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Kaubamargidigus

EessOna

Kaubamark on tahis, mida kasutatakse aris kaupade vdi teenuste eristamiseks.
Maarusega (EU) nr 40/94" ihenduse kaubamargi kohta kehtestati Ghenduse
kaubamargisisteem, mis vdimaldab igal huvitatud isikul Uhtses menetluses omandada
kaubamargi, millele antakse Uhesugune kaitse ja mis kehtib kogu Euroopa Liidu
territooriumil. Praegu reguleerib seda sUsteemi maarus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu
kaubamargi kohta?. Lisaks on kaubamarkide riigisisene kaitse liidu liikmesriikides
Uhtlustatud direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamarke kasitlevate lilkkmesriikide digusaktide
Uhtlustamise kohta,® millega on muudetud kaubamarkide registreerimine ja haldamine
kogu liidus lihntsamaks.

Kaubamargidiguse pinnalt on praeguseks juba aastaid esitatud Euroopa Liidu kohtutele
markimisvaarne hulk vaidlusi. Nii tuleb naiteks markida, et 2024. aastal tegid Euroopa
Kohus ja Uldkohus selles valdkonnas tile 360 kohtulahendi, mis on seletatav peamiselt
asjaoluga, et esiteks on Uldkohus padev vaatama labi kaebusi, mis on esitatud Euroopa
Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikodade otsuste peale, ning teiseks
lahendab Euroopa Kohus selles valdkonnas Uldkohtu tehtud otsuste peale esitatud
apellatsioonkaebusi ja vastab eelotsuse ktisimustele direktiivi (EL) 2015/2436
tdlgendamise kohta. Nende kohtuvaidluste rohkuse tdttu on seega taiesti péhjendatud
teha see materjal lisaks Euroopa Kohtule ja Uldkohtule kittesaadavaks kdigile huvitatud
isikutele, andes neile Ulevaate kogu kohtupraktikast, mis on vastavas valdkonnas kdige
asjakohasem. See ongi kdesoleva temaatilise Ulevaate eesmark.

Kdike seda arvesse vottes sisaldab kaesolev Glevaade kokkuvdtet viiekimnest Euroopa
Kohtu ja Uldkohtu otsusest, mis on enne 2025. aasta |8ppu kaubamargidiguse valdkonnas
tehtud. Vastav kohtupraktika valiti valja Euroopa Liidu Kohtu ja Maailma Intellektuaalse
Omandi Organisatsiooni (WIPO) vahelises tihedas koostdds 2023. aastal. Nimelt paluti
selles kontekstis valida analUusi ja dokumentatsiooni direktoraadil valja Euroopa Kohtu ja
Uldkohtu tahtsaimad intellektuaalomandivaldkonda puudutavad otsused, et kanda need
WIPO andmebaasi ja teha peamine selles digusharus olemasolev liidu kohtupraktika
nimetatud organisatsiooni veebisaidil niiviisi Uldsusele kattesaadavaks. Sel aastal tehtud
valikut on taiendatud kdige olulisemate kohtuotsustega, mis on selles valdkonnas tehtud
2024. ja 2025. aastal.

! Nukogu 20. detsembri 1993. aasta maarus (EU) nr 40/94 ihenduse kaubamérgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivdljaanne 17/01, Ik 146).
2 Euroopa Parlamendi ja ndukogu 14. juuni 2017. aasta maarus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamargikohta (ELT 2017, L 154, Ik 1).
Euroopa Parlamendi ja ndukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamarke kasitlevate likmesriikide digusaktide
Uhtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, Ik 1).
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Kaubamargidigus

Viidatud Gigusaktide loetelu

MAARUSED

Ndukogu 20. detsembri 1993. aasta maarus (EU) nr 40/94 (ihenduse kaubamargi kohta
(EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, Ik 146).

NBukogu 12. detsembri 2001. aasta maarus (EU) nr 6/2002 Euroopa Liidu
disainilahenduste kohta (EUT 2002, L 3, Ik 1; ELT erivéljaanne 13/27, Ik 142) enne Euroopa
Parlamendi janBukogu 23. oktoobri 2024. aasta maaruse (EL) 2024/2822

(ELT L 2024/2822) jdustumist kehtinud redaktsioonis.

Ndukogu 26. veebruari 2009. aasta maarus (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamargi
kohta (ELT 2009, L 78, 1k 1).

Euroopa Parlamendija ndukogu 22. mai 2012. aasta maarus (EL) nr 528/2012, milles
kasitletakse biotsiidide turul kattesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT 2012,L 167, 1k 1).

Euroopa Parlamendija ndukogu 16. detsembri 2015. aasta maadrus (EL) 2015/2424,
millega muudetakse ndukogu maarust (EU) nr 207/2009 (ihenduse kaubamargi kohta ja
komisjoni maarust (EU) nr 2868/95 (millega rakendatakse ndukogu maarust (EU) nr 40/94
Uhenduse kaubamargi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni maarus (EU)

nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate |8ivude kohta (ELT 2015, L 341,

Ik 21).

Euroopa Parlamendija nBukogu 14. juuni 2017. aasta maarus (EL) 2017/1001 Euroopa
Liidu kaubamargi kohta (ELT 2017, L 154, Ik 1).

Komisjoni 5. martsi 2018. aasta delegeeritud maarus (EL) 2018/625, millega
taiendatakse Euroopa Parlamendija ndukogu maarust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu
kaubamargi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud maarus (EL) 2017/1430
(ELT 2018, L 104, Ik 1).

DIREKTIIVID

N&ukogu 10. septembri 1984. aasta direktiiv 84/450/EMU eksitava javordleva reklaami
kohta (EUT 1984, L 250, Ik 17; ELT erivaljaanne 15/01, 1k 227), muudetud Euroopa
Parlamendi ja ndukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55/EU (EUT 1997, L 290; ELT
erivaljaanne 15/03, Ik 365).

N&ukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMU kaubamérke
kasitlevate liikmesriikide Gigusaktide Ghtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT
erivaljaanne 17/01, 1k 92).
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Kaubamargidigus

Euroopa Parlamendija ndukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EU infolihiskonna
teenuste teatavate diguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul
(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EUT 2000, L 178, Ik 1; ELT erivaljaanne 13/25,
Ik 399).

Euroopa Parlamendija ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EU
kaubamarke kasitlevate liikmesriikide digusaktide Uhtlustamise kohta (ELT 2008, L 299,
Ik 25).

Euroopa Parlamendija ndukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436
kaubamarke kasitlevate lilkkmesriikide digusaktide Uhtlustamise kohta (ELT 2015, L 336,
Ik 1).

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste klassifikatsiooni 15. juuni
1957. aasta Nizza kokkulepe (uuesti labivaadatud ja parandatud kujul).

Toéostusomandi kaitse Pariisi konventsioon, mis allkirjastati Pariisis 20. martsil 1883,
vaadati viimati labi 14. juulil 1967 Stockholmis ja muudeti 28. septembril 1979 (United
Nations Treaty Series, 828. kd, nr 11851, [k 305).
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Kaubamargidigus

Absoluutsed registreerimisest keeldumise pdhjused

1. Tahise graafiline kujutamine

27. novembri 2003. aasta kohtuotsus Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641

Kaubamdrgid - Oigusaktide iihtlustamine - Direktiiv 89/104/EMU - Artikkel 2 - Téhised, mis véivad
moodustada kaubamdrgi - Téhised, mida saab gradfiliselt esitada - Helimérgid - Noodikiri -
Kirjalik kirjeldus - Onomatopoeetiline séna

Shield Markile kuulub Beneluxi kaubamargiametis eri kaupade* jaoks registreeritud
14 kaubamarki, millest 11 koosnevad L. van Beethoveni komponeeritud muusikateose
»FUr Elise” Uheksast esimesest noodistja Ulejaanud kolm kukelaulu edasi andvast
onomatopoeetilisest sénast.

J. Kist kasutas 1995. aastal alanud reklaamikampaanias meloodiat, mis koosneb ,Fur Elise”
Uheksast esimesest noodist, ning muus tarkvara, mida kaivitades kdlab kuke kiremine.
Shield Mark esitas kaubamargidiguste rikkumise ja kdlvatu konkurentsi osutamise tottu

J. Kisti vastu hagi. Hagi rahuldati esimeses kohtuastmes osaliselt, tunnistades selle
tsiviilvastutust reguleerivatel digusnormidel phinevas osas p&hjendatuks.
Kaubamargidigusel pdhinevas osas jaeti see aga rahuldamata pdhjusel, et Beneluxi
liikmesriikide valitsused olid soovinud valtida heli kaubamargina registreerimist.

Olles saanud Shield Marki apellatsioonkaebuse, esitas eelotsusetaotluse esitanud kohus
eelotsusetaotluse, paludes tdlgendada kaubamargidirektiivi 89/104° artiklit 2, tapsemini
vBimalust registreerida helimargid kaubamargina.

Euroopa Kohus otsustas esiteks, et direktiivi 89/104 artiklit 2 tuleb tdlgendada nii, et
helimarki saab kasitada kaubamargina, kui see on sobilik Uhe ettevdtja kaupade voi
teenuste eristamiseks teiste ettevotjate omadest ning kui seda saab graafiliselt esitada.

Teiseks asus ta seisukohale, et direktiivi 89/104 artiklit 2 tuleb télgendada nii, et selle satte
tahenduses kaubamargi v6ib moodustada tahis, mis ei ole iseenesestvisuaalselt tajutav,
tingimusel et seda saab esitada graafiliselt, isearanis kujutiste, joonte v6i markide abil,
ning tingimusel, et selline esitus on selge, tapne, iseenesest taielik, kergesti aratuntav,
mdistetav, kestev ja objektiivne.

Helimargi puhul ei ole need nduded taidetud, kui tahis on esitatud graafiliselt kirjutatud
teksti abil, markides, et tahis koosneb kuulsa heliteose nootidest v8i loomahaalitsusest,
vOi lihtsa onomatopoeetilise sénavdi nootide abil, mida ei ole tapsustatud. Samas aga on
kdnealused nduded taidetud, kui tahis on esitatud noodijoonestikuga, mis on jagatud

4 Tegemist oli kaupade ja teenustega, mis kuuluvad markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste klassifikatsiooni 15. juuni

1957. aasta Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 16, 35, 41 ja 42.
N&ukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMU kaubamarke kasitlevate likmesriikide igusaktide thtlustamise kohta
(EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT erivdljaanne 17/01, Ik 92).

5
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Kaubamargidigus

taktideks ning millel on kirjas muu hulgas noodivéti, noodi- ja pausimargid, mille kuju
nditab suhtelistvaartust, ja vajaduse korral alteratsioonimargid.

27. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus Eden vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (kilpse maasika I&hn),
T-305/04, EU:T:2005:380

Uhendusekaubamdrk - L6hnamdrk ,Kiipse maasika I16hn” - Absoluutne keeldumispéhjus - Téhis,
mida ei saa gradfiliselt esitada - Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 7 I6ike 1 punkta

Laboratoires France Parfum SA esitas 1999. aastal Siseturu Uhtlustamise Ametile
Uhenduse kaubamargitaotluse, et registreerida I6hnamark, mis ei ole visuaalselt tajutav,
mida kirjeldatakse sdnadega , kUpse maasika |6hn” ja millega kaasneb varviline pilt.

Kontrollija lUkkas taotluse siiski tagasi, tuues pdhjenduseks esiteks, et taotletud
I6hnamarki ei saa graafiliselt esitada, ning teiseks, et teatavate taotluses margitud
kaupade puhul puudub sellel eristusvéime. Laboratoires France Parfum SAesitas
esimesele apellatsioonikojale kaebuse, mille viimane jattis rahuldamata.
Apellatsioonikoda leidis, et taotletud tahist ei ole maaruse nr 40/94 artikli 4 tahenduses
voimalik graafiliselt esitada ning seega takistab selle registreerimist maaruse nr 40/94°
artikli 7 [8ike 1 punktis a satestatud keeldumisp&hjus.

Lahendades uhtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi, selgitas
Uldkohus, et maaruse nr 40/94 artiklit 4 tuleb tdlgendada nii, et kaubamargi vaib
moodustada tahis, mida ennastei ole véimalik visuaalselttajuda, tingimusel et seda saab
esitada graafiliselt, isearanis kujutiste, joonte vdi tahtede abil, ning esitus on selge, tapne,
iseenesest taielik, kergesti daratuntav, mdistetav, kestev ja objektiivne. Tahise graafiline
esitus peabvdimaldama seda tahisttapseltkindlaks maarata, tagamaks kaubamarkide
registreerimise susteemiladusa toimimise. Jarelikult ei saa graafilise esituse nduetele
vastavaks tunnistamise tingimusi muuta ega paindlikumaks teha, et lihtsustada selliste
tahiste registreerimist, mille graafiline esitamine on nende olemuse téttu palju raskem.

Ldhnamarkide kohta leidis Uldkohus, et ei saa vilistada, et sellist tahist on v&imalik
kirjeldada nii, et kdik maaruse nr 40/94 artikli 4 néuded on taidetud.

25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51

Kaubamdrgid - Oigusaktide tihtlustamine - Direktiiv 89/104/EMU - Artikkel 2 - Kaubamérgi
moodustava tdhise moiste - Tolmuimeja vdlispinna osa moodustav labipaistev mahuti voi
tolmupaak

Dyson valmistab jaturustab alates 1993. aastast tolmukotita tolmuimejat Dual Cyclone,
mis kogub mustuse ja tolmu tolmuimejasse integreeritud labipaistvast plastist paaki.

6 NBukogu 20. detsembri 1993. aasta maarus (EU) nr 40/94 ihenduse kaubamérgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivdljaanne 17/01, |k 146).
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James Dysonile kuuluv aridhing Notetry Ltd esitas 1996. aastal Registrar of Trade Marksile
(kaubamarkide registreerimiseks padev ametiasutus, Unendkuningriik, edaspidi
~Registrar”) kuue kaubamargi registreerimise taotluse puhastusseadmete”’ jaoks. Taotlus
vOeti neist kaubamarkidest nelja kohta tagasi, kuid see jai kehtima seoses kahe tlejaanud
kaubamargiga, mida kirjeldatakse jargmiselt: ,kaubamark koosneb pildil kujutatud
tolmuimeja valispinna osa moodustavast labipaistvast mahutist vdi tolmupaagist”.

Registrar jattis taotluse siiski rahuldamata ja Hearing officer jattis selle otsuse muutmata.
Dyson esitas seepeale apellatsioonkaebuse High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Divisionile (kdrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond,
Uhendkuningriik), kes leidis, et kahel asjaomasel kaubamaérgil puudub eristusvéime ja
need kirjeldavad registreerimistaotluses nimetatud kaupade omadusi. See-eest tekkis tal
kiisimus, kas nimetatud kaubamargid olid registreerimistaotluse esitamise kuupaevaks
omandanud eristusvdime kasutamise kaigus. Neil asjaoludel otsustas ta esitada Euroopa
Kohtule direktiivi 89/104 tdlgendamise kohta eelotsusetaotluse.

Euroopa Kohus leidis, et direktiivi 89/104 artiklit 2 tuleb télgendada nii, et kaubamarkide
registreerimistaotluse ese, mis hdlmab tolmuimeja valispinna osa moodustava labipaistva
mahuti vdi tolmupaagi mis tahes mdeldavat kuju, ei ole selle satte tahenduses tahis,
mistottu see ei saa olla selle satte tahenduses kaubamark.

Sellise taotluse esemel, mis on tegelikult lihtsalt asjaomase kauba omadus, v&ib olla palju
eri esinemisvorme ja seega ei ole see kindlaks maaratud. Kui vGtta arvesse, et
kaubamargidigus on olemuselt ainudigus, siis omandab sellise kindlaks maaramata
esemega kaubamargi omanik - vastupidi direktiivi artikliga 2 taotletud eesmargile -
alusetu konkurentsieelise, kunatal tekib digus takistada oma konkurente pakkumast
tolmuimejaid, mille valispinnal on mis tahes tuupija mis tahes kujuga labipaistev
tolmupaak.

24. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus Pirelli Tyre vs. EUIPO - Yokohama Rubber (L-kujulise soone
kujutis), T-447/16, EU:T:2018:7098

Euroopa Liidu kaubamdérk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismérk, mis
kujutab L-tdhe kujulist soont - Absoluutne keeldumispéhjus - Tdhis, mis koosneb ainult kaupade
kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks - Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 7 Iike 1
punkti e alapunkt ii - Médruse nr 207/2009 artikli 7 I6ike 1 punkti e alopunkt ii (niiid

mddruse 2017/1001 artikli 7 I6ike 1 punkti e alapunkt ii) - Médrus (EL) 2015/2424 - Oiguse ajaline
kohaldamine - Kauba kuju - Tdhise olemus - Tdhise p6hiomaduste tuvastamiseks sobivate
asjaolude arvessevétmine - Médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti e alapunkti ii aluseks olev
uldine huvi

Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvate kaupadega.
Selle kohtuotsuse peale esitatud kaks apellatsioonkaebust jaeti 3. juuni 2021. aasta kohtuotsusega Yokohama Rubber ja EUIPO vs. Pirelli Tyre
(C-818/18 Pja C-6/19 P, EU:C:2021:431) rahuldamata.
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Hagejale Pirelli Tyre SpA kuulus alates 2002. aastast ELi kujutismark, mis kujutas L-kujulist
soont ning milleta oli taotlenud rehvide? jaoks. Menetlusse astuja The Yokohama
Rubber Co. Ltd esitas 2012. aastal kehtetuks tunnistamise taotluse,'® mille Euroopa Liidu
Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) tuhistamisosakond rahuldas p&hjendusel, et
vaidlustatud tahis koosneb Uksnes asjaomaste kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise
tulemuse saavutamiseks.

EUIPO apellatsioonikoda tunnistas siiski tihistamisosakonna otsuse kehtetuks ja rahuldas
hageja kaebuse osaliselt, leides, et tUhistamisosakond tunnistas vaidlustatud kaubamargi
ekslikult kehtetuks seoses kaupadega, mida kehtetuks tunnistamise taotlus ei hdlmanud,
valjudes seegataotluse ulatusest.

Hageja esitas apellatsioonikoja otsuse peale omakorda hagi Uldkohtule, kes osaliselt
tuhistas apellatsioonikoja otsuse ja kontrollis, kas vaidlustatud tahis seisneb tksnes
kauba kujus, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks'. Selleks anallisis ta
vaidlustatud tahise olemust ja eelkdige selle graafilist kujutist.

Siinkohal tuletas Uldkohus meelde, et kaubamargi graafiline kujutis peab olema
iseenesest taielik, kergesti aratuntav ja mdistetav, et tahis oleks Uheselt ja kindlal viisil
tajutav, mis tagab, et kaubamark taidab paritolu tahistamise Ulesannet. Teiseks réhutas
ta, et graafilise kujutamise ndude eesmark on eeskatt tuvastada kaubamark ise, et teha
kindlaks registreeritud kaubamargi omanikule selle kaubamargiga antud kaitse tapne ese.

2. Kaubamargid, millel puudub eristusvéime

6. mai 2003. aasta (petit plenum) kohtuotsus Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244

Kaubamdrgid - Oigusaktide tihtlustamine - Direktiiv 89/104/EMU - Téhised, mis véivad
moodustada kaubamdrgi - Eristusvéime - Viérvus kui selline - OranZ varv

Libertel on aritihing, kelle asukoht on Madalmaades ja kelle pdhitegevus seisneb
mobiilsideteenuste pakkumises.

Benelux-Merkenbureau (Beneluxi kaubamargiamet) on Belgia Kuningriigi, Luksemburgi
Suurhertsogiriigi ja Madalmaade Kuningriigi padev kaubamargiasutus. Alates 1. jaanuarist
1996 on Beneluxi kaubamargiameti Glesanne olnud vaadata labi kaubamargitaotlusi
absoluutsete keeldumisp&hjuste aspektist.

Libertel esitas 27. augustil 1996 Beneluxi kaubamargiametile taotluse registreerida
teatavate telekommunikatsioonikaupade ja -teenuste jaoks kaubamargina oranz varv.

Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvate kaupadega.

Taotlus pohines mdaruse nr 40/94 artikli 52 I6ike 1 punktil a koostoimes sama maaruse artikli 7 I6ike 1 punktiga b véi artikli 7 I6ike 1 punkti e
alapunktiga ii.

Maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti e alapunkti ii téhenduses.
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Registreeritava kaubamargi kirjelduse lahtris, mis on mdeldud kaubamargi kujutise
esitamiseks, oli oranzivarviristkulik ja kaubamargi kirjelduse jaoks mdeldud lahtris marge
»oranz"ilma varvikoodita.

Beneluxi kaubamargiametteatas Libertelile 21. veebruari 1997. aasta kirjaga, et keeldub
esialgu kdnealuse tahise registreerimisest, sest sellel puudub igasugune eristusvéime
Beneluxi Ghtse kaubamargiseaduse (muudetud redaktsioonis)'? artikli 6bis |Gike 1

punkti a téhenduses. Kui Libertel oli esitanud selle esialgse keeldumise pealevaide, teatas
Beneluxi kaubamargiamet, kelle hinnangul ei olnud alust keelduvat otsust muuta,

10. septembri 1997. aasta kirjaga 16plikust keeldumisest.

Selle keeldumise peale esitas Libertel Beneluxi Uhtse kaubamargiseaduse artikli 6ter
alusel kaebuse Gerechtshof te 's-Gravenhagele (Haagi apellatsioonikohus, Madalmaad),
kes jattis selle 4. juuni 1998. aasta otsusegarahuldamata.

3. augustil 1998 esitas Libertel kassatsioonkaebuse Hoge Raad der Nederlandenile
(Madalmaade kdrgeim kohus), kes esitas Euroopa Kohtule mitu eelotsuse kiisimust muu
hulgas direktiivi 89/104 artikli 3 Idike 1 punkti b tdlgendamise kohta.

Euroopa Kohus tuletas kdigepealt meelde, et varvus kui selline v8ib kujutada endast
direktiivi 89/104 artikli 2 tahenduses kaubamarki, tingimusel et see on tahis, mida on
vBimalik graafiliselt esitada ja millega on vdimalik Uhe ettevftja kaupu voi teenuseid teiste
ettevltjate omadest eristada. Euroopa Kohtu hinnangul viitab see, kui hulgaliseltja
Uksikasjalikult on direktiivi artiklites 2 ja 3 tapsustatud registreerimise takistusi, ning see,
kui palju on registreerimisest keeldumise puhul erisuguseid kaebuse esitamise vdimalusi,
sellele, et registreerimistaotluse kontroll ei vdi olla minimaalne. Kontroll peab
kaubamarkide p8hjendamatu registreerimise valtimiseks olemarange ja taielik.
Oiguskindluse ja hea halduse huvides tuleb nimelt veenduda, et ei registreeritaks
kaubamarke, mille kasutamist saab edukalt vaidlustada.

Seejarel markis Euroopa Kohus, et hinnates direktiivi 89/104 artikli 3 [&ike 1 punkti b ja
artikli 3 18ike 3 tahenduses eristusvbimet, mis vdib teatud varvusel kaubamarginaolla,
tuleb arvesse vétta uldist huvi hoiduda pdhjendamatult piiramast varvuste vaba
kasutatavust teiste ettevdtjate jaoks, kes pakuvad sama laadi kaupu voi teenuseid kui
need, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotletakse. Kui tegemist on varvuse kui
sellisega, siis saab sellel enne igasugust kasutamist olla direktiivi 89/104 artikli 3 [dike 1
punkti b tahenduses eristusvBime Uksnes erakorralistel asjaoludel. Ent isegi kui varvusel
kui sellisel puudub ab initio selles tdhenduses eristusvdime, vdib see siiski nimetatud
artikli I1dike 3 kohaselt omandada taotluses loetletud kaupade ja teenuste jaoks
eristusvBime kasutamise kaigus. Kaubamark vaib niisuguse eristusvdime omandada muu
hulgas parastasjaomase avalikkuse tavaparase harjutamise protsessi. Varvuse kui sellise
kohta oli Euroopa Kohus seisukohal, etilma ruumilise piiritluseta vdib sellel olla seoses

2 Belgia Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik on thendanud oma kaubamargigiguse Uhtseks Beneluxi

kaubamargiseaduseks (Trb. 1962, 58). Seda seadust muudeti 2. detsembri 1992. aasta protokolliga (Trb. 1993, 12); muudatus jéustus
1.jaanuaril 1996 ja selle eesmark oli vétta direktiiv nende kolme liikmesriigi digusse Ule.
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teatavate kaupade ja teenustega direktiivi 89/104 artikli 3 16ike 1 punktib ja 16ike 3
tahenduses eristusvdime, eelkdige tingimusel, et seda saab graafiliselt esitada nii, et see
kujutis on selge, tapne, iseenesest taielik, kergesti aratuntav, mdistetav, pusiv ja
objektiivne. Viimati nimetatud tingimusele ei vasta asjaomase varvuse kujutamine tksnes
paberil, kuid sellele v3ib vastata asjaomase varvuse tahistamine rahvusvaheliselt
tunnustatud varvimaaratluskoodi abil.

Euroopa Kohus tapsustas ka, et varvuse kui sellise vdib direktiivi 89/104 artikli 3 |16ike 1
punkti b ja Idike 3 mbttes eristusvbimeliseks tunnistada tingimusel, et asjaomase
avalikkuse taju seisukohalt on kaubamark véimeline identifitseerima kauba voi teenuse,
mille jaoks registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevdtjalt parinevana ja seega seda
kaupa vOi teenust teiste ettevdtjate omadest eristama. Euroopa Kohtu hinnangul on see,
kas varvuse kui sellise registreerimist kaubamargina taotletakse suure arvu kaupade voi
teenuste jaoks voi hoopis konkreetse kauba voi teenuse jaoks v&i konkreetse kauba- voi
teenuserihma jaoks, koos teiste konkreetse vaidluse asjaoludega asjakohane niiselle
varvuse eristusvdime hindamisel direktiivi 89/104 artikli 3 18ike 1 punktib ja 18ike 3
tahenduses, mille jaoks kaubamarki taotletakse, kui ka selle hindamisel, kas selle
registreerimine oleks vastuolus uldise huviga hoiduda pdhjendamatult piiramast varvuste
vaba kasutatavust teiste ettevdtjate jaoks, kes pakuvad sama laadi kaupu voi teenuseid
kui need, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotletakse. Viimaks markis Euroopa
Kohus, et selle hindamiseks, kas kaubamargil on direktiivi 89/104 artikli 3 |16ike 1 punkti b
ja l6ike 3 tahenduses eristusvBime, peab kaubamarkide registreerimise padevusega
ametiasutus seda konkreetselt kontrollima, vBttes arvesse kdiki juhtumi asjaolusid,
sealhulgas kaubamargi senist kasutamist.

3. juuli 2003. aasta kohtuotsus Best Buy Concepts vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (BEST BUY),
T-122/01, EU:T:2003:183

Uhenduse kaubamdrk - Kujutismdrk, mis sisaldab sénalist téhist BEST BUY - Absoluutne
keeldumisp8hjus - Eristusvéime - Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 7 I6ike 1 punkt b

Hageja esitas 7. mail 1999 Uhtlustamisametile maaruse (EU) nr 40/94 alusel ihenduse
kujutismargi registreerimise taotluse. Kaubamark, mille registreerimist taotleti, seisneb
etiketi vormis: see on kollast (taust) ja musta varvi (tekst, kontuur, ring) etikett, mis
sisaldab sénalist tahist,,BEST BUY" ja elementi ,,®". Teenused, mille jaoks kaubamargi
registreerimist taotleti, kuuluvad markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe klassidesse 35,37 ja 42.

Kontrollija likkas 19. novembri 1999. aasta otsusega taotluse maaruse nr 40/94 artikli 38
alusel tagasi p&hjendusel, et taotletud kaubamark kuulub maaruse nr 40/94 artikli 7
I8ike 1 punktide b-d kohaldamisalasse.

22. detsembril 1999 esitas hageja Uhtlustamisametile maaruse nr 40/94 artikli 59 alusel
kontrollija otsuse peale kaebuse.
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21. martsi 2001. aasta otsusega jattis apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata. Sisuliselt
leidis ta, et asjaomasel tahisel puudub eristusv8ime, see on kirjeldav ning kuulub seega
maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktide b ja c kohaldamisalasse.

Kui Uldkohtule esitati apellatsioonikoja otsuse peale hagi, jattis ta selle rahuldamata,
leides, et kujutismargil, mis seisneb sénalise tahise ,,BEST BUY" ja elemendi , ®" varvilises
etiketis ning mille registreerimist taotleti seoses arijuhtimise alaste ndustamisteenuste
(Nizza kokkuleppe klass 35), seadmete paigaldus- ja hooldusteenuste (Nizza kokkuleppe
klass 37) ning spetsialiseerunud kaupluste rajamiseks ndustamist ja tehnilist abi
pakkuvate teenustega (klass 42), puudub maaruse nr 40/94 artikli 7 |8ike 1 punktib
tahenduses eristusvdime. Nimelt jatab see sdnaline tahis, mis koosneb tavalistestinglise
keele sBnadest, mis kirjeldavad selgelt soodsatsuhet taotluses nimetatud teenuste hinna
janende turuvaartuse vahel, asjaomasele avalikkusele vahetult mulje, et see on pigem
lintsalt reklaamvaljend v&i tunnuslause, mitte teenuste kaubandusliku paritolu tahis.
Samuti kasutatakse varvilisi hinnasilte kaubanduses tavaliselt igat laadi kaupade ja
teenuste puhul ning sellisest elemendist nagu ,, ®" muude koostisosade kdrval ei piisa, et
muuta kaubamark kui tervik eristusvdimeliseks. Seega koosneb taotletud kaubamark kui
tervik Uksnes elementidest, millel ei ole eraldi vaadelduna asjaomaste teenuste
turustamisel eristusvdimet, kusjuures need eri elemendid ei toimi ka vastastikku sellisel
moel, et muuta tervik eristusvdimeliseks.

21. jaanuari 2010. aasta kohtuotsus Audi vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-398/08 P,
EU:C:2010:29

Apellatsioonkaebus - Uhenduse kaubamdérk - Médrus (EU) nr 40/94 - Artikli 7 I6ike 1 punkt b ja
artikkel 63 - Sénamdrk Vorsprung durch Technik - Rekloamlausest koosnevad kaubamdrgid -
Eristusvbime - Taotlus registreerida kaubamadrk mitmetele kaupadele ja teenustele - Asjaomane
avalikkus - Igakilgne hindamine ja pbhjendamine - Uued dokumendid

Audi esitas 30. jaanuaril 2003 maaruse nr40/94 alusel Uhtlustamisametile taotluse
registreerida Uhenduse kaubamargina sdnaline tahis ,Vorsprung durch Technik”. Kaubad
jateenused, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe
klassidesse 9,12, 14,16, 18, 25, 28, 35-43 ja 45.

7.jaanuaril 2004 markis kontrollija oma teates taotluse tagasilikkamise p&hjuste kohta,
et valjend Vorsprung durch Technik (edumaa tehnika abil) on teatavate klassidesse 9, 12,
14, 25, 28, 37-40 ja 42 kuuluvate ning tehnikaga seotud kaupade ja teenuste puhul
objektiivne sénum, mida asjaomane tarbija tajub kui reklaamkirjeldust. Seega puudub
taotletud kaubamargil nende kaupade ja teenuste suhtes eristusvdime. Klassi 12
kuuluvate kaupade kohta markis kontrollija aga, et kuna kdnealune kaubamark on
mootorsdidukite ja nende osade suhtes omandanud eristusv8ime, véib selle
registreerimist lubada. Ta viitas siinkohal Ghenduse sénamargile Vorsprung durch
Technik, mis numbriga 621086 registreeriti 27. aprillil 2001 klassi 12 kuuluvate kaupade
jaoks.
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Audi vaidles kontrollija teates esitatud pdhjendustele 24. veebruari 2004. aastakirjas
vastu, markides muu hulgas, et Uhenduse kaubamarki nr 621086 ei registreeritud mitte
kasutamise kaigus omandatud eristusvdime, vaid selle alusel, et tahis on olemuslikult
eristav. Oma teises, 30. juuni 2004. aasta tagasilUkkamise pdhjuste teates selgitas
kontrollija, et ta oli kdnealuse kaubamargi registreerimistaotluse kontrollimisel jatnud
tahelepanematusest Audile teatamata, et see kaubamark registreeriti Uksnes omandatud
eristusvBime téttu. Kunavastav taotlus oli esitatud 1997. aastal, nduti niud Audilt
tdendeid selle kohta, et taotletud kaubamark on omandanud eristusv8ime seoses kdigi
asjaomaste kaupade ja teenustega, sealhulgas nendega, mis kuuluvad klassi 12.

12.jaanuari 2005. aasta otsusega lukkas kontrollija knealuse kaubamargi registreerimise
taotluse teatavate klassidesse 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste
puhul tagasi, korrates pdhjendusi, mille ta oli esitanud 7. jaanuari 2004. aasta teates
taotluse tagasilukkamise pdhjuste kohta. Selles uues keeldumisotsuses nentis ta samuti,
et klassi 12 kuuluvate kaupade suhtes ei ole eristusvdime omandamist tdendatud.

Vaidlusaluse otsusegarahuldas teine apellatsioonikoda kaebuse, mille Audi oli esitanud
seoses klassi 12 kuuluvate kaupadega, kuna varasem otsus, mis puudutas kaubamargi
nr 621086 registreerimist, tdendab, et taotletud kaubamark oli omandanud seoses
transpordivahendite ja maas&idukitega eristusvdime. Ulejaanud osas, eriti seoses
kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimisele kontrollija vastuvaiteid esitas, jaeti
kaebus rahuldamata.

Siinkohal valjendas apellatsioonikoda kahtlusi selle suhtes, kuidas kontrollija tehnikaga
seotud kaupu ja teenuseid muudest kaupadest ja teenustest eristas. Apellatsioonikoja
sonul on ,peaaegu kdik kaubad ja teenused [...] kas vdi vahesel maaral tehnikaga seotud.
Tehnikal on olulineroll ka réivasektoris. Tehnilise edumaa saavutanud tootja kaupadel on
konkureerivate ettevdtjate kaupadega vorreldes suur eelis. Reklaamlause Vorsprung durch
Technik annab edasi objektiivset sénumit, mille kohaselt tehniline paremus véimaldab
toota ja pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid. SGnade kombinatsioonil, mis annab edasi
seda lihtsat objektiivset s6numit, puudub pdhimédtteliselt eristusvdime. Kuna kaebuse
esitaja ei ole tdendanud, v.a klassi 12 kuuluvate kaupade osas, et reklaamfraas Vorsprung
durch Technik on tarbijate seisukohalt kaubamargina kinnistunud, tuleb taotlus muudesse
klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuste osas tagasilUkata.”

Vaidlustatud kohtuotsusega jattis Uldkohus Audi hagivaidlusaluse otsuse peale
rahuldamata.

Euroopa Kohus, kellele Audi esitas samas kohtuasjas omakorda apellatsioonkaebuse,
rahuldas vaidlustatud kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse.

Selle raames leidis ta esiteks, et kaubamargi eristusvdime puudumise tuvastamiseks
maaruse nr 40/94 Uhenduse kaubamargi kohta artikli 7 18ike 1 punkti b tdhenduses ei
piisa ainulksi asjaolust, et asjaomane avalikkus tajub kaubamarki kui reklaamfraasi ning
et fraasi Ulistava olemuse tdttu vBivad seda p&himadtteliselt kasutada ka muud ettevdtjad.
Sdénamargi ulistav kérvaltahendus ei valista nimelt, et sdnamark voib siiski tagada
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tarbijatele sellega tahistatavate kaupade ja teenuste paritolu. Asjaomane avalikkus vdib
sellist kaubamarki samal ajal tajuda nii reklaamfraasina kui ka kaupade v&i teenuste
kaubandusliku péritolu tahisena. Sellest tuleneb, et kui avalikkus tajub kaubamarki
paritolu tahisena, ei mdjuta kaubamargi eristusvbimet asjaolu, et seda kasitatakse samal
ajal voi isegi esmases tahenduses reklaamfraasina.

Teiseks tddes Euroopa Kohus, et reklaamlause ei pea olema ,fantaasia vili” ning sellel ei
pea olema ,kontseptuaalset pingestatust, mis Ullataks ja seet&ttu jaaks meelde”, et sellel
reklaamlausel oleks maaruse nr 40/94 artikli 7 [6ike 1 punktis b ndutav minimaalne
eristusvbime.

Selle kohta, et kaubamargil v&ib olla eritahendusi ning see v&ib ollasdnamang voi tajutav
kui Gllatav ja ootamatu valjam®eldis, mis seetdttu jaab meelde, markis ta, et kuigi selliste
omaduste olemasolu ei ole reklaamlause eristusvdime tuvastamiseks vajalik eeltingimus,
vBib nende omaduste esinemine sellegipoolest sellele tahisele p&himdtteliselt
eristusvdime anda.

Kolmandaks markis Euroopa Kohus, et kaubamargid, mis koosnevad markidest voi
tahistest, mida kasutatakse muu hulgas reklaamlause v&i kvaliteeditahisena vdi mis
kutsuvad ostma vastava kaubamargiga tahistatud kaupa véi teenust, annavadki seetdttu
suuremal vdi vahemal maaral edasi objektiivset sdnumit. See asjaolu Uksi ei tahenda veel,
et neil kaubamarkidel puudub eristusvdime maaruse nr40/94 Ghenduse kaubamargi
kohta artikli 7 18ike 1 punkti b tdhenduses.

Kuivdrd need kaubamargid ei ole selle maaruse artikli 7 1dike 1 punkti c tahenduses
kirjeldavad, vbivad need valjendada kas v&i lihtsat objektiivset sdnumit, kuid siiski
tahistada tarbijajaoks asjaomase kauba vdi teenuse kaubanduslikku paritolu. Eriti vdib
see nii olla juhul, kui kaubamargid ei ole lihtsalt tavalised reklaamsénumid, vaid neil on
teatav originaalsus ja sara, mis nduab télgendamisel kas vdi minimaalsetjdupingutust voi
kaivitab asjaomases avalikkuses tunnetusprotsessi.

Neljandaks réhutas Euroopa Kohus, et reklaamfraasil Vorsprung durch Technik, mille
registreerimist on taotletud Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvate kaupade -
Ltranspordivahendid; maa-, vee- ja 6husdidukid”- ning klassidesse 9, 14, 16, 18, 25, 28,
35-43ja 45 kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes, ei puudu eristusvdime maaruse

nr 40/94 Ghenduse kaubamargi kohta artikli 7 I16ike 1 punkti b tahenduses.

Isegi kui eeldada, et reklaamfraas Vorsprung durch Technik annab edasi objektiivset
sdnumit, mille kohaselt tehnoloogiline paremus véimaldab toota ja pakkuda paremaid
kaupu ja teenuseid, ei saa sellest asjaolust jareldada, et taotletud kaubamargil puudub
igasugune olemuslik eristusvdime. Nii lihtne, kui see sénum ka ei ole, ei saa seda pidada
niivord tavaliseks, et oleks kohe ja ilma pikema analUusita véimalik valistada, et
kdnealune kaubamark véib tahistada tarbija jaoks asjaomase kauba vdi teenuse
kaubanduslikku paritolu.
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Kdnealune sénum eitulene asjaomasest reklaamfraasist ilmselgelt. S6nad Vorsprung
durch Technik, mis tahendavad ,edumaa tehnika abil”, véimaldavad kdigepealtaimata
Uksnes pdhjuslikku seost ning seetdttu peab avalikkus neid teataval maaral tdlgendama.
Lisaks annab seereklaamfraas tunnistust teatavast originaalsusest ja sarast, mis
muudavad selle reklaamfraasi kergesti meelde jaetavaks. Viimaks markis Euroopa Kohus,
et kuna tegemist on maineka reklaamfraasiga, mida taotleja on juba mitu aastat
kasutanud, ei saavalistada, et asjaolu, et asjaomane avalikkus on harjunud seostama
seda reklaamlauset taotleja toodetavate s6idukitega, muudab ka tahistatavate kaupade
vOi teenuste kaubandusliku paritolu kindlakstegemise asjaomase avalikkuse jaoks
lihntsamaks.

25. novembri 2020. aasta kohtuotsus Brasserie St Avold vs. EUIPO (tumeklaasist pudeli kuju),
T-862/19, EU:T:2020:561

Euroopa Liidu kaubamdérk - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering - Ruumiline tahis -
Tumeklaasist pudeli kuju - Absoluutne keeldumisp6hjus - Eristusvéime puudumine- Médruse
(EL) 2017/1001 artikli 7 I6ike 1 punktb

Brasserie St Avold esitas taotluse kaitsta Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise
registreeringuga ruumilist tahist. Tahis on kroonkorgiga suletud tumeklaasist pudel
ruumiline kujutis. Pudeli alaosa Umber on ebakorraparaselt keeratud valge etikett, millest
ainult Ulespoole suunatud pustine nurk ei puutu vastava pudeliosaga kokku. Kaubamargi
kaitset taotleti jookide jaoks. EUIPO keeldus rahvusvahelise registreeringu kaitset
andmast pdhjendusel, et tahisel puudub maaruse 2017/1001 artikli 7 18ike 1 punkti b
tahenduses eristusvéime.'

Uldkohus, kellele esitati EUIPO otsuse peale tuhistamishagi, jattis hagi rahuldamata.
Kauba kujus seisneva ruumilise kaubamargi eristusvéimet hinnates tapsustas ta sektori
normi ja tava mdiste maaratlust.

Kdigepealt markis Uldkohus, et kuna vedela kauba turustamiseks on tingimata vaja mingit
pakendit, naeb keskmine tarbija esmalt selles pakendis lihtsalt seda funktsiooni.
Eristusvdime on Uksnes kaubamargil, mis erineb markimisvaarselt asjaomase sektori
normist vai tavast. Jarelikult ei piisa siis, kui ruumiline kaubamark seisneb selle kauba
kujus, mille jaoks registreerimist taotletakse, vdi asjaomase kauba pakendi kujus,
kaubamargi eristusvéime tuvastamiseks pelgalt asjaolust, et asjaomane kuju on selle
kauba tavaparase kuju Uks variant.

Jargmiseks tédes Uldkohus, et EUIPO on tdendanud, et joogisektoris on norm ja tava, et
pudelietikettide kuju ja paigutusviisid véivad olla vaga mitmekesised. Uldkohus tapsustas,
etisegi kui eeldada, et kdnealuste kaupade etiketid on valdavalt ristkiliku kujulised ja
kogu ulatuses pudelisilindrilise osa kulge kinnitatud, ei saa sektori normi ja tava taandada

3 Euroopa Parlamendija ndukogu 14. juuni 2017. aasta maarus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamargikohta (ELT 2017, L 154, Ik 1).
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ainult statistiliselt kdige levinumale kujule, vaid see h6lmab mis tahes kuju, millega tarbija
tavaliselt turul kokku puutub.

Ldpuks réhutas Uldkohus, et kdnealuse etiketi kuju on lihtsalt Gks variant juba
olemasolevatest kujudest. See ei erine markimisvaarselt sektori normist vdi tavast.
Seetdttu leidis Uldkohus, et vaidlustatud téhis ei saa tahistada asjaomaste kaupade
paritolu. Seega puudub sellel vajalik minimaalne eristusvdime.

7. juuli 2021. aasta kohtuotsus Ardagh Metal Beverage Holdings vs. EUIPO (gaseeritud joogi
purgi avamise helikombinatsioon), T-668/19, EU:T:2021:420

Euroopa Liidu kaubamdérk - Gaseeritud joogi purgiavamise helikombinatsioonis seisneva Euroopa
Liidu kaubamadrgi taotlus - Absoluutne keeldumispbhjus - Eristusvéime puudumine- Mddruse
(EL) 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punkt b - Mdadruse 2017/1001 artikli 95 lbige 1

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG esitas EUIPO-le taotluse registreerida
Uks helitahis Euroopa Liidu kaubamargina. See tahis, mis esitati audiofailis, meenutab
joogipurgi avamisel tekkivat heli, millele jargneb umbes Uhe sekundi pikkune vaikus jasiis
ligikaudu Uheksa sekundi pikkune kihisemine. Registreerimist taotleti eri jookide ning
transportimiseks ja ladustamiseks kasutatavate metallmahutite jaoks.

EUIPO lUkkas registreerimistaotluse tagasi pdhjendusel, et taotletud kaubamargil puudub
eristusvdime.

Uldkohus jattis oma otsusega Ardagh Metal Beverage Holdingsi hagi rahuldamata ja tegi
esimest korda otsuse audioformaadis esitatud helimargi registreerimise kohta. Ta
tapsustas helimarkide eristusvéime hindamise kriteeriume ja seda, kuidas tarbijad neid
kaubamarke tavaliselt tajuvad.

Kbéigepealt tuletas Uldkohus meelde, et helimarkide eristusvéime'# hindamise
kriteeriumid ei erine nendest, mida kohaldatakse teistele kaubamargiliikidele, ning et
helilisel tahisel peab olema teatud ilmekus, mis vdimaldab asjaomasel tarbijal seda tajuda
kaubamargina, mitte funktsionaalse elemendivdi tahisena, millel endal eriomased
tunnused puuduvad.’ Nii peab asjaomaste kaupade v&i teenuste tarbija suutma luua
seose nende kaubandusliku paritoluga tksnes kaubamargi tajumise kaudu, ilma et see
oleks kombinatsioonis teiste elementidega, nagu séna- vai kujutisosad, vdi lausa mdne
muu kaubamargiga.

Seejarel réhutas Uldkohus selle kohta, et EUIPO kohaldas analoogia alusel
kohtupraktikat,'® mille kohaselt on eristusvéime ainult sektori normist voi tavadest
markimisvaarselt erineval kaubamargil, et see kohtupraktika on valja kujunenud seoses
niisuguste ruumiliste kaubamarkidega, mis seisnevad kauba enda véi selle pakendi kujus,

% Maaruse 2017/1001 artikli 7 Idike 1 punkti b tahenduses.
> 13, septembri 2016. aasta kohtuotsus Globo Comunicagéo e Participacdes vs. EUIPO (helimark) (T-408/15, EU:T:2016:468, punktid 41 ja 45).
6Vt eelkdige 7. oktoobri 2004. aasta kohtuotsus Mag Instrument vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (C-136/02 P, £U:C:2004:592, punkt 31).
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samas kui asjaomases sektoris on olemas selle kujuga seotud norm vai tava. Sellisel juhul
ei taju asjaomane tarbija, kes on harjunud Uht v&i mitutselle sektori normile voéi tavale
vastavat kuju nagema, ruumilist kaubamarki kui viidet kaupade kaubanduslikule
paritolule, kui see kuju on identne vai sarnane kauba tavalise kuju vai kujudega. Uldkohus
lisas, et selles kohtupraktikas ei ole loodud kaubamargi eristusvéime hindamise uusi
kriteeriume, vaid Uksnes tapsustatud, et nende kriteeriumide kohaldamisel tuleb
arvestada, et keskmine tarbija ei pruugi tajuda ruumilist kaubamarki tingimata
samamoodi kui sdna-, kujutis- v8i helimarki, mis seisneb kauba valimusest vdi kujust
séltumatus tahises. Seetdttu otsustas Uldkohus, et kdnealust ruumilisi kaubamarke
kasitlevat kohtupraktikat ei saa helimarkidele pdhimé&tteliselt kohaldada. Kuigi EUIPO oli
seda kohtupraktikat ekslikult kohaldanud, tddes Uldkohus, et see viga ei liikka siiski
Umber vaidlustatud otsuses esitatud arutluskaiku, mis tugineb veel Ghele pdhjendusele.

Selle teise pShjenduse kohta, nimelt et asjaomane avalikkus tajub taotletud kaubamarki
asjaomaste kaupade funktsionaalse elemendina, mérkis Uldkohus esiteks, et joogipurgi
avamisel tekkivat heli peetakse tegelikult kdnealust tutpi kaupade puhul puhttehniliseks
ja funktsionaalseks elemendiks. Nimelt on joogipurgi vdi pudeliavamine olemuslik osa
tehnilisest lahendusest, mida on vajajookide kasitsemiseks, et neid tarbida, mist&ttu ei
tajuta sellist helinende kaupade kaubandusliku paritolu tahisena. Teiseks seostab
asjaomane avalikkus mullide kihisemist otsekohe jookidega. Lisaks markis Uldkohus, et
kdnealustel helielementidel ja umbes sekundipikkusel pausil nende vahel ei ole siis, kui
neid tervikuna tajuda, mingit olemuslikku tunnust, mis vBimaldaks asjaomasel avalikkusel
neid kaupade kaubandusliku paritolu tahisena tajuda. Nimetatud elemendid ei ole
piisavaltilmekad, et eristuda sarnastest jookide valdkonna helidest. Seetdttu ndustus
Uldkohus EUIPO jéreldustega, et taotletud kaubamargil puudub eristusvéime.

Viimaks maérkis Uldkohus, et ta ei ndustu EUIPO jéreldusega, et jookide ja joogipakendite
turgudel on ebatavaline tahistada kauba kaubanduslikku paritolu Uksnes heli abil, kuna
asjaomased kaubad on kuni nende tarbimiseni haaletud. Nimelt tddes Uldkohus, et
enamik kaupu on iseenesest haaletud ning tekitavad heli alles nende tarbimisel. Seega ei
tahenda pelk asjaolu, et heli saab tekkida Uksnes tarbimisel, veel seda, et heli kasutamine
kauba kaubandusliku paritolu tahistamiseks konkreetsel turul oleks ebatavaline.
Uldkohus selgitas siiski, et isegi kui EUIPO on selles suhtes eksinud, ei too see kaasa
vaidlustatud otsuse tuhistamist, kunaviga ei avaldanud maaravat m&ju selle otsuse
resolutsioonile.

13. novembri 2024. aasta kohtuotsus Administration of the State Border Guard Service of
Ukraine vs. EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF), T-82/24, EU:T:2024:821

Euroopa Liidu kaubamérk - Euroopa Liidu kujutismérgi RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF
taotlus - Absoluutne keeldumispbhjus - Eristusvéime puudumine - Madéruse (EL) 2017/1001
artikli 7 6ike 1 punkt b - Poliitiline juhtlause - V6rdne kohtlemine - Hea halduse p6himdéte -
Madéruse 2017/1001 artikli 71 16ige 1
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Uldkohus kasitles oma otsuses esimest korda kisimust, kas poliitilist juhtlauset on
vBimalik kaubamargina registreerida.

Ukraina piirivalvur, kes on hageja Administration of the State Border Guard Service of
Ukraine diguseellane, esitas EUIPO-le taotluse registreerida eri kaupade ja teenuste’’
jaoks ELi kaubamargina kujutistahis,, RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“. Kontrollija
|Gkkas registreerimistaotluse tervikuna tagasi maaruse 2017/1001 artikli 7 18ike 1 punkti f
alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamarke, mis on avaliku korra véi Uldtunnustatud
moraalipdhimdtetega vastuolus. Hageja esitas EUIPO-le kontrollija otsuse peale kaebuse.
Apellatsioonikoda jattis vaidlustatud otsusega'® kaebuse rahuldamata péhjendusel, et
taotletud kaubamargil puudub asjaomaste kaupade ja teenustega seoses eristusvéime
ning seega tuleb selle registreerimisest maaruse 2017/1001 artikli 7 |8ike 1 punkti b alusel
keelduda.

Uldkohus maérkis, et hageja vaitis edutult, et apellatsioonikoda eksis, kui ta klassifitseeris
taotletud kaubamargi poliitiliseks juhtlauseks.

Nimelt vBeti taotletud kaubamargis esitatud fraas kohe parast selle esmakordset
kasutamist Ukraina toetuseks laialdaselt kasutusele jandnda hakkas see peagi
sumboliseerima Ukraina vditlust Venemaa Foderatsiooni agressiooni vastu. Sellisena on
nimetatud lauset korduvalt kasutatud poliitilises kontekstis ning selleks, et valjendada ja
edendadatoetust Ukrainale. Selline olukord vastab taielikult valjendi , poliitiline juhtlause”
maaratlusele, mille hageja oma hagiavalduses ise esitas, nimelt et seda kasutatakse
poliitilises vdi sotsiaalses kontekstis korduvalt teatava idee v8i eesmargivaljendamiseks,
et veenda avalikkust vdi Uht selle sihtrihma.

Taotletud kaubamargis kasutatud valjendit on valjaspool kaubandusvaldkonda vaga
laialdaselt kasutatud ja asjaomane avalikkus seostab seda paratamatult vahetult selle
kontekstiga. Nimelt hakkas taotletud kaubamargis kasutatud valjend vagakiiresti
sumboliseerima Ukraina voitlust Venemaa agressiooni vastu, see simbol seostub teatava
Ukraina relvajdudude séduriga ja seega Ukrainaga. Vottes arvesse nimetatud sindmuse
meediakajastuse ulatust, seostub kdnealune valjend selle hiljutise ajaloolise hetkega, mis
on ELi keskmisele tarbijale hastiteada.

Selle kohta tddes Uldkohus, et apellatsioonikoda ei rikkunud digusnormi, kui ta leidis, et
uldp8himdte, mille kohaselt ei ole asjaomane avalikkus eriti tahelepanelik tahise suhtes,
mis tema silmis ei viita kohe algusest asjaomase kauba vdi teenuse paritolule, kunata ei
tajuks ega maletaks seda kaubamargina, on kohaldatav ka tahistele, mille pdhisnumon
poliitiline.

Vottes aga arvesse kaubamargi peamist Ulesannet - ndidata sellega kaitstud kauba voi
teenuse paritolu - ei suuda tahis seda Ulesannet taita, kui keskmine tarbija ei nde sellega

V' Tapsemalt téhistas taotletud kaubamérk kaupu ja teenuseid, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 14, 16, 18, 25, 28 ja 41.

'8 EUIPO esimese apellatsioonikoja 1. detsembri 2023. aasta otsus (asi R 438/2023-1).
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kokku puutudes mitte viidet kaupade vdi teenuste paritolule, vaid uksnes poliitilist
sénumit.

P&hjendamiskohustuse kohta méarkis Uldkohus, et kui sama keeldumispdhjus esitatakse
kaupade vdi teenuste kategooria vdi ruihma kohta, vdib padev ametiasutus piirduda
Uldise p&hjendusega, mis hélmab kdiki asjaomaseid kaupu vdi teenuseid. Tosi,
kohtupraktikas on tapsustatud, et see vdimalus on ainult seoses kaupade ja teenustega,
mille vahel on piisavalt otsene ja konkreetne seos, et moodustada piisavalt homogeenne
kauba- voi teenusekategooria voi -ruhm. Ent ta markis siiski, et kui hinnatakse, kas
kaupade ja teenuste vahel on piisavalt otsene ja konkreetne seos ning kas need
moodustavad piisavalt homogeense kauba- vdi teenusekategooria véi -rihma, tuleb
arvesse votta, et niisuguse tegevuse eesmark on véimaldada ja hdlbustada in concreto
selle hindamist, kas kaubamargi puhul, mille kohta registreerimistaotlus on esitatud,
esineb moni absoluutne keeldumisp&hjus v8i mitte. Niisiis tuleb asjaomased kaubad ja
teenused Uhte v8i mitmesse rihma vdi kategooriasse jaotada eelkdige nende Uhiste
omaduste p&hjal, mis on asjakohased selle analtusimisel, kas taotletud kaubamargi
registreerimisest vastavate kaupade ja teenuste jaoks tuleb teatava absoluutse
keeldumispbhjuse alusel keelduda. Jarelikult tuleb seda hinnata in concretoiga
registreerimistaotluse labivaatamisel ja vajaduse korral seosesiga absoluutse
keeldumisp&hjusega, mis v8ib kohaldatavaks osutuda.

Kdnealusel juhul leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, et asjaomane avalikkus ei
taju taotletud kaubamarki kaubandusliku paritolu tahisena. Lisaks tapsustas ta, et
taotletud kaubamargis sisalduvat valjendit tdlgendatakse eelkdige poliitilise sdnumina
ning et niimoodi tajutakse seda kdigi selle kaubamargiga h6lmatud kaupade véi teenuste
puhul. Sellest tulenevalt leidis apellatsioonikoda, et arvestades absoluutset
keeldumispdhjust, millega asjaomase kaubamargi registreerimine tema seisukoha p&hjal
vastuolus on, moodustavad taotletud kaubamargiga hdlmatud kaubad ja teenused
piisavalthomogeense rithma.

Kuna apellatsioonikoda leidis digesti, et asjaomane avalikkus ei taju taotletud kaubamarki
mitte kaubandusliku paritolu tahisena, vaid poliitilise sbnumina, mis toetab Ukraina
vOitlust Venemaa Foderatsiooni sdjalise agressioonivastu, vaib ta digusparaselt
koondada kdik taotletud kaubamargiga hélmatud kaubad ja teenused Uhte
kategooriasse, kuigi nende olemuslikud omadused on erinevad.

Véttes arvesse taotletud kaubamargi eripara ja asjaoluy, et asjaomane avalikkus tajub seda
seoses kdigi registreerimistaotlusega hdlmatud kaupade ja teenustega identselt, asus
Uldkohus seisukohale, et apellatsioonikoda ei teinud hindamisviga, kui ta leidis, et
kdnealused kaubad ja teenused kuuluvad Uhte ja samasse rihma, millele tuleb Uhtmoodi
kohaldada tema poolt aluseks vBetud keeldumispdhjust, ning ta jareldas digesti, et
taotletud kaubamargil puudub maaruse 2017/1001 artikli 7 |8ike 1 punktib tahenduses
eristusvdime.
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10. septembri 2025. aasta kohtuotsus BVG vs. EUIPO (meloodia kdéla), T-288/24, EU:T:2025:847

Euroopa Liidu kaubamdérk - Meloodia kblas seisneva Euroopa Liidu kaubamdrgi taotlus -
Absoluutne keeldumispbhjus - Eristusvbime - Mdadruse (EL) 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punktb

Uldkohus tihistas oma otsusega EUIPO apellatsioonikoja otsuse'® pdhjendusel, et
viimane ei hinnanud maaruse 2017/1001 artikli 7 I8ike 1 punkti b arvestades digesti
teatava meloodia kdlas seisneva niisuguse helitahise eristusvéimet, mille registreerimist
ELi kaubamarginataotleti.

Hageja Berliner Verkehrsbetriebe (BVB) esitas taotluse registreerida teatavate
transporditeenuste®® jaoks kaubamargi, mis seisneb meloodia kdlas. Kui kontrollija oli
selle taotluse tagasi IUkanud, esitas hageja EUIPO-le kaebuse.

Apellatsioonikoda leidis, et taotletud kaubamargil puudub eristusvdime. Kuna taotletud
kaubamark oli kaks sekunditvaltav helitahis, mis seisnes lihtsalt nelja eritajutava heli
jadas, oli see niiluhike ja lihntsakoeline, et see polnud vahimalgi maaral ilmekas ega
tarbijatele sellega tahistatud teenuste kaubandusliku paritolu tdhisena aratuntav. Seda
oleks tajutud lihtsalt funktsionaalse helielemendina, mille eesmark on puida
kuulajaskonna tahelepanu.

Hageja esitas selle rahuldamata jatmise otsuse peale Uldkohtule hagi.

Uldkohtu hinnangul leidus mitu asjaolu, mille pdhjal vis jareldada, et sellised taotletud
kaubamargi omadused nagu kestus ja ilmekus annavad pigem alust tuvastada

maaruse 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punkti b ja seda puudutava kohtupraktika tahenduses
eristusvBime olemasolu, mitte selle puudumise.

Esiteks markis ta kdne all oleva majandussektori tavade kohta, et on Uldteada, et
transpordisektoris tegutsevad ettevdtjad kasutavad Uhaenam ,kdlle”, st [Uhikesi helilisi
motiive, et kujundada kaubamargiga seotud kaupade ja teenuste helilineidentiteet -
kaubamargivisuaalse identiteedi heliline vaste -, mis oleks avalikkusele aratuntav. Nende
kdllidega saab puuda kuulajaskonna tahelepanu keskkonnas, mis véib vahel olla
murarikas - nagu lennujaama ootesaalid vdi raudtee- ja bussijaamade platvormid -, et
juhatada sisse vdi taiendada avalikkusele ette mangitavaid reklaame v&i sinna juurde
kuuluvate teenuste kohta kaivaid snumeid.

Teiseks markis ta, et meloodia kélal, milles taotletud kaubamark seisneb, ei ole vastava
kaubamargiga h6lmatud teenustega otsest seost ning asjaomane kdla ei ole nahtavasti
tingitud tehnilistestvdi funktsionaalsetest kaalutlustest. Samuti ei ole tdendatud, et
vastava meloodia k&la on juba avalikkusele teada, ning see lubab eeldada, et tegemiston
alguparase teosega. Selles kontekstis v8ib jareldada, et asjaomase meloodia kdla on
pigem mdeldud toimima kui kdll, see tahendab IUhike, [66v ja niisugusena meelde jaav

9 EUIPO viienda apellatsioonikoja 2. aprilli 2024. aasta otsus (asi R 2220/2023 5).
2 Need teenused, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe Klassi 39 ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,transport; reisijate vedu; kaupade
pakendamine; kaupade ladustamine; huvireiside transpordi korraldamine”.
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helijada. Selline hinnang leiab kinnitust ka EUIPO otsustuspraktikast ja suunistest
helimarkide kohta, millest on v8imalik [dhtuda.

Véttes arvesse taotletud kaubamargi omadusi, nagu kestus, kasutatud meloodia ja
tajutavad helid, ning mitmesugust EUIPO antud teavet selle kohta, milline on nende
omaduste roll selle helimargi eristusvdime hindamisel, mille registreerimist taotletakse,
oli apellatsioonikoja hinnang ekslik, arvestades nii asjaomase sektoritava kui ka taotletud
kaubamargiiseloomulikke tunnuseid. Ei taotletud kaubamargi kestus egavaidetav lihtsus
vOi lihtsakoelisus - mis ei takista olemuslikult vastava meloodia dratundmist - ei ole
takistused, millega iseenesest oleks eristusvéime puudumine tdendatud.

Kolmandaks leidis Uldkohus, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta leidis, et taotletud
kaubamargil on pelgalt funktsionaalne roll ning et transpordivahendites on tavaparane
edastada valjuhaaldis enne teadaandeid |Uhike helide jada, et aratada reisijates
tahelepanu.Isegikui eeldada, et arvestada tuleb taotletud kaubamargi Ghe vdimaliku
kasutusviisiga, see tahendab, selle kasutamisega jaamas vastava transporditeenuse kohta
teadaannete esitamiseks, ei takista selline kasutusviis isegi siis, kui sellel on
funktsionaalneroll, taotletud kaubamarki kuidagi taitmast vastava teenuse kaubandusliku
paritolu tahistamise tUlesannet.

Muude taotletud kaubamargiga hdlmatud teenuste kohta, mis ei ole otse seotud
transpordi, vaid sellega seotud aspektidega, asus Uldkohus neljandaks seisukohale, et
apellatsioonikoja kaalutluste p&hjal on esiteks raske mdista, milliste taotletud
kaubamargiga hélmatud teenuste aspektidega saab tahist moodustava meloodia kéla
seostada, ja teiseks, mille poolest radagib kaubamargina registreerimise kahjuks asjaolu, et
taotletud helitahist saab kasutada nende teenuste reklaamimisel.

Neid kaalutlusi arvestades jareldas Uldkohus, et apellatsioonikoda ei hinnanud taotletud
kaubamargi eristusvéimet digesti.

3. Kirjeldavad kaubamargid

23. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus (tdiskogu), Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Wrigley,
C-191/01 P, EU:C:2003:579

Apellatsioonkaebus - Uhenduse kaubamdérk - Médérus (EU) nr 40/94 - Registreerimisest keeldumise
absoluutne pbhjus - Eristusvéime - Kaubamdrgid, mis koosnevad liksnes kirjeldavatest mdrkidest
vOi téhistest - Séna ,,Doublemint”

Wm Wrigley Jr. Company (edaspidi , Wrigley”) esitas 1996. aastal Ghtlustamisametile
taotluse, et sdna Doublemint registreeritaks narimiskummijaoks thenduse
kaubamargina.
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Kui Uhtlustamisameti kontrollija oli selle taotluse tagasi liUkanud, esitas Wrigley
apellatsioonikojale kaebuse. Apellatsioonikoda jattis selle siiski rahuldamata p&hjendusel,
et séna Doublemint, mis on saadud kahe ingliskeelse séna kombineerimisega ilma neile
valjam®&eldud vdi kujutluslikke osi lisamata, kirjeldab teatavaid narimiskummi omadusi,
konkreetsel juhul nende mundisisaldust ja -maitset, ning maaruse nr40/94 artikli 7 16ike 1
punkti c alusel ei saa seda seetbttu Uhenduse kaubamargina registreerida.

Hagi, mille Wrigley eelviidatud otsuse peale Uldkohtule esitas, rahuldati. Uldkohus
jareldas, et narimiskummi kohta kasutataval sénal Doublemint on mitmeti mdistetav ja
sugestiivne tahendus, mida saab mitmel eri viisil tdlgendada, ning et asjaomane avalikkus
ei saa seda vahetultja pikemalt m&tlemata tajuda mdne asjaomaste kaupade omaduse
kirjeldusena. Kunasee séna ei ole Uksnes kirjeldav, ei saanud Uldkohtu hinnangul selle
sdna registreerimisest keelduda.

Euroopa Kohus rahuldas selle kohtuotsusega apellatsioonkaebuse, mille Uhtlustamisamet
oli Uldkohtu otsuse peale esitanud, ning tihistas Uldkohtu otsuse.

Kdigepealt viitas ta maarusele nr 40/94 Ghenduse kaubamargi kohta, mille artikli 7 [8ike 1
punkti c kohaselt ei registreerita kaubamarke, ,mis koosnevad ainult sellistest markidest
vOi tahistest, mis tahistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vaartust,
geograafilist paritolu vdi kaupade tootmise vdi teenuste pakkumise aega vdi muid kauba
vOi teenuse omadusi”.

Jargmiseks markis Euroopa Kohus, et selleks, et Uhtlustamisamet saaks selle artikli alusel
registreerimisest keelduda, ei ole vaja, et margid ja tahised, mis moodustavad asjaomases
sattes nimetatud kaubamargi, oleksid registreerimistaotluse esitamise ajal taotlusega
hélmatud kaupade vdi teenuste v8i nende omaduste kirjeldamiseks tegelikult kasutusel.
Nagu naitab ka selle satte sGnastus, piisab, kui selliseid marke ja tahiseid vBidakse sellisel
eesmargil kasutada. SGnalise tahise registreerimisest tuleb kdnealuse satte alusel seega
keelduda, kui see osutab vahemalt Ghes oma vBimalikus tdhenduses asjaomaste kaupade
vOi teenuste omadusele.

Viimaks tapsustas Euroopa Kohus, et kui artikli 7 |16ike 1 punkti c tdlgendataks nii, et see ei
vBimalda registreerida selliseid kaubamarke, mis tksnes kirjeldavad neid kaupu voi
teenuseid, mille kohta registreerimistaotlus on esitatud, vbi nende omadusi, téhendaks
see, et kohaldatud on kriteeriumi, mis ei ole selles sattes ette nahtud, see aga eirab
asjaomase satte ulatust.

12. jaanuari 2005. aasta kohtuotsus Deutsche Post EURO EXPRESS vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:42"

Uhendusekaubamdrk - S6namérk EUROPREMIUM - Absoluutne keeldumispdhjus - Kirjeldav
kaubamérk - Médruse (EU) nr 40/94 artikli 7 I6ike 1 punkt c

21 Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus kustutati registrist Euroopa Kohtu presidendi 14. detsembri 2005. aasta kohtumaarusega

Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, EU:C:2005:767).
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Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH esitas Uhtlustamisametile taotluse, et registreerida
Uhenduse kaubamargina sdnaline tahis EUROPREMIUM. Kui see taotlus oli tagasi |Ukatud,
esitas Deutsche Post EURO EXPRESS kontrollija otsuse peale kaebuse.

Uhtlustamisameti apellatsioonikoda jattis kaebuse rahuldamata pdhjendusega, et
tarbijad v&ivad kaubamarki EUROPREMIUM tajuda kui teavet asjaomaste kaupade ja
teenuste silmapaistva kvaliteedi ning Euroopa paritolu kohta.

Deutsche Post EURO EXPRESS esitas omakorda Uldkohtule hagi viimati nimetatud otsuse
peale, mille Uldkohus tihistas, olles andnud hinnangu kisimusele, kas
registreerimistaotluse esemeks olev tahis on kirjeldav?2.

Esiteks leidis Uldkohus, et sellise ithenduse kaubamargi registreerimine, mis koosneb
markidest voi tahistest, mida kasutatakse ka reklaamlausetena, kvaliteeditahistena voi
valjenditena, mis kutsuvad ules selle kaubamargiga tahistatud kaupu ostma vdi teenuseid
tarbima, ei ole niisuguse sdnakasutuse tottu iseenesest valistatud, tingimusel et
asjaomast kaubamarki on vahetultvéimalik tajuda kénealuste kaupade vdi teenuste
kaubandusliku paritolu tahisena, et asjaomased tarbijad saaksid ilma segiajamise ohuta
eristada kaubamargi omaniku kaupu voi teenuseid muu kaubandusliku paritoluga
kaupadest vdi teenustest.

Seda, kas niisugust kaubamarki vdidakse tajuda kaupade ja teenuste kaubandusliku
paritolu tahisena, tuleb analtUsida maaruse nr 40/94 artikli 7 |18ike 1 punktist b 1ahtudes.

Selleks aga, et kuuluda maaruse nr 40/94 artikli 7 18ike 1 punktis ¢ satestatud keelu
kohaldamisalasse, peab kaubamark osutama kénealuste kaupade ja teenuste olulistele
omadustele konkreetselt ja objektiivselt, mitte ebamaaraselt.

Teiseks tddes Uldkohus, et ei ole ndidatud, et sénalist tdhist EUROPREMIUM, mille
registreerimist Uhenduse kaubamargina taotleti peamiselt eri materjalidest valmistatud
ning pakkimiseks, ladustamiseks v&i transportimiseks mdeldud kaupade,
reklaamteenuste, arijuhtimise vdi sellealase abining transpordi- ja laoteenuste jaoks, mis
kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 20, 35 ja 39, ning mida keskmine inglise keelt
kdnelev tarbijavdib mdistateabena, et tegemist on Euroopa paritolu ja kvaliteetsete
kaupade vdi teenustega, saab kasutada kénealuste kaupade ja teenuste otseseks
tahistamiseks maaruse nr40/94 artikli 7 18ike 1 punkti c mottes.

Esiteks ei koosne kdnealune tahis elementidest, mis kirjeldaksid taotluses nimetatud
kaupu voi teenuseid, kuna eesliide ,euro” ei tahista neid ei otse ega méne nende olulise
omaduse mainimise kaudu ning ,premium” on lihtsalt kiitev séna, mis vdib vihjata
omadusele, midataotleja sooviks oma kaupadele omistada, andmata tarbijatele
pakutavate kaupade vdi teenuste konkreetsetestja objektiivsetest omadustest ometi
teavet.

2 Masruse nr 40/94 artikli 7 18ike 1 punkti ¢ tahenduses.
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Teiseks ei ole naidatud, et séna ,,EUROPREMIUM” tervikuna on v&i vdib olla kdnealuste
kaupade vdi teenuste tahistamiseks voi iseloomustamiseks tldine v&i tavaline nimetus.

10. martsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, C-51/10P, EU:C:2011:139

Apellatsioonkaebus - Uhenduse kaubamdérk - Ainult numbritest koosnev téhis - Taotlus
registreerida téhis ,1000” brostliride, ajakirjade ja ajalehtede jaoks - Véidetavalt kirjeldav téhis -
Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 7 I6ike 1 punkti c kohaldamise kriteeriumid - Uhtlustamisameti
kohustus arvestada oma varasemat otsustuspraktikat

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (edaspidi ,Technopol”) esitas
Uhtlustamisametile taotluse registreerida tahis , 1000 Uhenduse kaubamargina
brosuuride, ajakirjade ja ajalehtede jaoks. See taotlus lUkati siiski tagasi p6hjendusega, et
tahis, 1000” ei ole eristusvdimeline, vaid asjaomaste kaupade sisu v6i muid omadusi
kirjeldav tahis.

Uhtlustamisameti apellatsioonikoda jattis Technopoli kaebuse kontrollija otsuse peale
rahuldamata, leides, et tahis ,, 1000”v8ib tahistada Technopoli valjaandeid ja igal juhul ei
ole see tahis eristusvdimeline, kunatarbija tajub seda kui nende valjaannete kiitust, mitte
kui nende paritolu tahist.

Seejarel esitas Technopol Uldkohtule hagi, mis jdeti samuti rahuldamata. Euroopa Kohtul,
kellele esitati Uldkohtu otsuse peale apellatsioonkaebus - mille ta jattis rahuldamata -, oli
vBimalus analUusida tahise kirjeldavuses seisneva absoluutse keeldumispdhjuse
kohaldamiskriteeriume.

Esiteks markis Euroopa Kohus, et iga maaruse nr 40/94 artikli 7 1dikes 1 loetletud
keeldumispdhjust tuleb télgendada selle aluseks olevat Uldist huvi arvestades. Kdnealuse
maaruse artikli 7 I18ike 1 punkti c aluseks olev tldine huvi on tagada, et
registreerimistaotlusega hélmatud kaupade v6i teenuste Uht vdi mitutomadust
kirjeldavad tahised oleksid kdigile neid kaupu ja teenuseid pakkuvatele
majandustegevuses osalejatele vabalt kasutatavad.

Selleks et tagadavaba kasutatavuse eesmargitaielik realiseerimine, vdib Uhtlustamisamet
maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c alusel registreerimisest keelduda, ilma et see
eeldaks, et asjaomast tahist kasutatakse registreerimistaotiuse esitamise aja seisuga
tegelikult kirjeldusena. Piisab sellest, et vastavat tahist saab kirjeldusena kasutada. Samuti
ei soltu selle keeldumisp&hjuse kohaldamine sellest, kas vaba kasutatavuse vajadus on
konkreetne, tegelik ja t&sine, ning seega ei ole oluline teada, kui mitmel konkurendil on
vOi vBib tekkida huvi kBnealust tahist kasutada. Oluline pole ka asjaolu, et
registreerimistaotluses nimetatud kaupade ja teenuste samade omaduste tahistamiseks
on ka muid, tavalisemaid tahiseid. Eeltoodust ndhtub, et selle maaruse artikli 7 |5ike 1
punkti c kohaldamine ei eelda, et asjaomane tahis vastaks tavalisele kirjeldusviisile.
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Teiseks leidis Euroopa Kohus, et maaruse nr40/94 artikli 7 18ike 1 punktis c osutatud
kirjeldaval tahisel puudub ka asjaomase maaruse artikli 7 18ike 1 punkti b téhenduses
eristusvdime. Samas voib tahisel puududa kdnealuse artikli 7 |6ike 1 punkti b téhenduses
eristusvbime ka muudel pdhjustel kui see, et ta on kirjeldav. Seega kattuvad artikli 7

|6ike 1 punkti b ja kdnealuse artikli 7 [ike 1 punkti c kohaldamisalad teatavas ulatuses;
sealjuures erineb esimene neist satetest teisest selle poolest, et ta hdlmab kaiki
asjaolusid, mille puhul tahis ei erista Uhe ettevdtja kaupu vdi teenuseid teise ettevdtja
omadest.

Neil asjaoludel tuleb maaruse nr 40/94 artikli 7 |16ike 1 digeks kohaldamiseks jalgida, et
asjaomase artikli 7 18ike 1 punktis c nimetatud keeldumisp8hjust kohaldataks tksnes
juhul, mida see keeldumisp&hjus tdepoolest puudutab.

Kolmandaks markis Euroopa Kohus, et juhud, mida maaruse nr 40/94 artikli 7 [8ike 1
punktis c satestatud keeldumisp8hjus tdepoolest puudutab, on need, mil kaubamargina
soovitakse registreerida tahist, mis vdib naidata taotlusega hdlmatud kaupade voi
teenuste omadust. Selle maaruse artikli 7 |6ike 1 punktis ¢ kasutatud sdnadega ,,sorti,
kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu véi kaupade tootmise voi
teenuste pakkumise aegavoi muid kauba v8i teenuse omadusi” soovis seadusandja Uhest
kaljest markida, et sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vaartust, geograafilist paritolu voi
kaupade tootmise voi teenuste pakkumise aega tuleb kdiki pidada kaupade ja teenuste
omadusteks, ning teisalttapsustada, et nimetatud loetelu ei ole ammendav, kuna arvesse
vBib votta ka muid kaupade ja teenuste omadusi.

Seadusandja valitud séna,omadus”réhutab asjaolu, et selles sattes peetakse silmas
uksnes niisuguseid tahiseid, mis naitavad mingit taotlusega h6lmatavate kaupade ja
teenuste omadust, mida asjaomasel avalikkusel on kerge ara tunda. Niisiis saab tahise
registreerimisest keelduda maaruse nr 40/94 artikli 7 I8ike 1 punkti c alusel Uksnes juhul,
kui on mdoistlik eeldada, et sihtruhm peaks seda tdesti méne niisuguse omaduse
kirjelduseks.

Need tapsustused on eritiolulised Uksnes numbritest koosnevate tahiste korral. Kuna
selliseid tahiseid sarnastatakse tldiselt arvudega, siis tahistavad need kaubanduses
naiteks hulka. Selleks et Uksnes numbritest koosneva tahise registreerimisest saaks
artikli 7 18ike 1 punkti c alusel keelduda pdhjendusel, et see tahistab hulka, peab siiski
olema madistlik eeldada, et asjaomase avalikkuse silmis kirjeldab nende numbritega
tahistatud hulk taotlusega hélmatud kaupade vdi teenuste omadust.

Neljandaks ja viimaseks juhtis Euroopa Kohus tahelepanu sellele, et maaruse nr40/94
artikli 12 punktis b satestatud eeskiri ei mdjuta olulisel maaral selle maaruse artikli 7
|6ike 1 punkti c tdlgendust. Kdnealuse maaruse artikkel 12 puudutab Uhenduse
kaubamargi mdju piiranguid, samas kui selle maaruse artikkel 7 kasitleb pdhjuseid, mille
korral keeldutakse tahist kaubamargina registreerimast.

Asjaolu, et kdnealuse artikli 12 punkt b tagab, et kdik ettevdtjad saaksid kaupadeja
teenuste omadusi naitavaid tahiseid vabalt kasutada, ei piira sugugi asjaomase artikli 7
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|6ike 1 punkti c kohaldamisala. See asjaolu toob hoopis veelgi enam esile, kui tahtis on
see, et artikli 7 |8ike 1 punktis c satestatud keeldumisp&hjust, mis pealegi on absoluutne,
kohaldataks tdesti kdigile tahistele, mis vBivad osutada registreerimistaotlusega hdlmatud
kauba v&i teenuse omadustele.

25. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus Devinvs. EUIPO - Haskovo (DEVIN), T-122/17,
EU:T:2018:71923

Euroopa Liidu kaubamdérk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sénamdrk DEVIN -
Absoluutne keeldumispéhjus - Kirjeldavus - Geogradfiline nimi - Mddruse (EU) nr 207/2009 artikli 7
16ike 1 punkt c (ntitid maéruse (EL) 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punkt c)

Haskovo kaubandus-ja tddstuskoda (Bulgaaria) esitas 11. juulil 2014 taotluse, paludes
tunnistada kehtetuks ELi sdnamargi DEVIN, mis kuulus Devin AD-le ning mille EUIPO oli
2011. aastal registreerinud Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvate kaupade, nimelt
alkoholivabade jookide, sealhulgas mineraalvee jaoks.

EUIPO tuhistamisosakond rahuldas maaruse nr207/2009% artikli 7 IGike 1 punktil
pdhineva kehtetuks tunnistamise taotluse ja tunnistas vaidlustatud kaubamargi tervikuna
kehtetuks, leides, et kaubamark koosneb tahisest, mis naitab kauba geograafilist
paritolu?®, Kaebuse, mille Devin AD selle otsuse peale esitas, jattis EUIPO
apellatsioonikoda rahuldamata p&hjendusel, et Bulgaaria linn Devin on Bulgaaria laiale
avalikkusele ja markimisvaarsele osale naaberriikide, naiteks Kreeka ja Rumeenia
tarbijatest tuntud eelkdige kuulsa tervisevete kuurordina ning et sihtrihm seostab selle
linna nime klassi 32 kuuluvate kaupade kategooriaga, eriti mineraalveega.

Uldkohus tihistas oma kohtuotsusega EUIPO apellatsioonikoja otsuse ja tapsustas,
kuidas hinnata maaruse nr 207/2009 artikli 7 [8ike 1 punkti c mdttes geograafilisest
nimest koosneva tahise kirjeldavust.

Mis puutub konkreetsemalt markidesse voi tahistesse, mis naitavad taotlusega hdlmatud
kaubakategooriate geograafilist paritolu vdi sihtkohta vdi teenusekategooriate osutamise
kohta, eriti kui see on kohanimi, méarkis Uldkohus, et nende vabasse kasutuse jatmine on
uldistes huvides ning seda mitte Uksnes selleparast, et need vdivad kajastada asjaomaste
kaupade ja teenuste liigi kvaliteeti ning muid omadusi, vaid kuna need vdivad ka
mojutada mitmel moel tarbijate eelistusi, nditeks seostades kaubad ja teenused kohaga,
mis vBib dratada positiivseid tundeid.

Selle kohta markis ta, et esiteks ei registreerita kaubamargina kohanimesid, kui need
tahistavad konkreetseid geograafilisi kohti, mis on seoses asjaomaste kaupade voi
teenuste liigiga maine vdi tuntuse juba omandanud ja on seega sihtrihma silmis selle

2 Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus jéeti 11. juuli 2019. aasta kohtumaarusega Haskovo vs. Devin (C-800/18 P, EU:C:2019:606)
rahuldamata.
% N&ukogu 26. veebruari 2009. aasta maarus (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamargi kohta (ELT 2009, L 78, Ik 1).

% Masruse nr 207/2009 artikli 7 18ike 1 punkti ¢ tahenduses.
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liigiga seotud, ning teiseks ei registreerita kohanimesid, mida vdivad ettevétjad kasutada
ning mille kasutamise vdimalus tuleb ka neile alles jatta, et nad saaksid asjaomaste
kaupade vdi teenuste geograafilisele paritolule osutada.

Sellegipoolest ei keela maaruse nr207/2009 artikli 7 [Gike 1 punkt c pdhimdtteliselt
kaubamargina registreerimast kohanimesid, mis on sihtrthma seas tundmatud voi
vahemalt geograafilise koha tahisena tundmatud, v6i ka nimesid, mille puhul ei ole
tahistatava koha iseloomust tulenevalt tdendoline, et huvitatud isikud vdiksid arvata, et
asjaomane kauba- vdi teenusekategooria parineb sellest kohast.

Sellise tahise kirjeldavuse hindamise kohta markis Uldkohus, et EUIPO peab selle kdigus
valja selgitama, kas kohanimion sihtrithma seas tuntud kohatahisena. Lisaks on tarvis, et
vaidlusalune nimi seonduks sihtrihma silmis asjaomase kauba- vdi teenuseliigiga ka
praegu voi oleks vahemalt mdistlik eeldada, et selline nimi vdib sihtrihma silmis viidata
selle kauba- v8i teenuseliigi geograafilisele paritolule. Kontrolli raames tuleb eriti votta
arvesse vaidlustatud kohanime tuntuse astet sihtrihma seas ning sellega tahistatava
koha ja asjasse puutuvate kaupade vdi teenuste liiki.

Konkreetsel juhul leidis Uldkohus, et sdnamark DEVIN ei kirjelda Bulgaaria naaberriikide,
nimelt Kreeka ja Rumeenia, ega muude liidu liikmesriikide, valja arvatud Bulgaaria
keskmise tarbija silmis geograafilist paritolu.

Kuigi kohanimi Devin on Bulgaaria sihtrihma seas tuntud, on kohanimi Devin muude liidu
litkmesriikide sihtrihma seas kas uldse vi vahemalt kohatahisena tundmatu.

AinuuUksi asjaolust, et interneti otsingumootorid annavad otsingutulemuseks Devinilinna,
ei piisa tdendamiseks, et see koht on markimisvaarsele osale Kreeka ja Rumeenia
asjaomasest avalikkusest teada. Asjaolu, et vaikelinnal on interneti otsingumootorites
arvestatav turismisintkoha maine, ei ole iseenesest piisav, et tdendada selle vaikelinna
tuntust asjaomase avalikkuse seas valismaal. Keskmine mineraalvee ja-jookide tarbija
liidus ei ole nimelt geograafiaja turismivaldkonna spetsialist. Keskendudes Bulgaariat voi
Devinit kulastavatele valisturistidele, eelkdige Kreeka ja Rumeenia turistidele, ei vétnud
apellatsioonikoda arvesse kogu asjaomast avalikkust ehk liidu keskmist tarbijat, eelkdige
Kreeka ja Rumeenia tarbijat, vaid vottis ekslikult arvesse asjaomase avalikkuse vaikest voi
lausa imevaikest, igatahes mitte markimisvaarset osa, keda ei saa pidada kohtupraktika
mottes asjaomase avalikkuse esindamiseks piisavalt representatiivseks. Kokkuvottes
kohaldas apellatsioonikoda vaara kriteeriumi, mistdttu ta hindas ekslikult seda, kuidas
asjaomane avalikkus sdna , devin” tajub.

Seoses kohanime Devin vaba kasutatavusega tuleb arvesse vétta, et nime Devin on
lubatud kirjeldavalt kasutada, et reklaamida seda linna kui turismisihtkohta. Maaruses

nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamargi kohta on isegi sellise kaubamargiga antava
ainudiguse maaratluses ette nahtud tagatised, mille eesmark on kaitsta kolmandate
isikute huve. Devinilinna nimi jaab kolmandatele isikutele vabalt kasutatavaks ning seda
mitte Uksnes kirjeldava kasutuse jaoks, naiteks turismi edendamiseks selles linnas, vaid ka
eristava tahisena, kui kasutamine ei ole ,pdhjuseta” ja puudub segiajamise tdenadosus,
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mistéttu on maaruse nr 207/2009 artiklite 8 ja 9 kohaldamine valistatud. Uldist huvi, et
selline kohaniminagu kuurortlinna Devini nimi jadks vabalt kasutatavaks, saab seega
kaitsta selliste nimede kirjeldava kasutuse lubamisega ja vaidlustatud kaubamargi
omaniku ainudigust piiravate meetmetega, ilma et asjaomase kaubamargi peaks
tuhistama.

7. mai 2019. aasta kohtuotsus Fissler vs. EUIPO (vita), T-423/18, EU:T:2019:291

Euroopa Liidu kaubamérk - Euroopa Liidu sénamdrgi vita taotlus - Absoluutsed
keeldumispbhjused - Eristusvéime puudumine- Kirjeldavus - Mbiste ,omadus” - Vérvuse nimetus -
Méadruse (EL) 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punktid b ja ¢

7. mai 2019. aasta otsusega Fissler vs. EUIPO (vita) (T-423/18) tihistas Uldkohus EUIPO
otsuse, millega keelduti Euroopa Liidu kaubamargina registreerimast sénalist tahist , vita“
selliste kaupade jaoks nagu toidutootlusmasinad, elektrilised survekeetjad ja majatarbed.
Kdnealusel juhul oli EUIPO asjaomase kaubamargi registreerimisest klassidesse 7, 11

ja 21 kuuluvate kaupade (eelkdige elektrilised toidutdotlusmasinad, elektrilised
survekeetjad ja majatarbed) jaoks keeldunud pdhjendusel, et see on kirjeldav ning sellel
puudub eristusvdime (maaruse 2017/1001 artikli 7 18ike 1 punktid ¢ ja b). Muu hulgas oli
ta seisukohal, et kuna taotletud kaubamark on rootsikeelne séna (vita on maarav ja
mitmusevorm sdnast vit, mis tdhendab rootsi keeles , valge"), siis on asjaomane avalikkus
rootsi keelt kdnelev Euroopa Liidu avalikkus. Sisuliselt tugines EUIPO hinnangus, et
taotletud kaubamark on kirjeldav, kahele pdhjendusele. Esiteks on asjaomased kaubad
usna sageli, kuigi mitte kdige sagedamini saadaval valgena. Teiseks kutsutakse neid kaupu
rootsi keeles tihti kui vitvaror (valged kaubad).

Seoses kusimusega, kas asjaomaste kaupade valmistamisel on valge varvuse kasutamine
enam vbi vahem tavaparane, tuli Uldkohtul kontrollida, kas sellist kasutamist vaib
kohtupraktika tdhenduses pidada nende kaupade omaduseks. Uldkohus tai esile, et
tahise registreerimisest saab selle kirjeldava laadi t&ttu maaruse 2017/1001 artikli 7

I8ike 1 punkti c alusel keelduda Uksnes siis, kui on maistlik eeldada, et asjaomane
avalikkus peab sedatdesti mdne niisuguse omaduse kirjelduseks. Kuigi ei oma tahtsust,
kas selline omadus on kaubanduslikus méttes oluline vdi teisejarguline, peab omadus
selle artikli tahenduses siiski olema objektiivne ning kauba vdi teenuse laadisttulenev
ning asjaomase kauba vdi teenuse jaoks olemuslik ja kestev.

Kénealusel juhul tuvastas Uldkohus, et valge véarvus ei ole asjaomaste kaupade (nagu
toidutootlusmasinad, elektrilised survekeetjad ja majatarbed) olemuslik ja nende laadist
tulenev omadus, vaid on puhtalt juhuslik ja Gksikjuhuline, mis v8ib olenevalt olukorrast
esineda uksnes teataval murdosal neist kaupadest ningigal juhul puudub sellel otsene ja
vahetu seos nende olemusega. Nimelt on asjaomased kaubad saadaval paljudes
varvitoonides, mille hulgas valge esineb, aga ei domineeri. Pelgale asjaolule, et
asjaomased kaubad on enam-vahem tavaparaselt saadaval muude varvitoonide seas ka
valgena, ei ole vastu vaieldud, kuid see jaab tahtsusetuks, kuna kohtupraktika kohaselt ei
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ole mdistlik asuda seisukohale, et ainuUksi selle asjaolu tdttu peab asjaomane avalikkus
valget varvust mdne nende kaupade olemusliku ja laadist tuleneva omaduse kirjelduseks.
Seega ei kirjelda sdna vita asjaomaste kaupade omadust ning jarelikult ei ole

maaruse 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punktis c ette nahtud keeldumisp&hjus sellele
kohaldatav.

Lisaks méarkis Uldkohus, et maaruse 2017/1001 artikli 7 18ike 1 punktib aluseks olev
uldine huvi, mille kohaselton eristusvbimeta kaubamargi registreerimine valistatud, on
seotud tarbijate kaitsega, vBimaldades viimastel ilma segiajamise ohuta tuvastada
kaubamargiga tahistatud kaupade v&i teenuste paritolu kooskdlas selle peamise
Ulesandega, mison paritolu tahistamine, samas kui uldise huvi puhul, millel pdhineb
artikli 7 I8ike 1 punkt ¢, millega on keelatud kirjeldava kaubamargiregistreerimine, on
pohiréhk konkurentide kaitsel riski eest, et Uksainus ettevdtja monopoliseerib selliseid
kaupu ja teenuseid kirjeldavad tahised. Seega ei ole kaubamark, mis kaupu ei kirjelda,
nagu kaesoleval juhul, selleparast veel kaupu eristav.

Leides, et asjaomane avalikkus ei saa taotletud kaubamargist aru nii, et tegemist on
pelgalt objektiivse sdnumiga, et asjaomased kaubad on saadaval valges varvuses, vaid
pigem tajub avalikkus sedateabena kaupade paéritolu kohta, jareldas Uldkohus sisuliselt,
et nimetatud kaubamadrk on eristav.

Kdike eeltoodut arvesse vattes ndustus Uldkohus mélema vaitega ja tiihistas EUIPO
otsuse.

16. juuli 2025. aasta kohtuotsus Iceland Foods vs. EUIPO - islandsstofa (Promote Iceland) jt
(ICELAND), T-105/23, EU:T:2025:729

Euroopa Liidu kaubamérk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sénamérk ICELAND -
Absoluutne kehtetuks tunnistamise péhjus - Kirjeldavus - Mdédéruse (EU) nr 40/94 artikli 7 I6ike 1
punkt ¢ (ntid madruse (EL) 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punkt c)

Uldkohus otsustas oma kohtuotsustes selle tle, kas kaks Euroopa riigi nime (ICELAND)
sisaldavat tahist on kirjeldavad, ningjattis EUIPO laiendatud apellatsioonikoja otsuste
peale esitatud hagid rahuldamata p&hjendusel, et need tahised kirjeldavad nendega
hdlmatud kaupade ja teenuste geograafilist paritolu véi omadusi.

Hageja Iceland Foods Ltd esitas 19. aprillil 2002 EUIPO-le mitme kauba ja teenuse jaoks
sdnalise tahise ,ICELAND" registreerimise taotluse ja 12. veebruaril 2013 kujutistahise
slceland”registreerimise taotluse. Seejarel esitati EUIPO tUhistamisosakonnale teatavate
nende kaubamarkidega hdlmatud kaupade jateenustega?® seoses kaks kdnealuste
kaubamarkide kehtetuks tunnistamise taotlust. TUhistamisosakond rahuldas kehtetuks
tunnistamise taotlused nii kdigi asjaomaste kaupade kui ka teenuste suhtes.

% Need kaubad ja teenused kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 7, 11, 16, 29-32 ja 35 ning klassidesse 29, 30 ja 35.
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Seejarel esitas hageja tuhistamisosakonna kummagi otsuse peale kaebuse. Laiendatud
apellatsioonikodajattis 15. detsembri 2022. aasta otsustega (edaspidi ,vaidlustatud
otsused”) need kaebused rahuldamata. Ta leidis, et asjaomane avalikkus, see tahendab
inglise keelt kdnelev Euroopa Liidu lai avalikkus, tajub vaidlustatud kaubamarke kui viidet
sellele, et nendega tahistatud kaup ja teenused parinevad Islandilt, ja et neid tuleb pidada
kirjeldavaks?’. Olles nentinud, et selleks, et tahiseid ei saaks ELi kaubamargina
registreerida, piisab, kui kohaldatav on Uks absoluutsetest keeldumisp&hjustest, asus
laiendatud apellatsioonikoda seisukohale, et kui vaidlustatud kaubamarke peaks vaja
olema hinnataka nende eristusvdime?® seisukohast, siis leitaks igal juhul paratamatult, et
neil puudub eristusvéime.?

Seepeale vaidlustas hageja mdlemad vaidlustatud otsused Uldkohtus.*

Uldkohus maérkis kdigepealt, et kohanimede registreerimine kaubamaérgina on vélistatud
kahel juhul. Esiteks eiregistreerita kohanimesid kaubamargina, kui need tahistavad
konkreetseid geograafilisi kohti, mis on seoses asjaomaste kaupade vdi teenuste liigiga
maine voi tuntuse juba omandanud ja on seega sihtrihma silmis asjaomase liigiga
seotud. Teiseks ei registreerita kohanimesid, mida vGivad kasutada ettevétjad ning mille
kasutamise vBimalus tuleb samuti neile alles jatta, et nad saaksid osutada asjaomaste
kaupade vdi teenuste geograafilisele paritolule.

Lisaks sedastas Uldkohus, et vaidlustatud kaubamarkide kirjeldavuse hindamisel tuleb
arvesse votta koiki asjakohaseid tegureid, naiteks Islandija selle omaduste tundmist ning
seost kauba- ja teenuseliikide ning vaidlustatud kaubamarkide vahel.

Sellega seoses markis Uldkohus, et vaidlustatud kaubamarkides kasutatakse sellise
Euroopas asuva riigi nime, mis on suhteliselt hdredalt asustatud, kuid mille pindala on
suurem kui mdnel liidu liikmesriigil véi Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kuuluval riigil.

Niisiis méarkis Uldkohus, et sdna Iceland on tuttav markimisvaarsele osale asjaomasest
avalikkusest, mille moodustab inglise keelt kdnelev liidu lai avalikkus.

Lisaks kinnitas Uldkohus, et tdendid, millele laiendatud apellatsioonikoda tugines,
tdendavad esiteks, et Island on keskkonnas&bralik riik, seda eeskatt tanu arvukatele
maapoue- ja hudroelektrijaamadele; teiseks, et Island on populaarne turismisihtkoht,
ning kolmandaks, et Island pakub laiavalikut kaupu ja teenuseid, mille alal tal on Ghtlasi
markimisvaarsed arisuhted EMP osalisriikidega.

¥ Méaéruse nr 40/94 artikli 7 I6ike 1 punkti ¢ (hiliem maaruse nr 207/2009 artikli 7 18ike 1 punkt ¢, mis on omakorda asendatud

maaruse 2017/1007 artikli 7 18ike 1 punktiga ¢) tdhenduses.

Eespool viidatud maaruse nr 40/94 artikli 7 I5ike 1 punkti b (hiliem eespool viidatud maaruse nr 207/2009 artikli 7 I6ike 1 punkt b, mis on

omakorda asendatud eespool viidatud maadruse 2017/1007 artikli 7 16ike 1 punktiga b) tdhenduses.

Laiendatud apellatsioonikoda jattis hilinenud esitamisest tingitud vastuvGetamatuse téttu labi vaatamata kehtetuks tunnistamise taotlejate

vdite, et need kaubamargid on vastuolus avaliku korraga (maaruse nr 40/94 artikli 51 I6ike 1 punkti a (hiliem maaruse nr 207/2009 artikli 52

[6ike 1 punkt a, nttd maadruse 2017/1007 artikli 59 16ike 1 punkt a) koostoimes maaruse nr 40/94 artikli 7 I6ike 1 punktiga f (hiliem maaruse

nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkt f, ntiid maadruse 2017/1001 artikli 7 18ike 1 punkt f) tahenduses). Seega ei anallusinud seda kisimust ei

apellatsioonikoda ega hiliem ka Uldkohus.

% Kohtuasi Iceland Foods vs. EUIPO - [slandsstofa (Promote Iceland) jt (CELAND) (T-105/23), mis puudutab sénamarki ICELAND, ja kohtuasi
Iceland Foods vs. EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23), mis puudutab kujutismarki Iceland.

28

29
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Uldkohus maérkis ka, et arvesse tuleb vétta kdiki vaidlustatud kaubamargi registreerimise
taotluse esitamise kuupdeval esinenud asjaolusid, sealhulgas tulevikuperspektiivi
arvestades, ning mitte kasitleda Uksnes Islandi mainet, mis tal on asjaomase avalikkuse
seas vOi mis vaib tal tulevikus vaidlustatud kaubamarkidega tahistatud kauba ja
teenustega seoses tekkida. Lisaks on Islandi eri omadused olulised selle
kindlakstegemisel, mil maaral vib asjaomase kauba vdi asjaomaste teenuste
geograafiline paritolu olla sihtrthma silmis selle kauba v6i nende teenuste kvaliteedi voi
muude omaduste hindamisel oluline. Samadel p&hjustel leidis Uldkohus, et laiendatud
apellatsioonikoda toimis digesti, kui ta vottis arvesse majanduslikku jéukust, hinnates
sealjuures sisemajanduse koguprodukti, kvalifitseeritud t66jéudu ja ka eri todstusharude
olemasolu, kuna nende kriteeriumide abil vdis olla vdimalik kindlaks teha, kas Island vdib
asjaomase kauba ja asjaomaste teenuste geograafilise paritolu kohana omandada
tuntuse voi maine.

Taimset ja loomset paritolu toidu ning inimtoiduks méeldud vedelike kohta leidis
Uldkohus, et sellise kauba puhul on vaidlustatud kaubamargid kirjeldavad. Nii tootis ja
eksportis Island vaidlustatud kaubamarkide registreerimise kuupaeval sellist kaupa ning
vOis toota ka muud kaupa, mistdttu vdidakse juhul, kui mdnda sellist kaupa turustatakse
kas Uhe vdi teise vaidlustatud kaubamargi all, tajuda seda sellest riigist parinevana. Lisaks
asus Uldkohus seisukohale, et isegi eeldades, et praegu ei moodusta toiduainete eksport
Islandilt just kuigi olulist suhtosa tema koguekspordist, ei véimalda see vaide seada
kahtluse alla kirjeldavat seost kaubamadrkide ja asjaomase kauba vahel, kuna see ei v&ta
arvesse seda, et tuleviku perspektiivis on mdistlik oodata, et vaidlustatud kaubamarkide
ja asjaomase kauba vahel vdib tekkida seos.

Ldpuks tddes Uldkohus, et laiendatud apellatsioonikoda anallisis vaidlustatud
kaubamarkide kirjeldavust Uksikasjalikult kdigi asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes.
Veel lisas ta kujutismargi Iceland3! kohta, et ei vaidlustatud kaubamargi tipograafia ega
varvus ei tee seda ebatavaliseks v&i silmatorkavaks. Kaubamargi sénaline osa on
kujutatud standardses valgete tahtedega kirjastiilis ilma mingi tipograafilise eriparata.
Kuigi on t8si, et see on paigutatud punasele, oranzile ja kollasele ristkulikukujulisele
taustale, millestjaab kollase ja oranzi m&jul ménevdrra luitunud mulje, on varviline, eriti
oranZ ja kollane taust, reklaamis ja pakenditel sisuliselt levinud, mist6ttu peab tarbija
seda kaunistuselemendiks. Neil asjaoludel on vaidlustatud kaubamargi kujutisosad
mdeldud Uksnes kdnealuse kaubamargi sbnalise osa esiletoomiseks ega muuda kuidagi
viimati nimetatud osa kirjeldavat sisu.

Seoses maaruse nr 40/94 artikli 12 punktiga b,3? mis puudutab kaubamargi mé&ju
piirangut, millega saab Islandi Uksustele tagada vBimaluse kasutada nime , Iceland”,
tuletas Uldkohus meelde, et selle sitte eesmark on eeskatt reguleerida kiisimusi, mis
tekivad, kui registreeritud on selline kaubamark, mis koosneb tervikuna vai osaliselt
kohanimest, ja see sate ei anna kolmandatele isikutele digust niisugust nimetust

3 16. juuli 2025. aasta kohtuotsus Iceland Foods vs. EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, EU:T:2025:730).
32 Hillem maaruse nr 207/2009 artikli 12 punkt b, ntitid maaruse 2017/1001 artikli 14 punkt b.
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kaubamargina kasutada, vaid tagab Uksnes, et kolmandad isikud v8ivad seda kasutada
kirjeldavalt, see tahendab, geograafilise paritolu naitamiseks, tingimusel, et kasutamisel
jargitakse ausattoostus-ja kaubandustava. Pealegi, asjaolu, et maaruse nr 40/94 artikli 12
punkt b tagab, etiga ettevdtja vdib vabalt kasutada tahiseid, mis nditavad kaubaja
teenuste omadusi, ei vbimalda tagada selle maaruse artikli 7 16ike 1 punkti c aluseks oleva
uldise huvi kaitset. Vastupidi, see asjaolu toob veelgi enam esile, kui tahtis on, et maaruse
nr 40/94 artikli 51 18ike 1 punktis a koostoimes selle maaruse artikli 7 [dike 1 punktiga c
satestatud keeldumispdhjust - mis pealegi on absoluutne - kohaldataks tdepoolest
kdigile tahistele, misvdivad ndidata mdnda sellise kauba vdi selliste teenuste omadust,
mille jaoks kaubamark on registreeritud.

4. Kaubamargid, mis koosnevad uksnes tahistest véi andmetest, mison
muutunud tavaparaseks

16. martsi 2006. aasta kohtuotsus Telefon & Buch vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Herold
Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, EU:T:2006:87

Uhendusekaubamdrk - Hagi vastuvbetavus - Ettendigematu asjaolu - Kehtetuks tunnistamise
taotlus - Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 51 I6ike 1 punkt a - S6namdrk WEISSE SEITEN - Absoluutsed
keeldumispbhjused - Mdéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktid b-d

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH esitas Ghtlustamisametile taotluse, et Uhenduse
kaubamargina registreerida eri kaupade?3? jaoks sénatihend , WEISSE SEITEN". Herold
Business Data GmbH & Co. KG esitas taotluse, et see registreering tunnistataks maaruse
nr 40/94 artikli 7 |16ike 1 punktide b-d ja g alusel kehtetuks. TtUhistamisosakond rahuldas
nimetatud taotluse osaliselt. Apellatsioonikoda omakorda tunnistas kaubamargi
kehtetuks pdhjusel, et klassidesse 9 ja 16 kuuluvate kaupade puhul koosneb see Uksnes
tahistest vdi andmetest, mis on muutunud igapdevases keelekasutuses vdi heausksesja
valjakujunenud kaubandustavas tavaparaseks. Lisaks leidis ta, et maaruse nr 40/94
artikli 7 I8ike 1 punktid b ja c on kohaldatavad ka kdigi asjaomaste kaupade ja teenuste
suhtes.

Uldkohus, kellele esitati hagi viimati nimetatud otsuse peale, milleta jattis rahuldamata,
rohutas kdigepealt, et kaubamargi tavaparasust saab hinnata Uksnes nii, et esiteks
lahtutakse kaubamargiga h6lmatud kaupadestvdi teenustest, isegi kui asjaomases sattes
ei ole neid sdnaselgelt nimetatud, ja teiseks sellest, kuidas sihtrithm kaubamarki tajub.
Edasi tapsustas ta viimase kohta, et arvesse tuleb votta seda, milliseid ootusi saab
eeldada asjaomase kaubaliigi keskmiselt tarbijalt, kellena kasitatakse piisavalt
informeeritud, maistlikulttahelepanelikku ja arukat tarbijat. Ldpuks markis ta, et kui

# Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 16, 41 ja 42 kuuluvate kaupadega.
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kaubamark koosneb tahistest vdi andmetest, mis on muutunud igapaevases
keelekasutuses v&i heauskses ja valjakujunenud kaubandustavas tavaparaseks, ei ole
vBimalik Uhe ettevdtja kaupu vdi teenuseid teiste ettevotjate omadest eristada ning seega
ei taida need kaubamargi peamist Ulesannet.

Neid kaalutlusi arvestades leidis Uldkohus, et kdnealusel juhul ei oleks maaruse nr 40/94
artikli 7 I8ike 1 punktis d satestatud absoluutse keeldumispdhjuse alusel tohtinud
sdnauhendit ,WEISSE SEITEN" Nizza kokkuleppe klassidesse 9 ja 16 kuuluvate kaupade
jaoks Uhenduse kaubamargina registreerida, kuna on tdendatud, et keskmise saksa keelt
kdneleva tarbija jaoks oli sdnathend ,weil3e Seiten” muutunud kaubamargi
registreerimistaotluse esitamise kuupaevaks tavaparaseks eraisikute telefonikataloogi
uldnimetuseks, mis ei hdlma mitte Uksnes paberkandjal, vaid ka elektroonilisi
telefonikatalooge.

18. mai 2018. aasta kohtuotsus Mendes vs. EUIPO - Actial Farmaceutica (VSL#3), T-419/17,
EU:T:2018:282

Euroopa Liidu kaubamdérk - Tuhistamismenetlus - Euroopa Liidu sénamdrk VSL#3 - Kaubamdrk,
mis on kaubanduses muutunud selle kauba vdi teenuse lildnimetuseks, mille jaoks see on
registreeritud - Kaubamdrk, mis véib avalikkust eksitada - Mddruse (EU) nr 207/2009 artikli 51
16ike 1 punktid b ja c (ntitid médruse (EL) 2017/1001 artikli 58 16ike 1 punktid b ja c)

Actial Farmaceutica Srl-ile kuulus ELi snamark VSL#3 farmaatsiatoodete jaoks.
Mendes s.u.r.l. esitas selle kaubamargi tuhistamise taotluse, vaites esiteks, et see on
menetlusse astuja tegevuse voi tegevusetuse tdttu muutunud kaubanduses kdnealuste
kaupade Uldnimetuseks, ja teiseks, et kaubamargi kasutamise tulemusel on see
muutunud avalikkust eksitavaks. EUIPO tuhistamisosakond IUkkas selle taotluse tagasi.
Nimetatud otsuse peale esitatud kaebuse jattis apellatsioonikoda samuti rahuldamata.

Uldkohus, kellele esitati viimati nimetatud otsuse peale hagi, mille ta jattis rahuldamata,
markis esiteks, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale, mis on analoogia alusel kohaldatav
maaruse nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti b suhtes, reguleerib see artikkel olukorda,
kus kaubamark ei ole enamvdimeline paritolu tahistamise Glesannet taitma. Kaubamargi
mitme eri Ulesande hulgas on peamine padritolu tahistamise Ulesanne, sest see véimaldab
identifitseerida asjaomase kaubamargiga tahistatud kauba vdi teenuse konkreetselt
ettevltjalt parinevanaja seega seda kaupa vdi teenust teiste ettevdtjate omast eristada.
Nimetatud ettevdtja on see, kelle kontrolli all kaupa v8i teenust turustatakse. Euroopa
Liidu seadusandja on kaubamargi taidetavat paritolu tahistamise tUlesannet tunnustanud,
satestades maaruse nr207/2009 artiklis 4, et tahised, mida on véimalik graafiliselt
esitada, vdivad kaubamargi moodustada tUksnes tingimusel, et selliste tahiste p&hjal on
vBimalik Uhe ettevdtja kaupu vBi teenuseid teiste ettevdtjate omadest eristada.

Kuigi maaruse nr 207/2009 artiklis 7 on loetletud olukorrad, mil kaubamark ei taida
ab initio paritolu tahistamise Ulesannet, puudutab sama maaruse artikli 51 [8ike 1 punkt b
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olukorda, mil kaubamargi kasutamine on niivord laiaulatuslik, et seda moodustav tahis
naitab pigem registreeringuga hdlmatud kaupade voi teenuste kategooriat, liiki voi laadi,
mitte enam teatavalt ettevdtjalt parinevaid konkreetseid kaupu vdi teenuseid.
Kaubamark, mis on muutunud kaubaartikli Gldnimetuseks, on seega kaotanud
eristusvBime, mistottu see ei tdidaenam seda Ulesannet. Kaubamargi omaniku digused,
mis tulenevad maaruse nr 207/2009 artiklist 9, vbib seega |6ppenuks tunnistada, kui
asjaomane kaubamark on esiteks muutunud kaubanduses selle kauba vdi teenuse
uldnimetuseks, mille jaoks see on registreeritud, ja teiseks on selle muutuse tinginud
kdnealuse omaniku tegevus vdi tegevusetus. Tegemist on kumulatiivsete tingimustega.

Teiseks viitas Uldkohus kohtupraktikale, milles on jdutud seisukohale, et kui registreeritud
kaubamargiga tahistatud kauba tarnimises tarbijale vdi |dp pkasutajale osalevad
edasimuujad, siis koosneb sihtrihm, kelle seisukohast tuleb hinnata, kas kaubamark on
muutunud asjaomase kauba Uldnimetuseks, kdigist tarbijatest ja |Idppkasutajatest ning
asjaomase kauba turu tunnusjoontest olenevalt ka kdigist spetsialistidest, kes selle kauba
turustamisprotsessis osalevad. Nimelt on kaubamark muauja ja ostja vahelise
suhtlusprotsessi lahutamatu osa. Sellel protsessil saab olla soovitud tulemus ja
kaubamark saab taita oma olemasolu digustavat Ulesannet ainult siis, kui mdlemad
suhtluses osalevad pooled saavad kaubamargi olemusest aru, see tahendab on teadlikud
kaubamargi Ulesandest paritolu tahistada. Kui Uks v&i teine neist rithmadest kasitab
kaubamarki tldnimetusena, nurjub kaubamargi kantava teabe edastamine. Entisegi kui
ostja ei ole teadlik, et tegemist on kaubamargiga, saab kaubamark ometi ka siis endiselt
paritolu tahistamise Ulesannet taita, juhul kui vahendajal on maarava tahtsusega madju
ostja ostuotsusele, nii et tdnu tema teadmistele kaubamargi taidetavast paritolu
tahistamise Ulesandest on vdimalik saavutada teavitusprotsessi eesmark. See on nii, kui
vahendajanduanded on asjaomasel turul ostuotsuse tegemisel tavaliselt maarava
tahtsusegavdi kui vahendaja teeb ostuotsuse koguni tarbija eest, nagu seda teevad
apteekrid ja arstid retseptiravimite puhul.

Seega tuleb vaatamata sellele, et sihtrihm koosneb eeskatt tarbijatest ja
[dppkasutajatest, arvesse votta ka vahendajaid, kellel on oma osa selle hindamisel, kas
kaubamark on tldnimetus. Sellest kohtupraktikast tuleneb, et sihtrihm, kelle seisukohast
on vaja hinnata, kas vaidlustatud kaubamark on kaubanduses muutunud sellega
tahistatult turustatava kauba tldnimetuseks, tuleb kindlaks maarata kdnealuse kauba
turu tunnusjoontest lahtudes.
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5. Tahiseid, mis koosnevad ainult kauba kujust

14. septembri 2010. aasta kohtuotsus (suurkoda) Lego Juris vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
C-48/09 P, EU:C:2010:516

Apellatsioonkaebus - Mdédrus (EU) nr 40/94 - Uhenduse kaubamdrk - Kauba kuju sobilikkus
kaubamadrgina registreerimiseks - Legoklotsi pealispinnast ja kahest kiiljest koosneva ruumilise
tahise registreerimine - Selle registreeringu kehtetuks tunnistamine (he driiihingu taotlusel, kes
turustab sama kuju ja médtmetega manguklotse - Nimetatud mddruse artikli 7 16ike 1 punkti e
alapunkt i - Tahis, mis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse
saavutamiseks

Aritihing Kirkbi A/S, kelle Gigusjarglane on Lego Juris A/S, registreeris ELi kaubamaérgina
ruumilise tahise, mis seisneb punases legoklotsis. Mega Brands Inc. esitas maaruse

nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti a alapunkti e alapunktide iija iii ning punkti f alusel selle
registreeringu kehtetuks tunnistamise taotluse, mille Ghtlustamisameti
tuhistamisosakond rahuldas. Nimetatud otsuse jattis kdigepealt muutmata
uhtlustamisametilaiendatud apellatsioonikoda ja seejarel ka Uldkohus3* pdhjendusel, et
vaidlustatud kaubamark koosneb Uksnes kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse
saavutamiseks.

Euroopa Kohus, kellele esitati apellatsioonkaebus, mille ta rahuldamata jattis, tapsustas
seda, milline ulatus on absoluutsel keeldumispdhjusel, mis puudutab tahiseid, mis
koosnevad Uksnes kauba kujust,® ning milliste kriteeriumide alusel seda hinnata.

Esmalt markis Euroopa Kohus, et tingimus - mille kohaselt kénealust keeldumispdhjust
kohaldatakse kdigi tahiste suhtes, mis koosnevad ainult kauba kujust, mis on vajalik
tehnilise tulemuse saavutamiseks - on taidetud, kui kdik kuju pdhiomadused taidavad
tehnilist Ulesannet, kusjuures see, et kujul on ka omadusi, mis ei ole péhiomadused ega
taida tehnilist Glesannet, ei ole tahtis. Sellises tdlgenduses avaldub idee, et Uks v&i mitu
meelevaldset vahetahtsat osa ruumilises tahises, mille kdik pdhiomadused maarab
tehniline lahendus, mis on asjaomases tahises valjendatud, ei m@jutajareldust, et see
tahis koosneb ainultkauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks. Kuna
kdnealusest tdlgendusesttuleneb, et maaruse nr40/94 artikli 7 [8ike 1 punkti e
alapunktisii satestatud keeldumisp&hjust kohaldatakse ainultsiis, kui kéik tahise
pShiomadused on funktsionaalsed, tagab see télgendus, et niisuguse tahise
kaubamargina registreerimisest ei saa selle satte alusel keelduda, kui asjaomase kauba
kujus on mdni oluline mittefunktsionaalne, naiteks kaunistav véi kujutuslik osa, mis taidab
selles kujus tahtsat rolli.

Teiseks tapsustas Euroopa Kohus, et tingimus, et kauba kuju registreerimisest
kaubamargina vdib keelduda Uksnes siis, kui see on soovitud tehnilise tulemuse
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12. novembri 2008. aasta kohtuotsus Lego Juris vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Mega Brands (punane legoklots), T-270/06, EU:7:2008:483.
Maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti e alapunkti ii téhenduses.
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saavutamiseks vajalik, ei tahenda, et asjaomane kuju peab olema selle tulemuse
saavutamiseks ainuvdimalik. Vastab tBele, et teatud juhtudel vdib sama tehnilise
tulemuse saavutada eri lahendustega. Nii vBib sama tehnilist tulemust olla vdimalik
saavutada mdne alternatiivse kujuga, millel on teised médtmed vdi muu disain. See
asjaolu ei tdéhenda agaiseenesest, et asjaomase kuju registreerimine kaubamargina ei
mojuta seda, kas teised majandustegevuses osalejad saavad kujus katketud tehnilist
lahendust kasutada. Sellega seoses tuleb markida, et kui kaubamargina registreeritakse
kauba puhtfunktsionaalne kuju, vib see anda kaubamargi omanikule maaruse nr 40/94
artikli 9 I6ike 1 alusel vBimaluse keelata teistel ettevotjatel mitte ainult sama, vaid ka
sarnase kuju kasutamise. Nii tekib oht, et omaniku konkurendid ei saa tervet hulka
alternatiivseid kujusid kasutada. Eriti on see niijuhul, kui registreeritakse mitu erinevat
puhtfunktsionaalset kaubakuju, mispuhul on oht, et see valistab teistel ettevdtjatel
teatavate konkreetse tehnilise funktsiooniga kaupade valmistamise ja turustamise uldse.

Kolmandaks markis Euroopa Kohus, et tehnilise lahenduse valja arendanud ettevétja
olukorda ei tule kaitsta konkurentide eest, kes viivad turule kauba kuju tapse koopia,
milles on kasutatud tapselt sama lahendust, mitte sel viisil, et asjaomasele ettevotjale
antakse kdnealuses kujus seisnevat ruumilist tahist kaubamargina registreerides
monopol, vaid seda vdib olenevalt olukorrast uurida hoopis kélvatut konkurentsi
kasitlevatest normidest lahtudes.

Neljandaks réhutas Euroopa Kohus, et maaruse nr40/94 artikli 7 I8ike 1 punkti e
alapunkti ii korrektne kohaldamine tdhendab seda, et asjaomase ruumilise tahise
pShiomadused peab nduetekohaselt tuvastama ametiasutus, kes otsustab selle
kaubamargina registreerimise taotluse ule. Valjendit ,pdhiomadused” tuleb maéista nii, et
selle all on m&eldud tahise kdige olulisemaid osi. PBhiomadused tuleb tuvastada igal
konkreetsel juhul eraldi. Nimelt ei ole eri osadel, millest tahis v8ib koosneda, mingisugust
sUstemaatilist hierarhiat. Pealegivdib padev ametiasutus téhise péhiomadusi otsides
tugineda otse tahisest jaavale Uldmuljele vdi kdigepealt uurida Uksteise jarel kbiki tahise
osi. Maaruse nr40/94 artikli 7 |16ike 1 punkti e alapunktis ii satestatud keeldumispdhjuse
kohaldatavuse hindamisel v8ib ruumilise tahise pdhiomadused olenevalt juhtumist, eriti
selle keerukusest, kindlaks teha kas lihtsalt asjaomast tahist visuaalselt analtusides voi
vastupidi, hoopis p&hjaliku uurimise teel, mille kaigus vdetakse arvesse hindamiseks
vajalikke asjaolusid, naiteks kusitlusi ja ekspertiisi vdi ka andmeid nende
intellektuaalomandidiguste kohta, mis on seoses asjaomase kaubaga varem antud. Kui
tahise pdhiomadused on tuvastatud, tuleb padeval asutusel veel kontrollida, kas kdik
need omadused vastavad asjaomase kauba tehnilisele tlesandele. Nimelt ei saa
kdnealuse maaruse artikli 7 18ike 1 punkti e alapunktiii kohaldada, kui kaubamargi
registreerimise taotlus on esitatud sellise kaubakuju kohta, millel on tahtis
mittefunktsionaalne, naiteks kaunistav vdi kujutuslik osa. Niisugusel juhul saavad
konkurentidest ettevétjad hélpsasti kasutada mdnd samavdrra funktsionaalset
alternatiivset kuju, nii et puudub oht, et piiratakse selle tehnilise lahenduse kasutamise
vBimalusi. Sel puhul saavad kaubamargiomaniku konkurendid tehnilist lahendust
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raskusteta rakendada kaubakujus, millel ei ole sama mittefunktsionaalset osa kui
kaubamargiomaniku omal ja mis eiole sellegaidentne ega sarnane.

Viiendaks ja viimaks leidis Euroopa Kohus, et see, kuidas keskmine tarbija tahist
eeldatavasti tajub, ei ole maaruse nr40/94 artikli 7 [8ike 1 punkti e alapunktis ii satestatud
keeldumispdhjuse kohaldamisel otsustav asjaolu, vaid vdib aarmisel juhul olla padevale
asutusele hindamiseks kasulik asjaolu, kui ta teeb kindlaks tahise pdhiomadused.

6. oktoobri 2011. aasta kohtuotsus Bang & Olufsen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (kélari
kujutis), T-508/08, EU:T:2011:575

Uhendusekaubamdrk - Uhenduse ruumilise kaubamérgi taotlus - Kélari kujutis -
Uhtlustamisameti apellatsioonikoja otsust tiihistava kohtuotsuse tditmine iihtlustamisameti poolt -
Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 63 I6ige 6 (niiiid médruse (EU) nr 207/2009 artikli 65 I6ige 6) -
Absoluutne keeldumispbhjus - Tdhis, mis koosneb ainult kujust, mis annab kaubale
mdrkimisvadrse védrtuse - Mddruse nr 40/94 artikli 7 I6ike 1 punkti e alapunkt iii (ntiid médruse
nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkti e alopunkt iii)

Bang & Olufsen A/S esitas Uhtlustamisametile taotluse registreerida Uhenduse
kaubamargina kdlari kujus seisnevruumiline tahis. Kontrollija [ikkas taotluse tagasi
pohjendusel, et kaubamargil puudub eristusvdime, mida see ei ole omandanud ka
kasutamise kaigus.3® Apellatsioonikoda jattis nimetatud otsuse k&igepealt muutmata,
kuid seejarel tihistas Uldkohus selle.3” Asjaomast Uldkohtu otsust jargides
apellatsioonikoda esiteks tuhistas kontrollija otsuse osas, mis puudutab kaubamargi
eristusvlimet, ja teiseks lukkas ta registreerimistaotluse tagasi pdhjendusel, et kdnealune
tahis seisneb ainult kujus, mis annab kaubale markimisvaarse vaartuse.

Kui Uldkohtule esitati viimati nimetatud otsuse peale hagi, mille ta jattis rahuldamata,
jattes apellatsioonikoja otsuse muutmata ja selgitades seda, kuidas absoluutne
keeldumispdhjus, mis seisneb selles, et tahis koosneb maaruse nr 40/94 artikli 7 |6ike 1
punkti e alapunktiiii tdhenduses ainult kujust, mis annab kaubale markimisvaarse
vaartuse, suhestub eristusvdime omandamisega kasutamise kaigus selle maaruse artikli 7
|6ike 3 tahenduses.

Selle kohta tdstis Uldkohus esile, et tahis, mille suhtes on kohaldatav maaruse nr40/94
artikli 7 16ike 1 punkt e, ei saa kunagi sama maaruse artikli 7 16ike 3 tahenduses
kasutamise kaigus eristusvbimet omandada, samas kui see on viimati nimetatud satte
kohaselt vdimalik tahiste puhul, mida puudutavad maaruse nr 40/94 artikli 7 18ike 1
punktides b-d satestatud keeldumisp&hjused.

Jarelikult ei ole juhul, kui tahist maaruse nr40/94 artikli 7 I8ike 1 punkti e aspektist
kontrollides tuvastatakse, et Uks selles sattes mainitud kriteeriume on taidetud, enam

% Maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b ja artikli 3 tshenduses.
¥ 10. oktoobri 2007. aasta kohtuotsus Bang & Olufsen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (kdlari kuju) (T-460/05, EU:T:2007:304).
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vaja kontrollida sama tahist selle maaruse artikli 7 I8ike 3 seisukohast, kuna on selge, et
seda tahist ei ole vBimalik registreerida. Selline kontrollimisvajaduse dralangemine
selgitab, miks on kasulik tahist esmalt kontrollida maaruse nr 40/94 artikli 7 |8ike 1
punkti e seisukohastjuhuks, kui peaks olemavéimalik kohaldada mitut I18ikes 1 ette
nahtud absoluutset keeldumisp&hjust, ilma et seda aralangemist saaks siiski télgendada
nii, et seetdttu on kohustuslik sama tahist esmalt kontrollida maaruse nr 40/94 artikli 7
|6ike 1 punkti e seisukohast.

6. Avalikukorravdiuldtunnustatud moraalip6himdtetega vastuolus olevad
kaubamargid

15. martsi 2018. aasta kohtuotsus La Mafia Franchises vs. EUIPO - Itaalia (La Mafia SE SIENTA
A LA MESA), T-1/17, EU:T:2018:146

Euroopa Liidu kaubamdérk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismérk La Mafia
SE SIENTAA LA MESA - Absoluutne keeldumisp6hjus - Vastuolu avaliku korra véi tldtunnustatud
moraalipdhimdtetega - Mddruse (EU) nr 207/2009 artikli 7 I6ike 1 punkt f (niiiid méddruse

(EL) 2017/1001 artikli 7 l6ike 1 punkt f)

La Honorable Hermandad, SL, kelle digusjarglane on ariuhing La Mafia Franchises, SL, oli
ELi kujutismargi La Mafia SE SIENTA A LA MESA omanik. Itaalia Vabariik esitas taotluse
tunnistada see kaubamark kehtetuks, leides, et see on avaliku korra ja tldtunnustatud
moraalip&himdtetega vastuolus. EUIPO tuhistamisosakond rahuldas selle taotluse ja
apellatsioonikoda jattis selle otsuse muutmata.

Uldkohtule esitati nimetatud otsuse peale hagi, mille ta jattis rahuldamata, andes
selgitusi, kuidas hinnata maaruse nr 207/2009 artikli 7 I&ike 1 punkti f kohast absoluutset
keeldumispdhjust, mis seisneb avaliku korra vdi Uldtunnustatud moraalipdhimdtete
rikkumises.

Uldkohus maérkis kdigepealt, et maaruse nr 207/2009 artikli 7 18ike 1 punktis f satestatud
absoluutse keeldumispdhjuse aluseks olev Uldine huvi on valtida selliste tahiste
registreerimist, mille kasutamine liidu territooriumil rikuks avalikku korda voi
uldtunnustatud moraalipdhim®&tteid. ELi kaubamargi registreerimine on selle absoluutse
keeldumispdhjusega vastuolus muu hulgas siis, kui kaubamark on stgavalt solvav.

Jargmiseks markis ta, et kdnealuse keeldumisp&hjuse esinemist hinnates ei saa lahtuda
sellest, kuidas tajub kaubamarki see avalikkuse osa, keda miski ei Sokeeri, ega ka
avalikkuse osa, kes solvub vaga kergesti, vaid hinnata tuleb samade kriteeriumide jargi,
millest Idhtuks keskmise tundlikkus- ja taluvuslavega maistlik inimene. Lisaks eisaa selle
keeldumispdhjuse analtusimisel votta asjaomase avalikkusena arvesse Uksnes seda
avalikkust, kes on taotletud registreeringuga hdlmatud kaupade ja teenuste otsene
sihtridhm. Tuleb nimelt vBtta arvesse, et kdnealuse keeldumispdhjusega hdlmatavad
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tahised ei Sokeeri mitte Uksnes avalikkust, kellele selle tahisega tahistatud kaubad ja
teenused on suunatud, vaid ka muid isikuid, kes puutuvad nende kaupade ja teenustega
juhuslikult oma igapaevaelus kokku, ilma et need neile huvi pakuks.

Samuti toonitas Uldkohus, et liidu territooriumil elav asjaomane avalikkus elab juba
maaratluse poolest mdne liikkmesriigi territooriumil ning tahised, mida véidakse pidada
avaliku korra vdi Uldtunnustatud moraalipdhimdtetega vastuolus olevaks, ei ole kdigis
liikmesriikides samad, muu hulgas keelelistel, ajaloolistel, sotsiaalsetel ja kultuurilistel
pohjustel. Jarelikult tuleb kdnealuse absoluutse keeldumisp&hjuse kohaldamisel
arvestada nii kdigile liidu liikmesriikidele Uhiste kaalutlustega kui ka eri lilkkmesriikide
eriomaste asjaoludega, mis vdivad nenderiikide territooriumil asuva asjaomase
avalikkuse taju mdjutada.

LApuks tapsustasta, et kui tahis on eriti Sokeeriv véi solvay, tuleb seda pidada avaliku
korra voi Uldtunnustatud moraalip6himdtetega vastuolus olevaks, olenemata sellest,
milliste kaupade ja teenuste jaoks see on registreeritud. Pealegi nahtub maaruse

nr 207/2009 artikli 7 18ike 1 eri punktidest nende koosmadjus, et neis on silmas peetud
asjaomase kaubamargi olemuslikke tunnuseid, mitte aga kaubamargitaotleja kaitumise
asjaolusid.

27. veebruari 2020. aasta kohtuotsus Constantin Film Produktion vs. EUIPO, C-240/18 P,
EU:C:2020:118

Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamdrk - Mddrus (EU) nr 207/2009 - Artikli 7 I6ike 1
punkt f - Absoluutne keeldumispdhjus - Kaubamark, mis on vastuolus uldtunnustatud
moraalipGhimétetega - Sénamdrk ,Fack Ju Gohte” - Registreerimistaotiuse tagasiliikkamine

Constantin Film Produktion esitas EUIPO-le taotluse, et registreerida mitme erikauba ja
teenuse3® jaoks ELi kaubamargina sdnaline tahis ,Fack Ju Gohte”, mis on ka apellandi
toodetud Saksa komoddiafilmi pealkiri. Kontrollija lUkkas registreerimistaotluse siiski
tagasi p6hjendusega, et see on avaliku korra ja Gldtunnustatud moraaliphim&tetega
vastuolus.3 EUIPO apellatsioonikoda jattis selle tagasiliikkava otsuse muutmata ning
seejarel tegi samaka Uldkohus.*

Apellatsioonkaebust menetledes tiihistas Euroopa Kohus nii Uldkohtu kui ka EUIPO
apellatsioonikoja otsuse ning vottis seisukoha dldtunnustatud moraalipdhimdtete mdiste
jamadruse nr 207/2009 artikli 7 18ike 1 punktis f ette nahtud keeldumispdhjuse
hindamise kriteeriumide kohta.

Kdigepealt tapsustas Euroopa Kohus, et kuna maistet,, tldtunnustatud
moraalip&himdtted” ei ole maaruses nr207/2009 maaratletud, tuleb seda tdlgendades
arvesse votta selle tavatahendust ja konteksti, milles seda uldiselt kasutatakse.

38
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Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassidesse 3,9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenustega.
Maaruse nr 207/2009 artikli 7 I6ike 1 punkti f alusel koostoimes selle maaruse artikli 7 |6ikega 2.
“ 24. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus Constantin Film Produktion vs. EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17, EU:T:2018:27).

Jaanuar 2026 40 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=c-240/18
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-69/17

Kaubamargidigus

Tavatahenduses peetakse selle mdiste all silmas Uhiskonnas teatud ajal valdavalt
kehtivaid pdhivaartusija moraalistandardeid, mis vdivad ajajooksul muutuda ja
paikkonniti varieeruda ning mis tuleb seega kindlaks teha selles Ghiskonnas hindamise
ajal valdavalt kehtiva sotsiaalse konsensuse alusel, vBttes arvesse sotsiaalset konteksti,
sealhulgasvajaduse korral sellele omast kultuurilist, usulist vai filosoofilist mitmekesisust.

Lisaks markis Euroopa Kohus, et vastamaks kusimusele, kas tahis, mille registreerimist
taotletakse, on uldtunnustatud moraalipdhimdtetega vastuolus, tuleb analtusida k&iki
juhtumi konkreetseid asjaolusid, et teha kindlaks, kuidas asjaomane avalikkus sellist
tahist tajuks, kui seda kasutataks taotlusega hdlmatud kaupade voi teenuste jaoks
kaubamargina. Sellega seoses tapsustas Euroopa Kohus, et ei piisa, kui asjaomane tahis
valjendab halba maitset, vaid uurimise ajal peab asjaomane avalikkus tahist tajuma nii, et
see laheb vastuollu Uhiskonnas samal ajal valdavalt kehtivate pdhivaartuste ja
moraalistandarditega. Et teha kindlaks, kas see on nii, tuleb vétta aluseks keskmise
tundlikkus- ja taluvuslavega maistliku inimese tajupilt, arvestades konteksti, milles
kaubamargiga tdenaoliselt kokku puututakse, ning vajaduse korral konkreetsele liidu
osale eriomaseid asjaolusid. Siinkohal on asjakohased sellised asjaolud nagu digusaktid ja
haldustavad, avalik arvamus ja vajaduse korral see, kuidas asjaomane avalikkus on sellele
tahisele v&i sarnastele tahistele minevikus reageerinud, ning kdik muud asjaolud, mis
vBimaldavad asjaomase avalikkuse tajupilti hinnata. Seega ei saa niisugune kontroll
piirduda taotletud kaubamargi voi selle teatavate koostisosade abstraktse hindamisega,
vaid on vaja tuvastada, et asjaomane avalikkus tajub kdnealuse kaubamargi kasutamist
konkreetses ja kaasaegses sotsiaalses kontekstis tdepoolest nii, et see laheb Uhiskonna
pohivaartuste ja moraalistandardiga vastuollu. Lisaks tuleb arvesse votta ka Euroopa Liidu
pohidiguste harta artiklis 11 ette nahtud sénavabadust ning seda kinnitab nii maarust
nr207/2009 muutnud maaruse 2015/2424* pShjendus 21 kui ka maaruse 2017/1001
pdhjendus 21, millest mdlemas réhutatakse sénaselgeltvajadust kohaldada neid maarusi
viisil, mis tagab p&hidiguste ja -vabaduste, eelkdige sdnavabaduse taieliku austamise.

Konkreetsemalt kasitletava tahise kohta leidis Euroopa Kohus, et selle hindamisel, kas
asjaomane avalikkus tajub filmi pealkirja ja samadest sdnadest koosnevat sdnalist tahist
dldtunnustatud moraalipdhimdtetega vastuolus olevana, ei ole selleks, et seda pealkirja
vOiks pidada oluliseks kontekstiliseks asjaoluks, sugugi vaja, et filmi pealkiri kirjeldaks selle
sisu. Isegi kui filmi edu eitdenda kull automaatselt selle pealkirja ja samadest sdnadest
koosneva sdnalise tahise uhiskondlikku vastuvdetavust, on siiski tdsi, et tegemist on
vahemalt kaudse tdendiga sellise vastuvdetavuse kohta, mida tuleb hinnata kdiki
konkreetse juhtumi puhul olulisi asjaolusid arvestades, et teha konkreetselt kindlaks,
kuidas vastavat tahist tajutakse selle kasutamise korral kaubamargina. Neil asjaoludel ja
vOttes arvesse, et ei olnud esitatud Uhtegi konkreetset tdendit, mis vdiks usutavalt
selgitada, miks saksa keelt kdnelev lai avalikkus tajub vaadeldavat sénalist tahist nii, et see

“" Euroopa Parlamendija ndukogu 16. detsembri 2015. aasta maarus (EL) 2015/2424, millega muudetakse ndukogu maarust (EU) nr 207/2009

Uhenduse kaubamérgi kohta ja komisjoni maarust (EU) nr 2868/95 (millega rakendatakse ndukogu maarust (EU) nr 40/94) ning tunnistatakse
kehtetuks komisjoni maarus (EU) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate I8ivude kohta (kaubamargid ja
toostusdisainilahendused) (ELT 2015, L 341, Ik 21).
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laheb Uhiskonna pdhivaartuste ja moraalistandardiga vastuollu, kuigi sama avalikkus ei
pidanud uldtunnustatud moraalip&himd&tetega vastuolus olevaks komdddiate pealkirja,
mis koosneb samades s6nadest, otsustas Euroopa Kohus, et nii EUIPO apellatsioonikoda
kui ka Uldkohus on maaruse nr 207/2009 artikli 7 18ike 1 punkti f valesti tdlgendanud ja
kohaldanud.

7. Eksitavad kaubamargid

13. mai 2020. aasta kohtuotsus SolNova vs. EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker),
T-86/19, EU.T:2020:199

Euroopa Liidu kaubamdirk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu sénamdérk BIO-
INSECT Shocker - Absoluutne keeldumispbhjus - Kaubamdrk, mis véib avalikkust eksitada -
Mddruse (EU) nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktg

Oma 30. aprillil 2020 tehtud kohtuotsusega SolNova vs. EUIPO - Canina Pharma (BIO-
INSECT Shocker) (T-86/19) tiihistas Uldkohus osaliselt EUIPO otsuse pdhjendusel, et
viimane oli teinud hindamisvea, kui ta leidis, et sdnamark BIO-INSECT Shocker ei ole
biotsiididega seoses eksitav.

Hageja SolNova AG esitas sdnamargi BIO-INSECT Shocker kehtetuks tunnistamise taotluse
seoses kdigi selle kaubamargiga hdlmatud kaupade, sh biotsiididega, eelkdige p&hjusel, et
vaidlustatud kaubamark v8ib avalikkust vastavate kaupade olemuse v&i kvaliteedi suhtes
eksitada. EUIPO lukkas selle taotluse tagasi, otsustades, et vaidlustatud kaubamark ei ole
avalikkust eksitav, kuna hageja ei ole téendanud, et kaubamarki saab pidada maaruse
nr207/2009 artikli 7 18ike 1 punkti g tahenduses eksitavaks ning et seda kaubamarki on
vdimalik mitteeksitavalt kasutada. Uldkohtule esitatud hagis vaitis hageja muu hulgas, et
asjaomane avalikkus tajub vaidlusalust kaubamarki 6koloogilise vdi keskkonnahoidliku
kauba tahisena.

Uldkohus viitas kdigepealt oma valjakujunenud kohtupraktikale, mille kohaselt on vaja
selleks, et avalikkust eksitavate kaubamarkide registreerimisest maaruse nr207/2009
artikli 7 I8ike 1 punkti g alusel keelduda, et oleks tuvastatud, et tarbijat tegelikult
eksitatakse vdi esineb sellise eksitamise oht.

Olles seejarel viildanud maaruse nr 528/2012 satetele,*? milles on maaratletud biotsiidi
mdiste ja satestatud selle kauba margistamise ja reklaami suhtes kohaldatavad nduded,
nentis Uldkohus, et neist satetest tuleneb, et kui sellisel biotsiidil nagu need biotsiidid,
mille jaoks vaidlustatud kaubamark on registreeritud, on marge, misjatab mulje, et see
kaup on looduslik, ei kahjusta tervist voi on keskkonnahoidlik, v8ib see tarbijat eksitada.

2 Euroopa Parlamendi ja néukogu 22. mai 2012. aasta maarus (EL) nr 528/2012, milles kasitletakse biotsiidide turul kittesaadavaks tegemist ja

kasutamist, artikli 3 18ike 1 punkt a, artikli 69 18ige 2 ning artikli 72 16ige 3 (ELT 2012, L 167, Ik 1).
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Seega piisab asjaolust, kui biotsiidil on sedalaadi marge, et tuvastada piisavalt tdsine
tarbija eksitamise oht.

Uldkohus maérkis siinkohal, et vaidlustatud kaubamargi sénaline osa , bio” on praeguseks
ajaks omandanud suure tahenduslikkuse, viidates uldiselt keskkonnahoidlikkuse,
looduslike materjalide kasutamise vdi 6koloogilistele tootmisviiside ideele.

Nii jareldas Uldkohus, et séna , bio” olemasolust biotsiididel piisab, et tuvastada killaltki
tdsine tarbija eksitamise oht.

Ldpetuseks markis Uldkohus, et vastupidi EUIPO arvamusele ei valista vdimalus, et
kaubamarki kasutatakse mitteeksitavalt - isegi kui see vdimalus oleks tdendatud -,
maaruse nr 207/2009 artikli 7 |8ike 1 punkti g rikkumist.

29. juuni 2022. aasta kohtuotsus Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez vs. EUIPO - lirimaa ja
Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, EU:T:2022:40443

Euroopa Liidu kaubamdrk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismdrk La
Irlandesa 1943 - Absoluutsed kehtetuks tunnistamise péhjused - Kehtetuks tunnistamine
EUIPO apellatsioonikodade suurkoja poolt - Esimest korda Uldkohtus esitatud tdendid -
Absoluutse kehtetuks tunnistamise péhjuse kontrollimisel aluseks véetav kuupdev -
Kaubamdrk, mis v8ib avalikkust eksitada - Mddruse (EU) nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkt g
(ntiid maaruse (EL) 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punkt g) - Pahausksus - Maéruse nr 207/2009
artikli 52 16ike 1 punkt b (ntiiid médruse 2017/1007 artikli 59 I6ike 1 punkt b)

Hageja Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA ostis mitme aastakimne valtel liri véid
Ornua Co-operative Ltd-It ja mUUs seda Kanaari saartel (Hispaania) edasi selliste
kaubamarkide all, mille Uks osa on ,la irflandesa”. Parast selle arisuhte [dppemist

2011. aastal jatkas hageja kauba mUumistsamade kaubamarkide all. 2014. aastal
registreeris ta EUIPOs mitme eri toidukauba** jaoks ELi kujutismargiLa Irlandesa 1943.
lirimaa ja Ornua Co-operative esitasid EUIPO-le asjaomase kaubamargi kehtetuks
tunnistamise taotluse pdhjendusel, et see on eksitav ja selle registreerimist on taotletud
pahauskselt.#> EUIPO tihistamisosakond ltkkas kehtetuks tunnistamise taotluse tagasi.
EUIPO apellatsioonikodade suurkoda aga tuhistas tuhistamisosakonna otsuse ja tunnistas
vaidlustatud kaubamargi kehtetuks. Ta leidis, et registreerimistaotluse esitamise
kuupadeva seisuga on asjaomane kaubamark kdnealuste kaupade geograafilise paritolu
suhtes avalikkust eksitav ning selle registreerimist on taotletud pahauskselt.

Hageja esitas Uldkohtule hagi, milles palus apellatsioonikodade suurkoja otsuse
tuhistada. Uldkohus jattis hagi rahuldamata, asudes seisukohale, et vaidlustatud
kaubamark ei olnud registreerimistaotluse esitamise aja seisuga eksitav, kull aga oli

“ Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus jaeti menetlusse vétmata (8. martsi 2023. aasta kohtumaérus Hijos de Moisés Rodriguez
Gonzalez vs. EUIPO, C-605/22 P, £U:C:2023:199).
Tegemist oli selliste kaupadega nagu liha v&i piimatooted, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 29.

4 Mdaéaruse nr 207/2009 artikli 7 I8ike 1 punkti g ning artikli 52 ike 1 punktide a ja b alusel.
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hageja selle taotluse esitamise ajal pahauskne. Sealjuures tapsustas Uldkohus maistete
~eksitav kaubamark” ja ,taotleja pahausksus” kohaldamise tingimusi kontekstis, kus
kaubamargid osutavad kauba geograafilisele paritolule.

Kdigepealt markis Uldkohus, et kui hispaaniakeelsed tarbijad, kes moodustavad
asjaomase avalikkuse, ndevad asjaomastele kaupadele paigutatud vaidlusalust
kaubamarki, usuvad nad, et need kaubad parinevad lirimaalt.

Seejarel rdhutas Uldkohus seoses vaidlustatud kaubamargi eksitava olemusega, et
erinevalt tihistamistaotluse |abivaatamisest,* mille raames on vaja arvesse votta
kaubamargitaotluse esitamisele jargnenud asjaolusid, naiteks selle kasutamist, tuleb
kaubamargi eksitaval laadil pohineva kehtetuks tunnistamise taotluse*’ |abivaatamisel
tuvastada, et kaubamargina registreerimiseks esitatud tahis oli registreerimistaotiuse
esitamise ajal ise tarbijat eksitavning selle tahise hilisem kasutamine ei puutu asjasse.
Kehtetuks tunnistamise néude labivaatamisel tuleb nimelt hinnata, kas kaubamarki ei
oleks algusest peale tohtinud registreerida p&hjustel, mis olid juba kaubamargi
registreerimise taotluse esitamise kuupdeval olemas, ning hilisemaid asjaolusid saab
arvesse votta uksnes sel kuupaeval esinenud asjaolude selgitamiseks.

Kaesoleval juhul pidi apellatsioonikodade suurkoda kontrollima, ega
registreerimistaotluse esitamise kuupdeval ei olnud vaidlustatud kaubamargi taotluses
edastatud teabeja taotluses nimetatud kaupade omaduste vahel vastuolu. Kuna aga
vaidlustatud kaubamargiga hdlmatud kaupade nimekiri ei sisaldanud mingeid andmeid
nende geograafilise paritolu kohta ning seega vois see lirimaalt parinevat kaupa hélmata,
siis ei olnud taotluse esitamise ajal sellist vastuolu, mistéttu oli valistatud jareldus, et
kaubamark oli asjaomase kuupaeva seisuga eksitav. Seega eksis apellatsioonikodade
suurkoda, kui ta heitis hagejale ette, et viimane ei piiranud nende kaupade loetelu
lirimaalt parinevate kaupadega. Lisaks ei saanud vaidlusalust kaubamarki pidada
registreerimistaotluse esitamise kuupaeva seisuga eksitavaks, kuna hilisemad téendid,
mis ei puudutanud taotluse esitamise ajal esinenud olukorda, ei saanud kinnitada, et
kaubamark on eksitav. Seetdttu tegi apellatsioonikodade suurkoda selles suhtes vea.

Lépetuseks markis Uldkohus kiisimuse kohta, kas hageja tegutses vaidlustatud
kaubamargi taotluse esitamisel pahauskselt,* et selle kiisimuse lahendamiseks vdis
apellatsioonikodade suurkoda digusparaselt tugineda vaidlustatud kaubamargi taotluse
esitamise kuupdevast hilisematele téenditele - isegi kaubamargi kasutamisele -, kui need
on kaudsed tdendid asjasse puutuval kuupdeval esinenud olukorra kohta.

Esiteks ei olnud markimisvaarne osa kaupu, mida hageja vaidlustatud kaubamargi all
muus, kdnealusel juhul lirimaalt parit ega vastanud seega tajupildile, mis asjaomasel
avalikkusel neist oli. Kuigi nimetatud asjaolu on kaubamargi eksitava olemuse
kontrollimisel asjassepuutumatu, ei ole see nii hageja pahausksuse analutsimisel. Kuna

% Maaruse nr 207/2009 artikli 51 18ike 1 punkti c alusel.
4 Esitatud maaruse nr 207/2009 artikli 52 I8ike 1 punkti a alusel koostoimes selle maaruse artikli 7 Idike 1 punktiga g.
% Maaruse nr 207/2009 artikli 52 18ike 1 punkti b tshenduses.
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hispaaniakeelsed tarbijad olid aastakimnete jooksul harjunud, et vaidlustatud
kaubamark on paigutatud lirimaalt parit vdile, vdis see neid kaupade geograafilise
paritolu suhtes eksitada, kui hageja laiendas selle kaubamargi kasutamist ka muudele
kaupadel kui liri paritolu voi.

Teiseks kinnitavad juhtumid, mil EUIPO ja Hispaania asutused on kdnealuses asjas
kasitletava kaubamargiga sarnaseid kaubamarke kehtetuks tunnistanud véi nende
registreerimisest keeldunud, et asjaomane avalikkus v8is tajuda vaidlusalust kaubamarki
nii, nagu see naitaks kaupade liri paritolu. Need juhtumid nditavad samuti, et selle
kaubamargi kasutamine kaupade jaoks, mis ei ole liri paritolu, tekitab selle potentsiaalse
eksitavuse suhtes kahtlusi, millest hageja pidi kaubamargi registreerimise taotluse
esitamise kuupdaeval tingimata teadlik olema, mis kinnitab tema pahausksust sellel
kuupaeval.

Kolmandaks tuleb markida, et hageja oli vétnud kasutusele aristrateegia, milles ta tekitas
seose kaubamarkidega, milles oli osis ,la irlandesa” ning mis olid seotud hagejavarasema
arisuhtega Ornua Co-operative'iga, et sellestI8ppenud suhtest ja sellega seotud
kaubamarkidest endiselt kasu I1digata.

Seetdttu nentis Uldkohus, et vaidlustatud kaubamargi registreerimine oli ausa té6stus- ja
kaubandustavaga vastuolus ning seega jareldas apellatsioonikodade suurkoda &igesti, et
hageja tegutses pahauskselt. Kuna juba ainuuksi sellest jareldusest piisab tuvastamaks, et
apellatsioonikodade suurkoja otsuse resolutsioon on pdhjendatud, jattis Uldkohus hagi
rahuldamata.

8. Taotleja pahausksus

12. septembri 2019. aasta kohtuotsus Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretvs. EUIPO,
C-104/18 P, EU:C:2019:724

Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamérk - Mddrus (EU) nr 207/2009 - Absoluutsed
kehtetuks tunnistamise péhjused - Artikli 52 |6ike 1 punkt b - Pahausksus kaubamdrgi taotluse
esitamisel

12. septembril 2019 kuulutatud kohtuotsusega Koton Magazacilik Tekstil Sanayive Ticaret
vs. EUIPO (C-104/18 P) tiihistas Euroopa Kohus Uldkohtu otsuse® ja tapsustas, mida
tahendab pahausksus ELi kaubamargi taotluse esitamisel.

J. Nadal Estebanil olid kuni 2004. aastani arisuhted ettevotjaga Koton Magazacilik Tekstil
Sanayi ve Ticaret, kellele kuuluvad kujutismargid KOTON. 25. aprillil 2011 esitas J. Nadal

4 Uldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO - Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16,
EUT:2017:853).
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Esteban taotluse registreerida kujutistahis,STYLO & KOTON" Euroopa Liidu
kaubamargina Nizza kokkuleppe klassidesse 25, 35 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste
jaoks. Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret esitas vastulause, mis pdhines tema
kaubamarkidel KOTON, mis on registreeritud klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade
ja teenuste jaoks; vastulause rahuldati osaliseltja kaubamark STYLO & KOTON
registreeriti klassi 39 kuuluvate teenuste jaoks. Seejarel esitas Koton Magazacilik Tekstil
Sanayi ve Ticaret kaubamargi kehtetuks tunnistamise taotluse, tuginedes maaruse

nr 207/2009 artikli 52 18ike 1 punktile b, mille kohaselt on taotluse esitaja pahauskne
tegutsemine kaubamargi taotluse esitamisel absoluutne kehtetuks tunnistamise p&hjus.

EUIPO otsuse, millega jaeti kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata, jattis Uldkohus
muutmata, asudes seisukohale, et tegemist ei saanud olla pahausksusega, kuna puudub
identsus voi sarnasus, mille téttu nende kaubamargiregistreeringute esemeks olevaid
kaupu voi teenuseid on vBimalik segi ajada. Euroopa Kohtule esitati apellatsioonkaebus,
mille lahendamisel ta pidi pahausksuse mdistet selgitama.

Kdigepealt tapsustas Euroopa Kohus, et kuigi tavakeele tahenduses eeldab mdiste
.pahausksus” ebaausat meeleseisundit voi kavatsust, tuleb seda mdoistet télgendada ka
kaubamargidiguse kontekstis, mis kuulub aritegevuse valdkonda. ELi kaubamarki
puudutavate eeskirjade eesmark on eelkdige aidata luua liidus selline sisteem, milles
konkurentsi ei moonutata ja milles peab igal ettevdtjal olema vdimalik oma kaupade voi
teenuste kvaliteedile tuginedes endale klientide leidmiseks registreerida kaubamarkidena
tahiseid, misvdimaldavad tarbijal ilma segiajamise ohuta tema kaupu vdi teenuseid muud
paritolu kaupadest vdi teenustest eristada. Seetdttu leidis Euroopa Kohus, et kaubamark
tuleb pahausksuse téttu kehtetuks tunnistada siis, kui asjakohastest ja Uhtelangevatest
tdenditest nahtub, et selle kaubamargi omanik ei esitanud kaubamargi registreerimise
taotlust mitte eesmargiga osaleda ausalt konkurentsis, vaid kavatsusega kahjustada
ausate tavade vastaseltkolmandate isikute huve, vi pidamata isegi konkreetset
kolmandat isikutsilmas, saada ainudigus muudel eesmarkidel kui need, mis on seotud
kaubamargi Ulesannetega, sealhulgas paritolu tahistamise p&hitlesandega.

Seejarel asus Euroopa Kohus seisukohale, et 11. juuni 2009. aasta kohtuotsusest
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (C-529/07, EU:C:2009:361) ei tulene, et pahausksust
saab tuvastada vaid olukorras, kus siseturul kasutatakse identsete vdi sarnaste kaupade
vOi teenuste jaoks identset vdi sarnast tahist, mida voib segi ajada tahisega, mille
registreerimist taotletakse. Nimelt vdib esineda juhtumeid, kus kaubamargi
registreerimise taotlust vbib pidada pahauskselt esitatuks, kuigi selle taotluse esitamise
ajal ei kasutanud Ukski kolmasisik siseturul identsete v8i sarnaste kaupade jaoks identset
vOi sarnast tahist. Maaruse nr 207/2009 artikli 52 |6ike 1 punkti b alusel esitatud
kehtetuks tunnistamise taotluse puhul ei ole sugugi ndutav, et taotluse esitajale kuuluks
identsete vdi sarnaste kaupade v&i teenuste jaoks registreeritud varasem kaubamark.
Pealegi, kui ilmneb, et vaidlustatud kaubamargi taotluse esitamise hetkel kasutas kolmas
isik vaidlustatud kaubamargiga identset vdi sarnasttahist vahemalt Ghes liikmesriigis, ei
ole tingimata vaja tdendada, et avalikkus vBib need tahised omavahel segi ajada. Kui
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kolmanda isiku kasutatava tahise ja vaidlustatud kaubamargi segiajamise tdenaosus
puudub vdi kui kolmasisik ei kasuta vaidlustatud kaubamargiga identset v&i sarnast
tahist, vbivad kaubamargitaotleja pahausksuse kohta osutuda asjakohasteks ja Uksteist
toetavateks tdéenditeks muud konkreetse juhtumi faktilised asjaolud.

Ldpuks sedastas Euroopa Kohus, et Uldkohus ei vétnud igakiilgsel hindamisel arvesse
kdiki faktilisi asjaolusid, mis olid taotluse esitamise ajal asjakohased, kuigi see hetk oli
maarava tahtsusega. Kuna vaidlustatud kaubamark paluti tervikuna kehtetuks tunnistada,
oleks taotlust tulnud hinnata lahtuvalt sellest, millised olid J. Nadal Estebani kavatsused
selle kaubamargi registreerimisel. Seetdttu tuhistas Euroopa Kohus vaidlustatud otsuse.

6. juuli 2022. aasta kohtuotsus Zdut vs. EUIPO - Nehera jt (nehera), T-250/21, EU:T:2022:430

Euroopa Liidu kaubamdérk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Euroopa Liidu kujutismark
NEHERA - Absoluutne kehtetuks tunnistamise pbhjus - Pahausksuse puudumine - Médéruse (EU)
nr207/2009 artikli 52 6ike 1 punkt b (ntdd médruse (EL) 2017/1001 artikli 59 1bike 1 punktb)

Hageja Ladislav Zdut registreeris 2014. aastal EUIPOs ELi kujutismargi NEHERA
tekstiilkaupade jaoks.

I. Nehera,].-H. Nehera ja N.Sehnal esitasid 2019. aastal selle kaubamargi kehtetuks
tunnistamise taotluse, tuginedes hageja pahausksusele registreerimistaotiuse
esitamisel.>® Nad t6id esile, et nende vanaisaJan Nehera asutas 1930. aastatel
TSehhoslovakkias arithingu, mis turustas rdivaid ja aksessuaare, ta oli registreerinud
vaidlustatud kaubamargiga identse maineka riigisisese kaubamargi ning kasutas seda.
EUIPO teine apellatsioonikodarahuldas selle taotluse. Ta asus seisukohale, et hageja
kavatses Jan Neheraja varasema TSehhoslovakkia kaubamargi mainet ebaausalt ara
kasutada ning seega tegutses hageja vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse
esitamisel pahauskselt. Hageja esitas Uldkohtule hagi, paludes EUIPO apellatsioonikoja
otsuse tuhistada.

Uldkohus tahistas vaidlustatud otsuse ja tapsustas, mida tahendab pahausksuse maiste
olukorras, mil see seisneb kavatsuses kasutada varasema kaubamargi mainet véi méne
isiku nime kuulsust ara.

Kdigepealt markis Uldkohus, et taotleja pahausksuse hindamisel on vdimalik vétta
arvesse seda, kuivord tuntud oli asjaomane tahis selle registreerimistaotluse esitamise
ajal, muu hulgas juhul, kui kolmas isik oli varem selle tahise kaubamargina registreerinud
vOi seda kasutanud. Asjaolu, et registreerimistaotluses esitatud tahise kasutamine
vBimaldaks taotlejal kasutada varasema kaubamargi vai tahise voi ka kuulsa isiku mainet
ara, téendab nimelt taotleja pahausksust. Hinnates mainekust ja seda, kas mainet on ara
kasutatud, kasitatakse asjaomase avalikkusena nende kaupade keskmist tarbijat, mille
jaoks vaidlustatud kaubamark on registreeritud.

0 Maaruse nr 207/2009 artikli 52 18ike 1 punkti b tdhenduses.
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Seejarel markis Uldkohus, et tahise vai nime maine arakasutamine on p&himadtteliselt
vBimalik vaid siis, kui sellel tahisel v&i nimel on tegelikult ja praegusel ajal teatud maine
vOi kuulsus. Kénealusel juhul ei olnud aga kuupaeval, mil vaidlustatud kaubamargi
registreerimise taotlus esitati, TSehhoslovakkia varasem kaubamark ja Jan Nehera nimi
enam registreeritud ega kaitstud ning tkski kolmas isik neid rdivaste turustamiseks ei
kasutanud ning need ei olnud asjaomase avalikkuse silmisisegi tuntud. Selles kontekstis
tapsustas Uldkohus, et taotleja pahausksuse téendamiseks ei piisa ainutiksi asjaolust, et
ta teadis voi pidi teadma, et m&ni kolmas isik on taotletud kaubamargiga identset voi
sarnast kaubamarki minevikus kasutanud.

Veel mérkis Uldkohus, et ainutiksi sellest, et asjaomane avalikkus tajub vaidlustatud
kaubamargija varasematahise vahel seost, ei piisa jarelduseks, et tegemist on varasema
tahise vbi nime maine arakasutamisega. Sellega seoses rohutas ta, et hageja on teinud ise
arilisi jdupingutusi varasema TSehhoslovakkia kaubamargi kuvandi taaselustamiseks ja
pelk asjaolu, et reklaamimisel viidati sellele kaubamargile ja selle looja ajaloolisele
kuvandile, ei ole ausa to6stus- vbi kaubandustavaga vastuolus.

Lisaks méo6nis Uldkohus, et ei saa vélistada, et teatud konkreetsetel asjaoludel vaib see,
kui kolmas isik votab kunagise tuntud kaubamargi vdi kunagise kuulsuse nime uuesti
kasutusse, jattavaara mulje jarjepidevus- vdi parimissuhtest selle kunagise kaubamargi
vOi isikuga. Eriti vdib nii olla siis, kui kaubamargitaotleja esitleb end asjaomasele
avalikkusele varasema kaubamargi omaniku majandusliku v&i 6igusjarglasena, samas kui
varasema kaubamargi omaniku ja kaubamargitaotleja vahel pole mingitjarjepidevus- ega
parimissuhet. Seda asjaolu v8ib taotleja pahausksuse tuvastamisel olenevalt olukorrast
arvesse votta. Ent kénealusel juhul ei olnud hageja Uldkohtu hinnangul Gritanud tahtlikult
jatta vaara muljet tema arithingu jarjepidevus- vdi parimissuhtest Jan Nehera
arithinguga.

Ldpuks kasitles Uldkohus hageja vaidetavat kavatsust petta Jan Nehera jareltulijaid ja
parijaid ning nende digusi kuritarvitada. Selle kohta markis ta, et vaidlustatud kaubamargi
registreerimistaotluse esitamise ajal ei olnud varasemal TSehhoslovakkia kaubamargil ja
Jan Nehera nimel enam mingit 8iguskaitset. Seetdttu ei olnud tema jareltulijatel ja
parijatel mingit digust, mille suhtes oleks saanud toime panna pettuse vdi mida hageja
oleks saanud kuritarvitada.

Sellest jareldas Uldkohus, et hageja ei tegutsenud pahauskselt, ja tiihistas EUIPO teise
apellatsioonikoja otsuse.
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9. Eristusvbime omandamine kasutamise kaigus

12. detsembri 2002. aasta kohtuotsus eCopy vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (ECOPY), T-247/01,
EU:T:2002:319

Uhendusekaubamdrk - Séna ,,ECOPY* - VBimu kuritarvitamine - Kasutamise kdigus pérast
registreerimistaotluse esitamise kuupdeva omandatud eristusvéime - Mddruse (EU) nr 40/94
artikli 7 1dige 3

Aritihing eCopy, Inc, varasema nimega Simplify Development Corporation, esitas
Uhtlustamisametile sdnamargi ECOPY registreerimise taotluse kaupade jaoks, mille
kirjeldus on ,,dokumentide elektroonilise skaneerimise ja levitamise tarkvara ning
seadmed"”. Kontrollija IUkkas selle taotluse siiski tagasi pdhjendusel, et taotletud
kaubamark lihtsalt kirjeldab asjaomaseid kaupu ja sellel puudub igasugune eristusvéime.
Nimetatud otsuse peale esitatud kaebuse jattis apellatsioonikoda samuti rahuldamata.

Kui Uldkohtule esitati selle otsuse peale hagi, llikkas ta selle tagasi, tapsustades, mis
kriteeriumide alusel tuleb hinnata kasutamise kaigus eristavaks muutumist maaruse
nr 40/94 artikli 7 |6ike 3 tdhenduses, ning milline ulatus on Uhtlustamisameti tehtaval
kontrollil.

Uldkohtu hinnangul tuleb maaruse nr40/94 artikli 7 16iget 3 tdlgendada nii, et kaubamark
peab olema muutunud kasutamise kaigus eristavaks enne taotluse esitamist. Jarelikult ei
oma tahtsust asjaolu, et kaubamark on muutunud kasutamise kaigus eristavaks parast
kaubamargitaotluse esitamise kuupaeva, kuid enne, kui Uhtlustamisamet, nimelt
kontrollija vdi olenevalt olukorrast apellatsioonikoda, on otsustanud, kas esineb
absoluutseid keeldumispdhjuseid, mille alusel tuleb selle kaubamargi registreerimisest
keelduda. Sellest tulenevalt ei saa Uhtlustamisamet arvesse votta tdendeid, mis
puudutavad kasutamist parast taotluse esitamise kuupaeva.

Uhtlustamisameti labiviidava kontrolli kohta méarkis Uldkohus, et hinnates, kas Ghenduse
kaubamark on kasutamise kaigus eristusvdime omandanud, tuleb Uhtlustamisametil neid
faktilisi asjaolusid, mis vdivad taotletud kaubamargile eristusvdime anda, kontrollida
uksnes juhul, kui taotleja on neile tuginenud. Kuigi on tdsi, et erinevalt sellest, mis on
satestatud maaruse nr40/94 artikli 74 |6ike 1 I6puosas suhteliste keeldumisp&hjuste
kohta, puudub sama maaruse nr 40/94 artikli 7 18ikes 3 sate, et Uhtlustamisamet (ehk
kontrollija vBi vajaduse korral apellatsioonikoda) peab kontrollimisel piirduma poolte
esitatud faktidega, siis juhul, kui kaubamargitaotleja eiole vaitnud, et kaubamark on
kasutamise kaigus eristusvbime omandanud, on Uhtlustamisametil sisuliselt véimatu
arvesse vOtta, et taotletud kaubamark on selle omandanud. Samuti peab
Uhtlustamisamet tdendi, mille eesmark on tdendada taotletud kaubamargi kasutamise
kaigus omandatud eristusvdimet, arvesse vétma uksnes siis, kui kaubamargitaotleja on
selle Uhtlustamisameti haldusmenetluses esitanud, kuna puudub markimisvaarne
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erinevus sellevahel, kas tuginetakse asjaolule, et taotletud kaubamark on omandanud
kasutamise kaigus eristusvdime, vdi esitatakse selle vaite kinnituseks tdendeid.

19. juuni 2014. aasta kohtuotsus Oberbank jt, C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012

Eelotsusetaotlus - Kaubamdrgid - Direktiiv 2008/95/EU - Artikli 3 I6iked 1 ja 3 - Piirjoonteta
punasest vdrvist koosnev kaubamdrk, mis on registreeritud pangateenustele - Tiihiseks
tunnistamise taotlus - Kasutamise kédigus omandatud eristusvbime - Téend - Arvamusuuring - Aeg,
milleks eristusvéime peab kasutamise kaigus olema omandatud - Téendamiskoormis

DSGV-le kuulus piirjoonteta punases varvuses seisnev riigisisene kaubamark, mis on
Saksamaa patendi- ja kaubamargiametis (Deutsches Patent- und Markenamt, edaspidi
~DPMA") registreeritud pangandusteenuste jaoks. Oberbank esitas taotluse tunnistada
asjaomane kaubamark tuhiseks, vaites muu hulgas, et see ei ole kasutamise kaigus
eristusvBimet omandanud. DPMA jattis asjaomase taotluse rahuldamata. Ka Banco
Santanderja Santander Consumer Bank taotlesid asjaomase kaubamargi tuhiseks
tunnistamist, kuna see eiole kasutamise kaigus eristusvbimet omandanud, ning ka
viimati nimetatud taotlus jaeti rahuldamata.

Bundespatentgericht (Saksamaa Liitvabariigi patendikohus), kellele esitasid kaebuse nii
Oberbank kui ka Banco Santander ja Santander Consumer Bank, palus Euroopa Kohtul
selgitada, kui suur kinnistumise maar on ndutav jareldamaks, et kaubamark on
kasutamise kaigus eristusvdime omandanud, ning mis kuupdeva seisugatuleb seda
hinnata.

Esiteks markis Euroopa Kohus, et kaubamaérgidirektiivi 2008/95/EU*" artikli 3 I6ikeid 1 ja 3
tuleb tdlgendada nii, et nende satetega on vastuolus, kui riigisisest digust tdlgendatakse
nii, et menetlustes, milles tekib kiisimus, kas piirjoonteta varvuses seisnev kaubamark on
kasutamise kaigus omandanud eristusvdime, on igal juhul vaja, et arvamusuuringu
tulemuste kohaselt oleks selle kaubamargi kinnistumise maar vahemalt 70%.

Teiseks leidis Euroopa Kohus, et kui lilkkmesriik ei ole kasutanud

kaubamargidirektiivi 2008/95 artikli 3 18ike 3 teises lauses ette nahtud vabadust, tuleb
selle direktiivi artikli 3 18ike 3 esimest lauset tdlgendada nii, et ilma olemusliku
eristusvBimeta kaubamargi kehtetuks tunnistamise menetluses tuleb selle hindamisel,
kas kaubamark on omandanud eristusvdime kasutamise kaigus, kontrollida, kas
eristusvbime on omandatud enne selle kaubamargi registreerimistaotluse esitamise
kuupaeva. Seda ei mdjuta asjaolu, et vaidlustatud kaubamargi omanik vaidab, et
asjaomane kaubamark on kasutamise kaigus parast registreerimistaotluse esitamist, kuid
enne kaubamargiregistreerimistigal juhul eristusvime omandanud.

' Euroopa Parlamendi ja ndukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EU kaubamérke kasitlevate likmesriikide igusaktide thtlustamise

kohta (ELT 2008, L 299, Ik 25).
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Kolmandaks ja viimaseks asus Euroopa Kohus seisukohale, et kui lilkkmesriik ei ole
kasutanud kaubamargidirektiivi 2008/95 artikli 3 [6ike 3 teises lauses ette nahtud
vabadust, tuleb sama direktiivi artikli 3 |16ike 3 esimestlauset tdlgendada nii, et sellega ei
ole vastuolus, kui vaidlustatud kaubamark tunnistatakse tuhiseks tunnistamise
menetluses tUhiseks, juhul kui sellel puudub olemuslik eristusvdime ning selle omanik ei
tdenda, et asjaomane kaubamark oli enne registreerimistaotiuse esitamise kuupaeva
omandanud eristusvdime kasutamise kaigus.

21. aprilli 2015. aasta kohtuotsus Louis Vuitton Malletier vs. Siseturu Uhtlustamise Amet -
Nanu-Nana (pruuni- ja beeZivarvilise malelaudmustri kujutis), T-359/12, EU:T:2015:215>2

Uhendusekaubamdrk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Pruuni- ja beeZivdrvilist
malelaudmustrit kujutav Ghendusekujutismdrk - Absoluutne keeldumispohjus - Eristusvéime
puudumine- Kasutamise kéigus omandatud eristusvéime puudumine- Mddruse (EU) nr 207/2009
artikli 7 1bike 1 punkt b ja artikkel 3 - Mdadruse nr 207/2009 artikli 52 I6iked 1 ja 2

Louis Vuitton Malletier'le kuulus Uhenduse kujutismark, millel on kujutatud pruuni- ja
beezivarvilist malelauamustrit. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH fur Geschenkartikel
& Co. KG esitas kehtetuks tunnistamise taotluse, mille Ghtlustamisameti
tUhistamisosakond rahuldas p&hjendusel, et kaubamargil puudub eristusvéime ning see
ei ole eristusvéimet ka kasutamise kaigus omandanud. Uhtlustamisameti
apellatsioonikoda jattis vastava otsuse muutmata.

Uldkohtule esitati apellatsioonikoja otsuse peale hagi, mille Uldkohus jattis rahuldamata,
leides, et tahise eristusvdime puudumises seisnev absoluutne keeldumispdhjus>? ei
valista kaubamargi registreerimist, kui see on kasutamise kaigus muutunud neid kaupu
eristavaks, mille jaoks registreerimist taotleti. Kasutamise kaigus omandatud
eristusvBimet on vaja tdendada Uksnes nende riikide puhul, mis olid liidu liikmed
vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamise ajal. Sellist olemusest tuleneva
eristusvdimeta tahist, mis on enne thenduse kaubamargina registreerimise taotluse
esitamist omandanud kasutamise kadigus eristusvdime nende kaupade ja teenuste suhtes,
mille kohta registreerimistaotlus esitati, on niisiis lubatud registreerida, kuna tegemist ei
ole kaubamargiga, mison ,registreeritud artikli 7 satete vastaselt”. Seega ei ole maaruse
nr 207/2009 artikli 52 [8ige 2 niisugusel juhul Uldse asjakohane, kuna see puudutab
kaubamarke, mille registreerimine oli maaruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktides b-d
ette nahtud keeldumisp&hjuste kohaselt keelatud ning mille peaks maaruse nr 207/2009
artikli 52 |16ike 2 puudumisel tihiseks tunnistama. Nimelt on maaruse nr207/2009

artikli 52 |16ike 2 eesmark just sailitada selliste kaubamarkide registreering, mis on
vahepealse kasutamise kdigus, see tahendab parast nende registreerimist, omandanud
eristusvBime seoses kaupade vdi teenustega, mille jaoks need on registreeritud,

2 Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus j&eti Euroopa Kohtu presidendi 21. juuli 2016. aasta kohtuméaarusega Louis Vuitton
Malletier vs. EUIPO (C-363/15 P ja C-364/15 P, EU:C:2016:595) rahuldamata.

3 Méaaruse nr 207/2009 artikli 7 18ike 1 punkti b thenduses.
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hoolimata asjaolust, et siis, kui need registreeriti, tehti seda maaruse nr207/2009 artikli 7
vastaselt.

Uhenduse kaubamark on Ghtne, mis tdhendab, et selle ,m&ju on Ghetaoline kogu
Uhenduses”. Selle tulemusel saab tahise kaubamargina registreeridasiis, kui tahisel on
eristusvBime kogu liidus. Seega tuleb kaubamargi registreerimisest keelduda, kui
kaubamargil puudub liidu teatavas osas eristusvéime. Neid n6udeid tuleb maaruse

nr 207/2009 artikli 7 18ike 3 t6lgendamisel arvesse votta. Seetdttu on vaja teha kindlaks, et
kaubamark on kasutamise kdigus omandanud eristusvéime kogu sellel territooriumil, kus
kaubamargil ab initio eristusvdime puudus. Eeltoodust tuleneb seega paratamatult, et kui
vaidlustatud kaubamargil puudub eristusvdime liidus kui tervikus, tuleb selle kaubamargi
omandatud eristusvdimet tdendada iga liikmesriigi kohta. T6si, Euroopa Kohus on
leidnud, et kuigi vastab tdele, et kaubamargi kasutamise kaigus omandatud eristusvdime
peab olema téendatud liidu sellises osas, kus sellel kaubamargil ab initio niisugune véime
puudus, oleks liigne nduda, et eristusvdime omandamist téendataks iga liikmesriigi puhul
eraldi. Siiski tuleb markida, et kui Euroopa Kohus viitas kohtupraktikale, mille kohaselt
kaubamargivoib registreerida Uksnes juhul, kui on téendatud, et see on kasutamise
kaigus omandanud eristusvdime liidu sellises osas, kus sellel ab initio niisugune véime
puudus, ning see peab olema kogu liit, ei kaldunud Euroopa Kohus oma praktikast
kdrvale.

25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Société des produits Nestlé jt vs. Mondelez UK
Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596

Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamdrk - Neljakangilise Sokolaaditahvli kujust koosnev
ruumiline kaubamdrk - Pbhjenduste vastu esitatud apellatsioonkaebus - Vastuvbetamatus -
Mdadrus (EU) nr 207/2009 - Artikli 7 I6ige 3 - Téend kasutamise kdigus omandatud eristusvéime
kohta

Société des produits Nestlé SA esitas EUIPO-le taotluse registreerida kompvekkide ja
pagaritoodete sektori kaupade jaoks ELi kaubamargina neljakangilise Sokolaaditahvli
kujuline ruumiline tahis.>* Cadbury Schweppes plc (kelle Gigusjarglane oli Cadbury
Holdings, seejarel Mondelez) esitas registreeringu kehtetuks tunnistamise taotluse,
pdhjendades sedatahise eristusvdime puudumisega,® ning EUIPO tlhistamisosakond
rahuldasselle. EUIPO apellatsioonikoda tunnistas siiski selle otsuse kehtetuks
pdhjendusel, et vaidlustatud tahis on muutunud kasutamise kaigus eristavaks®.

> Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassi 30 kuuluvate kaupadega.
> Maaruse nr 207/2009 artikli 7 I6ike 1 punkti b tshenduses.
% Maéaruse nr 207/2009 artikli 7 I8ike 3 tahenduses.
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Uldkohtule esitati hagi viimati nimetatud otsuse peale, mille ta seejarel tervikuna
tlhistas,”’ leides, et otsuses oli jaetud kasitlemata kiisimus, kuidas asjaomane avalikkus
mitmes liikmesriigis vaidlusalust kaubamarki tajub.

Kui Nestlé jaEUIPO olid kumbki esitanud apellatsioonkaebuse, tapsustas Euroopa Kohus
tahise kasutamise territoriaalset ulatust, mida on vaja, et seda saaks pidada maaruse
nr 207/2009 artikli 7 18ike 3 mottes eristusvBimeliseks.

Esmalt tapsustas Euroopa Kohus 18. aprilli 2013. aasta kohtuotsuse Colloseum Holding
(C-12/12, EU:C:2013:253) ulatust. Selles kontekstis réhutas ta, et ta on kull juba
otsustanud, et nduded, mis kehtivad kaubamargi tegeliku kasutuselevdtu 8
kontrollimisele, on analoogsed nduetega, mis puudutavad tahise registreerimiseks
vajalikku kasutamise kdigus omandatud eristusvimet,>® ning et selleks, et hinnata, kas
kaubamark on , Ghenduses tegelikult kasutusele voetud”, tuleb liikmesriikide piirid kdrvale
jatta. Kohtuotsus Colloseum Holding ei puuduta siiski seda, milline geograafiline ulatus on
asjakohane, kui hinnatakse maaruse nr 207/2009 artikli 15 I8ike 1 mdttes tegelikku
kasutamist, vaid seda, kas kaubamargi tegeliku kasutamise tingimust selle satte mottes
vOib taidetuks pidada, kui registreeritud kaubamarki, mis on omandanud eristusvéime
teise mitmeosalise kaubamargi kasutamise tagajarjel, millest ta moodustab Uhe osa,
kasutatakse Uksnes selle teise mitmeosalise kaubamargi koosseisus vdi kui seda
kasutatakse Uksnes koos muu kaubamargiga, kusjuures nende kahe kaubamargi
kombinatsioon on ise samuti kaubamargina registreeritud. Kohtuotsuse Colloseumn
Holding punkti 34 ei saa seega tdlgendada nii, et nGuded, mis kehtivad, kui hinnatakse
territoriaalsetulatust, mis vdimaldab kaubamarki selle kasutamise tagajarjel
registreerida, on analoogsed nendega, mis vBimaldavad registreeritud kaubamargi
omanikul oma digused sailitada.

Samuti markis Euroopa Kohus, et juba registreeritud ELi kaubamargi tegeliku kasutamise
kohta ei ole satet, mis maaruse nr 207/2009 artikli 7 1dikega 2 sarnaneks, mistdttu ei saa
seda, et kaubamarki tegelikult ei kasutata, automaatselt eeldada ainutksi pdhjusel, et
vaidlusalust kaubamarki ei ole liidu teatavas osas kasutatud. Kuigi vdib p&hjendatult
eeldada, et selleks, et ELi kaubamargi kasutamist saaks pidada tegelikuks, peab seda
kasutatama uhe liikmesriigi territooriumist laiemal territooriumil, ei ole valistatud, et
teatud asjaoludel piirdubki nende kaupade vdi teenuste turg, mille jaoks ELi kaubamark
registreeriti, Uheainsa liilkmesriigi territooriumiga, mispuhul v8ib asjaomase kaubamargi
kasutamine sellel territooriumil vastata ELi kaubamargi tegeliku kasutamise tingimusele.

Teiseks viitas Euroopa Kohus seoses kaubamargi kasutamise kaigus omandatud
eristusvdimega oma kohtupraktikale, mille kohaselt vdib tahise maaruse nr207/2009
artikli 7 16ike 3 alusel ELi kaubamarginaregistreerida Uksnes siis, kui on tdendatud, et see
tahis on kasutamise kaigus omandanud eristusvdime sellises liidu osas, kus tal sama

15. detsembri 2016. aasta kohtuotsus Mondelez UK Holdings & Services vs. EUIPO - Société des produits Nestlé (Sokolaaditahvli kuju)
(T-112/13, EU:T:2016:735).

8 Madaruse nr 40/94 artikli 15 8ike 1 ja maaruse nr 207/2009 artikli 15 I6ike 1 tdhenduses.

% 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, EU:C2012:816).
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eristusvBime algul puudus. See osa vdib teatud juhtudel olla tUksainus liikmesriik. Niisiis
saab kaubamarki, millel puudus algul eristusvdime kdigis liikmesriikides, selle satte alusel
registreerida Uksnes siis, kui on tdendatud, et see on kasutamise kdaigus omandanud
eristusvBime kogu liidu territooriumil. Lisaks réhutas Euroopa Kohus, et 24. mai

2012. aasta kohtuotsusest Chocoladefabriken Lindt & Springlivs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (C-98/11 P, EU:C:2012:307, punkt 62) ei tulene, et kui kaubamargil puudub
olemusest tulenev eristusvéime kogu liidus, piisab selle registreerimiseks ELi
kaubamargina tdendamisest, et kaubamark on kasutamise kaigus omandanud
eristusvBime markimisvaarses osas liidust, isegi kui selliseid tdendeid ei ole esitatudiga
litkmesriigi kohta eraldi.

Kolmandaks ja viimaseks leidis Euroopa Kohus kasutamise kdigus omandatud
eristusvBime tdendamise kohta, et kuna Ukski maaruse nr 207/2009 sate ei ndua, et
kasutamise kaigus omandatud eristusvdime tdendeid esitataks iga liikmesriigi kohta
eraldi, siis ei saa valistada, et teatava tahise kasutamise kaigus omandatud eristusvéime
téendid on asjakohased mitme lilkkmesriigi vdi lausa kogu liidu kohta. Konkreetsemalton
vBimalik, et ettevdtjad on teatavaid kaupu vdi teenuseid puudutavas osas ruhmitanud
mitu liilkmesriiki samasse jaotusvérku ning kasitavad neid liikmesriike kui Ghe ja sama riigi
turgu, eriti oma turundusstrateegia seisukohast. Sellisel juhul vdivad téendid selle kohta,
et tahist sellisel piiriilesel turul kasutatakse, olla asjakohased kdigi asjaomaste
lilkmesriikide kohta. Sama kehtib siis, kui kahe liikmesriigi geograafilise, kultuurilise voi
keelelise laheduse tttu on Uheriigi asjaomane avalikkus teise lilkkmesriigi turul
pakutavatest kaupadest ja teenustest piisavalt teadlik.

Neist kaalutlustest tuleneb, et kuigi selleks, et registreerida maaruse nr 207/2009 artikli 7
|6ike 3 alusel kaubamark, mis oli algul kigis liidu lilkkmesriikides eristusvdimeta, ei ole
selle kaubamargi eristusvdime omandamise tdendeid vaja esitadaiga liikmesriigi kohta
eraldi, peab esitatud téenditega olema vdimalik tdendada eristusvdime omandamist kogu
lildu liilkmesriikides. Kusimus, kas esitatud tdenditest piisab, et tdendada teatava tahise
kasutamise kaigus omandatud eristusvdimet selles liidu territooriumi osas, kus tahisel
algul eristusvéime puudus, kuulub tdendite hindamise hulka, millega peavad
esmajarjekorras tegelema EUIPO talitused. Nende antud hinnangut kontrollib Uldkohus,
kes on siis, kui talle on esitatud apellatsioonikoja otsuse peale hagi, ainsana padev faktilisi
asjaolusid tuvastama ja seega neid hindama. Faktide hindamine eiole aga diguskusimus,
mis alluks apellatsioonimenetluses Euroopa Kohtu kontrollile, valja arvatud juhul, kui
Uldkohus on esitatud tdendeid moonutanud. Kui aga EUIPO talitused v&i Uldkohus on
parast kdigi neile esitatud tdendite hindamist seisukohal, et teatavatest tdenditest piisab,
et tbendada teatava tahise kasutamise kaigus omandatud eristusvdimet selles liidu osas,
kus tal algul eristusvéime puudus, ja seega pdhjendada selle registreerimist ELi
kaubamargina, siis peavad nad seda oma otsuse resolutiivosas siiski sénaselgelt
valjendama.
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Suhtelised registreerimisest keeldumise pdhjused

1. Segiajamise téenaosus

9. juuli 2003. aasta kohtuotsus Laboratorios RTB vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199

Uhendusekaubamdrk - Vastulausemenetlus - Varasemad kujutis- ja sénamdargid, mis sisaldavad
séna,GIORGI” - Uhenduse sénamdrgi GIORGIO BEVERLY HILLS taotlus - Suhteline
keeldumispbhjus - Mdadruse nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punkt b

Giorgio Beverly Hills, Inc. esitas Uhtlustamisametile taotluse registreerida sénaline tahis
»GIORGIO BEVERLY HILLS" Uhenduse kaubamargina kaupade jaoks, mis kuuluvad
mitmesse eri Nizza kokkuleppe klassi®.

Laboratorios RTB esitas selle Uhenduse kaubamargi registreerimisele vastulause
pbhjendusel, et on tdendoline, et taotletud kaubamark aetakse segi varasemate
kujutismarkidega, mis sisaldavad hagejale kuuluvaid sdnalisi tahiseid ,,] GIORGI", ,,GIORGI
LINE" ja ,MISS GIORGI".

Uhtlustamisameti vastulausete osakond Iiikkas vastulause tagasi péhjendusel, et tanu
vastandatud tahiste erinevustele ei ole tdendoline, et Hispaania territooriumil, kus
varasemad kaubamargid on kaitstud, vbiks avalikkus need segi ajada.

Hageja esitas Uhtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse, mille
apellatsioonikoda rahuldamata jattis. Viimane leidis sisuliselt, et vaatamata asjaomaste
kaupade identsusele on taotletud kaubamargi GIORGIO BEVERLY HILLS ning sénalisi
tahiseid,) GIORGI, ,,GIORGI LINE” ja,MISS GIORGI” sisaldavate varasemate kujutismarkide
vahel piisavalt erinevusi, et segiajamise tdendosus valistada.

Hageja esitas apellatsioonikoja otsuse peale hagi, mille Uldkohus jattis rahuldamata.

Uldkohus asus seisukohale, et ei ole tden&oline, et Hispaania avalikkus vaib sénamargi
GIORGIO BEVERLY HILLS, mille registreerimist Uhenduse kaubamargina taotletakse Nizza
kokkuleppe klassi 3 kuuluvate tualettseepide, parfliumide jne jaoks, segiajada
kujutismarkidega, mis sisaldavad sénalisi tahiseid ] GIORGI", ,GIORGI LINE” ja ,,MISS
GIORGI”, mis on samasse klassi kuuluvate parflimeeria- ja kosmeetikatoodete jaoks
varem registreeritud. Isegi kui vastandatud kaubamarkidega tahistatud kaubad on
identsed vdi sarnased, piisab tahiste visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest
erinevusest selle tdendosuse valistamiseks ning seega on taitmata Uks neist tingimustest,
mida on maaruse nr40/94 ihenduse kaubamargi kohta artikli 8 [dike 1 punkti b
kohaldamiseks vaja.

®  Need on Nizza kokkuleppe Klassid 3, 14, 18 ja 25.
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22. jaanuari 2009. aasta kohtuotsus Commercy vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - easyGroup IP
Li censing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14

Uhenduse kaubamdrk - Kehtetuks tunnistamise menetlus - Uhendusesénamdrk easyHotel -
Varasem siseriiklik sénamdrk EASYHOTEL - Suhteline keeldumisp®hjus - Kaupade ja teenuste
sarnasuse puudumine- Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punktb ja artikli 52 I6ike 1 punkt a -
Tasuta digusabi - Ariiihingu pankrotihalduri esitatud taotlus - Kodukorra artikli 94 Idige 2

EasyGroup IP Licensing Ltd esitas Uhtlustamisametile taotluse registreerida eri kaupade ja
teenuste®’ jaoks Uhenduse kaubamargina sdnaline tahis ,,easyHotel”. Commercy AG
esitas kdnealuse kaubamargi kehtetuks tunnistamise taotluse, mis p&hines varasemal
riigisisesel sénamargil EASYHOTEL, mis on eri kaupade ja teenuste jaoks registreeritud
Saksamaal. EasyGroup IP Licensing loobus vaidlusalusest kaubamargist teatud kaupade ja
teenuste puhul.

Tuhistamisosakond lukkas kehtetuks tunnistamise taotluse tagasi, kuna Uks maaruse
nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punkti b kohaldamiseks vajalikest tingimustest - nimelt
vastandatud kaubamarkidega kaitstud kaupade vdi teenuste identsus v8i sarnasus - ei
ole taidetud. Apellatsioonikoda jattis oma otsusega hageja kaebuse rahuldamata ja
tuhistamisosakonna otsuse muutmata. Sisuliselt leidis ta, et asjaomased kaubad ja
teenused ei ole identsed ega sarnased ning et seega ei saa maaruse nr 40/94 artikli 8
IGike 1 punkti b kohaldada.

Uldkohus jattis apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi rahuldamata, leides esiteks,
et selle maaruse artikli 8 18ikel 1 pdhineva kehtetuks tunnistamise taotluse saavad esitada
Uksnes taotluses osutatud varasemate kaubamarkide omanikud ja litsentsisaajad, kellel
on kdnealuste kaubamarkide omanike luba.®? Varasemate kaubamarkide omanikust
arithingu pankrotihaldur ei vasta kummalegi kategooriale. Seetdttu tuleb nimetatud
pankrotihaldurienda nimel esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus tunnistada
vastuvdetamatuks.

Nimelt on siis, kui Uhenduse kaubamargi kehtetuks tunnistamise taotluse on esitanud
asjaomane ariuhing, tuginedes talle kuuluvatele varasematele kaubamarkidele,
tUhistamisosakonna ja apellatsiooniosakonna otsuste suhtes kaebedigus samal
arithingul vdi vajaduse korral teda esindaval pankrotihalduril. Seevastu selle arithingu
pankrotihaldurienda nimel apellatsioonikojale esitatud kaebus ja Uldkohtule esitatud
hagi tuleb jatta rahuldamata, kuna need on esitanud® isik, kellel puudub kaebedigus
otsuste suhtes, mida asjaomane kaebus ja hagi puudutavad.

Teiseks leidis Uldkohus, et ei ole tenoline, et lai avalikkus vaiks sdnalise téhise
.easyHotel”, mille registreerimist Uhenduse kaubamargina Nizza kokkuleppe
klassidesse 39 ja 42 kuuluvate teenuste ning klassidesse 16, 25, 32, 33, 35, 36 ja 41

' Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41

ja42.
Maarus nr 40/94 Uhenduse kaubamargi kohta, artikli 55 16ike 1 punkt b koostoimes selle maaruse artikli 42 I6ikega 1 ja artikli 52 I6ikega 1.
Vastupidi sellele, mis on ette nahtud vastavalt maaruse nr 40/94 artiklis 58 ja artikli 63 16ikes 4.

62
63
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kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks taotletakse, segi ajada® sénamargiga EASYHOTEL,
mis on Saksamaal selle kokkuleppe klassidesse 9 ja 42 kuuluva tarkvara jaoks varem
registreeritud.

Asjaomased kaubad ja teenused erinevad olemuse, otstarbe ja kasutusviisi poolest, need
ei konkureeri omavahel ega taienda Uksteist. Varasema kaubamargiga tahistatavad
kaubad ja teenused on oma olemuseltinfotehnoloogilised, samas kui taotletud
kaubamargiga tahistatud teabe-, tellimis- ja reserveerimisteenuste olemus on teistsugune
ning neis kasutatakse infotehnoloogiat tiksnes vahendina, mille abil edastada teavet voi
millega saab reserveerida hotelli numbrituba v&i broneerida reisi.

Varasema kaubamargiga hdlmatud kaubad ja teenused on spetsiaalselt suunatud
hotellindus- v&i reisikorraldusettevdtjatele, samas kui taotletud kaubamargiga tahistatud
teabe-, tellimis- ja reserveerimisteenused on suunatud laiale avalikkusele. Samuti
kasutatakse varasema kaubamargiga hélmatud kaupu ja teenuseid infosUsteemi,
tapsemini e-poe to6s, samas kui taotletud kaubamargiga tahistatud teabe-, tellimis- ja
reserveerimisteenuseid kasutatakse hotellinumbritoa vdi reisi broneerimiseks. Ainuuksi
asjaolu, et taotletud kaubamargiga tahistatud teabe-, tellimis- ja reserveerimisteenuseid
pakutakse Uksnesinternetis, mist&ttu need vajavad sellist infotehnoloogilist abi, mida
pakuvad naiteks varasema kaubamargiga tahistatud kaubad ja teenused, ei ole piisav, et
eitada asjaomaste kaupade jateenuste vahelisi olulisi olemuslikke, otstarbe ja kasutusviisi
erinevusi.

Kolmandaks ja viimaseks markis ta, et Uksteist tdiendavad kaubad on omavahel tihedalt
seotud, nii et Uks on teise kasutamiseks méddapaasmatultvajalik voi oluline, mistdttu
tarbijad v&ivad arvata, et mdlemaid kaupu valmistab v6i mdlemaid teenuseid osutab Uks
ja seesama ettevdtja.

See kohtupraktikas antud maaratlus tahendab, et Uksteist taiendavaid kaupu ja teenuseid
peab saama koos kasutada, mis omakorda eeldab, et need on suunatud samale
avalikkusele. Sellest tuleneb, et kaubad v&i teenused, mis on vajalikud arithingu tdoks, ei
saa vastastikku taiendada kaupu ja teenuseid, mida see ettevdtja toodab voi pakub. Neid
kaht liiki kaupu jateenuseid ei kasutata koos, kuna esimest liiki kaupu ja teenuseid
kasutab asjaomane ettevétjaise, samas kui teist liiki kaupu ja teenuseid kasutavad
kdnealuse ettevdtja kliendid.

18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378

Direktiiv 89/104/EMU - Kaubamérgid - Artikli 5 I6iked 1 ja 2 - Kasutamine vérdlevas reklaamis -
Vérdlevas reklaamis kasutamise keelamise digus - Maine ebaaus drakasutamine - Kaubamdrgi
ilesannete ohustamine - Direktiiv 84/450/EMU - Vérdlev reklaam - Artikli 3a I6ike 1 punktid g ja h -
Vérdleva reklaomi lubamise tingimused - Kaubamdrgi maine ebaaus drakasutamine - Kauba
esitamine imitatsiooni voi koopiana

& Maaruse nr 40/94 artikli 8 I8ike 1 punkti b tdhenduses.
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Aritihingud L'Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire

Garnier & Cie kuuluvad L'Oréali kontserni, kes toodab ja turustab muu hulgas
luksusparfiime. Neile kuuluvad mainekad kaubamargid Trésor, Miracle, Anais-Anais ja
Noa.

Malaika ja Starion turustavad Uhendkuningriigis nende parfiiimide imitatsioone, mida
toodab Bellure. Imitatsioonide turustamiseks kasutatavad pudelid ja pakendid
sarnanevad uUldjoontes L'Oréali kasutatavate pudelite ja pakenditega, mis on séna- ja
kujutismarkidega kaitstud. Nimetatud ariuhingud kasutavad vérdlusnimekirju, mis
saadetakse jaemuUujatele ja milles on kirjas selle luksusparfutimi sdnamark, mida
turustatav [6hnadli imiteerib.

L'Oréal esitas High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionile (kdrge kohus
(Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond, Unendkuningriik) Bellure'i, Malaika ja
Starioni vastu kaubamargidiguste rikkumise hagi.

Nimetatud riigisisene kohus p66rdus Euroopa Kohtu poole, paludes tapsustada, kuidas
tdlgendada teatavaid kaubamargidirektiivi ning eksitavat ja vordlevat reklaami kasitleva
direktiivi®® satteid.

L'Oréali turustatavate kvaliteetparfiuimide pakendite ja pudelitega sarnaste pakendite ja
pudelite kasutamise kohta kusiti Euroopa Kohtult, kas siis, kui kolmas isik kasutab
maineka kaubamargiga sarnast tahist, voib seda pidada asjaomase kaubamargi
ebaausaks drakasutamiseks, kui ta saab selle kasutamisega oma kaupade turustamisel
eelise, kuid see ei pdhjusta avalikkuse seisukohast segiajamise téendosust ega kahjusta
vOi ohusta kaubamarki vdi selle omanikku.

Euroopa Kohus vastas sellele kisimusele jaatavalt. Nimelt leidis ta, et kaubamargi
eristusvbime v8i maine ebaaus arakasutamine ei eelda segiajamise tdenaosuse ega
kaubamargiomaniku kahjustamise ohu esinemist. Et teha kindlaks, kas tahise kasutamine
vastab kaubamargi eristusvdime vdi maine ebaausale arakasutamisele, tuleb igakilgselt
hinnata kdiki asjaolusid, muu hulgas eelkdige kaubamargi maine tugewvust, eristusvdéime
maara, vastandatud kaubamarkide sarnasust ning asjaomaste kaupade sarnasuse laadija
maara. Kdnealusel juhul saavad Malaika ja Starion arilise eelise sellest, kui nad kasutavad
oma odavkaubast imitatsioonide turustamiseks pakendeid ja pudeleid, mis sarnanevad
L'Oréali poolt oma luksusparfiimide jaoks kasutatavate pakendite ja pudelitega. Pealegi
on sarnasust puautud sihilikult saavutada, et panna oma kauba turustamise
hdlbustamiseks avalikkus seost tajuma. Euroopa Kohus leidis, et neil asjaoludel tuleb
eelkdige arvesse votta asjaolu, et imiteeritavate parfuimide pakendite ja pudelitega
sarnaseid pudeleid ja pakendeid kasutati selleks, et saada reklaami eesmargil kasu
niisuguste kaubamarkide eristusvdimest ja mainest, mille all neid parfUime turustatakse.
Euroopa Kohus jareldas, et kui kolmas isik Gritab maineka kaubamargiga sarnase tahise

% N&ukogu 10. septembri 1984. aasta direktiiv 84/450/EMU eksitava ja vérdleva reklaami kohta (EUT 1984, L 250, Ik 17; ELT erivéljaanne 15/01,
Ik 227), muudetud Euroopa Parlamendi ja ndukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55/EU (EUT 1997, L 290; ELT erivéljaanne 15/03,
Ik 365).
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kasutamisega asuda asjaomase kaubamargi kiiluvette, et saada viimase atraktiivsusest,
reputatsioonist ja prestiiZist kasu ning kasutada seda ilma rahalist hGvitist maksmata ja
ise kaubamargiomaniku arilisse panusesse selle kaubamargi kuvandiloomisel ja
sailitamisel panustamata, siis tuleb sellest kasutamisest saadud eelist pidada kaubamargi
eristusvBime vdi maine ebaausaks arakasutamiseks.

Mis puutub parfutimide vérdlusnimekirjadesse, milles on sénamarkidega kaitstud L'Oréali
luksusparfuimide nimed, siis tddes Euroopa Kohus kdigepealt, et need vdib
kvalifitseerida vdrdlevaks reklaamiks. Jargmiseks tuletas ta meelde, et kui reklaamija
kasutab vordlevas reklaamis konkurendi kaubamargiga identset v8i sarnasttahist, vib
see teatud juhul olla kaubamargidirektiivi alusel keelatud, kui reklaam ei vasta kdigile
lubatavuse tingimustele, mis on direktiivis eksitava ja vordleva reklaami kohta ette
nahtud. Selles kontekstis asus Euroopa Kohus seisukohale, et kaubamargiomanikul on
digus keelata kdigil kolmandatel isikutel kasutada selle kaubamargiga identseid tahiseid,
isegi kui see kasutamine ei ohusta kaubamargi peamist Glesannet tahistada kaupade voi
teenuste paritolu, kui asjaomane kasutamine kahjustab vdi ohustab kaubamargi méne
muu Ulesande taitmist, sealhulgas neid, mis on seotud teavitamise, investeeringute voi
reklaamiga. Kisimuse kohta, kas parfutmide vérdlusnimekirjad vastavad kdigile
lubatavuse tingimustele, mis on direktiivis eksitava ja vordleva reklaami kohta ette
nahtud, asus Euroopa Kohus seisukohale, et selle direktiivi kohaselt on reklaamijal
keelatud vordlevas reklaamis ndidata, et tema turustatav kaup on kaubamargiga
tahistatud kauba v8i teenuse imitatsioon vdi koopia. Kdnealuste vdrdlusnimekirjade
eesmark ja kasutamise tagajarg on anda asjaomasele avalikkusele teada selle
originaalparfuiminimi, mida Malaika ja Starioni turustatavad parfuimid vaidetavalt
imiteerivad. Euroopa Kohus markis, et need nimekirjad tdendavad, et viimati nimetatud
parfitmid imiteerivad L'Oréali turustatavaid parfUiume ning seega esitavad need
nimekirjad reklaamija turustatavat kaupa kui kaitstud kaubamarki kandva kauba
imitatsiooni. Viimaks tapsustas Euroopa Kohus, et seda kasu, mida reklaamija tanu
sellisele digusvastasele vordlevale reklaamile saab, tuleb kasitada kui selle kaubamargi
maine ebadiglast arakasutamist, Ghtlasi on see vastuolus nduetega, mis on kehtestatud
direktiivis eksitava ja vordleva reklaami kohta.

22. septembri 2016. aasta kohtuotsus combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719

Eelotsusetaotlus - Mddrus (EU) nr 207/2009 - Euroopa Liidu kaubamérk - Uhtsus - Segiajamise
téendosuse tuvastamine ainult thes liidu osas - Asjapomase maddruse artiklis 102 ette ndhtud keelu
territoriaalne ulatus

Saksa diguse alusel asutatud ariuhingule combit Software GmbH kuuluvad IT-valdkonna
kaupade ja teenuste jaoks registreeritud Saksa sdnamark combit ja ELi snamark combit.

lisraeli diguse alusel asutatud ariihing Commit Business Solutions muus oma veebisaidi
www.commitcrm.com kaudu mitmes riigis sénalise tahise ,,Commit” all tarkvara.
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combit Software esitas Commit Business Solutionsi vastu Landgericht Dusseldorfile
(Dusseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) hagi, paludes esimese vdimalusena
kohustada Commit Business Solutionsit I6petama oma turustatava tarkvara kohta liidus
sdnalise tahise,,Commit” kasutamine ning teise vdimalusena kohustada seda aritihingut
|6petama selle tahise kasutamine Saksamaal.

Landesgericht Dusseldorf (Dusseldorfi esimese astme kohus) jattis combit Software’'i
esimese vOimalusena esitatud ndude rahuldamata, kuid rahuldas teise véimalusena
esitatud ndude.

Oberlandesgericht Dusseldorf (liidumaa kdrgeim tldkohus Dusseldorfis, Saksamaa),
kellele combit Software oli esitanud apellatsioonkaebuse, palus Euroopa Kohtul otsustada
olukorra kohta, kus tahise kasutamine p&hjustab ELi kaubamargiga segiajamise
tdendosust liidu territooriumi Uhes osas, kuid mitte muudes osades.

Esiteks markis Euroopa Kohus, et Uhes varasemas kohtuasjas, mis kasitles ELi kaubamargi
omaniku digust seistavastu sellise sarnase ELi kaubamargi registreerimisele, mis
pohjustaks segiajamise tdendosust, on ta juba otsustanud, et sellise vastulausega tuleb
ndustuda, kui on tuvastatud segiajamise téendosus liidu territooriumi teatavas osas, mis
vOib naiteks olla mone liikmesriigi territoorium. Sellest jareldas Euroopa Kohus, et
samasugune lahend tuleb teha kohtuasjas, mis kasitleb ELi kaubamargi omaniku digust
nduda, et segiajamise tdenaosust tingiva tahise kasutamine keelataks, sest kaubamargi
omanikku kaitstakse sellise kasutamise eest, mis kahjustab vdi vdib kahjustada
kaubamargi tlesande taitmist ehk paritolu tahistamist. Seega on niisugusel omanikul
digus nduda sellise kasutamise keelamist isegi siis, kui see kahjustab mainitud Glesande
taitmist ainultteatavas liidu osas.

Teiseks asus Euroopa Kohus seisukohale, et ELi kaubamargile kogu liidu territooriumil
kehtiva Uhetaolise kaitse tagamiseks peab kaubamargidigusi rikkuvate voi rikkumise ohtu
pohjustavate toimingute jatkamise keeld h6lmama kogu seda territooriumi.

Kui aga ELi kaubamarkide kohus on tuvastanud, et kénealuse sarnase tahise kasutamine
kaupade jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks asjaomane ELi kaubamark on
registreeritud, ei tekita teatavas liidu osas eelkdige keelelistel pdhjustel vahimatki
segiajamise tdendosust ja eisaa seega sellel kaubamargil paritolu tahistamise tlesande
taitmist takistada, peab see kohus k&nealuse keelu territoriaalset ulatust piirama.

Kui ELi kaubamarkide kohus tuvastab téendite alusel, mille talle Gldjuhul peab esitama
kostja, et teatavas liidu osas ei ole segiajamine tdendaoline, siis ei tohi kbnealuse tahise
kasutamisega seotud digusparast kaubandustegevust liidu selles osas piirata. Selline
keeld oleks ulatuslikum kui ELi kaubamargist tulenev ainudigus, kuna nimetatud &igus
vBimaldab vastava kaubamargi omanikul tksnes kaitsta oma konkreetseid huve kui
selliseid, see tdhendab tagada, et kaubamark saaks oma ulesandeid taita.

Vastavalt Euroopa Kohtu valjakujunenud praktikale saab seda, et Uhes liidu osas ei ole
segiajaminetdendoline, tuvastada uksnes k&iki juhtumi puhul tahtsust omavaid tegureid
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analuusides. Hindamisel tuleb vastandatud tahiseid visuaalselt, foneetiliselt ja
kontseptuaalselt vBrrelda, vottes eriti arvesse nende tahiste eristavaid ja domineerivaid
osi.

Lisaks peab Euroopa Liidu kaubamargi kohus tapselt piiritema liidu osa, mille kohta ta
tuvastab, et kaubamargi Ulesannete taitmistei ole kahjustatud vdi et esineb selle
kahjustamise oht, nii et maaruse nr 207/2009 artikli 102 alusel tehtud korraldusest oleks
Uheselt mdistetav, millist liidu osa asjaomase tahise kasutamise keeld ei h6lma. Kui see
kohus soovib keelu alt valja jatta teatavad liidu keelepiirkonnad, naiteks need, mida
tahistatakse sdnaga ,ingliskeelsed”, siis peab ta igakulgselt tapsustama, milliseid piirkondi
ta selle all silmas peab.

Télgendus, mille kohaselt ELi kaubamargiga téenaolist segiajamist tingiva tahise
kasutamise keeld kehtib kogu liidu territooriumil, valja arvatud territooriumi osal, mille
puhul on tuvastatud, et see ei ole tdenaoline, ei kahjusta ELi kaubamargi Uhtsust, mis on
ette nahtud maaruse nr 207/2009 artikli 1 |6ikes 2, kuna sailib selle kaubamargi omaniku
digus keelata igasugune kasutamine, mis kahjustab kaubamargi Ulesannete taitmist.

Kokkuvédttes jareldas Euroopa Kohus, et maaruse nr 207/2009 artikli 1 18iget 2, artikli9
[8ike 1 punkti b ja artikli 102 18iget 1 tuleb tdlgendada nii, et kui ELi kaubamargi kohus
tuvastab, et tahise kasutaminetingib selle tdendolise segiajamise ELi kaubamargiga liidu
territooriumi Uhes osas, kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama sellest
kaubamargist tuleneva ainudiguse rikkumise ja andma korralduse, millega keelatakse
vastav kasutamine kd&ikjal liidu territooriumil, valja arvatud territooriumi see osa, mille
puhul on tuvastatud, et segiajamine ei ole tdendaoline.

25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe,
C-129/17, EU:C:2018:594

Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu kaubamdérk - Direktiiv 2008/95/EU - Artikkel 5 - Mdcirus (EU)
nr207/2009 - Artikkel 9 - Kaubamdrgiomaniku 6igus keelata kolmandal isikul eemaldada koik selle
kaubamadrgiga identsed tdhised ja kinnitada uusitéhiseid kaupadele, mis on identsed kaupadega,
mille jaoks kaubamdrk on registreeritud, nende importimiseks Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)
voi seal turule viimiseks

Aritihingule Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (edaspidi ,Mitsubishi”), kelle asukoht on Jaapanis,
kuuluvad ELi sGnamark MITSUBISHI®, ELi kujutismark MITSUBISHI®’, Beneluxi sdnamark
MITSUBISHI®® ja Beneluxi kujutismark MITSUBISHI®® (edaspidi ,Mitsubishi kaubamargid”).

% Mis registreeriti 24. septembril 2001 numbriga 118042 ja téhistab muu hulgas Nizza kokkuleppe Klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas

mootorsdidukeid, elektrisdidukeid ja kahvellaadureid.
¢ Misregistreeriti 3. martsil 2000 numbriga 117713 ja téhistab muu hulgas Nizza kokkuleppe Klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas
mootorsdidukeid, elektrisdidukeid ja kahvellaadureid.
Mis registreeriti 1. juunil 1974 numbriga 93812 ja tahistab muu hulgas klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas séidukeid ja maismaatranspordi
vahendeid, ning klassi 16 kuuluvaid kaupu, sealhulgas raamatuid ja trikiseid.
Mis registreeriti 1. juunil 1974 numbriga 92755, tahistab klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas séidukeid ja maismaatranspordivahendeid, ning
klassi 16 kuuluvaid kaupu, sealhulgas raamatuid ja trukiseid, ning on ELi kujutismargiga identne.
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Madalmaades asukohta omaval aridhingul Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV
(edaspidi,,MCFE") on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ainudigus Mitsubishi
kaubamargiga kahvellaadureid toota ja turule viia.

Belgias asukohta omava Duma Forklifts NV pdhitegevus on uute ja kasutatud
kahvellaadurite Glemaailmne ost ja mudk. Lisaks pakub ta muugiks enda kahvellaadureid,
mis kannavad nime , GSI”, ,GS" v8i ,Duma”. Kunagi oli ta Belgias Uhe Mitsubishi
kahvellaadurite ametliku turustaja alltoovétja.

Samuti Belgias asukohta omav arithing G.S. International BVBA (edaspidi, GSI”) on
Dumaga seotud ettevdtja, keda juhivad samad isikud ja kelle registrijargne asukoht on
sama. Ta ehitabja remondib kahvellaadureid, mida ta koos nende varuosadega
maailmaturul hulgiimpordib ja ekspordib. Ta kohandab neid Euroopa standarditele,
kinnitab neile omaenda seerianumbrid ning tarnib need ELi vastavusdeklaratsiooniga
varustatult Dumale.

Hof van beroep te Brussel (Brisseli apellatsioonikohus, Belgia), kellel tuli otsustada, kas
Mitsubishi kaubamargiga tahistatud kahvellaadurite paralleelimpordiga EMPsse rikutakse
kaubamargidigust, otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule
eelotsusetaotluse.

Esiteks markis Euroopa Kohus, et direktiivi 2008/95 artikli 5 16iget 1 ja maaruse
nr 207/2009 artikli 9 16iget 1, mille sisu on identne, tuleb télgendada Ghtmoodi.

Teiseks leidis Euroopa Kohus, et kaubamargist tulenevate diguste kaitse tagamiseks on
aarmiselt oluline, et Ghes véi mitmes liilkmesriigis registreeritud kaubamargi omanikul
oleks vBimalik kontrollida selle kaubamargiga kaupade esmakordset turuleviimist EMPs.
Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et see omaniku digus kehtib kauba iga
eksemplari kohta.

Kolmandaks leidis Euroopa Kohus, et kaubamargi reklaamiulesanne seisneb omakorda
kaubamargi kasutamises reklaami otstarbel tarbijate teavitamiseks vi veenmiseks.
Seetdttu on kaubamargiomanikul muu hulgas 8igus keelata tema kaubamargiga identse
tahise loata kasutamine kaupade vdi teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks
kaubamark on registreeritud, juhul kui selline kasutamine mdjutab kahjulikult
kaubamargi kasutamist omaniku poolt mudgi edendamiseks ja aristrateegia vahendina.

Neljandaks tuletas Euroopa Kohus maiste ,kasutamine aritegevuse kaigus” kohta meelde,
et direktiivi 2008/95 artikli 5 16ikes 3 ja maaruse nr207/2009 artikli 9 |6ikes 2 esitatud
loetelu neist kasutusviisidest, mida kaubamargiomanik vdib keelata, ei ole ammendav.

Viiendaks ja viimaseks tegi Euroopa Kohus jarelduses, et direktiivi 2008/95 artiklit5 ja
maaruse nr 207/2009 ELi kaubamargi kohta artiklit 9 tuleb télgendada nii, et
kaubamargiomanik voib keelata kolmandal isikul eemaldada ilma tema ndusolekuta k&ik
tema kaubamargigaidentsed tahised ja kinnitada sellistele tolliladustamisprotseduurile
suunatud kaupadele, nagu on kéne all p&hikohtuasjas, muid tahiseid, et need EMPs, kus
neid ei ole kunagi turustatud, importida vdi turule viia.
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Tuleb aga esiteks markida, et kaubamargiga identsete tahiste eemaldamine takistab seda,
et kaubad, mille jaoks see kaubamark on registreeritud, viiakse esimest korda Euroopa
Majanduspiirkonnas turule tahistatunavastava kaubamargiga, vottes seega
kaubamargiomanikult véimaluse kasutada oma pohilist ning kdnealuse kohtuotsuse
punktis 31 viidatud kohtupraktikas tunnustatud digust kontrollida kaubamargiga
tahistatud kaupade esmakordset turuleviimist EMPs.

Teiseks kahjustab kaubamargiga identsete tahiste eemaldamine ja neile kaupadele uute
tahiste kinnitamine selleks, et need esimest korda EMPs turuleviia, kaubamargi
Ulesannete taitmist.

Kolmandaks, kui kolmandad isikud eemaldavad kaubamargiomaniku néusolekuta talle
kuuluva kaubamargiga identsed tahised ja kinnitavad kaupadele uued tahised, et need
kaubad EMPsse importida v8i neid seal turustada ning hoida kdrvale kaubamargiomaniku
digusest keelatatalle kuuluva kaubamargiga tahistatud kaupade import, rikub see
kaubamargiomaniku digust kontrollida kaubamargiga tahistatud kauba esmakordset
turuleviimist EMPs ning takistab kaubamargi Ulesannete taitmist, olles seega vastuolus
moonutamata konkurentsi tagamise eesmargiga.

LApuks leidis Euroopa Kohus seoses mdistega , kasutamine aritegevuse kaigus”, et
kolmandate isikute tegevus, mis seisneb kaubamargiga identsete tahiste eemaldamises ja
uute tahiste kinnitamises, kujutab endast nende kolmandate isikute aktiivsettegevust,
mida v8ib juhul, kui see on mdeldud selle kaubaimportimiseks EMPsse ja seal
turustamiseks ning toimub seega aritegevuses majandusliku kasu saamise eesmargil,
kasitada kaubamargi kasutamisena aritegevuse kaigus. Selles kontekstis markis Euroopa
Kohus veel, et maaruse Euroopa Liidu kaubamargi kohta artikli 9 16ige 47°, mis on
pohikohtuasja asjaoludele kohaldatav alates 23. martsist 2016, annab sellest alates
kaubamargiomanikele diguse takistada mis tahes kolmandaid isikuid toomast aritegevuse
kaigus kaupu liitu ilma neid vabasse ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas
pakendid, parinevad kolmandatestriikidest ja kannavad ilma loata kaubamarki, mis on
identne selliste kaupade jaoks registreeritud ELi kaubamargiga vdi mida ei ole vdimalik
kdnealusest kaubamargist olulistes aspektides eristada. Kbnealune kaubamargiomaniku
digus Idpeb Uksnes siis, kui kauba deklareerija vdi valdaja esitab kaubamargi rikkumise
kindlakstegemiseks algatatud menetluse kaigus téendeid selle kohta, et
kaubamargiomanikul ei ole 8igust kauba turuleviimist |6ppsihtkohariigis keelata.

0 Maé&rus nr 207/2009, muudetud maarusega 2015/2424.
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2. Kaubandustegevuses kasutatav registreerimata kaubamark

11. novembri 2020. aasta kohtuotsus EUIPO vs. John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902

Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamdrk - Médérus (EU) nr 207/2009 - Vastulausemenetlus -
Suhteline keeldumispbhjus - Artikli 8 I6ige 3 - Kohaldamisala - Taotletava kaubamdirgi identsus voi
sarnasus varasema kaubamdrgiga - ELi sbnamdrk MINERAL MAGIC - Registreerimistaotius, mille on
esitanud varasema kaubamdrgi omaniku agent véi esindaja - Varasem riigisisene sénamdérk MAGIC
MINERALS BY JEROME ALEXANDER

Jerome Alexander Consulting Corp-ile kuulub Ameerika Uhendriikide sénamark MAGIC
MINERALS BY JEROME ALEXANDER, millega tahistatav kaup on mineraaljumestuspuuder.
John Mills Ltd on turustuslepinguga votnud kohustuse turustada Jerome Alexander
Consultingu kaupu Euroopa Liidus ja kogu maailmas.

John Mills esitas 18. septembril 2013 enda nimel taotluse registreerida sénaline tahis
+MINERAL MAGIC" kosmeetikavahendite jaoks ELi kaubamargina. Seepeale esitas Jerome
Alexander Consulting vastulause, tuginedes maaruse nr207/2009 artikli 8 |6ikele 3, milles
on satestatud, et ,[k]laubamargiomaniku vastuseisu korral ei registreerita kaubamarki, kui
kaubamargiomaniku agent vdi esindaja taotleb registreerimist enda nimel ilma omaniku
ndusolekuta”.

Vastulause |ukati tagasi. EUIPO esimene apellatsioonikoda tuhistas siiski vastulausete
osakonna otsuse ja keeldus tahise , MINERAL MAGIC” registreerimisest kaubamargina.
Apellatsioonikoda asus siinkohal seisukohale, et John Mills oli taotlenud kaubamargi
registreerimist agendinaja ilma omaniku ndusolekuta. Apellatsioonikoda tédes ka, et
vastandatud kaubamarkidega hélmatud kaubad on identsed vdi sarnased ning tahised on
sarnased.

John Mills esitas Uldkohtule hagi, mille ldbivaatamisel tiihistas Uldkohus apellatsioonikoja
otsuse pdhjendusega, et maaruse nr207/2009 artikli 8 I6ige 3 kuulub kohaldamisele
Uksnes identsete kaubamarkide korral.

Euroopa Kohus, kellele EUIPO esitas apellatsioonkaebuse, tihistas Uldkohtu otsuseja
asus seisukohale, et maaruse nr207/2009 artikli 8 16ike 3 kohaldatavus ei piirdu ainult
juhuga, kui kaubamark, mille registreerimist taotleb varasema kaubamargi omaniku
agent vdi esindaja, on varasema kaubamargigaidentne.

Esiteks tddes Euroopa Kohus, et maaruses Euroopa Liidu kaubamargi kohta ei ole artikli 8
I8ikes 3 sBnaselgelt tapsustatud, kas seda satet kohaldatakse tksnes juhul, kui agendi voi
esindajataotletud kaubamark on varasema kaubamargiga identne. Kui Euroopa Kohus
analuusis ettevalmistavaid materjale, selgus, et neist ei saajareldada, et satte
kohaldamisala piirdub Uksnes vastandatud kaubamarkide identsuse juhtudega.
Ettevalmistavatest materjalidest nahtub hoopis, et maaruse nr 207/2009 artikli 8 18ige 3
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valjendab liidu seadusandja valikut korrata sisuliselt Pariisi konventsiooni’! artikli 6 septies
1Giget 1. Uldkohus oleks aga pidanud v6tma arvesse selle konventsiooni ettevalmistavaid
materjale,’? millest nahtub, et Pariisi konventsiooni kohaldamisalasse v&ib kuuluda ka
varasema kaubamargi omaniku agendi vdi esindaja taotletav kaubamark, mis on
varasema kaubamargi sarnane.

Teiseks markis Euroopa Kohus, et teistsugune tdlgendus seaks kahtluse alla maaruse

nr 207/2009 Ulesehituse, kuna see takistaks kaubamargiomanikul esitada vastulause
sarnase kaubamargiregistreerimisele tema agendi voi esindaja poolt, samas kui viimastel
oleks digus esitada algse kaubamargi hilisema registreerimise taotluse suhtes vastulause
sarnasuse tottu selle omaniku agendivdi esindaja registreeritud kaubamargiga.

Kolmandaks markis Euroopa Kohus, et maaruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 3 eesmark on
valtida olukorda, kus varasema kaubamargi omaniku agent vdi esindaja kaubamarki
kuritarvitab, kuna viimased vBivad kaubamargiomaniku tehtud pingutusi ja
investeeringuid ara kasutada. Selline kuritarvitamine on vdimalik ka siis, kui vastandatud
kaubamargid on sarnased.

Lépetuseks leidis Euroopa Kohus, et menetlusstaadium lubab tehaJohn Millsi hagi suhtes
otsuse, ning tegildpliku kohtuotsuse.

John Mills heitis apellatsioonikojale ette seda, et viimane kasitas teda Jerome Alexander
Consultingu agendina. Euroopa Kohtu hinnangul tuleb maisteid ,,agent” ja ,,esindaja”
télgendada laialt nii, et need hdlmavad kdiki lepingulisel kokkuleppel pdhinevaid suhteid,
mille kohaselt on poolte vahel selline arilise koostd kokkulepe, mis loob usaldussuhte,
pannes taotlejale varasema kaubamargi omaniku huvide suhtes otsesdnu voi kaudselt
uldise usaldus- jalojaalsuskohustuse.

Siinkohal tddes Euroopa Kohus, et John Mills oli Jerome Alexander Consultingu kaupade
eelistatud turustaja ning leping sisaldas konkurentsikeelu tingimust ja tingimusi
intellektuaalomandidiguste kohta nende kaupade suhtes. Seetdttu jareldas
apellatsioonikoda digesti, et John Mills on Jerome Alexander Consultingu agent.

Vastandatud kaubamarkide sarnasuse hindamise kohta t&i Euroopa Kohusvalja, et
maaruse nr 207/2009 artikli 8 Idike 3 kohaldamisel ei hinnata sarnasust segiajamise
tdendosuse jargi. Kaupadega seoses markis Euroopa Kohus, et kaubamargi peamine
Ulesanne on kaubamargiga hdlmatud kaupade vdi teenuste kaubandusliku paritolu
tahistamine. Seet&ttu ei saa maaruse nr207/2009 artikli 8 18ike 3 kohaldamist valistada,
kui registreerimistaotluses nimetatud kaubad vdi teenused ja varasema kaubamargiga
hélmatud kaubad vdi teenused on sarnased.

Konkreetsel juhul sedastas Euroopa Kohus, et asjaomased tahised on sarnased ning
kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt sarnased.

/I Tosstusomandi kaitse Pariisi konventsioon, mis allkirjastati Pariisis 20. martsil 1883, vaadati viimati 1abi 14. juulil 1967 Stockholmis ning mida

muudeti 28. septembril 1979 (United Nations Treaty Series, 828. kd, nr 11851, Ik 305).
6.-31. oktoobril 1958 toimunud Lissaboni konverentsi aktid; konverents toimus Pariisi konventsiooni uuesti ldbivaatamiseks ja selle kaigus lisat
artikkel 6 septies.
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Seetdttu jattis ta John Millsi hagi tervikunarahuldamata.

3. Mainekas kaubamark

22. mértsi 2007. aasta kohtuotsus Sigla vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Elleni Holding (VIPS),
T-215/03, EU:T:2007:93

Uhendusekaubamdrk - Vastulausemenetlus - Uhenduse sénamdrgi VIPS taotlus - Varasem
siseriiklik sénamdrk VIPS - Mdadruse (EU) nr 40/94 artikli 8 I6ige 5 - Mdadruse (EU) nr 40/94
artikkel 74 - Dispositiivsuse p6himéte - Kaitsebigus

Elleni Holding BV esitas 7. veebruaril 1997 Ghtlustamisametile Uhenduse kaubamargi
taotluse. Taotlusega sooviti kaubamargina registreerida sdnaline tahis, VIPS” (edaspidi
Ltaotletud kaubamark”).” 14.septembril 1999 esitas Sigla SA taotletud kaubamargi
registreerimisele vastulause.’

Uhtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas’® vastulause teenuste suhtes, mis
kuuluvad klassi42, ning lukkas selle klassidesse 9 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste
suhtes tagasi. Apellatsioonikoda rahuldas?’® siiski Elleni Holdingu kaebuse ja tlhistas
vastulausete osakonna otsuse. Apellatsioonikoja hinnangul oli hageja tdendanud
varasema kaubamargi mainet Hispaanias, kuid polnud esitanud p&hjendusi, mis
naitaksid, et taotletud kaubamargiga kasutatakse varasema kaubamargi eristusvdéimet voi
mainet ebaausalt aravdi kahjustatakse neid.

Sigla SA esitas Uldkohtule hagi, mille tulemusel tihistas Uldkohus apellatsioonikoja
otsuse.

Seoses sellega markis Uldkohus kéigepealt, et maaruse nr40/94 thenduse kaubamargi
kohta artikli 8 1diget 5, mis annab varasemale mainekale kaubamargile kaitse kaupade voi
teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasemkaubamark on
registreeritud, tuleb tdlgendada nii, et sellele vdib tugineda nii vastulauses thenduse
kaubamargitaotlusele seoses kaupade vdi teenustega, mis ei ole varasema kaubamargiga
hdlmatud kaupade vdi teenustega identsed ega sarnased, kui ka vastulauses thenduse
kaubamargitaotlusele seoses kaupadega, mis on varasema kaubamargiga hélmatud
kaupadega identsed v&i sarnased. See tahendab, et seda satet ei saa télgendada viisil,
mille tagajarjel oleks maineka kaubamargi kaitse juhul, kui tahist kasutatakse identsete
vOi sarnaste kaupade vdi teenuste jaoks, ndrgem kui juhul, mil tahist kasutatakse
kaupade vdi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased. Uldkohus tapsustas, et see sate, millega

7 Kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, vastavad Nizza kokkuleppe tahenduses kirjeldustele ,arvutid ja lintidele ning ketastele
salvestatud arvutiprogrammid” (klass 9), ,arialased konsultatsiooniteenused; arvutis salvestatud andmete té6tlemise teenused”; (klass 35) ja
,arvutiprogrammide koostamine; hotelli-, restorani- (toitlustus-) ja kohvikuteenused” (klass 42).

" Méaaruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1 alusel.

> 28. septembri 2000. aasta otsus nr 2221/2000.

6 1. aprilli 2003. aasta otsus (edaspidi ,vaidlustatud otsus”), mis tehti hagejale teatavaks 3. aprillil 2003.
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on varasemale mainekale kaubamargile antud kaitse kaupade v&i teenuste puhul, mis ei
ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamark on registreeritud, lubab muu
hulgas esitada varasema maineka kaubamargi omanikul vastulause sellise kaubamargi
registreerimisele, mis vdib kahjustada varasema kaubamargi eristusvdimet. See kahju
vOib tekkida siis, kui varasem kaubamark ei seostu enam vahetult nende kaupade ja
teenustega, mille suhtes see on registreeritud ja kasutusel. Sellise kahju tekkimise
vBimalus hdlmab niisiis varasema kaubamargi ,lahjendamist” véi ,,jarkjargulist
ddnestamist”, hajutades selle kaubamargiidentiteeti ja m&ju avalikkuse ettekujutuses.
Siiski tundub lahjenemise tdendosus uldjuhul vaiksem, kui varasem kaubamark koosneb
Uhest sBnast, mis on oma tahenduse tdttu laialt levinud ja sageli kasutatav, séltumata
varasemast kaubamargist, mis sellest sénast koosneb. Sellisel juhul on see, et asjaomase
sdna kasutamine taotletud kaubamargis lahjendaks varasemat kaubamarki, vahem
tdendoline. Maaruse nr40/94 artikli 8 16ikes 5 nimetatud kahju tekib ka siis, kui avalikkus
vOib taotletud kaubamargiga hélmatud kaupu vdi teenuseid tajuda nii, et see vahendab
varasema kaubamargi koitvust. Niisugune kahju vdib eelkdige tekkida juhul, kui neil
kaupadel vdi teenustel on selline omadus vdi kvaliteet, mis v8ib avaldada varasema
maineka kaubamargi kuvandile negatiivset mdju, kuna see kaubamark on taotletud
kaubamargiga identne vdi sarnane.

Seejarel osutas Uldkohus asjaolule, et varasema kaubamargi eristusvdimest vdi mainest
saadava kasu all tuleb mé&ista kdiki juhtumeid, kui tuntud kaubamarki kasutatakse ilmselt
ara voi puutakse selle mainet éra kasutada. Teisisdnu on tegemist riskiga, et maineka
kaubamargi kuvand voi sellele omistatud omadused kantakse taotletud kaubamargiga
tahistatavatele kaupadele Ule, mistdttu on neid tdnu seostumisele varasema maineka
kaubamargiga kergem turustada. Seda viimast taupi riski tuleb eristada maaruse nr40/94
artikli 8 16ike 1 punktis b silmas peetud segiajamise tdendosusest. Maaruse nr 40/94
artikli 8 Idikes 5 silmas peetud juhtudel loob asjaomane avalikkus vastandatud
kaubamarkide vahel seose, st seostab neid omavahel, ajamata neid siiski segi. Seega ei
kuulu segiajamise tdendosus selle satte kohaldamise tingimuste hulka.

Uldkohtu hinnangul ei ole méaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 eesmaérk takistada koigi
maineka kaubamargiga identsete vdi sarnaste kaubamarkide registreerimist. Varasema
kaubamargi omanik ei pea tdendama oma kaubamargi tegelikku ja parajasti aset leidvat
kahjustamist. Siiski peab ta esitama tdendeid, mille alusel saaks prima facie jareldada, et
varasema kaubamargi arakasutamise vdi kahjustamise vdimalus eiole ainult
hupoteetiline. Selles kontekstis - eriti kui vastulause pdhineb erakordselt mainekal
kaubamargil -, vdib oht, mis ei ole pelgalt hupoteetiline, et tulevikus kahjustatakse
vastulause aluseks olevat kaubamarki vdi kasutatakse seda taotletud kaubamargiga ara,
olla niivord tdendoline, et vastulause esitaja ei pea esitama ega tdendama selleks mitte
Uhtegi muud faktivaidet. Siiski ei saa eeldada, et nii on alati.

Viimaks tapsustas Uldkohus, et taotletud javarasema kaubamargivahelise seose
esinemine on maaruse nr40/94 artikli 8 16ike 5 kohaldamiseks oluline tingimus. Sellest, et
teenustel, mis on tahistatud sdnalise tahisega ,VIPS", mille registreerimist Uhenduse
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kaubamargina taotletakse tarkvara ja Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 35 ja 42 kuuluvate
teenuste jaoks, ning teenustel, mis on varem Hispaanias selle kokkuleppe klassi 42
kuuluvate teenuste jaoks registreeritud sdnamargiga VIPS, on omavaheline seos, ei piisa
muude asjakohaste téendite puudumise korral jareldamaks prima facie, et tulevikus on
vBimalus, mis ei ole pelgalt hUpoteetiline, et nimetatud tahise kasutamine kahjustab
varasema kaubamargi eristusvéimet v6i mainet vdi kasutab seda maaruse nr40/94
artikli 8 6ike 5 tahenduses ara. Esiteks, kuna sdna , VIPS” on inglise keeles mitmus
lGhendist , VIP, mida kasutatakse nii rahvusvaheliselt kui ka riigisiseselt palju ja laialdaselt
kuulsuste tahistamiseks, on taotletud kaubamargi kasutamisest tulenev risk varasema
kaubamargi eristusvdimet kahjustadailmselt piiratud. Sama risk on seda ebatdendolisem,
et taotletud kaubamark hdlmab teenuseid, mis on m&eldud erilisele ja paratamatult
kitsamale avalikkusele. Teiseks eiole ei taotletud kaubamargiga tahistatavate teenuste
omadused ega kvaliteet sellised, et taotletud kaubamargi kasutamine v8iks varasema
kaubamargi mainet kahjustada. Ainutksi vastandatud kaubamarkidega tahistatud
teenuste vahelise seose esinemine ei ole piisav ega ka maarav. Sellise seose esinemine
suurendab kindlasti tdendosust, et taotletud kaubamarki markav avalikkus mé&tleb ka
varasemale kaubamargile. Siiski ei piisa varasema kaubamargi koitvuse vahendamiseks
ainuuksi niisugusest asjaolust. Selline tagajarg saab tekkida ainult siis, kui suudetakse
tdendada, et taotletud kaubamargiga h6lmatud teenuste omadused vdi kvaliteet vdivad
varasema kaubamargi mainet kahjustada. Kolmandaks saab varasema kaubamargi
eristusvBime vdi maine arakasutamise risk tekkida ainult siis, kui asjaomane avalikkus
peaks vastandatud kaubamarkide paritolu segi ajamata Elleni Holdingu tarkvara eriti
huvipakkuvaks ainutksi asjaolu téttu, et see on tahistatud kaubamargiga, mis on identne
varasema kaubamargiga VIPS. Kuna viimati nimetatud kaubamargi omanik ei ole
tutvustanud oma varasema kaubamargi eriomadusi ega seda, kuidas need vdiksid
taotletud kaubamargiga tahistatud teenuste turustamist hdlbustada, ei ole p&hjust
arvata, et maineka kiirtoiduketi kaubamargiga tavaliselt seostatavad omadused oleksid
arvutiprogrammide koostamise teenustega seoses iseenesest kasulikud, isegi kui need
teenused on md&eldud hotellidele ja restoranidele.
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22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09,
EU:C:2011:604

Kaubamdrgid - Mdrksénareklaam internetis (keyword advertising) - Konkurendi mainekale
kaubamdrgile vastava mdrkséna valimine reklaamija poolt - Direktiiv 89/104/EMU - Artikli 5 I6ike 1
punkt a ja I6ige 2 - Mddrus (EU) nr 40/94 - Artikli 9 I6ike 1 punktid a ja ¢ - Kaubamdérgi méne
tlesande kahjustamise tingimus - Maineka kaubamdrgi eristusvbime kahjustamine
(,lahjendamine”) - Maineka kaubamdrgi eristusvbéime vbi maine ebaaus drakasutamine
(,parasiitlus”)

Aritihing Interflora British Unit on saanud litsentsi Ameerika arithingult Interflora Inc., kes
kaitab Glemaailmsetlilletarnevdrku. Interflora vérgustik koosneb lillekauplustest, kellele
kliendid saavad esitada tellimusi nii isiklikult koha peal, telefoni teel kui ka internetis;
internetitellimused taidab vorgustiku liige, kes asub kdige lahemal lillesaadetise
sihtaadressile.

INTERFLORA on nii Uhendkuningriigi riigisisene kui ka ihenduse kaubamark. Neil
kaubamaérkidel on nii Uhendkuningriigis kui ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides
markimisvaarne maine.

Inglise diguse alusel asutatud arithing Marks & Spencer plc (edaspidi ,M & S*) on Uks
suurimaid jaemujaid Unendkuningriigis. Muu hulgas tegeleb ta lillede muimise ja
kohaletoimetamisega, konkureerides sel aritegevuse alal seega Interfloraga.

Nagu selgus, valis M & S Google'i viitamisteenuse AdWords raames marks&nadeks sdna
LInterflora”jaselle variandid (nimelt , Interflora Flowers", , Interflora Delivery”,
LInterflora.com”, ,Interflora co uk” jne). Selle tulemusena kuvatisiis, kui internetikasutajad
sisestasid Google'i otsingumootorisse otsiséna , Interflora” voi méne selle variandi, neile
M & S-i reklaamsdnum.

Kui Interflora esitas M & S-i vastu High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Divisionile (kdrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond,
Uhendkuningriik) oma kaubamargidiguste vaidetava rikkumise tdttu hagi, palus see kohus
Euroopa Kohtul mitmest aspektist selgitada olukorda, kus konkurent kasutab interneti
viitamisteenuse raames kaubamargiga identseid marksénu, ilma et kaubamargiomanik
oleks sellega ndustunud.”’

Euroopa Kohus markis kdigepealt, et kui kolmas isik kasutab kaubamargiga identset tahist
kaupade vdi teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamark on
registreeritud, on kaubamargiomanikul digus selline kasutamine keelata, kui see vdib
kaubamargi mdne Ulesande taitmist kahjustada. Kaubamargi peamine Ulesanne on
tagada tarbijatele selle kaubamargiga kauba vdi teenuse paritolu (, paritolu tahistamise
Ulesanne”), teised Ulesanded on muu hulgas seotud investeerimise ja reklaamiga.
Siinkohal réhutas Euroopa Kohus, et paritolu tahistamise Ulesanne ei ole ainus

7" Direktiiv89/104 ja maarus nr 40/94.
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kaubamargi Ulesanne, mida tuleb kolmandate isikute poolse kahjustamise eest kaitsta.
Kaubamark on nimelt lisaks kaupade v&i teenuste paritolu tahistamisele tihti ka
asjaomase rakendatava aristrateegia vahend, mida kasutatakse muu hulgas reklaami
otstarbel vdi maine omandamiseks v&i margitruuduse saavutamiseks.

Euroopa Kohus viitas oma kohtuotsusele Google,”® mille kohaselt kahjustab kaubamargi
paritolu tahistamise Ulesande taitmist see, kui reklaamsdnum ei vBimalda piisavalt
informeeritud ja maistlikult tdhelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas
reklaamitavad kaubad v&i teenused parinevad kaubamargiomanikult vdi temaga
majanduslikult seotud ettevdtjalt vdi hoopis kolmandalt isikult, vdi véimaldab tal sellest
aru saada Uksnes raskustega. Kui aga teisele isikule kuuluva kaubamargiga identset tahist
kasutatakse niisuguse viitamisteenuse raames nagu AdWords, ei saa see kaubamargi
reklaamiulesande taitmist kahjustada.

Lisaks analtUusis Euroopa Kohus esimest korda kaubamargi investeeringutlesande
kaitset. See, et konkurent kasutab kaubamargiga identset tahistidentsete kaupade voi
teenuste jaoks, kahjustab vastava Ulesande taitmist, kui see markimisvaarselt takistab
kaubamargiomanikku kasutamast oma kaubamarki selleks, et saavutada tarbijaid
ligitbmbav vdi margitruuks muutev maine vdi seda sailitada. Olukorras, kus kaubamargil
on juba selline maine, kahjustatakse investeeringutilesande taitmist siis, kui niisugune
kasutamine kahjustab mainet ning seab seega selle sailimise ohtu.

Seevastu ei saa lubada kaubamargiomanikul keelata konkurenti tahist niiviisi kasutamast,
kui sellise kasutamise ainus tagajarg on see, et kaubamargiomanik on sunnitud oma
tegevust kohandama, et tarbijaid ligitbmbavat ja margitruuks muutvat mainet saavutada
vOi sailitada. Samamoodi ei saa kaubamargiomanik tulemuslikult tugineda asjaolule, et
taoline kasutamine ajendab mdnda tarbijat kaubamarki kandvad kaubad véi teenused
hulgama.

Kdnealusel juhul jdutijareldusele, et eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kontrollima,
kas see, kui M &S kasutab INTERFLORA kaubamargiga identset tahist, seab ohtu
Interflora vdimaluse tarbijaid ligitdmbav vdi margitruuks muutev maine saavutada voi
seda sailitada.

Kuna Euroopa Kohtult kusiti ka mainekate kaubamarkide ulatuslikuma kaitse kohta ning
eriti selliste mdistete ulatuse kohta nagu , lahjendamine” (tuntud kaubamargi
eristusvBime kahjustamine) ja ,parasiitlus” (kaubamargi eristusvdime vdi maine ebaaus
arakasutamine), tddes Euroopa Kohus muu hulgas, et seda, kui viitamisteenuse raames
valitakse marksdnadeks ilmatungiva pdhjusetateiseisiku maineka kaubamargiga
identsed vdi sarnased tahised, v8ib pidada parasiitluseks. Eriti tdenaoline jareldus on see
siis, kui internetis reklaamija pakub mainekale kaubamargile sellega seotud markséna
abil muugiks kaupu, mis imiteerivad kaubamargiomaniku omi.

8 23.martsi 2010. aasta kohtuotsus Google France ja Google (lidetud kohtuasjad C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159).
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Kui aga reklaam, mis kuvatakse internetis mainekale kaubamargile vastava markséna
vastusena, soovitab maineka kaubamargi omaniku kaupade vdi teenuste alternatiivi,
pakkumata selle kaubamargiomaniku kaupade voi teenuste pelki imitatsioone ning
kaubamarki lahjendamata vai selle mainet maarimata ning ka selle kaubamargi
Ulesannete taitmist kahjustamata, jaab selline kasutamine p&himd&tteliselt asjaomaste
kaupade vdi teenuste sektori mdistliku ja ausa konkurentsi piiresse.

[1l.  Muud materiaaldiguslikud kusimused

1. Kaubamargitoime

12. juuli 2011. aasta kohtuotsus (suurkoda), L'Oréal jt, C-324/09, EU:C:2011:474

Kaubamdirgid - Internet - Liidu tarbijale méeldud e-turul selliste margitoodete mliligiks pakkumine,
mille kaubamdérgi omanik on méelnud suunata miliigiks kolmandates riikides - Asjaomaste toodete
vilispakendi eemaldamine - Direktiiv 89/104/EMU - Mdédérus (EU) nr 40/94 - E-turu haldaja
vastutus - Direktiiv 2000/31/EU (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) - Kohtu ettekirjutus e-
turu haldajale hoiduda edasisest rikkumisest - Direktiiv 2004/48/EU (intellektuaalomandi diguste
joustamise direktiiv)

Aritihing eBay haldab internetis Glemaailmset e-turgu, kus Uksikisikud ja ettevétjad
saavad osta ja muua suurt hulka erisuguseid kaupu ja teenuseid.

L'Oréalile kuulub suur hulk mainekaid kaubamarke. Temakaupade (eriti
kosmeetikatooted ja parfuumid) turustamine on korraldatud suletud turustusvérgustiku
kaudu, mille raames on volitatud edasimuujatel keelatud kaupa tarnida volitamata
edasimuujatele.

L'Oréal vaitis, et eBay on seotud kaubamargidiguse rikkumistega, mille on toime pannud
tema saidi kasutajad. Lisaks vaitis ta, et ostes sellistelt tasulistelt interneti
viitamisteenustelt nagu Google'i AdWords diguse kasutada marksdnu, mis vastavad
L'Oréali kaubamarkide nimetustele, suunab eBay oma kasutajad kaubamargidigust
rikkuvate kaupade juurde, mida pakutakse muugiks tema veebisaidil. L'Oréalivaitel ei
pingutanud eBay piisavalt, et takistada voltsitud kaupade muuki oma veebisaidil. L'Oréal
oli tuvastanud erivormis rikkumisi, sealhulgas selle, et liidu tarbijatele muuakse ja
pakutakse muugiks L'Oréali margitooteid, mille L'Oréal oli ette ndinud muugiks
kolmandates riikides (paralleelimport).

Lahendades nimetatud vaidlust, esitas High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Divisionile (kdrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond,
Uhendkuningriik) Euroopa Kohtule mitu kisimust selle kohta, millised vaivad olla e-turgu
haldava arithingu kohustused takistada oma kasutajatel kaubamargidiguse rikkumisi
toime panna.
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Euroopa Kohus tdi kdigepealt valja, et kaubamargiomanik véib oma ainudigusele fuusilise
isiku vastu, kes muUb tema kaubamargiga tahistatud kaupu internetis, tugineda Uksnes
siis, kui see muuk toimub kaubandustegevuse raames. Nii on see muu hulgasjuhul, kui
muuk ei kuulu oma mahu ja sageduse poolest enam erategevuse valdkonda.

Euroopa Kohus tegi kdigepealt otsuse niisuguste aritoimingute kohta, mis on suunatud
liitu selliste internetipdhiste kauplemiskohtade nagu eBay kaudu. Ta tédes, et liidu
kaubamarginorme kohaldatakse kolmandates riikides asuvate kaubamargiga tahistatud
kaupade muugipakkumiste ja reklaamide suhtessiis, kui selgub, et need pakkumised ja
reklaamid on suunatud liidu tarbijatele.

Riigisisestel kohtutel tuleb igal juhtumil hinnata, kas on asjakohaseid tegureid, mis
annavad pdhjust jareldada, et e-turul kuvatav muaugipakkumine vdi reklaam on suunatud
lildu tarbijatele. Naiteks vdivad riigisisesed kohtud votta arvesse, millistesse
geograafilistesse piirkondadesse on muUja valmis kaupa saatma.

Seejarel asus Euroopa Kohus seisukohale, et e-turu haldaja ise ei kasuta kaubamarke liidu
diguse tahenduses, kui tema osutatav teenus seisneb selles, et ta vdimaldab oma
veebisaidil klientide aritegevuse raames neil kuvada kaubamarkidele vastavaid tahiseid.

Lisaks tapsustas Euroopa Kohus teatavaid asjaolusid, mis on seotud e-turu haldaja
vastutusega. R6hutades kull, et see hindamine on liikkmesriikide kohtute Ulesanne, leidis
Euroopa Kohus, et haldaja on aktiivselt tegutsenud, mille tulemusel tal on véimalik teada
saada nende pakkumustega seotud andmed vdi neid kontrollida, kui ta osutab abi, mis
seisneb konkreetsemalt veebipdhiste mutgipakkumiste esitamise optimeerimises voi
nende muugiedenduses.

Kui haldaja on niiviisi aktiivselt tegutsenud, ei saa ta tugineda vastutusest vabastamisele,
mis on liidu diguses teatavatel tingimustel ette nahtud sellistele veebip&histe teenuste
osutajatele nagu e-turu haldajad.

Pealegi, isegi kui haldaja eiole niiviisi aktiivselt tegutsenud, ei saa ta tugineda sellele
vastutusestvabastavale erandilessiis, kui tal oli teave faktide v6i asjaolude kohta, mille
pohjal kohusetundlik ettevétja oleks pidanud jareldama, et tegemist on ebaseadusliku
veebipbhise muugipakkumisega, ja sellistest asjaoludest teadlikuks saades ei tegutsenud
ta kiiresti, et kdnealused andmed oma saidilt kdrvaldada voi ligipadsmatuks muuta.

L6puks tegi Euroopa Kohus otsuse kohtu ettekirjutuste kohta, mida saab teha e-turu
haldajale, kui ta ei otsusta omal algatusel v6tta meetmeid, et intellektuaalomandi diguste
rikkumine I6petadaja uued rikkumised ara hoida.

Niiviisisaab haldajat kohustada vétma meetmeid, mis vBimaldavad tema klientidest
muujate tuvastamist hélbustada. Vaatamata vaieldamatule vajadusele kaitsta
isikuandmeid, peab rikkujat siiski selgelt saama tuvastada, kui tegemist on
kaubandustegevuse, mitte eraeluga.
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Sellest tulenevaltasus Euroopa Kohus seisukohale, et liidu diguse kohaselt peavad
lilkmesriigid tagama, et intellektuaalomandi diguste kaitse valdkonnas padevatel
riigisisestel kohtutel oleks padevus teha e-turu haldajale ettekirjutus vétta meetmeid, mis
mitte ainult eildpeta kdnealuste diguste rikkumist selle e-turu kasutajate poolt, vaid
hoiavad ara ka uued seda laadi rikkumised. Niisugused ettekirjutused peavad olema
tdhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ega tohi tdkestada seaduslikku kaubandust.

23. martsi 2010. aasta kohtuotsus (suurkoda) Google France ja Google, C-236/08-C-238/08,
EU:C:2010:159

Kaubamdrgid - Internet - Otsingumootor - Reklaam vastusena mdrksénadele (keyword
advertising) - Vastusena kaubamadrkidega identsetele mdrksénadele linkide kuvamine kénealuste
kaubamdrkide omanike konkurentide veebilehtedele véi tooteimitatsioone pakkuvatele
veebilehtedele - Direktiiv 89/104/EMU - Artikkel 5 - Mddrus (EU) nr 40/94 - Artikkel 9 -
Otsingumootori haldaja vastutus - Direktiiv 2000/31/EU (,direktiiv elektroonilise kaubanduse
kohta”)

Uhenduse kaubamargisigus’® annab kaubamérgiomanikele teatavatel tingimustel diguse
keelata kolmandatel isikutel kasutada nende kaubamarkidega identseid v&i sarnaseid
tahiseid kaupade vdi teenuste jaoks, mis on samavaarsed nendega, mille jaoks
kaubamargid on registreeritud.

Google kaitab interneti otsingumootorit. Kui internetikasutaja sisestab otsingusse Uhe voi
mitu sdna, kuvab otsingumootor asjakohasuse jarjekorras lingid veebilehtedele, mis
ndivad neile sdnadele kdige paremini vastavat. Need on , loomulikud” otsingutulemused.

Lisaks pakub Google tasulist viitamisteenust nimega AdWords. See teenus vdimaldab
kdigil ettevdtjatel Uht vdi mitut marksdna valides lasta juhul, kui marksdna véi marksénad
Uhtivad paringuga, mille internetikasutaja on otsingumootorisse sisestanud, kuvada
vastuseks reklaamlink, mis suunab tema veebilehele ja millele on lisatud reklaamsdnum.
Selline reklaamlink kuvatakse ,sponsitud tulemuste” valjal, mis asub kas ekraani paremas
servas, loomulikest tulemustest paremal, vdi ekraani Glemises osas, loomulikest
tulemustest tlalpool.

Uhenduse kaubamargi Vuitton ning Prantsuse riigisiseste kaubamarkide Louis Vuitton ja
LV omanik arituhing Louis Vuitton Malletier SA (edaspidi , Vuitton”), Prantsuse
kaubamarkide Bourse des Vols, Bourse des Voyages ja BDV omanik Viaticum ning
Prantsuse kaubamargi Eurochallenges omanik P.-A. Thonet taheldasid, et kui
internetikasutaja sisestab Google'i otsingumootorit kasutades otsingusdnad, mis vastavad
modnele neist kaubamarkidest, kuvatakse sponsitud tulemuste valjal lingid vastavalt kas
Vuittoni kaupade imitatsioone pakkuvatele véi Viaticumija Centre national de recherche

" Direktiiv89/104.
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en relations humaines'i konkurentide veebilehtedele. Seetdttu kaebasid nad Google'i
kohtusse, paludes tuvastada, et ta on rikkunud nende kaubamargidigusi.

Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus), kellel tuli viimase astme kohtuna
teha kaubamargiomanike hagide alusel algatatud menetlustes otsus, esitas Euroopa
Kohtule kiisimuse, kas see, kui interneti viitamisteenuse raames kasutatakseilma
kaubamargiomanike loata marksdnadena kaubamarkidele vastavaid tahiseid, on
digusparane.

Selle kohta markis Euroopa Kohus, et kui reklaamija ostab viitamisteenust ja valib
marksdnaks teise isiku kaubamargile vastava tahise selleks, et pakkuda
internetikasutajatele kaubamargiomaniku kaupade vdi teenuste alternatiivi, siis kasutab
reklaamija seda tahist oma kaupade ja teenuste jaoks. See ei ole aga nii vitamisteenuse
osutaja puhul, kui ta véimaldab reklaamijatel valida marksdnadeks kaubamargiga
identseid tahiseid, talletab need tahised ja kuvab oma klientide reklaamsdnumid
vastuseks neile marksénadele.

Euroopa Kohus tapsustas, et kaubamargiomaniku kaubamargiga identse vdi sarnase
tahise kasutamine kolmanda isiku poolt eeldab vahemalt seda, et kolmas isik kasutab
tahist omaenda kommertsteadaannetes. Viitamisteenuse osutaja aga voimaldab oma
klientidel, st reklaamijatel, kasutada kaubamarkidega identseid vdi sarnaseid tahiseid, ise
neid kasutamata.

Kui kaubamarki kasutatakse marksdnana, ei saa kaubamargiomanik tugineda
kaubamargist tulenevale ainudigusele Google'i vastu. See-eest vdib ta sellele digusele
tugineda reklaamijate vastu, kes lasevad kaubamargile vastava markséna abil Google'il
kuvada reklaamsdnumeid, mis ei vBimalda keskmisel internetikasutajal aru saada,
milliselt ettevétjalt kaubad voi teenused pdarinevad, vdi vBimaldavad tal sellest aru saada
Uksnes raskustega.

Sellises olukorras, mille tunnuseks on asjaolu, et asjaomane reklaamsénum ilmub
vastusena kohe, kui internetikasutaja sisestab kaubamargi otsingusdnana, ja kuvatakse
samal ajal, kui kaubamark on otsingusénana samuti ekraanil naha, v8ib internetikasutaja
asjaomaste kaupade voi teenuste paritolus eksida. Sel juhul kahjustatakse kaubamargi
niisuguse Ulesande taitmist, mis seisneb tarbijatele kauba vdi teenuse paritolu tagamises
(kaubamargi taidetav paritolu tahistamise tlesanne).

Riigisisese kohtu Ulesanne on iga juhtumi puhul eraldi hinnata, kas tema lahendatava
kohtuasja asjaolude p&hjal on paritolu tahistamise Glesande taitmist kahjustatud voi
esineb selle oht.

Olukorra kohta, mil internetis tegutsevad reklaamijad kasutavad teise isiku kaubamargiga
identset tahistmarksdnana reklaamsdnumi kuvamiseks, markis Euroopa Kohus, et sellisel
kasutamisel v8ib olla teatavaid tagajargi sellele, kuidas kaubamargiomanik seda

kaubamarki reklaamis kasutab, ning samuti tema aristrateegiale. Siiski ei tahenda see, kui
kaubamargiga identse tahise kasutamisel kolmandate isikute poolt on sellised tagajarjed,
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iseenesest seda, et kaubamargi reklaamitlesande taitmisele oleks kahjulikku mdju
avaldatud.

Mis puutub Google'i-laadse ettevdtja vastutusse oma klientide andmete eest, mida ta oma
serveris talletab, siis tuletas Euroopa Kohus kdigepealt meelde, et vastutuse kisimusi
reguleerib riigisisene digus. Liidu diguses on siiski kehtestatud infouhiskonnateenuste
vahendajate vastutuse piirangud.®

KUsimuse kohta, kas niisugune internetiviitamisteenus nagu AdWords on infouhiskonna
teenus, mis seisneb reklaamija pakutava teabe talletamises, ja kas sellise viitamisteenuse
osutaja suhtes kehtib seetdttu vastutuse piirang, markis Euroopa Kohus, et seda, kas
teenuseosutaja taidab Uksnes neutraalsetrolli ehk kas tema tegevus on Uksnes tehniline,
automaatne ja passiivne, mis tahendab, et tal pole talletatava teabe kohta teadmisi ega
selle Gle kontrolli, tuleb hinnata eelotsusetaotluse esitanud kohtul.

22. detsembri 2022. aasta kohtuotsus (suurkoda) Louboutin (kaubamargist tulenevaid digusi
rikkuva tahise kasutamine veebipdhisel kauplemiskohal), C-148/21 ja C-184/21, EU:C:2022:1016

Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu kaubamdrk - Méérus (EL) 2017/1001 - Artikli 9 [6ike 2

punkt a - Euroopa Liidu kaubamdérgiga antavad digused - Mdiste ,kasutamine” - Veebipohist
kauplemiskohta sisaldava veebimdiidgisaidi haldaja - Kolmandast isikust midjate poolt sellel
veebipbhisel kauplemiskohal avaldatud reklaamkuulutused, milles on kasutatud muule isikule
kuuluva kaubamdérgiga identset tahist kaupade suhtes, mis on identsed nendega, mille suhtes
see kaubamdrk on registreeritud - Selle téhise tajumine veebisaidi haldajo
kaubandusteadaannete lahutamatu osana - Rekloamkuulutuste esitamise viis, mis ei véimalda
selle veebisaidi haldaja pakkumusi kolmandast isikust mudjate pakkumustest selgesti eristada

Amazon on korraga nii mainekas turustaja kui ka veebipdhise kauplemiskoha haldaja.
Oma veebimuugisaitidel avaldab Amazon nii kuulutusi omaenda kaupade kohta, mida ta
muub ja saadab iseenda nimel, kui ka kolmandast isikust muUjate kuulutusi. Samuti
pakub Amazon kolmandast isikust muujatele tema kauplemiskohal ilmuva kauba
ladustamise ja saatmise lisateenuseid, teavitades potentsiaalseid ostjaid, kui nende
tegevuste eest vastutab tema.

Amazoni saitidel ilmub sageli punase tallaga jalatsite muugikuulutusi. Prantsuse
jalatsidisainer Christian Louboutin, kes valmistab kdrge kontsaga naistejalatseid, mis on
kuulsad oma punase vélistalla poolest, vaitis, et tema ei ole eelnimetatud kauba
turuleviimiseks ndusolekut andnud. Ta esitas Amazoni vastu kaks hagi: Tribunal
d'arrondissement de Luxembourgile (Luxembourgi piirkondlik kohus, Luksemburg), kes
on eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasjas C-148/21, ja Tribunal de I'entreprise
francophone de Bruxelles'ile (Brusseli prantsuskeelne kaubanduskohus, Belgia), kes on
eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasjas C-184/21. Ta vaitis, et Amazon on

& Euroopa Parlamendi ja nukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EU infothiskonna teenuste teatavate siguslike aspektide, eriti
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (,direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta”) EUT 2000, L 178, |k 1; ELT erivéljaanne 13/25, 1k 399).

Jaanuar 2026 75 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=c-148/21

Kaubamargidigus

ebaseaduslikult kasutanud talle kuuluva kaubamargiga identset tahist kaupade jaoks, mis
on identsed nendega, mille suhtes kdnealune kaubamark on registreeritud. Eriti réhutas
ta asjaolu, et vaidlusalused kuulutused kuuluvad lahutamatult Amazoni enda
kaubandusteadaannete hulka.

Kaks riigisisest kohut tdstatasid muu hulgas kisimuse, kas sellise kauplemiskoha
haldajale saab otse omistada vastutuse selle eest, kui kolmandast isiku muuja
kuulutusega on tema platvormil kaubamargiomaniku digusi rikutud. Erinevalt kaudse
vastutuse kusimusest on seda ktsimust liidu diguses Uhtlustatud normidega
reguleeritud.?’

Euroopa Kohus vastas oma suurkoja otsusega kaheleriigisisesele kohtule, et kui sellise
haldaja veebip&hises kauplemiskohas on kolmandast isiku muuja kuulutuses ELi
kaubamargiga identne tahis, siis saab tdepoolest pidada haldajat ennast selleks, kes
asjaomast tahist kasutab, juhul kui kdnealuse veebisaidi piisavalt informeeritud ja
mdistlikult tdhelepanelikule kasutajale jaab mulje, et seda digusi rikkuvat kaupa turustab
veebisaidi haldaja ise oma nimelja huvides.

Enne seda tuletas Euroopa Kohus meelde, et kaubamargiga identse tahise kasutamine
kolmanda isiku poolt eeldab vahemalt seda, et see kolmas isik kasutab tahist omaenda
kommertsteadaannetes, ning et pelgalt tahise kasutamiseks vajalike tehniliste tingimuste
loomine ja selle teenuse eest tasu saamine ei tahenda, et teenuse osutaja ise seda tahist
kasutab, isegi kui ta tegutseb enda majanduslikes huvides. Seet&ttu asus Euroopa Kohus
eBay-laadse veebipdhise kauplemiskohaga seoses seisukohale, et niisugusel
kauplemiskohal kuvatavate muugipakkumiste puhul kasutab kaubamarkidega identseid
vOi sarnaseid tahiseid ainultselle haldaja kliendist mtuja, mitte haldaja ise, kuna haldaja
ei kasuta asjaomast tahist oma kaubandusteadaannetes.

Euroopa Kohus markis siiski, et selles varasemas kohtupraktikas ei olnud talle esitatud
kasimusi olukorra kohta, kus kdnealusel veebimuugisaidil on lisaks veebipdhisele
kauplemiskohale ka asjaomase veebisaidi haldaja enda muudgipakkumisi, samas kui
kdesolevates kohtuasjades on kdne all just selline olukord.

Euroopa Kohus tddes aga, et niisuguses olukorras vdib teatud juhul jdada veebipdhise
kauplemiskoha kasutajatele mulje, et asjaomaste kaupade reklaamid ei parine mitte
kolmandast isikust mutjatelt, vaid selle kauplemiskoha haldajalt, ning et seega kasutab
kdnealust tahist oma kaubandusteadaannetes tema.

L6ppkokkuvbttes tuleb seda, kas see on nii, hinnata eelotsusetaotluse esitanud kohtutel.
Euroopa Kohus tapsustas siiski, et sellisel asjaolude hindamisel on oluline see, et aridhing
Amazon kasutab oma veebisaidil avaldatud muugipakkumiste esitamisel Uhetaolist
esitusviisi, avaldades samal ajal nii enda kui ka kolmandast isikustmuujate
reklaamkuulutusi ning kuvades enda kui maineka turustaja logo kdigil neil
reklaamkuulutustel, ning ka see, et ta pakub nimetatud kolmandast isikust muUjatele

8 Maarus 2017/1001.
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nende kauba turustamise raames lisateenuseid, mis seisnevad peamiselt nende kauba
ladustamises ja saatmises.

Need asjaolud v8ivad nimelt muuta selge vahetegemise keeruliseks ning jatta piisavalt
informeeritud ja maistlikult tahelepanelikule kasutajale seega mulje, et nende kolmandast
isikust muUjate pakutavaid Louboutini kaupu turustab Amazon oma nimel ja arvel.

25. jaanuari 2024. aasta kohtuotsus Audi (embleemi kasutamine autoiluvdrel), C-334/22,
EU:C:2024:76

Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu kaubamdrk - Méérus (EL) 2017/1001 - Artikli 9 16ige 2 ja
l6ike 3 punktid a-c - ELi kaubamdrgiga antavad bigused - Mdiste ,tahise kasutamine
dritegevuse kéigus” - Artikli 14 16ike 1 punkt c - ELi kaubamdérgi méju piirangud - ELi
kaubamdrgi omaniku b6igus keelata kolmandal isikul kasutada kaubamdrgiga identset voi
sarnast téhist seoses autovaruosadega - Autotootja kaubamarki kujutava embleemi
kinnitamiseks méeldud radiaatorivéredetail

Vastuseks talle esitatud eelotsusetaotlusele tapsustas Euroopa Kohus mdistet , tahise
kasutamine aritegevuse kaigus” kontekstis, kus kolmas isikimpordib ja pakub mutgiks
autovaruosi, ilma et tal oleks selleks luba autotootjalt, kellele kuulub ELi kaubamark. Muu
hulgas tapsustas Euroopa Kohus seda, millise ulatusega on selle autotootja ainudigus
keelata kolmandalisikul kasutada nende autovaruosade jaoks selle kaubamargiga
identset vdi sarnast tahist.

Fuusiline isik GQ tegeles veebisaidi kaudu autovaruosade muugiga. Selle tegevuse raames
reklaamis GQ Audiautode vanematele mudelitele kohandatud jam&eldud
radiaatorivoresid ning pakkus neid muugiks. Neil radiaatorivéredel oli Uks detail mdeldud
autotootja Audi kaubamargi embleemi paigaldamiseks.

Audi, kellele kuulub nelja omavahel pdimuvat réngast kujutav ELi kaubamark (edaspidi
+~AUDI kaubamark"), esitas hagi Sad Okregowy w Warszawiele (Varssavi regionaalne
kohus, Poola), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus, paludes keelata QG- AUDI
kaubamargiga identset vdi sarnasttahist kandvate analoogradiaatorivorede
reklaamimine, importimine, muugiks pakkumine vdi turuleviimine.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus pidas vajalikuks esitada Euroopa Kohtule

maaruse 2017/1001 tdlgendamise kohta kiisimused, milles ta palus tapsustada mdistet
»tdhise kasutamine aritegevuse kaigus” ja seda, millise ulatusega on ELi kaubamargi
omanikust autotootja digus keelata kolmandal isikul selle kaubamargiga identse voi
sarnase tahise kasutamine varuosade jaoks.
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Esiteks selgitas Euroopa Kohus, et disainilahenduste diguses kehtiva

nn parandamistingimuse®? sarnast normi ei ole liidu seadusandja maaruses 2017/1001
ette ndainud, ning tuletas meelde, et nimetatud tingimust kohaldatakse, ilma et see
mdjutaks liidu kaubamargidiguses satestatut.

Seega ei ole nn parandamistingimust vdimalik analoogia alusel kohaldada autotootjate ja
analoogvaruosade muujate vahelise moonutamata konkurentsi sailitamise eesmargil,
kuna liidu seadusandja on seda eesmarki maaruses 2017/1001% juba arvesse v&tnud,
ning ELi kaubamargi omanikule antud Gigust ei saa sellele tingimusele tuginedes piirata.®*

Teiseks markis Euroopa Kohus, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul on
radiaatorivdredetail, mis on kujundatud selle killge AUDI kaubamarki kujutava embleemi
paigaldamiseks, oma kujult selle kaubamargiga identne voi sarnane. Selle detaili kuju on
seega maaruse 2017/10018> tahenduses tahis. Samuti kuulub see, kui selline tahis
paigutatakse turustamise eesmargil radiaatorivorele v&i integreeritakse sellesse,
kdnealuse maaruse kohaldamisalasse® ning kuna GQ impordib ja pakub selle tahisega
radiaatorivdresid muugiks, véib tema toiminguid pidada selle maaruse kohaldamisalasse
kuuluvaks kasutamiseks. Asjaolu, et kdnealune detail kinnitatakse varuosa, nimelt
radiaatorivore kulge selliselt, et autotootja kaubamargiga identne vdi sarnane tahis on
kdnealust varuosa vaatlevale asjaomasele avalikkusele nahtav, konkretiseerib sisulist
seost kolmanda isiku imporditava, reklaamitava ja mudgiks pakutava varuosa ning AUDI
kaubamargi omaniku vahel.

Seetdttu leidis Euroopa Kohus, et kui kolmas isik impordib ja pakub ilma ELi kaubamargi
omanikust autotootja loata muugiks varuosi, nimelt selle tootja autode radiaatorivoresid,
mille Uks detail on mdeldud seda kaubamarki kujutava embleemi paigaldamiseks ja on
kujult kaubamargiga identne v3i sarnane, siis kasutab ta tahist aritegevuse kaigus viisil,
mis vBib kahjustada k&nealuse kaubamargi Uhe vdi mitme Ulesande taitmist; selle
kontrollimine on liikmesriigi kohtu Ulesanne.

Kolmandaks réhutas Euroopa Kohus, et see, kui kaubamargiomanikul puudub vdimalus
keelata kolmandalisikul kasutada seda kaubamarki siis, kui kasutamine on kauba -
eelkdige lisaseadme v&i varuosa - vOi teenuse otstarbe naitamiseks vajalik ja see toimub
kooskdlas ausa toostus- voi kaubandustavaga, on uks neid htpoteetilisi olukordi, mil
kolmanda isiku vastu ei saa kaubamargist tulenevale ainudigusele tugineda.

Nimelt on selle hupoteetilise olukorra puhuks ette nahtud piirangu eesmark véimaldada
kaubamargiomaniku pakutavaid kaupu véi teenuseid taiendavate kaupade vdi teenuste
pakkujal kasutada kaubamarki selleks, et anda avalikkusele arusaadav ja taielik teave

8 N&ukogu 12. detsembri 2001. aasta maarus (EU) nr 6/2002 Euroopa Liidu disainilahenduste kohta (EUT 2002, L 3, Ik 1; ELT erivdljaanne 13/27,
Ik 142) enne Euroopa Parlamendi ja ndukogu 23. oktoobri 2024. aasta madruse (EL)2024/2822 (ELT L 2024/2822) joustumist kehtinud
redaktsioonis, artikkel 110. Selles artiklis on satestatud, et Uhenduse disainilahendusena ei ole kaitstav ,mitmeosalise toote koostisosa
moodustav disainilahendus, mida on artikli 19 I6ike 1 tdhenduses kasutatud selle mitmeosalise toote parandamisel tema esialgse valimuse
taastamiseks".

& Maaruse 2017/1001 artikkel 14.

Nimetatud maaruse artikkel 9.

Selle maaruse artikli 9 IGige 2.

& Masruse 2017/1001 artikli 9 18ike 3 punktid a-c.
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enda turustatava kauba vdi pakutava teenuse otstarbest ehk teisisbnu nende kaupade voi
teenuste ja kaubamargiomaniku kaupade vdi teenuste vahelisest funktsionaalsest
seosest.

Ent kirjeldatud hupoteetiline olukord ei hdlma siiski kasutamist juhul, kui ELi
kaubamargiga identne vdi sarnane tahis on autovaruosa detail, mis on kujundatud
autotootja embleemi paigaldamiseks selle tootja autode kulge, ning seda tahist ei
kasutata mitte selleks, et tahistada vdi mainida kaupu voi teenuseid selle kaubamargi
omanikult parinevatena, vaid kaubamargiomaniku kauba véimalikult tapseks
kopeerimiseks.

Selle pdhjal tegi Euroopa Kohus jarelduse, et ELi kaubamargi omanikust autotootjal on
digus keelata kolmandalisikul®” kasutada selle kaubamargiga identset vi sarnasttahist
enda toodetud autodele m&eldud varuosadel, nimeltradiaatorivdredel, kui tahis seisneb
radiaatorivore kulge kaubamarki kujutava embleemi paigaldamiseks mdeldud voredetaili
kujus, ilma et oleks oluline, kas tehniliselt on vdimalik v&i vBimatu seda embleemi
radiaatorivdre kulge ilma sellel kdnealust tahist kasutamata paigaldada.

2. Tegelik kasutamine

8. juuli 2004. aasta kohtuotsus Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Espadafor Caba
(VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:22588

Uhenduse kaubamdrk - Vastulausemenetlus - Varasem sénamdrk VITAFRUT - Uhenduse
sénamargi VITAFRUIT registreerimise taotlus - Varasema kaubamdrgi tegelik kasutamine -
Kaupade sarnasus - Mddruse (EU) nr 40/94 artikli 8 Iike 1 punkt b, artikkel 15 ning artikli 43
l6iked 2 ja 3

Hageja esitas 1. aprillil 1996 Uhtlustamisametile Uhenduse kaubamargi taotluse. Selle
taotlusega sooviti eri kaupade® jaoks kaubamargina registreerida sénaline tahis
LVITAFRUIT.

Teine pool apellatsioonikoja menetluses esitas taotletud kaubamargi registreerimisele
koigi kaubamargitaotluses margitud kaupade puhul vastulause.® Vastulause alus oli

8 Maaruse 2017/1001 artikli 14 I8ike 1 punkti c alusel.

¥ Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus j&eti 11. mai 2006. aasta kohtuotsusega Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(C-416/04 P, EU:C:2006:310) rahuldamata.

Kaubad, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 5, 29 ja 32 ning vastavad muu hulgas
jargmistele kirjeldustele: tervishoiuotstarbelised Urtidest valmistatud toidukontsentraadid véi toidulisandid ja taimeteed” (klass 5),
,mittemeditsiinilised Urtidest valmistatud toidukontsentraadid ja toidulisandid, Urtidest valmistatud toidud, sealhulgas vahepalabatoonidena”
(klass 29)ja ,puu- ja kdogiviljajoogid, puuviliamahlad” (klass 32).

% Madruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1 alusel.
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Hispaanias registreeritud kaubamark, mille prioriteedikuupaev on 19. oktoober 1960 ja
mis koosneb sdnalisest tahisest , VITAFRUT"."!

Hageja ndudis, et teine pool apellatsioonikoja menetluses tdendaks,? et varasemat
kaubamarki on lilkkmesriigis, kus see kaubamark on kaitstud, viie aasta jooksul enne
Uhenduse kaubamargi taotluse avaldamist tegelikult kasutatud.

Uhtlustamisameti vastulausete osakond liikkas oma otsusega kaubamargitaotluse
tagasi®®jargmiste kaupade puhul: ,mineraal- ja gaseerveed ja muud alkoholivabad joogid;
puu- ja kddgiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; urdi- ja
vitamiinijoogid".%*

Uhtlustamisameti apellatsioonikoda jéttis oma otsusega kaebuse rahuldamata. Sisuliselt
kinnitas ta vastulausete osakonna otsuses sisaldunud hinnanguid, réhutades siiski, et
varasema kaubamargi kasutamine oli tdendatud Uksnes seoses kaupadega
~mahlakontsentraadid” (juice concentrate).

Uldkohus jattis talle esitatud hagirahuldamata, leides esiteks, et kui Ghtlustamisameti
apellatsioonikojale on esitatud kaebus, siis see, millises ulatuses on Uhtlustamisameti
apellatsioonikoda kohustatud vaidlustatud otsust kontrollima, ei olene sellest, kas
kaebuse esitanud pool esitab konkreetse vaite, millega ta kritiseerib seda, kuidas
Uhtlustamisameti esimeses menetlusastmes asja labi vaadanud Uksus on 8igusnormi
télgendanud vdi kohaldanud véi téendit hinnanud. Seega peab apellatsioonikodaisegi
siis, kui talle kaebuse esitanud pool ei ole konkreetset vaidet esitanud, siiski kdiki
kattesaadavaid asjakohaseid diguslikke ja faktilisi asjaolusid arvestades uurima, kas
kaebuse lahendamise ajal saab seaduslikult teha uue otsuse, mille resolutsioon on sama,
mis vaidlustatud otsusel.

Varasema kaubamargi omaniku vastulause menetlemisel tuleb kontrollida ka seda, kas
apellatsioonikoja menetluse teise poole esitatud fakte jatéendeid arvesse vbttes on see
teine menetluspool tdendanud, et varasemat kaubamarki on tegelikult kasutanud kas
kaubamargi omanik véi selleks digustatud kolmas isik.% Klsimust, kui asjakohane on
Uhtlustamisametivaide, et kaubamargi taotleja pole ei vastulausete osakonnas ega
apellatsioonikojas eitanud varasema kaubamargi omaniku ndusolekut, uuritakse
seevastu asja sisulise lahendamise kaigus.

Teiseks markis Uldkohus, et thenduse kaubamargi tegeliku kasutamise maiste
tdlgendamisel maaruse nr 40/94 artikli 43 18igete 2 ja 3 tahenduses tuleb arvesse vétta
asjaolu, et nBue, mille kohaselt peab varasemat kaubamarki olema tegelikult kasutatud,
et selle alusel oleks vdimalik esitada uUhenduse kaubamargi taotlusele vastulause, on

91 Nimetatud kaubamérk on registreeritud Nizza kokkuleppe klassidesse 30 ja 32 kuuluvate kaupade jaoks, mis vastavad jargmisele kirjeldusele:

,alkoholivabad ilma ravitoimeta gaseeritud joogid, igasugused kilmad ravitoimeta joogid, gaseerpreparaadid, gaseerjoogigraanulid;
kaaritamata puu- ja koogiviliamahlad (valja arvatud veinivirre), limonaadid, apelsinijoogid, karastusjoogid (valja arvatud orZaad), gaseeritud
veed, selters ja tehisjad”.

Vastavalt maaruse nr 40/94 artikli 43 16igetele 2 ja 3.

Maaruse nr 40/94 artikli 43 16ike 5 esimese lause alusel.

Maaruse nr 40/94 artikli 43 16ike 5 esimese lause alusel.

Maaruse nr 40/94 artikli 43 Iigete 2 ja 3 ning artikli 15 16ike 3 tdhenduses.
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kehtestatud selleks, et piirata kahe kaubamargi vahelisi vastuolusid niivérd, kuivord ei
esine kaubamargi tegelikust turufunktsioonist tulenevat maistlikku majanduslikku
pOhjust. Seevastu ei ole nimetatud satte eesmark ei majandusliku edu hindamine,
ettevdtja majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamarkide kaitsmisega
ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral.

Kolmandaks markis Uldkohus, et ihenduse kaubamargi kasutamine on tegelik®® juhul, kui
kaubamarki kasutatakse kooskdlas selle peamise Ulesandega - tagada nende kaupade véi
teenuste paritolu, mille jaoks kaubamark on registreeritud - asjaomaste kaupade ja
teenuste turustusvéimaluse loomise v&i sadilitamise eesmargil, ning selleks ei loeta
nailikku kasutamist, mille ainus eesmark on kaubamargist tulenevate diguste sailitamine.
Selles suhtes nduab kaubamargi tegeliku kasutamise tingimus, et asjaomasel
territooriumil kaitstud kaubamarki kasutataks avalikult ja kolmandatele isikutele
suunatult.

Kaubamargi kasutamise tegelikkust tuleb hinnata lahtuvalt nende faktide ja asjaolude
kogumist, mille abil on vdimalik kindlaks teha, kas kaubamarki aritegevuses tegelikult
kasutatakse, eriti lahtuvalt tavadest, mida peetakse vastavas majandussektoris
kaubamargiga kaitstud kaupade vdi teenuste jaoks turuosa sailitamise vdi loomise
eesmargil pdhjendatuks, kaupade vdi teenuste olemusest, turu omadustest ning
kaubamargi kasutamise ulatusest ja sagedusest.

Varasema kaubamargi kasutamise ulatuse hindamisel tuleb muu hulgas thest kuljest
arvesse votta kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teisest kuljest nii kasutamise
ajavahemikku kui ka sagedust.

Neljandaks leidis Uldkohus, et uurides, kas konkreetsel juhul on varasemat kaubamarki
tegelikult kasutatud, tuleb |abi viia kdiki asjakohaseid tegureid arvesse vottev igakullgne
hindamine. Selline hindamine pdhineb eeldusel, et arvessevéetavad tegurid séltuvad
teatud maaral Uksteisest. Nii v8ib asjaomase kaubamargiga tahistatud kauba vahest
muugimahtu kompenseerida kaubamargi kasutamise markimisvaarne intensiivsus voi
regulaarsus ja vastupidi. Lisaks eitohi varasema kaubamargiga tahistatud kaupade
muugikaivet ega -mahtu hinnata absoluutarvudes, vaid seoses teiste asjakohaste
teguritega, nagu aritegevuse maht, tootmis- voi turustamisv8imekus vdi kaubamarki
kasutava ettevdtja tegevuse mitmekulgsus ning samuti asjaomasel turul pakutavate
kaupade vdi teenuste omadused. Seet6ttu ei pea varasema kaubamargi kasutamine alati
olema koguseliselt suur selleks, et kasutamist saaks pidada tegelikuks.

Viiendaks ja viimaseks markis Uldkohus, et kdnealuste kaupade vai teenuste vahelise
sarnasuse?’ hindamisel tuleb arvesse vétta k&iki nende kaupade voi teenuste vahelist
suhetiseloomustavaid asjakohaseid tegureid, eriti kaupade ja teenuste olemust,
otstarvet, kasutamisviisi ning samuti seda, kas nad on Uksteisega konkureerivad voi
Uksteist taiendavad.

% Maaruse nr 40/94 artikli 43 I8igete 2 ja 3 tdhenduses.

9 Méaaruse nr 40/94 artikli 8 I8ike 1 punkti b thenduses.
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Selles tahenduses on kontsentreeritud puuviljamahlad, mille jaoks varasem kaubamark
on kaitstud, ning taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid, mille kohta
kaubamargitaotlus esitati, omavahel sarnased. Neil kaupadel on nimelt sama otstarve -
kustutada janu - ja nad on suures osas Uksteisega konkureerivad. Nende olemuse ja
kasutamisviisi kohta tuleb tédeda, et mdlemal juhul on tegemist tavaliselt jahutatuna
tarbitavate alkoholivabade jookidega, mille koostis on kull enamasti erinev. Nende
kaupade erinev koostis ei tohiks siiski muuta tddemust, et nimetatud kaubad on
vastastikku asendatavad, kuna need on mdeldud sama vajaduse rahuldamiseks.

8. juuni 2017. aasta kohtuotsus W. F. Gézze Frottierweberei ja Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434

Eelotsusetaotlus - Intellektuaalomand - Euroopa Liidu kaubamdrk - Mddrus (EL) nr 207/2009 -
Artiklid 9 ja 15 - Puuvillakupart kujutava tahise registreerimistaotluse esitamine thingu poolt -
Uksikkaubamdrgina registreerimine - Selle kaubamdrgi kasutuslitsentside miitik iihingusse
kuuluvatele puuvillatekstiili tootjatele - Tihistamise voi kehtetuks tunnistamise taotlus - Méiste
Jtegelik kasutamine”- Kaubamargi peamine tlesanne tdhistada péritolu

Verein Bremer Baumwollboérse (edaspidi ,VBB") on iUhendus, mille eritegevusalad on
seotud puuvillaga. Talle kuulub puuvillakupart kujutav ELi kujutismark, mis registreeriti
22. mail 2008 kaupade ning eelkdige tekstiiltoodete jaoks (edaspidi , puuvillakupart
kujutav kaubamark”).

Enne seda registreerimist olid tootjad, kes valmistavad puhtast puuvillakiust
tekstiiltooteid, sama kujutistahist (edaspidi ,puuvillakupart kujutav tahis”) mitukimmend
aastat kasutanud selleks, et tdendada oma kauba koostist ja kvaliteeti. Kbnealusest
registreerimisest alates s6lmis VBB talle kuuluva puuvillakupart kujutava kaubamargi
kasutamiseks sellesse Uhendusse kuuluvate ettevdtjatega litsentsilepingud. Need
ettevdtjad kohustusid seda kaubamarki kasutama ainult puhtast puuvillakiust valmistatud
hea kvaliteediga kaubal. VBB-l on 8igus nimetatud kohustuse taitmist kontrollida.

Aritihing Gozze, kelle juhataja on W. Gézze ja kes ei kuulu lhendusse VBB ega ole sellega
litsentsilepingut s6lminud, on mitukimmend aastat valmistanud puhtast puuvillakiust
tekstiiltooteid ja tahistanud neid puuvillakupart kujutava tahisega.

VBB esitas padevale ELi kaubamarkide kohtule Landgericht Dusseldorfile (DUsseldorfi
esimese astme kohus, Saksamaa) Gozze ja W. GOzze vastu diguste rikkumise hagi, heites
GoOzzele ette, et viimane turustab kateratikuid, millele on kinnitatud rippetikett. Selles
menetluses esitas Gozze vastuhagi, milles taotles puuvillakupart kujutava kaubamargi
kehtetuks tunnistamist alates 22. maist 2008 v&i teise vBimalusena selle kaubamargi
tuhistamist alates 23. maist 2013.

Landgericht Dusseldorf (Dusseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) rahuldas
19. novembri 2014. aasta kohtuotsusega VBB hagi ja lUkkas Gozze vastuhagitagasi.
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GoOzze esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht
Dusseldorfile (liidumaa kdrgeim tldkohus Dusseldorfis, Saksamaa), kes otsustas
menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse.

Oma kohtuotsuses tapsustas Euroopa Kohus esiteks, et maaruse nr 207/2009 artikli 15
|Giget 1 tuleb tdlgendada nii, et kui ELi Uksikkaubamargi omanik kinnitab selle kaupadele
kvaliteedimargina vdi sedatehakse temaloal, ei ole tegemist selle kasutamisega
kaubamargina, mis kuuluks selle satte tahenduses mdoiste ,tegelik kasutamine” alla. Selle
kaubamargi kaupadele kinnitamine kujutab endast siiski tegelikku kasutamist siis, kui
kasutamine tagab tarbijatele lisaks ja samal ajal, et see kaup parineb konkreetselt
ettevdtjalt, kelle kontrolli all neid kaupu toodetakse ja kellele saab panna vastutuse nende
kvaliteedi eest. Sellisel juhul on asjaomase kaubamargi omanikul digus nimetatud
maaruse artikli 9 I8ike 1 punkti b alusel keelata kolmandal isikul sarnase tahise
kinnitamine identsele kaubale, kui see p&hjustab avalikkuse seas segiajamise ohtu.

Teiseks markis Euroopa Kohus, et maaruse nr 207/2009 artikli 52 |6ike 1 punktia ja
artikli 7 18ike 1 punkti g tuleb tdlgendada nii, et Uksikkaubamarki ei saa nende satete
koostoimel tunnistada kehtetuks p&hjusel, et kaubamargiomanik ei taga litsentsisaajate
korraparase kvaliteedikontrolli teel vastavust kvaliteedile, mida avalikkus selle margi
puhul ootab.

Kolmandaks ja viimaseks réhutas Euroopa Kohus, et maaruses nr207/2009 Euroopa Liidu
kaubamargi kohta piirdub ELi kollektiivkaubamarke kasitlevate artiklite 66-74
kohaldamisala selle maaruse artikli 66 |6ike 1 sGnastuse kohaselt sdnaselgelt
kaubamarkidega, mida on sellisena kirjeldatud taotluse esitamise ajal. Nende artiklite
kohaldamisala piirangut tuleb rangelt jargida, kuna kdik neis satetes kehtestatud
eeskirjad, naiteks selle maaruse artiklis 67 satestatud eeskirjad kaubamargi kasutamise
kohta, on seotud sellega, et kaubamarki oleks juba registreerimistaotluses sdnaselgelt
kollektiivkaubamargina kirjeldatud. Seega ei tule kdne allagi kohaldada neid eeskirju
analoogia alusel ELi Uksikkaubamarkidele.

Sellest jareldas Euroopa Kohus, et maarust nr207/2009 tuleb télgendada nii, et selle
satteid ELi kollektiivkaubamarkide kohta ei saa ELi uksikkaubamarkidele mutatis mutandis
kohaldada.

7. mai 2025. aasta kohtuotsus RTL Group Markenverwaltungvs. EUIPO - Ortl (RTL), T-1088/23,
EU:T:2025:446

Euroopa Liidu kaubamdérk -Tihistamismenetlus - Euroopa Liidu kujutismérk RTL - Kaubamdrgi
tegelikult kasutamata jdtmine - Mdadruse (EL) 2017/1001 artikli 58 Ibike 1 punkt a - Faktiliste
asjaolude ja tbendite esitamine esimest korda apellatsioonikojas - Médruse 2017/1001 artikli 95
IBige 2 - Delegeeritud mddruse (EL) 2018/625 artikli 27 16ige 4 - Oiguse kuritarvitamine

Uldkohus muutis oma kohtuotsuses Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO)
apellatsioonikoja otsust. Ta selgitas kisimusi, mis puudutavad tUhistamistaotluse
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kuritarvitavat laadi; EUIPO apellatsioonikoja kaalutlusdiguse teostamist, pidades silmas
tema keeldumist vBtta arvesse tdendeid, mis esitati esimest korda apellatsioonikojas
valjaspool delegeeritud maaruses 2018/625% ette nahtud menetlusdokumente;
kaubamargitegelikku kasutamist reklaami-, turundus- ja mudgiedendusteenuste jaoks
ettevdtja poolt, kes kuulub eeskatt reklaamilevitamise teenuseid osutavasse kontserni;
ning kuidas m&jutab kaubamargi maine mdjuhinnangut, mis antakse kaubamargi
tegelikule kasutamisele muude kaupade jateenuste jaoks.

Hagejale RTL Group Markenverwaltungs GmbH kuulub alates 2016. aastasteri kaupade ja
teenuste® jaoks ELi kujutismark RTL. Menetlusse astuja Marcella Ortl esitas 2021. aastal
selle kaubamargi tihistamise taotluse'® pohjendusel, et kaubamarki eiole kaupade ja
teenuste kohta, mille jaoks see registreeriti, viie jarjestikuse aasta jooksul tegelikult
kasutatud. EUIPO tuhistamisosakond rahuldas taotluse teatavate kaupade ja teenuste
puhul osaliselt.

Kui hageja oli esitanud EUIPO apellatsioonikojale kaebuse, tunnistas apellatsioonikoda
esiteks tUhistamistaotluse vastuvdetavaks, teiseks tuhistas osaliselt tUhistamisosakonna
otsuse osas, milles selles olivaidlustatud kaubamark muu hulgas tihistatud seoses Uhe
reklaami-, turundus- ja muudgiedendusteenuste allkategooriaga, mis on ,reklaami
levitamine televisiooni, raadio ja elektroonilise meediumi kaudu®,'®" ning jattis kaebuse
Ulejaadnud osas rahuldamata. Hageja palus Uldkohtule esitatud hagis see otsus tuhistada
vOi seda muuta.

Uldkohus maérkis esiteks, et tihistamispdhjuste eesmark on kaitsta tldist huvi, millest
need pdhjused lahtuvad, ning see selgitab, miks ei nduta taotlejalt p&hjendatud huvi
tdendamist. Seda analtusi kinnitab nii maaruse 2017/1001 pdhjendus 24 kui ka
asjaomase maaruse artikli 63 16ike 1 punkti a eesmark, nimelt anda véimalus vaidlustada
Euroopa Liidu kaubamarki, mida ei ole teatava aja jooksul tegelikult kasutatud, véimalikult
paljudele isikutele, nBudmata, et nad oma p&hjendatud huvi tdendaksid. Kuna iga
fausiline vai juriidiline isik vdib esitada kaubamargi kasutamata jatmise vdi ebapiisava
kasutamise t6ttu tuhistamistaotluse, siis ei ole diguste kuritarvitamise véimalikkuse
kiisimus tuhistamistaotluse vastuvfetavuse analttsimisel asjakohane. Samuti ei sdltu
tUhistamistaotluse vastuvdetavus ega pdhjendatus taotleja heausksusest, kuna
kaubamargitihistamine pdhjusel, et seda eiole viie aastajooksul kasutatud, on
maaruses 2017/1001 ette nahtud Siguslik tagajarg.%?

Niivérd, kuivdrd hageja tugineb selles osas asjale Sandra Pabst,'® markis Uldkohus, et
seda asja iseloomustasid erandlikud asjaolud, mida kasitletud kohtuasjas ei esinenud.

% Komisjoni 5. martsi 2018 delegeeritud maarus (EL) 2018/625, millega taiendatakse Euroopa Parlamendi ja ndukogu maarust (EL) 2017/1001
Euroopa Liidu kaubamargi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud maarus (EL)2017/1430 (ELT 2018, L 104, Ik 1).

% Tegemist oli kaupade ja teenustega, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe Klassidesse 3,6, 8,9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38,
41,42, 43 ja 45.

10 Masruse 2017/1007 artikli 58 I8ike 1 punkti a alusel.

07 Ulejaanud kaubad ja teenused, millega seoses tiihistamisosakonna otsus tilhistati, on klassi 9 kuuluvad optilised kettad ja klassi 45 kuuluvad
teenused, mis vastavad kirjeldusele ,suhtlusvorgustike teenused arvutivdrgus; on-line tutvumisteenused”.

192 Vemaaruse 2017/1007 artikli 58 I6ike 1 punkt a ja artikli 64 16ige 2.

1 Asi, milles tehti laiendatud apellatsioonikoja 1. veebruari 2020. aasta otsus (asi R 2445-2017-G, edaspidi ,asi Sandra Pabst”).
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Erinevalt asjast Sandra Pabst ei ole menetlusse astuja arithing, mis oleks asutatud
kunstlikult Uksnes eesmargiga esitada mitu tuhistamistaotlust. Hageja ei ole ka
téendanud, et kasitletud asjas esitatud tuhistamistaotlus oli juba ette maaratud
tagasilikkamisele ning seda kasutati seega Uksnes talle pdhjendamatu koorma
panemiseks vdi talle surve avaldamiseks. Vastupidi, asjaolu, et menetlusse astujal on
kavatsus kasutada kaubamarki, mis vdib pdhjustada vaidlustatud kaubamargiga
segiajamist, naitab tema tegelikku huvi selle vastu, et kaubamargiregistritajakohastataks
osas, mis puudutab hageja monopoli ulatust vaidlustatud kaubamargi suhtes.

Seetdttu likkas Uldkohus tagasi hageja vaite, mille kohaselt oli tiihistamistaotlus selle
vaidetavalt kuritarvitava laadi tottu vastuvdetamatu.

Teiseks viitas Uldkohus kohtupraktikale, milles on kasitletud EUIPO kaalutlusdigust selle
Ule otsustamisel, kas hilinenult esitatud faktilisi asjaolusid ja tdendeid tuleb arvesse
votta, % ning réhutas, et otsus nende arvesse votmise kohta peab olema kaalutlusdiguse
objektiivse ja pdhjendatud teostamise tulemus, mille le teostab kontrolli Uldkohus.

Ta tddes, et kasitletaval juhul esitas hageja oma markused ja tdendid hilinenult, mistdttu
apellatsioonikoda pidi kasutama oma kaalutlusdigust, otsustamaks, kas vdtta neid
tehtava otsuse tarvis arvesse voi mitte. Kasitletaval juhul seda kaalutluséiguse objektiivset
ja pbhjendatud teostamistaga ei toimunud, kuna apellatsioonikoda lukkas need tdendid
tagasi Uksnes pdhjusel, et neid ei esitatud koos delegeeritud maaruses 2018/625'%
nimetatud menetlusdokumendiga, ilma et ta oleks kontrollinud, kas selle maaruse

artikli 27 |6ikes 4 satestatud tingimused on taidetud. Nimelt ei piirdu esimest korda
apellatsioonikojale esitatud markuste ja tdendite vastuvdetavuse kontrollimine faktiliste
asjaolude jatéenditega, mis on esitatud koos delegeeritud maaruses 2018/625 nimetatud
menetlusdokumentidega, sest selline piirang ei tulene ei maaruse 2017/1001 artikli 95
|Gikest 2 ega delegeeritud maaruse 2018/625 artikli 27 |5ikest 4.

Seega tegi apellatsioonikoda vea, kui ta ei analtusinud hageja hilinenult esitatud markusi
jatdendeid, jattes talle antud kaalutlusdiguse kasutamata.

Kolmandaks analtiisis Uldkohus kiisimust, kas hageja esitatud tdenditega temaga
samasse kontserni kuuluvate aridhingute tegevuse kohta saab téendada, et vaidlustatud
kaubamargi kasutamine ei ole piirdunud ainult reklaami levitamise allkategooriaga, nagu
leidis apellatsioonikoda, vaid seda on kasutatud ka sellest allkategooriast laiemini seoses
kogu reklaami-, turundus- ja muugiedendusteenuste kategooriaga.

Kdigepealt markis ta, et hageja on tdendanud, et temaga samasse kontserni kuuluvad
kontserni ariuhingud osutasid reklaamijatele reklaami, eriti telereklaamiloomise ja
tootmisega seotud teenuseid. Seega on ta esitanud tdendeid teenuste kohta, mis
eeldavad, et need ariuhingud panustavad loominguliselt reklaamide kavandamisse ega
piirdu pelgalt kolmanda isiku loodud reklaamsisu levitamisega.

104 See on ette ndhtud maaruse 2017/10071 artikli 95 I8ikes 2 ja piiritletud delegeeritud maaruse 2018/625 artikli 27 1ikes 4.
% Delegeeritud maaruse 2018/625 artiklid 22, 24 ja 26.
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Jargmiseks markis Uldkohus, et hageja esitatud téendid naitavad, et ta pakkus
reklaamijatele oma teenuseid reklaamistrateegiate valjatootamise valdkonnas temale
kuuluvates meediakanalites, andes neile vGimaluse osaleda selle kontserni
reklaamikampaaniates, kuhu ta kuulub.

Ldpuks leidis Uldkohus tdendite pdhjal, et hagejaga samasse kontserni kuuluvad
ariuhingud osutasid telereklaami turustamise alaseid néustamisteenuseid, mis kuuluvad
spetsialiseeritud ndustamis- ja tugiteenuste hulka, mida osutatakse ettevdtjatele, kes
soovivad oma kaupu ja teenuseid reklaamida ning oma reklaamistrateegiaid valja
téotada.

Neil asjaoludel asus Uldkohus seisukohale, et hageja esitatud tdendid tdendavad, et
kontsern, kuhu ta kuulub, osutas vaidlustatud kaubamargi all kolmandatele isikutele
asjaomasel ajavahemikul reklaami-, muutgiedendus- ja turundusteenuseid, mis ei
piirdunud reklaami levitamisega, vaid mille eesmark oli aktiivselt kaasa aidata nende
kolmandate isikute reklaamistrateegia valjatdotamisele. Sellest tulenevalt muutis ta
vaidlustatud otsust nij, et sellega jaetakse vaidlustatud kaubamargi tuhistamise taotlus
seoses klassi 35 kuuluvate reklaami-, muugiedendus- ja turundusteenustega
rahuldamata.

Viimaseks tapsustas Uldkohus, et maaruse 2017/1001 artikli 58 I18ike 1 punktia sdnastuse
ja eesmargi kohaselt on Euroopa Liidu kaubamargiga seotud diguste sdilimise tingimus
selle kaubamargi tegelik kasutamine. Nimelt ei ole p&hjendatud, et kaubamark, mida ei
kasutata, takistab konkurentsi ning piirab kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise
vabadust. Pealegi on liidu kohtud juba otsustanud, et satetel, mis puudutavad laiendatud
kaitset ELi kaubamargile, mis on liidus mainekas, on teistsugune eesmark kui nendel, mis
nduavad tegeliku kasutamise tdendamist; seega tuleb neid kahte liiki satteid tdlgendada
autonoomselt. Seega, isegi kui eeldada, et kasitletavas kohtuasjas vaidluse all olnud
kaubamark on meediasektoris mainekas, ei vdimalda see asjaolu iseenesest tdendada
kaubamargitegelikku kasutamist asjaomaste kaupade ja teenuste kohta. Pealegi ei saa
hageja maaruse 2017/1001 materiaaldigusnormide télgendamiseks edukalt tugineda ei
ELi kaubamargi Uhtsusele ega delegeeritud maaruse 2018/625 pdhjendusele 7, mis
kasitleb Uksnes menetlusnorme.
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2. juuli 2025. aasta kohtuotsus Ferrari vs. EUIPO - Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23,
EU:T:2025:659106

Euroopa Liidu kaubamdérk - Tuhistamismenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline
registreering - S6namdrk TESTAROSSA - Kaubamdrgi tegelik kasutamine - Mddruse (EU)
nr207/2009 artikli 51 I6ike 1 punkt a (niid madruse (EL) 2017/1001 artikli 58 I6ike 1 punkt a) -
Kasutamine kolmandate isikute poolt - Kasutamise olemus - Kaubamdérgi omaniku vaikiv
néusolek - Tegeliku kasutamise téendamine - Kasutatud autod - Varuosad ja tarvikud

Uldkohus, kes tegi otsuse laiendatud koosseisus, tihistas EUIPO apellatsioonikoja
otsuse'% ja véttis seisukoha tegeliku kasutamise mdiste kohta kontekstis, kus
kaubamargiomaniku vaikival ndusolekul muub kolmas isik vaidlustatud kaubamargiga
tahistatud kasutatud kaupu edasi. Sellega selgitas ta kohtuotsusest Ferrari'® tulenevat
kohtupraktikat.

Hagejale Ferrari SpA kuulub sénamargi TESTAROSSA Euroopa Liitu nimetav
rahvusvahelineregistreering muu hulgas sdidukite'® jaoks. Menetlusse astuja K. Hesse
esitas 7. septembril 2015 rahvusvahelise registreeringu mdjude kehtetuks tunnistamise
taotluse."® TGhistamisosakond rahuldas taotluse osaliseltja jattis selle mootorsdidukite
puhul rahuldamata.

Nii menetlusse astuja kui ka hageja esitasid otsuse peale kaebuse, néudes selle osalist
tuhistamist. EUIPO apellatsioonikoda rahuldas menetlusse astuja kaebuse jajattis hageja
kaebuse rahuldamata, mille tagajarjel tuhistati tema digused vaidlustatud kaubamargile
kdigi kaupade puhul. Hageja esitas Uldkohtule selle otsuse tihistamise néudes hagi.

Esimesena tegi Uldkohus otsuse vaidlustatud kaubamargi tegeliku kasutamise kohta
mootorsdidukite jaoks. Kdigepealt sedastas ta, et vaidlustatud kaubamargi all ei toodetud
ega viidud asjaomasel ajavahemikul turule Ghtegi uut autot ning et vaidlustatud
kaubamargiga tahistatud kasutatud sdidukeid turustasid volitatud edasimuujad voi
turustajad. Sellega seoses tuletas ta meelde, et kuigi kaubamargiga tahistatud kasutatud
kauba edasimiUk iseenesest ei kujuta endast tingimata tegelikku kasutamist™", vaib
juhul, kui vaidlustatud kaubamargi omanik kasutab seda edasimuumisel kooskdlas
kaubamargi peamise tUlesandega, sellist kasutamist siiski pidada selle kaubamargi
tegelikuks kasutamiseks. Niisugust télgendust kinnitab maaruse nr 207/2009 artikli 13
|8ige 1, millest tuleneb, et kaubamarki voib kasutada kaupade jaoks, mis on selle
kaubamargiall jubaturuleviidud, mistdttu kaubamargi omanik ei saa kolmandal isikul
sellist kasutamist keelata. See ei tahenda aga, et kaubamargiomanik ei saaise oma
kaubamarki niisuguste kaupade jaoks kasutada. See kehtib ka kaubamargi kasutamise

1% Selle peale on esitatud praegu menetluses olev apellatsioonkaebus (kohtuasi C-597/25 P).

107 EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsus (liidetud asjad R 334/2017-5 ja R 343/2017-5), parandatud 28. septembril 2023
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”).

108 22 oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari (C-720/1 8ja C-721/18, EU:C:2020:854).

1 Nizza kokkuleppe Klassi 12 kuuluvad kaubad.

Maaruse nr 207/2009 artikli 158 I8ike 2 alusel koostoimes selle madruse artikli 51 18ike 1 punktiga a.

" Maaruse nr 207/2009 artikli 51 I8ike 1 punkti a tdhenduses.
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kohta kolmanda isiku poolt kaubamargiomaniku ndusolekul, mist&ttu on kaubamargi
omanikul véimalik tdendada selle tegelikku kasutamist seoses kasutatud kaupadega,
mida kolmas isik on tema ndusolekul selle kaubamargi all mtunud.

Seejarel tddes Uldkohus - markides kiill, et hageja ei ole esitanud tendeid, mis kinnitaks
tema sBnaselget ndusolekut, et kolmas isik asjaomasel ajavahemikul vaidlustatud
kaubamarki kasutaks -, et selline ndusolek vdib kaudselt ilmneda ka teguritest ja
asjaoludest, mis on eelnenud voi jargnenud asjaomase kaubamargi kasutamisele
kolmanda isiku poolt voi esinenud sellega samal ajal. Samas ei saa sellises konkreetses
kontekstis, nagu on kaubamargi kasutamine kasutatud kaupade jaoks, jareldada kaudset
ndusolekut pelgaltasjaolust, et kaubamargi omanik oli teadlik, et kolmas isik kaubamarki
kasutab, vaid on vaja, et omanik oleks selle kasutamisega seotud. Lisaks tuleb kaudse
ndusoleku olemasolu valjendada véivaid asjakohaseid asjaolusid ja tdendeid analtusida,
vOttes arvesse asjaomases majandussektoris pdhjendatuks peetavat kasutamist ning turu
omadusi.

Nii leidis Uldkohus esiteks, et kui vaidlustatud kaubamargiga tahistatud kasutatud auto
muuja on selle kaubamargi omaniku volitatud edasimuiuja voi turustaja, mitte aga mis
tahes kolmas isik, kellel ei ole kaubamargi omanikuga mingit seost, tdendab see kaudselt,
et auto on muudud viimase vaikival ndusolekul. Sellega seoses tuletas ta meelde, et kui
tootmisettevdtja kaubamarki kasutab kaubamargi omaniku volitatud turustusettevétja,
saab seda pidada kaubamargi kasutamiseks omaniku ndusolekul, kuna selline luba loob
nende kahe arithingu vahel seose, mille pdhjal saab eeldada, et kaubamargiomanik on
andnud oma kaubamargi kasutamiseks sellele volitatud edasimuujale vdi turustajale loa.
Niisugust hinnangut kinnitab autoturul pdhjendatuks peetav tava, mille kohaselt
eeldatakse, et volitatud edasimuujal vdi turustajal on 8igus turustada kdiki selle tootja
mudeleid. Sama kehtib kasutatud s&idukite turul, kus Uldiselt tehakse vahet, kas
kasutatud sdidukeid muub sdltumatu kolmas isik vdi volitatud edasimudja vdi turustaja.

Teiseks juhtis Uldkohus tahelepanu seoses hageja osutatava sertifitseerimisteenusega,
mis seisneb selles, et ta tdendab tasu eest vaidlustatud kaubamargiga tahistatud
kasutatud autode ehtsust, sellele, et kui omanik kasutab teatavate kaupade jaoks
registreeritud kaubamarki teenuste jaoks, mis on juba turustatud kaupadega otse seotud
ja mida osutatakse neid kaupu tarbivate klientide vajaduste rahuldamiseks, vdib see
kujutada endast selle kaubamargi tegelikku kasutamist. Kasitletaval juhul on
sertifitseerimisteenus otseses seoses vaidlustatud kaubamargiga tahistatud autode
muugiga volitatud edasimiudjate pooltja seda osutatakse nende autode klientide
vajaduste rahuldamiseks, mist&ttu vdib selline kasutamine kujutada endast kaubamargi
tegelikku kasutamist. Kaubamargi Ferrarija vaidlustatud kaubamargi samaaegne
kasutamine selleteenuse arvetel on kooskdlas turutavaga, kuna autosid turustatakse
tavaliselt nii tootjattahistava kaubamargi kui ka mudelit tahistava teise kaubamargi all.

Ldpuks jareldas Uldkohus, et hageja on tdendanud, et ta on vaikimisi ndustunud sellega,
et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamarki mootorsdidukite jaoks.
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Teisena analuusis Uldkohus vaidlustatud kaubamargi tegelikku kasutamistvaruosade ja
tarvikute jaoks, mis on valdavalt kasutatud. Ta markis esiteks, et seda kaubamarki
kasutasid asjaomasel ajavahemikul volitatud edasimudjad ja turustajad, ning teiseks, et
hageja pakub sertifitseerimisteenust, mis hdlmab vaidlustatud kaubamargiga tahistatud
kasutatud autode osade kaubandusliku paritolu kontrolli. Seega on hageja tdendanud, et
ta on kaudselt ndustunud sellega, et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamarki
varuosade ja tarvikute jaoks. Lisaks tddes Uldkohus, et apellatsioonikoda ei vétnud
piisavaltarvesse asjaolu, et kui volitatud edasimUdjad muauvad varuosija tarvikuid,
hdlmab see ka vaidlustatud kaubamargiga konkreetselt tahistatud originaalosi. Neil
pohjustel asus Uldkohus seisukohale, et apellatsioonikoja hinnangud olid ekslikud.

Ldpuks markis Uldkohus, et vaidlustatud kaubamérgi kasutamine varuosade jatarvikute
jaoks vdib samuti kujutada endast selle kaubamargi kasutamist mootorsdidukite jaoks.
Nimelt tuleb kaubamarki, mis on registreeritud teatava kaupade ja nende varuosade
kategooria jaoks, kasitada nii, et seda on tegelikult kasutatud kdigi sellesse kategooriasse
kuuluvate kaupade ja nende varuosade jaoks, isegi kui seda on kasutatud ainult teatavate
kaupade vdi Uksnes nende kaupade teatavate varuosade ja tarvikute tahistamiseks, valja
arvatud siis, kui tarbija tajub neid nii, et need moodustavad kénealuse
kaubamargiregistreeringuga hdlmatud kaubakategooria iseseisva alamkategooria.
Kasitletaval juhul ei olnud apellatsioonikoda neid asjaolusid siiski kontrollinud ega
tuvastanud, et varuosad ja tarvikud moodustavad mootorsdidukitest séltumatu
alamkategooria, mispuhul ei oleks varuosade jaoks kasutamise tdendamine
mootorsodidukite suhtes asjakohane. Esiteks piirdus apellatsioonikoda markusega, et
varuosade ja tarvikute ning autode majanduslik vaartus on liiga erinevad, iima et ta oleks
arvesse votnud kohtupraktikat, mille kohaselt on kaupade vdi teenuste alamkategooria
maaratlemisel esmatahtis eesmargi voi otstarbe kriteerium. Teiseks markis
apellatsioonikoda, et asjaomane avalikkus ei arva, et varuosade ja tarvikute tootjatel on
tehniline véimekus mootors&idukeid ehitada. Uldkohus markis aga, et selline Gldreegel, et
avalikkusel on tingimata ettekujutus, et mootorséidukid ning varuosad ja tarvikud
parinevad kahelt eri tootjalt, ei ole tdendatud, kuna teatud hulka varuosi ja tarvikuid
toodavad autotootjad ise.]arelikult oli vaidlustatud otsuses tehtud vigu ka selles osas.

2. juuli 2025. aasta kohtuotsus Ferrari vs. EUIPO - Hesse (TESTAROSSA), T-1104/23,
EU:T:2025:660

Euroopa Liidu kaubamdérk - Tiihistamismenetlus - Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline
registreering - Sénamdrk TESTAROSSA - Kaubamdrgi tegelik kasutamine - Médruse (EU)
nr207/2009 artikli 51 bike 1 punkt a (nttd médruse (EL) 2017/1001 artikli 58 Ibike 1 punkt a) -
Kasutamine kolmandate isikute poolt - Kasutamise olemus - Kaubamdérgi omaniku vaikiv
néusolek - Tegeliku kasutamise téendamine - Maismaamootorséidukite vahendatud méoétkavas
mudelid (mdnguasjad)
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Uldkohus, kes tegi otsuse laiendatud koosseisus, tiihistas osaliselt EUIPO
apellatsioonikoja otsuse'"? ja tegi otsuse tegeliku kasutamise mdiste kohta olukorras, kus
kolmandad isikud kasutavad kaubamarki kaubamargiomaniku vaikival ndusolekul. Ta
selgitas eelkdige kohtuotsusest Opel''3 tulenevat kohtupraktikat ja tapsustas, millistel
tingimustel voib kaubamargi tegelik kasutamine olla tdendatud, kui asjaomase sektori ja
turu tava kohaselt vbivad teatud ettevdtjad teatavatel tingimustel kasutada registreeritud
kaubamarki asjaomaste kaupade kirjeldamiseks.

Hagejale Ferrari SpA kuulub sénamargi TESTAROSSA Euroopa Liitu nimetav
rahvusvaheline registreering muu hulgas vahendatud médtkavas sdidukimudelite ja
manguasjade’'#jaoks. 14. novembril 2014 esitas menetlusse astuja K. Hesse
rahvusvahelise registreeringu mojude kehtetuks tunnistamise taotluse.™>
Tuhistamisosakond rahuldas taotluse osaliselt jajattis selle rahuldamata seoses
kaupadega, misvastavad kirjeldusele ,maismaamootorsdidukite vahendatud m&dtkavas
mudelid (manguasjad)”.

Nii menetlusse astuja kui ka hageja esitasid selle otsuse peale kaebuse, ndudes selle
osalist tuhistamist. EUIPO apellatsioonikoda rahuldas menetlusse astuja kaebuse ja jattis
hageja kaebuse rahuldamata, mille tagajarjel tuhistati tema digused vaidlustatud
kaubamargile kdigi kaupade puhul. Hageja esitas Uldkohtule selle otsuse tiihistamise
ndudes hagi.

Kdigepealt sedastas Uldkohus, et seda, kui kolmas isik kannab manguasjade jaoks
registreeritud kaubamargiga identse tahise vahendatud m&dtkavas sdidukimudelitele,
saab keelata Uksnes siis, kui see kahjustab vdi vdib kahjustada selle kaubamargi
Ulesannete taitmist, ning seda tuleb hinnata vahendatud médtkavas séidukimudelite turu
tunnusjoontest lahtudes. Sellele turule on omane, et seal on korraga nii séltumatud
manguasjade tootjad, kes kasutavad mootorsdidukite jaoks registreeritud kaubamarke
lihtsalt teadaandmiseks, et vahendatud mudeli puhul on tegemist ehtsa automudeli
tdetruu reproduktsiooniga, kui ka sellised vahendatud mddtkavas séidukimudelite
tootjad ja turustajad, kes on ise nende kaubamarkide omanikud v&i nendega
majanduslikultlitsentsi alusel seotud. Asjaomane avalikkus on seega harjunud
vahendatud médtkavas sdidukimudelitega kokku puutuma, olgu need toodetud
autotootja litsentsi alusel v&i ilma, ning neid pakendil oleva teabe pdhjal eristama.
Uldkohus maérkis, et kolmas isik v6ib sellist kaubamaérki ilma selle omaniku néusolekuta
kasutada tingimusel, et kaubamargi kasutamine vahendatud mddtkavas séidukimudelil
piirdub sellega, et asjaomasele avalikkusele antakse teada, et vastav mudel on ehtsa
automudeli tdetruu reproduktsioon. Seevastu juhul, kui kolmas isik kasutab kaubamarki
naiteks selleks, et viidata selle kaubamargi omanikuga sdlmitud litsentsilepingule,
tajutakse sellist kasutamist kui teadaandmist, et need kaubad parinevad asjaomaselt
autotootjalt v8i temaga majanduslikult seotud ettevdtjalt. Niisugusel juhul on

"2 EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsus (asi R 887/2016-5).

s 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).

"% Nizza kokkuleppe klassi 28 kuuluvad kaubad.

> Maéruse nr 207/2009 artikli 158 I6ike 2 alusel koostoimes selle maaruse artikli 51 I6ike 1 punktiga a.
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kaubamargiomanikul digus keelata kolmandal isikul seda kaubamarki ilma tema
ndusolekuta kasutada.

Kasitletaval juhul analttsis Uldkohus esimeses jarjekorras, kas see, kuidas kolmas isik
kaubamarki kasutab, on kaubamargi peamise Ulesandega kooskdlas. Ta markis, et hageja
esitatud tdendite hulgas on mitu kataloogi ja fotod vahendatud mdd&tkavas mudelitest,
millel on nahavaidlustatud kaubamark, kolmandate isikute kaubamargid, aga ka marge
,Ferrari litsentsiga ametlik toode”. Sellega seoses tddes Uldkohus, et neist andmetest on
asjaomasel avalikkusel véimalik aru saada, et vahendatud m&d&tkavas mudeleid toodab
kolmas isik hageja litsentsi alusel, olgugi et vaidlustatud kaubamark on kantud
kolmandate isikute kaubamarkide kdrvale. Seetdttu on vaidlustatud kaubamargi selline
kasutamine koosk&las kaubamargi peamise Ulesandega, nimelt tagada tarbijatele
kaupade kaubanduslik paritolu. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamargiga tahistatud
vahendatud md&dtkavas sdidukimudeleid turustavad eri ettevétjad ning et nende kvaliteet
ja hind varieeruvad, ei sea seda jareldust kahtluse alla. Samuti ei ole oluline, et marge
JFerrarilitsentsiga ametlik toode” ei viita vaidlustatud kaubamargile, kuna seos
kaubamargi Ferrari javaidlustatud kaubamargi kasutamise vahel pakenditel ja
kataloogidel on asjaomase turu tavadega kooskdlas. Uldkohus markis nimelt, et autosid
turustatakse mootorsdidukite turul samal ajal nii Uhe kaubamargi all, mis tahistab auto
tootjat, kui ka teise kaubamargi all, mis tahistab vastava auto mudelit, ning et need
kaalutlused on asjakohased ka vahendatud m&dtkavas séidukimudelite turul. Uhtlasi ei
muuda sumbolite ® v6i TM puudumine vaidlustatud kaubamargi kbrvalt selle kaubamargi
vBimet taita oma peamist Glesannet. Eeltoodut arvestades leidis Uldkohus, et
vaidlustatud kaubamarki kasutati asjaomasel ajavahemikul vahendatud mdd&tkavas
sdidukimudelite jaoks kooskdlas kaubamargi peamise Ulesandega.

Teises jarjekorras analtusis Uldkohus, kas kolmandad isikud kasutasid vaidlustatud
kaubamarki kaubamargi omaniku ndusolekul. Ta markis, et hageja esitatud
litsentsilepingute valjavotted ei sisalda nende lepingute esemeks olevate kaubamarkide
loetelu, mist&ttu ei saanendega tdendada, et hageja on andnud sGnaselge ndusoleku, et
kolmandad isikud tema kaubamarki kasutavad. Ta tddes siiski, et ndusolek lasta
kolmandatel isikutel kaubamarki kasutada vdib kaudselt ilmneda ka teguritest ja
asjaoludest, mis on eelnenud voi jargnenud asjaomase kaubamargi kasutamisele
kolmanda isiku poolt v8i esinenud sellega samal ajal ning mida tuleb analtusida
asjaomases majandussektoris péhjendatuks peetavat tava arvesse vottes.

Nii markis Uldkohus esiteks, et asjaomase turu konkreetses kontekstis ilmneb
vaidlustatud kaubamargi omaniku vaikiv ndusolek asjaolust, et ta oli teadlik, et
kolmandad isikud tema kaubamarki kasutavad, ega ole sellele vastu seisnud, ning leidis,
et kasitletaval juhul see nii oligi. Teiseks tapsustas ta, et kui tootmisettevdtja kaubamarki
kasutab teine arithing, kes turustab asjaomaseid kaupu esimese arithingu antud litsentsi
alusel ,ametlike” kaupadena, saab seda pidada kaubamargi kasutamiseks omaniku
ndusolekul, sest niisugune kasutamine loob nende kahe arithingu vahel seose, mille
pdhjal saab eeldada, et kaubamargiomanik on andnud oma kaubamargi kasutamiseks
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sellele ariihingule loa. Kolmandaks leidis ta, et esitades tegeliku kasutamise
tdendamiseks kolmandate isikute valjastatud arveid ja ostutellimusi vaidlustatud
kaubamargiga tahistatud vahendatud mdéd&tkavas sdidukimudelite muugi kohta, vaidab
hageja kaudselt, et kasutamine toimus tema ndusolekul. Seetbttu leidis Uldkohus, et
hageja on vaikimisi nBustunud sellega, et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamarki
asjaomaste kaupade jaoks.

Seetdttu tihistas Uldkohus eeltoodud kaalutlusi arvestades apellatsioonikoja otsuse osas,
millega oli vaidlustatud kaubamark seoses vahendatud mddtkavas sdidukimudelitega
tuhistatud.

3. Kollektiivkaubamark

12. detsembri 2019. aasta kohtuotsus Der Griine Punkt vs. EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076

Apellatsioonkaebus - Euroopa Liidu kaubamérk - Mddrus (EU) nr 207/2009 - Artiklid 15 ja 66 -
Euroopa Liidu kollektiivkaubamdrgi tegelik kasutamine - Pakendijédtmete kogumise ja
taaskasutamise ststeemi kaubamdrk - Kaubamdrgi paigutamine selle kauba pakendile, mille
jaoks kaubamdrk on registreeritud

Selle kohtuotsusega tiihistas Euroopa Kohus Uldkohtu otsuse''®, kuna viimane oli
rikkunud maiste ,tegelik kasutamine” kohaldamisel ELi kollektiivkaubamargile
digusnormi.

Kdnealusel juhul oli apellandi Der Grine Punkt taotlusel registreeritud
kollektiivkujutismark, millel on kujutatud kahe noolega ring ning mis tahistab
pakendijaatmete kogumise ja taaskasutamise ststeemi. Kui selle peale esitati
tuhistamistaotlus, rahuldas EUIPO selle osaliselt pdhjendusel, et kaubamarki ei ole
tegelikult kasutatud kdigi kaupade tahistamiseks, mille jaoks see oli registreeritud, valja
arvatud kaubad, mis on ise pakendid.

Tuhistamishagi, mille apellant EUIPO apellatsioonikoja otsuse peale esitas, jattis Uldkohus
rahuldamata.

Oma apellatsioonkaebust pdhjendas apellant sellega, et Uldkohus eiras maaruse
nr207/2009 artikli 15 I8ikes 1 esinevale mdistele ,tegelik kasutamine” antud télgendust
ega votnud nduetekohaselt arvesse kollektiivkaubamargi omadusi, mis on satestatud
selle maaruse artiklis 66.

Euroopa Kohus markis kdigepealt, et kollektiivkaubamargi peamine Glesanne on eristada
seda omava Uhenduse liikmete kaupu voi teenuseid teiste ettevdtjate omadest. Erinevalt
Uksikkaubamargist ei ole kollektiivkaubamargi peamine Ulesanne seega anda tarbijale

1612, septembri 20718. aasta otsus Der Griine Punkt vs. EUIPO - Halston Properties (kahe noolega ringi kujutis) (T-253/17,£U:7:2018:909).
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teada, millist paritolu on kaubad vo6i teenused, mille jaoks kaubamark on registreeritud.
Sellega seoses markis Euroopa Kohus, et maaruse nr 207/2009 artiklis 66 ei ole ette
nahtud, et valmistajad, tootjad, teenuseosutajad vdi kaubandusettevétjad, kes on
kollektiivkaubamargi omanikust Uhenduse liikmed, peaksid kuuluma samasse kontserni,
mis toodab kaupu v&i osutab teenuseid Ghtse kontrolli all. Lisaks tddes Euroopa Kohus, et
nagu Uksikkaubamargidki, paigutuvad ka kollektiivkaubamargid aritegevuse konteksti.
Seega peab nende kasutamine selleks, et seda vdiks pidada maaruse nr 207/2009

artikli 15 16ike 1 tahenduses tegelikuks, vastama tdepoolest asjaomaste ettevdtjate
eesmargileluua vodi sailitada oma kaupadele ja teenustele turuosa.

Seejarel tddes Euroopa Kohus, et kollektiivkaubamarki on kasutatud kooskdlas selle
peamisega Ulesandega, kui see vdimaldab tarbijal aru saada, et kdnealused kaubad voi
teenused parinevad ettevétjatelt, kes on kaubamargi omanikust ihenduse liilkmed, ja
eristada niiviisi neid kaupu vdi teenuseid nende ettevdtjate kaupadest voi teenustest, kes
selle lilkmed ei ole. Kdnealusel juhul asus Euroopa Kohus seisukohale, et Uldkohtu
tuvastatud asjaolude pdhjal on kollektiivkaubamarki kasutatud kooskdlas selle peamise
Ulesandega, kuna asjaomaste kaupade tootja v8i turustaja kuulub apellandi
litsentsilepingute susteemi.

Lopetuseks markis Euroopa Kohus, et asjaomase kaubamargi kasutamise tegelikkust
tuleb eelkdige hinnata lahtuvalttavadest - mida peetakse asjaomases majandussektoris
kaubamargiga kaitstud kaupade vdi teenuste jaoks turuosa sailitamise vdi loomise
eesmargil pdhjendatuks - kaupade v&i teenuste olemusest, turu omadustest ning
kaubamaérgi kasutamise ulatusest ja sagedusest. Euroopa Kohus nentis, et Uldkohus jéttis
need kriteeriumid kdnealuses asjas kohaldamata. Ta asus seisukohale, et Uldkohus oleks
pidanud kontrollima, kas kdnealusel juhul nduetekohaselttdendatud kasutamist, nimelt
kdnealuse kaubamargi paigutamist nende ettevdtjate kauba pakenditele, kes on liitunud
pakendijaatmete tekkekohaldhedase kogumise ja 6koloogilise kaitlemise ststeemiga,
peetakse asjaomastes majandussektorites kauba turuosa loomise vi sailitamise
eesmargil pdhjendatuks. Euroopa Kohtu hinnangul ei saa valistada, et kui tootja voi
turustaja on laiatarbekauba pakendile kandnud marke, et ta on sellise
taaskasutussUsteemiga liitunud, vdib see mdjutada tarbijate ostuotsuseid ja seelabi
aidata kaasa nende kaupade turuosa sailitamisele v6i loomisele.

Leides, et Uldkohus on tegeliku kasutamise maiste kohaldamisel rikkunud Gigusnormi,
tuhistas Euroopa Kohus vaidlustatud kohtuotsuse ja EUIPO apellatsioonikoja otsuse.
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4, Sertifitseerimismark

11. aprilli 2019. aasta kohtuotsus OKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317

Eelotsusetaotlus - Intellektuaalomand - Kaubamdrgid - Médrus (EU) nr 207/2009 - Artikli 9
Iige 1 - Direktiiv 2008/95/EU - Artikli 5 16iked 1 ja 2 - Kaubamdrgiga antavad 8igused -
Kvaliteedimdrgises seisnev liksikkaubamark

Oko-Test Verlag on ettevétja, kes hindab kaupade sooritusvdimet ja nduetele vastavust, et
seejarel avalikkust hindamise tulemustest teavitada. Ta miub Saksamaal ajakirja, milles
avaldatakse tarbijatele suunatud uldise teabe kdrval ka neid katsetulemusi.

Alates 2012. aastast kuulub OKO-Test Verlagile ELi kaubamark, mis koosneb tahisest, mis
kujutab endast kauba katsetulemuste margist (edaspidi ,kvaliteedimargis). Samuiti
kuulub talle riigisisene kaubamark, mis seisneb samas kvaliteedimargises. Need
kaubamargid (edaspidi koos , kaubamérgid OKO-TEST”) on registreeritud muu hulgas
trukitoodete ning katsetamis-, tarbijateavitus- ja -ndustamisteenuse jaoks.

Oko-Test Verlag valib valja kaubad, mida ta soovib katsetada, ja hindab neid enda valitud
teaduslikest hindamisalustest |ahtudes, kiisimata tootjatelt ndusolekut. Seejarel avaldab
ta nende katsete tulemused oma ajakirjas.

Dr. Liebe on ettevétja, kes toodab ja turustab hambapastat, sealhulgas tootesarja
Aminomed. OKO-Test Verlag katsetas selle tootesarja hambapastade hulka kuuluvat
toodet Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme, millele anti 2005. aastal hinnang sehr gut
(vaga hea). Samal aastal séImis Dr. Liebe OKO-Test Verlagiga litsentsilepingu.

2014. aastal sai OKO-Test Verlagteada, et Dr. Liebe turustab Uiht oma kaubaartiklit
pakendis, millel on kaubaméark OKO-TEST.

Oko-Test Verlag esitas Dr. Liebe vastu Landgericht Diisseldorfile (Dusseldorfi esimese
astme kohus, Saksamaa) kaubamargidiguste rikkumise hagi, vaites, et Dr. Liebel ei olnud
digust 2014. aastal kasutada kaubaméarke OKO-TEST litsentsilepingu alusel, mis ol
sdlmitud 2005. aastal, nimelt kuna 2008. aastal avaldati hambapastade uutel
hindamisalustel pdhinev uus katse ja lisaks ei vastanud Dr. Liebe kaup enam 2005. aastal
katsetatud kaubale, sest selle nime, kirjeldust ja pakendit oli muudetud.

Nimetatud kohus tegi otsuse Dr. Liebe kahjuks, kohustades teda Idpetama
kvaliteedimargise kasutamise tootesarja Aminomed kuuluval kaubal, kdrvaldama
asjaomased kaubad kaibest ja need havitama. Kohtu hinnangul oli Dr. Liebe rikkunud
kaubamarkidest OKO-TEST tulenevaid igusi, kui ta kasutas kvaliteedimargist
tarbijateavitus- ja -ndustamisteenuse jaoks, mis kuuluvad teenuste hulka, mille jaoks need
kaubamargid on registreeritud.

Dr. Liebe esitas selle kohtuotsuse peale Oberlandesgericht Dusseldorfile (lidumaa
kdrgeim uldkohus Dusseldorfis, Saksamaa) (edaspidi ,eelotsusetaotluse esitanud kohus")
apellatsioonkaebuse. Oko-Test Verlag esitas omakorda vastuapellatsioonkaebuse,
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paludes laiendada esimese astme kohtu otsust nii, et see hdlmaks ka seda, kui Dr. Liebe
kasutab selliseid sGnalisi ja kujutistahiseid, mis ei ole kull kaubamargina registreeritud,
kuid on kaubamarkidega OKO-TEST identsed.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul oli esimese astme kohtul digus, kui ta
otsustas, et litsentsileping, millele kdesoleva kohtuotsuse punktis 16 viidatakse, oli enne
2014. aastat I6ppenud. Nimetatud kohus jareldas sellest, et Dr. Liebe kasutas
kaubamarkidega OKO-TEST identset v6i sarnasttahist aritegevuses ilma OKO-Test Verlagi
ndusolekuta. Seevastu ei ole see kohus kindel, kas OKO-Test Verlag saab Dr. Liebe vastu
tugineda oma ainudigusele, mis tuleneb maaruse nr 207/2009 artikli 9 |8ike 1
punktidesta voi b ning direktiivi 2008/95 artikli 5 |6ikest 1. Nimelt tahistas Dr. Liebe
kaubamarkidega OKO-TEST identse vdi sarnase tahisega kaupa, mis eiole identne ega
sarnane kaubaga, mille jaoks kaubamargid OKO-TEST on registreeritud. Samuti vdib vaita,
et seda tahist ei ole kaubamargina kasutatud.

Seega kahtles see kohus esimese astme kohtu kasituses, milles on see, kui Dr. Liebe
kasutab kaubamarkidega OKO-TEST identset v6i sarnaset tahist, samastatud tahise
kasutamisega teenuste kohta, mille jaoks see kaubamark on registreeritud. Lisaks soovis
ta selgitust maaruse nr207/2009 artikli 9 16ike 1 punkti c ja direktiivi2008/95 artikli 5
|Gike 2 ulatuse kohta.

Neil asjaoludel otsustas eelotsusetaotluse esitanud kohus menetluse peatada ja esitada
mitu eelotsuse kusimust.

Esiteks markis Euroopa Kohus, et maaruse nr 207/2009 artikli 9 I6ike 1 punkte a ja b ning
direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 1 punkte a ja b tuleb tdlgendada nii, et need ei vbimalda
kvaliteedimargises seisneva tksikkaubamargi omanikul keelata kolmandal isikul
tahistamast selle kaubamargiga identse v&i sarnase tahisega oma kaupa, mis ei ole
identne ega sarnane kaupade v8i teenustega, mille jaoks kdnealune kaubamark on
registreeritud.

Selle kohta markis ta kdigepealt, et maaruse nr 207/2009 artikli 9 I16ike 1 punkt a ja
direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 1 punkt a puudutavad ,topeltidentsust” ehk seda, kui
kolmas isik kasutab kaubamargiga identset tahist kaupade vi teenuste puhul, mis on
identsed nendega, mille jaoks kaubamark on registreeritud. Seevastu ei hélma valjend
.kaupade vdi teenuste puhul” Gldjuhul kaubamargiomaniku kaupu vdi teenuseid, mille
kohta on maaruse nr 207/2009 artikli 9 16ike 1 punktis a ja direktiivi2008/95 artikli 5

|8ike 1 punktis a kasutatud valjendit, ne[ed], mille jaoks on registreeritud [ELI]
kaubamark”. Erandjuhul v8ib kdnealuste satete kohaldamisalasse siiski kuuluda olukord,
kus kolmas isik kasutab tahist kaubamargiomaniku kaupade identifitseerimiseks juhul, kui
kdnealused kaubad kujutavad endast selle kolmandaisiku osutatava teenuse eset. Nimelt
on sellisel juhul tegemist tahise kasutamisega teenuse esemest kaupade paritolu
identifitseerimiseks ning kaubamargiga tahistatud kaup ja asjaomane teenus on
omavahel erilisel viisil ja lahutamatult seotud.
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Jargmiseks t6i Euroopa Kohus valja, et maaruse nr 207/2009 artikli 9 18ike 1 punktist b ja
direktiivi 2008/95 artikli 5 18ike 1 punktist b, mis annavad kaubamargi omanikule erikaitse
selle vastu, kui kolmandad isikud kasutavad kaubamargiga identset vdi sarnast tahist,
mille avalikkus vBib sellega tdendoliselt segi ajada, tuleneb, et asjaomase kaubamargi
omanikule antud kaitse piirdub Uksnes juhuga, mil identsus v8i sarnasus ei esine mitte
ainult kolmanda isiku kasutatava tahise ja kaubamargi vahel, vaid ka selle tahisega
hélmatud kaupade vdi teenuste ning kaubamargiga h6lmatud kaupade vahel. Just nagu
maaruse nr 207/2009 artikli 9 I8ike 1 punktis a ja direktiivi 2008/95 artikli 5 |6ike 1
punktis a kasutatud valjend ,kaupade v&i teenuste puhul”, kdib ka mainitud artiklite
I8ike 1 punktis b olev valjend ,tahisega kaitstud kau[bad] voi teenus[ed]” pdhimbtteliselt
nende kaupade v0i teenuste kohta, mida turustab v6i osutab kolmasisik. Kui kolmanda
isiku kaubad vdi teenused ei ole sarnased nendega, mille jaoks on kaubamark
registreeritud, siis neis satetes ette nahtud kaitset ei kohaldata.

Teiseks tapsustas Euroopa Kohus, et maaruse nr 207/2009 artikli 9 I8ike 1 punkti ¢ ja
direktiivi 2008/95 artikli 5 16iget 2 tuleb télgendada nii, et need lubavad kvaliteedimargises
seisneva maineka tksikkaubamargi omanikul keelata kolmandat isikut tahistamast selle
kaubamargiga identse v8i sarnase tahisega oma kaupa, mis ei ole identne ega sarnane
kaupade vdi teenustega, mille jaoks kénealune kaubamark on registreeritud, tingimusel
et on tdendatud, et nii toimides kasutab kolmasisik ara voi kahjustab sellesama
kaubamargi eristusvBimet vdi mainet ning et sellisel juhul ei ole kdnealune kolmas isik
tdendanud, et tal on selleks nende sétete tahenduses tungiv pdhjus. Neis satetes on
nimelt kindlaks madratud mainekate kaubamarkide omanikele antud kaitse ulatus. Need
vbimaldavad asjaomaste kaubamarkide omanikel keelata igal kolmandal isikul kasutada
aritegevuses kaubamargiomaniku ndusolekuta selle kaubamargiga identset v6i sarnast
tahist, kui selleks puudub tungiv pdhjus - sdltumata sellest, kas kaubad vdi teenused,
mille jaoks tahist kasutatakse, on kaubamargi registreeringuga hélmatud kaupade ja
teenuste sarnased vdi erinevad neist -, kasutades ndnda pdhjuseta selle kaubamargi
eristusvdimet vdi mainet ara. Selle diguse kasutamine ei eelda, et oleks tdendoline, et
asjaomane avalikkus véib need omavahel segi ajada. Eelotsusetaotluse esitanud kohus
peab aga kontrollima, kas kaubamarkidega OKO-TEST identse vbi sarnase tahisega oma
kaupa tahistades saiDr. Liebe nende kaubamarkide eristusvdimet ja mainet ara kasutada
vOi kahjustada. Kuisee kohus peaks tuvastama, et see on nii, siis peab ta lisaks
kontrollima, kas Dr. Liebel oli maaruse nr 207/2009 artikli 9 18ike 1 punkti c ja

direktiivi 2008/95 artikli 5 16ike 2 tahenduses tungiv p&hjus oma kaubale see tahis
paigutada. Viimasel juhul tuleb nimelt teha jareldus, et OKO-Test Verlagil ei ole nende
satete alusel digust sellist kasutamist keelata.
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