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Euroopa Liidu kaubamargi praktikajuhendi muudatused

EUIPO-s on 2016. aastal jatkanud t66d ekspertide meeskonnad, kelle lles-
andeks on pidevalt ajakohastada ameti menetlustava ja -juhendeid. Sel aas-
tal on kaubamargipraktika juhendit muudetud vastavalt uuele kaubamargi-
maarusele. Viimased muudatused joustusid 1. augustil 2016 ja on kattesaa-
davad ingliskeelsena, osaliselt jalitatud muudatustega versioonis (vdrreldud
2015 versiooniga)'. Tulevikus kavatsetakse tekstis esile tdsta ainult olulise-
mad muudatused.

Uldised muudatused puudutavad vormi ja struktuuri, ajakohastatud koh-
tupraktikat ning viiteid, vigade ja sdnastuse parandusi. Kohati on teksti oluli-
selt muudetud Uksnes selleks, et kehtiv praktika paremini lahti seletada. Valik
olulisematest muudatustest on loetletud allpool.

B osa 3. jaotis. Klassifikatsioon

Nizza klassifikatsiooni kohta on lisatud selgitus, et lisaks klassifikat-
siooni redaktsioonidele on olemas ka selle iga-aastased versioonid, kuhu
ekspertide komitee on muudatusi teinud.

Kaupade ja teenuste loetelu koostamise selguse ning tdpsuse alajaotises on
lahti seletatud moiste olemuslik ja harilik tdhendus. See mdiste viitab kauba
vOi teenuse nimetuse loomupéarasele tdhendusele, nii nagu sellest tavaliselt
aru saadakse. Valjendite nimelt ja esmajoones kohta on lisatud selgitus, et
kaupade ning teenuste Uhtlustatud andmebaas ei toeta selliste valjendite
kasutamist. Kirjavahemarkide kasutamise kohta on lisaks semikoolonile ja
komale lahti seletatud ka kooloni ning sulgude otstarve.

Kaupade ja teenuste tagasi lilkkkamise alajaotise alla on lisatud selgitus ning
naide selle kohta, kuidas loetelu parandada, kui tagasi likkamise p&hjuseks
on ebaselge nimetus. Muudatuste alajaotise alla on lisatud naiteid ja selgitusi
kahemétteliste ning ebaselgete loetelu piiramiste kohta, mis ei ole lubatud.

1. lisasse, kus on lahti seletatud klassifitseerimise moéttes problemaati-
lisi termineid, on lisatud selgitusi ja uusi nimetusi. Naiteks kokkuseadmistee-
nused, blogimisteenused, kaubandusvahendusteenused, klienditeenindus,
veebiteenused, isiklike abistajate teenused, statistika, heaoluteenused jt.

B osa 4. jaotis. Absoluutsed keeldumispohjused

Lisatud on oluline selgitus Euroopa Liidu kaubaméargimaaruse (EUTMR)? ar-
tikli 7 16ike 1 punkti f kohta, mis satestab, et ei registreerita kaubamar-
ke, mis on vastuolus avaliku korra voi Uldtunnustatud moraalipdhimétetega.
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Selgituses on 6eldud, et eelnimetatud punkti rakendamine ei ole piiratud val-
jendusvabadusega Euroopa inimdiguste ja pdhivabaduste kaitse konvent-
siooni artikli 10 mdoistes, kuna registreerimisest keeldumine tdhendab Uksnes
seda, et tdhisele ei anta diguskaitset kaubamargina. See ei keela tahise ka-
sutamist, sealhulgas a&ritegevuses kasutamist (vt Gldkohtu otsust nr
T-417/10°, punkti 26).

Kaubamargi eksitava iseloomu (EUTMR-i artikli 7 16ike 1 punkti g) kohta on
lisatud uusi naiteid:

1) sdna kohvi sisaldav kaubamark on eksitav tee, kakao ja kohvi aseainete
tahistamisel (EUIPO apellatsioonikoja otsus nr R 1692/2014-1);

2) veise kujutist sisaldav kaubamark ei ole eksitav Uldnimetuse liha suhtes,
kuna sinna alla kuulub ka veiseliha ja seega on kaubamarki vdimalik kasuta-
da ilma tarbijat eksitamata (EUTM nr 014059588);

3) veise kujutist sisaldav kaubamark ei ole eksitav kala, linnuliha ja muude
toidukaupade suhtes, mis on veiselihast niivord erinevad, et reaalne tarbija
eksitamine ei ole tdéenaoline (EUTM nr 014059588).

C osa 3. jaotis. Kaubamargi omaniku agentide volitamata taotlused

Agendi vo6i esindajaga suhtlemise kohta on lisatud uus naide koh-
tupraktikast, nimelt EUIPO apellatsioonikoja otsus nr R 1958/2013-1, kus on
selgitatud, et isegi kui suhe agendi vdi esindajaga ei ole tapselt maaratletud,
siis asjaolu, et tegutseti aripartneritena, on piisav EUTMR-i artikli 8 16ike 3
kohaldamiseks.

C osa 4. jaotis. EUTMR-i artikli 8 loike 4 kohased digused

Eelnimetatud 16ikes on muu hulgas satestatud, et taotletavat kaubamarki ei
registreerita registreerimata kaubamargi omaniku vastuseisu korral. Juhendis
on tapsustatud, et Euroopa Liidu tasemel ei saa diguskaitset registreerimata
kaubamargid, seega ei saa vastulause aluseks olla Euroopa Liidu registreeri-
mata kaubamark.

C osa 5. jaotis. Mainega kaubamargid

Toéendiliikide all nimetatud arvamuskiisitluste ja turu-uuringute selgitusest
kustutati viide kusitlustes voi uuringutes osalevate inimeste ndutava arvu
kohta. Selline viide vdib olla eksitav, kuna eri olukordades on sarnaseid
numbreid peetud ebapiisavaks (nditeks EUIPO apellatsioonikoja otsuses nr
R 1696/2010-1). Seega peetakse juhtumipdhist Iahenemist sobivamaks.



D osa 2. jaotis. Sisulised satted

Alajaotisesse 4.2.2.3, mis puudutab péritolunimetuste ja geograafliste ta-
histe kaitset, on lisatud tapsustusi. Parast EUTMR-i* artikli 53 I6ike 1
punkti d jdustumist saab geograafiline téhis olla kaubamargi tihistamise alu-
seks punkti d alusel, mitte EUTMR-i artikli 53 I6ike 1 punkti ¢ alusel, nagu
see oli varem. Ent kui tihistamistaotlus esitatakse tuginedes valele artiklile,
selgitab EUIPO vélja, kas tuhistamistaotlus pdhineb geograafilisel tahisel, ja
kui ei ole pohjust selles kahelda, loetakse tuhistamise aluseks artikli 53 16ike
1 punkt d.

E osa 3. jaotis. Euroopa Liidu kaubamargid kui omandidiguse esemed

Tekstis on selgelt valja toodud, et omandidiguse ese vdib olla ka Euroopa
Liidu kaubamargi taotlus, mitte Uksnes registreering. Pdhiline erinevus taot-
luste ja registreeringute vahel on see, et taotlusi puudutavaid muudatusi ei
avaldata kaubamargibulletdanis. Lisatud on tungivad soovitused e-teenuste
kasutamiseks ja toodud valja nende eelised.

M osa. Rahvusvahelised margid

Rahvusvahelise taotluse vormide taditmise kohta on lisatud selgitus, et
kui taotleja ei ole esitanud kaupade ja teenuste loetelu tolget inglise, prantsu-
se vOi hispaania keelde, on EUIPO volitatud seda loetelu ise tolkima. Samulti
tolgitakse EUIPO-s vajadusel selle Euroopa Liidu kaubamargi loetelu, millel
pohineb rahvusvaheline taotlus.

Kui EUIPO on rahvusvahelises registreeringus margitud amet, tuleb kaupade
ja teenuste loetelu koostamisel kasutada kaupade ning teenuste Uhtlustatud
andmebaasi, et véltida ebaselgete nimetuste kasutamist. Andmebaasist on
voéimalik valida eelnevalt heaks kiidetud nimetusi ja samal ajal ndha, kas
need on ka WIPO kaupade ja teenuste andmebaasis aktsepteeritud. Kdik
Uhtlustatud andmebaasis olevad nimetused aktsepteeritakse EUIPO-s auto-
maatselt.

Refereeritud EUIPO infokirjast ,Alicante Uudised* juuli, 2016

Uhenduse registreeritud disainilahenduste taotluste me-
netlus

EUIPO-s kasutusel olevat disaini praktikajuhendit ajakohastati, et kajastada
[&hendamisprogrammi projekti CP6 (disainilahenduste graafiliste kujutiste
[ahendamine) Uhisteatist. Jargnevas tekstis on valja toodud pdhilised muuda-
tused ja selgitused, mis viidi sisse juhendi Ulevaatamise kaigus ning mis hak-
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kasid kehtima alates 1. augustist 2016. Korvale on jaetud mitmed taiendused
sbnastuses ja naidetes.

Registreerimisavalduses margitava toostusdisainilahenduse nimetuse kohta
on juhendis labivalt viide uuele nimetuste andmebaasile®, mis asendab Eu-
rolocarnot Iahimas tulevikus. Nagu ka Eurolocarno, pdhineb andmebaas Lo-
carno klassifikatsioonil. Uue andmebaasi kasutuselevétt ei too endaga kaasa
muudatusi menetluses, kuid lihtsustab tddstusdisainilahenduste nimetuste
otsimist. Lisaks on muutunud kiirmenetluse Fast Track nbuded, mis kajastu-
vad juhendi uues versioonis.

Esitades avalduse Uhenduse disainilahenduse registreerimiseks, on véimalik
lisada tootest ruumiline animeeritud kujutis. Juhendis on kirjas, et tulenevalt
kehtivatest diguslikest piirangutest vdib ruumilisi animeeritud kujutisi pidada
tdiendavaks disaini kujutamise viisiks, kuid need ei asenda tavaparaseid
staatilisi vaateid. Neutraalse tausta nduete suhtes on juhendit tadiendatud nii,
et neutraalse tausta ndudele mittevastavad reproduktsioonid voib taotlusest
eemaldada nii, et alles jaddnud sobivatele vaadetele kehtib esialgne esitamise
kuupaev.

Elusorganismide disainilahendusena esitamise kohta on juhendis valja
toodud, et tdostusdisainilahenduse registreerimist ei saa vaidlustada elus-
organismi kujutamise tottu, kui reproduktsioonil ei ole tegelikult kujutatud
elusorganismi, vaid pigem seda imiteerivat kujutist. Tédstusdisainilahenduse
avaldamise formaati ja struktuuri puudutav 18ik on juhendist eemaldatud, ku-
na see teave on saadaval EUIPO veebilehel ning ei anna juhendile lisavaar-
tust. Litsentseerimist puudutavas osas on muudetud sdnastust. Kui varem
vois jdada tekstist vale ettekujutus, et osalisi litsentse (mis kehtivad vaid tea-
tud toodete osas) ei saa valja anda, siis nuld on selgitatud, et see kehtib
vaid litsentside kirjete kohta.

EUIPO praktikas tédstusdisainilahenduste nimetuste valimisel puttakse leida
tasakaal taotleja valikuvabaduse ja juriidiliste nduete vahel ning taotlejat vai-
malikult vdhe menetlustoimingutega koormata. Seetéttu néustuvad taotlejad
tavaliselt tddstusdisainilahenduse nimetuste ex officio muudatustega, tihti on
need teretulnud, kuid vahel langevad ka kriitika osaliseks. Menetluse taiusta-
miseks on juhendit muudetud jargnevalt.

e Juhendis on toodud uus naide olukorra kohta, kui ex officio muudetakse
nimetusi, mida ei leidu Locarno klassifikatsioonis vdi loodavas nimetuste
andmebaasis. Sellisel juhul piitakse leida sobiv stinoniidm. Naiteks kui
taotleja on markinud nimetuseks running trainers (jooksukingad) ning
seda nimetust andmebaasis ei ole, valib taotlust 1abi vaatav ekspert
uueks nimetuseks running shoes (jooksukingad), mis on andmebaasis
olemas, ning mitte footware (jalatsid) nagu varem. Sel moel ei pea termi-



nit running trainers télkima kdikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keel-
tesse, mis kiirendab menetlusprotsessi ja vahendab kulusid.

e Mbdnikord on reproduktsioonil kujutatud terviklik toode, kuid taotleja on
nimetuses valja toonud vaid osa sellest, mistéttu tekib ebakdla repro-
duktsioonil kujutatu ja td6stusdisainilahenduse nimetuse vahel. Juhistes-
se on sisse viidud muudatused, mis vbimaldavad eksperdil taotlejale
korrektset nimetust soovitada. Kui taotleja ettenahtud aja jooksul ei vas-
ta, muudab ekspert nimetuse ex officio ara ning jatkab registreerimis-
protsessi.

e Esineb olukordi, kus tédstusdisainilahenduse nimetus on ornamendid,
kuid reproduktsioonil on ndha ka toodet, millel ornament asub. Samas
pole toode lahtilitlusega tahistatud. Varasema praktika kohaselt oleks
ekspert lisanud reprol kujutatud toote nimetuse. Kuna see ei pruugi olla
taotleja huvides, naeb uus praktika ette, et ekspert teeb ettepaneku kas
tahistada mittekaitstav osa lahtilitlusega (s.t. reproduktsioonil asuks ai-
nult ornament ning Ulejaanu oleks lahtiltlusega mittekaitstavaks margi-
tud) voi lisada toostusdisainilahenduse nimetusse ka toote nimetus. Kui
taotleja ettendhtud aja jooksul ei vasta, jatkub menetlus taiendatud ni-
metusega. See praktika laieneb ka neile t6dstusdisainilahendustele, mil-
le nimetus on graafilised siimbolid, logod véi pinnamustrid.

o Kui taotleja on Uhes avalduses kirja pannud hulgaliselt t66stusdisainila-
henduste nimetusi (Ule viie), on juhendis esitatud vdimalus, et ekspert
soovitab valikut neist nimetustest. Kui taotleja ettendhtud aja jooksul ei
vasta, jatkub menetlus eksperdi poolt valitud nimetustega.

Siisteemi kasutajate soovide kohaselt ja analoogselt Euroopa Liidu kauba-
margi praktikajuhendiga on naidete juurest eemaldatud viited té6stusdisaini-
lahenduse omanikule, kuna tédstusdisainilahendusi kasutatakse vaid
naidetena. Uhenduse registreeritud disainilahenduse kehtivuse pikendamist
puudutavat juhendi osa ei ole muudetud.

EUIPO infokiri ,Alicante Uudised* juuli, 2016

Parim kaupade ja teenuste loetelude koostamise praktika

Seoses 2016. aasta augustis joustunud muudatustega EUIPO klassifitseeri-
mise juhendis juhib ekspertide meeskond taotlejate tahelepanu monele as-
jaolule, mis moéjutavad kaupade ja teenuste loetelude kontrollimist, ning an-
nab méned kiired ning lihtsad nduanded, mida Euroopa Liidu kaubamargi
taotluse taitmisel ja esitamisel meeles pidada.

Jargnevas tabelis on toodud méned kaupade ja teenustega seotud teemad,
millega seoses iimneb klassifitseerimisel sageli puudujaake, mis omakorda
aeglustab kaubamargi avaldamist. Uhtlasi leiab tabelist soovitusi, kuidas neid
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puudujaake valtida.

El OLE
SOOVITATAV

ON SOOVITATAV

Pohjus

Terminoloogiast
uldiselt

o | oetelud oma
sdnastustega

e Veebis tdlgitud
loetelud

e Vanad loetelud

Ise kaupade ja teenus-
te loetelu koostamine,
valides terminid Uht-
lustatud andmebaasist
(HDB®). HDB on
e-taotluse esitamisel
kattesaadav

TMclass-i “andmebaa-
si kaudu vdi Kaupade
ja teenuste Kirjelduse

koostamisvahendit®
kasutades.

Ulatuslik ja mit-
mekeelne HDB
voimaldab
taielikult auto-
matiseeritud
loetelude kontrolli-
mist ning tolki-
mist.

Kasutada
mitmust,

v.a loendamatud
nimisdnad,

nt milk (piim)

o Toy
(manguasi)

o Violin (viiul)

e Book (raamat)

o Cake (kook)

e Toys (manguasjad)
e Violins (viiulid)

e Books (raamatud)
e Cakes (koogid)

Automatiseeri-
tud arvutipéhine
loetelude kont-
rollimine t66tab
mitmuse pohjal.

oigete réhumar-
kide kasutamist

e Cruasans

(sideteenused)
o Croissants
(sarvesaiad)

Kasutada tap- |e Kaubad: e Kaubad: picture Tapsustused
sustusi kaupa- | painting (maal, | paintings (maalid) |aitavad méérata
de eristamiseks maalimine) e Teenused: painting oiguskaitse
teenustest services ulatust.
(maalimisteenused)
e Teenused: e Kaubad: dental
dentist instruments
(hambaarst) (hambaraviriistad)
e Teenused: dentistry
services
(hambaraviteenused)
Kontrollida e Telecomunni- |e Telecommunication Grammatiliselt
oigekirja, sh cation services | services valesti kirjutatud

sénu ei tunne
silisteem ara
ning see voib viia
valede tolgeteni.




El OLE -
SOOVITATAV ON SOOVITATAV Pohjus
Seoste e Software for e Software for Komadega eral-
nditamiseks laboratory laboratory appara- datakse omavahel
kasutada apparatus; robots; | tus, robots, seotud kaupu ja
komasid machines machines teenuseid, millel
(laboriseadmete (laboriseadmete, on uhine naitaja.
tarkvara; robotid; robotite, masinate | Teenusklassides
masinad) tarkvara) eraldatakse alati
* Retail services * Retail services komadega need
related to clothing; | related to clothing, |kaubad, mison
footwear; footwear, headgear |Seotud selle tee-
headgear (rdivaste, jalatsite, | nusega, mille ula-
(rdivaste jaemiiligi- | peakatete jaemuiigi- | tuses diguskaitset
teenused; jalatsid; | teenused) taotletakse.
peakatted)
Eristami- e Gardening gloves, |e Gardening gloves; |Semikoolonid
seks lawn sprinklers, lawn sprinklers; eristavad Uiht
kasutada flowerpots, allma- | flowerpots, all made |tutipi kaubad ja
semikoolo- de of porcelain of porcelain teenused teist
neid (portselanist aia- (aiatddkindad; muru- | tilpi kaupadest
tookindad, portse- vihmutid; portsela- | ning teenustest.
lanist muruvihmu- nist lillepotid)
tid, portselanist
lillepotid)
Viltida o Uldised terminid e HDB terminid, mis | Euroopa Liidu
ebamaara- Nizza klassifikat- vastavad Nizza klas- | kaubamargi-
seid termi- siooni klassipais- sifikatsiooni klassi- | maaruse
neid tes, mida ei paiste terminitele’® |(EUTMR) artikli
aktsepteerita® e Selged ja tapsed 28 I16ike 2 koha-
terminid selt peavad kau-
bad ja teenused
olema sénastatud
piisavalt selgelt
ning tapselt
selleks, et oleks
vdimalik maarata
oiguskaitse
ulatus.

Valjendeid namely (nimelt) ja in particular (eelkdige) voib kasutada kaupade
ning teenuste loetelu ulatuse piiritlemiseks. Muud kirjavahemargid ja simbo-
lid, nagu kaldkriipsud, koolonid ning Umarsulud on aktsepteeritavad, kuigi
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HDB kaesoleval hetkel ei toeta selliste kirjavahemarkide véi sumbolite kasu-
tamist. Seetdttu, kui neid kaupade ja teenuste kirjeldamisel kasutatakse, siis
kaupade ning teenuste loetelude kontrollimisel ei loeta neid automaatselt
aktsepteerituks ja neid peab ekspert eraldi kontrollima. See tdhendab, et
taotlus ei I&bi menetlust nii kiiresti kui Fast Track teenus vboimaldaks ja me-
netlus on aeglasem. Kaupade ja teenuste loetelude sisestamisel
e-taotlusesse on Uhe termini maksimaalne suurus 512 tdhemarki. Suurema
arvu tahemarkide sisestamine, ilma et vahepeal oleks sisestatud semikoolo-
nit, ei ole tehniliselt voimalik.

Selleks et valida korrektne ja eelaktsepteeritud kaupade ning teenuste loete-
lu mis tahes Euroopa Liidu keeles, saab otsida termineid HDB andmebaasist
e-taotluse taitmisel vdi TMclassi kaudu vdi koostada loetelu kaupade ja tee-
nuste kirjelduse koostamise vahendi abil.

Rohkem teavet ja praktilisi nduandeid klassifitseerimise teemadel leiab Eu-
roopa Liidu kaubamargi praktikajuhendist ning veebilehel avaldatavatest
uuendustest.

Soovitusi Eestis kaubamirgile diguskaitset taotlevale isikule

Ka Eestis kaubamargile diguskaitset taotlev isik vdiks kaupade ja teenuste
loetelude koostamisel jargida Ulaltoodud pdhimdtteid, arvestades sealhulgas
eesti ning inglise keele erisusi.

Kuigi oma soénastuste kasutamine loeteludes on lubatud ja Eestis loetelude
automatiseeritud kontrolli stisteemi rakendatud ei ole, siis teataval maaral
kiirema menetluse huvides soovitab Patendiamet kasutada Nizza klassifikat-
sioonist'" parinevaid termineid. Suurema hulga terminite otsimiseks on soovi-
tatav kasutada TMclassi andmebaasi.

Oluline on, et loetelu oleks grammatiliselt korrektne, sealjuures on soovitatav
vbimalusel kasutada mitmust ainsuse asemel (naiteks manguasjad, mitte
manguasi) ja kindlasti tuleb mitmeti tdlgendatavuse valtimiseks sdnastada
kaubad otsesdnu kaupade ning teenused teenustena (naiteks lilleseade kau-
bana lilleseaded (kompositsioonid) ja teenusena lilleseadeteenused). Koma-
sid ja semikooloneid loeteludes tdlgendatakse tapselt samamoodi nagu Eu-
roopa Liidu kaubamargitaotluste puhul EUIPO-s.

Nagu EUIPO, nii ei aktsepteeri ka Patendiamet teatud termineid Nizza klassi-
fikatsiooni klassipaistest tdpsustamata kujul. Need terminid on aga aktsep-
teeritavad, kui nende sbnastust muudetakse selliselt, et need on piisavalt
selgeg ja tépsed. Selle kohta on tapsem teave leitav Patendiameti veebi-
lehel ™.

EUIPO infokiri ,Alicante Uudised* juuli, 2016
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Euroopa kaubamargi ja disaini vorgustiku uudised

Designview

Alates 20. juunist 2016 on Designview’ otsingusiisteemis kattesaadavad rah-
vusvaheliste disainide andmed. EUIPO ja WIPO koost66 tulemusena on
andmebaasi lisatud peaaegu 220 000 disaini. Rahvusvaheliste registreerin-
gute lisamise jarel sisaldub Designview’s Ule 9,6 miljoni disaini.

Alates Designview’ kaibelevotust 19. novembril 2012 on andmebaasis tehtud
ule 1,8 miljoni otsingu 141 eri riigist. Kéige sagedasemad kilastused parine-
vad Saksamaalt, Hispaaniast ja Uhendkuningriigist.

Similarity

EUIPO-s parandatakse ja taiendatakse kaupade ning teenuste samaliigilisu-
se andmebaasi Similarity hinnates taksonoomia rihmapealkirjades esitatud
nimetuste samaliigilisust. See tegevus, mis on alles algusjargus, on juba
andnud tulemuseks 500 paari lisamise andmebaasi.

Similarity péhineb kaupade ja teenuste Uhtlustatud andmebaasil, vdimalda-
des vorrelda kaupade ning teenuste nimetusi ja hinnata nende samaliigili-
sust. Kui andmebaasis ei leidu otsitava paari tapset vastet, kasutatakse Uht-
lustatud andmebaasi taksonoomia struktuuri, et leida samast valdkonnast
parinevaid alternatiivseid nimetusi.

EUIPO infokiri ,Alicante Uudised®, juuni 2016

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-179/15

Euroopa Kohus tegi 3. martsil 2016 otsuse kohtuasjas nr C-179/15"
(Daimler AG vs Egyud Garage GépjarmUjavitd és Ertékesitd Kft), milles ka-
sitletakse kaubamargidiguse vdimalikku rikkumist.

Asjaolud

Daimler AG-le kuulub kaubamark Mercedes-Benz, mis on kaitstud Ungaris
ja mille odiguskaitse hdlmab muu hulgas mootorsdiduki osasid. Ungari
arilhing Egyud Garage tegeleb mootorsdidukite ja nende varuosade jaemui-
gi, remondi ning hooldusega, kaasa arvatud Daimleri kaupade muulgiga ja
nendega seotud teenuste pakkumisega. Daimleri tltarettevote ja Egyld Ga-
rage olid sélminud muugijargse teeninduse lepingu, mis I6ppes. Lepingu ko-
haselt oli Egyud Garage'il kaubamargi Mercedes-Benz kasutamise digus ja
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oigus nimetada ennast Mercedes-Benzi volitatud edasimutjaks enda reklaa-
mides. Mudgijargse teeninduse lepingu kehtivuse ajal tellis Egylid Garage
veebireklaami, kus vastavat aritihingut nimetati Mercedes-Benzi volitatud
edasimiuiijaks. Parast lepingu I16ppemist Uritas Egylid Garage taielikult 16pe-
tada eelnimetatud kaubamargi kasutamise, et mitte jatta tarbijaile muljet, et
tema ja Daimleri vahel on endiselt lepinguline suhe. Eelkdige palus Egyud
Garage veebireklaamijal muuta reklaami, et seal poleks enam viidet temale
kui Mercedes-Benzi volitatud edasimitjale. Lisaks kirjutas Egyud Garage
mitme teise veebisaidi haldajale, et nad eemaldaksid veebireklaamid, mis
olid avaldatud ilma tema ndusolekuta — tdpsemalt deldes ilma, et ta oleks
need tellinud — ja milles esitleti &rilhingut kui Mercedez-Benzi volitatud eda-
simuujat. Sellele vaatamata olid seda marget sisaldavad reklaamid veebis
jatkuvalt kattesaadavad. Lisaks sellele vdis Google'i otsingumootoriga leida
sbnade egyld ja garage sisestamisel esimeste tulemustena neid reklaame,
kus oli Egyld Garage’i kohta margitud, et tegemist on ,Mercedes-Benzi voli-
tatud edasimuijaga“. Daimler esitas hagi eelotsusetaotluse esitanud kohtule.

Egyud Garage kaitses end sellega, et on ise lUles pannud kuulutuse ainult
Uhel veebisaidil ja et arutluse all olevad kuulutused olid vdi on kattesaadavad
tema tahtest séltumata, ilma et ta saaks mdjutada nende sisu, avaldamist voi
eemaldamist. Sellega seoses markis Egyid Garage, et ta on sellise levinud
kaubandustava ohver, kus veebireklaami teenuse pakkujad vétavad avalda-
jate teadmata voi nende ndusolekuta Ule muudel reklaamsaitidel kattesaada-
vaks tehtud kuulutusi, eesmargiga koostada enda andmebaas, mis on katte-
saadav kas tasuta voi tasu eest.

Neil asjaoludel otsustas kohus menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtu-
le jargmise eelotsuse kisimuse. Kas direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 1 punkte
a ja b tuleb tdlgendada selliselt, et kaubamargiomanik voib keelata veebikuu-
lutuses nimetatud kolmandal isikul teatava tahise kasutamise, kui esineb tée-
naosus, et see tahis aetakse segi kaubamargiga, mis on esitatud selles rek-
laamis nii, et tarbijatel vdib tekkida ebadige mulje, et nimetatud kolmanda
isiku ettevdtte ja kaubamargiomaniku vahel on kaubanduslikud suhted, ja
seda isegi siis, kui nimetatud kuulutust ei ole veebis kattesaadavaks teinud
kuulutuses nimetatud isik v6i tema nimel méni muu isik voi kui see kuulutus
on veebis kattesaadav hoolimata sellest, et selles nimetatud isik on teinud
koik temast oleneva, et kuulutus veebist kdrvaldataks, kuid see ei ole dnnes-
tunud?

Kohtuasja sisu

Direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 1 kohaselt ei olnud Daimler AG-l digust keela-
ta muugijargse lepingu kehtivuse ajal veebireklaami avaldamist, sest leping
lubas sellist kasutust. Mis puudutab kuulutuse kattesaadavust parast lepingu
I6ppemist, siis kuigi veebiotsingusaidil kattesaadavaks tehtud reklaamkuulu-
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tus, milles nimetatakse muu isiku kaubamarki, on omistatav reklaamijale, kes
kuulutuse tellis ja kelle antud juhiste jargi saidi haldaja kui teenuse pakkuja
on tegutsenud (vt analoogia alusel liildetud kohtuasju nr C-236/08, C-237/08,
C-238/08" punkte 51 ja 52 ning kohtuasja nr C-119/10" punkti 36), ei saa
sellele reklaami tellijale omistada sellise teenuseosutaja tegevust voi tegevu-
setust, kes tahtlikult véi hooletusest eirab reklaami tellija sénaselgeid juhi-
seid, millega soovitakse nimetatud kaubamargi kasutamist valtida. Kui tee-
nuseosutaja ei taida reklaami tellija palvet eemaldada asjaomane reklaam
vOi viide selles esitatud kaubamargile, ei saa taolise viite avaldamist veebi-
lehel enam pidada kaubamargi kasutamiseks reklaami tellija poolt.

Teiseks, mis puudutab asjaomase kuulutuse kattesaadavaks tegemist teiste
arilhingute veebisaitidel, siis tuleb markida, et reklaami tellijale ei saa omis-
tada teiste ettevotjate, nagu nende veebiotsingusaitide haldajate, iseseisvat
tegevust, kellega reklaami tellijal ei ole mingit otsest voi kaudset lepingulist
suhet ja kes ei tegutse vastava reklaami tellija korraldusel ning soovil, vaid
omal initsiatiivil ja enda nimel.

Eeltoodust tuleneb, et mélemal juhul ei ole kaubamargiomanikul direktiivi
2008/95 artikli 5 16ike 1 punktide a vdi b alusel digust esitada reklaami tellija
vastu hagi, ndudes, et ta hoiaks ara tema kaubamargi kohta marget sisalda-
vate reklaamide avaldamise veebis. Taolist jareldust toetavad direktiivi
2008/95 artikli 5 sdnastus, Ulesehitus ja eesmark. Vastavalt oma tavatdhen-
dusele tdhendavad valjendid zu benutzen, using, faire usage, usare, het
gebruik, hasznal, mida kasutatakse vastava satte saksa-, inglis-, prantsus-,
itaalia-, hollandi- ja ungarikeelses versioonis, aktiivset tegutsemist ning ot-
sest vOi kaudset kasutamisele vastava tegevuse juhtimist. Sellega ei ole aga
tegemist, kui selle toimingu teeb iseseisev ettevdtja ilma reklaami tellija ndu-
solekuta voi lausa tema sbnaselge tahte vastaselt. Nagu on néha direktiivi
2008/95 artikli 5 Ulesehitusest, siis viitab see Uksnes kolmandate isikute ak-
tiivsele tegevusele, nagu tahise kandmine kaupadele ja nende pakendile,
tahise kasutamine aridokumentidel ja reklaamides, kaupade pakkumine, tu-
ruleviimine vdi ladustamine nimetatud otstarbel, nende importimine voi eks-
portimine vdi teenuste pakkumine voi osutamine kdnealuse tahise all.

Direktiivi 2008/95 artikkel 5 I6ike 1 eesmark on anda kaubamargiomanikule
oiguskaitsevahend, mis vdimaldab tal keelata ja I6petada igasugune tema
kaubamargi kasutamine kolmanda isiku poolt, mis toimub ilma tema néus-
olekuta. Samas on ainult kolmandal isikul, kes saab kasutamisele vastavat
tegevust otseselt vdi kaudselt kontrollida, tegelikult véimalik vastavat kasuta-
mist I6petada ja seega nimetatud keeldu jargida. Véimaldades kaubamargi-
omanikul keelata reklaami tellijal kaubamargi kasutamine ainutksi pdhjusel,
et nimetatud kasutamine vaib reklaami tellijale anda majandusliku eelise, on



vastuolus vastava satte eesmargiga ning pohimdttega, et keegi ei saa digus-
likult olla kohustatud tegema véimatut (impossibilium nulla obligatio est).

Eelnimetatud kaalutlusi arvestades leidis Euroopa Kohus, et Euroopa Parla-
mendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EC artikli 5 16i-
ke 1 punkte a ja b tuleb tdlgendada nii, et kolmas isik — keda on nimetatud
veebikuulutuses, mis sisaldab teatava kaubamargiga identset vbi sarnast
tahist nii, et voib tekkida mulje, et nimetatud kolmanda isiku ja kaubamargi-
omaniku vahel on kaubanduslikud suhted — ei kasuta seda tahist ning kau-
bamargiomanik ei saa seda asjaomase satte alusel keelata, kui kdnealust
kuulutust ei ole kattesaadavaks teinud nimetatud kolmas isik voi tema nimel
mdni muu isik, voi kui kdnealuse kuulutuse on kattesaadavaks teinud nime-
tatud kolmas isik vo6i tema nimel mdéni muu isik kaubamargi omaniku ndus-
olekul, kui kolmas isik on sdnaselgelt palunud veebisaidi haldajalt, kellelt ta
oli reklaami tellinud, reklaam voi selles esitatud marge vastava kaubamargi
kohta kérvaldada.

EUIPO infokiri ,Alicante Uudised”, mai 2016

Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-806/14

Uldkohus tegi 10. mail 2016 otsuse kohtuasjas nr T-806/14'° (August Storck
KG vs EUIPO), kus kasitletakse muu hulgas kujutismargi ja ruumilise margi
eristusvdimet ning tarbijauuringu asjakohasust.

Asjaolud

Taotleja soovis rahvusvahelise registreeringu kaudu saada Euroopa Liidus
oiguskaitset allpool esitatud kujutismargile klassi 30 kaupade tdhistamiseks.

Rahvusvaheline registreering nr 1169244

EUIPO ekspert keeldus margile diguskaitse andmisest, kuna sellel puudub
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eristusvdime. Apellatsioonikoda jattis otsuse peale esitatud kaebuse rahul-
damata. Taotleja esitas hagi Uldkohtule.

Kohtuasja sisu

Uldkohus jattis hagi rahuldamata ja leidis, et kohaldatav on ruumilisi marke
puudutav varasem oiguspraktika, kuigi tahis, millele kaitset sooviti, on kuju-
tismark. Asjaomase tarbijaskonna tdhelepanelikkuse tase on madal kdne all
olevate kaupade (maiustuste) suhtes. Vottes arvesse, et taotletava margi
kujutis ei erine oluliselt nende kaupade tavaparasest valimusest, ei taida
see tahis kaubamargi pohifunktsiooni, nimelt kaupade paritolu naitamist.
Asjaomaste kaupade puhul on nelinurkne kuju ilmselt hadavajalik.

Lisaks leidis tldkohus, et tahisel kasutatud varvikombinatsioon ei voimalda
eristada taotleja kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Selle hinda-
misel ei tohi EUIPO arvesse vétta margi ihtegi omadust, mida ei ole esita-
tud registreerimistaotiuses ja sellele lisatud dokumentides. Margil esitatud
kujundlik osa ja pakendi hallid aared ei anna margile eristusvoimet juurde.

Uldkohus leidis, et esitatud tarbijauuring ei olnud piisav, et kinnitada tahise
loomuomast eristusvdimet. Uuringu esimesest kisimusest nahtub, et ena-
mikule vastajatest oli mark tuttav enne uuringus osalemist, millest jareldub,
et uuring ei saanud naidata tahise loomuparast eristusvéimet. Lisaks ei ole
uuring, mis viidi Iabi Saksamaal, piisav selleks, et ndidata margi eristusvoi-
melisust kogu Euroopa Liidus. Uldkohus kinnitas, et EUIPO ei ole kohusta-
tud jargima Euroopa Liidu liikmesriikide riigisiseste ametite otsuseid. Lope-
tuseks leidis Uldkohus, et apellatsioonikoja otsuste seaduslikkust tuleb hin-
nata ainult Euroopa Liidu kaubamargimaarusest, mitte EUIPO varasema-
test otsustest Iahtuvalt.

Hagi jaeti rahuldamata.

EUIPO infokiri ,Alicante Uudised®, juuni 2016

1 EuIPO kaubamargipraktika juhend

https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/trade-mark-guidelines
2 NOUKOGU MAARUS (EU) nr 207/2009, 26. veebruar 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=0J:L:2009:078:0001:0042:ET:PDF




* (Uldkohtu otsus nr T-417/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-
417/10&td=ALL
* EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU MAARUS (EL) 2015/2424, 16. detsember
2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32015R2424&from=EN
> CP7 Harmonisation of Product Indications:
https://www.tmdn.org/network/harmonisation-of-product-indications

Uhtlustatud andmebaas https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/harmonised-
database
7 TMClass http://euipo.europa.eu/ec2/

Kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahend https://euipo.europa.eu/

ohimportal/et/gsbuilder
? Uhisteatis https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/contentPdfs/about ohim/who we are/
common_communication/common _communication2 en.pdf
'° HDB Nizza klassipaiste terminid https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/
webdav/guest/document library/contentPdfs/news/HDB equivalents NCH.pdf
1 Nizza klassifikatsioon http://www.epa.ee/et/kaupade-ja-teenuste-
klassifitseerimine/loend-klasside-kaupa
12 patendiameti veebileht http://www.epa.ee/et/kaupade-ja-teenuste-
klassifitseerimine/klasside-paised
13 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-179/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-
179/15&td=ALL
' Liidetud kohtuasjad nr C-236/08, C-237/08, C-238/08
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-
238/08&td=ALL
> Kohtuasi nr C-119/10
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-
119/10&td=ALL
16 Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-806/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-

806/14&td=ALL

6

15



R EVIPO

EUROOPA LIIDU
INTELLEKTUAALOMANDI AMET

EUIPO

European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante, SPAIN

Fax +34 96 513 1344

Tasuta konsultatsioonid:
e-post information@euipo.europa.eu
tel +34 96 5139100

SR,
SR,
SR

16

PATENDIAMET

Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:
e-post  kaubamark@epa.ee

tel 6277937
e-post disain@epa.ee
tel 627 7926



