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Kaesolev infokiri on eelkdige praktilise suunitlusega ning loodud eesmargiga anda kauba-
margi ja disainilahenduse taotlejale luhitilevaade Siseturu Uhtlustamise Ameti (OHIM) paku-
tavate teenuste muudatustest ja uuendustest. Uhtlasi leiavad infokirjas kajastamist olulise-
mad stindmused OHIM-is, koost6d- ja l&henemisprogrammi projektidega saavutatu ning
huvitavamad disainilahendusi ja kaubamarke puudutavad digusvaidlused. Vottes arvesse, et
OHIM on Madridi protokolli lepinguosalise amet, kasitletakse infokirjas ka WIPO uudiseid.

Tapsemalt tuleb kaesolevas infokirjas juttu lahenemisprogrammi raames toimuvast mustval-
gete kaubamarkide kaitse ulatuse hindamise ning kaupade ja teenuste klassifitseerimise
Uhtlustamisest, uuest dppematerjalist, intellektuaalomandidiguste jdustamise edendamisest
ning muutusest OHIM-i menetluspraktikas. Oigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Koh-
tu otsuseid, kus on késitletud maineka kaubamargi diguskaitse ulatust, vélts- ja piraatkaupa-
de vaba ringlust ning kaubamargi Uldnimetuseks muutumist, ja kolmanda apellatsioonikoja
otsust disainilahenduse definitsiooni kohta.
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Uhenduse kaubamirk on 20-aastane

Uhenduse kaubamérgisiisteem rajati 20 aastat tagasi. 15. martsil 1994 joustus ihenduse kauba-
margimaarus ja sellega pandi alus siisteemile, mis on sellest ajast saati edukalt toiminud. OHIM
avas avalikkusele uksed 1. aprillil 1996, kuigi amet oli loodud juba 1994. aasta stigisel ja ametni-
kud olid tegelenud tihenduse kaubamargististeemi ettevalmistamisega.

OHIM-i esimene kontor — Giiritud ruumid Alicante kesklinnas — ujutati kohe taotlustega ile. Kdige
optimistlikum ennustus esimese aasta taotluste arvu kohta oli 15000, kuid tegelikult oli
1996. aasta Idpuks vastu voetud 43 000 taotlust.

OHIM-i kahekiimnenda stinnipaeva tipphetkeks saab Alicante kontorihoone uue tiiva avamine.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, mérts 2014

Mustvalgete kaubamarkide kaitse ulatus

Lahenemisprogrammi (Convergence Programme) algatas OHIM 2011. aastal eesmérgiga lahen-
dada Euroopa tbdstusomandiametite kaubamaérgialast ekspertiisi- ja menetluspraktikat. Kuigi
kdigi Euroopa Liidu riikide kaubamarke késitlevad Gigusaktid on kaubamérgidirektiivi kohaselt
Uhtlustatud, on ametite praktika nende tdlgendamisel nii mdneski kiisimuses ometi véga erinev.
See teeb kaubamargi taotlejate ja omanike olukorra keeruliseks, kuna puudub juriidiline kindlus,
et kogu Euroopa Liidus registreeritaks kaubamérke samade pdhimotete jargi. L&henemisprog-
rammi eesmargiks on luua Euroopa Liidus véimalikult Gihtne kaubamargipraktika kehtivates Gi-
guslikes raamides ehk 1&henemisprogrammis osalemine ei eelda osalisriikide digusaktide muut-
mist.

,Mustvalgete kaubamarkide kaitse ulatus* on neljas I&henemisprogrammi raames algatatud pro-
jekt, mis llikati kdima veebruaris 2012. Projekti eesmargiks on luua (hine praktika mustvalgete
kaubamarkide kaitse ulatuse osas. Tapsemalt kasitletakse projektis kolme teemat:
— kas prioriteedindude aluseks olev mustvalge kaubamérk on identne registreerimiseks esita-
tud sama mérgi varvilise versiooniga;
— kas varasem mustvalge kaubamérk on identne sama margi varvilise versiooniga suhteliste
keeldumispdhjuste kontekstis;
— kas sama kaubamérgi varvilise versiooni kasutamist kasitatakse mustvalgena registreeritud
kaubamargi kasutamisena ning vastupidi.

Projektis osalevad peaaegu kdik Euroopa Liidu likmesriikide ametid (v.a Soome, Prantsusmaa ja
Itaalia), lisaks Norra ja TUrgi. Osalevatest ametitest moodustati vaiksem, kiimne liikmesriigi ameti
ja OHIM-i esindajatest koosnev téégrupp, kes tihedas koostéds todtas valja lhise praktika pdhi-
mbtted.

Projekti algusfaasis selgitati kisitluste kaudu valja ametite senine praktika, mis laias laastus
jagunes kaheks. Osa ametite praktika kohaselt olid mustvalged kaubamargid kaitstud koikides
varvides ja varvikombinatsioonides, tagades seega varvi seisukohalt suurima véimaliku kaitse.
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Enamikus ametites oli aga kasutusel lahenemisviis, mille kohaselt on kaubamérk kaitstud nii,
nagu see registreeriti, mis tdhendab, et mustvalgena registreerimiseks esitatud kaubamargi kait-
se hdlmabki tiksnes mustvalget kaubamérki.

Juhindudes erinevatest kohtuotsustest (C-291/00, LTJ Diffusion, T-378/11, MEDINET, T-103/11,
JUSTING) tootati valja jargmised kaubamérkide identsust kasitlevad pdhimdtted:

— identsuse moistet tuleb télgendada samal viisil nii suhteliste keeldumisphjuste kui priori-
teedinduete puhul;

— tahiste identsuse tingimust tuleb tdlgendada séna-sénalt — tahised peavad langema kokku
kdikides osades vdi nende erinevused peavad olema nii vaheolulised, et vbivad keskmisel
tarbijal markamata jaada;

— kaks tahist on seetbttu identsed juhul, kui sama tahise mustvalge ja varvilise versiooni eri-
nevust markaks keskmine tarbija liksnes nende kdrvutamisel.

Lepiti kokku ka praktilistes naidetes, mis illustreerivad kaubamérkide véheolulisi erinevusi, mille
esinemisel vdib marke omavahel identseks lugeda.
Naiteks

Seoses kaubamérgi tegeliku kasutamise téendamisega jouti jareldusele, et ainuliksi varvierine-

vus ei muuda kaubamargi eristatavust, kui on taidetud jargmised tingimused:

— sbna- ja kujutiselemendid on samad ning need on kaubamargi peamised eristavad elemen-
did;

— séilitatakse varvitoonide kontrast;

— varvil vdi varvikombinatsioonil iseenesest puudub eristusvdime;

— varvus ei ole peamisi tegureid kaubamérgi tildise eristatavuse maaramisel.

Véljatootatud ihise praktika pdhimétted kiitsid heaks kdik projektis osalevad ametid. Erandina
loobusid Rootsi, Taani ja Norra ametid thise praktika rakendamisest diguslike piirangute tottu,
mille jargi hdlmavad mustvalged voi halltoonides kaubamargid kdiki varve.

Uhine praktika kinnitati OHIM-i haldusndukogu istungil 19. novembril 2013. Projekti tulemusena
koostati dokument, milles selgitatakse selgelt ja pdhjalikult mustvalgete kaubamérkide suhtes
kasutusse vdetava tihise praktika péhimétteid ning mis on télgitud Euroopa Liidu kdigisse ametli-
kesse keeltesse. 15. aprillil 2014 avaldati kdigi osalevate ametite veebilehtedel Uhisteatis must-
valgete kaubamarkide kaitse ulatuse (hise praktika kohta. Teatis sisaldab lisana eelnimetatud
dokumenti ning ka detailsemat infot praktika rakendamise erisuste kohta eri ametites’.

" OHIM-i ja osalisriikide kaubaméargiametite Uhisteatis mustvalgete kaubamérkide kaitse ulatuse ihise
praktika kohta http://www.epa.ee/sites/www.epa.eeffiles/elfinder/dokumendid/
cp4_common communication et final.pdf.




Eesti Patendiamet hakkab uhist praktikat rakendama alates 1. juunist 2014. Praktikat kohalda-
takse kdigile parast rakendamise kuupaeva esitatud taotlustele. Kuna kasutamise hindamine ja
vaidlustusavalduste menetlemine ei ole Patendiameti padevuses, siis saame rakendada Uhist
praktikat iksnes prioriteedinduete suhtes ja suhteliste keeldumispdhjuste ekspertiisis. Vorreldes
senise praktikaga hakkab Patendiamet identsust veidi leebemalt maaratlema, kuna varasema
praktika kohaselt ei peetud identseks ka véaheoluliste erinevustega mérke. Reaalselt ei avalda
Uhise praktika rakendamine tdenéoliselt Patendiameti praktikale olulist méju, kuna juhtumeid,
kus tuleb hinnata mustvalge kaubamargi ja sama kaubamérgi varvilise versiooni identsust priori-
teedinduete puhul voi suhteliste keeldumispdhjuste ekspertiisis, tuleb ette véga harva.

Kaupade ja teenuste klassifitseerimisega seotud tihtsest
praktikast

20. veebruaril 2014 avaldati osalisriikide ametite, osalevate kasutajaihenduste ja OHIM-i veebi-
lehtedel kolmas Uhisteatis klassifitseerimise thtlustamise kohta, et anda klassifikatsioonitermini-
te aktsepteeritavuse kohta selged, kokkuvdtlikud ja terviklikud juhised. Selles Uhisteatises on
antud suunised, mis aitavad &ra tunda, kas klassifikatsioonitermin on piisavalt selge ja tpne.

Esimene ,IP Translatori* kohtuasjast ajendatud (histeatis avaldati 2013. aasta mais. Selles
dokumendis naidati, kuidas iga kaubaméargiamet t6lgendas enne ja pérast eelnimetatud kohtu-
otsust riigisiseste ning ihenduse kaubamérkide kaitse ulatust, kui kaupade ja teenuste loetelu-
des sisaldusid klassipdised. Teises Uhisteatises, mis avaldati 20. novembril 2013, maéaratleti
need klassipaiste tldmdisted, mis on piisavalt selged ja tapsed, ning need, mida tuleb tapsusta-
da.

Lisaks kolmanda Uhisteatise avaldamisele ajakohastati ka eelmised Uhisteatised, et teada anda
muudatustest, mis on aset leidnud parast esialgsete teatiste avaldamist. Nimelt kohtuasja
"IP Translator" kohta tehtud otsuse uhisteatist tdiendati teabega Soome ameti hiljutiste klassifit-
seerimispraktika muudatuste kohta ja Nizza klassifikatsiooni klassipaiste ildmdistetega seotud
uhise praktika rakendamise Uhisteatist taiendati teabega selle eri ametites rakendamise kuu-
paevade kohta.

Refereeritud OHIM-i infokirjadest ,Alicante uudised”, veebruar 2014 ja ,European tmdn News®,
02/2014

Intellektuaalomandi uus 6ppematerjal

Siseturu Uhtlustamise Amet koostdds EPO-ga on koostanud dppematerjali ,IP Teaching
Kit* (,IP Basics®), mis on suunatud intellektuaalomandipet pakkuvatele haridusasutustele ning
on mdeldud kasutamiseks intellektuaalomandialase hariduse andmisel.

Oppematerjal annab esmase (levaate intellektuaalomandist ja selle likidest. Lahiajal valmib
Bppematerjali teine osa, mis késitleb juba slvendatult intellektuaalomandi like. Materjal on



asjast huvitatutele kattesaadav OHIM-i veebilehel OHIM-i Akadeemia Gppeportaalis?. Selleks et
materjali oleks intellektuaalomandi dpetamisel lintne kasutada, on see huvilistele kéttesaada-
vaks tehtud nii PPT- kui ka PDF-vormingus.

Intellektuaalomandioiguste joustamise andmebaas

Euroopa kaubamargi ja disaini vérgustiku raames loodud intellektuaalomandidiguste joustamise
andmebaas (Enforcement Database)® on abivahend, mis viib kokku ettevétjad, tolli, politsei ja
muud diguskaitseasutused, et efektiivsemalt tuvastada vdltskaupa. Andmebaasis on teave re-
gistreeritud intellektuaalomandi diguste kohta (TMview, DesignView, geotahiste andmebaasid
jm), kontaktteave ning lisateave toodete ja logistika kohta.

Andmebaasi pohifunktsioon seisneb andmevahetuses, kuid lisaks pakutakse seal diguste oma-
nikele abi tolliasutuste sekkumise taotluse koostamisel koos vastavate eeltdidetud plankidega,
on vdimalik kasutada alarmimoodulit jms. Intellektuaalomandi diguste omanikud saavad turvali-
se platvormi kaudu oma toodete kohta (iles laadida teavet, mis nende arvates vdib olla digus-
kaitseasutuste jaoks vajalik. Teavet saab avaldada koigis Euroopa Liidu likmesriikide keeltes,
see tolgitakse automaatselt vastava diguskaitseasutuse riigi keelde.

Praegu kasutab andmebaasi ile 50 ettevétte, kes saavad ise otsustada, kui palju teavet nad on
ndus jagama ja milline info on kdige vajalikum: logistikaalane teave, Uksikasjad toodete kohta,
ettevéttesisesed kontaktandmed véltskaubaga seotud probleemide lahendamiseks jne. Oigus-
kaitseasutuste to6tajad saavad seda teavet oma td0s kasutada.

Alates 2014. aasta aprillist on andmebaas (ihendatud Euroopa Liidu tollivérgustikuga CCN/CSI,
mis t&hendab, et sellele paasevad ihe hiirekldpsu abil ligi kdigi likmesriikide tolliametnikud.
Praegu tehakse uuringut selle kohta, kas oleks vdimalik (ihendada andmebaas Europoli eksper-
tide veebiplatvormiga EPE, mis on turvaline keskkond &iguskaitsespetsialistidele teadmiste,
kogemuste ja teabe vahetamiseks. Pooleli on ka t66 andmebaasi (ihendamiseks Maailma Tolli-
organisatsiooni IPM-slisteemiga.

Intellektuaalomandidiguste joustamise andmebaasis on kogu teave turvaliselt kaitstud, kuna
see on loodud kdige rangemate turvanduete kohaselt ja regulaarselt viiakse labi séltumatuid
turvaauditeid.

Refereeritud OHIM-i infokirjast ,European tmdn News®, 02/2014

Uus praktika uhenduse kaubamargist loobumise
menetlemisel

OHIM-i uus menetluspraktika, mis jdustus 1. veebruaril 2014, puudutab ihenduse kaubamargist
loobumist siis, kui selle mérgi suhtes on OHIM-is algatatud kehtetuks tunnistamise menetlus voi

2 OHIM Academy Learning Portal http://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1738.
3 Enforcement Database https://www.tmdn.org/.




tihistamismenetlus. Moned (ihenduse kaubamargi omanikud loobuvad oma margist, kui selle
suhtes on tihistamismenetlus pooleli, et oleks vdimalik taotleda selle muutmist riigisisesteks
kaubamérgitaotlusteks. OHIM-is muudeti menetluspraktikat, et véltida tlihistamise tagajargedest
maédda hiilimist. Uus praktika on kajastatud OHIM-i uue ekspertiisijuhendi (Guidelines) D-osas
lk 15-174,

Kuna iihenduse kaubamérgist loobumise ja selle tihistamise joustumise kuupaevi arvestatakse
erinevalt, voib tiihistamise taotlejal olla huvi jatkata tihistamismenetlust isegi siis, kui kaubamar-
giomanik on margist loobunud (vt 22.03.2011 otsust kohtuasjas nr C-552/09P punkti 39). Uue
praktika kohaselt peatatakse ihenduse kaubamérgist loobumise registrisse kandmine, teavita-
takse loobumisest tlihistamise voi kehtetuks tunnistamise taotlejat ja palutakse tal teatada, kas
ta soovib tihistamismenetluse jatkamist vdi mitte.

Kui tlihistamise taotleja ei vasta, Idpetatakse tlihistamismenetlus ilma sisulise otsuseta. Kui ta
avaldab soovi tiihistamismenetluse jatkamiseks, jatkatakse seda kuni 18pliku otsuseni. Alles
parast 16plikku tlihistamist kantakse registrisse loobumine nende kaupade ja/vdi teenuste osas,
mida tihistamine ei puudutanud.

Refereeritud OHIM-i infokirjast ,Alicante uudised", veebruar 2014

WIPO uudised
Francis Gurry jatkab WIPO peadirektorina

WIPO koordinatsioonikomitee nimetas Francis Gurry WIPO peadirektoriks teist ametiaega jar-
jest. 83 likmesriigist koosnev koordinatsioonikomitee valis nelja kandidaadi vahel. Francis Gurry
sai 46 haalt, Geoffrey Onyeama Nigeeriast 20 héalt, Alfredo Suescum Alfaro Panamast 10 haalt
ja Juri Seilenthal Eestist 7 haalt.

Elektrooniline hilisema markimise taotlus

Hilisema mérkimise taotlust on niitid vdimalik esitada elektrooniliselt uuel vormils. Seda on lihtne
kasutada sisestades ndutavad andmed ja makstes I6ivud veebi vahendusel krediitkaardiga voi
WIPO avatud konto kaudu. Taotluse vastuvdtmise kohta saadetakse kinnitus kéigepealt ekraa-
nikuval ja seejarel e-posti teel. Nii nagu elektrooniline pikendamine, kuulub ka elektrooniline
hilisem méarkimine Madridi stisteemi portfelli haldaja veebiteenuse (MPM) hulka.

WIPOQ infokiri ,Madrid Highlights, mérts 2014
Muudatused Madridi siisteemi vormidel

Madridi siisteemi vormid on (le vaadatud, et muuta neid kergemini taidetavaks ja anda rohkem
teavet. Uutel vormidel on kaks olulist muudatust:

4 Guidelines https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice.
5 E-Subsequent Designation https://www3.wipo.int/osd/index.xhtml.

6



1) kui taotleja, kaubamérgiomanik vdi nende esindaja paneb Ukskdik millisele vormile kirja
e-posti aadressi, saadetakse edaspidi seda rahvusvahelist taotlust vi registreeringut puu-
dutavad teated ainult elektrooniliselt;

2) kaupade ja/vdi teenuste loetelu piirangu taotlemisel osa klasside suhtes (vormil MM6) ei
ole vaja enam ruutu linnukesega tahistada selleks, et teada anda, et osa klasse jaavad
piiramata. Kui piirang puudutab ainult osa klasse, eeldatakse, et dlejaénud klassid jaévad
muutmata.

WIPOQ infokiri ,Madrid Highlights®, mérts 2014
Kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuses nr R 595/2012-3

Kolmas apellatsioonikoda tegi 18. veebruaril 2013 otsuse kaasuses nr R 595/2012-3, kus késit-
letakse disainilahenduse definitsiooni.

20
ako

Esitatud té6stusdisainilahendus

Taotleja soovis tddstusdisainilahendusena registreerida ilal néhtava kujutise Locarno klassifi-

katsiooni klassis 01-02 (puuviljad ja juurviljiad). Ekspert informeeris taotlejat asjaolust, et esita-

tud disain ei vasta tddstusdisainilahenduse definitsioonile tihenduse disainilahenduse maéruse

artikli 3 punktide a ja b mdistes. Sellele vastas taotleja muuhulgas jargmise argumentidega:

1) téémahuka protsessi abil toodetavad tomatid on tksteisega identsed;

2) puu- voi koogiviljia vaib pidada tooteks, kuna selle tootmisprotsess on kasitddnduslik, mistot-
tu on tulemus alati sama;

3) artikli 3 punktis a ei sétestata, et toode ei tohi olla elusolend. Oiguskaitse hdlmab toote vali-
must, mis tuleneb toote eri omadustest.

Ekspert keeldus td6stusdisainilahenduse registreerimisest, viidates endiselt asjaolule, et esita-

tud disain ei vasta tddstusdisainilahenduse definitsioonile. Taotleja esitas selle otsuse kohta

kaebuse, mis suunati apellatsioonikojale llevaatamiseks. Taotlejad esitasid apellatsioonikojale

jargmised argumendid:

1) taotleja loomingule on omane kasutada eksisteerivaid teadmisi ja votteid eri viisidel, luues
sel viisil unikaalseid tooteid;

2) esitatud tddstusdisainilahendus on unikaalne ning loodud tddstusliku ja kasitédndusliku prot-
sessi tulemusena; i

3) todstusdisainilahenduse registreerimisest keeldudes ei suutnud Siseturu Uhtlustamise Amet
vaartustada globaalses p6llumajandussektoris aset leidnud tehnoloogilisi arenguid.
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Apellatsioonkoda j6udis otsusele, et elavad organismid ei ole tooted, kuna neid ei toodeta ei
todstuslikult ega kasitdonduslikult. Tédstusdisainilahenduse, millel on kujutatud tomatit tema
loomulikus olekus, registreerimisest tuleb pohimétteliselt keelduda. Ei ole mingit alust arvata, et
taotluses esitatud tomati véliskuju on tédstusliku vdi kasitdondusliku protsessi tulemus ning ei
tulene tomatite eri sortide mitmekesisusest, seda isegi juhul, kus tomati valiskuju on erinev (ld-
levinud ettekujutusest. Isegi kui vastaks tdele, et taotluses esitatud tomati valiskuju on unikaalne
(nagu taotleja vaitis, kuid ei suutnud seda tdestada), ei ole esitatud disain vastavuses Uihenduse
disainilahenduse maaruse artikli 3 punktiga b, mis on vajalik tdéstusdisainilahenduse registreeri-
miseks. Taotleja viited oma patentidele ja tehnoloogilistele arengutele globaalses pdllumajan-
dussektoris ei ole asjakohased, sest disainilahendusele ei anta kaitset seet&ttu, et registreerimi-
seks esitatud objekt on kaitstud kas patendiga vdi taimesordina.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, jaanuar 2014

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-65/12

Euroopa Kohus tegi 16. jaanuaril 2014 otsuse kohtuasjas nr C-65/12¢ (Leidseplein Beheer BV,
Hendrikus de Vries vs. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV), kus késitletakse maineka
kaubamérgi diguskaitse ulatust. Eelotsusetaotluse p6hikiisimus puudutas termini ,digustav
pdhjus* télgendust 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU artikli 5 I6ike 27
tahenduses.

Red Bull on 11. juulil 1983 klassi 32 kaupade tahistamiseks Beneluxi ametis registreeritud kom-
bineeritud margi ,Red Bull Krating-Daeng” omanik. H. de Vriesile kuuluvad jargmised klassi 32
kaupade tahistamiseks Beneluxi ametis registreeritud kaubamargid:

— 14, juulil 1983 registreeritud kombineeritud mark , The Bulldog”;

— 23. detsembril 1999 registreeritud sénamark , The Bulldog”;

— 15. juunil 2000 registreeritud kombineeritud mark ,The Bulldog Energy Drink”.
H. de Vries kasutas tahist ,The Bulldog” kaubandusliku nimena toitlustus-, majutus- ja kohviku-
teenuste tahistamiseks enne, kui Red Bull esitas 1983. aastal oma kaubamargitaotluse. Red
Bull esitas Amsterdami piirkondlikule kohtule hagi, ndudes, et kohus kohustaks H. de Vriesi
I6petama nende energiajookide tootmise ja turustamise, mille pakendil on kujutatud tahist ,Bull
Dog". H. de Vries esitas Hollandi Riigikohtule kassatsioonkaebuse mdiste ,digustav p6hjus”
kitsendava tdlgendamise vastu. Tahise ,The Bulldog” kasutamine heauskselt kaubandusliku
nimena enne kaubamérgi ,Red Bull Krating-Daeng” registreerimise taotluse esitamist on
,0igustav pohjus®.

6 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-65/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lanquage=et&jur=C.T,F&num=C-65/12&td=ALL.

7 Direktiivi 89/104/EMU artikli 5 16ige 2:

Lisaks sellele voib iga liikmesriik sétestada, et omanikul on igus takistada kbiki kolmandaid isikuid tema néusolekuta
kasutamast kaubandustegevuse kaigus mis tahes tahist, mis on identne voi sarnane kaubamérgiga, mis on vélja
antud kaupade v6i teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade véi teenustega, mille jaoks kénealune kauba-
mérk on registreeritud, ja juhul kui selle tihise pohjuseta kasutamine kasutaks ebadiglaselt &ra voi kahjustaks varase-
ma kaubamargi eristatavust voi mainet.




Hollandi Riigikohus esitas Euroopa Kohtule kiisimuse, kas direktiivi 89/104 artikli 5 16iget 2 tuleb
télgendada nii, et ,igustava pdhjusega“ selle satte tdhenduses vdib olla tegemist ka siis, kui
kolmas isik kasutas maineka kaubamargiga identset vdi sarnast tahist identsete kaupade tahis-
tamiseks heauskselt juba enne eelnimetatud kaubamérgi registreerimistaotluse esitamist.

Kohus liikkas tagasi mdiste ,8igustav pdhjus” kitsendatud télgenduse véites, et seda ei tohi
maista ainult kui objektiivselt mjuvat pdhjust, vaid selle puhul véib arvestada maineka kauba-
margiga identset vdi sarnast tahist kasutava kolmanda isiku subjektiivseid huve. Mdiste
Ligustav pdhjus” eesmark on leida vaidlusaluste huvide tasakaal, véttes arvesse selle kolman-
da isiku huve, kes tahist kasutas. Maineka kaubamargi omanik (Red Bull) vdib olla digustava
pdhjuse tottu kohustatud taluma seda, et kolmas isik kasutab sarnast tahist (The Bulldog) ident-
se kauba tahistamiseks, juhul kui eelnimetatud t&hist kasutati enne maineka kaubamérgi taotlu-
se esitamist ja tahise kasutamine identse kauba tahistamiseks toimub heauskselt. Hinnates, kas
see on nii, peab likmesriigi kohus vétma arvesse eelkdige:

— tahise (The Bulldog) kasutaja kavatsusi;

— kui hasti tunneb (siinkohal ei kasitle kohus ,tuntust” véi ,mainet* kaubamérgimaaruse artikli
8 I16ike 5 tahenduses) asjaomane avalikkus seda tahist (The Bulldog);

— mil maaral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille puhul seda tahist (The Bulldog)
algselt kasutati, nende kaupadega, mille thistamiseks on registreeritud mainekas kauba-
mark (Red Bull Krating-Daeng); kas see on nende teenuste ja kaupade valiku loomulik
laiendamine, mille suhtes tahis (The Bulldog) on asjaomase avalikkuse silmis juba tuntud.

Hinnates, kas kolmas isik kasutab Gigustava pdhjuseta ebadiglaselt dra maineka kaubamargi
eristusvdimet vdi mainet, kasutades mainekale kaubamargile sarnast tahist, tuleb votta arvesse
seda, kui ta on tahist heauskselt teiste kaupade ja teenuste puhul kasutanud, juba enne, kui
esitati maineka kaubamaérgi registreerimise taotlus véi kui see kaubamark maine omandas.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, mérts 2014

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-409/12

Euroopa Kohus tegi 6. martsil 2014 otsuse kohtuasjas nr C-409/128 (Backaldrin Osterreich The
Kornspitz Company GmbH vs. Pfahnl Backmittel GmbH), kus kasitletakse kaubamargi dldnime-
tuseks muutumist omaniku tegevuse vGi tegevusetuse tottu. Eelotsusetaotlus kasitleb Euroopa
Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU artikli 12 I6ike 2 punkti a®
télgendamist.

Backaldrin on Austrias registreeritud sénamargi KORNSPITZ omanik. Mark on saanud Gigus-
kaitse pagaritoodete ja kiipsetussegude t&histamiseks. Backaldrin toodab selle kaubamargi all

8 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-409/12
http://curia.europa.eu/juris/liste jsf?language=et&jur=C.T,F&num=C-409/12&td=ALL.
9 Direktiivi 2008/95/EU artikli 12 16ike 2 punkti a:

2. llma et see piiraks I6ike 1 kohaldamist véib kaubamargi Ioppenuks tunnistada juhul, kui pérast selle registreerimise kuupéeva:
a) on kaubamdrk omaniku tegevuse voi tegevusetuse tttu kaubanduses muutunud selle kauba véi teenuse Gldnimeks, mille jaoks ta
on registreeritud.




eelkdige pagaritele tarnitavat valmisklpsetussegu. Pagarid valmistavad klipsetussegust piklikke
mdlemast otsast teravatipulisi saiakesi.

Backaldrini konkurent Pfahnl esitas 14. mail 2010 Austria kaubamérgiseaduse alusel ndude
kaubamargist KORNSPITZ tulenevate diguste 18ppenuks tunnistamiseks, vaites, et sdna on
muutunud eelkirjeldatud saiakeste tldnimeks. Backaldrini konkurendid teavad, et KORNSPITZ
on kaubamark, ent Pfahnl vaidab, et I8pptarbijad tajuvad seda sdnalist tahist teatava pagaritoo-
te, nimelt pikliku mdlemast otsast teravatipulise saiakese tldnimetusena. Taoline arusaam on
muu hulgas tingitud sellest, et pagarid ei teavita Gldjuhul oma kliente asjaolust, et tahis
KORNSPITZ on kaubamargina registreeritud. Austria patendiameti tlihistamisosakond rahuldas
tihistamise ndude. Backaldrin kaebas selle otsuse kdrgemas patendi- ja kaubamargikohus
edasi.

Neil asjaoludel otsustas eelnimetatud kohus esitada Euroopa Kohtule direktiivi 2008/95 artikli 12
I5ike 2 punkti a télgendamise kohta kolm kisimust. Esimene kiisimus puudutab asjaomast ava-
likkust, kes peaks hindama, kas kaubaméark on muutunud Gldnimetuseks vdi mitte. Teise kisi-
musega otsitakse seletust termini tegevusetus® kohta. Kolmandas kiisimuses viidatakse alter-
natiivsete nimede kasutamise v6imaluse puudumise olulisusele.

Euroopa Kohus vastas eelloetletud kisimustele, et direktiivi 2008/95 artikli 12 16ike 2 punkti a

tuleb télgendada nii, et:

1) sellises olukorras, nagu kasitletakse pdhikohtuasjas, véib kaubamargidigused seoses teata-
va kaubaga, mille jaoks see kaubamérk on registreeritud, I6ppenuks tunnistada, kui kauba-
mark on kaubamérgiomaniku tegevuse voi tegevusetuse tulemusena muutunud asjaomase
kauba (ldnimeks (iksnes Idpptarbija jaoks;

2) tegevusetusena” selle satte tdhenduses vdib maaratieda seda, kui kaubamérgiomanik ei
kannusta edasimiilijaid kaubamarki rohkem kasutama selle kauba turustamisel, mille téhis-
tamiseks see on registreeritud;

3) kaubamargidiguste Idppenuks tunnistamine ei eelda selle kindlaks tegemist, kas tootel, mille
kaubamark on kaubanduses muutunud tldnimetuseks, on ka muid nimetusi.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, mérts 2014

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-98/13

Euroopa Kohus tegi 6. veebruaril 2014 otsuse kohtuasjas nr C-98/13'0 (Martin Blomqvist vs.
Rolex SA), kus kasitletakse vdlts- ja piraatkaupade vabasse ringlusse lubamist takistavaid
meetmeid. Eelotsusetaotlus kasitles seda, kuidas tolgendada ndukogu maarust nr 1383/2003
(edaspidi ,tollimaarus”), Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi 2001/29/EU (edaspidi
,autoridiguse direktiiv’) artikli 4 16iget 1, Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivi 2008/95/EU

10 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-98/13
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-98/13&td=ALL
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(edaspidi ,kaubamargidirektiiv’) artikli 5 I6ikeid 1 ja 3" ning ndukogu méaaruse nr 207/2009
Uhenduse kaubamargi kohta (edaspidi ,lihenduse kaubamérgi maarus”) artikli 9 I6ikeid 1 ja 2.

P6hikohtuasi sai alguse sellest, et 2010. aasta jaanuaris tellis Taanis elav M. Blomgqvist Hiina
veebipoe veebisaidilt kella, mis kirjelduse kohaselt oli Rolexi kaubamargiga kell. Miija saatis
kella Hong Kongist postipakiga Taani, kus toll saadetise labi vaatas. Kui oli kindlaks tehtud, et
tegemist oli véltsinguga, palus Rolex vastavalt tollimaéruses ette nahtud menetlusele, et tollivor-
mistus jaaks peatatuks ning kisis M. Blomquistilt ndusolekut, et toll vdiks kella havitada.
M. Blomavist véitis, et ta on kella ostnud seaduslikult ning oli kella hévitamise vastu. Rolex esi-
tas seejarel Taani kaubanduskohtule hagi, ndudes kella hévitamist ilma hivitiseta. Kohus rahul-
das Rolexi kaebuse.

M. Blomavist esitas Taani Riigikohtule apellatsioonkaebuse. Kohtul tekkis kiisimus, kas eelkirjel-
datud olukorras on intellektuaalomandi &igust rikutud; see tingimus on vajalik tollimaaruse ko-
haldamiseks, kusjuures selle maaruse kohaldamiseks peab esiteks tegemist olema Taanis
kaitstud autoridiguse vdi kaubamargidiguse rikkumisega ning teiseks peab vaidetav rikkumine
olema toime pandud selles likmesriigis.

Euroopa Kohus vastas kiisimustele jargnevalt:

1) terminit ,uldsusele levitamine” autoridiguse direktiivi artikli 4 Idike 1 tdhenduses ja terminit
,kaubandustegevuse kaigus kasutamine” kaubamargi direktiivi artikli 5 Idigete 1 ja 3 ning
Uhenduse kaubamérgi maaruse artikli 9 Idigete 1 ja 2 tdhenduses tuleb tdlgendada
nii, et ainuliksi sellise asjaolu t6ttu, et mluk toimus kolmandas riigis asuva veebipoe veebi-
saidi kaudu, ei saa miilidud kauba intellektuaalomandidiguse omanikku ilma jatta tollim&éru-
sest tulenevast kaitsest, iima et oleks vaja kontrollida, kas enne miilimist on asjaomase kau-
ba kohta Euroopa Liidu tarbijatele lisaks tehtud mutigipakkumisi v6i reklaami;

2) tollimaéaruse artikli 2 16ike 1 punkte a ja b tuleb tdlgendada nii, et kolmandast riigist parit
voltskauba vdi piraatkauba, mis kujutab endast Euroopa Liidus kaubamargidigusega kaitstud
toote imitatsiooni vdi liidus autoridigusega, sellega kaasneva digusega vdi disainilahenduse
digusega kaitstud toote koopiat, levitamist voib nimetada ,lldsusele levitamiseks” vdi
.kaubandustegevuse kaigus kasutamiseks”, kui on tdendatud, et see on suunatud liidus
turustamiseks, eelkdige siis, kui ilmneb, et seda kaupa on lidus kliendile milidud v6i seda
on liidu tarbijatele maigiks pakutud voi reklaamitud.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, mérts 2014

11 Direktiivi 2008/95/EU artikli 5 I6iked 1 ja 3:

1. Registreeritud kaubamérk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul on 6igus takistada kéiki kolmandaid isikuid
kasutamast kaubandustegevuse kaigus ilma tema loata

a) koiki kaubamérgiga identseid tahiseid kaupade véi teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamérk on registreeri-
tud;

b) kiki téhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamdrgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu kaubamdrgiga ja tdhisega
kaitstud kaupade voi teenustega esineb risk, et ldsus voib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see viib tekitada seoseid
kaubamérgi ja téhise vahel.

3. Laigete 1 ja 2 alusel vib muu hulgas keelata jargmised toimingud:

a) téhise kandmine kaupadele v6i nende pakendile;

b) kdnealuse téhisega kaupade pakkumine, turuleviimine véi ladustamine nimetatud otstarbel voi kénealuse téhisega teenuste pakku-
mine voi osutamine;

¢) kaupade importimine ja eksportimine kdnealuse téhise all;

d) tahise kasutamine &ridokumentidel voi reklaamides.
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