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»IP Tanslatori” otsusest tulenev kokkulepe

Parast ,IP Translatori” kohtuotsuse avaldamist juunis 2012 on mitmel koosolekul arutatud
OHIM-i ja Euroopa Liidu likmesriikide ametite vahel Nizza klassifikatsiooni klassipiste tolgen-
damist. Uldmaisted on véljendid, mis on esitatud klassipaistes ja on Uksteisest eraldatud semi-
koolonitega. 2013. aasta maiks olid kdik klassipaistes sisalduvad dldmdisted ile vaadatud ja
joutud kokkuleppele, et 11 Gldmdistet ei vasta ,IP Translatori” otsuses sétestatud selguse ja
tapsuse nduetele. Neid lldmdisteid edaspidi iima tapsustuseta ei aktsepteerita. Ulejadnud 186
klassipaistes sisalduvat ildmdistet on loetud aktsepteeritavateks.

20. novembril avaldasid klassipealkirjade koostddprojektis osalevad kaubamérgiametid oma
kodulehtedel (histeatise klassipealkirjade kasitlemise kohta klassifitseerimisel (Common
Communication 2)1.

Selles margitakse, et 19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10
,IP Translator’, andes esitatud kiisimustele jargmised vastused:

1) direktiivi 2008/95 tuleb tdlgendada nii, et see nuab, et taotleja maaraks piisava selguse ja
tapsusega kindlaks need kaubad ja teenused, mille osas kaubamargi diguskaitset taotle-
takse, nii et padevad asutused ja ettevdtjad saaksid taotletava diguskaitse ulatuse kindlaks
teha Uksnes sellel alusel;

N
—

direktiivi 2008/95 tuleb tdlgendada nii, et see ei takista Nizza klassifikatsiooni klassipaiste
uldmdistete kasutamist nende kaupade ja teenuste kindlaksméaramisel, mille jaoks kauba-
mérgi diguskaitset taotletakse, tingimusel et niisugune kindlaksmaaramine on piisavalt
selge ja tapne;

3) siseriikliku kaubamaérgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste kindlaksmaarami-
sel, mille osas ta kaubamargi diguskaitset taotleb, kéiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse
klassipéaise Uldmdisteid, peab tdpsustama, kas tema taotlus hdlmab kdiki asjasse puutuva
klassi alfabeetilise loendi kaupu ja teenuseid vdi liksnes osa neist kaupadest ja teenustest.
Kui taotlus puudutab vaid teatud kaupu ja teenuseid, peab taotleja tdpsustama, milliste
vastava klassi kaupade ja teenuste jaoks kaitset taotletakse.

Kdnealune otsus mojutab Euroopa Liidu koigi kaubamargiametite praktikat ning toob kaasa
vajaduse Uhtlustada kaubamérgisiisteemis ja taotlejatele kindlustunde tagamise huvides Nizza
klassifikatsiooni klassipéiste (ldmdistete télgendamist. Jattes kdrvale asjaolu, et iga amet on
seotud oma riigi digusaktide, riiklike kohtute otsuste ja ménel juhul ka varasemate teatistega, on
olemas valmidus ja vajadus teha koostédd nimetatud otsuse Uhtlustatud rakendamiseks, et
pakkuda 6iguskindlust nii pAdevatele asutustele kui ka ettevétjatele.

Esimese kiisimuse valdkonnas teevad Euroopa Liidu kaubamérgiametid koostédd, et luua kau-
pade ja teenuste selguse ja tpsuse kriteeriumide kohta iihine arusaam ning tédtada vélja dhi-
sed p6himotted, mille pdhjal koostatakse vastav ihisteatis.

Teise kiisimuse valdkonnas vaatasid Euroopa Liidu kaubamargiametid 18bi kdik Nizza klassifi-
katsiooni klassipaiste tUldmdisted, et maéarata kindlaks, millised neist on piisavalt selged ja tép-

1 Uhisteatis 2 (Common Communication 2) on kittesaadav Patendiameti veebilehel www.epa.ee.
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sed. Labivaatamise kaigus tehti kindlaks, et 11 allpool esitatud (ldmdistet ei ole piisavalt selged
ja tapsed ning sellest tulenevalt ei saa neid iima taiendava tapsustamiseta vastuvoetavaks pida-
da. Ulejaénud Gldmadisted on vastuvdetavad. Lisaks toétati vélja pdhjendused ja selgitused,
miks Nizza klassifikatsiooni klassipaiste 11 ildmdistet ei peeta piisavalt selgeks ja tapseks.

Ametid leppisid kokku, et kohtuotsusel ei ole tagasiulatuvat mdju, st ei nduta registrite ex officio
muutmist nende enne kdesoleva teatise rakendamist tehtud registreeringute osas, mis sisalda-
vad (ht voi mitut vastuvdetamatut Gldmdistet. Vastuvbetavate mdistete otsimisel ja kindlakste-
gemisel on voimalik kasutada abivahendina naiteks TMclassi.

Kolmanda kiisimusega seoses antakse (histeatises kohtuasjas ,IP Translator” tehtud otsuse
rakendamise kohta Ulevaade sellest, kuidas Euroopa Liidu kaubamargiametid nimetatud otsuse
rakendamisega seotud konkreetsete kiisimustega tegelevad.

Uldmaisted, mis ei véimalda Giguskaitse ulatuse piisavalt selget ja tépset kindlaksmaaramist, on
maérgitud alltoodud nimekirjas rasvases kirjas.

Klass 6 — Lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse

Klass 7 — Masinad ja to6pingid

Klass 14 - Vaarismetallid ja nende sulamid ning neist [vaarismetallidest ja nende sulamitest]
valmistatud v6i nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse

Klass 16 — Paber, papp ja nendest [paberist ja papist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teis-
tesse klassidesse

Klass 17 — KautSuk, gutapertS, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest [kautSukist, gutapertsist,
kummist, asbestist ja vilgukivist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse
Klass 18 — Nahk, tehisnahk ja nendest [nahast ja tehisnahast] valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse

Klass 20 — Teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust,
korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevai-
gust, parlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest voi plastist

Klass 37 — Remont

Klass 37 — Paigaldustood

Klass 40 — Materjalitootlus

Klass 45 — Kolmandate isikute poolt iiksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osuta-
tavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused

Ménel juhul vdidakse osa Uldmdistest pidada piisavalt selgeks ja tapseks, kui seda kasutatakse
eraldi seisvalt. Naiteks Gldmdistes ,masinad ja td6pingid” oleks mdiste ,t6dpingid” eraldi seisvalt
vastuvdetav, sest see tahistab konkreetset liiki kaupu. Sellistel juhtudel on see osa tldmdistest
tahistatud halliga. See ei kehti siiski tekstiosa ,mis ei kuulu teistesse klassidesse” kohta.

Péhjused, miks Nizza klassifikatsiooni klassipaiste 11 lldmdistet ei ole selged ja tdpsed, on
esitatud allpool.

Klass 6 — Lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse. Vottes arvesse vajadust
selguse ja tapsuse jarele, ei ndita antud mdiste selgelt, mis kaupu see hdlmab, sest ei ole Gel-
dud, mis kaupadega on tegemist, vaid Uksnes, millest need kaubad on tehtud. See mdiste hdl-
mab mitmesuguseid kaupu, millel vdivad olla véga erinevad omadused ja/vdi erinev otstarve,
nende tootmiseks ja/vdi kasutamiseks vdib vaja minna véaga erineval tasemel tehnilist suutlik-



kust ja oskusteavet, need vdivad olla suunatud eri tarbijatele, neid voidakse miiia eri migika-
nalite kaudu ning seepérast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 7 — Masinad ja t6dpingid. Vottes arvesse vajadust selguse ja tapsuse jarele, ei néita
mdiste ,masinad” selgelt, mis masinaid see hélmab. Masinad véivad olla eri omaduste voi ots-
tarbega, nende tootmiseks ja/voi kasutamiseks vib vaja minna véga erineval tasemel tehnilist
suutlikkust ja oskusteavet, need vdivad olla suunatud eri tarbijatele, neid vdidakse miilia eri
mUUgikanalite kaudu ning seepérast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 14 — Vaéarismetallid ja nende sulamid ning neist [vaarismetallidest ja nende sulamitest]
valmistatud voi nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse. Vottes
arvesse vajadust selguse ja tapsuse jarele, ei néita mdiste ,neist [vadrismetallidest ja nende
sulamitest] valmistatud voi nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” sel-
gelt, mis kaupu see hdlmab, sest ei ole éeldud, mis kaupadega on tegemist, vaid iksnes, mil-
lest need kaubad on tehtud v6i millega plakeeritud. See mdiste hdlmab mitmesuguseid kaupu,
millel vdivad olla vaga erinevad omadused, nende tootmiseks voib vaja minna vaga erineval
tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need véivad olla suunatud eri tarbijatele, neid voi-
dakse miila eri kanalite kaudu ning seepérast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 16 — Paber, papp ja nendest [paberist ja papist] valmistatud tooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse. Vottes arvesse vajadust selguse ja tapsuse jérele, ei néita mdiste
.nendest [paberist ja papist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” selgelt, mis
kaupu see hdlmab, sest ei ole deldud, mis kaupadega on tegemist, vaid iksnes, millest need
kaubad on tehtud. See mdiste hdlmab mitmesuguseid kaupu, millel véivad olla vaga erinevad
omadused ja/vdi erinev otstarve, nende tootmiseks ja/voi kasutamiseks voib vaja minna véga
erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need vivad olla suunatud eri tarbijatele,
neid vdidakse miilia eri kanalite kaudu ning seeparast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 17 — KautSuk, gutapert$, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest [kautSukist, gutapertSist,
kummist, asbestist ja vilgukivist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse.
Vottes arvesse vajadust selguse ja tapsuse jarele, ei néita mdiste ,nendest [kautSukist,
gutapertSist, kummist, asbestist ja vilgukivist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassi-
desse” selgelt, mis kaupu see hdlmab, sest ei ole deldud, mis kaupadega on tegemist, vaid
uksnes, millest need kaubad on tehtud. See mdiste hdlmab mitmesuguseid kaupu, millel vdivad
olla véga erinevad omadused ja/vdi erinev otstarve, nende tootmiseks ja/vdi kasutamiseks vdib
vaja minna vaga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need vdivad olla suunatud
eri tarbijatele, neid vdidakse mida eri kanalite kaudu ning seepérast on need seotud eri turu-
sektoritega.

Klass 18 — Nahk, tehisnahk ja nendest [nahast ja tehisnahast] valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse. Vottes arvesse selguse ja tapsuse vajadust, ei néita mdiste
.nendest [nahast ja tehisnahast] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” selgelt,
mis kaupu see hdlmab, sest ei ole deldud, mis kaupadega on tegemist, vaid Uksnes, millest
need kaubad on tehtud. Maaratlus hdlmab mitmesuguseid kaupu, millel vdivad olla vaga erine-
vad omadused ja/voi erinev otstarve, nende tootmiseks ja/vdi kasutamiseks vdib vaja minna
vaga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need véivad olla suunatud eri tarbija-
tele, neid voidakse miilia eri kanalite kaudu ning seepérast on need seotud eri turusektoritega.



Klass 20 — Teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust,
korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevai-
gust, parlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest voi plastist. Vdttes arvesse vajadust sel-
guse ja tapsuse jarele, ei naita see mdiste selgelt, mis kaupu see hdimab, sest ei ole 6eldud,
mis kaupadega on tegemist, vaid Uksnes, millest need kaubad on tehtud. See mdiste hélmab
mitmesuguseid kaupu, millel vivad olla vaga erinevad omadused ja/vdi erinev otstarve, nende
tootmiseks ja/voi kasutamiseks voib vaja minna vaga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja
oskusteavet, need vdivad olla suunatud eri tarbijatele, neid vdidakse mida eri kanalite kaudu
ning seeparast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 37 — Remont. Vdttes arvesse vajadust selguse ja tapsuse jarele, ei néita see mdiste
selgelt, mis teenuseid osutatakse, sest ei ole 6eldud, mida tuleb remontida, vaid (iksnes, et
tegemist on remonditeenustega. Kuna remonditavatel asjadel véivad olla erinevad omadused,
pakuvad remonditeenuseid teenuseosutajad, kelle tehnilise suutlikkuse ja oskusteabe tase on
erinev ning need teenused vdivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 37 - Paigaldustood. Vottes arvesse vajadust selguse ja tapsuse jérele, ei néita see
mdiste selgelt, mis teenuseid osutatakse, sest ei ole deldud, mida tuleb paigaldada, vaid Uks-
nes, et tegemist on paigaldustdddega. Et paigaldatavatel asjadel vdivad olla erinevad omadu-
sed, teevad paigaldustdid teenuseosutajad, kelle tehnilise suutlikkuse ja oskusteabe tase on
erinev ning need t66d vdivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 40 — Materjalitootlus. Vottes arvesse vajadust selguse ja tapsuse jarele, ei naita see
mdiste selgelt, mis teenuseid osutatakse. Tootlemise laad ja téddeldavad materjalid on ebasel-
ged. Need teenused hdlmavad mitmesuguseid tegevusi, mida eri teenuseosutajad erinevate
omadustega materjalidega teevad, need nduavad véga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja
oskusteavet ning vdivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 45 — Kolmandate isikute poolt iiksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osuta-
tavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused. Vottes arvesse vajadust selguse ja tapsuse jarele, ei
ndita see mdiste selgelt, mis teenuseid osutatakse. Need teenused hdlmavad mitmesuguseid
tegevusi, mida eri teenuseosutajad teevad, need nduavad véaga erineval tasemel oskusi ja 0s-
kusteavet ning vdivad olla seotud eri turusektoritega.

Uus praktika kajastub OHIM-i uues kaubamérgijuhendis ja see vdetakse kasutusele niipea kui
uus veebileht ja uus e-taotluse esitamise tédvahend on kasutajatele kéttesaadavad.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, oktoober 2013

OHIM-i uus veebileht

OHIM-i uus veebileht, mis asendab 15 aastat tagasi loodud esimest veebilehte, kavatsetakse
novembri 16pus kasutajatele kattesaadavaks teha. Eesmark on pakkuda kasutajatele moodsa
tehnoloogia ja mitmesuguste online-tddvahendite abil taielikult elektroonilisi teenuseid ning
lintsamat ligipddsu OHIM-i menetlusteabele, k.a (ihenduse kaubamarke ja disainilahendusi
puudutavale teabele.

Veebileht on loodud mdeldes kasutajate vajadustele, vottes aluseks kasutajatelt saadud tagasi-

5



side. Kasutajate soovide véljaselgitamiseks viidi 1abi testimisi nii ametisiseste kui ka -valiste
kasutajatega, lisaks korraldati regulaarselt kasutajate td6gruppide koosolekuid ja viidi 1abi kasu-
tajauuring. Selle tulemusena peaks olema uuel veebilehel kattesaadav lihtne ja praktiline teave
kaubamargi ning disaini pdhitddedest, vajalikud registreerimismenetluse juhendid ning teave
véimaluste kohta parast registreerimist.

Registreeritud kasutajate jaoks on veebilehel eraldi vdimalused mis tahes toimingu tegemiseks
voi konsulteerimiseks. Isikustatud lehekiilie kaudu on vdimaldatud kiire ligipdés oma failide ja
andmekogu juurde, kust saab naha teabevahetust OHIM-iga, oma konto staatust, uudiseid,
meeldetuletusi ja palju muud.

Otsinguvdimalused, nii lihtotsingu kui ka laiendatud otsingu puhul, on téiustatud kasutajatelt
saadud tagasiside pdhjal, kusjuures puuduvad tulemuste arvu piirangud ja teavet saab Euroopa
Liidu 23 keeles. Lisaks on kéik andmed - ihenduse kaubamargid ja disainilahendused, omani-
kud, esindajad — (ihes andmebaasis.

Uue veebilehe loomisel osalenud OHIM-i veebispetsialistide meeskond korraldab mitmes linnas
té6seminare, et demonstreerida kasutajatele uue veebilehe eeliseid ja vdimalusi. Tédseminare
korraldatakse koostdds likmesriikide ametite ja kasutajatihendustega Beneluxi maades, Prant-
susmaal, Saksamaal, Itaalias, Portugalis, Hispaanias ja Uhendkuningriigis. Neid planeeritakse
ka 2014. aastaks.

Uus e-taotluste stisteem sisaldab téiesti uusi navigeerimise ja andmete esitamise vdimalusi, sh
taksonoomia kasutamise vdimalus, uued valikud kasutajale, kes vajab taiustatud funktsioone
ning esmakordse kasutaja abimees, mis juhendab teda e-taotluse esitamise kogu protsessi
jooksul. OHIM-i Akadeemia korraldab veebiseminari, kus keskendutakse uue e-taotluste esita-
mise tddvahendi tutvustamisele. Veebiseminaril tutvustatakse e-taotluse esitamise pdhifunkt-
sioone: taotluse andmete sisestamine, navigeerimine kaupade ja teenuste loetelu koostamisel,
taotluse edastamine ja 1divu tasumine. Veebiseminar toimub 27. novembril kell 15.00 ja on ava-
tud kdigile huvilistele.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, oktoober 2013

OHIM-i Akadeemia 6ppeportaal

Uus OHIM-i Akadeemia &ppeportaal, mis kaivitus OHIM-i siseselt augustis ja mida tuntakse
lihendi all OALP, on dppejuhtimissiisteem, mille eesmérk on edendada ja hdlbustada OHIM-i
toGtajate ja ametivaliste huvigruppide 6ppeprotsessi. OALP on kéattesaadav uue OHIM-i veebile-
he osana ning see peaks avalikkuse jaocks kaivituma novembris. Tegemist on 8ppe-, mitte valja-
dppeportaaliga — see on suunatud pidevale dppimisele ja enesearendusele ning selle eesmark
on edendada teadmiste jagamist tiksikisiku ja ettevotte tasandil.

OHIM-i Akadeemia koostab Gppeportaalile (OALP) e-dppe mooduleid ja veebipdhiseid dppe-
mooduleid ning pakub Urituste, nt seminaride, konverentside ja veebiseminaride salvestisi, mida
Euroopa Liidu riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid ning kasutajalihendused saa-
vad seejarel jagada. Uks hea néide sellest on taksonoomia e-8ppe juhised, mis aitavad kaasa
taksonoomia ja TMclassi kasutuselevétule.



Ainulaadne on, et huvigrupid ei pea soovitu leidmiseks lappama labi suurt hulka teavet, kuna
oluline info on suunatud kitsalt segmenteeritud kasutajaskonnale. OALP-ile juurde paasemiseks
on kaks viisi: registreerimata kiilalisena vdi registreeritud kasutajana. Ligip&as registreerimata
kiilalisena t&hendab, et igaliks, Uksk6ik missugusest maailma paigast, saab juurdepdasu tasuta
materjalile. Isedranis on sellest kasu vaikestele ja keskmise suurusega ettevétjatele, intellek-
tuaalomanditudengitele ja kdikidele, kellele intellektuaalomand huvi pakub. Registreeritud kasu-
tajad, sealhulgas OHIM-i ja Euroopa Liidu riiklike ja piirkondlike intellektuaalomandiametite t66-
tajad, saavad juurdepééasu intellektuaalomandialastele ja muudele konkreetsetele 6ppemooduli-
tele ning arikasutajad ja laiem avalikkus saavad avada véljadppe- ja e-ettevdtluse rakendusi
Oppevideote kaudu.

Juba ainutiksi 2013. aastaks on valistele kasutajatele OALP-i kaudu planeeritud arvukalt kursu-
si, muu hulgas dppevideo TMclassi ja taksonoomia kohta ja dppevideod, mis tutvustavad uut
OHIM-i ja vaatluskeskuse (Observatory) veebilehte. OALP-i tegevus ei piirdu vaid tédstusoman-
diga; ette on nahtud ka arvukalt muid koolitusi. Naiteks muutub OALP-i kaudu kattesaadavaks
8.-9. aprillil 2013 Euroopa Uhenduse disainilahenduste registreerimise 10. slinnipaeva puhul
korraldatud rahvusvaheline disainialane konverents, véimaldades osalejatel néha disainieksper-
tide debatte ja ettekandeid.

Portaali eesméark on OHIM-i ja riiklike ametite td6tajate koolitamise abil suurendada nende intel-
lektuaalomandi ja muude padevusvaldkondade tavade lahendamist ning ndidata videote kaudu
avalikkusele ja arikasutajatele e-ettevdtiuse rakendusvdimalusi. Samuti aitab selle hariv tegevus
toetada intellektuaalomandidiguste rakendamist. OHIM-iga hiljuti séimitud vastastikuse mdistmi-
se memorandumi raames toimuvad kénelused EPO-ga ja WIPO-ga, et nende organisatsioonide
kursused oleksid tulevikus kattesaadavad ka OALP-i kaudu.

OALP on OHIM-i ppe- ja teadmiste jagamise missiooni olulisim osa, mille abil suudetakse
loodetavasti suurel maaral tdiendada intellektuaalomandiekspertide thist teadmistepagasit.

Refereeritud OHIM-i infokirjast ,IP C&C koost60 ja ldhenemine”, september 2013

Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-55/12

Uldkohus tegi 25. aprillil 2013 otsuse kohtuasjas nr T-55/12 (Su-Shan Chen vs. Siseturu Uhtlus-
tamise Amet), kus késitletakse puhastusseadet kujutava lihenduse registreeritud disainilahen-
duse ja dhenduse varasema ruumilise kaubamérgi sarnasust ning nende &ravahetamise t6e-
naosust.

Koénealuse kaasuse puhul lilkkas tldkohus tagasi apellatsioonikoja otsuse peale esitatud tihis-
tamishagi ning kinnitas otsust, mille kohaselt Uhenduse registreeritud disainilahenduse nr
1027718-0001 (nimetusega disainilahendus puhastusseadmetele) registreerimisotsus on digus-
tihine, kuna see on vastuolus ndukogu maaruse nr 6/2002 (ihenduse disainilahenduse kohta)
artikli 25 punkti 1 16ikega e.

Kaasuse faktilised ja diguslikud asjaolud

Pérast eelnimetatud disainilahenduse (vt joonis 1, Ik 8) registreerimist esitati selle vastu kehte-
tuks tunnistamise avaldus. Avalduse esitamise aluseks oli ndukogu méaruse nr 6/2002 artikli 25
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punkti 1 16ige e. Antud sétte kohaselt vdib Uhenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks
tunnistada, kui hilisemas disainilahenduses on kasutatud eristusvdimelist kaubamarki ning
uhenduse voi likmesriigi digusaktide alusel on mérgi omanikul digus selline kasutus keelata.

Joonis 1. Vaidlustatud Gihenduse disainilahendus

Antud vastuolule tuginedes t6i kehtetuks tunnistamise avalduse esitanud isik esile jargmise
ruumilise Uhenduse kaubamaérgi (vt joonis 2), mis on registreeritud klassis 3 (edaspidi varasem
{ihenduse kaubamark):

J
Joonis 2. Varasem (ihenduse kaubamérk

Kehtetuks tunnistamise avaldusele jargnenud menetlusprotsessi I6ppedes tunnistasid nii
OHIM-i tiihistamisosakond kui ka apellatsioonikoda iguskaitse saanud disainilahenduse kehte-
tuks. Apellatsioonikoda markis oma otsuses, et kuna eelnimetatud disainilahendus sisaldab
varasemat registreeritud ruumilist kaubamarki, siis on tegemist selge vastuoluga ndukogu maa-
ruse artikli 25 punkti 1 16ike e suhtes.

Kokkuvote Uldkohtu otsusest

N&ukogu maéaruse nr 6/2002 artikli 25 punkti 1 I6ike e suhtes leidis Uldkohus, et seda satet ei
rakendata mitte ksnes sellistes olukordades, kus varasem eristusvdimeline kaubamark on
vaidlustataval disainilahendusel identselt reprodutseeritud, vaid piisab ka sellest, kui vaidlusta-
taval disainilahendusel on mérgata varasema registreeritud kaubamérgi domineerivaid elemen-
te, k.a olukorras, kus varasema eristusvdimelise kaubamargi reproduktsiooniga vorreldes on
tehtud selliseid muudatusi, mis on tavatarbija arvates teisejargulised. Oluline on mdista, et tava-
tarbija teeb otsuseid mélu pdhjal ja ei pruugi alati muudatusi margata.

Uldkohus markis, et vaidiustatud disainilahendust saab vorreldes muude samalaadsete turul
olevate toodetega pidada valiskujunduse poolest piisavalt eristatavaks, kuid vaidlustatud disai-
nilahenduse ja varasema kaubamargi valiskujunduse erinevused on teisejargulised. Mélemad
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on ristklikukujulised, kompaktsed ja imarate nurkadega ning mélematel on Uhele kiljele paigu-
tatud pihustusseade ja teisele kiiljele kasn. Lisaks on klassi 3 kaubad, mille osas on kaubamér-
gile diguskaitse saadud, sisuliselt identsed nende toodetega, mille osas vaidlustatud disainila-
hendust on mdeldud kasutada. Seega sai kinnitust OHIM-i seisukoht, et varasema kaubamargi
tunnusjooned on vaidlustatud disainilahendusel selgelt mérgatavad. Varasema ruumilise kauba-
mérgi koosseisus olevad teisejargulised voi vaevuloetavad sénalised osad ei mdjuta seda, kui-
das tavatarbija kaubamarki visuaalselt tajub.

Uldkohus t6i vaidlustatud disainilahenduse puhul esile ka vastuolu ‘ndukogu maaruse nr
207/2009 (ihenduse kaubamérgi kohta) artikli 9 16ike 1 punktiga b2. Uhenduse vaidlustatud
disainilahenduse omaniku seisukoht oli, et tarbijad ei taju talle kuuluvat disainilahendust puhas-
tusseadmete kaubandusliku péritolu tahisena, st seda ei kasutata kaubamargi funktsioonis, ning
talle kuuluv disainilahendus ja varasem kaubamérk ei ole sarnased. Seetdttu puudub nende
segiajamise téendosus. Uldkohus aga leidis, et disainilahenduse véliskuju on vdrreldes teiste
sama valdkonna kaupadega piisavalt omaparane, et tarbija voib seda tajuda puhastustoodete
kaubandusliku paritolu tahisena. Vottes lisaks arvesse vaidlustatud disainilahenduse ja varase-
ma kaubamérgi piisavat sarnasust, on olemas vastuolu ndukogu méaaruse nr 207/2009 artikli 9
I5ike 1 punktiga b.

Seega, vottes arvesse vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamérgi valist sarnasust
ning seda, et varasema klassis 3 registreeritud ihenduse kaubamargiga tahistatavad kaubad
on identsed toodetega, mille koosseisus vaidlustatud disainilahendust kavatsetakse kasutada,
on (ildkohtu hinnangul olemas tdendosus nende segiajamiseks, seda isegi eeldusel, et varase-
ma kaubamargi eristusvdime on ndrk.

Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-608/11

Qldkohus tegi 27. juunil 2013 otsuse kohtuasjas nr T-608/11 (Beifa Group Co. Ltd vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet), kus kasitletakse kirjutusvahendit kujutava ihenduse registreeritud disaini-
lahenduse kehtetuks tunnistamist Euroopa Liidu likmesriigis Giguskaitse saanud varasema
ruumilise voi kujutisliku kaubamérgi tottu.

Euroopa Uhenduse registreeritud disainilahenduse (vt joonis 1, Ik 10) tihistamistaotluse esita-
mise aluseks oli ndukogu maaruse nr 6/2002 artikli 25° punkti 1 16iked b* ja e5. Nii OHIM-i tihis-
tamisosakond kui ka apellatsioonikoda kuulutasid Uhenduse registreeritud disainilahenduse
kehtetuks ning selle peale esitas disainilahenduse omanik kaebuse tldkohtule.

2 Jhenduse kaubamark annab omanikule selle kasutamise ainuiguse. Omanikul on 8igus takistada kdikidel
kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kéigus ilma tema loata kdiki tahiseid, kui identsuse vdi
sarnasuse tottu tihenduse kaubamargiga ning identsuse voi sarnasuse tottu ihenduse kaubamérgi ja tahisega
kaitstud kaupade voi teenustega on tdenéoline, et avalikkus vdib need omavahel segi ajada; segiajamise
tdendosus héimab ka tdenaosust, et tahist seostatakse kaubamargiga.

3 Uhenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise alused.

4 Disainilahenduse mittevastavus maéaruse artiklitele 4-9 (hdlmates muu hulgas ka disainilahenduse eristata-
vuse puudumisest tingitud kehtetuks tunnistamise alust).

5 Antud séatte kohaselt vdib ihenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistada, kui hilisemas disai-
nilahenduses on kasutatud (varasemalt avalikustatud) tahist ning seda tahist hdimavate ihenduse digusaktide
véi liikmesriigi Gigusaktidega on tahise diguste omanikué digus selline kasutus keelata.



Uldkohus omakorda tiihistas OHIM-i tehtud tiihistamisotsuse. Uldkohus markis, et kuigi apellat-
sioonikoda oli tiihistamistaotluse menetlemisel korduvalt viidanud varasemale ruumilisele kau-
bamérgile (vt joonis 2), siis tuhistamisotsuse langetamisel oli tuginetud hoopis varasemale kuju-
tismargile. Selline olukord tekkis seetdttu, et kaubamark oli saanud Saksamaal Giguskaitse
kahes eri vormis — nii kujutismargina kui ka ruumilise margina.

=

Joonis 1. Uhenduse vaidlustatud disainilahendus Joonis 2. Saksamaal klassis 16 registreeritud varasem
kaubamérk

Seejarel suunas Uldkohus kaasuse tagasi apellatsioonikotta. Enne kaasuse uuesti menetlemist
apellatsioonikojas margiti, et vaidlustatud disainilahendus sai algselt digustihiseks kuulutatud
just seepdrast, et eksisteeris suur oht vaidlustatud disainilahenduse ja varasema Saksamaal
registreeritud kaubamargi segiajamiseks.

Uue menetluse kaigus vaitis vaidlustatud disainilahenduse omanik, et apellatsioonikoda on
rikkunud maéaruse artikli 61 I6iget 6, kuna on vdtnud uue menetlusprotsessi kaigus arvesse
selliseid asjaolusid, mida ldkohtus ei arutatud (niteks disainilahenduse eristatavuse puudumi-
ne vastavalt maaruse artikli 25 punkti 1 Idikele b). Seda disainilahenduse omaniku markust ei
arvestatud, kuna apellatsioonikoja eelmise otsuse tlihistamise tttu tekkis digus tugineda uue
menetlusprotsessi kéigus uutele diguslikele alustele.

Menetlusprotsessi kaigus vaitis vaidlustatud disainilahenduse omanik ka seda, et tema digust
oma seisukohtade esitamiseks oli rikutud, kuna vaidlustatud disainilahenduse eristatavuse kusi-
musega ei tegelenud OHIM-i tihistamisosakond. Seda vaidet aga ei peetud pdhjendatuks, kuna
ei ndukogu maarus nr 6/2002 ega ka Euroopa Komisjoni maéarus nr 216/96 (mis reguleerib apel-
latsioonikoja protseduurireegleid) ei kohusta kaasust tlihistamisosakonda tagasi saatma ega
koiki asjasse puutuvaid osapooli tingimata omapoolseid kommentaare esitama. Samuti ei leitud,
et vaidlustatud disainilahenduse omaniku 8igust oma seisukohtade esitamiseks oleks menetlus-
protsessi kaigus rikutud, kuna tal oli kogu menetlusprotsessi jooksul mitmeid vdimalusi oma
seisukohtade véljendamiseks.

Igal juhul ei oleks kaasuse saatmine tihistamisosakonda kaasa toonud sellist tulemust, millega
oleks saanud nduda varasemate Saksamaal registreeritud kaubamarkide kasutamise tdenda-
mist. Sellekohane avaldus killl esitati algselt apellatsioonikojale, kuid kuna seda ei tehtud dige-
aegselt, siis vastavat avaldust ei aktsepteeritud.
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Vaidlustatud disainilahenduse omanik vaitis seevastu, et kuna nii ndukogu maaruses nr 6/2002
kui ka komisjoni maaruses nr 2246/20026 satestatud menetlusprotsessi kdikidest ajalistest pii-
rangutest ei olnud OHIM ka ise eelnevalt tapselt kinni pidanud, siis sellele vastukaaluks oleks
tulnud viimasel ikkagi aktsepteerida tema nduet tdendada varasemate kaubamarkide kasuta-
mist. Seda oleks disainilahenduse omaniku sénul saanud sellisel juhul kasitleda kui kaalutlusdi-
gust, mille rakendumise korral oleks saanud OHIM tagada kdigi asjasse puutuvate osapoolte
vordse kohtlemise.

Seepeale kinnitas tldkohus, et avaldus varasemate kaubamarkide kasutamise tdendamiseks
oleks tulnud esitada tlihistamisosakonnale digeaegselt. Kuna vaidlustatud disainilahenduse
omanik seda digeaegselt ei teinud, siis kehtiva kohtupraktika ja ndukogu méaruse nr 207/20097
artikli 42 Idigete 28 ning 3° kohaselt ei saanud vastavat avaldust kaasuse hilisemas menetlusjér-
gus enam vastu vétta. Uldkohus réhutas, et eelnimetatud artikli Idiked 2 ja 3 on rakendatavad
analoogselt ka registreeritud Uhenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlusprot-
sessis, kui selle kaigus on digeaegselt esitatud avaldus varasema disainilahenduse kasutamise
tdendamiseks.

Lisaks kinnitas Uldkohus apellatsioonikoja seisukohta, et asjasse puutuvate kaupade péritolu ja
kaubamarkide sarnasus pdhjustavad nende aravahetamise tdendosust tavatarbijate seas. Uld-
kohus markis seejuures, et maaruse artikli 25 punkti 1 16ike e rakendamine ei piirdu Uksnes
olukordadega, kus varasem eristusvdimeline tahis on kujutatud identsena vaidlustataval disaini-
lahendusel. Piisab ainulksi sellest, kui vaidlustataval disainilahendusel on mérgata varasema
tahise domineerivaid elemente. Uldkohus pidas Sigeks apellatsioonikoja hinnangut, mille koha-
selt vaidlustatud disainilahendusel olevad slivendid parema haarde tagamiseks on teisejarguli-
sed elemendid ning Uldmulje vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamargi osas jaab
samaks. Sellega on aga rikutud varasema kaubamérgi omaniku digusi ning maéaruse artikli 25
punkti 1 16ike e kohaselt tuleb sellisel juhul ihenduse registreeritud disainilahendus kehtetuks
tunnistada. Kuna antud séttele tuginedes sai vastavat apellatsioonikoja otsust Idplikuks lugeda,
siis puudus ka vajadus téiendava analiilisi ja menetlustoimingute jarele ning vaidlustatud disai-
nilahenduse tiihistamisotsus jai |dppkokkuvéttes jdusse.

6 OHIM-ile {ihenduse disainilahenduste registreerimise eest makstavate IGivude kohta (16. detsember 2002).

7 Uhenduse kaubamargi kohta.

8 Taotleja ndudmisel peab vastulause esitanud varasema Uihenduse kaubamargi omanik tdendama, et varase-
mat ihenduse kaubamarki on ihenduses tegelikult kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on
registreeritud, viie aasta jooksul enne ihenduse kaubamargi taotluse avaldamist ning et see on vastulause
aluseks vdi et mittekasutamine on digustatud, tingimusel et varasem thenduse kaubamérk on selleks kuupée-
vaks olnud registreeritud vahemalt viis aastat. Selliste tdendite puudumise korral liikatakse vastulause tagasi.
Kui varasemat ihenduse kaubamaérki on kasutatud vaid osa kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on
registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade vdi teenuste jaoks registreerituks.

9 Noukogu méaaruse nr 207/2009 artikli 42 16iget 2 kohaldatakse ka artikli 8 1dike 2 punktis a osutatud varase-
mate siseriiklike kaubamarkide suhtes, asendades kasutuse Uhenduses kasutusega likmesriigis, kus varasem
kaubamérk on kaitstud.
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