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vaidlused. Vbttes arvesse, et OHIM on Madridi ja Haagi slisteemi lepin-
guosalise amet, kasitletakse infokirjas ka Maailma Intellektuaalomandi
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Tapsemalt tuleb kdesolevas infokirjas juttu Euroopa Liidu kaubamargi-
reformist ja uutest koostddprojektidest, Nizza klassifikatsioonist ning
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Euroopa Liidu kaubamargireform

24. detsembril 2015 avaldati Euroopa Liidu Teatajas' uus kaubamargidirek-
tiiv, mille eesmark on harmoneerida liikmesriikide kaubamargiseadused, ja
muudatused kaubamargimaaruses, mis satestab nduded Euroopa Liidu
ametile ning kaubamarkidele. Uus direktiiv (2015/2436) jdustus 20 paeva
parast selle avaldamist ja liikmesriikidel on nild aega kolm aastat, et viia
oma seadused sellega kooskdlla. Riigisiseste markide tuhistamismenetluse
sisse viimiseks on aega seitse aastat.

Muudetud kaubamargimaarus joustub 23. martsil 2016. Samal kuupaeval
joéustub ka uuendatud praktikajuhend, mis sisaldab Euroopa ameti kauba-
margimenetluse praktikas kajastuvaid muutusi. Kuid mitte kdik maaruse
muudatused ei joustu 23. martsil. Nimelt muudatused, mis puudutavad
kaubamargi graafilise kujutamise nduet ja Euroopa Liidu sertifitseerimismar-
ke, jdustuvad 1. oktoobril 2017. Parast seda uuendatakse ka praktikajuhen-
dit.

Uued oigusaktid on viimase seitsme aasta jooksul toimunud Euroopa Liidu
kaubamargisiisteemi reformimise tulemus. Sellega tunnustatakse Euroopa
Liidu kaubamargisisteemi edu, kinnitades, et selle peamised pdhimdtted on
ajaproovile vastu pidanud ja et see rahuldab jatkuvalt arivajadusi ja -ootusi,
kuid peab muutuma tervikuna veelgi tdhusamaks ning jarjepidevamaks,
kohanedes sealjuures internetiajastuga.

Kaubamargimaaruse muudatuste eesmark on eelkdige muuta menetlus
ladusamaks, suurendada oGiguskindlust ja sdnastada selgelt Euroopa ameti
koik Ulesanded, kaasa arvatud koostd6 ning praktika lahendamine liikmesrii-
kide intellektuaalomandi ametitega.

OHIM on avanud oma veebilehel muudetud kaubaméargimaarusele pihenda-
tud osa,? kus on lahti seletatud uue maarusega kaasnevad muudatused.

Terminid

Kdige suuremad terminoloogiamuudatused puudutavad Euroopa ameti
nimetust, terminit ,Uhenduse kaubamark® ja vastavaid lihendeid. Nimelt:

- Siseturu Uhtlustamise Ameti (OHIM) nimetuseks saab edaspidi
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO);

— koéik Uhenduse kaubamargid muutuvad 23. martsil 2016 automaat-
selt Euroopa Liidu kaubamarkideks, ilma et nende omanikud peak-
sid midagi ette vétma,;

— Uhenduse kaubamargimaaruse (CTMR) nimetuseks saab Euroopa
Liidu kaubamargimaarus (EUTMR).
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EUIPO uus domeeninimi on www.euipo.europa.eu, mis toimib mdnda aega
paralleelselt vana domeeninimega. Samamoodi muutuvad ka e-posti aadres-
sid, sisaldades I6ppu @euipo.europa.eu. Vanad e-posti aadressid toimivad
paralleelselt uutega mdne kuu jooksul, kuid e-posti kontaktide loetelu tuleks
siiski uuendada. Samas toimub pidev t60 veebilehe ja e-teenuste uuendami-
seks, et viia need vastavusse uute terminitega.

Loivud

Kaubamargimaaruse muudatused sisaldavad OHIM-i I8ivusisteemi muut-
mist, tuues kaasa Uldise Idivusummade vahenemise, see puudutab eriti
kehtivusaja pikendamise |6ive, ja tuues sisse |6ivude arvestuse Uhe kauba-
vOi teenusklassi kohta nii taotlus- kui pikendamisldivude puhul.

Taotlejad hakkavad vdhem maksma Uhte kauba- vdi teenusklassi sisaldava-
te taotluste eest, 16iv jadb samaks, kui taotluses on kaks klassi ja kolme voi
enama klassiga taotlused I&dhevad kallimaks. Kaubamargi kehtivusaja piken-
damise I6ive on oluliselt vahendatud ja viidud taotlusléivudega samale tase-
mele.

Pikendamisldivu arvestamisel vdetakse aluseks kaubamaéargi kehtivuse
I[6ppemise kuupdev. Kui Uhenduse kaubamargi kehtivus 16peb enne 23.
martsi 2016, kehtib pikendamisldivu tasumisel praegune susteem, isegi
juhul, kui pikendamist ndutakse ja 16iv makstakse parast 23. martsi. Kui
Uhenduse kaubamargi kehtivusaeg 16peb parast 23. martsi 2016, kehtib
pikendamisldivu tasumisel uus ststeem, isegi juhul, kui pikendamist néuti ja
I6iv maksti varem.

OHIM:-is on otsustatud hivitada kahju nendele kaubamargiomanikele, kes on
juba tasunud pikendamisléivu kaubamarkide eest, mille kehtivus |6peb
parast 23. martsi 2016. Ulemaarane 16iv makstakse neile tagasi vastavalt
Uhenduse kaubamargi ja Euroopa Liidu kaubamargi pikendamislivude
erinevusele.

Hivitamismeetod so6ltub 16ivu tasumise meetodist, nimelt:

— kasutajate puhul, kes on soovinud maksta avatud kontolt hiljem
(valik debit later), teeb OHIM vajalikud parandused veebruari ja
martsi jooksul, seda on véimalik ndha oma kasutajakonto alt, eraldi
teadet selle kohta ei saadeta;

- kasutajatele, kes on soovinud avatud kontolt kohe maksta (valik
debit now), hivitatakse vajalik summa nende avatud kontole ja
saadetakse selle kohta teade;

— kasutajad, kes on maksnud pangallekande vdi krediitkaardiga,
saavad ametilt teate, kus palutakse esitada andmed pangakonto
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kohta, kuhu hivitis kanda.

Teated, kus palutakse infot pangakonto kohta vdi teavitatakse avatud kontole
tagasi kantud summast, saadetakse aprilli kuni augusti jooksul, jargides
pohimdbtet, et kes ennem maksis, saab huvitise varem. Pangailekande voi
krediitkaardiga maksnute arvele kantakse huvitis kahe kuu jooksul péarast
vajalike andmete saamist.

23. martsil 2016 uuendatakse koéiki Euroopa ameti e-teenuseid, e-taotluste
vorme, ldivukalkulaatorit ja 16ivude loetelu, et kajastada uut 16ivude ststeemi.

Euroopa Liidu kaubamérgimaaruse artikli 28 Iéige 8

OHIM-i praktika kaupade ja teenuste nimetuste tapsuse ning selguse hinda-
mise suhtes muutus parast ,IP Translatori“ otsust. Varasema praktika koha-
selt hdlmas Nizza klassifikatsiooni klassipais k&iki kaupu vdi teenuseid, mis
kuulusid sinna klassi. Seda praktikat muudeti 2012. aastal OHMI-i presidendi
teatisega, mille kohaselt:

— 20. juunil 2012 vdi enne seda klassipaise suhtes taotletud Uhendu-
se kaubamarkide oiguskaitse hdlmab koiki selle klassi loetelus
nimetatud kaupu vdi teenuseid, vastavalt kehtivale Nizza klassifi-
katsiooni versioonile;

— parast 21. juunit 2012 klassipaiste suhtes taotletud Uhenduse
kaubamarkide diguskaitse hélmab nimetuste sdnasdnalist tahen-
dust.

Eurooya Parlamendi ja ndukogu maaruse (EL) 2015/2424 (16. detsember
2015)° artiklis 28 on reguleeritud kaupade ja teenuste maaramine ja klassifit-
seerimine. Artikli 28 16ikes 5 on séatestatud, et Nizza klassifikatsiooni klassi-
paistes esitatud Uldnimetuste kasutamist tdlgendatakse nii, et see hdlmaks
koiki nimetuse voi moiste sdnasdnalise tdhendusega selgelt kaetud kaupu
voi teenuseid. Selliste mdistete vdi nimetuste kasutamist ei tdlgendata nii, et
see hdlmaks nduet seoses kaupade voi teenustega, mida ei saa nii moista.

Artikli 28 l6ikes 8 on satestatud, et selliste Euroopa Liidu kaubamarkide
omanikud, mis on taotletud enne 22. juunit 2012 ja mis on registreeritud
seoses Nizza klassifikatsiooni klassi kogu paisega, vbivad avaldada, et
nende kavatsus taotluse esitamise kuupdeval oli taotleda kaitset seoses
kaupade vdi teenustega, mis ei ole hdlmatud kdnealuse klassi paise sénaso-
nalise tdhendusega, kui nii maaratud kaubad ja teenused kuuluvad Nizza
klassifikatsiooni sellise redaktsiooni kdnealuse klassi tahestikulisse loetellu,
mis kehtis taotluse esitamise kuupaeval.

Eelnimetatud avaldus tuleb esitada Euroopa ametile hiljemalt 24. septemb-
riks 2016 selleks loodud e-vormi kaudu. See tdhendab, et kui kuuekuuline



uleminekuperiood on labi, kasitletakse kdigi klassipaiste ulatuses registreeri-
tud kaubamarkide diguskaitse ulatust vastavalt nimetuste vdi mdistete séna-
sdnalisele tdhendusele, hoolimata nende taotluse esitamise kuupaevast.

Artikli 28 I6ike 8 kohaste avalduste registrisse kandmise menetlus on sates-
tatud OHIM-i presidendi teatisega. Abimaterjaliks on selle lisana esitatud
Nizza klassifikatsiooni eri versioonide mittetaielik nimekiri kaupadest ja
teenustest, mis iimselgelt ei kuulu klassipaistes olevate tUldmdbistete sdnaso-
nalise tahenduse alla.’

Lisaks on OHIM-is loodud korduma kippuvate klisimuste nimekiri, mis peaks
aitama kasutajatel eelnimetatud avaldust esitada.” Kuid enne avalduse
koostamist tuleks Ule kontrollida, kas artikli 28 16ikes 8 esitatud tingimused
on taidetud. Nimelt, et:

— taotlus esitati enne 22. juunit 2012;

— kaupade vdi teenuste loetelus sisaldub vahemalt (ks Nizza klassifi-
katsiooni klassipais tervikuna.

Kasutajad peaksid ka kaaluma, kas nad on toesti huvitatud avalduse esitami-
sest, kuna see saab puudutada ainult neid kaupu ja teenuseid, mis ei mahu
nimetuse sdnasdnalise tdhenduse alla. Eespool viidatud kaupade ja teenuste
nimekirja tuleks kasutada juhendmaterjalina naitamaks, et sageli hdlmab
klassipaiste sdnasdnaline tahendus siiski kdiki selle klassi kaupu vdi teenu-
seid. OHIM-i praktika kohaselt on suhteliselt vahe selliseid klasse, mille paise
sbnasdnaline tdhendus ei hélma kogu loetelu, ja suhteliselt vahe selliseid
nimetusi, mis ilmselgelt ei kuulu sdnasdénalise tdhenduse alla.

Lisaks tuleb vodtta arvesse, et avalduses margitud kaupade vdi teenuste
suhtes kehtib kaubamargi kasutamise ndue. Seega kutsub OHIM lles kasu-
tama artikli 28 16ike 8 vdimalusi Uksnes siis, kui kaubamarki tdesti kasutatak-
se vOi kavatsetakse kasutada kaupade voi teenuste tahistamiseks, mis ei
mahu Uldmoistete sdnasdnalise tdhenduse alla.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised®, detsember 2015, jaanuar 2016, veebruar 2016;
OHIM-i presidendi teatised

Uute koostooprojektide konsultatsioon

OHIM-i uue strateegilise plaani Uks eesmark on stivendada koostoovorgusti-
ku tegevust rakendades projekte, millest on kasu Euroopa Liidule ja selle
likmesriikidele kaubamargi- ja disainipraktika lahendamise ning tdévahendite
edendamise kaudu.

Alates 9. veebruarist kuni 22. martsini 2016 kestab uute koostddprojektide
konsultatsiooniperiood eesmargiga koguda arvamusi ja ettepanekuid OHIM-i
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teenuste kasutajate ning avalikkuse kaest.

Konsultatsiooniprotsess on algatatud tulenevalt muudetud kaubamargimaa-
rusest, milles satestatud nduded koostddle eeldavad konsulteerimist kasuta-
jate esindajatega projektide I6pliku valjatéotamise etapis. Uksikasjalikum
teave projektide sisu kohta ja kommentaaride esitamise e-vorm on kattesaa-
davad OHIM-i veebilehel Euroopa koosttd lehekiiljel°.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised*, veebruar 2016

Nizza klassifikatsiooni uus versioon

Rahvusvahelise kaupade ja teenuste Nizza klassifikatsiooni 10. redaktsiooni
uus versioon jéustus 1. jaanuaril 2016. Tegemist on igal aastal jdustuva uue
versiooniga kehtivast redaktsioonist, mitte iga viie aasta tagant joustuva uue
redaktsiooniga. See tahendab, et uuendusteks saavad olla vaid alfabeetilisse
kaupade ja teenuste nimekirja uute terminite lisamine, vanade terminite
kustutamine vdi pisimuudatused ning -parandused olemasolevate terminite
sBnastuses.

Kdige markimisvaarsem muudatus, millest oli juttu ka kaesoleva infokirja
valjaandes nr 2-2015, on seotud klassipéistega. Klassipaiste 11 terminit,
mida tulenevalt ,IP Translatori“ kohtulahendist kasitletakse ebaselgete
ja -tapsetena, kustutati voi sdnastati Umber peamiselt selleks, et valtida liiga
laialt sdnastatud terminite kasutamist loeteludes ning eemaldada valjend
,Mis ei kuulu teistesse klassidesse”, mis ei lisa mingisugust sisulist vaartust
terminitele, millele see jargneb.

Paljud klassipaiste terminid, mida muudeti vdi mis kustutati, on analoogsed
nendega, mida Patendiametis ja OHIM-is juba niigi ei aktsepteeritud (vt
OHIM-i ekspertiisijuhendi B-osa 3. jaotise ,Klassifitseerimine* punkti 4.27).
Uhisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipaiste Uldmdistetega seotud (hise
praktika kohta viidi uue klassifikatsiooni versiooniga vastavusse ja ebaselge-
te ning -tapsete klassipaiste terminite hulk vahenes. Sellega seoses taiendati
ka nende klasside selgitavaid markusi, mille klassipaiseid muudeti.

Mdned klassifikatsiooni uude versiooni lisatud terminid on seotud kaasaskan-
tava tehnoloogiaga. Naiteks lisati klassi 9 termin ,nutikellad“. Need kaubad
on funktsiooni poolest pigem kommunikatsiooniseadmed kui ajamddtevahen-
did. Teised sarnased terminid, mis klassifikatsiooni lisati, on naiteks
.Kaasaskantavad aktiivsusmonitorid“, ,nutikdevérud (moédteseadmed)” ja
Lhutiprillid“, mis kdik on klassi 9 klassifitseeritud peamise funktsiooni ning
otstarbe alusel. Samuti hélmab Nizza klassifikatsioon sellest aastast kaupu
,Selfipulgad” (klass 9).

Ulejaanud lisatud terminid tapsustavad valdkondi, mis seni pole olnud taiesti
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selged: terve hulk klassi 1 kuuluvaid termineid said juurde selgituse selle
kohta, et sinna klassi kuuluvad kaubad on mdeldud tootmises kasutamiseks.
Nende terminite hulka kuuluvad naiteks ,proteiinid tootmises kasutamiseks®,
y,itamiinid toiduainetdostusele® ja ,t66stuslik kollageen®. Nende terminite
lisamine aitab eristada tooteid, mis on mdeldud tddstuses koostisosana
kasutamiseks vdi Idpptarbijale (esimesed kuuluvad nimelt klassi 1, viimased
mitte).

Koik lisatud terminid on harmoneeritud kaupade ja teenuste andmebaasis
alates 1. jaanuarist leitavad Nizza terminite hulgast (kasutades andmebaasi
TMclass). Neid termineid aktsepteeritakse sellest kuupdevast alates esitatud
Uhenduse kaubamargi taotlustes automaatselt. Vastavalt OHIM-i presidendi
teatisele nr 2/15 ei ole enne seda kuupdeva esitatud kaubamarkide Um-
berklassifitseerimine véimalik: kaubamargitaotluse esitamise kuupéev diktee-
rib selle, millise Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni ja versiooni alusel kau-
bad ning teenused klassifitseeritakse.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised®, jaanuar 2016
Moiste déja vu disainipraktikas

OHIM-i uuest disainipraktika juhendist8 kustutati mdiste déja vu informeeritud
kasutajat méjutava asjaolu tdhenduses. See valistab arusaama, justkui oleks
déja vu keskne ja valjakujunenud meetod eristatavuse hindamiseks. Koh-
tupraktika sellist vaidet ei toeta. Veelgi enam, kahe vastandatud disaini
dldmuljet peab vérdlema olukorras, kus need disainid on koérvuti, ja mitte
toetuma puudulikule méalestusele sellest, kuidas moni disain vdis valja naha.
See pdhimdte on asjakohane kaubamarkide, mitte disainide vordlemisel.

Seoses 1. veebruaril 2016 jdustunud muudatustega Uhenduse disainilahen-
duse kehtetuks tunnistamise taotluse kontrollimise juhendis pd6rduti OHIM-i
kisimusega, kas mdiste déja vu valjajatmine juhendist toob endaga kaasa ka
muudatusi praktikas. Vastusena voib kinnitada, et ihenduse disainimaaruse
artiklis 6 nimetatud menetluse praktikat moiste déja vu eemaldamine ei
muuda.

Varem juhendis olnud marge déja vu kohta toi valja, et kaks disaini vdivad
jatta sama uldmulje, kuigi erinevad mitmete detailide poolest. Viide déja vu'le
sisaldus ka Uldkohtu otsuses T-666/11, ,Gatto domestico“. Seda viidet pole
jargnevas kohtupraktikas rohkem korratud ega ka tapsustatud.

OHIM-i vaatenurgast on tegemist kullaltki ebaselge mdistega, arvestades et
déja vu Uldlevinud tdhendus on tunne, et varasemalt kogetut elatakse uuesti
labi. Veelgi enam, mdistest ei olnud ekspertidele kasu eristatavuse kindlaks
tegemisel ega juhendist abi saamisel, kuigi juhendi pohieesmark on anda
praktilist néu nii ekspertidele kui OHIM-i teenuste kasutajatele. Tulemus oli
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hoopis vastupidine: kaubamargiekspertides, kes on harjunud vordlema
kaubamarke lahtudes asjaomase tarbija ebataiuslikust malupildist ja keda
Opetatakse valja ka disainide kehtetuks tunnistamise otsuseid tegema,
tekitas moiste déja vu segadust, eriti kuna mdiste asus juhendis eristatavust
kirjeldava osa alguses. See tekitas arusaama, et kahte disaini, nagu ka kahte
kaubamarki, vorreldakse toetudes piisavalt teadliku tarbija malule. Kuigi
senine praktika ei valista, et kahe disaini otsene vordlus vdib olla teostamatu
vOi ebaharilik, peaks eristatavuse vordlemiseks siiski kahte vastandatud
disaini kdrvuti vaatlema.

Vaadates senist praktikat ja vottes arvesse kasutajate organisatsioonide
ettepanekuid, otsustas OHIM viite moistele déja vu juhendist kustutada.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised®, jaanuar 2016

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-215/14

Euroopa Kohus tegi 16. septembril 2015 otsuse kohtuasjas nr C-215/14°
(Societe des Produits Nestlé SA vs. Cadbury UK Ltd), milles kasitletakse
muu hulgas kasutamise kaigus omandatud eristusvéimet ja kauba kuju, mis
on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks.

Asjaolud

Nestlé taotles allpool kujutatud kiipsise kuju registreerimist Uhendkuningriigis
riigisisese ruumilise kaubamargina.

Uhendkuningriigi amet liikkas taotluse tagasi. Nestlé esitas otsuse peale
kaebuse Inglismaa ja Walesi Kérgemasse Kohtusse (High Court of Justice of
England & Wales) ja Cadbury esitas vastukaebuse. Kdrgem Kohus esitas
Euroopa Kohtule jargmised eelotsuse kisimused.

1. Kas tuvastamaks, et kaubamark on kasutamise kaigus omandanud
eristusvdime direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 3 tdhenduses, piisab, kui taotleja
tdendab, et arvesse vdetaval kuupdeval tunneb oluline osa asjaomase
avalikkuse hulka kuuluvatest isikutest kaubamargi ara ja seostab seda tema
kaubaga nii, et kui neilt kiisida, kes selle kaubamargiga tahistatud kaupa
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turustab, nimetaksid nad taotlejat; voi peab taotleja tdendama, et oluline
osa asjaomasest avalikkusest peab seda kaubamarki (vdrreldes kdigi teiste
vdimalike kaubamarkidega) kauba paritolutahiseks?

2. Kas juhul, kui kujul on kolm peamist tunnusjoont, millest Uks tuleneb
kauba enda olemusest ja kahte Ulejaanut on vaja tehnilise tulemuse saavu-
tamiseks, on selle kuju registreerimine kaubamargina vastuolus direktiivi
2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti e alapunktiga i ja/voi alapunktiga ii?

3. Kas direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti e alapunkti ii tuleb télgen-
dada nii, et see ei vdimalda registreerida niisugust kuju, mida on vaja tehni-
lise tulemuse saavutamiseks kauba tootmisviisi osas, kuid mitte kauba
toimimisviisi osas?

Kohtuasja sisu

Registreerimisest keeldumise pdhjuseid, mis on toodud direktiivi 2008/95
artikli 3 16ike 1 punktis e, tuleb kohaldada teineteisest soltumatult. Seega
saab registreerimisest keelduda, kui vahemalt Uhte neist keeldumispdhjus-
test kohaldatakse asjaomase tadhise suhtes taies ulatuses. Artikli 3 15ike 1
punkti e tuleb eeltoodust tulenevalt tdlgendada nii, et keelduda tuleb sellise
tahise registreerimisest, mis koosneb kauba kujust, juhul kui sellel kujul on
kolm peamist tunnusjoont, millest ks tuleneb kauba enda olemusest ja
kahte Ulejdanut on vaja tehnilise tulemuse saavutamiseks, tingimusel, et
vahemalt Uhte selles sattes ette ndhtud registreerimisest keeldumise alus-
test kohaldatakse asjaomase kuju puhul taies ulatuses.

Tolgendades satet taht-tahelt, piirdub artikli 3 16ike 1 punkti e keeldumis-
pdhjus pigem kauba toimimisviisiga (funktsioneerimisega) kui asjaomase
kuju tootmisviisiga. Tarbija seisukohast on oluline kauba toimimisviis, toot-
misviis ei ole tema jaoks tahtis. Enamgi veel, tootmisviis ei ole oluline ka
kauba kuju peamiste funktsionaalsete tunnusjoonte hindamisel. Keelduda
tuleb sellise tahise registreerimisest, mis koosneb kujust, mille tingib Uksnes
tehniline tulemus, isegi kui asjaomase tehnilise tulemuse saavutamine on
vBimalik ka teistsuguse kuju abil ja jarelikult teistsugust tootmisviisi kasuta-
des. Sellest jareldub, et artikli 3 16ike 1 punkt e ei takista kuju registreeri-
mist, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks kauba tootmisviisis.

Eristusvbime saab tekkida nii siis, kui kaubamarki kasutatakse teise regist-
reeritud kaubamargi koostisosana, kui ka juhul, kui kaubamarki kasutatakse
eraldi kaubamargina kombinatsioonis registreeritud kaubamargiga. Siiski,
sellise kasutamise tagajarjel peab asjaomane avalikkus tegelikult tajuma, et
registreerimiseks esitatud kaubamargiga tahistatud kaup voi teenus on parit
kindlalt ettevétjalt. Seega, kaubamargi registreerimiseks peab taotleja
tdbendama, et asjaomane avalikkus tajub Uksnes selle kaubamargiga —



vorreldes koigi teiste voimalike kaubamarkidega — tahistatud kaupa teatavalt
ettevotjalt parinevana.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, november 2015

Uldkohtu otsus kohtuasjas nr T-436/12

Uldkohus tegi 8. juulil 2015 otsuse kohtuasjas T-436/12"° (Deutsche
Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG vs. OHIM, Ceramicas del Foix, SA),
kus kasitletakse muu hulgas segiajamise tdendosust, kaubamarkide seerias-
se vOi perekonda kuuluvate markide diguskaitset ning inglise keele mdisteta-
vust.

Asjaolud

10. jaanuaril 2008 registreeriti Ceramicas del Foix, SA nimele klassides 2, 19
ja 27 Uhenduse kaubamark nr 003468774

Racld A Rdek

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG esitas 14. aprillil 2008
eelnimetatud kaubamargi suhtes kehtetuks tunnistamise taotluse, tuginedes
maaruse nr 40/94 artikli 52 16ike 1 punktile a ja artikli 8 I16ike 1 punktile b
(praeguse maaruse nr 207/2009 artikli 53 16ike 1 punkt a ja artikli 8 I6ike 1
punkt b'"). Kehtetuks tunnistamise taotlus pdhines jargnevatel sdnamaérkidel,
mis on registreeritud Saksamaal klassides 6, 17, 19 ja 37:

MASTERROCK

FIXROCK

FLEXIROCK

COVERROCK

CEILROCK

TUhistamisosakond likkas hageja esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse
tagasi. Hageja esitas tiihistamisosakonna otsuse peale kaebuse. OHIM-i
teine apellatsioonikoda jattis 10. juuli 2012. aasta otsusega tuhistamisosa-
konna otsuse jdusse. Hageja esitas uldkohtule hagi.

Kohtuasja sisu

Uldkohus kinnitas apellatsioonikoja seisukohta, et vastandatud tahistega
hélmatud kaubad on osaliselt sarnased ja osaliselt vahesel maaral sarnased
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vdi erinevad. Uldkohus kinnitas (htlasi, et avalikkuse tahelepanelikkuse aste
on ehitusmaterjalidega seoses eriti kdrge. Tulenevalt varasemast praktikast
meenutas Uldkohus, et asjaomase avalikkuse jaoks on sdna ,rock” tahendus
arusaadav, samuti nagu sénad ,master”, ,fix”, flexi” ja ,cover”, mis kuuluvad
inglise keele pdhisdnavara hulka. Eeltooduga seoses tuletas tldkohus meel-
de, et inglise keel on Glemaailmselt levinud keel, mida kasutatakse ka ehitus-
to0stuses. Sellest tuleneb, et markide Uhine sénaosa ,rock” on vastandatud
tahistega hélmatud kaupu ja teenuseid selgelt kirjeldav ning kiitev, mistottu
on selle olemuslik eristusvdime ndérk.

Samadel pdhjustel on ka varasematel kaubamarkidel FLEXIROCK,
FIXROCK, MASTERROCK ja COVERROCK nork eristusvdime. Méarkide
vordlemisel on apellatsioonikoda leidnud digesti, et vastandatud tahised on
visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt vahesel méaral sarnased.

Uldkohus liikkas tagasi hageja argumendid, mille kohaselt saab tugineda
kaubamarkide seeriale vdi perekonnale antavale laiendatud kaitsele, kuna
tahiste Uhiseks elemendiks on séna ,rock”. Tuleb meenutada, et kaubamarki-
de perekonnale antavale laiendatud kaitsele ei saa digustatult tugineda, kui
varasemate kaubamaérkide Uhine osa on asjaomaseid kaupu ja teenuseid
selgesti kirjeldav. Nagu apellatsioonikoda oigesti markis, on sdna ,rock”
varasemate kaubamarkidega hélmatud kaupade ja teenuste suhtes suuresti
kirjeldav ning kiitev, seega ei saa see olla kaubamarkide perekonna Uhine
tuumik. Lisaks sellele, tulenevalt varasemast kohtupraktikast ei ole kohalda-
tav kaubamarkide perekonna kaitse, kui varasemate markide Ghist elementi
kasutatakse hilisemal kaubamargil teises semantilises kontekstis. Kaesoleval
juhul on sdna ,rock” semantiline sisu hilisemal kaubamargi ,Rock & Rock"
ning varasematel kaubamarkidel erinev. Hilisemal margil viitab see sdna-
manguna muusikastiilile ,rock & roll”, kuid varasemate kaubamarkide puhul
osutab see kivile, kaljule voi mineraalvillale, kus sénad ,fix”, ,flexi” ja ,cover”
tapsustavad flUsilisi omadusi voi otstarvet.

Ulaltoodu valguses on maérkide visuaalne, kdlaline ja kontseptuaalne erine-
vus piisavad selleks, et hoolimata teatavast sarnasusest asjaomaste kaupa-
de vahel hoida ara tahiste segiajamise tdenaosust Saksa keskmise tarbija
vaatenurgast.

Hagi jaeti rahuldamata.

OHIM-i infokiri ,Alicante uudised”, oktoober 2015

' Euroopa Liidu Teataja:
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=et

2 EU trade mark regulation OHIM-i veebilehel:
https://oami.europa.eu/ohimportal/et/eu-trade-mark-regulation
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% Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarus (EL) 2015/2424, 16. detsember 2015:
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_et.pdf

* Kaupade ja teenuste nimekiri:
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_annex_en.pdf

® KKK:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/
contentPdfs/legal_reform/FAQ-Article-28%288%29_en.pdf

8 Euroopa koostéoprojektide konsultatsioon:
https://oami.europa.eu/ohimportal/et/consultation-on-european-cooperation-projects
" OHIM-i kaubamargipraktika junend:
https://oami.europa.eu/ohimportal/et/trade-mark-guidelines

8 OHIM-i disainipraktika juhend:
https://oami.europa.eu/ohimportal/et/design-guidelines

® Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-215/14:
http://curia.europa.euljuris/liste.jsf?td=ALL&language=et&jur=C, T,F&num=C-215/14
1% Uidkohtu otsus kohtuasjas nr T-436/12:
http://curia.europa.euljuris/liste.jsf?td=ALL&language=et&jur=C, T,F&num=T-436/12
" NOUKOGU MAARUS (EU) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, iihenduse kauba-
margi kohta: http://www.epa.ee/et/oigusaktid/euroopa-liidu-oigusaktid
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