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Kéesolev kogumik sisaldab Euroopa Kohtu uuemaid kaubamérgivaidlusi puu-
dutavaid lahendeid. Nii kaubamérgidiguse huviline kui ka kaubamérgiomanik
leiab kdesolevast kogumikust informatsiooni, kuidas lahendites toodud juhtu-
del riigisisese diguse aluseks olevat médrust (EU) nr 40/94' ja direktiivi
2008/95/EU? tdlgendada. Kogumik koosneb kiimnest Euroopa Kohtu lahen-
dist. Valitud kohtulahenditest tulenevatest printsiipidest l&htuvad nii teised Eu-
roopa Liitu kuuluvad liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu territooriumil
kehtivaid kaubamaérke registreeriv Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

Kohtuasjas C-265/09 P analiiiisib Euroopa Kohus kiisimust, kas v3ib mééruse
(EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta artikli 7 1dike 1 punkti b raames
ilma konealust méarust rikkumata a priori vilistada, et stiliseerimata tihte saab
ithenduse kaubamérgina registreerida. Kéesolevas apellatsioonkaebuses leidis
ihtlustamisamet, et vaidlustatud kohtuotsuses on maéaruse artikli 7 16ike 1
punkti b tolgendamisel rikutud digusnormi, kuna amet ei olnud kohustatud ko-
nealuse téhise osas viima libi eristusvoime konkreetset analiilisi registreeri-
mistaotluses nimetatud kaupadega seoses. Lisatud kohtujuristi eriarvamuses
on vilja toodud pdhjused, miks kohtujurist leiab, et tihtlustamisameti kriitika
Uldkohtu arutluskdigu suhtes ei ole pdhjendatud. Kokkuvdttes leiab kohtuju-
rist, et kuna iihtlustamisamet ei viinud konealuse tdhise eristusvoime konkreet-
set kontrolli ldbi, vélistas ta stiliseerimata téhe registreerimise vdimaluse maa-
ruse artikli 7 15ike 1 punkti b raames tegelikult a priori ning rikkus nii médaruse
satteid.

! Komisjoni miirus (EU) nr 2868/95 13. detsembrist 1995, millega rakendatakse ndukogu
miirus (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta (konsolideeritud versioon). Kittesaadav:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995R2868:20090501:
ET:PDF (22.04.2017).

2 Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2008/95/EU, 22. oktoober 2008, kaubamirke
kasitlevate liikmesriikide Oigusaktide iihtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon).
Kittesaadav:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2008:299:0025:
0033:ET:PDF (22.04.2017).
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Liidetud kohtuasjades C-90/11 ja C-91/11 maéératletakse direktiivi 2008/95 artikli
3 16ike 1 punktides b ja ¢ nimetatud kahe pdhjuse ulatus, st kaubamérgi registree-
rimisest keeldumise vOi kaubamérgi kehtetuks tunnistamise pShjused, mis iihelt
poolt tulenevad eristusvdime puudumisest ja teiselt poolt asjaolust, et kaubamérk
koosneb ainult sellistest kirjeldavatest mérkidest voi téhistest, mis téhistavad kau-
banduses kauba voi teenuse omadusi. Euroopa Kohus otsustas, et artikli 3 15ike 1
punkte b ja c tuleb tolgendada selliselt, et need on kohaldatavad sdnamérgi suhtes,
mis koosneb kdrvuti paigutatud kirjeldavast sdnakombinatsioonist ja tdhekombi-
natsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tdhekombinatsiooni
sonakombinatsiooni lithendina, kuna see on moodustatud sonakombinatsiooni iga
sona algustihtedest. Seetdttu voib asjaomast kaubamarki tervikuna mdista kui kir-
jeldavate tdhiste voi lithendite kombinatsiooni, millel seetdttu puudub eristus-
voime.

Uldkohtu otsuses kohtuasjas T-197/13 kisitletakse muu hulgas geograafilise tihise
kirjeldavust ja eristusvdimet ning asjaomase avalikkuse médratlust. Kédesolevas
kohtuasjas otsustas Uldkohus, et mis tahes keelelise taustaga asjaomane avalikkus
moistab sona ,,Monaco* viitena geograafilisele territooriumile, mis asub Euroopas.
Kohus toetas apellatsioonikoja analiiiisi, milles méiératleti asjaomane avalikkus ja
omistati talle kaupadest ning teenustest sdltuvalt vastavalt keskmine voi pigem
korge tihelepanelikkuse aste. Euroopa Kohus kiitis heaks Uldkohtu hinnangu,
mille kohaselt on sona ,,Monaco* vdimalik kasutada dritegevuses geograafilise pa-
ritolu, sihtkoha vGi teenuste osutamise koha tdhistamiseks, mistottu on kaubamark
asjasse puutuvaid kaupu ja teenuseid kirjeldav.

Kohtuasjas C-421/13 kasitletakse kiisimust, millised tdhised voivad moodustada
kaubamairgi. Euroopa Kohus mérkis, et direktiivi 2008/95 artikli 2 sdnastusest nah-
tub ithemotteliselt, et joonis on tdhise litk, mida on voimalik graafiliselt esitada.
Sellest tuleneb, et kujutis, millega antakse joontest, kontuuridest ja vormidest
moodustuva terviku abil edasi miitigiruumi sisustus, vdib moodustada kaubamérgi
tingimusel, et selle pdhjal on vdimalik eristada iihe ettevdtja kaupu vai teenuseid
teiste ettevOtjate omadest. Seetdttu vastab Euroopa Kohtu hinnangul selline kujutis
direktiivis toodud nduetele ning puudub vajadus esitada andmeid modtmete voi
proportsioonide kohta ning analiiiisida, kas sellist joonist voib teenuse pakkumise
ruumi kujutisena késitleda direktiivi 2008/95 artikli 2 tdhenduses nagu pakendit.
Euroopa Kohus leidis, et direktiivi 2008/95 artikleid 2 ja 3 tuleb tdlgendada nii, et
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kaupade miitigiruumi sisustuse lihtsast joonisest koosnev kujutis, millel puuduvad
andmed mddtmete ja proportsioonide kohta, voib kaubaméirgina olla registreeritud
eri teenuste tdhistamiseks, mis on nende kaupadega seotud, kuid mis ei moodusta
asjaomaste kaupade miiligi lahutamatut osa, tingimusel, et selle kujutisega on voi-
malik eristada kaubamairgitaotleja teenuseid teiste ettevotjate omadest ning see ei
ole asjaomases direktiivis lihegi nimetatud keeldumispohjusega vastuolus.

Kohtuasjas C-445/13 P kisitletakse muu hulgas ruumilise mérgi ja toote kuju eris-
tusvdimet, tdendamiskoormist ning faktide ja tdendite moonutamist. Otsuses kin-
nitas Euroopa Kohus, et iildkohus véttis vaidlusaluse kaubamérgi eristusvoime
hindamisel Oigesti arvesse sellest jadvat tervikmuljet, mis tuleneb kaubaméirgi
koostisosade kujust ja nende iihendamise viisist, nagu seda nduab kohtupraktka.
Euroopa Kohus joudis jireldusele, et sona ,,16ige”, mida kastutati kaubamérgil
oleva pudeli kirjeldamiseks, tuleb mdista kui ,,0sa“, mitte kui kahemddtmelist rin-
gikujulist 14bildiget. See tihendab, et enamikul pudelitest on silindriline osa.
Seega, vastupidiselt vaidlustaja véitele ei ole iildkohus asjaomast ruumilist tihist
analiilisinud iiksnes kahemootmelise omaduse abil. Lisaks otsustas Euroopa Ko-
hus, et Uldkohus rajas vaidlusaluse kaubamirgi eristusvdoimet kisitleva hinnangu
Oigesti selle kaubaméirgi koostisosade kujust ja nende ithendamise viisist jddvale
tervikmuljele, nagu nduab kohtupraktika.

Kohtuasjas C-182/14 P kasitleti kaubamérgi domineeriva osa méératlemist ning
kaubamirgi koostisosana numbri arvestamist. Euroopa Kohus joudis jéreldusele,
et Uldkohus kohaldas valesti digusnormi, jéttes asjaomased kaubamirgid vordle-
mata nii, et kumbagi oleks uuritud tervikuna. Seejuures rShutas Euroopa Kohus
oma otsuses, et segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine peab vastandatud ta-
histe visuaalse, kolalise vOi kontseptuaalse sarnasuse osas pohinema tihistest jaa-
val tervikmuljel, arvestades eelkdige tdhiste eristavaid ja domineerivaid osi. Selles
valguses piirdus Euroopa Kohtu hinnangul Uldkohus iiksnes kinnitusega, et vara-
sema kaubamirgi domineeriv osa on ,,magnet”, ilma et oleks mingilgi moel ana-
liiisinud selle kaubamaérgi teise osa, nimelt number ,,4”, omadusi, millest jareldub,
et see osa on tihtsusetu.

Kohtuasjas C-50/15 P kasitleti, milliseid kaupade vahelist suhet iseloomustavaid
asjakohaseid tegureid vastavalt mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b tuleb
kaupade sarnasuse hindamisel arvesse votta. Euroopa Kohus joudis jareldusele, et
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Uldkohus ei kohaldanud digusnormi valesti hinnanguga, mille kohaselt on ko-
nealused kaubad teineteisega sarnased, kuna nad tiiendavad iiksteist, ilma et Uld-
kohus oleks selleks analiilisinud nende kaupade paritolu, turustamist, tarnekana-
leid ja miitigikohti.

Kohtuasjas C-654/15 analiiiisiti, kas madruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punkti
b tuleb tolgendada nii, et EL-i kaubamaérgi registreerimisele jargneva viie aasta
jooksul saab selle kaubamérgi omanik segiajamise tdoendosuse esinemise korral
keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kéigus tdhist, mis on
identne vOi sarnane talle kuuluva kaubamairgiga kdigi selle kaubamérgi registree-
ringuga hdlmatud kaupade ja teenustega identsete voi sarnaste kaupade ja teenuste
jaoks, ilma et ta peaks tdendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade voi
teenustega. Euroopa Kohus joudis jéareldusle, et artikli 9 16ike 1 punkti b koostoi-
mes selle médruse artikli 15 16ikega 1 ja artikli 51 1dike 1 punktiga a tuleb tdlgen-
dada selliselt, et EL-i kaubamadrgi registreerimisele jargneva viie aasta jooksul
saab selle kaubamérgi omanik segiajamise tdendosuse esinemise korral keelata
kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kéigus tihist, mis on identne voi
sarnane talle kuuluva kaubamérgiga, kdigi selle kaubamaérgi registreeringuga hol-
matud kaupade ja teenustega identsete voi sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma
et ta peaks tdoendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade vdi teenustega.

Kohtuasjas C-307/10 palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul si-
suliselt méératleda nduded, mis on seotud nende kaupade voi teenuste identifitsee-
rimisega, millele siseriikliku kaubamirgi taotleja kaitset taotleb. Tépsemalt seda,
kas Nizza klassifikatsiooni klasside péistes toodud iildnimetused on asjakohased
ning missugune on selle tdlgenduse ulatus, mille valis {ihtlustamisameti president
teatises nr 4/033. Esiteks joudis Euroopa Kohus jireldusele, et Euroopa Parlamendi
jandukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke kiisitlevate
litkkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta tuleb tolgendada nii, et see nduab,
et taotleja médratleks piisava selguse ja tdpsusega need kaubad ja teenused, mille
jaoks kaubamargi diguskaitset taotletakse, et pidevad ametiasutused ja ettevotjad
saaksid taotletava diguskaitse ulatuse kindlaks teha iiksnes sel alusel. Teiseks tuleb
nimetatud direktiivi tdlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus Nizza kokkuleppe
artiklis 1 osutatud klassifikatsiooni klassipdistes olevate {ildnimetuste kasutamine

3 16. juuni 2003. aasta teatis nr 4/03 klasside piiste kasutamise kohta iihenduse kaubamirgi
taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste loendites.

8
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nende kaupade ja teenuste méadratlemisel, mille jaoks kaubamérgi diguskaitset
taotletakse, tingimusel et niisugune méiératlemine on piisavalt selge ja tdpne. Kol-
mandaks leidis Euroopa Kohus, et siseriikliku kaubamairgi taotleja, kes kasutab
nende kaupade ja teenuste médratlemisel, mille suhtes ta kaubamérgi diguskaitset
taotleb, koiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi pdises olevaid iildnimetusi,
peab tdpsustama, kas tema taotlus holmab kdiki asjasse puutuva klassi alfabeeti-
lisse loendisse kuuluvaid kaupu ja teenuseid voi iiksnes teatavat osa neist kaupa-
dest ja teenustest. Kui taotlus puudutab vaid teatavaid kaupu ja teenuseid, peab
taotleja tdpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid on
mdeldud.

Kohtuasjas C-420/13 késitleti Euroopa Parlamendi ja nGukogu 22. oktoobri 2008.
aasta direktiivi 2008/95/EU artikli 2 tdlgendamist miiiigiteenuste suhtes. Euroopa
Kohus leidis, et ettevotja tegevus, mis seisneb teenuste komplekteerimises, et tar-
bija saaks neid mugavalt vOrrelda ja osta, vdib kuuluda direktiivi 2008/95 artikli 2
tdhenduses moiste ,,teenused” alla. Direktiivi 2008/95 artikli 2 tdlgendamisel ot-
sustas Euroopa Kohus, et artiklit tuleb tdlgendada nii, et selle kohaselt peab kau-
bamaérgi registreerimise taotluses olev teenuste loetelu olema sdnastatud piisavalt
selgelt ja tdpselt, et vdimaldada pddevatel ametiasutustel ning ettevdtjatel aru
saada, milliseid teenuseid taotluse esitaja kavatseb komplekteerida.



Kohtuotsus 09.09.2010 — kohtuasi C-265/09P

Absoluutsed keeldumisalused

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
9. september 2010*

Apellatsioonkaebus — Uhenduse kaubamirk — Kujutismérgi ,,a”

registreerimistaotlus — Absoluutsed keeldumispdhjused — Eristusvdime —

Uhest tahest koosnev tihis
Kohtuasjas C-265/09 P,

mille ese on Euroopa Kohtu péhikirja artikli 56 alusel 10. juulil 2009 esi-
tatud apellatsioonkaebus,

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja todstusdisainilahendused),
esindaja: G. Schneider,

apellatsioonkaebuse esitaja,
teine menetlusosaline:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, asukoht
Hamburg (Saksamaa), esindaja: Rechtsanwalt M. Wolter,

kostja esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud E. Levits, A. Borg
Barthet, J-J. Kasel ja M. Safjan (ettekandja),

kohtujurist: Y. Bot,
kohtusekretdr: R. Grass,

arvestades kirjalikku menetlust,

4 Kohtumenetluse keel: saksa.
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olles 6. mai 2010. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepa-
neku,

on teinud jargmise
otsuse.

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja todstusdisainilahendused)
(edaspidi ,,iihtlustamisamet™) palub apellatsioonkaebuses tiihistada Eu-
roopa Uhenduste Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2009. aasta otsuse
kohtuasjas T-23/07: BORCO-Marken-Import Matthiesen vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (o) (EKL 2009, 1k 11-861, edaspidi ,,vaidlustatud
kohtuotsus”), millega Uldkohus tiihistas iihtlustamisameti neljanda apel-
latsioonikoja 30. novembri 2006. aasta otsuse (asi R 808/2006-4) jitta ra-
huldamata kaebus kontrollija otsuse peale, millega ta keeldus kujutis-
margi ,,a” ithenduse kaubamérgina registreerimisest (edaspidi ,,vaidlus-
alune otsus”).

Oiguslik raamistik

Noukogu 20. detsembri 1993. aasta miirus (EU) nr 40/94 iihenduse kau-
bamérgi kohta (EUT 1994, L 11, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146)
tunnistati kehtetuks ndukogu 26. veebruari 2009. aasta méirusega (EU)
nr 207/2009 tihenduse kaubamargi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT
L 78, 1k 1), mis joustus 13. aprillil 2009. Faktiliste asjaolude asetleidmise
kuupdeva arvestades tuleb kdesoleva kohtuasja suhtes kohaldada siiski
madrust nr 40/94.

Mairuse nr 40/94 artikkel 4 sdtestab:

,,Uhenduse kaubamirgi vdivad moodustada mis tahes tdhised, mida on
voimalik graafiliselt esitada, eelkdige nimed, sealhulgas isikunimed, ku-
jutised, tdhed, numbrid v&i kaupade voi nende pakendi kuju, kui selliste
tahiste pohjal on voimalik eristada iihe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste
ettevotjate omadest.”

Selle méaruse artikli 7 1dike 1 kohaselt ei registreerita:

sole-]

11
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b) kaubamaérke, millel puudub eristusvoime;

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest méarkidest voi tihistest,
mis tdhistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet,
védrtust, geograafilist péritolu voi kaupade tootmise voi teenuste pak-
kumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;

[L.]

Asjaomase méadruse artikli 74 16ige 1 sétestab, et ,,[a]sju menetledes kont-
rollib [iihtlustamisamet] fakte omal algatusel”.

Vaidluse taust

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (edaspidi
»BORCO”) esitas 14. septembril 2005 {ihtlustamisametile tahise

04

tthenduse kaubamaérgina registreerimise taotluse.

Kaubad, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotleti, kuuluvad
15. juuni 1957. aasta mérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja tee-
nuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti 1dbi vaa-
datud ja parandatud kujul) klassi 33 ning vastavad kirjeldusele ,,alkohool-
sed joogid, v.a dlled, veinid, vahuveinid ja veini sisaldavad joogid”.

Kontrollija jattis 31. mai 2006. aasta otsusega registreerimistaotluse méa-
ruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b alusel rahuldamata, kuna téhis ei
ole eristusvdimeline. Kontrollija mérkis, et taotletav kaubamairk on kree-
kakeelse véiketdhe ,,0” tipne, graafiliste muudatusteta jiljend ning et
kreeka keelt konelevate ostjate silmis ei ole see tdhis kaubamargitaotluses
maérgitud kaupade kaubandusliku péritolu téhis.

BORCO esitas 15. juunil 2006 selle otsuse peale tihtlustamisametile kae-
buse.



Absoluutsed keeldumisalused

10.

11.

12.

13.

14.

Nimetatud kaebus jéeti vaidlusaluse otsusega rahuldamata pdhjusel, et as-
jaomasel tdhisel puudub mééruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punktis b nou-
tav eristusvdime.

Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

BORCO esitas 5. veebruaril 2007 Uldkohtule hagiavalduse, milles ta pa-
lus vaidlusalune otsus tiihistada, tuginedes kolmele véitele, mis pShinevad
madruse nr 40/94 vastavalt artikli 7 16ike 1 punkti b, artikli 7 16ike 1
punkti ¢ ning artikli 12 rikkumisele. Esimese viite raames maérkis
BORCO, et asjaomane téhis on maéruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punkti
b tdhenduses eristusvdimeline, kuna see vOoimaldab asjaomaseid Nizza
kokkuleppe klassi 33 kuuluvaid kaupu identifitseerida nii, et need périne-
vad tema ettevottest, ning eristada neid seega teistelt ettevotjatelt périne-
vatest kaupadest. Kuna asjaomase méaaruse artikli 4 kohaselt voivad kau-
bamirgi moodustada tdhed, ei saa nende eristusvoimet artikli 7 16ike 1
punkti b tdhenduses pdhimotteliselt eitada, ilma et artikkel 4 kaotaks
motte.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 39 mirkis Uldkohus kdigepealt, et nel-
jas apellatsioonikoda oleks pidanud uurima, kas tundub olevat vilistatud,
et registreerimiseks esitatud tahis voib kreeka keelt konelevate keskmiste
tarbijate silmis BORCO kaupu muu péritoluga kaupadest voi teenustest
eristada, vottes arvesse asjaolu, et madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punk-
tis b sitestatud absoluutse keeldumispohjuse kohaldamise takistamiseks
piisab minimaalsest eristusvdimest.

Apellatsioonikoja poolt kidesoleval juhul 18bi viidud analiiiisi osas méarkis
Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 40—52, et apellatsioonikoda
oli miiruse nr 40/94 artiklit 4 rikkudes tiksikute tdhtede eristusvdime tun-
nistamisest keeldunud, jéttes eelnimetatud konkreetse kontrolli 1dbi vii-
mata.

Uldkohus mirkis iihtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja otsuse
kontrollimisel jérgmist:

13
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16.
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,»33. Neljandaks leidis [iihtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda
[vaidlusaluse] otsuse punktis 25, et ,,v3ib-olla” saab asjaomane ava-
likkus tahest ,,a” niimoodi aru, et see viitab kvaliteedile (kvaliteet
»A”"), suurusele vdi teatava alkohoolsete jookide liigi nimetusele,
néiteks kaubamérgitaotluses esitatud nimetustele.

54. Uhtlustamisamet ei saa viita, et [iihtlustamisameti] [neljas] apellat-
sioonikoda viis ndnda otsustades 1dbi asjaomase tihise eristusvoime
konkreetse kontrolli. Peale selle, et nimetatud pohjendus on kahel-
dav, mis votab sellelt igasuguse vairtuse, ei viita nimetatud pohjen-
dus iihelegi konkreetsele asjaolule, mille alusel saaks jareldada, et
asjaomane avalikkus tajub taotletavat kaubaméarki kui kvaliteedi,
suuruse vOi kaubamérgitaotluses nimetatud kaupade liigi voi laadi
tihist [vt selle kohta Uldkohtu 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas
T-302/06: Hartmann vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (E), punkt 44].
Sellest jareldub, et [iihtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda ei
ole taotletava kaubamérgi eristusvdime puudumist tuvastanud.”

Uldkohus mirkis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 56:

,,Koigist eelnimetatud pohjendustest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda
jéreldas, et taotletaval téhisel puudub eristusvoime ainuiiksi pohjusel, et
seda ei ole vorreldes standardkirjaviisiga Times New Roman muudetud
vOi graafilise elemendiga tdiendatud, ilma et apellatsioonikoda oleks
konkreetselt kontrollinud, kas tdhisel on asjaomase avalikkuse silmis
véime konealuseid kaupu [BORCO] konkurentidelt parinevatest kaupa-
dest eristada, siis kohaldas ta miiruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
védralt.”

Seetdttu ndustus Uldkohus esimese viitega ning tiihistas vaidlusaluse ot-
suse, jiattes BORCO muud viited seejuures kontrollimata. Tuletades
meelde, et méaruse nr 40/94 artikli 63 16ike 6 pohjal peab {ihtlustamisamet
BORCO esitatud ithenduse kaubamérgi taotluse vaidlustatud kohtuotsuse
pdhjendusi arvesse vdttes uuesti lidbi vaatama, leidis Uldkohus, et ei ole
vaja teha otsust BORCO teise ndude kohta tuvastada, et mééruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punktid b ja ¢ ning 15ige 2 ei keela asjaomase kaubamérgi
registreerimist registreerimistaotluses margitud kaupadele.



Absoluutsed keeldumisalused

17.

18.

19.

20.

21.

Poolte nouded

Apellatsioonkaebuses, mille toetuseks iihtlustamisamet esitab ainsa kol-
meks osaks jaguneva viite, mis kisitleb vastavalt eristusvoime konkreetse
kontrolli nduet, a priori kontrolli véidetavalt kaheldavat olemust ning
tdendamiskoormist, palub iihtlustamisamet Euroopa Kohtul:

— tihistada vaidlustatud kohtuotsus;

— esimese vOimalusena jatta BORCO hagi, mille ta esitas esimeses
kohtuastmes, rahuldamata;

— teise vdimalusena saata kohtuasi uue otsuse tegemiseks Uldkohtusse
tagasi;

— modista Uldkohtus ja Euroopa Kohtus kantud kulud vilja BORCO-It.

BORCO palub Euroopa Kohtul jétta apellatsioonkaebus rahuldamata ning
moista kohtukulud vilja iihtlustamisametilt.

Apellatsioonkaebus
Ainsa vdite esimene osa
Poolte argumendid

Uhtlustamisamet viidab, et vastupidi Uldkohtu hinnangule ei hdlma mi-
ruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b alusel ldbiviidav tdhise eristusvoime
kontroll alati selle tunnistamist, et tdhis on véimeline eri kaupu just neid
kaupu puudutavas konkreetses kontrollis eristama.

Uldkohus kohaldas kdnealuse méruse artikli 7 1dike 1 punkti b viiralt,
kuna ta liikkas iihtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja seisukoha ta-
gasi ainuiiksi pohjusel, et viimane néeb teatava téhiseliigi suhtes ette po-
himotte, mille kohaselt sellesse liiki kuuluvad tdhised ei saa tildjuhul pa-
ritolutéhiseks olla. Uldkohus oleks pidanud kontrollima, kas asjaomase
apellatsioonikoja véide on faktiliste asjaoludega pShjendatud.

Oma viéite toetuseks tugineb iihtlustamisamet Euroopa Kohtu praktikale,
mis késitleb ruumilisi tdhiseid (7. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas
C-136/02 P: Mag Instrument vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004,
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Ik 1-9165), véarvi kaubamirke (6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas
C-104/01: Libertel, EKL 2003, 1k I-3793, ja 24. juuni 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-49/02: Heidelberger Bauchemie, EKL 2004, lk 1-6129),
ning Uldkohtu praktikale, mis kisitleb reklaamlauseid ja domeeninime-
sid. Viidatud kohtupraktika voimaldab mééaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti b tdhenduses eristusvoime konkreetsel kontrollimisel tugineda eri
tahiseliikide osas iildistele vaidetele, mis késitlevad seda, kuidas tarbija
téhist tajub ja kuidas seda taju mdjutatakse, ning selles kohtupraktikas on
konkreetsest asjaomases registreerimistaotluses osutatud kaupade ja tee-
nuste kontrollist tihti loobutud.

Uhtlustamisamet rdhutab, et kui ruumiliste tdhiste hindamisel on ndustu-
tud viitega, et tarbija ei ole graafiliste ja sOnaliste osade puudumisel har-
junud eeldama asjaomaste kaupade péritolu nende kuju pdhjal (eespool
viidatud kohtuotsus Mag Instrument vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
punkt 30), siis peab noustuma ka viitega, et tarbija ei ole harjunud kau-
pade péritolu eeldama ka tiksikute tdhtede pohjal, millel puuduvad graa-
filised elemendid.

Virvitdhiste liigi kontrollimisel on Euroopa Kohus leidnud, et ainult
erandjuhtudel voivad vérvid, millel algselt eristusvéime puudub, selle 16-
puks omandada pdhjusel, et neid on taotlusega hdlmatavate kaupade ja
teenustega seoses kasutatud (eespool viidatud kohtuotsus Heidelberger
Bauchemie, punkt 39). Uhtlustamisamet leiab, et sama viide peaks keh-
tima ka iiksikute tédhtede suhtes eelkdige asjaolu tdttu, et tavaliselt taju-
takse neid liigi voi koodinumbrina, suuruse voi muu sarnase teabe tihi-
sena.

BORCO vaidleb iihtlustamisameti tdlgendusele vastu. Ta mérgib, et eris-
tusvoime mdistet tuleb kdikide kaubamérgiliikide osas tdlgendada {iiht-
moodi. Médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkt b ei tee eri kaubamaérgi-
litkide vahel nende eristusvoime hindamise osas vahet. Kaubamargi eris-
tusvoimet tuleb alati hinnata seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks
kaubamaérgi registreerimist taotletakse. See, et teatavate kaubamérkide
eristusvoime hindamine voib olla keerulisem, ei Gigusta iseenesest eel-
dust, et neil kaubamérkidel eristusvdime a priori puudub.



Absoluutsed keeldumisalused

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Vastupidi iihtlustamisameti vdidetele ei saa kohtupraktikas vérvi ja ruu-
miliste kaubamairkide eristusvoime kohta vélja arendatud pShimotteid
kiesolevale asjale iile kanda. Kuna taotletav kaubamaérk on iiht kreeka té-
hestikku kuuluvat tihte ,,0” kujutav kujutisméark, mis on esitatud levinud
kirjaviisis ning ilma muu graafilise elemendita, siis tuleb kohaldada sdna-
mérkide kohta vélja arendatud pohimotteid.

Euroopa Kohtu viljendatud empiirilist kaalutlust, mille kohaselt kesk-
mine tarbija ei tee harilikult kauba paritolu kohta jareldusi, tuginedes
graafilise vdi sdnalise elemendi puudumisel kas kaupade v3i nende pa-
kendi kujule (22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C-25/05 P: Storck vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2006, 1k I-5719, punkt 27), ei saa
kdesolevale kohtuasjale iile kanda. Uksik tiht on just asjaomase kauba-
margiga tihistatud kaupade vilimusest soltumatu tdhis. Miski ei viita ka
sellele, et tarbija tajub iihest tidhest koosnevat kaubamarki teistmoodi kui
kahest voi enamast tdhest koosnevat kaubamaérki.

Peale selle on seisukoht, et kontroll on konkreetselt osutatud kaupade ja
teenuste suhtes voimalik jétta 1dbi viimata, selgesti vastuolus Euroopa
Kohtu viljakujunenud praktikaga.

Euroopa Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb meenutada, et mééruse nr 40/94 artikli 4 kohaselt kuulu-
vad tdhed tdhiseliikide hulka, mis voivad moodustada ithenduse kauba-
mérgi, kui nende pdhjal on vdimalik iihe ettevotja kaupu voi teenuseid
teiste ettevGtjate omadest eristada.

Siiski ei tdhenda téhise tildine voime kaubaméarki moodustada seda, et ni-
metatud tdhis on konealuse méairuse artikli 7 15ike 1 punkti b tdhenduses
asjaomase kauba voi teenuse suhtes kindlasti eristusvoimeline (29. aprilli
2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Hen-

kel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k I-5089, punkt 32).

Nimetatud sétte kohaselt ei registreerita kaubaméarke, millel puudub eris-
tusvoime.
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Viljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et kaubamérgi eristusvoime
selle artikli mottes tdhendab seda, et kaubamérk voimaldab identifitsee-
rida kauba, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotletakse, konkreet-
selt ettevotjalt parinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevotjate
kaubast (eespool viidatud kohtuotsus Henkel vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, punkt 34; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eu-
rohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2008, 1k 1-3297, punkt 66,
ja21.jaanuari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-398/08 P: Audi vs. Siseturu

Uhtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt
33).

Selles osas tuleneb viljakujunenud kohtupraktikast, et kaubamargi eris-
tusvoimet tuleb hinnata {ihest kiiljest seoses kaupade ja teenustega, mille
jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest kiiljest seoses sellega, kuidas
asjaomane avalikkus seda kaubamarki tajub (eespool viidatud kohtuotsu-
sed Storck vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 25; Henkel vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, punkt 35, Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
punkt 67). Nagu apellatsioonikoda oma apellatsioonkaebuses moonis, on
Euroopa Kohus lisaks markinud, et see hindamismeetod on kohaldatav
nende tihiste eristusvoime analiiisimisele, mis koosnevad vaid iihest vér-
vist, ruumilisest kaubamérgist voi reklaamlausest (vt selle kohta vastavalt
21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-447/02 P: KWS Saat vs. Si-
seturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k I-10107, punkt 78; eespool vii-
datud kohtuotsused Storck vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 26,
Audi vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punktid 35 ja 36).

Kuigi eri liiki kaubamérkide eristusvdime hindamise kriteeriumid on iihe-
sugused, v0ib nende kohaldamise raames tekkida olukord, kus asjaomane
avalikkus tajub eri liiki kaubamérke erinevalt ja seega voib teatavat liiki
kaubamérkide puhul olla eristusvoime kindlakstegemine keerulisem kui
teiste puhul (vt 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades
C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2004, 1k 1-5173, punkt 36; 21. oktoobri 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-64/02 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Erpo Mobelwerk,



Absoluutsed keeldumisalused

34.

35.

36.

37.

38.

EKL 2004, 1k I-10031, punkt 34; eespool viidatud kohtuotsused Henkel
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punktid 36 ja 38, Audi vs. Siseturu Uht-
lustamise Amet, punkt 37).

Euroopa Kohus on juba mérkinud, et raskused, mis voivad teatavate kau-
bamirgiliikide eristusvdime kindlakstegemisel nende olemuse tottu tek-
kida ning millega tuleb pohjendatult arvestada, ei digusta kohtupraktikas
tolgendatud eristusvdime kriteeriumile lisaks teatavate spetsiifiliste tdien-
davate voi erandeid loovate kriteeriumide kohaldamist (vt eespool viida-
tud kohtuotsused Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Erpo Mbelwerk, punkt
36, Audi vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 38).

Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleneb ndukogu 21. detsembri 1988.
aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamérke kisitlevate liikmesrii-
kide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT erivil-
jaanne 17/01, lk 92) artiklist 3, mille satted on identsed miaruse nr 40/94
artikli 7 omadega, et kaubamaérgi eristusvdimet tuleb alati hinnata seoses
konkreetselt asjaomaste kaupade ja teenustega (vt selle kohta eespool vii-
datud kohtuotsus Libertel, punkt 76, ning 12. veebruari 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, Ik I-1619,
punktid 31 ja 33).

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 47 markis, voimaldab ndue, et
asjaomase tihise vOoimet asjaomaseid kaupu voi teenuseid teiste ettevot-
jate omadest eristada tuleb konkreetselt hinnata, kokku sobitada méiaruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktis b ette ndhtud keeldumispShjuse sama
madruse artikli 4 séitetega, mille kohaselt on tdhisel {ildine voime kauba-
mérki moodustada.

Selles osas tuleb mérkida, et isegi kui osutatud kohtupraktikast tulenevalt
on Euroopa Kohus tunnistanud, et teatavate tdhiseliikide eristusvdime tu-
vastamine voib ab initio olla keerulisem, ei ole ta votnud kaubamérgiame-
titelt kohustust nende eristusvdimet konkreetselt uurida.

Mis puutub konkreetselt asjaolusse, et asjaomane tdhis koosneb tlihest ta-
hest, mida graafiliselt ei ole muudetud, siis tuleb meenutada, et tdhise re-
gistreerimine kaubamaérgina ei eelda kaubamérgiomaniku teatud loovuse
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voi keelelise voi kunstilise ettekujutusvdime taset (16. septembri 2004.
aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2004, 1k [-8317, punkt 41).

Sellest tuleneb, et kuigi eristusvdime tuvastamine iihest tdhest koosneva
kaubamirgi suhtes v3ib olla keerulisem kui muude sonamérkide puhul,
on iihtlustamisamet kohustatud asjaomase tihise voimet eri kaupu vai tee-
nuseid eristada hindama faktidel pohineva, asjaomaseid kaupu voi teenu-
seid kasitleva kontrolli raames.

Seetdttu kohaldas Uldkohus médruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punkti b
Oigesti, kui ta kontrollis, kas iihtlustamisameti neljas apellatsioonikoda
viis seoses asjaomase tihise voimega asjaomaseid kaupu teiste ettevotjate
omadest eristada 1dbi konkreetse kontrolli.

Seetottu tuleb ainsa véite esimene osa pdhjendamatuse tottu tagasi liikata.
Ainsa vdite teine osa
Poolte argumendid

Uhtlustamisameti sdnul eiras Uldkohus asjaolu, et tihise eristusvdime
kontroll on a priori kontroll ning seetdttu on selle kontrolli tulemusel teh-
tud otsus alati kaheldav. Uhtlustamisamet mirgib, et keskmine tarbija on
juriidiline mdiste ning tdhise eristusvéime kontrolli peab viima labi soltu-
mata selle tdhise voimalikust kasutamisest turul.

BORCO vastab, et ainuiiksi véidetest tihise eristusvoime puudumise tu-
vastamiseks ei piisa. Kui see oleks nii, vOis {ihtlustamisamet ilma konk-
reetsete pohjusteta liikata iga kaubamargi registreerimise taotluse eristus-
véime puudumise tottu tagasi, tuginedes iiksnes eeldusele, et asjaomasel
kaubamérgil vaib isegi lihtlustamisametile mitte teada olevatel pohjustel
ndutav eristusvdime puududa. Selline ldhenemine on vastuolus Euroopa
Kohtu praktikaga, mille kohaselt peab iihtlustamisamet absoluutsete keel-
dumispdhjuste kontrollimisel koiki asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja
kaalutlusi pohjalikult ja tiielikult kontrollima.



Absoluutsed keeldumisalused

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Euroopa Kohtu hinnang

Tuleb rohutada, et tdhise eristusvéime a priori kontrolli labiviimise ndue
ei vilista, et nimetatud kontroll pShineb faktidel.

Nagu Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, ei tohi registreerimistaotluste
kontroll olla pinnapealne, vaid see peab olema range ja tiielik, et véltida
kaubamarkide alusetut registreerimist, ning peab diguskindluse ja hea hal-
duse eesmairgil tagama, et ei registreeritaks kaubamirke, mille kasutamise
saaks kohtus edukalt vaidlustada (vt selle kohta eespool viidatud kohtuot-
sused Libertel, punkt 59, Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Erpo Mo-
belwerk, punkt 45).

A priori kontrolli eesmérgi saavutamine oleks takistatud, kui hoolimata
kéesoleva kohtuotsuse punktis 39 meenutatud ndudest viia lébi taotletava
kaubamaérgi eristusvdime faktidel pohinev kontroll, oleks iihtlustamis-
ametil lubatud ilma asjakohase pohjenduseta tugineda eeldustele voi liht-
satele kahtlustele.

Sellest tuleneb, et Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 di-
gesti, et lihtlustamisameti neljas apellatsioonikoda ei saanud kaheldavale
poOhjusele tuginedes tdita ndudeid, mis kehtivad taotletava kaubamargi
eristusvdime kontrolli suhtes mééruse nr 40/94 raames.

Seetdttu tuleb ainsa véite teine osa pohjendamatuse tottu tagasi liikata.
Ainsa vdite kolmas osa
Poolte argumendid

Uhtlustamisamet viidab, et Uldkohus eiras méisruse nr 40/94 artikli 7
16ike 1 punkti b alusel teostatud kontrollis tdendamiskoormist niivord,
kuivord ta leidis, et iihtlustamisametil tuleb alati tuvastada taotletava kau-
bamargi eristusvéime puudumine konkreetsete asjaolude alusel.

Kuna registreerimismenetlus on haldusmenetlus, mitte vdistlev menetlus,
milles iihtlustamisamet peab taotlejale esitama registreerimisest keeldu-
mise pohjendamiseks tdendeid, siis on taotletava kaubamairgi eristusvdi-
mele tuginevas kaebuses taotleja kohustus esitada konkreetset ja pdhjen-
datud teavet kaubamargi eristusvoime olemasolu kohta.
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51.

52.

53.
54.

55.

56.

22

Uhtlustamisameti sonul v3ib ta taotletava kaubamirgi olemusest tuleneva
eristusvoime puudumise tuvastamise korral tugineda oma analiiiisis fakti-
listele asjaoludele, mis ndhtuvad laiatarbekaupade turustamisel omanda-
tud tldisest praktilisest kogemusest tulenevatest faktidest, mida tdenéoli-
selt teavad koik ja eelkdige nende kaupade tarbijad. Sel juhul ei ole {iht-
lustamisamet kohustatud asjaomase praktilise kogemuse kohta néiteid esi-
tama.

Uldkohus eiras seda pdhimdtet, kuna ta heitis vaidlustatud kohtuotsuse
punktis 54 neljandale apellatsioonikojale ette iihelegi konkreetsele fakti-
lisele asjaolule osutamata jatmist. Asjaomane apellatsioonikoda oleks
vdinud vastupidi Uldkohtu arvamusele tugineda oma analiiiisis faktilistele
asjaoludele, mis tulenevad iildisest praktilisest kogemusest, mille kohaselt
tiksikuid téhti kasutatakse tavaliselt eelkdige liigi, koodinumbri voi suu-
ruse tdhisena, mida moistetakse sellisena.

BORCO sonul on need argumendid diguslikult védrad.

Maéruse nr 40/94 artikli 74 1oike 1 kohaselt kontrollib {ihtlustamisamet
registreerimisest keeldumise absoluutsete pohjustega seotud menetlustes
fakte omal algatusel. Kaubamargitaotleja saab neid fakte iimber liikata
iiksnes juhul, kui {ihtlustamisamet on toonud vélja konkreetsed asjaolud,
mis nditavad eristusvdime puudumist, ning kohtumenetluses lasub tden-
damiskoormis iihtlustamisametil. Nii eiras tihtlustamisamet oma apellat-
sioonkaebuses tdendamiskoormist kisitlevaid olulisi pShimotteid.

Euroopa Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb mérkida, et heites neljandale apellatsioonikojale ette, et
viimane ei ole taotletava kaubamérgi eristusvoime puudumist tuvastanud,
piirdus Uldkohus kiesoleva kohtuotsuse punktis 35 osutatud kohtuprak-
tika kohaldamisega, mille kohaselt tuleb asjaomase téhise eristusvoimet
alati faktiliselt kontrollida.

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 59 mérkis, ei vota tdendamis-
koormist puudutavad kaalutlused kaubaméirgi registreerimise menetluses
ihtlustamisametilt kohustust, mis tuleneb méarusest nr 40/94.



Absoluutsed keeldumisalused

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Asjaomase mairuse artikli 74 16ike 1 kohaselt kontrollib iihtlustamisamet
registreerimisest keeldumise absoluutsete pdhjustega seotud menetlustes
asjakohaseid fakte, mille pShjal voib ta olla kohustatud seda pdhjust ko-
haldama, omal algatusel.

Vastupidi iihtlustamisameti vdidetele ei saa seda nouet 25. oktoobri 2007.
aasta otsuse kohtuasjas C-238/06 P: Develey vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (EKL 2007, Ik I-9375) punkti 50 alusel taotleja kahjuks suhteliseks
muuta ega iimber podrata.

Nagu sellest punktist tuleneb, peab taotleja ainult juhul, kui ta tugineb
vaatamata {ihtlustamisameti analiiiisile taotletava kaubamairgi eristusvdi-
mele, esitama konkreetsed ja pohjendatud toendid, mis tdendavad, et as-
jaomasel kaubamargil on eristusvoime (eespool viidatud kohtuotsus De-
veley vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 50).

Kuna iihtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja analiiiis ei vasta kdeso-
leva kohtuotsuse punktis 35 meenutatud nduetele, siis ei saa BORCO-le
sellise kohustuse tditmata jatmist ette heita.

Sellest tuleneb, et iihtlustamisameti ainsa véite kolmas osa ei ole pShjen-
datud.

Kuna ainsa viite {ikski kolmest osast ei ole pdhjendatud, siis tuleb apel-
latsioonkaebus jatta rahuldamata.

Kohtukulud

Vastavalt kodukorra artikli 69 16ikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel
kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud.
Kuna BORCO on kohtukulude hiivitamist tihtlustamisametilt ndoudnud ja
viimane on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud vélja mdista {iht-
lustamisametilt.

Esitatud pdhjendustest ldhtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1) jatta apellatsioonkaebus rahuldamata;
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2) méista kohtukulud vilja Siseturu Uhtlustamise Ametilt (kauba-
mérgid ja toostusdisainilahendused).

Allkirjad

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
YVES BOT
esitatud 6. mail 2010°

Kohtuasi C-265/09 P

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toéstusdisainilahendused)
versus
BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Apellatsioonkaebus — Uhenduse kaubamirk — Uhest tihest koosnev tihis —
Absoluutsed registreerimisest keeldumise pdhjused — Mirus (EU) nr 40/94 —
Artikli 7 16ike 1 punkt b — Eristusvoime — Hindamismeetod — Konkreetne
kontrollimine seoses registreerimistaotluses nimetatud kaupade
vOi teenustega

1. Kas Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja todstusdisainilahendu-
sed) (edaspidi ,,iihtlustamisamet”) vdib ndukogu 20. detsembri 1993.
aasta méiruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamiirgi kohta® artikli 7 1dike
1 punkti b raames ilma kdnealust méérust rikkumata a priori vilistada, et
stiliseerimata téhte saab iihenduse kaubamargina registreerida?

2. Sisuliselt selline kiisimus tOstatatakse kdesolevas apellatsioonkaebuses,
mille {ihtlustamisamet esitas Euroopa Uhenduste Esimese Astme Kohtu

5 Algkeel: prantsuse.

6 EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146, miirus muudetud redaktsioonis
(edaspidi ,,mdirus”). Asjaomane méadrus tunnistati kehtetuks néukogu 26. veebruari 2009. aasta
midrusega (EU) nr 207/2009 iihenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78, Ik 1), mis jdustus
13. aprillil 2009 ja mis ei ole kdesoleva kohtuvaidluse suhtes seega kohaldatav.
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29. aprilli 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-23/07: BORCO-Marken-
Import Matthiesen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (a.)’.

3. Vaidlustatud kohtuotsusega rahuldas Uldkohus tiihistamishagi, mille
BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (edaspidi
,BORCO”) esitas Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsiooni-
koja 30. novembri 2006. aasta otsuse peale (edaspidi ,,vaidlusalune ot-
sus”), millega viimane jattis madruse artikli 7 1dike 1 punkti b alusel tdhise
0 registreerimistaotluse eristusvoime puudumise tottu rahuldamata.
Uldkohus leidis, et meetod, mida iihtlustamisamet selle tdhise eristus-
voime hindamiseks kasutas, ei olnud nimetatud sittega kooskdlas, kui-
vord tihtlustamisamet ei viinud 14bi kdnealuse téhise eristusvoime faktilist
analiiiisi registreerimistaotluses nimetatud kaupadega seoses. Sellest tule-
nevalt ndudis Uldkohus, et iihtlustamisamet vaataks kdnealuse taotluse
uuesti l4bi.

4. Kéesolevas apellatsioonkaebuses leiab iihtlustamisamet, et vaidlustatud
kohtuotsuses on madruse artikli 7 16ike 1 punkti b tdlgendamisel rikutud
digusnormi, kuna vastupidi Uldkohtu seisukohale ei olnud ta kohustatud
konealuse tdhise osas sellist analiiiisi 14bi viima.

5. Kéesolevas ettepanekus esitan pdhjused, miks ma leian, et ithtlustamis-
ameti kriitika Uldkohtu arutluskiigu suhtes ei ole pdhjendatud. Selgitan,
et kuivord vastavalt madruse artiklile 4 kuuluvad tdhed registreeritavate
tahiste hulka, tuleb nende eristusvoime hindamine mééiruse artikli 7 16ike
1 punkti b tdhenduses 1abi viia iga konkreetse juhtumi kontekstis, arvesta-
des registreerimistaotluses nimetatud kaupade olemust ja eriomadusi.
Seega leian nagu Uldkohus, et kuna iihtlustamisamet ei viinud kdnealuse
tidhise eristusvoime faktilist kontrolli 14bi, vélistas ta stiliseerimata tihe
registreerimise voimaluse midruse artikli 7 16ike 1 punkti b raames tege-
likult a priori ning rikkus nii médruse sitteid. Sellest tulenevalt teen Eu-
roopa Kohtule ettepaneku jitta kdesolev apellatsioonkaebus rahuldamata.

7 Otsus kohtuasjas T-23/07, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, edaspidi ,,vaidlustatud
kohtuotsus”.
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II.

10.

Oiguslik raamistik

Maiiruse artikkel 4 ,, Tdhised, millest ithenduse kaubaméark voib koos-
neda” sétestab:

,,Uhenduse kaubamirgi vdivad moodustada mis tahes tdhised, mida on
voimalik graafiliselt esitada, eelkdige nimed, sealhulgas isikunimed, ku-
jutised, tdhed, numbrid voi kaupade vdi nende pakendi kuju, kui selliste
téhiste pdhjal on vdimalik eristada iihe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste
ettevotjate omadest.”

Mairuse artikkel 7, mis késitleb absoluutseid keeldumispdhjuseid, on so-
nastatud jargmiselt:

,»1. Ei registreerita:

[...]
b) kaubamaérke, millel puudub eristusvdime;
[...].”

Nendes sitetes on samas sOnastuses korratud sétteid, mis on ette ndhtud
ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU (kau-
bamérke kisitlevate lilkmesriikide digusaktide {ihtlustamise kohta)® artik-
lis 2 ja artikli 3 16ike 1 punktis b.

Vaidluse aluseks olevad asjaolud

Vaidlustatud kohtuotsusest nidhtuvad asjaolud voib kokku votta jargmi-
selt.

BORCO esitas 14. septembril 2005 {ihtlustamisametile méaruse alusel
tihenduse kaubamirgi taotluse. Kaubamaérk, mille registreerimist taotleti,
on kujutisméark

o

8 EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 92; edaspidi ,,direktiiv”.
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11.

12.

13.

II1.
14.

15.

Iv.
16.

Kaubad, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotleti, kuuluvad
15. juuni 1957. aasta mérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja tee-
nuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti 14bi vaa-
datud ja parandatud kujul) klassi 33 ning vastavad kirjeldusele: ,,alkohool-
sed joogid, v.a dlled, veinid, vahuveinid ja veini sisaldavad joogid”.

Kontrollija jattis 31. mai 2006. aasta otsusega registreerimistaotluse maa-
ruse artikli 7 16ike 1 punkti b alusel rahuldamata, kuna tihis ei ole eristus-
voimeline. Kontrollija markis, et taotletav kaubamirk on kreekakeelse
viiketéhe ,,a” tdpne, graafiliste muudatusteta jéljend ning et kreeka keelt
kdnelevate ostjate silmis ei ole see tihis registreerimistaotluses mérgitud
kaupade kaubandusliku péritolu téhis.

BORCO esitas 15. juunil 2006 selle otsuse peale iihtlustamisametile kae-
buse. Nimetatud kaebus jéeti vaidlusaluse otsusega rahuldamata pohjusel,
et esitatud tdhisel puudub mairuse artikli 7 16ike 1 punktis b ndutav eris-
tusvoime.

Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

BORCO esitas hagiavalduse, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 5. veeb-
ruaril 2007, paludes vaidlusalune otsus tiihistada. Ta tugines kolmele vii-
tele, mis pohinevad médruse kolme sétte, st artikli 7 16ike 1 punktide b ja
¢ ning artikli 12 rikkumisele.

Vaidlustatud kohtuotsusega Uldkohus tiihistas vaidlusaluse otsuse ja nigi
ette, et lihtlustamisamet vaatab kdnealuse registreerimistaotluse nimeta-
tud kohtuotsuse pohjendusi arvesse vottes uuesti l4bi.

Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nouded

Uhtlustamisamet palub 15. juulil 2009 esitatud apellatsioonkaebuses Eu-
roopa Kohtul vaidlustatud kohtuotsus tiihistada. Esimese voimalusena pa-
lub ta Euroopa Kohtul jitta BORCO esitatud tiihistamishagi rahuldamata
ja teise vdimalusena suunata kohtuasi Uldkohtusse tagasi. Igal juhul palub
iihtlustamisamet Euroopa Kohtul moista molema kohtuastme kohtukulud
vélja BORCO-It.
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17.

V.

18.

19.

BORCO palub jitta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mdista kohtukulud
vilja iihtlustamisametilt.

Apellatsioonkaebus

Kéesolev apellatsioonkaebus annab Euroopa Kohtule voimaluse esitada
pohimotteline seisukoht selle kohta, millist meetodit tuleb iihtlustamis-
ametil {ihest téhest koosneva stiliseerimata téhise eristusvoime hinda-
miseks selle tihise ithenduse kaubamairgina registreerimisel kasutada. See
seisukoht peaks 1dpetama iihtlustamisameti ja Uldkohtu vahelise vaidluse
selles kiisimuses.

Viljakujunenud otsustuspraktika kohaselt keeldub {ihtlustamisamet {iksi-
kute tdhtede kaubamairgina registreerimisest pShjusel, et tema arvates
puudub neil tihtedel miaruse artikli 7 ldike 1 punkti b tdhenduses eristus-
vOime. See praktika on sOnaselgelt esitatud iihtlustamisameti menetlus-
suuniste (B osa, ,,Analiilis”)? punktis 7.5.3. Nimetatud punkt on sdnasta-
tud jargmiselt.

woleee]

[...] [Uhtlustamisamet] on [méruse] artikli 7 1dike 1 punkti b alusel jit-
kuvalt iiksikute tdhtede ja numbrite registreerimise vastu. See on digusta-
tud eelkdige teiste ettevotjate jaoks vabalt kasutusel olevate tihtede ja
numbrite piiratud arvuga. Niiteks keelduti numbri ,,7” registreerimisest
soidukite tdhistamiseks [...].

Siiski voib tiksikuid téhti voi numbreid registreerida, kui need on piisavalt
stiliseeritud, nii et graafiline {ildmulje on olulisem kui pelk tihe voi
numbri esitamine. Sellest tulenevalt on registreeritud jargmised kauba-
margid:

~
L@

9 Kittesaadav lihtlustamisameti veebilehel aadressil
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_fr.pdf.
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20.

21.

22.

23.

TeisisOnu, neid tdhiseid voib registreerida, kui need ei piirdu numbri voi
tdhe kujutamisega teises kirjaviisis.”

Nii keeldus tihtlustamisamet suurtdhtede ,,I” ja ,,E” registreerimisest ot-
sustega, mille Uldkohus tiihistas 13. juuni 2007. aasta kohtuotsusega IVG
Immobilien vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (I)'° ja 9. juuli 2008. aasta
kohtuotsusega Hartmann vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (E)'".

Samamoodi kui kahe eespool nimetatud kohtuotsuse puhul, kritiseeris
Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuses tdsiselt meetodit, mida {ihtlustamisa-
met iiksikust tdhest koosneva stiliseerimata tihise eristusvoime hindami-
seks kasutab.

Uldkohtu kriitika on kdigepealt suunatud vaidlusaluse otsuse punktidele
17-20, milles apellatsioonikoda leidis, et niisugusel iiksikul téhel, mis on
kdne all kdesolevas asjas, puudub igasugune eristusvoime, kuna sellel
puuduvad graafilised elemendid.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 42 leidis Uldkohus, et sellise analiiiisiga
leidis iihtlustamisamet kaudselt, kuid kindlalt ja samas artiklit 4 rikkudes,
et konealusel téhel iseenesest puudub artikli 7 16ike 1 punktis b ndutav
minimaalne eristusvoime tase. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 43 mee-
nutas Uldkohus muu hulgas, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei
eelda tdhise iihenduse kaubamédrgina registreerimine kaubamérgi

10 K ohtuasi T-441/05, EKL 2007, 1k 11-1937.
11 Kohtuasi T-302/06.
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24.

25.

26.

30

omaniku teatud loovuse taset, vaid kaubamirgi vdoimet tuua kaubaméargi
taotleja kaubad esile, vorreldes tema konkurentide poolt pakutavatega.

Uldkohus tuvastas, et apellatsioonikoda ei viinud selle kohta l4bi faktilist
analiilisi. Ta leidis tdpsemalt, et apellatsioonikojal oleks tulnud registree-
rimiseks esitatud tdhise potentsiaalsete omaduste faktilise analiiiisi kdigus
kontrollida, kas tundub olevat vilistatud, et tdhis voib kreeka keelt kone-
levate keskmiste tarbijate silmis BORCO kaupu muu péritoluga kaupa-
dest vdi teenustest eristada.

Selle kriitika tipneb vaidlustatud kohtuotsuse punktis 45, kus Uldkohus
markis, et ,,pohimdtteline tiksikute tdhtede eristusvOime tunnistamisest
keeldumine, mille osas ei tehta erandeid ega viida ldbi [sellist] faktilist
[...] kontrolli, on vastuolus [médrusega], mille kohaselt vdivad tdhed
moodustada tihiseid, mida on vdimalik graafiliselt esitada ning seega olla
kaubamirkideks, kuivord selliste téhiste pohjal on vdimalik eristada iihe
ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevitjate omadest”.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 53—56 analiiiisis Uldkohus tipsemalt
viisi, kuidas iihtlustamisamet konealuse tdhise eristusvdime puudumist
madruse artikli 7 16ike 1 punkti b tdhenduses hindas ja pShjendas. Need
punktid on sdnastatud jargmiselt.

,»J3. Neljandaks leidis apellatsioonikoda vaidlus[aluse] otsuse punktis 25,
et ,,v0ib-olla” saab asjaomane avalikkus tdhest ,,a” niimoodi aru, et
see viitab kvaliteedile (kvaliteet ,,A”"), suurusele voi teatava alko-
hoolsete jookide liigi nimetusele, nditeks kaubamairgitaotluses esita-
tud nimetustele.

54. Uhtlustamisamet ei saa viita, et apellatsioonikoda viis ndnda otsus-
tades 1dbi asjaomase tdhise eristusvOoime faktilise kontrolli. Peale
selle, et nimetatud pohjendus on kaheldav, mis vGtab sellelt igasu-
guse vaartuse, ei viita nimetatud pohjendus iihelegi konkreetsele as-
jaolule, mille alusel saaks jareldada, et asjaomane avalikkus tajub
taotletavat kaubamaérki kui kvaliteedi, suuruse voi kaubamérgitaotlu-
ses nimetatud kaupade liigi voi laadi tdhist (vt selle kohta eespool



Absoluutsed keeldumisalused

27.

28.
29.

30.

viidatud kohtuotsus E, punkt 44). Sellest jareldub, et apellatsiooni-
koda ei ole taotletava kaubamirgi eristusvdoime puudumist tuvasta-
nud.

[...]

56. Koigist eelnimetatud pdhjendustest tuleneb, et kuna apellatsiooni-
koda jéreldas, et taotletaval tdhisel puudub eristusvéime ainuiiksi
pohjusel, et seda ei ole vorreldes standardkirjaviisiga Times New Ro-
man muudetud voi graafilise elemendiga tdiendatud, ilma et apellat-
sioonikoda oleks faktiliselt kontrollinud, kas tdhisel on asjaomase
avalikkuse silmis vdime konealuseid kaupu [BORCO] konkurenti-
delt parinevatest kaupadest eristada, siis kohaldas ta maaruse [...] ar-
tikli 7 16ike 1 punkti b védralt.”

Oma apellatsioonkaebuse toetuseks esitab iihtlustamisamet iihe vdite,
mille kohaselt Uldkohus tdlgendas méiruse artikli 7 18ike 1 punkti b viii-
ralt. Tdpsemalt vaidlustab iihtlustamisamet arutluskiigu, mida Uldkohus
kasutas vaidlustatud kohtuotsuse eespool viidatud punktides 54 ja 56.

See viide koosneb kolmest osast.

Esiteks vdidab thtlustamisamet, et vastavalt mdaruse artikli 7 16ike 1
punktile b ei ole ta asjaomase tdhise eristusvoime hindamisel alati kohus-
tatud registreerimistaotluses nimetatud eri kaupade ja teenuste faktilist
analiiiisi 14bi viima. Teiseks heidab iihtlustamisamet Uldkohtule ette seda,
et viimane eiras selle hinnangu olemust, mis tal tuleb kdnealuse sétte alu-
sel 14bi viia. Kuivord tegemist on a priori hinnanguga, on see oma olemu-
selt paratamatult kaheldav. Kolmandaks leiab iihtlustamisamet, et Uldko-
hus rikkus téendamiskoormist selles osas, mis puudutab asjaomase téhise
eristusvoime tdendamist.

Konealuse viite analiilisimine nduab sisuliselt, et Euroopa Kohus esitaks
seisukoha selle kohta, millist hindamismeetodit peab iihtlustamisamet
madruse artikli 7 16ike 1 punkti b alusel taotletava tdhise eristusvoime hin-
damiseks kasutama.
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31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

Esimene osa, mille kohaselt Uldkohus eiras asjaomase tdhise eristus-
voime hindamise meetodit mddruse artikli 7 loike 1 punkti b tihenduses

Viite esimese osa toetuseks mérgib ilihtlustamisamet, et vastavalt viljaku-
junenud kohtupraktikale ei tule tal méaéruse artikli 7 1dike 1 punkti b alusel
tahise eristusvOoimet hinnates registreerimistaotluses nimetatud eri kau-
pade ja teenuste faktilist analiiiisi alati 1ibi viia. Uhtlustamisamet viidab,
et selle hinnangu raames voib ta tugineda iildistele vdidetele, mis kisitle-
vad seda, kuidas tarbija téhist tajub.

Leian, et vdite esimene osa ei ole pdhjendatud.

Uhtlustamisameti kriitika Uldkohtu suhtes tuleneb méiruse artikli 4 ja ar-
tikli 7 10ike 1 punkti a teksti ja motte segamini ajamisest.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamaérgi peamine iilesanne
tagada tarbijale vOi 16ppkasutajale, et kaubamargiga tihistatud kaubal voi
teenusel on teatud péritolu, nii et nad saavad ilma vdimaliku segiajamiseta
eristada seda kaupa vdi teenust muu péritoluga kaupadest voi teenustest. 2

Seega sitestab madruse artikkel 4, et koik tdhised, mida on voimalik graa-
filiselt esitada, nagu nimed, kujutised, tdhed, numbrid voi kaupade voi
nende pakendi kuju, voivad moodustada tihenduse kaubamargi, kui sell-
iste tdhiste pohjal on vdimalik {ihe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste
ettevotjate omadest eristada.

See site eeldab selgelt, et tdht vGib moodustada téhise, mida saab iihen-
duse kaubamirgina registreerida, st et tihel kui sellisel voib olla eristus-
vOime. Seega, kui pohjendatult voib tekkida kiisimus, kas vérv, heli voi
16hn voib olla ,registreeritav tdhis”, siis tdhe puhul seevastu sellist kiisi-
must ei teki.

Sellest siiski ei piisa, et tagada tdhe registreerimine thenduse kaubamar-
gina. Lisaks on veel vaja, et ihtlustamisamet kontrolliks registreerimisest
keeldumise absoluutsete pShjuste olemasolu. Tadpsemalt tuleb iihtlusta-
misametil teostada maéruse artikli 7 16ike 1 punktis b sétestatud kontroll,

1229. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, 1k I-5507, punkt 28).
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38.

39.

40.

41.

mis nouab igal konkreetsel juhul kdnealuse téhise eristusvdime in con-
creto hindamist seoses asjassepuutuva kaupade klassiga, st hinnata téhise
voimet tdhistada nende kaupade vdi teenuste péritolu, mille jaoks regist-
reerimist taotletakse.

See nduab tépset analiiiisi, mille raames iihtlustamisametil on konkreetsed
kohustused ja mille sisu on Euroopa Kohus ulatuslikult tipsustanud.

Euroopa Kohtu praktika analiilisimine vdimaldab seega ilma erilise ras-
kuseta ndustuda Uldkohtu arutluskiiiguga vaidlustatud kohtuotsuse punk-
tides 54 ja 56 ning liikata tagasi argumendi, mille tihtlustamisamet esi-
mese osa toetuseks esitas.

Selles osas, mis puudutab direktiivi artiklit 3, mille sitted on identsed
madruse artikli 7 sédtetega, on Euroopa Kohus tihti meenutanud, et regist-
reerimise taotlemise ajal 1dbi viidav kontroll ei tohi olla minimaalne, et
direktiivi artiklis 3 sétestatud keeldumispShjuste kontroll peab olema
range, pohjalik ja tdielik ning et padev asutus ei saa selleks teostada in
abstracto kontrolli."?

Euroopa Kohus leiab, et sellised ndudmised on digustatud, arvestades
kontrolli olemust, mis on eelkdige a priori kontroll, ja pidades silmas
seda, et taotlejatel on suur hulk voimalusi kaebuse esitamiseks, kui {iht-
lustamisamet keeldub kaubamérgi registreerimisest. Oiguskindluse ja hea
halduse huvides tuleb kaubamairkide alusetut registreerimist véltida. Eu-
roopa Kohus votab samuti arvesse direktiivi artiklites 2 ja 3 (analoogia
alusel médiruse artiklid 4 ja 7) sétestatud registreerimise takistuste arvu ja
tiksikasjalikkust. Selles osas meenutab Euroopa Kohus, et asjaomase kau-
bamaérgi tihenduse kaubamairgina registreerimata jatmiseks piisab iihe ab-
soluutse keeldumispdhjuse kohaldatavusest. Samuti, nagu mirkis Uldko-
hus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 39, meenutab Euroopa Kohus ka

13Vt 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (EKL
2004, 1k I-1619, punkt 31) ning 15. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-239/05: BVBA
Management, Training en Consultancy (EKL 2007, 1k 1-1455, punkt 30 ja seal viidatud koh-
tupraktika).
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42.

43.

44,

45.

seda, et médruse artikli 7 16ike 1 punkti b kohaldamise vélistamiseks pii-
sab konealuse tdhise minimaalsest eristusvoimest.

Kuivord kaubamirgi registreerimist taotletakse alati registreerimistaotlu-
ses nimetatud konkreetsete kaupade voi teenuste jaoks, leiab Euroopa Ko-
hus seega, et absoluutse keeldumispdhjuse, nagu eristusvoime puudumise
esinemist peab hindama seoses konkreetselt iga kauba v0i teenusega,
mille jaoks registreerimist taotletakse.'* Kuigi see iilesanne vdib teatud
kaubamirkide puhul tdepoolest osutuda raskeks, ei luba Euroopa Kohus
siiski, et pddevad asutused toovad need raskused asjaomaste kaubamar-
kide eristusvdime a priori puudumise eeldamiseks ettekdindeks.!

Samamoodi réhutab Euroopa Kohus igal piadeval asutusel lasuva pdhjen-
damiskohustuse tditmist. Nagu ta hiljuti meenutas, peab see kohustus voi-
maldama tagada taotlejate antud diguste tdhusa kohtuliku kaitse. !¢ Tépse-
malt nduab Euroopa Kohtu praktika, et juhul, kui padev asutus keeldub
kaubamargi registreerimisest, oleks tema otsus pohjendatud iga kauba véi
teenuse osas.!”

Selles staadiumis voib tostatada kiisimuse, kas stiliseerimata tiksiku tdhe
eristusvoime kontroll médruse artikli 7 16ike 1 punkti b alusel Gigustab
Euroopa Kohtu ndutavast kontrollist paindlikumat kontrolli.

See ei ole nii. Nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 digesti
markis, ei tee kdnealune site eristusvoime hindamise seisukohast mingit
vahet eri liiki tihiste vahel. Nagu Uldkohus digesti jireldas, on iihest t-
hest koosneva kaubamairgi eristusvoime hindamise kriteeriumid samad
mis need, mida kohaldatakse teistele kaubamaérgiliikidele.

14 Eespool viidatud kohtuotsus BVBA Management, Training en Consultancy (punkt 31 ja seal
viidatud kohtupraktika).

15 'Vt médruse artikli 7 18ike 1 punkti b kohta eelkdige 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-468/01 P — C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(EKL 2004, 1k I-5141, punkt 36).

16 18. miirtsi 2010. aasta midrus kohtuasjas C-282/09 P: CFCMCEE vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).

17 Ibidem (punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

Sellest tulenevalt tuleb mérkida, et Euroopa Kohtu praktika ei toeta {iht-
lustamisameti esitatud argumenti, mille kohaselt ei ole ta konealuse tahise
eristusvdime hindamisel mééruse artikli 7 1dike 1 punkti b alusel alati ko-
hustatud registreerimistaotluses nimetatud eri kaupade ja teenuste faktilist
analiiiisi 1dbi viima.

Kuivord médruse artikli 4 kohaselt kuuluvad téhed registreeritavate ta-
histe hulka, tuleb nende eristusvdoimet mééruse artikli 7 16ike 1 punkti b
tadhenduses hinnata iga konkreetse juhtumi kontekstis, vittes arvesse re-
gistreerimistaotluses margitud kaupade olemust ja eriomadusi.

Nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 53—56 mirkis, on
selge, et kuna iihtlustamisamet leidis, et ,,,,vOib-olla” saab asjaomane ava-
likkus tdhest ,,a” niimoodi aru, et see viitab kvaliteedile (kvaliteet ,,A”),
suurusele voi teatava alkohoolsete jookide liigi nimetusele, nditeks kau-
bamirgitaotluses esitatud nimetustele”, ei viinud ta ilmselgelt 14bi Eu-
roopa Kohtu praktikas osutatud nduetele vastavat kontrolli. Tegemist on
minimaalse kontrolliga, mille raames viide suurusele néib kdnealuses re-
gistreerimistaotluses mairgitud kaupade klassi puhul mitte eriti asjako-
hane.

Sellegipoolest ei tihenda see, et tihte ,,a” tuleb kdesolevas asjas alkohool-
sete jookide tdhistajana registreerida. See tdhendab lihtsalt seda, et esiteks
oleks iihtlustamisamet pidanud viima 14bi asjaomase tahise eristusvoime
faktilise kontrolli seoses registreerimistaotluses nimetatud kaupadega
ning seejuures pohjendama oma tagasiliikkamisotsust; teiseks ei saanud
ta ilma médrust rikkumata kehtestada méaéruse artikli 7 1oike 1 punkti b
raames, et stiliseerimata tihe registreerimine on a priori vélistatud.

Sellest tulenevalt leian, et Uldkohus vdis pdhjendatult asuda seisukohale,
et iihtlustamisamet kohaldas médruse artikli 7 16ike 1 punkti b vaéralt.

Neid asjaolusid arvestades teen Euroopa Kohtule ettepaneku liikata poh-
jendamatuse tottu tagasi iihtlustamisameti esitatud viite esimene osa,
mille kohaselt Uldkohus eiras asjaomase tihise eristusvdime hindamis-
meetodit madruse artikli 7 1oike 1 punkti b tdhenduses.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

Teine osa, mille kohaselt Uldkohus eiras mdcdruse artikli 7 l6ike 1 punkti
b alusel ldbi viidava asjaomase tdhise eristusvoime kontrolli olemust

Oma viite teise osa toetuseks mirgib iihtlustamisamet, et Uldkohus eiras
madruse artikli 7 10ike 1 punktis b ndutud eristusvdime kontrolli olemust.
Uhtlustamisamet meenutab, et tegemist on a priori kontrolliga ja sellest
tulenevalt on tema otsus alati kaheldav.

Leian, et eespool esitatud pdhjendusi arvestades voib tagasi liikata ka
viite teise osa.

Selleks et minimaalse kontrolli 1dbiviimist pohjendada ja selgitada oma
pohjenduste kaheldavat laadi, tugineb tlihtlustamisamet sellele, et kontroll,
mis tal tuleb maéruse artikli 7 16ike 1 punkti b alusel 18bi viia, on oma
olemuselt a priori kontroll. Kuid just sel samal pohjusel ja selleks, et vil-
tida olukordi, kus liks kaubamérk registreeritakse alusetult ja teise kauba-
margi registreerimisest ekslikult keeldutakse, on Euroopa Kohus vastu-
pidi ndudnud, et {ihtlustamisamet viiks 14bi mééruse artiklis 7 sétestatud
keeldumispohjuste range, pohjaliku ja tdieliku kontrolli.

Sellest tulenevalt ei saa iihtlustamisameti kriitikaga Uldkohtu analiiiisi
kohta ndustuda ja teen Euroopa Kohtule ettepaneku liikata viite teine osa
pohjendamatuse tottu tagasi.

Kolmas osa, mille kohaselt on toendamiskoormist puudutavaid eeskirju
rikutud

Viite kolmanda osa toetuseks tugineb iihtlustamisamet 25. oktoobri
2007. aasta kohtuotsusele Develey vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,'® vii-
tes, et Uldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 tdendamis-
koormist osas, mis puudutab kaubamérgi eristusvéime toendamist méa-
ruse artikli 7 18ike 1 punkti b tihenduses. Tema viitel leidis Uldkohus
seega ekslikult, et tihtlustamisametil tuleb alati tuvastada taotletava kau-
bamargi eristusvéime puudumine konkreetsete asjaolude alusel.

Olen seisukohal, et vdite kolmas osa tuleb samuti tagasi liikata.

18 Kohtuasi C-238/06 P, EKL 2007, 1k 1-9375, punkt 50.
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58.

59.

60.

61.

VI
62.

Esiteks moistab iihtlustamisamet vaidlustatud kohtuotsuse punkti 54 va-
lesti. Kdnealuses punktis leidis Uldkohus pelgalt, et asjaomase tihise eris-
tusvoime faktilist kontrolli seoses registreerimistaotluses nimetatud kau-
padega ei ole 14bi viidud, ja jareldas, et apellatsioonikoda ei ole registree-
rimistaotluse esemeks oleva kaubamargi eristusvdoime puudumist tuvasta-
nud. Sellise arutluskiiiguga ei rikkunud Uldkohus tdendamiskoormist
puudutavaid eeskirju, vaid kohaldas vastavalt Euroopa Kohtu viljakuju-
nenud praktikale eeskirju, mis puudutavad tihiste eristusvdime hindamist,
mida nduab méiruse artikli 7 1dige 1.

Teiseks, kuigi on tdsi, et vastavalt eespool viidatud kohtuotsusele Develey
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet tuleb taotlejal esitada konkreetsed ja pdh-
jendatud tdendid, mis tdendavad, et vastupidi apellatsioonikoja analiiiisile
on taotletaval kaubamérgil eristusvoime, tuleb iihtlustamisametil veel
tdita oma iilesannet, analiilisides ja pohjendades piisavalt asjaomase téhise
eristusvoime puudumist. Seega tundub olevat dirmiselt raske ndustuda
viitega, et iihtlustamisamet voib mééruse artikli 7 16ike 1 punktist b tule-
nevatest kohustustest hoidumiseks tugineda nimetatud kohtupraktikale.

Sellest tulenevalt olen seisukohal, et iihtlustamisameti védite kolmas osa ei
ole pohjendatud.

Koiki eeltoodud asjaolusid arvestades teen Euroopa Kohtule ettepaneku
tunnistada pohjendamatuks iihtlustamisameti esitatud vdide, mille koha-
selt Uldkohus tdlgendas méiruse artikli 7 18ike 1 punkti b véralt, ja seega
jétta tema apellatsioonkaebus rahuldamata.

Ettepanek

Esitatud pdhjendustest 1dhtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku teha
jargmine otsus:

1) jatta apellatsioonkaebus rahuldamata;

2) mdista kohtukulud vilja Siseturu Uhtlustamise Ametilt (kaubamirgid
ja toostusdisainilahendused) (iihtlustamisamet).
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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
15. mérts 2012"°

Kaubamirgid — Direktiiv 2008/95/EU — Keeldumise vdi kehtetuks

tunnistamise pohjused — Viljendid, mis koosnevad sdnakombinatsioonist ja

tdhekombinatsioonist, mis on moodustatud nende sdnade algustdhtedest —

Eristusvdime — Kirjeldavus — Hindamiskriteeriumid
Liidetud kohtuasjades C-90/11 ja C-91/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundespatentgerichti (Saksamaa)
11. jaanuari 2011. aasta otsustega esitatud eelotsusetaotlused, mis saabu-
sid Euroopa Kohtusse 25. veebruaril 2011, menetlustes

Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)
ja
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungs-
konzepte mbH (C-91/11)
versus
OKko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,
EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees K. Lenaerts, kohtunikud R. Silva de Lapuerta
(ettekandja), E. Juhasz, G. Arestis ja T. von Danwitz,

kohtujurist: N. Jaaskinen,
kohtusekretdr: A. Calot Escobar,
arvestades kirjalikku menetlust,
arvestades mérkusi, mille esitasid:

— Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungs-
konzepte mbH, esindaja: Rechtsanwalt J. Nabert,

19 K ohtumenetluse keel: saksa.
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— Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas avvocato dello Stato
G. Palatiello,

— Poola valitsus, esindaja: M. Szpunar,
— Euroopa Komisjon, esindajad: T. van Rijn ja F. Bulst,

olles 26. jaanuari 2012. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ette-
paneku,

on teinud jargmise
otsuse.

Eelotsusetaotlused puudutavad Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. ok-
toobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamiirke kisitlevate liikmes-
ritkide digusaktide tihtlustamise kohta (ELT L 299, 1k 25; edaspidi ,,di-
rektiiv’”’) artikli 3 16ike 1 punktide b ja c tdlgendamist.

Nimetatud taotlused esitati kahes menetluses, millest iiks algatati taotluse
pohjal, mille A. Strigl on esitanud Deutsches Patent- und Markenamtile
(Saksamaa patendi- ja kaubamairkide amet, edaspidi ,,amet”), ja teine puu-
dutab vaidlust Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Ver-
sicherungskonzepte mbH (edaspidi ,,Securvita”) ja Oko-Invest Verlag-
sgesellschaft mbH (edaspidi ,,Oko-Invest™) vahel, esimesel juhul viljendi
»Multi Markets Fund MMF” ja teisel juhul véljendi ,,NAI — Der Natur-
Aktien-Index” sOnamérgina registreeritavuse kiisimuses.

Oiguslik raamistik
Liidu oigus
Direktiivi artikkel 3 ,,Keeldumise voi tithistamise pdhjused” sitestab:

,1. Jargmisi ei registreerita kaubamérgina ja kui nad on registreeritud,
vOib need tiihiseks tunnistada:

a) tahiseid, millest kaubamaérk ei saa koosneda;
b) kaubamaérke, mis ei ole teistest eristatavad;

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest markidest voi tahistest,
mis tdhistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vaartust,
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40

geograafilist péritolu voi kaupade tootmise voi teenuste pakkumise
aega voi muid kauba vdi teenuse omadusi;

[...]1”

Siseriiklik oigus

25. oktoobri 1994. aasta kaubamérkide ja muude tihiste kaitse seaduse
(Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; Bun-

desgesetzblatt 1994 1, lk 3082; edaspidi ,,MarkenG”) § 8 I1dike 2 punktid
1 ja 2 ndevad ette:

»Kaubamairgina ei registreerita marke,

1) mis ei ole asjaomaste kaupade vOi teenuste osas teistest kaubamarki-
dest eristatavad;

2) mis koosnevad ainult sellistest mérkidest voi tdhistest, mis tdhistavad
kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, véddrtust, geograafilist
paritolu v&i kaupade tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid

2

kauba voi teenuse omadusi [...].
Pohikohtuasjad ja eelotsuse kiisimused
Kohtuasi C-90/11

A. Strigl esitas 2008. aastal ametile taotluse registreerida sdonamérk ,,Multi
Markets Fund MMF” 15. juuni 1957. aasta mérkide registreerimisel ka-
sutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kok-
kuleppe (uuesti 1dbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36 kuuluvate tee-
nuste jaoks, mida on kirjeldatud jargmiselt: ,kindlustus (ndustamine,
kindlustuslepingute miiiik ja vahendus); ndustamine kindlustuskiisimus-
tes; finantstoimingud (pangandus- ja finantsasutuste teenused, finants-
ndustamine, investeeringud, usaldushoiuteenused, rahandus); kinnisvara-
tehingud (kinnisvara haldamine, kinnisvaravahendus); finants- ja varahal-
dusndustamine”.

Amet jéttis 23. mai 2008. aasta ja 11. septembri 2008. aasta otsustega
MarkenG § 8 1dike 2 punktide 1 ja 2 alusel registreerimistaotluse rahul-
damata.
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10.

11.

Amet leidis sdonakombinatsiooni ,,Multi Markets Fund” osas, et see téhis-
tab fondi, kes investeerib mitmel finantsturul.

Tahekombinatsiooni ,,MMF” osas pidas amet voimalikuks, et kui avalik-
kus ei tea selle tdhendust, siis mdistab ta asjaomast tdhekombinatsiooni
kui tdhise ,,Multi Markets Fund” kolme sona ilmset liithendit, sest see lii-
hend paikneb vahetult nende kolme sona jirel ja koosneb vastavalt nende
algustéhtedest.

Kuigi amet mdonis, et tihekombinatsioonile ,,MMF” on vdimalik omis-
tada erinevaid tdhendusi, kui seda vaadelda eraldi vOetuna, asus ta siiski
seisukohale, et need valikuvoimalused vidhenevad oluliselt, kui votta ar-
vesse taotletava kaubamairgi muid osasid ning teenuseid, mille jaoks kau-
bamirki taotletakse.

A. Strigl esitas registreerimisest keeldumise otsuse peale Bundespatent-
gerichtile (Saksamaa foderaalne patendikohus) kaebuse. Tema sdnul on
taotletaval kaubamargil finantsvaldkonnas mitu tdhendust ning kauba-
mérgil ei ole lihegi konkreetse finantsteenusega mingitki seost. Osa
»-MMF” v3ib vastata tervele reale lithenditele, millest piisab sellise ole-
tuse vilistamiseks, et seda véljendit voidakse kasutada kirjeldavalt.

Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada
Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:

,Kas kaubamargi registreerimisest keeldumise pohjust, mis on sétestatud
[direktiivi] artikli 3 16ike 1 punktis b ja/voi punktis c, tuleb kohaldada ka
sonamargile, mis koosneb korvuti paigutatud kirjeldavast sdnakombinat-
sioonist ja tdhekombinatsioonist, mis ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub
tdhekombinatsiooni sdonakombinatsiooni lithendina, kuna see on moodus-
tatud sonakombinatsiooni iga sdna algustéhtedest, ja seetottu voib kauba-
mérki tervikuna mdista kui liksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate
téhiste voi liihendite kombinatsiooni?”’
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Kohtuasi C-91/11

Amet registreeris 25. juunil 2001 dritihingu Securvita nimele sonamérgi
»INAI — Der Natur- Aktien-Index” 15. juuni 1957. aasta mérkide regist-
reerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe (uuesti 14bi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36
kuuluvate teenuste jaoks.

Oko-Invest taotles 18. juulil 2007 nimetatud kaubamirgi kehtetuks tun-
nistamist, véites, et tdhekombinatsiooni ,,NAI” kasutatakse finantsvald-
konnas sdnakombinatsiooni ,,Natur- Aktien-Index” lithendina. Oko-In-
vesti arvates kujutab kdnealune sdnakombinatsioon, mis asetseb vahetult
tadhekombinatsiooni jarel, endast kirjeldavat tihist. Tdhekombinatsiooni,
mida tajutakse lihtsalt kui konealuse sdonakombinatsiooni liihendit, saab
samuti pidada vaid kirjeldavaks tihiseks. Oko-Investi sdnul saab asja-
omane avalikkus téhisest aru nii, et see tdhistab registreeritud kaubamér-
giga holmatud teenuseid, kuivord viimased on seotud dkoloogilise suunit-
lusega driiihingute aktsiaindeksiga.

Amet rahuldas 28. mai 2008. aasta otsusega konealuse kaubamairgi keh-
tetuks tunnistamise taotluse. Ta mérkis otsuse pohjenduseks, et asjaomase
kaubamaérgi registreerimine on MarkenG § 8 16ike 2 punktis 1 sétestatud
kehtetuks tunnistamise pdohjusega vastuolus, kuna kdnealune kaubamairk
kui tervik on iiksnes kirjeldavate tdhiste kombinatsioon, millele eclneb
vastav lithend.

Ameti s6nul on sonakombinatsioonile eelnev tihekombinatsioon ,,NAI”
lithend, mida asjaomane avalikkus tajub lilhendina. See tuleneb {iihelt
poolt sdnakombinatsiooni iga sona algustihe vastavusest tihekombinat-
siooni ,,NAI” tdhtedele ning teiselt poolt sidekriipsust tihekombinatsiooni
jérel, mis rGhutab lihendi ideed veelgi.

Securvita esitas selle otsuse peale Bundespatentgerichtile kaebuse, véites,
et registreeritud kaubamérk ei ole vastuolus ithegi kehtetuks tunnistamise
pOhjusega.
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17.

18.

19.

20.

Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada
Euroopa Kohtule jdrgmise eelotsuse kiisimuse:

»Kas keeldumise pohjust, mis on sitestatud [direktiivi] artikli 3 16ike 1
punktis b ja/voi punktis c, tuleb kohaldada ka sdnamérgile, mis koosneb
kdrvuti paigutatud kirjeldavast sdnakombinatsioonist ja tdhekombinat-
sioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tdhekombi-
natsiooni sonakombinatsiooni lithendina, kuna see on moodustatud sona-
kombinatsiooni iga sona algustdhtedest, ja seetottu voib kaubamaérki ter-
vikuna mdista kui iiksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate téhiste voi
lithendite kombinatsiooni?”

Menetlus Euroopa Kohtus

Euroopa Kohtu presidendi 26. mai 2011. aasta miirusega liideti need
kaks kohtuasja menetluse ja kohtuotsuse huvides.

Eelotsuse kiisimuste analiiiis
Sissejuhatavad mdrkused

Kuna direktiivi artikli 3 16ike 1 punktides b ja ¢ nimetatud keeldumise voi
kehtetuks tunnistamise pohjused on identsed noukogu 20. detsembri
1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta (EUT
1994, L 11, 1k 1; ELT erivdljaanne 17/01, 1k 146) (asendatud ndukogu
26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009 iihenduse kauba-
mérgi kohta (ELT L 78, 1k 1)) artikli 7 16ike 1 punktidega b ja c, siis on
neid méiruseid kasitlev Euroopa Kohtu praktika kohaldatav pdhikohtuas-
jades vaidluse all olevatele direktiivi sétetele.

Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus viitas — kumulatiivselt voi alterna-
tiivselt — direktiivi artikli 3 15ike 1 punktides b ja c esitatud kahele regist-
reerimisest keeldumise vGi kehtetuks tunnistamise pohjusele, siis tuleb
kdigepealt meenutada, et kuigi direktiivi artikli 3 1dikes 1 nimetatud iga
registreerimisest keeldumise pdhjus on teistest sdltumatu ja nduab eraldi
uurimist, on nimetatud digusnormi punktides b ja c sitestatud keeldumis-
poOhjuste kohaldamise alad siiski ilmselgelt kattuvad (vt selle kohta
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12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN
Nederland, EKL 2004, 1k I-1619, punkt 85).

Tahisel, mis direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti ¢ tdhenduses kirjeldab re-
gistreerimistaotlusega hdlmatud kaupade voi teenuste omadusi, puudub
direktiivi asjaomase 1dike 1 punkti b mottes samade kaupade voi teenuste
suhtes kindlasti eristusvdime (vt eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke
KPN Nederland, punkt 86, ja 10. mértsi 2011. aasta otsus kohtuasjas
C-51/10 P: Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2011, Ik I-1541, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).

Konealuste keeldumispdhjuste tdlgendamisel tuleb ldhtuda nendest
igaiihe aluseks olevatest iildistest huvidest. Iga keeldumispdhjuse hinda-
misel arvesse voetud iildine huvi voib viéljendada vdi isegi peab viljen-
dama asjaomasest keeldumispdhjusest olenevaid kaalutlusi (vt 29. aprilli
2004. aasta otsus liidetud kohtuasjas C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k I1-5089, punktid 45 ja 46,
ning 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k I-8317, punkt 25).

Euroopa Kohus on otsustanud, et selle kontrollimisel, kas mitme osa kom-
binatsioonist koosnev viljend on kirjeldav, voib osaliselt hinnata iga osa
eraldi, kuid igal juhul tuleb seda kontrollida ka seoses tervikuga, mille
asjaomased osad moodustavad (vt selle kohta 19. aprilli 2007. aasta otsus
kohtuasjas C-273/05 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Celltech R&D,

EKL 2007, 1k [-2883, punktid 76 ja 79 ja seal viidatud kohtupraktika).

Neid maérkusi tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtu kiisimust uurides ar-
vesse votta.

Péhikohtuasjas kdsitletavad sonakombinatsioonid

Mis puutub pohikohtuasjas késitletavate kaubamérkide kahesse peami-
sesse sonakombinatsiooni, nimelt ,,Multi Markets Fund” ja ,,Der Natur-
Aktien-Index”, siis médrgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et neist esi-
mene tdhistab mitmel finantsturul tegutsevat fondi ja teine 6koloogilise
suunitlusega driiihingute aktsiate borsiindeksit.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Riigisisese kohtu sonul tuleb neid sonakombinatsioone késitada nii, et
need kirjeldavad direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti ¢ tdhenduses asjaomaste
pakutavate finantsteenuste omadusi, kuna nimetatud sGnakombinatsioo-
nid téhistavad kaubanduses teatavat teenuseliiki ning nende teenuste tea-
tavaid omadusi.

Pohikohtuasjas kdsitletavad tihekombinatsioonid

Pdohikohtuasjas kisitletavate tdhekombinatsioonide kohta mérgib riigisi-
sene kohus, et iseseisvalt ei ole tdhised ,,MMF” ja ,,NAI” direktiivi artikli
3 Idike 1 punkti ¢ tdhenduses kirjeldavad.

Konealused tdhekombinatsioonid kui sellised ei tdhista asjaomaste tee-
nuste mis tahes omadust direktiivi kdnealuse sétte tdhenduses.

Kasitletavate kaubamdrkide terviklik hindamine

Eeltoodu pohjal soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus asjaomaste kiisi-
mustega teada, kas direktiivi artikli 3 16ike 1 punktides b ja/vdi c ette nih-
tud keeldumispdhjused on kohaldatavad sonamaérgile, mis koosneb kor-
vuti paigutatud kirjeldavast sonakombinatsioonist ja tdhekombinatsioo-
nist, mis iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud sdnakombinat-
siooni iga sOna algustdhtedest.

Selles osas tuleb mérkida, et direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti b eesméirk
on hoida &ra eristusvoimeta kaubamaérkide registreerimine, kuna ainult
eristusvoime on see, mis voimaldab kaubamaérkidel tdita nende peamist
iilesannet, milleks on tagada tarbijale vai Idppkasutajale kaubamairgiga ta-
histatud kauba voi teenuse paritolu, voimaldades neil voimaliku segiaja-
miseta eristada seda kaupa voi teenust muu péritoluga kaubast voi teenu-
sest (vt 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL
2002, 1k I-5475, punkt 30, ja eespool viidatud kohtuotsus SAT.1 vs. Sise-
turu Uhtlustamise Amet, punkt 23).

Mis puutub direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti c, siis on selle sitte aluseks
olev iildine huvi tagada, et registreerimistaotlusega hdlmatud kaupade voi
teenuste iiht vdi mitut omadust kirjeldavad tdhised oleksid kdigi neid
kaupu ja teenuseid pakkuvate majandustegevuses osalejate poolt vabalt
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kasutatavad (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydaw-
nicza Technopol vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 37 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Kéesoleval juhul tuleb mérkida, et pohikohtuasjas késitletavad kolm suur-
téhte, nimelt ,, MMF” ning ,,NAI” vastavad mdlemal juhul nendega {ihen-
datud sonakombinatsiooni algustihtedele. Seega tuleb sonakombinat-
siooni ja tihekombinatsiooni mdlemal juhul mdista nii, et need selgitavad
teineteist vastastikku ja r6hutavad nendevahelist seost. Niisiis on kumbki
tadhekombinatsioon mdeldud vélja selleks, et avalikkus suudaks sonakom-
binatsiooni tajuda, muutes selle kasutamise ning meeldejdtmise lihtsa-
maks.

Selles osas ei ole oluline, kas tdhekombinatsioon eelneb vdi jargneb so-
nakombinatsioonile.

Mis puutub kombinatsiooni ,,NAI — Der Natur-Aktien-Index”, siis tuleb
markida ka seda, et tihekombinatsioonile ,,NAI” jargneb mottekriips, mis
tthendab tihekombinatsiooni sGnakombinatsiooniga. Asjaomane mdtte-
kriips tugevdab tervikmuljet, et tegemist on lihtsalt sellele jirgneva sona-
kombinatsiooni lithendiga, nagu néhtub eelotsusetaotlusest. Nagu riigi-
sisene kohus margib, ei sea seda hinnangut kahtluse alla ka asjaolu, et
tdhekombinatsioon ,,NAI” ei sisalda sellele jirgneva sonakombinatsiooni
madrava artikli ,,Der” algustdhte, kuna artikkel ,,Der” on nende nimi-
sonade teisejarguline element, mille algustihti kdnealuses tdhekombi-
natsioonis korratakse.

Peale selle ei voimalda tikski tdiendav asjaolu jareldada, et sdnakombinat-
siooni ja tdhekombinatsiooni kdrvuti paigutamine oleks ebatavaline voi
omandanud iseseisva tdhenduse, mis selle kohaselt, kuidas asjaomane
avalikkus seda tajub, eristab asjaomaseid teenuseid muu kaubandusliku
péritoluga teenustest (vt selle kohta 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas
C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 69).

Vastupidi, tdhekombinatsiooni kui lithendi lihtne ithendamine sénatihen-
diga, ilma et loodaks ebaharilikke variatsioone, moodustab viljendi, mis
koosneb iiksnes méarkidest voi tdhistest, mis voivad kaubanduses tdhistada



Absoluutsed keeldumisalused

37.

38.

39.

40.

asjaomaste kaupade vdi teenuste omadusi (vt selle kohta eespool viidatud
kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 98).

Kui asjaomane avalikkus tajub pohikohtuasjas kisitletavaid tdhekombi-
natsioone kui sonakombinatsioonide liihendeid, mille korvale need on
paigutatud, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus viidab, siis ei saa as-
jaomased tdhekombinatsioonid olla midagi rohkemat kui kaubamérgi
kdigi osade summa, seda isegi siis, kui asjaomastel tdhekombinatsiooni-
del kui sellistel on eristusvdime.

Vastupidi, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 56 maérkis, on séna-
kombinatsioonis sisalduvate sonade algustdhtedest koosneval tihekombi-
natsioonil sonakombinatsioonis vaid tdiendav positsioon. Nagu eelotsuse-
taotluse esitanud kohus véidab, voivad moélemad tdhekombinatsioonid,
mis iseseisvalt ei ole kiill kirjeldavad, muutuda kirjeldavaks asjaomases
kaubamaérgis, kus need on kombineeritud peamise viljendiga, mis ise on
kirjeldav, kusjuures tdhekombinatsiooni tajutaks kui peamise véljendi lii-
hendit.

Sellest tuleneb, et kui asjaomane avalikkus tajub pdhikohtuasjas késitle-
tavaid kaubamirke tervikuna nii, et need annavad teavet nendega tihista-
tavate finantsteenuste omaduste kohta, siis tuleb neid kaubamairke pidada
direktiivi artikli 3 16ike 1 punkti c tdhenduses kirjeldavaks ning seetdttu
puudub neil kindlasti voime asjaomaseid teenuseid direktiivi artikli 3
16ike 1 punkti b tdhenduses eristada (vt selle kohta eespool viidatud
kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).

Esitatud kiisimustele tuleb seega vastata, et direktiivi artikli 3 16ike 1
punkte b ja c tuleb tdlgendada nii, et need on kohaldatavad sGnamairgi
suhtes, mis koosneb korvuti paigutatud kirjeldavast sonakombinatsioonist
ja tdhekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus ta-
jub tdhekombinatsiooni sdonakombinatsiooni lithendina, kuna see on moo-
dustatud sdnakombinatsiooni iga sOna algustidhtedest, ja seetSttu voib as-
jaomast kaubamaérki tervikuna mdista kui kirjeldavate téhiste voi lithen-
dite kombinatsiooni, millel seetdttu puudub eristusvéime.
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Kohtukulud

Kuna pdhikohtuasja poolte jaoks on kéiesolev menetlus eelotsusetaotluse
esitanud kohtus pooleli oleva asja iiks staadium, otsustab kohtukulude
jaotuse riigisisene kohus. Euroopa Kohtule mérkuste esitamisega seotud
kulusid, vilja arvatud poolte kohtukulud, ei hiivitata.

Esitatud pohjendustest ldhtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi
2008/95/EU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide iiht-
lustamise kohta artikli 3 16ike 1 punkte b ja ¢ tuleb télgendada nii, et
need on kohaldatavad sonamiirgi suhtes, mis koosneb korvuti paigu-
tatud Kirjeldavast sonakombinatsioonist ja tihekombinatsioonist,
mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tihekombinat-
siooni sonakombinatsiooni lithendina, kuna see on moodustatud so6-
nakombinatsiooni iga sona algustiihtedest, ja seetottu voib asjaomast
kaubamiirki tervikuna méista kui kirjeldavate tihiste voi lithendite
kombinatsiooni, millel seetottu puudub eristusvoime.

Allkirjad
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KOHTUJURISTI ETTEPANEK
NIILO JAASKINEN
esitatud 26. jaanuaril 2012

Liidetud kohtuasjad C-90/11 ja C-91/11

Alfred Strigl
versus
Deutsches Patent- und Markenamt
ja
Securvita - Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungs-
konzepte mbH
versus
Oko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(eelotsusetaotlused, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa))

Kaubamirgid — Direktiiv 2008/95/EU — Artikli 3 1dike 1 punktides b ja c
sétestatud kaubamirgi registreerimisest keeldumise voi kaubamargi kehtetuks
tunnistamise pdhjused — Miirus (EU) nr 207/2009 — Artikli 7 1ike 1
punktides b ja c sétestatud absoluutsed keeldumispdhjused — Sdnamaérk, mis
koosneb kirjeldavast sonakombinatsioonist ja téhekombinatsioonist, mis
iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud kirjeldava
sonakombinatsiooni sdnade algustihtedest — Kirjeldavus — Eristusvoime —
Hindamiskriteeriumid — Vaba kasutatavuse ndue — Kaubamargi
eristamisiilesanne

I.  Sissejuhatus

1. Bundespatentgerichti (Saksamaa foderaalne patendikohus) esitatud kaks
eelotsusetaotlust puudutavad Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. ok-
toobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamiirke kisitlevate liikmes-
riikide digusaktide iihtlustamise kohta! artikli 3 16ike 1 punktide b ja ¢
tolgendamist.

20 Algkeel: prantsuse.
2IELT L 299, 1k 25.
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2. Pohikohtuasjas vaidluse all olevad sdonamaérgid koosnevad mitmest osast.
Need kaubamairgid, milleks on Multi Markets Fund MMF ja NAI — Der
Natur-Aktien-Index, koosnevad molemad kirjeldavast sdnakombinatsioo-
nist, millele eelneb voi jargneb tdhekombinatsioon (lithend), mis iseene-
sest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud asjaomase sdnakombinatsiooni
sonade algustdhtedest.

3. Neis kohtuasjades soovitakse, et Euroopa Kohtus tdiendaks oma praktikat
kaubamirkide valdkonnas ja tdpsemalt palutakse mairatleda direktiivi
2008/95 artikli 3 16ike 1 punktides b ja ¢ nimetatud kahe pohjuse, st kau-
bamaérgi registreerimisest keeldumise voi kaubamairgi kehtetuks tunnista-
mise pohjuste ulatus, mis tihelt poolt tulenevad eristusvoime puudumisest
ja teiselt poolt asjaolust, et kaubamérk koosneb ainult sellistest kirjelda-
vatest markidest voi tdhistest, mis tdhistavad kaubanduses kauba voi tee-
nuse omadusi.

4. Kui kaalutakse tihelt poolt kaubamaérgi taotleja voi omaniku huvide kaitset
ja teiselt poolt lildiste huvidega arvestamise vajadust, siis tekitab see alati
hulga kiisimusi. Konealused {ildised huvid seisnevad eelkdige selles, et
digustamatult ei piirataks kirjeldavate téhiste vaba kasutamist (vaba kasu-
tatavuse ndue) ja et asjaomase kauba v3i teenuse tarbijal voi 16ppkasutajal
oleks voimalik eristada seda muudest teistsuguse péaritoluga kaupadest voi
teenustest (eristamisiilesanne). Bundespatentgerichti esitatud kiisimus-
tega soovitakse sisuliselt kindlaks méérata, millistest teguritest tuleb
nende kaubamérgidiguses valitsevate kahte liiki eesmirkide omavaheliste
seoste tapsustamisel 1dhtuda.

I.  Oiguslik raamistik

A. Liidu oigus

5. Direktiivi 2008/952* artikli 3 ,, Keeldumise vdi tiihiseks tunnistamise pdh-
jused” ldige 1 sétestab:

22 Selles osas tuleb mirkida, et direktiivi 2008/95 artikli 3 18ike 1 punktide b ja c sdnastus vastab
ndukogu 26. veebruari 2009. aasta midruse (EU) nr 207/2009 {ihenduse kaubamirgi kohta (ELT
L 78, 1k 1) artikli 7 15ike 1 punktide b ja ¢ sdnastusele.
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I11.

»1. ,Jdrgmisi ei registreerita kaubamaérgina ja kui nad on registreeritud,
vOib need tiithiseks tunnistada:

[...]
b) kaubamaérke, millel puudub eristusvoime;

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest mérkidest voi tdhistest,
mis tdhistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vdartust,
geograafilist péritolu vdi kaupade tootmise vdi teenuste pakkumise
aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;

[...]1”

Siseriiklik oigus

Direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktide b ja c sétetele vastavad sisu-
liselt kaubamirkide ja teiste tdhiste kaitse seaduse (Gesetz iiber den

Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, edaspidi ,,MarkenG”) §
8 1oike 2 punktid 1 ja 2. Need on sonastatud jargmiselt:

,»2..Kaubamairgina ei registreerita mérke,

1) mis ei ole kaupade voi teenuste osas teistest kaubamérkidest eristata-
vad,

2) mis koosnevad ainult sellistest méarkidest voi tdhistest, mis tdhistavad
kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, vadrtust, geograafilist
paritolu vai kaupade tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid
kauba voi teenuse omadusi [...].”

Pohikohtuasjad, eelotsuse kiisimused ja Euroopa Kohtu menetlus
Kohtuasi Strigl (C-90/11)

A. Strigl esitas 2008. aastal Deutsches Patent- und Markenamtile (Saksa-
maa patendi- ja kaubamirkide amet) taotluse registreerida sdnamérk
Multi Markets Fund MMF teenustele 15. juuni 1957. aasta markide re-
gistreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti 1dbi vaadatud ja parandatud kujul, edas-
pidi ,,Nizza kokkulepe”) klassis 36.
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10.

11.

12.
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Asjaomaseid teenuseid on kirjeldatud jargmiselt: ,kindlustus (ndusta-
mine, kindlustuslepingute miiiik ja vahendus); ndustamine kindlustuskii-
simustes; finantstegevus (rahandus- ja krediidiasutuste teenused, finants-
ndustamine, investeeringud, usaldushoiuteenused, finantskiisimused);
kinnisvaratehingud (kinnisvara haldamine, kinnisvaravahendus); varaline
ja finantsndustamine”.

Deutsches Patent- und Markenamt jéttis 23. mail 2008 ja 11. septembril
2008 tehtud kahe otsusega MarkenG § 8 15ike 2 punktide 1 ja 2 alusel
taotluse rahuldamata. Ta asus selles osas sisuliselt arvamusele, et véljend
,,Multi Markets Fund” tdhistab fondi, kes investeerib mitmel turul. Samuti
pidas ta voimalikuks, et avalikkus moistab tdhekombinatsiooni ,,MMF”
kui tdhise kolme esimese sonalise osa ilmset lithendit, sest see lithend
paikneb vahetult nende kolme osa jérel ja koosneb vastavalt nende esi-
mestest tahtedest.

Deutsches Patent- und Markenamt jireldas sellest, et tervikuna ei ldhe
téhis kaugemale selle liksikute osade summast. Ta modnab, et tdhekom-
binatsioonile ,, MMF” on voimalik omistada erinevaid tdhendusi, kui seda
vaadelda eraldi vOetuna, kuid asus siiski seisukohale, et need valikuvoi-
malused vihenevad oluliselt, kui votta arvesse selle kaubamérgi muud
osad ja teenused, mille jaoks kaubamaérki taotletakse.

A. Strigl esitas Bundespatentgerichtile kaebuse, milles ta palus tiihistada
Deutsches Patent- und Markenamti otsused konealuse sonamérgi regist-
reerimisest keeldumise kohta. Ta leidis, et sellel sdnamaérgil on mitu ta-
hendust. Tema arvates piisab asjaolust, et osa ,, MMF” vdib vastata tervele
reale lithenditele, et jétta korvale oletus, et seda tdhist vGidakse kasutada
kirjeldavalt.

Leides, et menetluses oleva vaidluse lahendus soltub direktiivi 2008/95
tolgendamisest, otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esi-
tada Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:

,,Kas kaubamargi registreerimisest keeldumise pohjusi, mis on sdtestatud
direktiivi [2008/95] artikli 3 16ike 1 punktis b ja/voi punktis c, tuleb ko-
haldada ka sdnamdrgile, mis koosneb kirjeldavast sdnakombinatsioonist
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13.

14.

15.

16.

ja mittekirjeldavast tdhekombinatsioonist, kui avalikkus tajub tdhekombi-
natsiooni kirjeldavate sdnade lithendina, kuna see on moodustatud kirjel-
davate sOnade algustdhtedest, ja seetdttu voib kaubamirki tervikuna
mdista kui liksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tihiste voi lithen-
dite kombinatsiooni?”

Securvita kohtuasi (C-91/11)

Deutsches Patent- und Markenamt registreeris 2001. aastal driiihingu
Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskon-
zepte mbH (edaspidi ,,Securvita”) nimele sonaméirgi NAI — Der Na-
tur- Aktien-Index jargmistele teenustele Nizza kokkuleppe klassis 36:
,kindlustus; finantstegevus; finantskiisimused; kinnisvaratehingud”.

Oko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (edaspidi ,,Oko-Invest”) taotles
2007. aastal nimetatud kaubamargi kehtetuks tunnistamist, véites, et tihe-
kombinatsiooni ,,NAI” kasutatakse rahandusvaldkonnas sonakombinat-
siooni ,,Natur- Aktien-Index” lithendina. Oko-Invest mérkis, et kuna ko-
nealune sonakombinatsioon, mis asetseb vahetult tdhekombinatsiooni
»INAI” jérel, kujutab endast kirjeldavat tdhist, siis tuleb seda tdhekombi-
natsiooni, mis on lihtsalt konealuse sonakombinatsiooni lithend, pidada
samuti kirjeldavaks tihiseks.

Deutsches Patent- und Markenamt rahuldas 28. mai 2008. aasta otsusega
Oko-Investi taotluse ja tunnistas kehtetuks nimetatud kaubamérgi, pdh-
jendades seda vastuoluga MarkenG § 8 16ike 2 punktis 1 sdtestatud keel-
dumispdhjusega. Ta leidis, et vaadeldes konealust kaubamarki tervikuna,
piirdub see iiksnes kirjeldavate tdhiste kombinatsiooniga, millele eelneb
lithend, st tihekombinatsioon ,,NAI”, mida avalikkus tajub lithendina.

Securvita esitas selle otsuse peale Bundespatentgerichtile kaebuse, milles
ta vaitis, et konealust kaubamérki ei saa vaidlustada iihegi keeldumispoh-
juse alusel. Ta viitas eelkdige asjaolule, et Siseturu Uhtlustamise Ameti
(kaubamirgid ja to60stusdisainilahendused) (edaspidi ,,iihtlustamisamet™)
neljas apellatsioonikoda rahuldas 15. oktoobri 2009. aasta otsusega (asi R
1630/2008-4) tema esitatud taotluse registreerida iihenduse kaubamérk
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17.

18.

19.

20.

Iv.
A.
1.
21.

NAI — Der Natur- Aktien-Index, ning tunnistas, et konealune kaubamérk
on moodustatud eristusvdimelisest, mittekirjeldavast téhisest.??

Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ning esi-
tada Euroopa Kohtule jargmise eelotsuse kiisimuse:

»Kas kaubamérgi registreerimisest keeldumise pohjusi, mis on sitestatud
direktiivi [2008/95] artikli 3 16ike 1 punktis b ja/voi punktis c, tuleb ko-
haldada ka sdnamérgile, mis koosneb kirjeldavast sdnakombinatsioonist
ja tdhekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus ta-
jub tdhekombinatsiooni kirjeldavate sdnade lithendina, kuna see on moo-
dustatud sonade algustihtedest, ja seetdttu voib kaubamairki tervikuna
moista kui liksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tihiste voi lithen-
dite kombinatsiooni?”’

Bundespatentgerichti eelotsusetaotlused registreeriti Euroopa Kohtu
kantseleis 25. veebruaril 2011.

Euroopa Kohtu presidendi 26. mai 2011. aasta méiérusega liideti kohtuas-
jad C-90/11 ja C-91/11 menetlemiseks ja kohtuotsuse tegemiseks.

Kirjalikud mérkused esitasid pohikohtuasja osaline Securvita, Itaalia ja
Poola valitsused ja Euroopa Komisjon. Ukski pool ei taotlenud kohtuis-
tungi pidamist.

Analiiiis
Uldised mdirkused
Sissejuhatavad mirkused

Koigepealt tuleb mérkida, et direktiivi 2008/95 sitted sarnanevad méiéruse

23 Securvita esitas iihtlustamisametile lisaks ka taotluse registreerida iihenduse kaubamirgina
téhis Natur- Aktien-Index (ilma liihendita ,,NAI”). Kontrollija jattis 14. veebruaril 2007
kdnealuse kaubamérgi registreerimistaotluse rahuldamata. Neljas apellatsioonikoda jéttis selle
otsuse peale esitatud kaebuse 26. mail 2008 (asi R 525/2007-4) rahuldamata. Omakorda selle
otsuse peale esitatud kaebuse tunnistas Euroopa Uhenduste Esimese Astme Kohus 30. juuni
2009. aasta midrusega T-285/08: Securvita vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (Natur-Aktien-
Index) (EKL 2009, 1k I11-2171) ilmselgelt vastuvdetamatuks.
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22.

23.

24.

nr 207/2009 sétetele. Nagu olen juba mérkinud, on kdesoleval juhul di-
rektiivis 2008/95 sétestatud kaubamairgi registreerimisest keeldumise voi
kehtetuks tunnistamise pohjused, mille tdlgendamist eelotsusetaotluse
esitanud kohus palub, identsed nimetatud méadruse artikli 7 16ike 1 punk-
tides b ja c sétestatud absoluutsete keeldumispdhjustega. Kdnealuse ident-
suse tottu soovin viidata ka Euroopa Kohtu praktikale, mis puudutab méaa-
ruse nr 207/2009 artikli 7 15ike 1 punkte b ja c.?*

Eelotsuse kiisimustele vastamiseks ei ole vaja eristada neis kahes pohi-
kohtuasjas esitatud kiisimusi, kuna riigisisese kohtu piistitatud diguskiisi-
mus on sisuliselt sama. Ténu sellele, et kohtuasjas Securvita esitatud kii-
simuse esimesele osale on lisatud véljend ,,eraldi vdetuna”,? tundub selles
kohtuasjas esitatud kiisimus tdpsem, kuigi sisuliselt sarnane kohtuasjas
Strigl esitatud eelotsuse kiisimusega. Sel pohjusel ldhtun kiesolevas ette-
panekus Securvita kohtuasjas esitatud kiisimuse sonastusest.

Kaésitletavate kohtuasjade raames soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus
sisuliselt teada, kuidas tuleb direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktis b
ja/voi punktis ¢ sétestatud kaubamairgi registreerimisest keeldumise voi
kehtetuks tunnistamise pohjuste alusel hinnata kaubamaérki, mis koosneb
tihelt poolt kirjeldavast sonakombinatsioonist ja teiselt poolt tihekombi-
natsioonist, mis vastab asjaomase sdnakombinatsiooni sdnade algustihte-
dele ja mida iseenesest saab pidada mittekirjeldavaks.

Mittekaitstav osa

Arvestades seda, et vaidlusalused kaubamirgid koosnevad nii kirjelda-
vatest osadest kui ka osadest, mis iseenesest ei ole kirjeldavad, tuleb tom-
mata paralleel méirusega nr 207/2009 loodud siisteemiga. Uhtlustamis-
amet vOib nimetatud maaruse artikli 37 15ike 2 alusel tegelikult nouda
kaubamaérgi registreerimise tingimusena, et taotleja loobuks ainudigusest

24 Samas tuleb tipsustada, et kdnealune kohtupraktika puudutab enamasti ndukogu 21. detsembri
1988. aasta esimest direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide
{ihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 92) ja ndukogu 20.
detsembri 1993. aasta méidrust (EU) nr 40/94 {ihenduse kaubamérgi kohta (EUT 1994 L 11, Ik
1; ELT erivéljaanne 17/01, lk 146), mis on asendatud vastavalt direktiiviga 2008/95 ja
méadrusega nr 207/2009.

25 Saksakeelses versioonis isoliert betrachtet.
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kaubamairgi mone osa suhtes, millel puudub eristusvéime, juhul kui selle
koostisosa sisaldumine kaubamérgis voib tekitada kahtlusi kaubamérgiga
pakutava kaitse ulatuse suhtes (mittekaitstav osa).?®

25. Mairuse nr 207/2009 sonastusest ilmneb siiski, et tihtlustamisametile an-
tud voimalus nduda kaubamargi taotlejalt mittekaitstava osa médaramist ei
tadhenda mingil moel seda, et see vOiks mojutada kiisimust, kas iiht tdhist
saab registreerida voi mitte. Uldiselt keeldutakse sellise kaubamérgi re-
gistreerimisest, mis koosneb mitmest osast, millest moni on kirjeldav voi
mitteeristatav, iiksnes juhul, kui see ei ole tervikuna eristusvdimeline.?’

26. Kuigi mittekaitstavad osad vdivad kaubamirkide vastandumise korral
mojutada hinnangut kaubamirgi pakutava kaitse ulatusele, ei tundu, et
ithtlustamisamet kasutab kdnealust, médédrusega nr 207/2009 antud vdima-
lust. Tundub vastupidi, et tihtlustamisamet kohaldab pdhimotet, et mit-
mest osast koosnevates tihistes ei saa kaitse ese olla vaid iiks neist osa-
dest.?®

3. Kaubamairgi registreerimisest keeldumise voi kehtetuks tunnistamise alu-
seks olevad iildised huvid

27. Direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktides b ja c sétestatud kaubamargi
registreerimisest keeldumise voi kaubamargi kehtetuks tunnistamise poh-
juste hindamisel tuleb votta nduetekohaselt arvesse nende pdhjuste ees-
marke ja nende aluseks olevaid iildisi huve. Seepérast tundub, et on vaja
esitada selle kohta moni mérkus.

26 Direktiiv 2008/95 ei siitesta mittekaitstava osa vdimalust. Kuna menetluskiisimusi nimetatud
direktiiviga ette ndhtud ihtlustamine ei puudutanud, siis vdivad liikmesriikide digusaktides
sellised instituudid sellegipoolest esineda. Seega ei saa ma kdrvale jétta voimalust, et teatavate
litkkmesriikide diguskorras esinev mittekaitstava osa voimalus voib vaidlusaluste kaubamarkide
hindamisele mdju avaldada.

27 Vt ,,Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System”, Max Planck
Institute for Intellectual Property and Competition Law, Miinchen, 2011, mis on kéttesaadav
veebilehel http://ec.europa.eu/internal market/indprop/docs/tm/20110308 _allensbach-
study_en.pdf.

28 Vt selle kohta kohtujurist Mengozzi ettepanek kohtuasjas C-48/09 P: Lego Juris vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, milles otsus tehti 14. septembril 2010 (EKL 2010, Ik 1-8403, ettepaneku
punkt 73).
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28. Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale tuleb direktiivi 2008/95 artiklis
3 ja médruse nr 207/2009 artiklis 7 sdtestatud kaubamaérgi registreerimi-
sest keeldumise voi kaubamirgi kehtetuks tunnistamise erinevaid pShju-
seid tdlgendada, arvestades neid tildisi huve, millel igaiiks neist pohineb.?

29. Esiteks tuleb direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktis c sétestatud kau-
bamaérgi registreerimisest keeldumise voi kaubamairgi kehtetuks tunnista-
mise pohjuste eesmérgi osas mérkida, et selle séttega piiiitakse tagada iil-
dise huvi eesmaérki, mis nduab, et kaupade ja teenuste, mille jaoks regist-
reerimist on taotletud, omadusi kirjeldavad mirgid ja tdhised oleksid kdi-
gile vabalt kasutatavad.*

30. Direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktis c sdtestatud kaubamérgi regist-
reerimisest keeldumise voi kaubamérgi kehtetuks tunnistamise pohjuste
aluseks olev mote viljendub seega vajaduses tagada teatud tdhiste vaba
kasutatavus ja kindlustada seeldbi, et asjaomaseid tahiseid saaksid vabalt
kasutada kdik asjaomases drivaldkonnas tegutsevad ettevotjad.’' Niisiis
on asjakohane Saksa digusest parinev pohimdte (Freihaltebediirfnis) selle
registreerimisest keeldumise voi kehtetuks tunnistamise pohjuse tdlgen-
damise oluline tegur.*

29 Vt selles kohta médruse nr 207/2009 artiklis 7 sitestatud kaubamirgi registreerimisest keel-
dumise pdhjuste tdlgendamise osas 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-273/05 P: Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. Celltech (EKL 2007, Ik 1-2883, punkt 74) ja 15. septembri 2005. aasta
otsus kohtuasjas C-37/03 P: BioID vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2005, 1k I-7975, punkt
59 ja seal viidatud kohtupraktika). Vt direktiivi 2008/95 artiklis 3 sdtestatud kaubamérgi regist-
reerimisest keeldumise vdi kaubamirgi kehtetuks tunnistamise pdhjuste kohta 12. veebruari
2004. aasta otsus kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie (EKL 2004, 1k I-1699, punkt 34 ja
seal viidatud kohtupraktika).

30Vt selle kohta eelkdige 10. mirtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-51/10 P: Agencja
Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2011, 1k I-1541, punkt 75 ja seal
viidatud kohtupraktika), eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie (punkt 35 ja seal
viidatud kohtupraktika) ja 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. Wrigley (EKL 2003, lk 1-12447, punkt 31 ja seal viidatud
kohtupraktika).

31'Vt Saksa doktriini tunnuste kohta eelkdige Frisch, A., Das Freihaltebediirfnis im Markenrecht,
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.

32 Kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer on juba pdhjalikult uurinud vaba kasutatavuse ndude ulatust
japéritolu Saksa diguses (ettepanek kohtuasjas C-102/07: adidas ja adidas Benelux, milles otsus
tehti 10. aprillil 2008 (EKL 2008, lk 1-2439, ettepaneku punktid 33 jj), mistdttu vdin piirduda
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31. Nimetatud vaba kasutatavuse ndoudest tuleneb, et direktiivi 2008/95 artikli
3 16ike 1 punktis c sdtestatud kaubamaérgi registreerimisest keeldumise voi
kaubamaérgi kehtetuks tunnistamise pShjus peab seega takistama nimeta-
tud eesmirgiga holmatud kirjeldavate mérkide voi tihiste kasutamise ai-
nuodiguse andmist ainult ithele ettevotjale pohjusel, et need on kaubamér-
gina registreeritud.’®> Samas rdhutas Euroopa Kohus erinevalt Saksa dokt-
riinist, et direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktis c sétestatud keeldu-
mise vOi kehtetuks tunnistamise pdhjuse kohaldamine ei soltu konkreetse,
tegeliku voi tosise vaba kasutatavuse noude olemasolust ning seega ei ole
oluline teada nende konkurentide arvu, kellel on vo1 voib tekkida huvi
konealust téhist kasutada.>*

32. Teiseks ilmneb Euroopa Kohtu praktikast direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike
1 punktis b sitestatud kaubamargi registreerimisest keeldumise voi kau-
bamairgi kehtetuks tunnistamise pohjuse osas, et asjakohane iildine huvi
on tihedalt seotud kaubamaérgi peamise iilesandega, st eesmérgiga voimal-
dada kaupade vdi teenuste 16pptarbijatel voi -kasutajatel ilma vdimaliku
segiajamiseta eristada kaubamargiga tdhistatud kaupa voi teenust sellest,
millel on teistsugune péritolu.*

mone sissejuhatava markusega, mis voimaldavad paremini modista selle mdiste lilesannet liidu
oiguse kontekstis.

33 Vt selle kohta eelkdige 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-173/04 P: Deutsche SiSi-
Werke vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2006, 1k 1-551, punkt 62 ja seal viidatud
kohtupraktika), eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie (punkt 75) ja 4. mai 1999. aasta
otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999,
1k 1-2779, punkt 25).

3.‘.‘ Vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).

35 Euroopa Kohtu praktikas on seda ideed, mis viitab kaubamirgi eristamisiilesandele,
véljendatud mitmel viisil. Vt eelkdige 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-323/09:
Interflora Inc. ja Interflora British Unit (EKL 2011, lk I-8625, punktid 37-39), 12 juuli
2011. aasta otsus kohtuasjas C-324/09: L’Oréal SA jt vs. eBay International AG jt (EKL 2011,
Ik I-6011, punkt 80), 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EKL 2008, 1k 1-3297, punkt 56 ja seal viidatud kohtupraktika) ja
12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002,
1k I-10273, punkt 51).
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37.

Esitatud eelotsuse kiisimusi hinnates on oluline nimetatud iildisi huve
meeles pidada.

Kaubamdrgi registreerimisest keeldumise voi kaubamdrgi kehtetuks tun-
nistamise pohjuste hindamine

Kaubamérgi kirjeldava olemuse ja eristusvoime seos

Koigepealt soovin rohutada, et direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti-
des b ja c sdtestatud kaubamargi registreerimisest keeldumise voi kauba-
mérgi kehtetuks tunnistamise pdhjused on omavahel tihedalt seotud. Kui
kaubamirgi puhtalt kirjeldav olemus on tuvastatud punkti ¢ alusel, on v3i-
malik kohaldada selle artikli punkti b. Teisisdnu, sdnamairgi eristusvdoime
puudumine tuleneb sellest, et tihis on kirjeldav, mitte vastupidi.*®

Viin oma analiiiisi 14bi seda eeldust silmas pidades. Selles osas tuleb siiski
meenutada, et tdhisel vdib puududa eristusvoime ka muudel pohjustel kui
ta vdimaliku kirjeldava olemuse tottu’’ ja tihise eristusvdime puudumist
ei saa pohjendada iiksnes tihise kirjeldava olemusega, vOtmata arvesse
erinevaid iildisi huve, mis on nende kahe keeldumispdhjuse aluseks.®

Samuti on oluline mérkida, et vastupidi komisjoni kirjalikes mérkustes
esitatud véidetele on vaja teha vahet erinevate direktiivi 2008/95 artikli 3
16ike 1 punktides b ja c sdtestatud kaubamairgi registreerimisest keeldu-
mise vOi kehtetuks tunnistamise pohjuste vahel. Véljakujunenud koh-
tupraktikas on sedastatud, et kuigi nende pohjuste kohaldamise alad tea-
tud maéiral kattuvad, on tegelikult kdik pdhjused teistest sdoltumatud ja
neid tuleb kontrollida eraldi.*

Lisaks tuleb selles osas markida, et Euroopa Kohus on juba otsustanud, et
selle kontrollimisel, kas mitmest sonast voi ihest sdnast ja numbrist koos-
nev kaubamaérk on kirjeldav, voib osaliselt hinnata iga sdna v3i numbrit

36 Vt kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanek kohtuasjas C-104/00 P: DKV vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, milles otsus tehti 19. septembril 2002 (EKL 2002, 1k 1-7561).

37 Vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).

38 V't eespool viidatud kohtuotsus Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (punktid 55-62).
3 Vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(punkt 54 ja seal viidatud kohtupraktika).
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38.
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41.

eraldi, kuid igal juhul tuleb seda kontrollida ka seoses tervikuga, mille
asjaomased osad moodustavad.*’

Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et iildjuhul on selliste kaubamérgi
osade lihtne kombinatsioon, millest igaiiks kirjeldab kauba voi teenuse
omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, ka ise direktiivi 2008/95
artikli 3 16ike 1 punkti ¢ tdhenduses neid omadusi kirjeldav. Samas ei
pruugi selline {ihend olla nimetatud sétte tdhenduses kirjeldav tingimusel,
kui sellest jadb mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis jaib seda moo-
dustavate osade lihtsast kombinatsioonist.*!

Lisaks ei vilista asjaolu, et iihelgi neist koostisosadest eraldi voetuna ei
ole eristusvoimet, voimalust, et nende osade kombinatsioon voiks siiski
olla eristusvdimeline.*?

Pdohikohtuasjas késitletavate sdnamarkidega sarnaste sonamérkide puhul,
mis koosnevad kirjeldavatest sonadest, mis on seotud tdhekombinatsioo-
niga, mis vastab nende sdnade algustéhtedele ning mida voib iseenesest
pidada mittekirjeldavaks, tekib kiisimus, kas kirjeldavale tdhekombinat-
sioonile niisuguse lithendi lisamisega, mis iseenesest ei ole kirjeldav, voib
kaasneda see, et need kaubamaérgi sonalised osad tervikuna muutuvad mit-
tekirjeldavaks, isegi eristusvoimeliseks, mida ndutakse sellise kauba-
margi registreerimiseks.

Teisisonu tuleb pohikohtuasjades iiht ja sama tdhekombinatsiooni samade
kaupade ja teenuste puhul alati hinnata {ihetaoliselt, olenemata sellest, kas
tdhekombinatsioon esitatakse kaubamairgina registreerimiseks eraldi voi
koos teiste kirjeldavate koostisosadega.

40Vt muu hulgas 6. veebruari 2009. aasta mairus kohtuajsas C-17/08 P: MPDV Mikrolab vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2009, 1k I-16, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika).

41 V't eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie (punktid 39 ja 40).

42 Vt selle kohta 13. jaanuari 2011. aasta otsus kohtuasjas C-92/10 P: Media-Saturn-Holding vs.

Siseturu Uhtlustamise Amet (punkt 36), eespool viidatud kohtuotsus Eurohypo vs. Siseturu Uht-

lustamise Amet (punkt 36) ja eespool viidatud kohtuotsus BiolD vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(punkt 29).

60



Absoluutsed keeldumisalused

42.

43.

44,

45.

46.

Selles osas on kasulik tdhele panna, et Euroopa Kohtu arvates ei ole kau-
bamaérgil, mis on direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti c mottes asja-
omaste kaupade voi teenuste omadusi kirjeldav, samade kaupade voi tee-
nuste suhtes mingil juhul eristusvdimet.*

Konealuste koostisosadega seoses tundub, et kdnealuste kaubamérkide
hindamise kdigus on vaja enne nende kaubaméirkide tervikmulje uurimist
anda hinnang nende koostisosadele.

Kaubamirkide koostisosad

Esiteks mirgib eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasja Strigl ja kau-
bamaérgi ,,Multi Markets Fund MMF” osas sisuliselt, et sdnakombinat-
siooni ,,Multi Markets Fund” puhul on tegemist tdhisega, mis kirjeldab
pakutavaid teenuseid, st teenused, mida osutatakse eelkdige seoses iihe
fondiga, mis investeerib erinevatel turgudel. Eelotsusetaotluse esitanud
kohus maérgib ka, et asjaomasel avalikkusel on lihtne moista sonakombi-
natsioonis ,,Multi Markets Fund” esinevaid sonu nii iikshaaval kui ka
ithendis, mille need moodustavad.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus asus tdhekombinatsiooni ,,MMF” osas
seisukohale, et seda tuleb eraldi voetuna pidada tahelihendiks, millele sel-
lisena ei saa kirjeldavat tdhendust omistada. Samas markis ta, et see tihe-
kombinatsioon paikneb vahetult sdnakombinatsiooni ,,Multi Markets
Fund” jarel, millest voib jareldada, et asjaomane avalikkus tajub seda as-
jaomase sdnakombinatsiooni lithendina. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu
arvates tajub tdhist sellisena ka piisavalt informeeritud, mdistlikult téhe-
lepanelik ja arukas keskmine tarbija.

Teiseks tuleb Securvita kohtuasja ja kaubamirgi NAI — Der Na-
tur- Aktien-Index osas maérkida, et moiste ,,Natur-Aktien-Index” kirjel-
dab samaviirselt mdistetega ,,Oko-Aktien” (6ko-aktsiad), ,,Umwel-
taktien” (keskkonnaaktsiad) voi ,,griine Aktien” (rohelised aktsiad) dko-
loogilise suunitlusega ériiihingute aktsiaid ja seega teatud liiki védrtpabe-

4Vt eelkdige 12. veebruar 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland
(EKL 2004, Ik I-1619, punkt 86).
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62

reid. Lisaks kasutatakse tdhist , Natur-Aktien” rahandusvaldkonnas laial-
daselt erinevate kaupade omaduste kirjeldamiseks. Riigisisese kohtu ar-
vates kirjeldab sOnakombinatsioon asjaomase avalikkuse jaoks kauba-
margiga holmatud teenuseid direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti ¢
tdhenduses.

Tahekombinatsiooni ,,NAI” osas, mis méttekriipsuga eelneb sonakombi-
natsioonile ,,Der Natur-Aktien-Index”, mérgib eelotsusetaotluse esitanud
kohus, et see ei kujuta endast tavapérast ja iildmoistetavat lithendit, mida
asjaomane avalikkus voib pidada neid teenuseid kirjeldavaks, mille jaoks
kaubamirk on registreeritud. Jarelikult ei saa asuda seisukohale, et tihe-
kombinatsioon ,,NAI” eraldi voetuna kirjeldab direktiivi 2008/95 artikli 3
16ike 1 punkti ¢ tdhenduses nende teenuste omadust, mille jaoks kauba-
mark on registreeritud.

Kaubamairkide tervikmulje

Meenutan kodigepealt, et kuigi selliseid tdhekombinatsioone, nagu kisitle-
takse pOhikohtuasjas, voib eraldi voetuna pidada eristusvoimelisteks tee-
nuste puhul, mida konealused kaubamargid holmavad, ei saa aga sellest
hoolimata viisi, kuidas asjaomane avalikkus neid tajub, hinnata iiksnes
seoses kaubamairgi erinevate koostisosadega, vaid pohimdtteliselt siiski
kaubamargist jadva tervikmulje pohjal.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus maérgib pdhikohtuasjas késitletavate
kaubamirkide tervikmulje osas, et kolm kdnealust suurtdhte, vastavalt
»~MMF” ja [ NAI”, iihtivad kolme konealuse sdnaga asjaomastest sona-
kombinatsioonidest, st ,,Multi Markets Fund” ja ,,Natur-Aktien-Index”.
Seega voib avalikkus pidada tdhekombinatsiooni kergesti sonakombinat-
siooni lithendiks, mis vastavalt olukorrale sellele kas eelneb vai jargneb.

Kaubamirgi NAI — Der Natur-Aktien-Index iilesehituse kohta tuleb veel
markida, et tihekombinatsioonile ,,NAI” jirgneb mottekriips, mis seob
selle sonakombinatsiooniga. Nagu eelotsusetaotlusest ilmneb, voib seda
mottekriipsu pidada tervikmuljet niivord tugevdavaks, et selle puhul on
tegemist lihtsalt talle jérgneva sonakombinatsiooni lithendiga. Selle kohta
mérgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et sellist jareldust ei sea kahtluse
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51.

52.

53.

alla asjaolu, et lihend ,,NAI” ei sisalda sellele jargnevas sdonakombinat-
sioonis esineva méérava artikli ,,Der” algustihte, kuna artikkel ,,.Der” on
nende nimisonade teisejérguline element, mille algustahti kdnealuses lii-
hendis korratakse.

Selles osas toon lihtsalt korvalmérkusena esile, et mulle ei tundu veenev
tihtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja pdhjendus mérgi NAI — Der
Natur-Aktien-Index iihenduse kaubamérgina registreerimise kohta. Uht-
lustamisamet vdidab, et tdhekombinatsioonil ,,NAI” eraldi vOetuna ei ole
mingit kirjeldavat tdhendust ja sdnakombinatsiooni ,,Der Natur-Aktien-
Index” lisamine ei muuda seda asjaolu mitte mingil moel. Uhtlustamis-
ameti arvates oleks teistsuguse jdrelduse korral voinud selline tdhe-
kombinatsioon muutuda kirjeldavate sonaliste osade lisamisel ,,tagant-
jirele” tervikuna kirjeldavaks.**

Siiski ei ole vilistatud voimalus, et sellised tdhekombinatsioonid eraldi
voetuna voiksid muutuda kirjeldavaks juhul, kui need iseenesest voivad
viidata muudele lithenditele ja kui need eraldi voetuna ei kirjelda asjao-
maste kaubamirkidega hdlmatud kaupu vai teenuseid. Soovin siiski rohu-
tada, et keskmine tarbija tajub kaubamarki tervikuna ega uuri selle eri de-
taile.¥

Uhtlustamisameti otsuses esitatud seisukohas ei arvestatud kaubamérgi
tervikmuljet, mida, nagu ma juba olen vélja toonud, tuleb direktiivi
2008/95 artikli 3 loike 1 punktides b ja c loetletud kaubamaérgi registree-
rimisest keeldumise vdi kehtetuks tunnistamise pdhjuste hindamisel ar-
vesse votta. Kasitletavaid kaupu ja teenuseid kirjeldavast sdnakombinat-
sioonist koosnevate kaubamarkide tervikmuljet ning selles sonakombinat-
sioonis sisalduvate sonade algustdhtedest koosnevat tdhekombinatsiooni
silmas pidades tundub viimati nimetatu nende kaubamirkide domineeriv

4 Vt eelkdige eespool viidatud iihtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 15. oktoobri
2009. aasta otsuse (asi R 1630/2008-4) punktid 12 ja 16.

4Vt eelkdige segiajamise tdendosuse hindamise kohta 2. septembri 2010. aasta otsus kohtuasjas
C-254/09 P: Calvin Klein Trademark Trust vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2010, 1k
1-7989, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika).
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osa olevat. Minu arvates ei suuda tdhekombinatsioon, mis koosneb sona-
kombinatsiooni moodustava kolme sona algustdhtedest, jatta piisavalt eri-
nevat muljet sellest muljest, mis jddb seda kaubamirki moodustavate
koostisosade lihtsast ithendist.

Lisan veel, et tihekombinatsioon, mida asjaomane avalikkus tajub selle
korval oleva sGnakombinatsiooni lithendina, ei suuda iiletada selle kauba-
margi tervikmuljes kodigi osade summat isegi mitte siis, kui sellel tdhe-
kombinatsioonil eraldi véetuna on eristusvdoime. Kaubamirgi iihe osa
eristusvOime, st kOnealuse tihekombinatsiooni eristusvoime, tuleneb
seega kaubamérgi tervikmuljest. Niisiis on niiteks viljamdeldud sona-
margi Two for tea — 24T tervikmulje erinev sellest muljest, mis jadb
24T -st.

Soovin réhutada asjaolu, et kaubamérgi tdhendust tuleb uurida igakiilg-
selt. Kaubamirgi igakiilgne hindamine ei saa sellise kaubaméirgi puhul,
mille osad on iiksteisega tihedalt seotud ja mille kaks osa selgitavad iiks-
teist vastastikku, viia teistsugusele jareldusele kui kaubamaérgi osi eraldi
hinnates.

Pohikohtuasjas kisitletavate kaubamirkide igakiilgse hindamise pohjal
leian, et avalikkus peab lithendit, mis eraldi voetuna ei ole kirjeldav, kir-
jeldavaks tema korval asuva sdnakombinatsiooni tottu, kuna tiksteist vas-
tastikku selgitavad osad on asetatud korvuti. Sellest tuleneb, et sonakom-
binatsioonis sisalduvate sonade algustihtedest koosneval tdhekombinat-
sioonil on sdnakombinatsioonis vaid tdiendav positsioon, millest jareldan,
et sellisest tdhekombinatsioonist koosnev kaubamaérgi osa on sellise kau-
bamirgi tervikmuljes teisejdrguline.*® Kirjeldav sdnakombinatsioon an-
nab kaubamirki tervikuna hinnates sellele kirjeldava tdhenduse.

Hoolimata sellest jareldusest tuleb veel vastata eelotsusetaotluse esitanud
kohtu kiisimusele, mis puudutab direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punk-

4 Vt analoogia alusel eespool viidatud 2. septembri 2010. aasta kohtuotsus Calvin Klein
Trademark Trust vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (punkt 57).
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tides b ja c sétestatud kaubamérgi registreerimisest keeldumise voi kehte-
tuks tunnistamise pdhjuste kohaldamise ala seoses selliste kaubamarki-
dega, nagu kasitletakse pohikohtuasjas.

Direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktides b ja c sétestatud kaubaméirgi
registreerimisest keeldumise voi kehtetuks tunnistamise pohjuste valik

Direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktides b ja c sétestatud kaubaméargi
registreerimisest keeldumise voi kehtetuks tunnistamise pohjuste erista-
misel selliste kaubamairkide puhul, nagu késitletakse pohikohtuasjas, tu-
leb votta arvesse mitte ainult nende tervikmuljet, vaid ka keeldumise voi
kehtetuks tunnistamise pohjuste aluseks olevaid iildisi huve. Seega tuleb
veel kord rohutada esiteks teatud tdhiste vaba kasutatavuse nouet ja tei-
seks kaubamargi eristamisiilesannet, mis peab vdimaldama eristada kau-
bamairgiga holmatud kaupu ja teenuseid teistsuguse paritoluga kaupadest
vdi teenustest.

Sellest vaatevinklist 1dhtudes on niisuguse kaubamérgi registreerimisega
noustumine, mis koosneb ainult sellistest mérkidest voi tdhistest, mis on
kirjeldavad ja mis peavad jddma vabalt kasutatavaks, vastuolus isegi di-
rektiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktis ¢ sitestatud kaubamargi regist-
reerimisest keeldumise voi kehtetuks tunnistamise pdhjuse méttega.

Selleks et tagada vaba kasutatavuse eesmairgi téielik realiseerumine, on
Euroopa Kohus tipsustanud, et ei ole vaja, et direktiivi 2008/95 artikli 3
16ike 1 punktiga c holmatud kaubamirgis sisalduvaid kirjeldavaid mérke
voi tdhiseid registreerimistaotluse esitamise ajal ka tegelikult kasutataks
registreerimistaotluses osutatud kaupade v4i teenuste voi nende omaduste
kirjeldamiseks. Piisab sellest, kui neid mérke ja tdhiseid voib sellisel ees-
mirgil kasutada.*’ Sonalise tihise registreerimisest tuleb kdnealuse direk-
tiivi artikli 3 16ike 1 punkti c alusel seega keelduda, kui vihemalt iiks vai-

malik tihendus tihistab asjaomaste kaupade vdi teenuste omadust.*®

47Vt eelkdige eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (punkt 38 ning seal viidatud kohtupraktika).

48 Vt eelkdige 5. veebruari 2010. aasta miérus kohtuasjas C-80/09 P: Mergel jt vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).
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Sellegipoolest hdlmab direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti ¢ sdnas-
tus kaubamarke, mis koosnevad ainult kirjeldavatest markidest voi téhis-
test. Samas koosnevad pohikohtuasjades vaidlusalused kaubamérgid
tihelt poolt kirjeldavatest osadest (sdonakombinatsioonid) ja teiselt poolt
osadest, mis iseenesest ei ole kirjeldavad (tihekombinatsioonid). Nagu
olen juba mérkinud, tuleneb sellisel juhul niisuguse tdhekombinatsiooni
kirjeldav tihendus, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kaubamérgi igakiilg-
sest hindamisest. Tapsemalt tuleneb nende tdhekombinatsioonide kirjel-
dav olemus sdnakombinatsioonis esinevatest sonadest, mille algustéhte-
dest kdnealused tdhekombinatsioonid koosnevad.

Samas ei esine mingit vajadust tagada iseenesest nende tihekombinat-
sioonide ega ka kaubamirgi kui terviku vaba kasutatavust, sest kuigi see
kaubamirk on kirjeldav, ei koosne see iiksnes kirjeldavatest tahistest voi
mérkidest. Seetottu tuleb nende kaubamairkide hindamisel kohaldada di-
rektiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punktis b sdtestatud eristusvdime tingi-
must.

Nimetatud artikli punkti b alusel peab sellise kaubamargi osade kombi-
natsiooni eristusvdime hindamisel riigisisene kohus vaidlusaluseid kau-
bamirke igakiilgselt hinnates kontrollima, kas viimased suudavad téita
kaubamairgi pdhiiilesannet eristada selle kaubamérgiga hdlmatud kaupu
vOi teenuseid teistsuguse paritoluga kaupadest voi teenustest. Kaesoleval
juhul on kiisimus selles, kas kombinatsioon, mis tekib kaubamérgi kirjel-
davatest osadest ja koostisosast, mis iseenesest ei ole kirjeldav, suudab
kdnealuses kaubamaérgis jatta mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis
jadb seda moodustavate osade lihtsast iihendist.*’

Olukorras, kus sonamérk koosneb kirjeldavast sdnakombinatsioonist ja
tadhekombinatsioonist, mis ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud kirjel-
davate sOnade algustéihtedest, asun igakiilgse hindamise jarel seisukohale,
et tdhekombinatsioon, mis iseenesest ei ole kirjeldav, muutub kisitletava-

4Vt selle kohta 25. veebruari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-408/08 P Lancome vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EKL 2010, Ik 1-1347, punkt 61 ja seal viidatud kohtupraktika).
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65.

tel erilistel asjaoludel kirjeldavaks. Kuna sellistest osadest koosnev kau-
bamaérk ei koosne aga ainuiiksi kirjeldavatest mérkidest voi tihistest di-
rektiivi 2008/95 artikli 3 1oike 1 punkti ¢ tihenduses, tuleb sedalaadi kau-
bamaérgi registreeritavuse hindamisel kohaldada direktiivi 2008/95 artikli
3 16ike 1 punkti b.

Ettepanek

Eeltoodud kaalutlustest 1ahtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata
Bundespatentgerichti kahele eelotsuse kiisimusele jargmiselt.

Sonamaérki, mis koosneb kirjeldavast sdnakombinatsioonist ja tdhekom-
binatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud selles
sonakombinatsioonis esinevate koigi sOnade algustidhtedest ning mida
avalikkus tajub sdnakombinatsiooni lithendina ning mida vdib tervikuna
moista kui liksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tihiste voi lithen-
dite kombinatsiooni, tuleb hinnata Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22.
oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate liik-
mesriikide digusaktide tihtlustamise kohta artikli 3 1dike 1 punktis b si-
testatud kaubamérgi registreerimisest keeldumise voi kaubamargi kehte-
tuks tunnistamise pdhjuste alusel, mitte selle direktiivi artikli 3 16ike 1
punktis ¢ sétestatud kaubamargi registreerimisest keeldumise voi kauba-
margi kehtetuks tunnistamise pohjustest lahtudes, sest selline kaubamérk
ei koosne ainult kirjeldavatest méarkidest voi téhistest.
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ULDKOHTU OTSUS (kaheksas koda)
15. jaanuar 2015%

Uhenduse kaubamérk — Euroopa Uhendust nimetav rahvusvaheline
registreering — Sonaméirk MONACO — Absoluutsed keeldumispohjused —
Kirjeldavus — Eristusvdime puudumine — Méiruse (EU) nr 207/2009 artikli
151 16ige 1 ja artikli 154 16ige 1 — Méaruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1
punktid b ja c ning artikli 7 16ige 2 — Osaline kaitsest keeldumine

Kohtuasjas T-197/13,

Marques de I’Etat de Monaco (MEM), asukoht Monaco (Monaco),
esindaja: advokaat S. Arnaud,

hageja,
versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendu-
sed), esindaja: V. Melgar,

kostja,

mille ese on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja
29. jaanuari 2013. aasta otsuse (asi R 113/2012-4) peale, mis késitleb so-
namirgi MONACO Euroopa Uhendust nimetavat rahvusvahelist regist-
reeringut,

ULDKOHUS (kaheksas koda),

koosseisus: koja esimees D. Gratsias, kohtunikud M. Kancheva ja C. Wet-
ter (ettekandja),

kohtusekretar: E. Coulon,
arvestades 1. aprillil 2013 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 7. augustil 2013 Uldkohtu kantseleisse saabunud vastust,

30 Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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arvestades 5. novembri 2013. aasta otsust lubada esitada Uldkohtu kant-
seleisse hageja 22. oktoobri 2013. aasta kirja,

arvestades 21. novembril 2013 Uldkohtu kantseleisse saabunud seisukohti
selle kirja kohta,

arvestades Uldkohtu kodade koosseisu muutmist,

arvestades asjaolu, et ithe kuu jooksul alates kirjaliku menetluse 15peta-
misest teatamisest ei olnud pooled esitanud taotlust kohtuistungi mééra-
miseks, ning otsustades ettekandja-kohtuniku ettekande ja Uldkohtu ko-
dukorra artikli 135a alusel teha otsuse ilma suulise menetluseta,

on teinud jargmise
otsuse.
Vaidluse taust

Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvaheline
Biiroo registreeris 1. detsembril 2010 Monaco Viirstiriigi sonamérgi MO-
NACO Euroopa Uhendust nimetava rahvusvahelise registreeringu (edas-
pidi ,,kdnealune kaubamirk”). See registreering saabus Siseturu Uhtlus-
tamise Ametisse (kaubamairgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi
,,uhtlustamisamet™) 24. martsil 2011.

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotleti, kuu-
luvad 15. juuni 1957. aasta mérkide registreerimisel kasutatava kaupade
ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi
vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38,
39,41 ja 43.

Uhtlustamisamet andis Madridis 27. juunil 1989. aastal vastu vdetud iihi-
nenud maérkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe proto-
kolli (ELT 2003, L 296, k 22; ELT erivdljaanne 17/01, 1k 317) artikli 5
ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta miiruse (EU) nr 2868/95 (millega
rakendatakse ndukogu méirus (EU) nr 40/94 {ihenduse kaubamirgi kohta
(EUT L 303, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 189) (muudetud)) eeskirja
113 alusel 1. aprillil 2011 vélja ex officio teate kdnealuse kaubamérgi Eu-
roopa Uhenduses esialgsest kaitsest keeldumise kohta seoses teatavate
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Euroopa Uhendust nimetava rahvusvahelise registreeringuga hdlmatud
kaupade ja teenustega (edaspidi ,,asjaomased kaubad ja teenused”). Need
kuuluvad klassidesse 9, 16, 39, 41 ja 43 ning vastavad asjaomastes klas-
sides jargmisele kirjeldusele:

— klass 9: ,,magnetandmekandjad”;

— klass 16: ,,paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teis-
tesse klassidesse; triikised; fotod™;

— klass 39: ,transport; reiside korraldamine”;
— klass 41: ,,meelelahutus; spordialane tegevus”;
— klass 43: , tdhtajaline majutus”.

Keeldumist pohjendati kdnealuse kaubamérgi asjaomaste kaupade ja tee-
nuste eristusvdime puudumise ja kirjeldavusega ndukogu 26. veebruari
2009. aasta mairuse (EU) nr 207/2009 {thenduse kaubamirgi kohta (ELT
L 78, 1k 1) artikli 7 16ike 1 punktide b ja c¢ tdhenduses.

Pérast seda, kui Monaco valitsus oli esialgse kaitsest keeldumise teates
esitatud vastuvéidetele vastanud, kinnitas kontrollija 18. novembri 2011.
aasta otsuses kaubamargi osalise kaitsest keeldumise EL-is, tuginedes as-
jaomaste kaupade ja teenuste suhtesvarem esitatud pdhjendustele. See-
vastu vOttis ta tagasi esialgse kaitsest keeldumise otsuses esitatud vastu-
véited klassi 9 kuuluvate kaupade ,,heli voi kujutise salvestamise, edasta-
mise ja taasesitamise aparatuur’” osas.

Monaco Viirstiriigi valitsus esitas 13. jaanuaril 2012 {ihtlustamisametile
selle otsuse peale madruse nr 207/2009 artiklite 58—64 alusel apellatsioon-
kaebuse.

Hageja, Monaco iguse alusel asutatud aktsiaselts Marques de I’Etat de
Monaco (edaspidi ,,MEM”), astus 17. aprillil 2012 kdnealuse kaubamargi
omanikuna Monaco Viirstiriigi valitsuse asemele.

Uhtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 29. jaanuari 2013. aasta ot-
susega (edaspidi ,,vaidlustatud otsus”) jaeti kaebus rahuldamata. Muu seas
leidis apellatsioonikoda, et hagejal ei ole eridigust konealuse kaubamérgi
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kasutamiseks asjaomaste kaupade ja teenuste téhistamisel, oluline on tiks-
nes teada, kas seda kaubamérki voib registreerida mééruse nr 207/2009
artikli 7 16ike 1 punktide b ja c tdhenduses. Ta tugines keeldumisel koige-
pealt méaruse artikli 7 16ike 1 punktile ¢, mille alusel saab keelduda kir-
jeldavate kaubamérkide registreerimisest nagu need, mis koosnevad ai-
nult sellistest markidest voi tdhistest, mis tahistavad kaubanduses geog-
raafilist paritolu. Ta tuletas siinkohal meelde kohtupraktikat, mille koha-
selt peab asjaomaste tdhiste ja nendega holmatud kaupade voi teenuste
vaheline seos olema piisavalt otsene ja konkreetne, ning pidas seda koh-
tupraktikat kdesoleval juhul asjakohaseks, kuna mdiste ,,monaco” tahistab
samanimelist territooriumi ja sellest vib seetdttu mdnes keeles aru saada
nii, et liidu territooriumil tihistatakse sellega asjaomaste kaupade ja tee-
nuste geograafilist paritolu voi sihtkohta. Ta leidis seejdrel, et konealusel
kaubamargil ilmselgelt puudub asjaomaste kaupade ja teenustega madruse
nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkti b tdhenduses eristusvdoime. Ta tdpsus-
tas, et need pohjendused on asjakohased ka seoses méaaruse artikli 7 15ikes
2 sétestatuga.

Poolte nouded
9. Hageja palub Uldkohtul:
— tuhistada vaidlustatud otsus;

— lisataotlusena kiisida ,,vajaduse korral” Euroopa Kohtult, kas maaruse
nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkt c ja artikli 7 15ige 2 on kolmandatele
riikidele kohaldatavad;

— moista kohtukulud vélja {ihtlustamisametilt.
10. Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

— jatta hagi osaliselt vastuvGetamatuse tottu ja osaliselt pohjendamatuse
tottu rahuldamata;

— modista kohtukulud vélja hagejalt.
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12.
13.

14.

15.

16.
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Oiguslik kiisitlus

Hageja on esitanud vaidlustatud otsuse tiihistamisndude pdhjenduseks
formaalselt viis véidet, mida saab sisu jéargi jaotada kolmeks viiteks. Esi-
teks, et pohjendused on ebapiisavad, teiseks, et on rikutud méiruse nr
207/2009 artikli 7 16ike 1 punkti b ja artikli 7 Idiget 2, ning kolmandaks,
et on rikutud selle mééruse artikli 7 1dike 1 punkti c ja artikli 7 1diget 2.

Uhtlustamisamet vaidleb hageja esitatud viidetele ja argumentidele vastu.

Mairuse nr 207/2009 artikli 151 1dike 1 alusel on rahvusvahelisel regist-
reeringul, milles nimetatakse Euroopa Uhendust, alates Madridi proto-
kolli artikli 3 1dike 4 kohasest registreeringust sama mdju, mis on tihen-
duse kaubamargitaotlusel. Madruse artikli 154 16ige 1 sitestab, et Euroopa
Uhendust nimetavaid rahvusvahelisi registreeringuid kontrollitakse abso-
luutsete keeldumispdhjuste osas samal viisil nagu iihenduse kaubamargi-
taotlusi (kohtuotsus, 13.4.2011, Deichmann vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (punktiiriga &déristatud sarikat kujutav kujutismirk), T-202/09,
EU:T:2011:168, punkt 24).

Mairuse nr 207/2009 artikli 7 1dike 1 punkti b kohaselt ei registreerita
kaubamairke, millel puudub eristusvoime. Sama méadruse artikli 7 15ike 1
punkti ¢ kohaselt ei registreerita ,,kaubamirke, mis koosnevad ainult sel-
listest mérkidest voi tahistest, mis tdhistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti,
kvantiteeti, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu voi kaupade tootmise
vOi teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi”. Li-
saks sétestab sama méadruse artikli 7 15ige 2, et 1oiget 1 kohaldatakse ole-
nemata sellest, et registreerimata jatmise pohjused on ainult teatavas
ithenduse osas.

Neid kaalutlusi tuleb arvesse votta kdigepealt selle uurimisel, kas apellat-
sioonikoda on vaidlustatud otsust tehes tditnud temal lasuvat pdhjenda-
miskohustust.

Viide, et rikutud on piisava pohjendamise kohustust

Uhtlustamisamet on méaéruse nr 207/2009 artikli 75 alusel kohustatud oma
otsuseid pohjendama. Nimetatud pdhjendamiskohustusel on sama ulatus
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17.

18.

19.

kui ELTL artiklis 296 sétestatud kohustusel, mille kohaselt peab pohjen-
dusest selgelt ja tiheselt ndhtuma akti vastuvotja arutluskéik. Nimetatud
kohustusel on kaks eesmarki: esiteks peab olema huvitatud isikutel oma
Oiguste kaitsmiseks vOimalik mdista voetud meetme pohjuseid ja teiseks
peab olema Euroopa Liidu Kohtul vdimalik kontrollida otsuse diguspira-
sust (kohtuotsused, 19.5.2010, Zeta Europe vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (Superleggera), T-464/08, EU:T:2010:212, punkt 47, ja 21.5.2014,
Eni vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Emi (IP) (ENI), T-599/11,
EU:T:2014:269, punkt 29).

Hageja véidab, et kuna apellatsioonikoda vaidlustatud otsust diguslikult
piisavalt ei pohjendanud, rikkus ta méaaruse nr 207/2009 artiklit 75, ELTL
artiklit 296 ning 4. novembril 1950 Roomas allkirjastatud inimdiguste ja
pohivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 6.

Ta leiab esiteks, et apellatsioonikoda piirdus mééruse nr 207/2009 asja-
kohastele sétetele ning nendega seotud kohtupraktikale viitamisega, tap-
sustamata aluseks voetud faktilisi asjaolusid, jéttes hageja niimoodi ilma
selgitusest tema taotluse rahuldamisest osalise keeldumise kohta. Teiseks
leiab ta, et vaidlustatud otsuse pohjendus puudub vo6i vihemalt on ebapii-
sav voi vastuoluline osas, mis puudutab kaitsest keeldumist klassi 9 kuu-
luvate kaupade suhtes.

Mis puutub esimesse etteheitesse, mille kohaselt apellatsioonikoda ei esi-
tanud vaidlustatud otsuses pdhjendusi, millele ta selles tugines, siis tuleb
kdigepealt tdpsustada, et pohjendamiskohustuse tditmiseks ei pea apellat-
sioonikoda esitama menetluspoolte koiki arutluskidike ammendavalt ning
tiksikasjalikult jargivat iilevaadet (vt kohtuotsus, 12.7.2012, Gucci vs. Si-
seturu Uhtlustamise Amet — Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11,
EU:T:2012:378, punkt 16 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega piisab,
kui asjaomane institutsioon esitab otsuse iilesehituses olulise tédhtsusega
asjaolud ja oiguslikud kaalutlused (eespool punktis 16 viidatud kohtuot-
sus ENI, EU:T:2014:269, punkt 30; vt selle kohta kohtuotsus, 14.2.1990,
Delacre jt vs. komisjon, C-350/88, EKL, EU:C:1990:71, punkt 16).
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21.

22.
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Sellega seoses tuleb lisada, et vastupidi hageja vdidetele mérkis apellat-
sioonikoda parast seda, kui oli vaidlustatud otsuse punktis 2 loetlenud as-
jaomased kaubad ja teenused ning seejarel esitanud kontrollija otsuse poh-
jendused (vaidlustatud otsuse punktid 8—13), et mdistet ,,monaco” ,,taju-
takse vahetult kui pelgalt informatiivset viljendit, mis tdhistab asjaomaste
kaupade ja teenuste geograafilist paritolu voi sihtkohta”, nimelt Monacot
(vaidlustatud otsuse punkt 25). Ta selgitas vaidlustatud otsuse punktides
26-29, milles seisneb seos iga asjaomase kauba voi teenuse ja Monaco
territooriumi vahel, mérkides nii klassi 9 kuuluvate kaupade ,,magnetand-
mekandjad” ja klassi 16 kuuluvate kaupade ,,paber, papp ja nendest val-
mistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; triikised; fotod” osas,
et kdnealune kaubamérk voib ,,vastata selliste kaupade sisule nagu raama-
tud, reisijuhid, fotod jms, mis on seotud Monaco Viirstiriigiga” (vaidlus-
tatud otsuse punkt 26). Ta leidis ka, et konealune kaubamark voib klassi
39 kuuluvaid teenuseid ,,transport; reiside korraldamine” puudutavas osas
»selgesti ndidata nende teenuste sihtkohta voi paritolu” (vaidlustatud ot-
suse punkt 27) ning et klassi 41 kuuluvaid teenuseid ,,meelelahutus; spor-
dialane tegevus” ilmselt osutatakse Monacos (vaidlustatud otsuse punkt
28) ja klassi 43 kuuluvaid teenuseid ,,tdhtajaline majutus” osutatakse Mo-
naco Viirstiriigi territooriumil (vaidlustatud otsuse punkt 29). Apellat-
sioonikoda jareldas sellest, et vastavate kaupade ja teenustega seoses ta-
jutaks konealust kaubamarki selle olemuslikus tdhenduses, mitte kauba-
mairgina, ning seetdttu on see tidhis méiédruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1
punkti ¢ tdhenduses kirjeldav (vaidlustatud otsuse punktid 30 ja 31).

Eeltoodust tuleneb, et esimene etteheide, mille kohaselt ei ole vaidlustatud
otsuses faktilisi asjaolusid esitatud, ei ole ise faktiliste asjaoludega poh-
jendatud ning seetottu tuleb see tagasi liikata.

Mis puutub teise etteheitesse, siis mirgib hageja, et apellatsioonikoda piir-
dus kontrollija otsuse kinnitamisega, mis vastava esimese otsuse pShjen-
duste puudulikkuse v&i vastuolulisuse tottu takistab klassi 9 kuuluvate
kaupade osas keeldumise tépsest ulatusest arusaamist.
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23.

24.

25.

Vastab toele, et kontrollija otsus (millega seoses tuleb rhutada, et seda ei
ole Uldkohtule kontrollimiseks esitatud, kuivdrd viimane lahendab iiht-
lustamisameti apellatsioonikoja otsuste peale esitatud hagisid) on raskesti
arusaadav. Selle otsuse lehekiilje 6 alguses on mérgitud, et ,,keeldumisest
on loobutud [...] kaupade ,heli voi kujutise salvestamise, edastamise ja
taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad” osas“ ning ,see jidb
jousse kaupade ,,magnetandmekandjad” osas‘. See kahemdttelisus on aga
hajutatud kontrollija otsuse lehekiilje 10 16pus ja lehekiilje 11 alguses,
kuna kaupade seas, mille suhtes on kdnealuse kaubamaérgi kaitsmisest
keeldutud, on nimetatud klassi 9 kuuluvad kaubad ,,magnetandmekand-
jad”, ning aktsepteeritud kaupade seas samuti klassi 9 kuuluvad ,,teadus-
otstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-,
moote-, signalisatsiooni-, kontrolli-, padste- ja dppevahendid ning -sead-
med; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -regulee-
rimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; heli voi kujutise salvestamise,
edastamise ja taasesitamise aparatuur; heliplaadid; miintkditatavad meh-
hanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; infotootlusseadmed ja arvu-
tid; tulekustutid”.

Seega vdidab hageja vidralt, et kontrollija otsuse pohjenduste puudulik-
kus on mingil viisil kandunud {ile vaidlustatud otsusesse, kuna esimese
otsuse lugemisel ei jaa kahtlust, milliste klassi 9 kuuluvate kaupade osas
on taotlus rahuldatud ja milliste osas on see tagasi liikatud. Igal juhul on
iiksnes vaidlustatud otsus Uldkohtu diguspirasuse kontrolli ese.

Nagu eespool punktis 20 mérgitud, tdpsustas apellatsioonikoda vaidlusta-
tud otsuse punktis 2, millised on asjaomased kaubad ja teenused. Selles
on ainsate klassi 9 kuuluvate kaupade osas nimetatud ,,magnetandme-
kandjad”. Nagu kdesoleva kohtuotsuse samas punktis ka rohutatud, 1dhtus
ta konealuste kaupade otsese ja konkreetse seose uurimisel Monaco Viirs-
tiriigiga sOna-sonalt sellest nimetusest (vaidlustatud otsuse punkt 26). Sel-
lest tuleneb, et vastupidi hageja vididetele pohjendas apellatsioonikoda
vaidlustatud otsust klassi 9 kuuluvate kaupade osas nduetekohaselt ja vai-
maldas tulemuslikult hagejal vaidlustada tema analiiiisi Uldkohtus.
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26.

27.

28.

29.
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Seega tuleb hageja teine etteheide ning seetdttu kogu esimene véide tagasi
liikata.

Viide, et on rikutud mééruse nr 207/2009 artikli 7 15ike 1 punkti c ja ar-
tikli 7 15iget 2

Hageja see viide koosneb tegelikult neljast osast: esimene pShineb viitel,
et apellatsioonikoda eiras mdédruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkti c
kohaldamisala koostoimes selle mééruse artikliga 5 ning seetdttu méaéruse
artikli 7 16iget 2, kui ei votnud arvesse asjaolu, et konealuse kaubamérgi
esialgne omanik oli liidu suhtes kolmas riik; teine puudutab seda, et apel-
latsioonikoda rikkus selle kindlakstegemisel, mis on méaruse nr 207/2009
artikli 7 16ike 1 punkti ¢ iildine huvi, digusnormi; kolmas on seotud asja-
omase avalikkuse médratlemisel tehtud apellatsioonikoja ilmselge hinda-
misveaga ning neljas puudutab esiteks seose puudumist konealuse geog-
raafilise asukoha ning asjaomaste kaupade ja teenuste vahel, ning teiseks
geograafilise kriteeriumi hindamisel apellatsioonikoja poolt tehtud ilm-
selget hindamisviga. Olgugi et neid kaht viimast véiteosa kisitlevad argu-
mendid on paigutatud konealuse kaubamirgi eristusvdimet puudutava
rubriigi alla, see tdhendab hageja sonul mairuse nr 207/2009 artikli 7 16ike
1 punkti b ekslikku kohaldamist, on nende sisu peamiselt seotud, ning see
tuleneb eelkdige hagiavalduse punktist 70, hagejale artikli 7 16ike 1 punkti
c alusel antud keelduva vastuse vaidlustamisega.

— Esimene viiteosa, et on eiratud méadruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1
punkti ¢ kohaldamise ala koostoimes selle mééruse artikliga 5

Tuleb uuesti réhutada, nagu on margitud eespool punktis 13, et Madridi
protokolli artikli 3 16ike 4 sétete ning médruse nr 207/2009 artikli 151
16ike 1 ja artikli 154 16ike 1 alusel on rahvusvahelisel registreeringul, mil-
les nimetatakse Euroopa Uhendust, registreerimisest alates sama mdju,
mis on ithenduse kaubamargitaotlusel.

Maéruse nr 207/2009 artikli 5 alusel aga vdivad ,,[ii]henduse kaubamérgi
omanikud [...] olla fiiiisilised ja juriidilised isikud, sealhulgas avaliku 6i-
guse kohaselt loodud asutu