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Kéesolev infokiri on eelkdige praktilise suunitlusega ning loodud eesmérgiga anda kauba-
margi ja disainilahenduse taotlejale lihillevaade muudatustest ja uuendustest Siseturu Uht-
lustamise Ameti (OHIM) pakutavate teenuste osas. Uhtlasi leiavad infokirjas kajastamist
olulisemad stindmused OHIM-is, koost66- ja lI&hendamisprogrammi projektidega saavutatu
ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamérke puudutavad digusvaidlused. Vdttes arves-
se, et OHIM on Madridi protokolli lepinguosalise amet, késitletakse infokirjas ka OHIM-i ja
WIPO koostd6d.

Téapsemalt tuleb kdesolevas infokirjas juttu ndukogu maaruse (EU) nr 207/2009 artiklis 40
sétestatud vastuvéidete esitamise vbimalusest, vaadete kujutamisest (ihenduse disainila-
henduse registreerimistaotluses ja kohtulahendi ,/P Translator” kohta tehtud Uhisteatest.
Oigusvaidluste osas on késitletud Euroopa Kohtu otsust, kus antakse hinnang ainudiguse
kasutamise kohta hilisema kaubamargi omaniku vastu ka siis, kui hilisemat kaubamarki ei
ole kehtetuks tunnistatud, ja Uldkohtu otsust, mis puudutab kaubamérkide identsuse hinda-
mist vanemuse ndude esitamise korral.
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e Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-561/11

o Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-378/11



Kolmandate isikute vastuvaidete anallits

Kolmandate isikute vastuvéidete esitamine on véimalus OHIM-ile teada anda, et dhenduse
kaubamargi registreerimisest tuleks keelduda absoluutse keeldumispdhjuse alusel. See V-
malus on satestatud ndukogu maaruses (EU) nr 207/2009 (ihenduse kaubamérgi kohta artik-
lis 40 ja OHIM-i presidendi teatises nr 02/091, kus on tapsustatud vastuvéite esitamise menet-
luskorda. Pérast vastuvéite kéttesaamist otsustab OHIM, kas vastavale ihenduse kaubamér-
gile tuleb teha uus ekspertiis voi mitte.

Alates 2008. aastast on kolmandate isikute vastuvditeid puudutavad andmed kokku kogutud
ja koostatud nende pdhjal vordlustabeleid, kuid neid andmeid ei ole kunagi avaldatud. Kées-
olevas artiklis on OHIM avaldanud eelnimetatud andmed, arvud ja vordlusanallilisi tulemused.

Aastatel 2008-2012 on nii Ghenduse kaubamérgitaotluste kui ka kolmandate isikute vastuvéi-
dete arv kasvanud, kuid vastuvéiteid on taotluste arvuga vorreldes suhteliselt véhe (nimelt
0,13%~-0,24%), mis naitab, et ex officio ekspertiis OHIM-is on piisavalt heal tasemel.

Nende vastuvdidete arv, mis on viinud kaubamérgi uue ekspertiisini, on samuti pidevalt kas-
vanud: 19%-It 2008. aastal 31%-ni 2012. aastal. Samas vahenes vastuvéidete arv 2012. aas-
tal vorreldes 2011. aastaga 49 vérra. Vastuvdidete arvu vdhenemisest koos uue ekspertiisini
viinud vastuvdidete arvu kasvuga voib jareldada, et vastuvaited on selle aja jooksul muutunud
asjakohasemateks.

Vdttes arvesse, et Uks vastuvdide vdib pdhineda mitmel absoluutsel keeldumispdhjusel, pdhi-
nes 2012. aastal esitatud vastuvaidetest kdige enam vastuvaiteid jargmistel kaubaméargiméa-
ruses nimetatud keeldumispdhjustel:

1) artikli 7 16ike 1 punkt g (kaubamargi eksitavus) — 112 vastuvdidet, neist 28 juhul vdeti
kaubamark uuesti ekspertiisi;

2) artikli 7 18ike 1 punkt ¢ (kaubamérgi kirjeldavus) — 96 vastuvaidet, neist 36 juhul voeti
kaubamark uuesti ekspertiisi;

3) artikli 7 1dike 1 punkt b (kaubamérgi eristusvdimetus) — 78 vastuvéidet, neist 32 juhul
voeti kaubamérk uuesti ekspertiisi.

Nendest arvudest nahtub, et kdige sagedamini jduavad uuesti ekspertiisi mérgid, mille suhtes
on esitatud vastulause eristusvéime puudumise t6ttu (nimelt 41% juhtudest). Mitte alati ei

T OHIM-i presidendi teatis nr 02/09 vastuvdidete esitamise kohta kaubamargimaaruse artikli 40 alusel
(09.11.2009) http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/co2-
09en.pdf




tehta OHIM-is vastuvdidete tottu uuesti ekspertiisi voetud markidele ekspertiisi sama keeldu-
mispdhjuse alusel, millel pohines vastuvéide. Naiteks ainult 21% artikli 7 I6ike 1 punkti g alu-
sel esitatud vastuvaidete puhul labib kaubamark uue ekspertiisi samal alusel. See naitab pdhi-
liselt seda, et dldsuse arusaam kaubamargi eksitavusest on oluliselt laiem kui OHIM-i vastav
késitlusviis. ,Kaubamérkide ké&siraamatu“ hiljuti parandatud versioon peaks sealjuures kaasa
aitama nii ekspertide kui ka stisteemi kasutajate teadlikkuse arendamisele.

Asjaolu, et mdne keeldumispdhjuse alusel (néiteks kaubamérgi eristusvoimetus ja kirjeldavus)
esitatud vastuvdidete tottu uuesti ekspertiisi voetud mérkide arv kasvas aja jooksul, kinnitab
vajadust keskenduda rohkem ekspertide koolitusele ja juhendite loomisele, vdimaldades eks-
pertidele igakiilgseid vahendeid t66 hdlbustamiseks. Seet6ttu jatkab OHIM késiraamatu uuesti
labivaatamist ja kaasajastamist vastavalt kohtupraktikale ning koolituste korraldamist, eesmar-
giga parandada kaubamérgiekspertiisi kvaliteeti.

Refereeritud OHIM-i infokirjast ,Alicante uudised”, mérts 2013

Vaadete kujutamine thenduse disainilahenduse registree-
rimistaotluse reproduktsioonidel

Vormid

Kéesoleval ajal aktsepteerib OHIM disainilahenduste vaateid kahe vormina — jooniste ja foto-
dena — ning need voivad olla kas mustvalged vdi varvilised. Oiguslike piirangute puudumisel
votab OHIM vastu mis tahes vormis jooniseid, sealhulgas kasitsi joonistatud jooniseid. Kuna
fotosid saab disainilahenduste kujutamiseks luua Kiiresti ja lihtsasti, siis esitatakse neid
OHIM-ile JPG-faili formaadis, mida saab kasutada ka elektroonilise taotluse esitamise kesk-
konnas.

Uhenduse disainilahenduse reproduktsioonide esitamisel vaib kombineerida nii jooniseid kui
ka fotosid. Sel juhul vdib esitada nii jooniseid, millel kujutatakse Uksnes toote kontuurjooni, kui
ka fotosid, mis toovad esile I6pptoote véliskujunduse. Mustvalgete ja varviliste vaadete kombi-
neerimine aga lubatud ei ole ehk reproduktsioonid tuleb esitada kas Uksnes varvilistena voi
Uksnes mustvalgetena (vimase puhul voib toote voi toodete kujutamiseks kasutada ka halle
varvitoone).

Mdnikord margitakse CAD-jooniste ehk raalprojekteerimise jooniste puhul eraldi varviliselt &ra
disainilahenduse teatud osad, samas kui vastava toote Ulejadnud osad tuuakse esile must-
valgena. Selliselt soovitakse limiteerida registreeritava disainilahenduse 6iguskaitse ulatust,
taotledes Giguskaitset Uksnes vastava(te)le varviliselt &ra mérgitud disainilahenduse osa(de)le
voi detaili(de)le.

> Manual for Trademark Practice
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do




See, millises eelnevalt késitletud vormis disainilahenduse reproduktsioonid esitatakse, soltub
eelkdige taotlejast endast. Kuna OHIM-il puudub antud kiisimuses diguslik alus, siis ta selles-
se ei sekku.

Stiilid

Joonised ja fotod vdivad kujutada disainilahendust selle erinevates stiilides, nagu néiteks
teatud vaatenurga alt, koostedetailidena, ristldigetena jne. Seejuures on ainsaks piiranguks
see, et disainilahenduse erinevad vaated peavad olema omavahel kooskdlas ehk erinevatel
vaadetel peab tulema esile identne disainilahendus, millele diguskaitset taotletakse.

Jargnevalt kirjeldatakse liihidalt erinevaid disainilahenduse reproduktsioonide vaadete stiile,
mida OHIM aktsepteerib.

Vaatenurga vaated

Kdige tavapérasemaks disainilahenduse kujutamise viisiks reproduktsiooni(de)! on selle esile
toomine erinevate vaatenurkade alt, nagu néiteks eest-, kulg-, pealt- ja/vdi altvaates. Siinkohal
saab néitena esile tuua jargmise Uhenduse registreeritud disainilahenduse kilgvaate:

[RCD 001116529-0002]

Kui taotleja soovib saada diguskaitset disainilahendusele, mis on reproduktsiooni(de)l esile
toodud kolmemddtmelisena, siis voib vastavat toodet kujutada kas tiksnes selle mdnelt kljelt
voi koikidelt kulgedelt. Seevastu saab aga kahemddtmelist disainilahendust, nagu néiteks
arvutiikoon, néidata Uksnes selle pealtvaatest.



Osalised vaated

Disainilahenduse komponente ja/voi detaile voib néidata osaliste vaadetena eeldusel, et esi-
mesel vastaval vaatel tuleb tervikuna esile kogu disainilahendus. Osalised vaated on kasuli-
kud naitamaks detailsemalt eraldiseisvaid Uksikuid tooteid, mis moodustavad tegelikult toode-
te kogumina (ehk komplektina) tervikliku disainilahenduse. Néitena saab siinkohal esile tuua
jargmise Uhenduse registreeritud disainilahenduse (cappuccino-tass koos alusega):

ool ®jw

[RCD 002161497-0001]

Samuti voib erinevatest osadest vdi komponentidest koosnevat komplekstoodet kujutada
erinevate osaliste vaadetena tingimusel, et esimene vaade kujutab vastavat disainilahendust
tervikuna, Ulejaénud vaated vdivad tuua esile komplekstoote detailid voi komponendid eraldi-
seisvatena. Naiteks on alljargnevate vaadete alusel antud Giguskaitse jargmisele (ihenduse
disainilahendusele (laelamp):

[RCD 000238092-0001]



Lisaks on osalised vaated kasulikud toomaks esile kahemddtmelise toote vélisilme tunnus-
joonte kogumit, nagu néiteks pinnamustri puhul, kus esimene vaade kujutab mustrit tervikuna
ja osalised vaated toovad suurendatuna esile mustri detailid. Konkreetse néitena saab esile
tuua dhenduse jargmise registreeritud disainilahenduse:
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[RCD 000647920-0069]

Sektsioonid/sektsioonosad

Sektsioonide/sekisioonosade vaated, nagu nditeks ristidigete ja &raldigete vaated, erinevad
nurkvaadetest ja osalistest vaadetest selle poolest, et need ei kujuta disainilahenduse vélisil-
met. Sellest hoolimata vdib olla kasulik néidata disainilahendust rist- voi draldikena, illustreeri-
maks eelkdige toote véliselt ndhtavaks jadvaid kontuurjooni.

Muidugi valistavad ihenduse disainilahenduse regulatsioonid diguskaitse andmise kompleks-
toote sellistele osadele, mis ei ja4 tavakasutuses néhtavaks. Kuid seetdttu ei jaa I6ppkokku-
vottes vastava disainilahenduse valiskujundus registreerimata. Néitena saab esile tuua jérg-
mised Uhenduse registreeritud disainilahenduse ristldike vaated:

[RCD 001116529-0002]



Koostedetailide vaated

Erinevatest osadest/komponentidest koosnevaid komplekstooteid voib kujutada vaadetel
koostedetailidena. Koostedetailide vaateid esitatakse Gldjuhul selliste komplekstoodete puhul,
mis koosnevad vahemalt kuuest osast/komponendist. Sedasi on voimalik (hel vaatel esile
tuua koik komplekstoote erinevad osad/komponendid. Naitena saab esile tuua jargmise disai-
nilahenduse:

[RCD 001116529-0002]

Momentvote, -vaade

Momentvotteid kasutatakse néitamaks disainilahenduse erinevaid valiskujunduse vorme.
Momentvotete seeriat voib kasutada animeeritud disainilahenduse kujutamiseks, hagu naiteks
animeeritud (arvuti)ikooni voi graafilise kasutajaliidese puhul. Taotlejal on 6igus nummerdada
registreerimisele esitatavad disainilahenduse momentvotete vaated ning nummerduse alusel
madrata ka vastavate vaadete avaldamise jarjestus. Seoses sellega saab esile tuua alljargne-
va Uhenduse registreeritud disainilahenduse (animeeritud graafilise kasutajalidese) néite:
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[RCD 001158471-0001]



Alternatiivsed asendid

Alternatiivsete asendite vaateid on mdistlik esitada siis, kui soovitakse saada diguskaitset
muudetava véliskujuga toodetele, nagu néiteks alltoodud lahtikéivale (s.t klapiga) telefonile.
Alternatiivsete asendite vaated on sarnased momentvdtetele, kuna need toovad samuti esile
disainilahenduse erinevad véliskujunduse vormid, kuid erinevalt momentvGtetest ei ole toote
alternatiivsete asendite vaadete puhul oluline nende jérjestus.

[RCD 588694-0012]

Tipograafilised kirjatidbid

Uhenduse disainilahendusena on véimalik registreerida ka tlpograafilisi kirjattilipe. Sel juhul
peab vastav taotlus sisaldama reproduktsiooni vdi reproduktsioone, millel on alfabeetilises
jarjestuses toodud esile koik vastavale tiipograafilisele kirjatiilibile omased kirjatdhed (nii
suur- kui ka véiketdhed) ja araabia numbrid. Lisaks tuleb esile tuua viierealine tekstindide
vastavas kirjatlubis. Konkreetsele tipograafilisele kirjatiilibile omased téhed ja numbrid pea-
vad reproduktsioonil olema esile toodud kirjasuuruses 16. Naitena saab siinkohal esile tuua
jargmise disainilahenduse:
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[RCD 000195904-0004]
OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, mérts 2013



Kohtuasja ,,/P Translator’ kohta tehtud otsuse uhisteade

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 ,IP Translator’. Kdnealune
otsus mojutab Euroopa kaubamérgiametite tegevust ning toob kaasa vajaduse Uhtlustada
Nizza klassifikatsiooni klassipéiste Gldmdistete tolgendamist.

Seetdttu on Euroopa kaubamargiametid teinud koostodd jargmistel eesmérkidel:

1) luua kaupade ja teenuste kindlaksmadramisel dhine arusaam selguse ja tapsuse kriteeriu-
midest ning tédétada vélja hised pohimdtted, mida ametid saaksid kohaldada klassifitseeri-
mistoimingutes;

2) teha kindlaks, milliseid Nizza klassifikatsiooni klassipdiste Gldmdisteid on lubatud klassifit-
seerimisel kasutada, lahtudes eelnimetatud selguse ja tdpsuse kriteeriumidest. Vélja tootatak-
se Uhtlustatud seisukoht, mis selgitab dldmdistete lubatavust klassifitseerimisel. Niipea kui
kdnealune kokkulepe on saavutatud, tehakse see teatavaks;

3) koostada Ulevaade, kuidas iga amet tegeleb Euroopa Kohtu otsuse rakendamisega seotud
konkreetsete kiisimustega.

Selle koostdd tulemusena avaldasid OHIM ja siseriiklikud ametid oma veebilehtedel kohtuas-
ja ,IP Translator” kohta tehtud otsuse (ihisteate3. Selles teates on ndidatud, kuidas iga kauba-
margiamet tolgendab nende siseriiklike ja (ihenduse kaubamarkide diguskaitse ulatust, mille
kaupade vdi teenuste loetelus sisalduvad tihe voi mitme kauba- vdi teenusklassi paised voi
klassipdiste Gldmadisted, olenevalt sellest, kas margid on esitatud registreerimiseks enne voi
parast eelnimetatud kohtuotsust. Kuues tabelis on esitatud Uksikasjalikud andmed ametite
télgendusviisidest kaubamargi Giguskaitse ulatuse hindamisel.

Liikmesriikide ametid on seadnud esmaseks eesmargiks Uhiselt aktsepteeritavate kaupade ja
teenuste (ihtlustatud loetelu koostamise, et aidata taotlejatel téita kohtuasjas ,/P Translator’
loetelule satestatud selguse ja tdpsuse nudeid. Kaupade ja teenuste esitamisel kasutatakse
lihtsat visuaalset hierarhilist Glesehitust, mis vimaldab taotlejal kergesti Ules leida soovitud
kaitsetasemele vastavad kaubad ja teenused. Liikmesriikide ametite poolt (ihiselt aktsepteeri-
tav loetelu vdetakse kasutusele sellises klassifitseerimisvahendis nagu TMclass.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, mai 2013

3 Kohtuasja /P Translator’ kohta tehtud otsuse Uhisteade on kéttesaadav aadressil
http://www.epa.ee/ul/doc/uudised2013/EE_CommonCommunication.pdf




Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-561/11

Euroopa Kohus tegi 21. veebruaril 2013 otsuse kohtuasjas nr C-561/11 (Fédération
Cynologique Internationale (edaspidi FCI) vs Federacion Canina Internacional de Perros de
Pura Raza (edaspidi FCIPPR))4. Eelotsusetaotluse pohikisimus oli, kas kaubamargi omanik
voib ndukogu 26. veebruari 2009 madruse nr 207/2009 artikli 9 16ikes 1 satestatud ainudigust
kasutada hilisema kaubamérgi omaniku vastu ka siis, kui hilisemat kaubamérki ei ole keh-
tetuks tunnistatud.

Kohtuvaidluse asjaolud

FCI esitas FCIPPR-i vastu hagi, ndudes FCI-le kuuluvast (ihenduse kombineeritud mérgist nr
4438751 tulenevate Giguste rikkumise tuvastamist ja FCIPPR-ile kuuluvate siseriiklike kau-
bamérkide kehtetuks tunnistamist pdhjusel, et need tekitavad FCI-le kuuluva iihenduse kau-
bamargiga segiajamise tdendosuse. FCIPPR palus vastuhagis tunnistada FCl-le kuuluv
henduse kaubamark nr 4438751 kehtetuks pdhjusel, et see on registreeritud pahauskselt ja
tekitab FCIPR-ile kuuluva varasema siseriikliku kaubamargiga segiajamise tdendosuse.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus otsustas esitada Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kusi-
muse: kas kohtuvaidluses, mille ese on tihenduse kaubamérgi ainudiguse rikkumine, hdimab
madruse artikli 9 I6ikes 1 sétestatud digus takistada kolmandatel isikutel kasutada Ghenduse
kaubamarki kaubandustegevuses, kolmandat isikut, kes kasutab segiajamise t6endosust
tekitavat tahist voi kas selle diguse kohaldamise alast on vélja jaetud see kolmas isik, kes
kasutab temale kuuluvat ihenduse kaubamargina registreeritud segiaetavat tahist, kuni hilise-
mat registreeringut ei ole kehtetuks tunnistatud?

Kohtu seisukohad

Madruse artikli 9 1dikes 1 ei ole vahet tehtud, kas kolmas isik on tihenduse kaubamérgi oma-
nik voi mitte. Nii on selle sétte alusel (ihenduse kaubamargi omanikul ainudigus, mis lubab tal
takistada kéikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuses tahiseid, mis vdivad
tema kaubamérki kahjustada. M&aruse artikli 54 sdnastusest iimneb, et enne ndustumisest
tulenevate piirangute tekkimist on Uhenduse kaubamérgi omanikul digus nduda Uhenduse
hilisema kaubamargi kehtetuks tunnistamist tihtlustamisametis ja vaidlustada selle kasutami-
ne kaubamargist tulenevate Giguste rikkumise hagi esitamise kaudu Uhenduse kaubamargi
kohtus. M&aruse artiklis 12, mis kasitleb Ghenduse kaubamérgi mdju piiranguid, ega maéruse
Uheski teises séttes ei ole ette ndhtud dhenduse kaubamérgi omaniku ainudiguse otsest piira-
mist hilisema (ihenduse kaubamérgi omaniku kasuks.

4Qtsus on kattesaadav aadressil http:/curia.europa.eu
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Nii ndhtub méaruse artikli 9 1dikest 1 ja maaruse Uldisest Ulesehitusest, et ihenduse kauba-
mérgi omanikul peab olema véimalik keelata Ghenduse hilisema kaubamérgi omanikul seda
kaubamarki kasutada. Seda jareldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et ihenduse hilisema kau-
bamargi omanikul on mé&ruse artikli 9 I6ike 1 kohaselt samuti ainudigus.

Madruse sétete tdlgendamisel tuleb I&htuda prioriteetsuse pdhimottest, mille kohaselt vara-
sem (ihenduse kaubamark on hilisemate Ghenduse kaubamérkide suhtes prioriteetne. Eelkdi-
ge madruse artikli 8 Iikest 1 ja artikli 53 I8ikest 1 tuleneb nimelt, et kahe kaubamargi vastan-
dumise korral eeldatakse, et esimesena registreeritud kaubamérk vastas Uhenduse diguskait-
se saamiseks vajalikele tingimustele enne teisena registreeritud kaubamarki.

FCIPPR-i argumendid, mille kohaselt Uhenduse kaubamérkide registreerimise menetluse
tunnused nduavad, et kui selle menetluse tulemusel kaubamérk registreeritakse, annab kau-
bamark selle omanikule kasutusdiguse, mille saab vaidlustada Uksnes Uhtlustamisametile
kehtetuks tunnistamise ndude esitamisega voi kaubamargist tulenevate diguste rikkumise
hagi menetluses vastuhagi esitamisega, likkas kohus tagasi.

Vaatamata Uhenduse kaubamérkide registreerimise menetlusega antud tagatistele ei saa
taielikult valistada, et Uhenduse kaubamargina registreeritakse téhis, mis vdib kahjustada
varasemat thenduse kaubamarki. Nii voib juhtuda siis, kui varasema dhenduse kaubamargi
omanik ei ole mééaruse artikli 41 alusel vastulauset esitanud vdi kui dhtlustamisamet ei vaada-
nud vastulauset sisuliselt 1abi, kuna ei olnud jargitud menetlusnudeid.

Uhenduse varasema kaubamérgi omaniku vimalus esitada kaubamargist tulenevate Giguste
rikkumise hagi Uhenduse hilisema kaubamérgi omaniku vastu ei muuda méttetuks dhtlusta-
misametile kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist ega ka eelneva kontrolli mehhanisme,
mida kasutatakse Uhenduse kaubamérkide registreerimise menetluses. Nimetatud asjas on
mutatis mutandis kohaldatav Euroopa Kohtu jareldus, mille kohaselt disainilahendusest tule-
nevate diguste rikkumise hagid ja kehtetuks tunnistamise taotlused erinevad oma eseme ja
tagajérgede poolest, mistéttu dhenduse varasema registreeritud disainilahenduse omaniku
vbimalus esitada disainilahendusest tulenevate Giguste rikkumise hagi henduse hilisema
registreeritud disainilahenduse omaniku vastu ei muuda méttetuks Ghtlustamisametile viimase
disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist (Euroopa Kohtu 16. veebruari
2012 otsus kohtuasjas C-488/10; Celaya Emparanza y Galdos Internacional, punkt 50).

Lisaks tuleb rdhutada vajadust séilitada kaubamargi peamine Ulesanne, milleks on tagada
tarbijatele kauba péritolu. Selle kohta on Euroopa Kohus juba korduvalt leidnud, et méaruse
artikli 9 1dikes 1 ette ndhtud ainudiguse eesmérk on anda kaubamargi omanikule vdimalus
kaitsta oma erihuve kaubamérgi omanikuna, see tdhendab tagada, et kaubamérk saaks téita
oma Ulesandeid.

Kokkuvote

Kohus leidis, et m&&ruse artikli 9 I6ikest 1 ja mé&&ruse ldisest Ulesehitusest tuleneb, et (ihen-
duse kaubamargi omanikul peab olema vdimalik keelata Ghenduse hilisema kaubamargi
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omanikul seda kaubamérki kasutada. Olukord, kus Uhenduse varasema kaubamargi omanik
peaks eelnevalt ootama dhenduse hilisema kaubamargi kehtetuks tunnistamist, ndrgestaks
oluliselt kaubamérgiomanikule méaruse artikli 9 16ikega 1 tagatud diguskaitset. Seega tuleb
médruse artikli 9 16iget 1 tlgendada nii, et thenduse kaubamargi omaniku ainudigus takista-
da kdikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuses tema kaubamargiga identseid
vOi sarnaseid tahiseid, hdlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem (ihenduse kaubamark,
ilma et viimati nimetatud kaubamérk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-378/11

Uldkohus tegi 20. veebruaril 2013 otsuse kohtuasjas nr T-378/11 (Franz Wilhelm Langguth
Erben GmbH & Co. KG vs Siseturu Uhtlustamise Amet)5, mille mérksdnadeks on vanemuse
ndue, varasemad varvilised kaubamérgid ja méératiemata vérvusega Uhenduse kaubamérk
ning tahiste identsus (ndukogu 26. veebruari 2009 maaruse nr 207/2009 artikkel 34).

Kohtuasi kasitleb varasemal siseriiklikul kombineeritud mérgil ning rahvusvahelisel kombinee-
ritud mérgil pohinevat tihenduse kaubamérgi vanemuse nduet. M&&ruse nr 207/2009 artikli 34
kohaselt vdib likmesriigis registreeritud varasema kaubamargi voi likmesriigis kehtivate rah-
vusvaheliste lepete alusel registreeritud kaubamargi omanik, kes taotleb identse kaubamérgi
registreerimist Uhenduse kaubamargina, nduda Uhenduse kaubamargile varasema kaubamér-
gi vanemust liikmesriigis, kus voi mille jaoks see on registreeritud. Kohus selgitas otsuses
nimetatud sétte alusel esitatud néude rahuldamise tingimusi ning selgitas, milliseid kaubamar-
ke ei saa lugeda identseteks.

Kohtuvaidluse asjaolud

Hageja Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG esitas Siseturu Uhtlustamise Ametile
Uhenduse kombineeritud méargi MEDINET registreerimise taotluse ning varasemal siseriiklikul
kombineeritud mérgil MEDINET ning rahvusvahelisel kombineeritud mérgil MEDINET pdhine-
va vanemuse ndude. Uhtlustamisamet vanemuse néuet ei rahuldanud, kuna neljanda apellat-
sioonikoja otsuse kohaselt ei olnud vanemuse ndude juures téidetud maéruse nr 207/2009
artikli 34 16ike 1 kohane kaubamérkide identsuse ndue, kuna Uhenduse taotletud kaubamérk
on maératlemata varvusega, samas kui varasemad siseriiklik ja rahvusvaheline mérk on kulla-
Varvi.

5 Otsus on kattesaadav aadressil http://curia.europa.eu
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Kohtu seisukohad

Varasemate kaubamdérkide ja (ihenduse taotletud kaubamérgi identsus

Kohus asus seisukohale, et apellatsioonikojal oli digus, kui ta leidis, et asjaomased kaubamér-
gid ei ole identsed. Kohus juhtis kGigepealt tAhelepanu sellele, et kuigi apellatsioonikoda viitas
vaidlustatud otsuses ja pooled viitasid oma mérkustes, et on taotletud Ghenduse mustvalge
kaubamérgi registreerimist, ei tdhenda see, et taotletud Uhenduse kaubamérk on musta ja
valget varvi, vaid et selle varvus on mééaratlemata.

Selleks, et saaks rahuldada varasema kaubamérgi vanemuse ndude seoses ihenduse kau-
bamérgi registreerimise taotlemisega, peab olema taidetud kolm kumulatiivset tingimust: vara-
sem kaubamérk ja taotletav Uhenduse kaubamark peavad olema identsed, taotletava tihendu-
se kaubamérgiga hdlmatud kaubad ja teenused peavad olema identsed varasema kaubamér-
giga hdolmatud kaupade VOi teenustega voi sisalduma neis ning konealuste kaubamarkide
omanik peab olema sama (Uldkohtu 19. jaanuari 2012 otsus kohtuasjas nr T-103/11: Shang
vs Siseturu Uhtlustamise Amet (justing), kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt
14).

Apellatsioonikoda oli kohustatud lahtuma mdiste kaubamarkide identsus maaratlusest, mis
tuleneb méaaruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti a kohaldamist kasitlevast kohtupraktikast.
Maaruse nr 207/2009 artiklit 34 kasitlevate Uhtlustamisameti menetlussuuniste ndol on tege-
mist ksnes selliste k&itumissuuniste normistikuga, mille Uhtlustamisamet on enda suhtes ise
kehtestanud. Asjaolu, kas kaubamérkide varvierinevus on niivord tahtsusetu, et asjaomaseid
kaubamarke tuleb pidada identseks, tuleb kontrollida mitte tihtlustamisameti suuniste alusel,
vaid l&htudes kohtupraktikast.

Mé&éaruse nr 207/2009 artikli 34 kohaldamisel on asjakohane mdiste kaubamdrkide identsus
see tdlgendus, mille andis Euroopa Kohus direktiivi 89/104 artikli 5 18ike 1 punkti a kohaldami-
seks Euroopa Kohtu 20. martsi 2003 otsuses kohtuasjas nr C-291/00: LTJ Diffusion SA vs
Sadas Vertbaudet SA. Kuigi direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkt a ei viita otsesdnu sellele,
kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamarki tajub, vottis Euroopa Kohus seda eelnimetatud
kohtuotsuses arvesse, andes vdimaluse tuvastada identsuse juhul, kui kaubamérkide erinevu-
sed on niivord vaheolulised, et vdivad keskmisel tarbijal jdidda mérkamata.

Tahis on kaubamérgiga identne (iksnes siis, kui see taasesitab ilma muudatuste véi lisandite-
ta koik kaubamargi koostisosad, Vvoi siis, kui tervikuna vaadelduna on selle erinevused nii
vaheolulised, et voivad keskmisel tarbijal markamata jadda (Uldkohtu 19. jaanuari 2012 otsus
kohtuasjas T 103/11: Shang vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (justing), punkt 16).

Asjaolu, kas kaubamaérk registreeriti konkreetse varvusega voi jéi varvus médratlemata, ei saa
pidada tarbijate silmis t&htsusetuks faktiks. Nimelt erineb kaubamargist jadv mulje vastavalt
sellele, kas see on varviline voi mitte. Asjaolu, et varasem siseriiklik ja varasem rahvusvaheli-
ne mark on mélemad vérvilised, samas kui henduse taotletud kaubamérgi vérvus on maarat-
lemata, ei kujuta endast ebaolulist erinevust (otsuse punkt 65, ingliskeelne versioon).
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Asjakohaseks ei saa pidada hageja poolt hagiavalduses viidatud Uldkohtu 18. juuni 2009
otsust kohtuasjas T-418/07: LiBRO vs Siseturu Uhtlustamise Amet vs Causley (LIBRO), mille
kohaselt varasema, méératlemata varvusega kaubamargi kaitsega on hdlmatud ka vérvikom-
binatsioonid (LiIBRO, punkt 65). Kaubamérkide identsuse hindamine eeldab kaubamérkide
koostisosade vordlemist ja mitte selle kaitse ulatuse, mis neil on vdi voiks olla, hindamist ega
vordlemist. Seet6ttu ei pea asjaomaste kaubamarkide kaitse ulatust kaubamargi vanemuse
nbude hindamisel arvesse votma. Samuti saab hageja viidatud kohtuotsusest igal juhul jarel-
dada, et Uhenduse varvilise kaubamérgi kaitse ulatus erineb maaratlemata véarvusega iihen-
duse kaubamérgi kaitse ulatusest.

Apellatsioonikoja varasema praktika arvestamine

Hageja arvates oleks apellatsioonikoda pidanud v6tma arvesse (htlustamisameti apellatsioo-
nikodade varasemaid otsuseid, millega rahuldati varasema kaubamérgi vanemuse ndue juh-
tudel, kui taotletud kaubamargi ja varasema kaubamargi erinevus oli véike.

Kohus juhtis tdhelepanu sellele, et kuigi vordse kohtlemise ja hea halduse pShimdtete alusel
peab Uhtlustamisamet votma arvesse sarnaste taotluste kohta tehtud otsuseid, peab neid
pohimétteid kohaldama siiski seaduslikkuse pohimétet jargides. Oiguskindluse ja tapsemalt
hea halduse pdhimdtte kohaselt peab iga registreerimistaotiuse kontrollimine olema tépne ja
taielik, valtimaks kaubamérkide alusetut registreerimist.

Néue kohaldada osalist vanemust

Hageja arvates oleks apellatsioonikoda pidanud tunnustama véhemalt osalist vanemuse
nduet, mis oleks hagejal voimaldanud asjaomastes riikides tugineda vérvilistele kaubamérki-
dele, mitte Ghenduse mustvalgena registreeritud kaubamérgile.

Kohtu arvates muudaks hageja argumendiga ndustumine sisutiihjaks maaruse nr 207/2009
artikli 34 16ikes 1 esitatud kaubamérkide identsuse ndude. Kui ndustuda hageja argumendiga,
siis saaks varasemate kaubamarkide omanik oma vastulauses tugineda varasemale kauba-
margile selle algselt registreeritud kujul. Seega ei oleks kaubamérkide identsuse ndudel enam
mdtet. Kohus sedastas, et maaruse nr 207/2009 artiklis 34 ei ole ette ndhtud voimalust tugi-
neda varasema siseriikliku kaubamargi ihe osa vanemusele. Maaruse artiklit 34 tuleb tdlgen-
dada t&ht-tahelt (eespool viidatud kohtuotsuse justing, punkt 43) ning seet6ttu ei saa hageja
osalise vanemuse nduet rahuldada.
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Kokkuvote

Selleks, et saaks rahuldada méaruse artikli 34 alusel kaubamérgi vanemuse ndude, peab
olema téidetud kolm kumulatiivset tingimust: kaubamérgid peavad olema identsed, kauba-
mérkidega hdlmatud kaubad ja teenused peavad olema identsed vdi peab varasema margi
kaupade loetelu sisaldama hilisema margi kaupu ning kaubamérkide omanik peab olema
sama. Kaubamérgid on identsed muuhulgas siis, kui tervikuna vaadelduna on nende erine-
vused nii vaheolulised, et vdivad keskmisel tarbijal mérkamata ja&da. Asjaolu, kas ks vor-
reldavatest kaubamérkidest registreeriti konkreetse vérvusega voi mitte, ei saa pidada tarbi-
jate silmis téhtsusetuks faktiks.Uhenduse kaubamérgile ei saa nduda siseriikliku voi rahvus-
vahelise kaubamérgi pohjal osalist vanemust, mis annaks Uhenduse kaubamargile osalise
diguskaitse ulatuses, milles Uksteisest erinevad kaubamdrgid omavahel kattuvad.
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