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Kohtuasi C-168/24
Eelotsusetaotlus
Saabumise kuupéev:
28. veebruar 2024
Eelotsusetaotluse esitanud kohus:
Cour de cassation (kassatsioonikohus, Prantsusmaa)
Eelotsusetaotluse kuupéev:

28. veebruar 2024

Kassaator:
PMJC SAS
Vastustajad:
[W1IX]
[ [X]

[X] Créative SAS

[o..] [viited, menetluslikku laadi mérked]

COUR DE CASSATIONI (KASSATSIOONIKOHUS) CHAMBRE
COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE’I (KAUBANDUS-, RAHANDUS- JA
MAJANDUSKODA) 28. VEEBRUARI 2024. AASTA KOHTUOTSUS

Lihtsustatud aktsiaselts Pmjc, millel on ainult tks aktsiondr ja mille asukoht on
[...] 75011 Pariis, on esitanud kassatsioonkaebuse nr [...] kohtuotsuse peale, mille
tegi 12. oktoobril 2022 cour d’appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus)
(5. Uksus, 1. koda) vaidluses, mille tema vastaspooled on jargmised:

1) [W] [X], elukoht [...] 75017 Pariis,
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2) [M] [X], elukoht [...] 75017 Pariis,

3) lihtsustatud aktsiaselts [X] Créative, asukoht [...] 75017 Pariis [...], [seaduslik
esindaja]

vastustajad kassatsiooniastmes.

Kassaator esitab oma kassatsioonkaebuse pdhjendamiseks kolm vaidet.
[...] [menetluslik kiisimus]

[...] [menetluslikku laadi tapsustused]

Cour de cassationi (kassatsioonikohus) kaubandus-, rahandus- ja ‘majanduskoda,
[...] [koosseisus], olles pidanud aru kooskolas seadusega, ‘on ‘teinud, kdesoleva
kohtuotsuse.

Faktilised asjaolud ja menetlus

Vaidlustatud kohtuotsuse (mille on teinud “Cour, d’appel, de Paris (Pariisi
apellatsioonikohus) 12. oktoobril 2022) kehaselt, algatati aritihingu [W] [X]
suhtes, mille asutas 1978. aastal JWh[X] ja“milleytegevusala on rdivaste ja
moeaksessuaaride muk, pankrotimenetlus, mille‘tulemusena tegi aritthing Pmjc
pakkumuse kogu é&rithingu varade ulevdtmiseks, millele anti ndustumus
13. septembri 2011. aasta kohtuotsusega;, millele“jargnes 3. veebruari 2012. aasta
materiaalsete ja immateriaalsete ‘varade, voorandamise leping, mis hélmas muu
hulgas Prantsuse sonamarki, ,,[W] [X]“ ngl 640 795, mille registreeris [W] [X],
kes oli selle 1999, aastalleovutanud arithingule [W] [X], ja Prantsuse sénamarki
W] [X]“nr 3 201616, mille registreeris 2002. aastal arithing [W] [X].

[W][X] jatkas 21-juulily 2011 s6lmitud teenuste osutamise kokkuleppe alusel
keostood ariihingugay, Pmjc kuni lepingus ette néhtud kuupdevani, s.0
31. detsembrini2015.

Véites, et oma kutse- Ja kunstilise tegevuse jatkamisega &ritihingu [X] Creative
kaudu tegeles [W] [X] ebaausa konkurentsiga ja riivas tema kaubamérgidigusi,
esitas, arithingsPmjc 21. juunil 2018 tema vastu hagi kaubamarkide [W] [X] ja
[W] [ X}, 0iguste rikkumise peale ning ebaausa ja parasiteeriva konkurentsi tottu.
[W] [X] néudis vastuhagiga, et aritihingu Pmjc digused nendele kaubamarkidele
tuhistataks eksitavuse tottu, kuna neid on see aritihing ajavahemikul 2017. aasta
I6pust kuni 2019. aasta alguseni kasutanud eksitamiseks.

Cour d’appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) otsustas 12. oktoobri
2022. aasta kohtuotsuses, et &ritihing Pmjc digused kaubamarkidele [W] [X] ja
[W] [X] mitmesuguste kaupade ja teenuste tdhistamisel tuhistatakse.
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[...] [cour d’appeli (apellatsioonikohus) kohtuotsuse pdhjendused, mis
puudutavad Prantsusmaa mdilgidigust kasitlevaid Gigusnorme ega ole seoses
eelotsuse kiisimusega asjakohased]

Sama kohtuotsuse kohaselt ei ole liidu digusega vastuolus see, kui otsustatakse, et
disaineri perekonnanimega kattuv kaubamark tuhistatakse, kui selle omandanud
isik paneb oma votetega uldsuse tegelikult arvama, et disainer osaleb endiselt
kaupade véljatootamises, voi tekitab piisavalt tGsise niisuguse eksitamise ohu.

Kohtuotsuses on leitud, et kasitletaval juhul on see nii, sest &rilihing Pmjc on
kahel korral stidi mdistetud [W] [X] nende autoridiguste rikkumises, mis
puudutasid viimase hiljutist loomingut, mida ei olnud 2012.@astal arithingule
Pmjc vddrandatud (Cour d’appel de Paris’ (Pariisi_ apellatsioonikohus)
7. septembri 2021. aasta kohtuotsus, kohtuasjade registri number:, 19/23325 ;" Cour
d’appel de Paris’ (Pariisi apellatsioonikohus) 0. detsembriw,2021. aasta
kohtuotsus, kohtuasjade registri number: 20/04255)., Need kohtuotsused on
joustunud. Kohtuotsuses on sellest jareldatud, et kuna neid kaubamérke kasutati
kantuna kaupadele, millel olid kaunistused, mis kujutasid,endast vodrandaja sellist
originaalloomingut puudutavate autoridiguste wikkumisi,smillecloomisel oli ta
jarginud omandaja suhtes vOetud koRustusiy, ‘muutusid ypeed kaubamargid
eksitavaks.

Aritihing Pmjc on esitanud 12, oktoebri 2022.aasta kohtuotsuse peale
kassatsioonkaebuse.

Vaidete analits
Esimene vaide

Vaite tutvustus

[...] [esimese vdite sOnastus; vdide puudutab Prantsusmaa miiligidigust kasitlevaid
digusnorme, mis ereleseoses eelotsuse kiisimusega asjakohased]

Siinse kohtuvastus
[...]
[...]
[...]
[...]

...] [pOhjendused, mis puudutavad Prantsusmaa miitigidigust kasitlevaid
igusnorme, mis ei ole seoses eelotsuse kusimusega asjakohased]

Ol'_‘
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Kohtuotsuses on maérgitud, et [W] [X] viitis eksitavuse alusel esitatud tiihistamise
ndude pdhjendamiseks, et alates nende 21. juuli 2011. aasta teenuste osutamise
kokkuleppega reguleeritud koostd6 I8ppemisest kasutab &riihing Pmjc
vO0randatud kaubamarke viisil, mis laseb Uldsusel arvata, et tema on selle
loomingu autor, millele need kaubamargid on kantud.

[...]

[...] [pOhjendused, mis puudutavad Prantsusmaa miiligidigust kisitlevaid
digusnorme, mis ei ole seoses eelotsuse kiisimusega asjakohased]

Teine vaide

Vaite tutvustus

Arilihing Pmjc kritiseerib kohtuotsust seeparast,, et “selles, on“etsustatud, et
tihistatakse tema Oigused kaubamargile [WJ][X] 'nr 3201616, millega
tahistatakse ,,naiste, meeste ja laste rdivaid’® ning,,moelogjates (roiva)disaini
teenuseid” ning kaubamérgile [W][X] nrI640 795, ymillega tahistatakse
,kosmeetika- ja ilutooteid* ning ,,roivaid™yehkki, Eureopa Liidu Kohus otsustas
»oma 30. mértsi 2006. aasta kohtuetsuses “Emanuel (C-259/04), et ,,[s]ellist
kaubamarki, mis kattub seda kaubamaérki kandvaid, kaupu loonud ja neid
esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu téttu tuhistada
pohjendusel, et [...] nimetatud kaubamark [onjymuutunud avalikkust eksitavaks®,
ning tépsustas, et eeldusel, et“kaubamargi, omanikust ettevdtja soovib panna
tarbijat arvama, et disainer osalebyendiselt seda kaubamérki kandvate toodete
loomises, on tegemistm;vottega, mida, voiks pidada pettuseks, kuid mida ei saa
késitleda eksitamisena“, mis,vaib tuua kaasa kaubamargi tihistamise; seepérast, et
kuna cour, d’appel (apellatsioenikohus) leidis, et see kohtuotsus ,,ei vilista [...]
sugugi [...]/vOimalust tiihistada kaubamérk juhul, kui selle omanik kasutab seda
cksitavalt®, \ja jatablomanikele voimaluse ,pulda tdendada, et see, kuidas
kaubamérgiomanikud [wvaidlusaluseid kaubamarke] kasutavad, kujutab endast
pettust™, on“ta rikkunud intellektuaalomandi seadustiku (code de la propriété
intellectuelle) artikli't."714-6 punkti b niisugusena, nagu seda tuleb tdlgendada
lahtudesy.21. detsembri  1988. aasta direktiivi 89/104/EMU artikli 12 18ike 2
punktist b, “millest sai 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU artikli 12
I6ike 2ypunkt b.

Euroopa Kohtu vastus

Selle viitega on tdstatatud kiisimus, kas cour d’appeli (apellatsioonikohus) otsus
on kooskdlas 22.oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamarke
késitlevate liikmesriikide Oigusaktide Uhtlustamise kohta artikli 12 10ike 2
punktiga b, mille sdtted on niid Gle vbetud 16. detsembri 2015. aasta direktiivi
(EL) 2015/2436 kaubamarke kasitlevate litkmesriikide digusaktide thtlustamise
kohta artikli 20 punkti b.
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Kohaldatavad 6igusaktid

Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 714-6 punkti b redaktsiooni jargi, mis
kehtis enne selle muutmist 13. novembri 2019. aasta maarusega nr 2019-1169,
tihistatakse niisuguse kaubamérgi omaniku Gigused, mis on tema sii labi
muutunud eksitavaks, eelkdige kauba voi teenuse laadi, kvaliteeti vOi paritolu
0sas.

Selle Gigusaktiga tagati Uksteise jarel edukalt 21. detsembri 1988. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamarke Kkasitlevate liikmesriikide #8igusaktide
uhtlustamise kohta artikli 12 I6ike 2 punkti b, seejarel sellega identse direktiivi
2008/95/EU artikli 12 16ike 2 punkti b ning 18puks samuti identse direktiivi (EL)
2015/2436 artikli 20 punkti b Glevétmine.

Tdlgendades oma 30. martsi 2006. aasta kohtuotsuses Emanuel, (€-259/04)
direktiivi 89/104/EMU, kordas Euroopa Kohus koigépealt, et direktiivi artikli 3
I6ike 1 punktis g satestatud registreerimisest keeldumised juhud “eeldavad, et
tuvastatakse tegelik eksitamine vOi piisavalt tdsinetarbija“eksitamise oht, ning
otsustas seejarel, et kuigi kaubamérki kandva(r@iva ostmisel voibkeskmist tarbijat
mdojutada ettekujutus, et asjaomane flusiline istk,omselle roiva loomisel osalenud,
ei saa seda asjaolu iseenesest lugeda selliseks,amistwv6ib oma olemuse tdttu
avalikkust eksitada sellega téhistatud, kaubay laadi, Kkvaliteedi vo6i paritolu
osas(punktid 47-49).

Ta lisas, et kui kaubamargimregistreerimise taotluse esitanud ettevotja soovib
kaubamérgi esitlemisel panna tarbijaid, uskuma, et asjaomane flusiline isik on
jatkuvalt nimetatud kaubamaérki kandvate'kaupade disainer v0i et ta osaleb nende
loomisel, oleks tegemistyottega, mida voiks pidada pettuseks, kuid mida ei saa
késitleda eksitamisena direktiiviy,89/104 artikli 3 tdhenduses, ning mis seetdttu
kaubamarki enmast ei"‘mdjuta, €ga mojuta seega ka selle registreerimise vdimalust
(punkt 50).

LOpuks “markis, Euroopa Kohus, et direktiivi 89/104/EMU artikli 12 [6ike 2
punktis b satestatud _tihistamise tingimused on samad kui nimetatud direktiivi
artikli'3 16ike 1'punktil'g pdhinevad registreerimisest keeldumise tingimused, ning
otsustas, set sellist kaubamaérki, mis kattub seda kaubamaérki kandvaid kaupu
loonud ja neidresimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu
tottu tlihistada pohjendusel, et direktiivi 89/104/EMU artikli 12 13ike 2 punkti b
tdhenduses on nimetatud kaubamérk muutunud avalikkust eksitavaks, eelkdige
juhul, kui selle kaubamé&rgiga seotud mainevadértus on ule antud koos selle
kaubamérgiga tahistatud kaupu valmistava ettevottega.

Eelotsusetaotluse péhjendused

Ariiihing Pmjc vaidab, et seda kohtuotsust tuleb tdlgendada nii, et tema
voimalikud arivotted selleks, et panna tarbija uskuma, et [W] [X] on ikka veel
tema perekonnanimega téhistatud kaupade disainer vOi et ta osaleb nende
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loomises, ei saa mojutada kaubamarki ennast, isegi kui need votted leitakse olevat
eksitavad.

Ndnda otsustas tribunal judiciaire de Paris (Pariisi esimese astme kohus) 26. juuni
2020. aasta kohtuotsuses, mis muudeti 12. oktoobri 2022. aasta kohtuotsusega
apellatsiooniastmes &ra.

Nii tdlgendas eespool viidatud kohtuotsust Emanuel ka siinse kohtu kohtujurist,
viidates muu hulgas Prantsuse valitsevale digusteooriale.

Cour d’appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) leiab aga, etskuigi eespool
viidatud kohtuotsuse Emanuel punktis 50 leidis Euroopa Kohusydirektiivi
89/104/EMU artikli 3 18ike 1 punkti g tGlgendades, et disaineri perekonnanimega
kattuvat kaubamarki ei saa pidada eksitavaks ainutksi sel p@hjusel, et.see disainer
ei osale enam tema perekonnanimes seisnevaid kaubamérke kandvate, kaupade
véljatdotamises, ei laiendanud ta selle punkti pohjendusi direktiivi-artikli 12
I6ike 2 punkti b tolgendusele. Cour d’appel (apellatsioonikohus) on seisukohal, et
seda viimast Oigusnormi tuleb tdlgendada nii, ‘et “sellega ei .ole vastuolus
kaubamargi tuhistamine pdhjusel, et seda on kasutatud wviisil,"mis voivad panna
uldsuse tegelikult arvama, et disainer @saleb, endiselt tema perekonnanimes
seisnevaid kaubamarke kandvate kaupade loomisesyehkki see ei ole nii.

Lisaks toob ta esile, et Euroopa Liidu, Uldkohus jéttis 14. mai 2009. aasta
kohtuotsusega Elio Fiorucci (T-165/06), kur'ta kohaldas 20. detsembri 1993. aasta
maéaruse (EL) nr 40/94 Uhenduse kaubamargi kohta artikli 50 I6ike 1 punkti ¢, mis
on sisuliselt samasugusena ule voetud esimese, direktiivi 89/104 artikli 12 18ike 2
punkti b, rahuldamata tuhistamisnoude, ‘mis p6hines disaineri perekonnanimega
kattuva kaubamargi®eksitaval, kasutamisel pérast selle registreerimist, ning seda
mitte pOhjusel, et"oleks valistatud, et kaubamargi niisugune eksitav kasutamine
toob kaaSa sellestiihistamise eksitavuse tottu, vaid markides, et hageja ei esitanud
mingit tdendit kaubamargi, kasutamise kohta parast selle registreerimist.

Eelotsuse kiisimus

Tekib seega kisimus, kas direktiivi 2008/95/EU artikli 12 16ike 2 punktib ja
direktiivi (EL) 2015/2436 artikli 20 punkti b tuleb tdlgendada nii, et nendega on
vastuolus disaineri perekonnanimega kattuva kaubamargi tiihistamine seetdttu, et
seda kasutatakse péarast vodrandamist tingimustel, mis panevad tldsuse tegelikult
arvama, et disainer, kelle perekonnanimes kaubamérk seisneb, osaleb endiselt
seda kaubamarki kandvate kaupade loomises, ehkki see ei ole nii?

ESITATUD POHJENDUSTEST LAHTUDES siinne kohus:
JATAB kassatsioonkaebuse esimese viite LABI VAATAMATA;

enne teise ja kolmanda véite sisulist arutamist:
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vOttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 267;
ESITAB Euroopa Liidu Kohtule jargmise kisimuse:

,Kas 22.oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamarke késitlevate
liikmesriikide 0Oigusaktide 0htlustamise kohta artikli 12 16ike 2 punktib ja
16. detsembri  2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamérke kaésitlevate
liikmesriikide digusaktide Ghtlustamise kohta artikli 20 punkti b tuleb tdlgendada
nii, et nendega on vastuolus disaineri perekonnanimes seisneva kaubamargi
tihistamine seetGttu, et seda kasutatakse pdarast voorandamist viisilpmis paneb
uldsuse tegelikult arvama, et see disainer osaleb endiselt seda kaubamarki
kandvate kaupade loomises, ehkki see ei ole nii?*

[...] [menetluslikud kiisimused, menetluslikku laadi mérked]



