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Kéesolev infokiri on eelkdige praktilise suunitiusega ning loodud eesmérgiga anda kauba-
margi ja disainilahenduse taotlejale luhitilevaade muudatustest ja uuendustest Siseturu Uht-
lustamise Ameti (OHIM) pakutavate teenuste osas. Uhtlasi leiavad infokirjas kajastamist
olulisemad stindmused OHIM-is, koost6é- ja lahendamisprogrammi projektidega saavutatu
ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamérke puudutavad digusvaidlused.

Tapsemalt tuleb kdesolevas infokirjas juttu kaupade ja teenuste klassifitseerimise Uhtlusta-
misest seoses kohtulahendi ,IP Translator” kohta tehtud dhisteatistega, OHIM-i uuest veebi-
lehest ja uuest kaubamérgijuhendist ning TMclassi laienemisest. Oigusvaidluste osas tut-
vustatakse Euroopa Kohtu otsust, kus on késitletud kaubamérgi omaniku ainudiguse kaitse
ulatust ja Uldkohtu otsust disainilahenduse eristatavuse kohta.
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Kaupade ja teenuste klassifitseerimisega seotud Uhtsest
praktikast

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 ,IP Translator®. Kénealune
otsus tdi kaasa vajaduse ihtlustada Euroopa kaubamérgiametite praktikat kaupade ja teenus-
te klassifitseerimise, eelkdige Nizza klassifikatsiooni klassipdistes nimetatud Gldmdistete akt-
septeerimise osas selleks, et tagada kaubamérgitaotlejate kindlustunne.

Praktika muudatus klassipéiste iildméistete kasutamisel

26.-28. juunil 2012 toimus OHIM-is, Alicantes klassipdiste Uhtlustamise koostédprojekti (CP2
Convergence of Class Headings) raames té6rlihma koosolek, kus osalevad ametid arutasid
dlainimetatud kohtuasjas tehtud otsust, millest iimneb kaks aspekti:

. taotleja peab kaubamérgiga hdimatud kaubad ja teenused kindlaks mé&érama
piisava selguse ja tdpsusega. See vdimaldab padevatel asutustel ja ettevotja-
tel kindlaks teha kaubamérgiga seotud diguskaitse ulatuse liksnes kaupade ja
teenuste loetelu alusel;

. Nizza klassifikatsiooni klassipdiste Uldmdisteid v6ib kasutada nende kaupade
ja teenuste kindlaksmadramisel, mille jaoks kaubamargi Giguskaitset taotletak-
se, kui selline kindlaksméaramine on piisavalt selge ja t&pne. Kohtuasja C-
307/10 ,IP Translator” punktist 54 lahtudes ei pruugi kdik dldmdisted alati
piisavalt selged ja tdpsed olla.

Osalised leppisid koosolekul kokku, et toétatakse vélja Nizza klassifikatsiooni klassipéiste
Uldmoistete vastuvdetavuse hindamise ihine tdlgendus. Lisaks otsustati koostada juhised,
mille abil on v6imalik hinnata, millised dldmdisted on piisavalt selged ja tdpsed ning millised
mitte.

Sellest tulenevalt vaatasid Euroopa Liidu kaubamargiametite esindajad 1&bi kdik Nizza klassifi-
katsiooni klassipéiste Uldmdisted, et méérata kindlaks, millised neist on piisavalt selged ja
tdpsed ja millised mitte. Arutamise tulemusena leiti, et 197 ldmdistest 11 ei ole s6nastatud
piisavalt selgelt ja tapselt, mistottu ei saa neid iima taiendava tapsustamiseta kaubamargitaot-
luses esitatud kaupade ja teenuste loetelus vastuvoetavaks pidada. Need 11 ebasobivat ter-
minit on:

* 6 - lihntmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse;

* 7-masinad;

e 14 - vaarismetallidest ja nende sulamitest valmistatud voi nendega plakeeritud

tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
* 16 - paberist ja papist valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;

e 17 — kautSukist, gutapertSist, kummist, asbestist ja vilgukivist valmistatud tooted,
mis ei kuulu teistesse klassidesse;

* 18 - nahast ja tehisnahast valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
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e 20 - teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust,
korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist,
merevaigust, parimutrist, sepioliidist, nende aseainetest véi plastist;

e 37 -remont;
* 37 - paigaldustddd;
* 40 - materjalitddtius;

* 45 - kolmandate isikute poolt (iksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osu-
tatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

Uhine seisukoht avaldati kdigi osalevate kaubamérgiametite veebilehtedel 20. novembril
2013. Iga amet pidi maarama uue praktika rakendamise kuupéeva ja teavitama sellest taotle-
jaid. Patendiamet teatas 17. detsembril 2013 oma veebilehel, et hakkab klassipaiste terminite-
ga seotud ihtset praktikat rakendama alates 20. veebruarist 2014 esitatud kaubamargitaotlus-
te suhtes. See tdhendab, et lainimetatud 11 terminit saab neis kaubamérgitaotlustes nimeta-
da Uksnes siis, kui need sonastatakse tdpsemalt.

Uldised klassifitseerimise juhised

28. veebruaril 2013 toimunud téérihma koosolekul otsustati, et koostatavad juhised sdnasta-
takse selliselt, et neid on voimalik rakendada kdikidele klassifitseerimisel kasutatavatele termi-
nitele, mitte Uksnes klassipéiste terminitele.

Valja toétati kolm dldist klassifitseerimise juhist:

1. kaupade ja teenuste loetelus olevad terminid on sdnastatud piisavalt selgelt ja tapselt,
kui nendele omistatud tavapérastest tdhendustest selgub asjaomaste kaupade ja
teenuste kaitse ulatus;

2. kui loetelu pdhjal ei selgu kaitse ulatus, vdib piisava selguse ja tdpsuse saavutada eri
tegurite, nditeks omaduste, otstarbe ja/vdi kindlaksmaératava turuvaldkonna mérkimi-
sega. Turuvaldkonna saab kindlaks maérata muu hulgas jargmiste elementide abil:
tarbijad ja/voi turustuskanalid, kasutatav/loodav oskuste baas ja oskusteave, kasuta-
tav/loodav tehniline suutlikkus;

3. ihe terminiga héimatud kaubad voi teenused véivad kuuluda eri klassidesse. Sellist
terminit vaib ilma téiendava tapsustuseta pidada Uhes, n-6 pdhiklassis piisavalt sel-
geks ja tapseks (nt ,moobel” klassis 20, ,rdivad” klassis 25, ,kindad” klassis 25). Kui
kaitset taotletakse kaupade ja teenuste kitsama ehk n-6 eriklassi kuuluva kategooria
puhul, sobib antud termin klassifitseerimiseks, kui sellele on lisatud tapsustus (nt
,moodbel (meditsiiniline), meditsiinimddbel” klassis 10, ,laborimddbel” klassis 9,
Lkaitserdivad” klassis 9, ,rdivad lemmikloomadele” klassis 18, ,aiat66kindad” klas-
sis 21, ,pesapallikindad” klassis 28).

Klassifitseerimise  juhised avaldatakse osalevate kaubamargiametite veebilehtedel

20. veebruaril 2014 ja neid hakatakse jargima alates sellest kuupéevast esitatud taotluste

kaupade ning teenuste loetelude kontrollimisel. Kuna Patendiamet on seni kaupade ja teenus-

te loetelude kontrollimisel 1&htunud analoogsetest pohimétetest, siis juhiste jdustumine Paten-
diameti praktikas muudatusi kaasa ei too.



OHIM-i uus veebileht

Eelmise aasta detsembris sai valmis OHIM-i uus veebileht, mis on eelmisest veebilehest vaga
erinev nii graafilise kujunduse kui ka dlesehituse poolest. Ambitsioonikate muudatuste tttu on
selle t6ds viimaste kuude jooksul iimnenud tagasilddke ja tehnilisi torkeid.

Esimestel paevadel oli server lile koormatud uue veebilehe tohutult suure populaarsuse tottu,
kuna tuhanded kasutajad Uritasid samaaegselt veebilehele sisse logida. Tihe liiklus veebilehel
koos muude tehniliste probleemidega pdhjustasid esimese nadala jooksul Ghenduse kauba-
mérkide elektrooniliste taotluste stisteemi, elektroonilise suhtlemise ja otsingustisteemi kokku-
varisemise.

Praeguseks on tehnilised probleemid tuvastatud ja plltud leida nendele lahendused, et vee-
bileht tédtaks nii, nagu peab. Spetsialistid on td6tanud ddpaevaringselt seitse paeva nédalas,
et koik veebiteenused saaksid taastatud. Lisaks on loodud kasutajate teavitamise kava, et
anda neile veebilehe uudiste rubriigis iga p4ev teavet 166 edenemise kohta probleemide la-
hendamisel.

Elektrooniliste kaubamargitaotluste siisteem on praegu stabiilses olukorras, kuigi selle t6ds
voOib esineda lUhiajalisi katkestusi ja taotlust eesti keeles téita ei saa. Andmebaasis eSearch
plus on jalle vdimalik otsinguid teha, kuid selleks oli vaja kahele olemasolevale serverile lisada
veel kaks. Vaidlustuste, muudatuste ja Uhenduse disainilahenduse taotluste elektroonilise
esitamise stisteemid on td6tanud torgeteta.

Paljud kasutajad loobusid sellel ebastabiilsel ajal elektrooniliste kaubamérgitaotluste siisteemi
kasutamisest ja esitasid taotlusi paberil voi faksiga. Seet6ttu otsustati OHIM-is, et kdigile
uhenduse kaubamérgitaotlustele, mis on esitatud perioodil 2. detsembrist kuni 18. detsembri
kella 17.00-ni, kehtib elektroonilise taotluse I6iv olenemata sellest, mis kujul need on esitatud.

OHIM-i toétajad tdnavad veebilehe kasutajaid abi eest probleemide korvaldamisel ja vabanda-
vad pdhjustatud ebamugavuste parast. Nad jatkavad veebilehe taastamist nii, et see hakkaks
taielikult funktsioneerima nii ruttu kui vdimalik.

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

Muutused absoluutsete keeldumispohjuste hindamises

OHIM-i juhendit! kaubamérgi registreerimise praktika kohta uuendatakse pidevalt vastavalt
kohtupraktikale. ~ Allpool  kirjeldatud ~ muudatused ~ puudutavad ndukogu — mé&aruse
(EU) nr 207/2009 artikli 7 tdlgendamist ja muutusi OHIM-i t66s vastavate téhiste hindamisel.
See puudutab néiteks loosungeid, Uksikuid tahti, eristusvoimetuid kujutiselemente jm.

1 Guidelines, Manual https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice
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Loosungid

Loosungite tdlgendamise praktika on Ulle vaadatud vastavalt Euroopa Kohtu otsusele
nr C-398/08 ,Vorsprung durch Technik” (innovatsioon tehnika abil). Kohus sétestas, et loo-
sungite eristusvdime on kisitav, kui need on tajutavad Uksnes reklaamtekstina. Ent loosungid
on eristusvdimelised, kui lisaks reklaamifunktsioonile toimivad need ka kaubandusliku péritolu
tahisena.

Kaubamérgijuhendit muudeti vastavalt sellele teooriale ja lisati juhtnéére selle kohta, milline
loosung vdib olla eristusvdimeline: naiteks kui on kasutatud sdnaméngu, moodustub ootamatu
terviktdhendus, loosungil on mitu tdhendust véi thendusest arusaamiseks on vajalik vaimne
pingutus.

Uksikud tihed

Euroopa Kohtu otsuse pdhjal on lle vaadatud ka standardkirjas iima kujunduseta Uksikust
tahest koosnevate kaubamérkide registreeritavuse hindamine. Kohtuasjas nr C-265/09P ,(a)"
otsustas kohus, et selliseid tahiseid tuleb ekspertiisi kdigus hinnata faktidele toetudes ja lahtu-
valt asjasse puutuvatest kaupadest ning teenustest. Selliste tahiste eristusvime hindamine ei
tohi erineda muude tahiste eristusvime ekspertiisist.

Kaubamérgijuhendis on selgitatud, et eelnimetatud t&histe ekspertiis peab pdhinema vastava
juhtumiga seotud faktilistel asjaoludel. Seetdttu ei saa tugineda ildisele eeldusele, et tarbija ei
taju tavaliselt dksikuid kujundamata tahti eristusvdimeliste t&histena. Ameti Glesandeks on
asjasse puutuva juhtumiga seoses kindlaks teha, miks kaubamérk ei ole eristusvdimeline.

Liihendid

Liihendeid sisaldavad kaubamérgid voivad koosneda ainult esitdhtliihendist, nagu néiteks
kaubamérk ,TDI" kohtuasjas T-16/02. Kaubamérgijuhendis on sétestatud, et kirjeldavate ter-
minite esitahtlihendid on ka kirjeldavad, kui neid kasutatakse vdi saab kasutada kirjeldavana
ja asjaomane avalikkus tajub neid samas tdhenduses, mis on tervikterminil.

Kuid kaubamérk voib koosneda ka kirjeldavast véljendist koos selle esitahtlihendiga (naiteks
kaubamark ,Multi Markets Fund MMF* kohtuasjas C-90/11). Erinevalt OHIM-i varasemast
praktikast, mille kohaselt sellised margid olid tavaliselt registreeritavad, tuleb nende kui kirjel-
davate téhiste registreerimisest nuid keelduda, kuna s6nalhend ja selle esitahtliihend koos
selgitavad Uksteise tahendust ning juhivad tdhelepanu sellele, et nad on omavahel seotud.

Véarvide nimetused

Senise praktika jargi keelduti OHIM-is varvi nimetusest koosnevat kaubamérki registreerimast
tavaliselt ainult siis, kui seda taotleti varvide voi muude vérvainete téhistamiseks.
Uue kaubamérgijuhendi jérgi tuleb sellise kaubamérgi registreerimisest keelduda kaubamargi-
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mééruse artikli 7 16ike 1 punktide b ja c kohaselt ka selliste kaupade osas, mille tahistamisel
sellise mérgiga voib avalikkus tajuda vérvi kauba omadusi kirjeldavana (néiteks BLUE ehk
sinine juustu tahistamiseks vdi GREEN ehk roheline tee téhistamiseks).

Kuju, mis annab kaubale olemusliku véartuse

Kaubamérgijuhendis on ile vaadatud kaubamérgimééruse artikli 7 Idike 1 punkti e alapunktis
iii sétestatud keeldumispohjust kasitlevad juhtn6orid, kuigi selle séttega seoses tekib kiisimusi
suhteliselt harva. Uldkohtu kohtuasjas nr T-508/08 (kdlarit kujutav ruumiline tahis) otsuse
kohaselt on juhendis rdhutatud, et eelnimetatud keeldumisalust tuleb enamasti kohaldada siis,
kui toote kuju on peamine, kuigi mitte ainus ostuotsust mdjutav tegur. See puudutab nditeks
kunstiteoseid ja muid selliseid kaupu, mida ostetakse pohiliselt selle t6ttu, et nende esteetiline
vadrtus on seotud nende kujuga (nditeks ehted, vaasid jms.)

Kauba voi teenuse sisu ja raamatute pealkirjad

Uue kaubamérgijuhendi ihes osas on kasitletud omavahel seotud teemasid: kaubamérke,
mis koosnevad raamatu pealkirjast ja mis vdivad olla kauba vdi teenuse sisu kirjeldavad.

Méned lood vdi nende pealkirjad on saanud nii tuntuks, et on ldinud keelekasutusse ja nende
ainus tdhendus on seotud vastava looga. Kaubamargijuhendis on nild selle teema kohta
spetsiaalsed juhised. Nimelt kaubamargid, mis koosnevad (ksnes kuulsa loo vdi raamatu
pealkirjast, ei ole artikli 7 1dike 1 punkti b mdistes eristusvimelised nende kaupade voi tee-
nuste tahistamisel, mille sisuks see lugu voib olla (nditeks Tuhkatriinu raamatute véi filmide
tahistamiseks).

Lisaks on antud juhiseid artikli 7 16ike 1 punktide b ja ¢ mdistes kaupade véi teenuste sisu
kirjieldavate tahiste kohta ning kaupade ja teenuste kohta, mille suhtes on vdimalik sisu kirjel-
dada. Néiteks nimi Vivaldi toob kohe meelde kuulsa helilooja ja ei toimi kauba voi teenuse
péritolu thisena, vaid Uksnes sisu kirjeldusena.

Kaubamérgijuhendis on nimetatud peamised kaubad ja teenused, mille suhtes saab réékida
nende sisu kirjeldamisest. Nimelt voib selliseid kaupu ja teenuseid leida klassidest 9, 16, 28,
35, 38 ja 41 (nditeks andmekandjad, trikised, lauaméngud, muiigiteenused, on-line-foorumid,
meelelahutusteenused jm).

Kujutiselemendid

Veel (ks oluline teema uues juhendis on kaubamargid, mis sisaldavad eristusvdimetut kujutis-
elementi. See teema kuulub ka I&hendamisprogrammi projektide hulka. Uues juhendis plu-
takse kohtu- ja OHIM-i praktikast périt ndidete abil anda juhtndére, kuidas hinnata kujutisele-
mendi eristusvdimet.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised", detsember 2013
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TMclass laieneb

14. oktoobril 2013 teatati WIPO kaupade ja teenuste andmebaasi Madrid Goods and Services
Manager (MGS)? andmete lisamisest OHIM-i kaupade ja teenuste klassifitseerimise abivahen-
disse TMclass?.

See on eelnimetatud ametite koostdd tulemus, mille eesmérk on kaubamargialase teabe levi-
tamine. Koost6d abil saab tosta teabe kvaliteeti, parandada selle vaartust ja kattesaadavust
nii WIPO kui ka OHIM-i likmesriikide, huvigruppide ja kasutajate seas.

TMclassi saab kasutada 27 keeles, k.a jaapani, korea ja tirgi keeles. MGS on WIPO on-line-
abivahend klassifitseerimiseks ja tolkimiseks, mida saab kasutada 15 keeles.

Samal péeval sisetati TMclassi ka Vene Fdderatsiooni intellektuaalomandiameti
(ROSPATENT) andmed, see tostis seal osalevate ametite arvu 33-ni. Augustis joudis I6pule
Targi Ghinemine TMclassiga.

OHIM-i infokiri ,IP C&C koostdd ja lahenemine®, november 2013

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-661/11

Euroopa Kohus tegi 19. septembril 2013 otsuse kohtuasjas nr C-661/11 (Martin y Paz
Diffusion SA vs. David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV), kus kasitletakse
direktiivi 89/104/EMU artiklis 5 satestatud kaubamérgi omaniku ainudiguse kaitse ulatust.

Eelotsusetaotluses soovitakse teada, kas kaubamérgi omanik, kes on kolmandale isikule
andnud ndusoleku oma kaubamarkidega identsete t&histe kasutamiseks ning selle kasutami-
sega enam ndus ei ole, vdib tugineda talle neist kaubamarkidest tulenevale ainudigusele selle
kolmanda isiku vastu. Samuti soovitakse teada, kas selle kaubamérgi omanikul on digus ise
teostada seda ainudigust kaupade puhul, mis on kolmanda isiku kaupadega identsed.

Oiguslik raamistik
Oiguslik raamistik kasitleb lepingulise suhte halvenemist kahe &riiihingu, Martin y Pazi ja

Gauquie vahel, kellel oli pikaajaline kokkulepe kasutada sama kaubamérki eri nahktoodete
tahistamiseks. Belgia Cour de cassation'i esitatud kiisimused olid:

2 Madrid Goods and Services Manager (MGS) http:/www.wipo.int/mgs/?lang=en
3TMclass http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=en




1. (a) Kas direktiivi 89/104 artikli 5 Idiget 1 ja artikli 8 Idiget 1 tuleb tdlgendada nii, et kauba-
mérgi omanik ei voi registreeritud kaubamargist tulenevale ainudigusele enam kunagi kolman-
da isiku vastu tugineda kaupade osas, mis olid registreerimise ajal kaubamérgiga hélmatud,
— kui kaubamérgi omanik on pika aja jooksul jaganud kolmanda isikuga teatud kaas-
omandivormis selle kaubamérgi kasutust osade héimatud kaupade t&histamiseks;
— kui kaubamargi omanik on sellise jagamisega seoses andnud mainitud kolmandale
isikule oma tagasivétmatu ndusoleku selleks, et kolmas isik kasutab kaubamérki nen-
de kaupade tahistamiseks?

(b) Kas nimetatud artikleid tuleb télgendada nii, et diguse omaja poolt diguse vaarkasutamist
voi kuritarvitamist keelava siseriikliku digusnormi kohaldamise tulemiks véib olla 1dplik keeld
teostada ainudigust ihe osa hdlmatud kaupade téhistamisel, voi nii, et kdnesolev kohaldami-
ne peab piirduma muu sanktsiooniga diguse vaérkasutuse voi kuritarvitamise eest?

2. (a) Kas direktiivi 89/104 artikli 5 I6iget 1 ja artikli 8 1diget 1 tuleb tdlgendada nii, et kui regist-
reeritud kaubamérgi omanik votab tagasi kolmanda isiku ees voetud kohustuse mitte kasuta-
da seda kaubamérki teatud toodete tahistamiseks ja kavatseb seega hakata ise uuesti kauba-
mérki kasutama, voib siseriiklik kohus siiski selle uuesti kasutama hakkamise 16plikult keelata
sel pbhjusel, et uuesti kasutama hakkamine kujutaks endast kélvatut konkurentsi, kuna kau-
bamérgi omanik kasutaks seelébi &ra reklaami, mida kolmas isik on sellele kaubamérgile
teinud, ning see voib olla tarbijate jaoks segadust tekitav, vdi tuleb seda tdlgendada nii, et
siseriiklik kohus peaks kohaldama muud sanktsiooni, mis ei keelaks I6plikult kaubamérgi oma-
nikul hakata ise uuesti kaubamérki kasutama?

(b) Kas nimetatud artikleid tuleb t6lgendada nii, et kaubamargi omanikku puudutav 16plik ka-
sutuskeeld on Gigustatud, kui kolmas isik on aastaid teinud investeeringuid tutvustamaks Uld-
susele tooteid, mille puhul on kaubamérgi omanik lubanud tal kaubaméarki kasutada?

Euroopa Kohtu hinnang

Euroopa Kohus leidis, et direktiivi 89/104 artikli 8 t6lgendamine, mis kasitleb litsentse, on po-
hikohtuasja lahendi seisukohalt tarbetu. Asjaolu, et pooltevahelised suhted ei ole kunagi olnud
reguleeritud litsentsiga, on mainitud eelotsusetaotluses ja Martin Y Paz on seda suulises me-
netluses esitatud Euroopa Kohtu kisimusele antud vastuses kinnitanud. Kuigi Martin Y Paz
réhutas sellega seoses, et tootesarja ,Nathan” ja nendega seotud kaubamarkide kasutamine
Uhiselt on l&hedane litsentsi-tlilipi lepingulisele suhtele, mdénis ta, et tegelikult ei olnud kasu-
tamisel sellise suhte tunnuseid. Seega leidis kohus, et eelotsusetaotlus on vastuvbetamatu
niivord, kuivord see puudutab direktiivi 89/104 artikli 8 t6lgendamist ning Ulejddnud osas vas-
tuvdetav.

Muudes kusimustes, mis on seotud direktiivi 89/104 artikliga 5, andis Euroopa Kohus olulised

juhised kaubamargist tuleneva ainudiguse tdlgendamiseks:
1) direktiivi 89/104 artiklitega 5-7 Uhtlustatakse kaubamargist tulenevaid digusi
késitlevad normid taielikult ning need artiklid méaratlevad Gigused, mis kuulu-



vad Euroopa Liidus kaubamérgi omanikele (vt eelkdige 20.novembri
2001. aasta otsuse liidetud kohtuasjades: C-414/99-C-416/99: Zino Davidoff
ja Levi Strauss, EKL 2001, Ik 1-8691, punkti 39; 3. juuni 2010. aasta otsuse
kohtuasjas C-127/09: Coty Prestige Lancaster Group, EKL 2010, Ik 1-4965,
punkti 27 ja 22. septembri 2011. aasta otsuse kohtuasjas C-482/09:
Budéjovicky Budvar, EKL 2011, Ik [-8701, punkti 32);

riigisisene kohus ei saa kaubamérgist tulenevat ainudigust késitleva kohtu-
vaidluse raames piirata sellist ainudigust mééral, mis Uletab eelnimetatud
artiklites 5-7 sétestatud piirangud, vélja arvatud eelnimetatud direktiivi artiklis
8 ja sellele jargnevates artiklites ette néhtud erandjuhtudel;

ndusolek, mis vdimaldas Uhel isikul kasutada kéekottide ja jalatsite t&histami-
seks teise isiku kaubamérkidega identseid t&hiseid, toob tdepoolest kaasa
ainudiguse ammendumise direktiivi 89/104 artikli 7 tdhenduses, kuid seda
ksnes seoses nende toodetega, mille on esmakordselt Euroopa majandus-
piirkonnas (EMP) turule viinud isik, kellele ndusolek anti (vt selle kohta 1. juuli
1999. aasta otsuse kohtuasjas C-173/98: Sebago ja Maison Dubois,
EKL 1999 Ik 1-4103, punkte 19 ja 20 ning eespool viidatud kohtuotsuse Coty
Prestige Lancaster Group punkti 31);

eelnimetatud kohtupraktikast ja samuti direktiivi 89/104 artikli 7 sénastusest
ilmneb, et kolmas isik, kellele on ndusolek antud ja kes saab seega tugineda
ainudiguse ammendumisele koigi selle ndusolekuga hdimatud ning tema poolt
EMP-s turule viidud toodete osas, ei saa enam sellele ammendumisele tugine-
da, kui ndusolek on tagasi vdetud;

véljakujunenud kohtupraktikast tuleneb seoses direktiivi 89/104 artiklist 5 ole-
muslikult tulenevate ainudiguse piirangutega, et selles séttes ette nahtud pii-
rang kehtestati, véimaldamaks kaubamargi omanikul kaitsta oma konkreetseid
huve selle kaubamérgi omanikuna, see tdhendab tagada, et kaubamark saab
tdita oma Ulesandeid. Seega peab selle diguse teostamine piirduma juhtude-
ga, kui t&hise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab mdnda kaubamargi
Ulesannet. Kaubamérgi selliste Glesannete hulka ei kuulu mitte ainult kauba-
mérgi peamine (lesanne tagada tarbijatele kauba vdi teenuse paritolu, vaid ka
muud dlesanded, nagu eeskétt asjaomase kauba vdi teenuse kvaliteedi taga-
mine voi teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud Ulesanded (vt eelkdige
eespool viidatud kohtuotsuse Budéjovicky Budvar punkti 71 ja seal viidatud
kohtupraktikat ning 22. septembri 2011. aasta otsuse kohtuasjas C-323/09:
Interflora ja Interflora British Unit, EKL 2011, |k [-8625, punkte 32—41);

kui tdepoolest peaks olema nii, et Gauquie kasutas Martin Y Pazi kaubamérki-
dega identseid tahiseid ilma viimase loata pérast seda, kui Martin Y Paz oli
véliendanud oma tahet teostada Gauquie vastu oma ainudigust, siis peab
kohus vastavalt eespool tddetule kontrollima, kas selline kasutamine vaadel-
dava juhtumi asjaoludel kahjustab v6i voib kahjustada mdnd konealuste kau-
bamérkide Ulesannet. Kui selline kahjustamine voi kahjustamise oht peaks
esinema, siis tuleb sedastada, et Martin Y Pazi iimajatmine oma ainudiguse
teostamise vdimalusest Gauquie poolt kaubamargi kasutamise vastu Uletab
direktiivi 89/104 artiklitest 5-7 satestatud piirangud;
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7) riigisisene kohus voib mdista kaubamérgi omanikule karistuse vdi kohustada
teda hivitama kahju, kui tuvastatakse, et asjapomane kaubamérgi omanik on
digusvastaselt tagasi vétnud ndusoleku, mille ta oma kaubamérkidega ident-
sete téhiste kasutamiseks kolmandale isikule andis. Nagu on mérkinud nii
Poola valitsus, Euroopa Komisjon kui ka kohtujurist oma ettepaneku punkti-
des 78-83, ei saa siiski sellise kaitumise tuvastamise tulemiks olla kohtuotsu-
sega médramatuks ajaks dhise kasutamise séilitamine, kui selleks puudub
asjaomaste &ritihingute Uhine tahe.

Kokkuvéttes leidis Euroopa Kohus, et esitatud kiisimustele tuleb vastata, et direktiivi 89/104
artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamargi omanik, kes kolmanda isikuga Uhise kasutamise
raames on sellele kolmandale isikule andnud ndusoleku oma kaubamérkidega identsete té-
histe kasutamiseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille tahistamiseks
asjaomased kaubamérgid on registreeritud, ja kes sellise kasutamisega enam ndus ei ole,
jaetakse taielikult ilma voimalusest tugineda talle neist kaubamérkidest tulenevale ainudiguse-
le selle kolmanda isiku vastu ja véimalusest teostada ise seda ainudigust kaupade puhul, mis
on identsed kolmanda isiku kaupadega.

Tulenevalt direktiivi 89/104/ artiklist 5 saab kaubamargi omanik, kes on kolmandale isikule
andnud ndusoleku oma kaubamarkidega identsete t&histe kasutamiseks ning selle kasutami-
sega enam ndus ei ole, voimaluse tugineda talle neist kaubamérkidest tulenevale ainudiguse-
le selle kolmanda isiku vastu. Samuti on sellel kaubamargi omanikul digus ise teostada seda
ainudigust kaupade puhul, mis on kolmanda isiku kaupadega identsed.

Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-666/11

Uldko"hus tegi 7. novembril 2013 otsuse kohtuasjas nr T-666/11 (Danuta Budziewska vs. Sise-
turu Uhtlustamise Amet), kus késitletakse disaini Gldmuljet ja eristatavust ning informeeritud
kasutaja mdistet.

Vaidlusalune Uhenduse disainilahendus (vt joonist 1), mis oli registreeritud logona Locarno
klassifikatsiooni klassi 32 osas, tunnistati kehtetuks madruse artikli 25 16ike 1 punkti b ja artik-
lite 4 ning 6 alusel*, kuna vaidlustatud disainilahendus ei téitnud disainilahenduse maéruses
sétestatud eristatavuse nduet.

Apellatsioonikoda jattis apellatsioonikaebuse rahuldamata ning véttis seisukoha, et vaidlusalu-
ne disain ning kujutis, mis sisaldub varem registreeritud rahvusvahelises kaubamargis (vt
joonist 2), jatavad sama tildmulie. Uhenduse disainilahenduse omanik esitas kohtule hagi, et
tihistada kaebuse tagasiliikkamise otsus.

* NGukogu maarus (EU) nr 6/2002, 12. detsember 2@8dnduse disainilahenduse kohta.
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Joonis 1. Vaidlusalune disainilahendus Joonis 2. Rahvusvaheline kaubamark nr 369 072

Hageja ndue oli suunatud tlihistamisosakonna otsuse vastu, ndudes kohtult selle tiihistamist.
Noue hdlmas endas apellatsioonikoja poolt langetatud otsuse tlihistamist ning oli seega vas-
tuvdetav. Kohtuotsuses on éeldud, et disainil puudub eristatavus, mis on Uhenduse disainila-
henduse artikli 6 jargi diguskaitse tekkimise eelduseks.

Kohus leidis, et eristatavuse kindlaks tegemisel on oluline hinnata toodet, millel plaanitakse
vaidlusalust disaini kasutada. Teiseks tuleb hinnata, kes on nende toodete puhul informeeri-
tud kasutaja, ja analiilisida, kui teadlik on informeeritud kasutaja mingis kindlas sektoris ole-
mas olevatest toote disainidest. Kolmandaks on oluline autori vabadusaste ning neljandaks
dldmulje, mille disain jatab informeeritud kasutajale. Disaini eristatavust hinnatakse informee-
ritud kasutajale jaava tldmulie pohjal. Informeeritud kasutaja mdiste osutab isikule, kes vasta-
valt véljakujunenud kohtupraktikale asub kahe kontseptsiooni — kaubamérgidiguse pdhjal
tavatarbija ning patendibiguse pohjal eksperdi — vahel. Mida tdhelepanelikumad ning suure-
mate teadmistega nad on, seda suurema t6enéosusega voetakse arvesse ka disainilahendu-
se eristatavust®.

Mdlemad antud juhtumis késitletavad kujutised jatavad samasuguse dldmulje. Neil on kujuta-
tud kilgvaates hippavat kaslast, suunaga vasakule, t6stetud sabaga, ning kujutis asetseb
erksavarvilisena tumedavérvilisel taustal. Disainilahenduse omaniku argument, mille kohaselt
uhel kujutistest on kujutatud puumat, teisel aga kodukassi, lUkati tagasi. Esiteks pole vdide
piisavalt pdhjendatud, kuna mélemal loomal on omaparane sale ja paindlik kehakuju. Teiseks
ei ole looma zooloogiline liigitus madravaks teguriks vorreldavate kujutiste tldmulie hindami-
sel.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised", detsember 2013

® Euroopa Kohtu otsuse T-666/11, 07.11.2013, punkt 32
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