NOKIA

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
14. detsember 2006 "

Kohtuasjas C-316/05,

mille esemeks on EU artikli 234 alusel Hogsta domstolen’i (Rootsi) 9. augusti
2005. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse
16. augustil 2005, menetluses

Nokia Corp.

versus

Joacim Wiirdell,

EUROQPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud K. Lenaerts, E. Juhdsz, K. Schiemann ja
M. Ilesi¢ (ettekandja),

* Kohtumenetluse keel: rootsi.
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kohtujurist: E. Sharpston,
kohtusekretir: R. Grass,

arvestades kirjalikus menetluses esitatut,

arvestades kirjalikke mérkusi, mille esitasid:

— Nokia Corp., esindaja: advokat H. Wistam,

— J. Wirdell, esindaja: advokat B. Stanghed,

— Prantsuse Vabariik, esindajad: G. de Bergues ja J.-C. Niollet,

— Euroopa Uhenduste Komisjon, esindajad: W. Wils ja K. Simonsson,

olles 13. juuli 2006. aasta kohtuistungil &ra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jérgmise

otsuse

Eelotsusetaotlus ksitleb ndukogu 20. detsembri 1993. aasta mdédruse (EU) nr 40/94
tihenduse kaubamairgi kohta (EUT 1994 L 11, lk 1; ELT erivéljaanne 17/1, 1k 146;
edaspidi ,méidrus”) artikli 98 16ike 1 tolgendamist.
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Oiguslik raamistik

Uhenduse éigusnormid

Midruse artikkel 9, pealkirjaga ,Uhenduse kaubamirgiga antavad digused” sitestab:

,1. Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul
on digus takistada koikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kdigus
ilma tema loata:

a) koiki tihiseid, mis on identsed ithenduse kaubamirgiga, kaupade voi teenuste
puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud {ihenduse
kaubamirk;

2. Loike 1 alusel vdib muu hulgas keelata jargmised toimingud:

a) tihise kandmine kaupadele v3i nende pakendile;
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¢) kaupade importimine ja eksportimine konealuse tihise all;

Maddruse artikkel 14, pealkirjaga ,Siseriikliku oiguse tédiendav kohaldamine
rikkumiste korral” tipsustab:

,1. Uhenduse kaubamirgi mé&ju reguleerivad ainult kiesoleva midruse sitted.
Muudel juhtudel reguleerib tthenduse kaubamirgi rikkumist siseriiklik 6igus, mis
kisitleb siseriikliku kaubamérgi rikkumist, X jaotise sitete kohaselt.

3. Kohaldatavad menetluseeskirjad médratakse kindlaks X jaotise sitete kohaselt.”

Miiruse X jaotis, pealkirjaga ,Uhenduse kaubamirkidega seotud kohtuasjade
kohtualluvus ja menetlusnormid”, sisaldab artikleid 90—104.
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Vastavalt médruse artikli 91 ldikele 1 ja artikli 92 punktile a médravad liikmesriigid
oma territooriumil siseriiklikud esimese ja teise astme kohtud, mida nimetatakse
sihenduse kaubamirkide kohtuteks”, mille ainupiddevusse kuuluvad koéik hagid
seoses Uhenduse kaubamirkide oiguste rikkumisega ja, kui need on siseriiklike
oigusaktidega lubatud, ka hagid seoses diguste rikkumise ohuga.

Maiiruse artikkel 97 nieb ette:

»1. Uhenduse kaubamirkide kohtud kohaldavad kdesoleva mairuse sitteid.

2. Kéesoleva médrusega reguleerimata kiisimustes kohaldab tihenduse kauba-
mérkide kohus siseriiklikke, sealhulgas rahvusvahelise eradiguse sitteid.

3. Kui kiesolevas madruses ei ole sitestatud teisiti, kohaldab tihenduse kauba-
mirkide kohus samu menetlusnorme, mida kohaldataks kohtu asukohaliikmesriigi
siseriikliku kaubamérgiga seonduva sama liiki hagi puhul.”

Mairuse artikkel 98 sitestab:

»1. Kui tihenduse kaubamirkide kohus leiab, et kostja on rikkunud ithenduse
kaubamairgiga seotud digusi voi dhvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega
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keelatakse kostjal tihenduse kaubamirgiga seotud oigusi rikkuvate toimingute
jitkamine, kui ei ole eripdhjusi vastupidiseks. Lisaks sellele votab kohus siseriikliku
diguse kohaselt meetmed tagamaks, et konealusest keelust peetakse kinni.

2. Kbigil muudel juhtudel kohaldab tthenduse kaubamirkide kohus selle liikkmesriigi
oigust (rahvusvaheline eradigus kaasa arvatud), kus oiguste rikkumine voi
rikkumisega dhvardamine toime pandi.”

Rootsi digusnormid

Vastavalt varumirkeslagen’i (1960:644) (edaspidi ,kaubamirgiseadus”) §-le 4
holmab digus kanda kaupadele eristav tihis seda, et ihelgi teisel isikul peale
kaubamairgi omaniku ei ole digust majandustegevuse kiigus kasutada oma kaupade
tunnusena mirki, mida voib kaubamirgiga segi ajada, soltumata sellest, kas neid
kaupu kavatsetakse tarnida Rootsi voi vilisriiki voi kas neid imporditakse.

Kaubamirgiseaduse §-ga 37 kehtestatakse sanktsioonid tahtlike vi raske hooletuse
tottu toimepandud rikkumiste puhuks.

Kaubamérgiseaduse §-i 37a alusel v&ib kohus kaubamirgiomaniku taotlusel keelata
kaubamérgiomaniku 6igusi rikkuvate toimingute jétkamise ning selle keelu
rikkumisel trahvi méérata. Eelotsusetaotluse esitanud kohus maérkis, et selle sitte
kohaldamine on fakultatiivne.
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Kaubamirgiseaduse § 66 sitestab iihelt poolt, et ithenduse kaubamirgiga seotud
oiguste rikkumise korral kohaldatakse selle seaduse §-i 37. Teiselt poolt tédpsustab
see site, et sama seaduse §-i 37a kohaldatakse juhul, kui médrusest ei tulene teisiti.

Pohikohtuasi ja eelotsuse kitsimused

Nokia Corp. (edaspidi ,Nokia”) on sdnamérgi Nokia omanik, mis on registreeritud
nii Rootsi siseriikliku kaubamirgina kui ka ithenduse kaubamirgina sellistele
kaupadele nagu ,mobiiltelefonid ja nende tarvikud”.

J. Wirdell importis 2002. aastal Filipiinidelt flash sticker'eid (vilkuvad kleepsud).
Tegemist on kleepsudega, mis on mdeldud kinnitamiseks mobiiltelefonidele ja mis
sisaldavad valgusdioodi, mis vilgub, kui telefon heliseb.

Tollikontrollis selgus, et osa flash sticker'eid kannab Nokia kaubamairki, kas tootel
endal voi selle pakendil. . Wirdell teatas, et tegemist on tarnija eksitusega, millest ta
ei olnud teadlik.

Nokia siitidistas J. Wiardelli kaubamairgiga seotud diguste rikkumises ja esitas tema
vastu Stockholms tingsrétt’ile hagi, ndudes, et J. Wardellil keelataks kasutada tema
dritegevuses tdhiseid, mis vdivad pohjustada segiajamist Rootsi ja iithenduse
kaubamirgiga Nokia, ning keelu rikkumisel méiérataks trahv.
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Tingsritt tuvastas rikkumise. Kuna J. Wirdell oli teatanud, et ta kavatseb importida
veel flash sticker’eid, leidis nimetatud kohus, et esineb rikkumise kordamise oht, ja
madras talle taotletud keelu, mille rikkumine toob kaasa trahvi madramise.

J. Wirdelli apellatsioonkaebuse osas otsustas Svea hovritt, et viimati nimetatu on
toime pannud kaubamirgiga seotud 6iguste rikkumise ja et on olemas oht, et ta voib
edaspidi toime panna samasuguseid Nokia kaubamirgi vastu suunatud tegusid.
Samas todedes, et J. Wirdell ei ole varem selliseid tegusid toime pannud ja et teda
saab siitidistada ainult hooletuses, leidis kohus, et ei olnud alust talle midrata keeldu,
mille rikkumine toob kaasa trahvi méidramise.

Seejérel kaebas Nokia asja edasi Hogsta domstolenile. Ta vditis, et ainuiiksi see, et
J. Wirdell on objektiivselt rikkunud tema kaubamirgiga seotud odigusi, on piisav
selleks, et midrata talle keeld, mille rikkumine toob kaasa trahvi mddramise.

Neil asjaoludel otsustas Hogsta domstolen menetluse peatada ning esitada Euroopa
Kohtule jargmised eelotsuse kiisimused:

,1. Kas méistet ,eripshjused” maaruse (EU) nr 40/94 [...] artikli 98 16ike 1 esimeses
lauses peab tdlgendama nii, et kohus, kes leiab, et kostja on rikkunud tthenduse
kaubamirgiga seotud oOigusi, voib muudest asjaoludest soltumatult jitta
keelamata oigusi rikkuvate toimingute jdtkamise, kui ta leiab, et rikkumise
jatkamise oht ei ole ilme vdi see on mingil moel piiratud?
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Kas seda mdistet peab tolgendama nii, et kohus, kes leiab, et kostja on rikkunud
tthenduse kaubamairgiga seotud digusi, voib isegi siis, kui esimeses kiisimuses
toodud péhjusel puudub alus kaubamérgiga seotud oigusi rikkuvate toimingute
jatkamise keelamiseks, jitta sellise keelu médramata pdhjusel, et on selge, et
kaubamirgiga seotud digusi rikkuvate toimingute jatkamine kuulub siseriiklikus
oiguses sitestatud tldise rikkumiskeelu kohaldamisalasse ning et kostjale
voidakse médrata kriminaalkaristus, kui diguste rikkumine jéitkub tahtlikult voi
raske hooletuse tottu?

Kui vastus teisele kiisimusele on eitav, siis kas kdesoleval juhul tuleb votta
erimeetmeid, nditeks sidudes keelu rahatrahviga, millega tagataks keelust
kinnipidamine, isegi kui on selge, et kaubamirgiga seotud oigusi rikkuvate
toimingute jdtkamine kuulub siseriiklikus diguses sétestatud tildise rikkumis-
keelu kohaldamisalasse ja et kostjale voidakse méérata kriminaalkaristus, kui
oiguste rikkumine jétkub tahtlikult voi raske hooletuse tottu?

Kui vastus kolmandale kiisimusele on jaatav, siis kas see on kohaldatav ka sel
juhul, kui siseriikliku kaubamairgiga seotud diguste samalaadse rikkumise korral
ei peeta niisuguse erimeetme kohaldamise tingimusi tdidetuks?”

Esimene kiisimus

Esimese kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas médruse
artikli 98 ldiget 1 tuleb tolgendada nii, et ainuiiksi see, et ithenduse kaubamérgiga
seotud oigusi rikkuvate voi neid rikkuda voivate toimingute jatkamise oht ei ole
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ilmne voi see on mingil moel piiratud, on eripéhjus, mille téttu tihenduse
kaubamairkide kohus voib jitta andmata korralduse, millega keelatakse kostjal neid
toiminguid jatkata.

Nii tihenduse diguse {ihetaolise kohaldamise noudest kui ka vordsuse poshimottest
tuleneb, et ithenduse digusnorme, mis ei viita otseselt litkkmesriikide digusele nende
tihenduse ning ulatuse kindlaksmédramiseks, tuleb tavaliselt kogu iihenduses
tolgendada autonoomselt ja iihetaoliselt ning selleks tuleb arvestada digusnormi
konteksti ja vastava regulatsiooniga taotletavat eesmirki (vt eelkodige 18. jaanuari
1984. aasta otsus kohtuasjas 327/82: Ekro, EKL 1984, 1k 107, punkt 11; 19. septembri
2000. aasta otsus kohtuasjas C-287/98: Linster, EKL 2000, 1k I-6917, punkt 43, ja
17. mirtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas C-170/03: Feron, EKL 2005, 1k I1-2299,
punkt 26).

See kehtib méiruse artikli 98 16ike 1 esimeses lauses kasutatud moiste ,eripohjused”
kohta.

Samas sdtestab madruse artikli 14 16ige 1, et ,[m]uudel juhtudel reguleerib {thenduse
kaubamérgi rikkumist siseriiklik &igus, mis kisitleb siseriikliku kaubamérgi
rikkumist, X jaotise sétete kohaselt”.

Siiski ei vilista tihelt poolt see viide liikmesriikide siseriiklikele digustele seda, et
tihenduse seadusandja voib kindlaks médédrata teatud hulga norme, mis reguleerivad
tihetaoliselt ithenduse kaubamirgi rikkumisi, nagu osundab ka tipsustus ,X jaotise
sitete kohaselt”.
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Teiselt poolt, nagu tuleneb méidruse teisest pohjendusest, on méédrusega loodud
iihenduse kaubamirgikorra eesmirk anda ettevotjatele digus ,saada {ihenduse
kaubamirke, millele antakse ithtne kaitse ja mis kehtib kogu {ihenduse territooriu-
mil”.

Uhenduse kaubamirkide kaitsmiseks on oluline tagada nende kaubamirkide
rikkumise keelust kinnipidamine.

Niisiis, kui maistet ,eripohjused” tuleks tolgendada erinevates liikmesriikides
erinevalt, siis samad asjaolud vdiksid olla iihtedes liikmesriikides aluseks ithenduse
kaubamairgiga seotud 6igusi rikkuvate v6i neid rikkuda voivate toimingute jatkamise
keelule, kuid teistes mitte. Niisiis ei oleks tthenduse kaubamérkidele tagatud kaitse
kogu tihenduse territooriumil iihetaoline.

Moistet ,eripdhjused” tuleb seetottu tthenduse diguskorras tolgendada iihetaoliselt.

Selles osas tuleb esiteks sedastada, et madruse artikli 98 16ike 1 esimene lause on
erinevates keeleversioonides sonastatud kiskivalt (vt eelkdige hispaania keeles
»dictard providencia para prohibirle”, hollandi keeles ,verbiedt”, inglise keeles ,shall
[...] issue an order prohibiting”, itaalia keeles ,emette un’ordinanza vietandogli”,
prantsuse keeles ,rend [...] une ordonnance lui interdisant”, saksa keeles
Lverbietet”).

Seega peab ithenduse kaubamirkide kohus pohimotteliselt tegema korralduse,
millega keelatakse kostjal tthenduse kaubamirgiga seotud oigusi rikkuvate voi
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rikkuda voivate toimingute jitkamine, ja jérelikult tuleb kitsendavalt tolgendada
véljendit ,kui ei ole eripohjusi vastupidiseks”, mis — nagu selle sétte sonastusest
selgub — on erand sellest kohustusest (vt eelkoige hispaania keeles ,[n]o habiendo”,
hollandi keeles ,tenzij er [...] zijn”, inglise keeles ,unless there are”, itaalia keeles ,a
meno que esistano”, prantsuse keeles ,sauf s'il y a”, saksa keeles ,sofern [...] nicht
[...] entgegenstehen”).

Teiseks on midruse artikli 98 15ige 1 oluline site, et saavutada maédrusega seatud
eesmirk, mis puudutab kaubamirkide kaitset tthenduses.

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 24 on rohutanud: kui tithenduse
kaubamairgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda voivate toimingute jatkamise
keelu médramine eeldaks selliste toimingute kordumise ilmse v6i piiramatu ohu
olemasolu, peaks hageja ilmselt niisuguse ohu olemasolu tdendama. Kostja tulevikus
voimaliku tegevuse kohta sellise tdendi esitamine oleks hagejale keeruline ja voiks
votta talle ithenduse kaubamirgiga antud ainudigustelt nende méju.

Kolmandaks, nagu on juba mérgitud kéesoleva otsuse punktis 25, peab tthenduse
kaubamirkide kaitse olema tihetaoline kogu iithenduse territooriumil.

Niisiis sellise tolgenduse tagajérg, mille kohaselt ithenduse kaubamirgiga seotud
oigusi rikkuvate v6i neid rikkuda vdivate toimingute jitkamise keelu médramine
eeldaks kostja poolt selliste rikkumiste kordamise ilmse voi piiramatu ohu
olemasolu, oleks see, et selle kaubamirgi kaitse ulatus erineks kohtute 16ikes vi
isegi iihest menetlusest teise, soltuvalt hinnangust, mis sellele ohule antakse.
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Eelnevad kaalutlused ei takista ilmselt ithenduse kaubamirkide kohtul médrata
sellist keeldu juhul, kui ta tuvastab, et kaubamirgiga seotud 6igusi rikkuvate voi neid
rikkuda voivate toimingute jatkamine kostja poolt ei ole enam voimalik. See on nii
eelkdige juhul, kui pérast asjaomaste toimingute tegemist on selle kaubamirgi
omaniku vastu, millega seotud oigusi on rikutud, esitatud noue, mis viib tema
oiguste dravotmiseni.

Seega tuleb esimesele kiisimusele vastata, et médruse artikli 98 loiget 1 tuleb
tolgendada nii, et ainuiiksi see, et thenduse kaubamirgiga seotud 6igusi rikkuvate
voi neid rikkuda voivate toimingute jitkamise oht ei ole ilmne v6i see on mingil
moel piiratud, ei ole eripdhjus, mille tottu tthenduse kaubamérkide kohus voib jétta
andmata korralduse, millega keelatakse kostjal neid toiminguid jétkata.

Teine kiisimus

Teise kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas médruse
artikli 98 1oiget 1 peab tolgendama nii, et asjaolu, et siseriikliku digusnormiga on
sitestatud tihenduse kaubamirgiga seotud oiguste rikkumise iildine keeld ja
vbimalus médrata kriminaalkaristus kaubamaérgiga seotud digusi rikkuvate v6i neid
rikkuda voivate toimingute jitkamise eest, kui diguste rikkumine toimub tahtlikult
voi raske hooletuse tottu, on eripdhjus, mille tdttu thenduse kaubamirkide kohus
voib jdtta andmata korralduse, millega keelatakse kostjal neid toiminguid jétkata.
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Esiteks, nagu ilmneb sdnastusest, mida ithenduse seadusandja médruse artikli 98
loike 1 esimeses lauses on kasutanud (vt eelkodige hispaania keeles ,razones
especiales”, hollandi keeles ,speciale redenen”, inglise keeles ,special reasons”, itaalia
keeles ,motivi particolari”, prantsuse keeles ,raisons particuliéres”, saksa keeles
»besondere Griinde”), seondub mdiste ,eripohjused” konkreetse juhtumi faktiliste
asjaoludega.

Niisiis ei saa asjaolu, et {ihe liikmesriigi digusnormid ndevad ette kaubamérgiga
seotud diguste rikkumise tildise keelu ning vdimaluse médrata kriminaalkaristus
kaubamairgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda voivate toimingute jatkamise
eest, pidada iseloomulikuks igale hagile, mis ithenduse kaubamirkide kohtule selles
liikmesriigis kaubamirgiga seotud diguste rikkumise voi sellise rikkumise ohu kohta
esitatakse.

Intellektuaalomandi diguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS leping), mis on
toodud Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu (Marrakesi leping)
lisas 1C, on ithenduse nimel heaks kiidetud ndukogu 22. detsembri 1994. aasta
otsusega 94/800/EU, mis puudutab tema pidevusse kuuluvaid kiisimusi (EUT L 336,
Ik 1; ELT erivéljaanne 11/21, 1k 80), artikli 44 16ike 1 ja artikli 61 kohaselt on koigil
liikmesriikidel kohustus kehtestada eradiguslikud sanktsioonid ja kriminaalkaristu-
sed, sh intellektuaalomandi o6iguste rikkumise keeld. Selliste sanktsioonide
olemasolu siseriiklikus oiguses ei saa seega olla a fortiori eripohjuseks médruse
artikli 98 16ike 1 esimese lause mottes.

Teiseks juhul, kui selliseks eripohjuseks méédruse artikli 98 loike 1 esimese lause
mottes tuleks pidada asjaolu, et liilkmesriigi digusnormid nievad ette kaubamargiga
seotud oOiguste rikkumise ildise keelu ning voimaluse médrata kriminaalkaristus
kaubamirgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda vdivate toimingute jétkamise
eest, seataks kohaldatava siseriikliku diguse sisust sdltuvusse selles sittes kisitletava
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pohimotte kohaldamine, mille kohaselt ithenduse kaubamirkide kohtud peavad —
v.a erandjuhul — andma korralduse, millega keelatakse kaubamérgiga seotud digusi
rikkuvate voi neid rikkuda voivate toimingute jétkamine.

Tegelikult oleksid tihenduse kaubamirkide kohtud sellistes liikkmesriikides, mille
siseriiklikud digusnormid nievad ette kaubamaérgiga seotud diguste rikkumise tildise
keelu ning vdimaluse médrata niisuguste toimingute jitkamise eest kriminaalka-
ristus, pidevalt vabastatud selliste korralduste andmisest, millega keelatakse kostjal
jitkata toiminguid, milles teda siitidistatakse, ning nad ei peaks arvestama iga
kohtuasja asjaolude eripiraga ja sellisel juhul ei oleks madruse artikli 98 15ikel 1 selle
riigi territooriumil mingit moju.

Niisugune tulemus oleks vastuolus nii iithenduse diguse tilimuslikkuse pohimdottega
kui ka selle tihetaolise kohaldamise ndudega.

Lopuks, nagu Nokia ja Prantsusmaa valitsus ning ka kohtujurist oma ettepaneku
punktides 33 ja 34 mirkisid, ei ole kohaldatavas siseriiklikus diguses kaubamérgiga
seotud odiguste rikkumise tildise keelu olemasolul ja kriminaalkaristuse méédramise
voimalusel juhtudeks, kui selliseid toiminguid jdtkatakse, samasugust hoiatavat maju
kui nende toimingute jatkamise keelul, mis on spetsiaalselt kostjale médratud ja
millest kinnipidamine on tagatud asjakohaste meetmetega ning mis on vilja
kuulutatud tdidetava kohtuotsusega. Jarelikult ei saa kaubamirgi omanikku, kelle
oigusi on rikutud, kaitsta samavéérselt sellise erikeelu puudumise korral.

Seega tuleb teisele kiisimusele vastata, et mééruse artikli 98 16iget 1 peab tdlgendama
nii, et asjaolu, et siseriikliku Gigusnormiga on sitestatud {ihenduse kaubamérgiga
seotud odiguste rikkumise {ildine keeld ja vdimalus médrata kriminaalkaristus
kaubamirgiga seotud digusi rikkuvate vdi neid rikkuda voivate toimingute eest, kui
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oiguste rikkumine toimub tahtlikult voi raske hooletuse tottu, ei ole eripohjus, mille
tottu dhenduse kaubamirkide kohus voib jitta andmata korralduse, millega
keelatakse kostjal selliseid toiminguid jétkata.

Kolmas kitsimus

Kolmanda eelotsuse kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas
madruse artikli 98 16iget 1 peab tolgendama nii, et ihenduse kaubamérkide kohtul,
kes on teinud korralduse, millega keelatakse kostjal ithenduse kaubamérgiga seotud
oigusi rikkuvate voi neid rikkuda vdivate toimingute jatkamine, on siseriiklikust
oigusest lihtuvalt kohustus votta asjakohased meetmed tagamaks, et konealusest
keelust peetakse kinni isegi siis, kui see siseriiklik digusnorm sétestab kaubamérgiga
seotud odiguste rikkumise tldise keelu ja voimaluse midrata kriminaalkaristus
kaubamairgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda vdivate toimingute eest, kui
oiguste rikkumine toimub tahtlikult vdi raske hooletuse tottu.

Selles osas tuleb réhutada iihelt poolt, et madruse artikli 98 1dike 1 teine lause on
sonastatud késkivalt (vt eelkdige hispaania keeles ,adoptard las medidas”, hollandi
keeles ,treft [...] maatregelen”, inglise keeles ,shall [...] take [...] measures”, itaalia
keeles ,,[p]rende le misure”, prantsuse keeles ,prend [...] les mesures”, saksa keeles
Jtrifft [...] die [...] Mafnahmen”).

Teiselt poolt, vastupidi kohustusele teha korraldus, millega keelatakse kaubamirgiga
seotud digusi rikkuvad voi neid rikkuda vdivad toimingud — mis on sétestatud
madruse artikli 98 16ikes 1 —, millele on lisatud ,eripohjuseid” puudutav erand, ei
tehta kohustusest votta meetmed tagamaks, et konealusest keelust peetakse kinni —
mis on ette ndhtud sama siitte teises lauses —, mingeid erandeid.
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Jarelikult, kui liikmesriigi tthenduse kaubamirkide kohus on teinud korralduse,
millega keelatakse kaubamirgiga seotud oigusi rikkuvad vdi neid rikkuda voivad
toimingud, siis on ta kohustatud votma selle liikmesriigi siseriiklikust odigusest
tulenevad asjakohased meetmed, mis tagavad, et konealusest keelust peetakse kinni.

Selline tolgendus on lisaks kooskélas médruse artikli 98 16ike 1 eesmirgiga, mis on
tihenduse kaubamirgiga antud oiguse kaitsmine.

Lisaks, nagu tuleneb teisele kilsimusele antud vastusest, asjaolu, et kohaldatavad
siseriiklikud digusnormid sétestavad tithenduse kaubamirgiga seotud oiguste
rikkumise tildise keelu ja voimaluse méiérata kriminaalkaristus kaubamérgiga seotud
oigusi rikkuvate voi neid rikkuda voivate toimingute eest, kui diguste rikkumine
toimub tahtlikult v6i raske hooletuse tottu, ei vabasta tthenduse kaubamirkide
kohut kohustusest teha korraldus, mis keelab kostjal neid toiminguid jétkata.

Seega ei vabasta sama asjaolu ithenduse kaubamirkide kohut kohustusest votta
siseriikliku diguse kohaseid meetmeid tagamaks, et konealusest keelust peetakse
kinni.

Jarelikult tuleb kolmandale kiisimusele vastata, et médruse artikli 98 1diget 1 peab
tdlgendama nii, et ithenduse kaubamérkide kohtutel, kes on andnud korralduse,
millega keelatakse kostjal {ihenduse kaubamirgiga seotud o6igusi rikkuvate voi neid
rikkuda vdivate toimingute jatkamine, on kohustus siseriiklikust digusest lihtuvalt
votta asjakohased meetmed tagamaks, et konealusest keelust peetakse kinni isegi
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juhul, kui see siseriiklik digusnorm sitestab kaubamérgiga seotud 6iguste rikkumise
tildise keelu ja voimaluse médrata kriminaalkaristus kaubamirgiga seotud oigusi
rikkuvate véi neid rikkuda voivate toimingute eest, kui diguste rikkumine toimub
tahtlikult voi raske hooletuse tottu.

Neljas kiisimus

Neljanda kiisimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas médruse
artikli 98 1diget 1 peab tolgendama nii, et {ihenduse kaubamirkide kohtutel, kes on
andnud korralduse, millega keelatakse kostjal ithenduse kaubamérgiga seotud digusi
rikkuvate voi neid rikkuda vdivate toimingute jdtkamine, on kohustus siseriiklikust
digusest ldhtuvalt votta asjakohased meetmed tagamaks, et konealusest keelust
peetakse kinni, kui neid meetmeid siseriikliku kaubamirgiga seotud oiguste
analoogse rikkumise korral nende digusnormide alusel ei vdeta.

Vastustest teisele ja kolmandale kiisimusele tuleneb, et ithenduse seadusandja on
pannud tihenduse kaubamirkide kohtutele kohustuse tihelt poolt keelata — v.a
eripdhjustel — tihenduse kaubamairgiga seotud oigusi rikkuvate voi neid rikkuda
voivate toimingute jitkamine, ja teiselt poolt votta asjakohased meetmed tagamaks,
et konealusest keelust peetakse kinni.

Maédruse artikli 14 16ike 1 kohaselt ,reguleerib ithenduse kaubamérgi rikkumist
siseriiklik digus, mis ksitleb siseriikliku kaubamérgi rikkumist, [médruse] X jaotise
sitete kohaselt”.
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Seega on midruse artikli 98 1dike 1 teises lauses ette nihtud meetmete olemus
médratud selle liikmesriigi siseriikliku odigusega, mille ithenduse kaubamérkide
kohtule on hagi esitatud, nagu tuleneb ka konealuses sittes olevast otsesest viitest
sellele digusele. Selles osas, nagu ka kohtujurist oma ettepaneku punktis 42 réhutab,
peavad liikmesriigid oma siseriiklikus diguses ndgema ette tdhusad meetmed, mis
takistavad kaubamirgiga seotud &igusi rikkuvate voi neid rikkuda vdivate toimingute
jatkamist.

Seetdttu, pannes ithenduse kaubamirkide kohtutele absoluutse kohustuse votta
korraldust andes sellised meetmed, millega takistatakse kaubamérgiga seotud digusi
rikkuvate v6i neid rikkuda voivate toimingute jitkamist, on tthenduse seadusandja
vélistanud voimaluse, et liikmesriigi siseriiklik 6igus seab nende meetmete votmise
soltuvusse tdiendavatest tingimustest.

Sellisel juhul peab médruse artikli 98 16ike 1 teist lauset tdlgendama nii, et selles ei
viidata siseriiklikele digusnormidele nende tingimuste osas, mis kehtivad nendes
digusnormides ette ndhtud nende meetmete rakendamise kohta, mis on asjakohased
tagamaks tthenduse kaubamérgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda voivate
toimingute jitkamise keelust kinnipidamist, vaid selles eeldatakse, et niisugused
meetmed maéératakse kohe, kui on antud korraldus keelata kaubamérgiga seotud
oigusi rikkuvate vdi neid rikkuda voivate toimingute jitkamine. Eelkdige tuleneb
sellest, et tihenduse kaubamérkide kohtud on kohustatud niisuguseid meetmeid
votma ilma kohaldatavas siseriiklikus oGiguses nende elluviimiseks sédtestatud
tingimusi arvesse votmata.

Kui see ei oleks nii, siis ei saavutataks médruse artikli 98 16ikes 1 sétestatud eesmérki,
mis on kaitsta {ihetaoliselt kogu tthenduse territooriumil tthenduse kaubamargiga
antud digusi rikkumiste vastu. Tegelikult ei saa hoiatavat méoju tagada keeluga

1-12117



61

63

KOHTUOTSUS 14.12.2006 — KOHTUASI C-316/05

jitkata kaubamirgiga seotud odigusi rikkuvaid voi neid rikkuda voivaid toiminguid,
kui sellega ei kaasne asjakohaseid meetmeid tagamaks, et sellest peetakse kinni.

Seega ei oma a fortiori tihtsust see, et samavéirsetel asjaoludel ei voimalda siseriiklik
oigusnorm siseriiklikel kohtutel kohaldada niisuguseid meetmeid koos keeluga
jatkata siseriikliku kaubamirgiga seotud o&igusi rikkuvaid toiminguid. Tuleb
meenutada, et ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/ 104/EMU
kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide tihtlustamise kohta (EUT 1989,
L 40, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, lk 92) tthtlustas kiill siseriiklike kaubamérkidega
antavate odiguste sisu, kuid mitte diguskaitsevahendeid, mis on moeldud selle
tagamiseks, et kolmandad isikud nendest kinni peaksid.

Jarelikult tuleb neljandale kiisimusele vastata, et méaédruse artikli 98 ldiget 1 peab
tolgendama nii, et {thenduse kaubamirkide kohtutel, kes on andnud korralduse,
millega keelatakse kostjal ithenduse kaubamirgiga seotud digusi rikkuvate voi neid
rikkuda vdivate toimingute jitkamine, on kohustus votta sellised siseriiklikust
oigusest tulenevad meetmed, mis on asjakohased tagamaks, et konealusest keelust
peetakse kinni isegi siis, kui neid meetmeid siseriikliku kaubamirgiga seotud diguste
analoogse rikkumise korral nende 6igusnormide alusel ei voeta.

Kohtukulud

Et pohikohtuasja poolte jaoks on kidesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud
kohtus poolelioleva asja iiks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik
kohus. Euroopa Kohtule mirkuste esitamisega seotud kulusid, vélja arvatud poolte
kohtukulud, ei hiivitata.
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Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Noukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94, ithenduse
kaubamiirgi kohta artikli 98 16iget 1 peab télgendama nii, et ainuiiksi see,
et ithenduse kaubamiirgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda vdivate
toimingute jitkamise oht ei ole ilmne vdi see on mingil moel piiratud, ei ole
eripohjus, mille tottu ithenduse kaubamirkide kohus véib jitta andmata
korralduse, millega keelatakse kostjal neid toiminguid jitkata.

2. Miiruse nr 40/94 artikli 98 16iget 1 peab tolgendama nii, et asjaolu, et
siseriikliku 6igusnormiga on sitestatud ithenduse kaubamirgiga seotud
diguste rikkumise iildine keeld ja vdimalus midrata kriminaalkaristus
kaubamirgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda voivate toimingute
eest, kui diguste rikkumine toimub tahtlikult v6i raske hooletuse tottu, ei
ole eripohjus, mille tottu ithenduse kaubamirkide kohus voéib jitta
andmata korralduse, millega keelatakse kostjal neid toiminguid jitkata.

3. Miiruse nr 40/94 artikli 98 loiget 1 peab tdlgendama nii, et ithenduse
kaubamiirkide kohtutel, kes on andnud korralduse, millega keelatakse
kostjal ithenduse kaubamirgiga seotud odigusi rikkuvate voi neid rikkuda
vbivate toimingute jitkamine, on kohustus siseriiklikust digusest Lihtuvalt
votta asjakohased meetmed tagamaks, et konealusest keelust peetakse
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kinni isegi siis, kui see siseriiklik éigusnorm sitestab kaubamirgiga seotud
diguste rikkumise iildise keelu ja voimaluse miérata kaubamirgiga seotud
oigusi rikkuvate voi neid rikkuda véivate toimingute eest kriminaalkaris-
tus, kui diguste rikkumine toimub tahtlikult véi raske hooletuse tottu.

4, Miiruse nr 40/94 artikli 98 16iget 1 peab tdlgendama nii, et ithenduse
kaubamiirkide kohtutel, kes on andnud korralduse, millega keelatakse
kostjal ithenduse kaubamirgiga seotud digusi rikkuvate voi neid rikkuda
voivate toimingute jitkamine, on kohustus vétta sellised siseriiklikust
digusest tulenevad meetmed, mis on asjakohased tagamaks, et kénealusest
keelust peetakse kinni isegi siis, kui neid meetmeid siseriikliku kauba-
miirgiga seotud &iguste analoogse rikkumise korral nende Gigusnormide
alusel ei voeta.

Allkirjad
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