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Eelotsusetaotluse ese ja diguslik alus

Liidu 6iguse tblgendamine, EL toimimise lepingu artikkel 267

Eelotsuse kisimused

1.  Kas vaikimisi ndustumise direktiivi 2008/95/EU artikli 9 I18igete 1 ja 2
ning maaruse (EU) nr 207/2009 artikli 54 18igete 1 ja 2 ning artikli 111
IGike 2 tédhenduses saab vélistada mitte (ksnes ametiasutusele voi
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kohtule esitatava Oiguskaitsevahendiga, vaid ka toiminguga, mida
tehakse ilma ametiasutuse voi kohtu poole podrdumata?

2. Juhul kui vastus esimesele kiisimusele on jaatav: Kas hoiatus, millega
varasema kaubamargi omanik néuab enne kohtumenetluse alustamist
hilisema kaubamargi omanikult, et ta kohustuks I6petama kaubamargi
kasutamise ja votma kohustuse maksta rikkumise korral leppetrahvi,
kujutab endast vaikimisi ndustumist vélistavat tegevust direktiivi
2008/95/EU artikli 9 18igete 1ja2 ning mairuse (EU) nr207/2009
artikli 111 18ike 2 tdhenduses?

3.  Kas vaikimisi ndustumise viieaastast tdhtaega direktiivi 2008/95/EU
artikli 9 10igete 1 ja2 ning madruse (EU) nr 207/2009 artikli 111
IGike 2 tahenduses hakatakse arvestama Giguskaitsewahendi, esitamisest
kohtule vdi selle kattetoimetamisest kostjale? Kas seh,puhul on tahtsust
asjaolul, et 0iguskaitsevahendi kattetoimetamine kestjale““toimus
varasema kaubamaérgidiguse omaniku “suliliseywviivitusetottu pérast
viieaastase tdhtaja moodumist?

4,  Kas diguse piiramine direktiivis2008/95/EU artikliy9 10igete 1 ja 2 ning
maaruse (EU) nr 207/2009 artikli"11 16ike 2utéhenduses hdlmab lisaks
tegevusest loobumise ndudele ka kaubamargidigusest tulenevaid kahju
hiivitamise, teavitamise ja kauba havitamise kérvandudeid?

Viidatud liidu Gigusnormid

Euroopa Parlamendigmja  nGukogu 28. oktoobri 2008 direktiivi 2008/95/EU
kaubamérke,  kasitlevate %, Itikmesrilkide  Oigusaktide  Uhtlustamise  kohta
(kodifitseeritud.versioon, ELT\L 299,78.11.2008, Ik 25) artikli 9 Idiked 1 ja 2 ning
Noukogu 26. veebruarif2009 maaruse (EU) nr 207/2009 (ihenduse kaubamérgi
kohta (ELT L 78, 24.3:2009, Ik 1) artikli 54 16iked 1 ja 2 ning artikli 111 I8ige 2

\Viidatud siseriikliku@iguse satted

Kaubamarkide ja muude eristavate téhiste kaitse seaduse (Gesetz liber den Schutz
von “Marken~und sonstigen Kennzeichen, BGBI. 1994 I, |k 3082, edaspidi:
Marken@G) 8§ 125b punkt 2, §-d 18, 19 ja § 21 I6iked 1 ja 2

Asjaolude ja menetluse Ithikokkuvotte

Hageja on 18. martsil 1998 taotletud, 13. juuli 1991. aasta vanemusega ja 4. juulil
2005 registreeritud ELi kaubamargi ,,HEITEC“ omanik. Hageja esitas kaebuse
Euroopa Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) 5. juuni 2018. aasta maaruse peale,
millega see kaubamdrk kustutati kasutamata jatmise tdttu registrist.
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Apellatsioonikoja 23. aprilli 2019. aasta otsuse peale esitatud hagi on Euroopa
Liidu Uldkohtu menetluses (kohtuasi T-520/19).

Kostja1l, kelle tegevjuht on kostja 2, kanti 16. aprillil 2003 &riregistrisse
arinimega HEITECH Promotion GmbH ja ta kasutab sellest saadik seda arinime.
Talle kuulub 17. septembril 2002 taotletud ja 4. veebruaril 2003 registreeritud
saksa sOnalist osa sisaldav kujutismérk ,,HEITECH PROMOTION®, mida ta
kasutab hiljemalt alates 29. novembrist 2004, ja 6. veebruaril 2008 taotletud ning
20. novembril 2008 registreeritud ELi sOnalist osa sisaldav kujutismérk
,HEITECH", mida ta kasutab hiljemalt alates 6. maist 2009.

Kostjal kisis 29. novembri 2004. aasta kirjas hageja esindajatelt;ykas nad
ndustuksid piiritlemis- ja eelisdiguse kokkuleppe sdImimisega.

Siseturu Uhtlustamise Ameti 7. juuli 2008. aasta kirjast saiyhageja teada ELi
kaubamérgi ,,HEITECH® registreerimise taotlusest ‘kestja 1 nimele. 22 aprilli
2009. aasta kirjas hoiatas hageja kostjat drinimé ja kaubamirgi §,HEITECH®
kasutamise eest. 6. mai 2009. aasta vastuskirjas pakkus “kostja 1 uuesti valja
piiritlemis- ja eelisdiguse kokkuleppe s6lmimise.

Landgericht Nirnberg-Firth (Nirnberg-Furthi estmesesastme kohus) kantseleisse
saabus 31. detsembril 2012 faks_ 15 detsembri 2012 “kuupéevaga téhistatud
hagiavaldusega. 12. martsil 2013 selgitas kandgericht hageja esindajale, et kohtule
ei ole tasutud kohtukulude ettemakset ega esitatud hagiavalduse originaali.

Landgerichti  kantseleisse  saabus “330."detsembril 2013 hageja esindaja
12. detsembri 2013 kuupdaevaga tahistatudykiri kohtukulude tasumise arveldustseki
ja uue, 4. oktoobri 2023ykuupéevaga tahistatud hagiavaldusega. 14. jaanuaril 2014
selgitas Landgericht, et “kohtule tuleb esitada ka 15. detsembri 2012. aasta
hagiavaldus, imistottuypaluti “saata nende originaalid kohtule ja kostjale. Need
originaalid saabusid, kohtusse  22. veebruaril 2014. 24. veebruaril 2014 selgitas
kohus hagejale, et“taotlused 22.veebruaril 2014 esitatud hagiavalduste
originaalides eilange kokku 31. detsembril 2012 faksiga saadetud hagiavalduses
esitatutega. Hageja. lasi 21. mail 2014 kirjaga veelkord saata originaalid. Juba
16. mail 2014 oli kohus alustanud kirjaliku eelmenetlusega ja andnud korralduse
faksiga “edastatud 15. detsembri 2012. aasta hagiavaldusest kohtus tehtud
arakirjade kattetoimetamiseks, mis leidis aset 23. mail 2014.

Hageja taetleb, et kostjat 1 kohustataks l6petama enda aritegevuse tahistamine
téhisega ,,HEITECH Promotion GmbH* (taotlus 1), kaubamargi ,,HEITECH
PROMOTION® ja/vbi ,,HEITECH® esitamine kaupadel, kaupade ja teenuste
pakkumine selle kaubamaérgi all, selle kaubamargi kasutamine &ridokumentidel,
veebilehtedel voi reklaamis (taotlus I1), é&rilisel eesmargil Interneti-domeeni
,heitech-promotion.de* kasutamine voi Uleandmine (taotlus I1) ja néustuda enda
arinime kustutamisega driregistrist (taotlus VII). Lisaks on hageja esitanud
maolema kostja vastu nduded teabe saamiseks, kahjuhuvitise kindlaksmaaramiseks,
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kaupade havitamiseks ja hoiatamise kulude hivitamiseks summas 2667,60 eurot,
millele lisandub intress (nduded IV, V, VI ja VIII).

Landgericht rahuldas hageja ndude hoiatamise kulude tasumiseks 1353,80 euro
ulatuses, millele lisandub intress, ja jattis hagi tlejadnud osas rahuldamata. Hageja
apellatsioonkaebus j&i edutuks. Hageja jatkab kassatsioonkaebuses, mille
rahuldamata jatmist taotlevad kostjad, oma hagis esitatud nduete rahuldamise
taotlemist.

Eelotsusetaotluse pdhjenduse lihikokkuvote

Niivord, kui see puutub liidu digusse, soltub kassatsioonkaebuse,edukus,sellest,
kas hageja esitatud — ja eelotsustusetaotluse teinud kohtu tunnustatud — nouded,
mis on esitatud talle kuuluva ELi kaubamérgi rikkumise “pealey (maaruse
nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 teise lause punktb koosmdjus MarkenG 8 125b
puntiga 2, 8-dega 18 ja19) on minetatud MarkénG 821 I6igete, 1ja2 ning
madruse nr 207/2009 artikli 111 1dike 2 kohaselt:y, Sellega seoses tekivad
kisimused direktiivi 2008/95 artikli 9 16igete,1 ja 2.ning maaruse nr 207/2009
artikli 54 16igete 1 ja 2 ning artikli 111 10ike 2 tdlgendamise kohta.

Maé&ruse nr 207/2009 artikli 54 16ige 1sétestabyet kui ELkaubamargi omanik on
viie jarjestikuse aasta jooksul ndus'elnudyhilisema, ELiskaubamargi kasutamisega
liidus ja olnud teadlik sellisest kasutamisest,ei ole tal 6igust varasema kaubamargi
pohjal taotleda hilisema kaubamérgi, kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada
hilisema kaubamargi kasutamist kaupade v@iyteenuste puhul, mille jaoks hilisemat
kaubamérki on kasutatud; kui hilisematkaubamargi registreerimist ei taotletud
pahauskselt.

Hilisemagkaubamargi, kasutamine“MarkenG § 21 I6igete 1 ja 2 ning maéruse
nr 207/2009artiklird1116ike 2/tahenduses eeldab aga kaubamargi kasutamist selle
kaitSealas, kuna diguse, minetamine voib nende normide kohaselt aset leida ainult
hilisemamkaubaméargi “kaitsealas, mitte aga valjaspool seda. Registreeritud
kaubamark ‘peabholema kasutust leidnud selle kaitsega hdlmatud kaupade ja
teenuste margistamiseks.

Apellatsioonikohtu tuvastatu kohaselt on kostja 1 kindlasti alates 6. maist 2009
kasutanud oma kaubamarki selle kaitsealas Uhel hagis esitatud nduetes kirjeldatud
viisil.

Hageja oli kostja 1 kaudu teadlik kaubamaérgi sellisest kasutamisest, mis on ndutav
Oiguse piiramise kohaldamiseks. Hageja sai kaubamaérgi kasutamisest teada
kostjal 6. mai 2009. aasta kirjast. Kostja1l pahausksuse kohta ei ole esitatud
tdendeid.

Konkreetsete kiisimuste kohta margib eelotsusetaotluse esitanud kohus:
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Esimene kiisimus: Seoses vaikimisi ndustumisega direktiivi 2008/95/EU artikli 9
I6igete 1 ja 2 ning mé&&ruse nr 207/2009 artikli 54 16igete 1 ja 2 ning artikli 111
I6ike 2 t&henduses on ebaselge, kas vaikimisi ndustumise valistamine nende
normide kohaselt ei kaasne mitte ainult ametiasutusele vOi kohtule esitatava
Oiguskaitsevahendiga, vaid ka toiminguga, mida sooritatakse ilma ametiasutuse
vOi kohtu poole poérdumata.

Esimest ndukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMU kaubamérke
kasitlevate liikmesriikide digusaktide uhtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1;
ELT erivéljaanne 17/01, Ik 92) k&sitleva Euroopa Kohtu praktika kohaselt on liidu
kodifitseeritud diguses maaratlemata Gigusmadiste ,,ndustumine* direktiivi 89/104
tdhenduses autonoomne, Uhtselt tdlgendatav liidu digusmdiste. Euroopa‘Kohus on
samuti maérkinud, et tegusdnal ,,ndustuma“ on tavakeeles mituy tldtahendust,
millest Uks tdhendab ,,olla laskma” voi ,,mitte takistama”, ja erineb. seega direktiivi
89/104 artikli 7 16ikes 1 kasutatud sdnast ,,luba”, millest ndhtubskindlalt:emaniku
tahe monest digusest loobuda. NOustuv isik kaitub“passiivselt), loobub tema
kasutuses olevate meetmete votmisest olukorras, millest ta‘on teadlik, ja mida ta
tingimata ei ole soovinud. Maiste ,,ndustuma” eeldab, et istk jaaby tegevusetuks
olukorras, millele ta vdiks vastupanu osutada. Direktitvi 89/104¢artikli 9 16ikes 1
esitatud moistet ,,nOustumine” tuleb seega tdlgendadamii,ct varasema kaubaméargi
omanikku ei saa pidada ndustunuks identse hilisema kaubamaérgi kauakestnud ja
véljakujunenud heauskse kasutamisega kolmanda, isiku, poolt, millest ta on kaua
teadlik olnud, kui tal ei olegolnud vOimalik ‘seda kasutamist takistada (vt
22. septembri  2011. aasta  kohtuotsus Budéjovicky Budvar, C- 482/09,
EU:C:2011:605, punktid 37 ja 42,kuni 49):

Selles kontekstis tuvastab, eelotsustusetaotluse esitanud kohus vdimaliku
ebatapsuse selle kohtuotsuse saksakeelses versioonis (punkt 49). Nimelt on seal
maérgitud, et’igasugune varasematkaubamargi omaniku kohtuvéline voi kohtulik
Oiguskaitsevahend, direktiivi 89/104 artikli 9 10ikes 1 satestatud ajavahemikul
katkestab vaikimisi néustumisest tuleneva Gigust piirava téhtaja kulgemise. Saksa
keeles.mdistetakse kohtuvalise diguskaitsevahendina ka kaitumist, mis leiab aset
ilma/ametiasutuse voi kohtu poole podrdumata. Kohtumenetluse keeles (inglise
keel)'on seevastu margitud:

»[a] thedeffect of any administrative action or court action initiated by the
proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of
Directive,89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of
acquiescence.

Seega ei ole selge, kas meetmeteks, mis vélistavad vaikimisi ndustumise, loetakse
mitte ainult iga ametiasutusele vdi kohtule esitatav Giguskaitsevahend
(,,administrative action or court action®), vaid ka selline, mida kasutatakse ilma
kohtu v6i ametiasutuse poole p6drdumata“.

Teine kisimus: Juhul, kui esimesele klsimusele vastatakse jaatavalt, tuleb
selgitada, kas hoiatus, millega varasema kaubamargi omanik n&uab enne
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kohtumenetluse algatamist hilisema kaubamargi omanikult, et ta kohustuks
I6petama kaubamérgi kasutamise ja votma kohustuse maksta rikkumise korral
leppetrahvi ning &hvardab kohtusse p6drduda, kui kokkuleppele ei jouta, kujutab
endast toimingut, mis vélistab vaikimisi ndustumise direktiivi 2008/95 artikli 9
IGigete 1 ja 2 ning méadruse nr 207/2009 artikli 54 16igete 1 ja 2 ning artikli 111
IGike 2 tdhenduses.

Kolmas kisimus: Tuleb selgitada, kas kohtuliku diguskaitsevahendi kasutamise
korral hakatakse vaikimisi ndustumise viieaastast tdhtaega direktiivi 2008/95
artikli 9 10igete 1 ja 2 ning mé&&ruse nr 207/2009 artikli 54 106igete® ja 2 ning
artikli 111  I6ike 2 tdhenduses arvutama selle esitamisests kehtule voi
kattetoimetamisest kostjale ja kas sel puhul on tahtsust asjaolul, et
diguskaitsevahendi kattetoimetamine kostjale toimus varasema kaubamargidiguse
omaniku stdlise viivituse tottu pérast viieaastase tahtaja moodumist.

Euroopa Kohus on otsustanud, et igasugune varasema kaubamé&rgi omaniku
kohtuvéline v6i kohtulik diguskaitsevahend direktiivi 89/104 artikli 9 I16ikes 1
sétestatud ajavahemikul katkestab vaikimisi ndustumisest tuleneva digust 16petava
tdhtaja kulgemise (22. septembri 2011. aasta “kohtuotsusyBudg&ovicky Budvar,
C- 482/09, EU:C:2011:605, punkt 49). Seega onebaselge, kas,diguskaitsevahendi
esitamine tahendab selle saabumist kohtussewdi Kattetoimetamist kostjale ja kas
selles kontekstis on tdhendust asjaelul, ‘et varasema kaubamargi omaniku stiline
viivitus toob kaasa selle, et 6iguskailtsevahendi kattetoimetamine kostjale toimub
parast viieaastase tahtaja moodumist.

Eelotsustusetaotluse esitanud kohus, oniseisukehal, et digustatud isik saab ennast
edutu kohtueelse hoiatuse kerral kaitsta vaid siis, kui ta esitab oma ndude kohtule
ja pérast hagi rahaldamata “jatmist apellatsioonkaebuse korgemale kohtule, et
véltida vaikimisi n@ustumisty, Vastasel juhul saaks digustatud isik iga viie aasta
jarel esitatayatehoiatustega heiduda enda ndude minetamisest. Seetdttu ei saa
siinsel juhul hoiatusele jargnevad, kostjale suunatud teated hagejalt, et ta jatkab
oma Oiguse kaitsmist jaron esitanud hagi, ilmselt vélistada vaikimisi ndustumist.

Lisaks tuleksheelotsustusetaotluse esitanud kohtu hinnangul jaatada ké&esoleva
juhtumi, asjaolude korral — kui digustatud isik on kill esitanud hagi viie aasta
Jooksul heiatuse 'saatmisest, kuid kéttetoimetamine leiab digustatud isiku stdlise
viivituse tOttu™aset alles pérast viieaastase téhtaja mooddumist, — vaikimisi
ndustumise olemasolu direktiivi 2008/95 artikli 9 18igete 1 ja 2 ning maaruse
nr 207/2009 artikli 54 I6igete 1 ja 2 ning artikli 111 I6ike 2 tdéhenduses.

Neljas kisimus: Tuleb selgitada, millistele nduetele laieneb diguse piiramine
direktiivi 2008/95 artikli 9 10igete 1 ja 2 ning maaruse nr 207/2009 artikli 54
IGigete 1 ja 2 ning artikli 111 16ike 2 tdhenduses.

Direktiivi 2008/95 artikli 9 16ike 1 ja maaruse nr 207/2009 artikli 54 IGigete 1
ning 2 soOnastuse kohaselt ei ole varasema kaubamargi omanikul &iguse
minetamise korral enam digust taotleda varasema téhise alusel hilisema
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kaubamargi kehtetuks tunnistamist ega ,,vastustada tema kasutamist®. Sellega on
esmajoones silmas peetud kasutamisest loobumise ndudeid. Saksakeelses
erialakirjanduses valitseva seisukoha jéargi on lisaks sellele diguste kaotamisest
hdlmatud ka nditeks kaubamargidigusest tulenevad kahju hivitamise, teavitamise
ja kauba havitamisele suunatud kdrvalnduded. Eelotsustusetaotluse esitanud kohtu
hinnangul tuleks sellele kiisimusele vastata jaatavalt.
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