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maaruse

Donaldson Filtration Deutschland GmbH (edaspidi ,,Donaldson Filtration Deutschland”) palub oma
apellatsioonkaebuses tithistada Euroopa Liidu Uldkohtu otsuse ultra air vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284),
millega Uldkohus tiihistas Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused)
(edaspidi ,ithtlustamisamet”) neljanda apellatsioonikoja 18. mai 2011. aasta otsuse (asi R 374/2010-4),
mis kasitleb ultra air GmbH (edaspidi ,ultra air”) ja Donaldson Filtration Deutschlandi vahelist
kehtetuks tunnistamise menetlust (edaspidi ,vaidlusalune otsus”).

Oiguslik raamistik

No6ukogu 26. veebruari 2009. aasta miiruse (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78,
Ik 1) artikli 7 ,Absoluutsed keeldumispohjused” 1dige 1 sétestab:

»1. Ei registreerita:

a) [..]

b) kaubamirke, millel puudub eristusvoime;

¢) kaubamirke, mis koosnevad ainult sellistest markidest voi tahistest, mis téhistavad kaubanduses

sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, véadrtust, geograafilist péritolu voi kaupade tootmise voi
teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi;

[..‘] ”
Madruse nr 207/2009 artikli 52 , Tiihistamise pohjused” 16ike 1 punkt a sétestab:

,1. Uhenduse kaubamirk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse voi rikkumise suhtes
algatatud menetluses esitatud vastuhagi pohjal, kui:

a) lhenduse kaubamirk on registreeritud artikli 7 sitete vastaselt;”
Madruse artikli 56 , Tiihistamise voi kehtetuks tunnistamise taotlus” 16ike 1 punktid a—c sétestavad:

,1. Uhenduse kaubamirgi omaniku &iguste tithistamise taotluse voi taotluse kaubamirgi kehtetuks
tunnistamise kohta voib esitada ametile:

a) artiklite 51 ja 52 kohaldamise korral iga fiitisiline voi juriidiline isik ja iga rithm voi organ, kes
esindab valmistajate, tootjate, teenuseosutajate, kaubastajate voi tarbijate huve ja kes voib tema
suhtes kohaldatava oiguse alusel olla enda nimel kohtuasjades hagejaks ja kostjaks;

b) artikli 53 Idike 1 kohaldamisel artikli 41 Ioikes 1 osutatud isikud;

c) artikli 53 loike 2 kohaldamisel nimetatud 16ikes osutatud varasemate diguste omanikud voi isikud,
kellel on asjaomase liikmesriigi diguste kohaselt digus kasutada konealuseid digusi.”
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Vaidluse taust

Aritihing ultrafiltler GmbH, niiiid Donaldson Filtration Deutschland, esitas 29. mirtsil 1999
{ihtlustamisametile vastavalt ndukogu 20. detsembri 1993. aasta miirusele (EU) nr 40/94 ithenduse
kaubamirgi kohta (EUT 1994 L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146; niiiidd asendatud méirusega
nr 207/2009) ithenduse kaubamairgi registreerimistaotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sonaline tdhis ,ultrafilter international” (edaspidi
yvaidlustatud kaubamairk”).

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 7, 11, 37, 41 ja 42 ning vastavad neis
klassides jargmisele kirjeldusele:

— klass 7: ,6hu-, gaasi ja vedelike kuivatus-, puhastus- ja jahutusfiltrid; filtrikorpused, filtermaterjalid,
mehhaanilised ja elektrilised auruventiilid; 6li-, ja veeseparaatorid”;

— klass 11: ,,0hu-, gaasi ja vedelike kuivatus-, puhastus- ja jahutusseadmed ja seadmestikud; nende
seadmete ja seadmestike osad ja manused, nimelt pumbamembraanid, tasememdoéturid, klapid,
membraani ventiilid, elektromagnetilised ventiilid, ventiilide juhtimisseadmed, taimeriga
juhtimisseadmed, manomeetrid, nimelt diferentsiaalmanomeetrid, rohumooturid, nimelt
temperatuurindituriga rohumoodturid, tasemendituriga rohumooturid, filtreerimissiisteemide
kinnitusdetailid, sh ithendus- ja kinnituselemendid struktuuriliste iihenduste jaoks; ventilaatorid”;

— klass 37: ,eelnimetatud seadmete ja seadmestike toovalmis seadmine, remont ja hooldus”;
— klass 41: ,tehniline véljadpe; miiligi- ja tootekoolitus” ja

— klass 42: ,inseneriteenused; konsultatsioonid eelnimetatud seadmete ja seadmestike planeerimiseks,
paigaldamiseks ja kasutamiseks”.

Uhtlustamisameti kontrollija litkkkas 19. jaanuari 2001. aasta otsusega mairuse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punktide b ja c¢ (ntiid médruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktid b ja c) alusel ithenduse
kaubamadrgi registreerimistaotluse tagasi pohjendusel, et vaidlustatud kaubamirk on kirjeldav ja sellel
puudub eristusvoime. Donaldson Filtration Deutschland esitatud kaebuse peale tiihistas
tthtlustamisameti teine apellatsioonikoda 16. detsembril 2003 nimetatud otsuse (asi R 375/2001-2) ja
kinnitas, et vaidlusalune kaubamirk on saksa ja inglise keelt konelevates liikmesriikides omandanud
eristusvoime madruse nr 40/94 artikli 7 loike 3 (niiid maéédruse nr 207/2009 artikli 7 loige 3)
tahenduses.

Vaidlusalune kaubamairk registreeriti 27. septembril 2005 tihenduse kaubamérgina numbri 1 121 839
all.

Ariiihing ultra air esitas 5. mail 2008 iithtlustamisametile miiruse nr 40/94 artikli 51 I6ike 1 punkti a
(niiid mdadruse nr 207/2009 artikli 52 16ike 1 punkt a) alusel taotluse, milles palus tunnistada
vaidlusaluse kaubamairgi kehtetuks pohjusel, et selle registreerimisel on rikutud méaaruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punkte b ja c ning artikli 7 16iget 3.

Uhtlustamisameti tithistamisosakond rahuldas 29. jaanuari 2010. aasta otsusega taotluse ja tunnistas

madruse nr 207/2009 artikli 52 16ike 1 punkti a alusel koosmdjus selle madruse artikli 7 loike 1
punktidega b ja c vaidlustatud kaubamargi kehtetuks koigi kaupade ja teenuste osas.
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

MAARUS 19.6.2014 — KOHTUASI C-450/13 P
DONALDSON FILTRATION DEUTSCHLAND VS. ULTRA AIR

Donaldson Filtration Deutschland esitas 16. martsil 2010 méaaruse nr 207/2009 artiklite 58—64 alusel
tithistamisosakonna otsuse peale kaebuse.

Uhtlustamisameti neljas apellatsioonikoda rahuldas vaidlusaluse otsusega kaebuse, tiihistas
tithistamisosakonna otsuse ning litkkkas ultra airi esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse tagasi.
Apellatsioonikoda leidis, et oiguste kuritarvitamise tottu on kehtetuks tunnistamise taotlus
digusvastane ja tuleb vastuvoetamatuse tottu tagasi liikata. Selles osas mirkis apellatsioonikoda
sisuliselt, et ultra airi esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse eesmirk oli tegelikult ise kasutada
kaubamairgina nimetust ,ultrafilter” (iiksi voi kombinatsioonis teiste sdnadega). Seega jargis see
ariithing muid kui avaliku huvi eesmirke, mis on sétestatud madruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punktides b ja c ning artikli 7 loikes 3. Neid varjatud kavatsusi, mis kujutavad endast diguste
kuritarvitamist, tdendab lisaks asjaolu, et vaidlusaluse kaubamirgi omaniku arijuht, kes on ultra airi
praegune drijuht, kaitses ise 2003. aastal selle kaubamargi kasutamise kidigus omandatud eristusvoimet.
Kuna oiguste kuritarvitamine kujutab endast ,iildist menetlustakistust”, siis tuleb tagasi liikata
kuritahtlikud nduded ja hagid, mis on muid kui o6igussiisteemiga holmatud eesmirke teenivad
menetlused, ning ei ole vaja votta arvesse liilkmesriikide menetlusoigust vastavalt madruse nr 207/2009
artiklile 83.

Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

Uldkohtu kantseleisse 22. juulil 2011 saabunud hagiavaldusega palus ultra air tithistada vaidlusaluse
otsuse.

Ariiihing ultra air esitab oma hagi toetuseks sisuliselt kaks viidet, mis pohinevad vastavalt mairuse
nr 207/2009 artikli 52 16ike 1 punkti a ning sama maéruse artikli 56 16ike 1 punkti a rikkumisel.

Kuna apellatsioonkaebus tugineb iiksnes Uldkohtu poolt esimese viite uurimisel antud hinnangul, siis
tuleb piirduda iiksnes selle kokkuvotmisega.

Uldkohus leidis vaidlustatud otsuse punktides 17 ja 18, viidates kohtuotsusele Lancome vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (C-408/08 P, EU:C:2010:92), et mairuse nr 207/2009 artikli 56 16ike 1 punkti a
kohaselt voib iga kohtumenetlusdigus- ja teovoimeline fiiiisiline voi juriidiline isik esitada selle méaruse
artikli 52 16ike 1 punkti a alusel kaubamirgi kehtetuks tunnistamise taotluse, ilma et ta peaks
toendama pohjendatud huvi olemasolu. See tuleneb asjaolust, et absoluutsete keeldumispohjuste
eesmirk on kaitsta tildist huvi, millest need pohjused lahtuvad.

Selles osas ilmneb nimetatud kohtuotsuse punktist 19, et middruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punkti b aluseks olev iildine huvi on vastavuses kaubamairgi peamise {ilesandega, milleks on tarbijale
voi loppkasutajale kaubamairgiga téhistatud kauba voi teenuse péritolu tagamine. Médruse nr 207/2009
artikli 7 16ike 1 punkti c aluseks olev iildine huvi on tagada, et registreerimistaotlusega holmatud
kaupade voi teenuste iiht voi mitut omadust kirjeldavad tahised oleksid koigi neid kaupu ja teenuseid
pakkuvate majandustegevuses osalejate poolt vabalt kasutatavad.

Vaidlustatud otsuse punktis 20 sedastas Uldkohus, et midruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punktidest b ja c tuleneb, et selle madruse artikli 56 loike 1 punktis a koosmodjus sama maddruse
artikli 52 16ike 1 punktiga a ette ndhtud haldusmenetluse eesmirk on just nimelt voimaldada
tthtlustamisametil kontrollida kaubamaérgi registreeringu kehtivust ja votta seisukoht, millele ta
asjaomasel juhul oleks pidanud omal algatusel joudma méaruse nr 207/2009 artikli 37 16ike 1 alusel.

Vaidlustatud otsuse punktis 21 mirkis Uldkohus, et sellist tausta arvestades peab ithtlustamisamet
andma hinnangu sellele, kas vaadeldav kaubamérk on kirjeldav ja/voi kas sellel puudub eristusvoime,
ilma et kehtetuks tunnistamise taotleja kaalutlused vo6i varasem kaitumine saaks mojutada
Gthtlustamisametil lasuva, méaédruse nr 207/2009 artikli 7 léike 1 punktide b ja c ning artikli 56 l6ike 1
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punkti a aluseks oleva iildise huviga seonduva iilesande ulatust. Uldkohus leidis, et kuna
tihtlustamisamet ei vota seisukohta kiisimuses, kas kaubamairgiomaniku 6igus on iilimuslik vorreldes
kehtetuks tunnistamise taotleja mone oOigusega, vaid kontrollib, et kaubamairgiomanikule on oigus
antud vastavalt digusnormidele, mis reguleerivad selle kaubamargi registreerimise voimalikkust, siis ei
tegelda kiisimusega, kas kehtetuks tunnistamise taotleja on 6igusi kuritarvitanud.

Vaidlustatud otsuse punktis 22 jireldas Uldkohus, et asjaolu, et kehtetuks tunnistamise taotleja poolt
taotluse esitamise eesmirk voib olla edaspidi konealuse tihisega oma kaupade tdhistamine, on just
nimelt vastavuses médruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1 punktis c ette ndhtud kaubamirkide
kéttesaadavuse ja vaba kasutamise iildise huviga. Seega ei kujuta konealune asjaolu vastupidi sellele,
mida leidis apellatsioonikoda, endast mingil juhul o6iguste kuritarvitamist. Sellist hinnangut kinnitab
madruse nr 207/2009 artikli 52 16ige 1, mille kohaselt voib {ihenduse kaubamadrgi tunnistada kehtetuks
ka rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi pdhjal, mille eelduseks on, et vastustaja
selles menetluses voib saavutada kaubamairgi kehtetuks tunnistamise isegi siis, kui ta on konealust
kaubamarki kasutanud ja kavatseb seda jatkuvalt teha.

Vaidlustatud otsuse punktis 23 asus Uldkohus seisukohale, et kehtetuks tunnistamise taotluse
tagasililkkamine seab ,0iguste kuritarvitamise” tottu ohtu maéadruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punktidega b ja c taotletava eesmairgi, sest selline tagasiliilkkamine mojutab kasitletava kohtuotsuse
punktis 21 kirjeldatud sisulist hindamist.

Vaidlustatud otsuse punktis 24 sedastas Uldkohus samuti, et asjaolu, et kehtetuks tunnistamise taotleja
arjjuht tegutses kaubamadrgi registreerimistaotluse esitamise ajal kaubamérgi omaniku drijuhina, ei
mojuta mingil moel kehtetuks tunnistamise taotleja digust esitada ithtlustamisametile taotlus méaaruse
nr 207/2009 artikli 56 ldike 1 punkti a tihenduses. Selles osas selgitab Uldkohus, et vottes arvesse
konealuse menetluse laadi ja eset, milleks on méaaruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktide b ja c
aluseks olevate tildiste huvide kaitse, ei ole kirjeldava voi eristusvdimeta kaubamérgi omanikul mingit
oigust kaubamadrgi registreeringu sdilitamisele {iksnes asjaolu tottu, et kehtetuks tunnistamise taotleja
ariithingut juhib selline fiiiisiline isik, kes tegutses minevikus konealuse téhise registreerimise huvides.

Vaidlustatud otsuse punktis 25 litkkas Uldkohus tagasi Donaldson Filtration Deutschlandi argumendid,
mille kohaselt ultra air on kasutanud kolvatut konkurentsi. Ta meenutab selles osas, et méadruse
nr 207/2009 artikli 56 loike 1 punkt a ei sea kehtetuks tunnistamise taotluse vastuvoetavust ega
pohjendatust soltuvusse kehtetuks tunnistamise taotleja heausksusest. Nimelt, isegi kui eeldada, et
kehtetuks tunnistamise taotlus on osa laiemast kaubandussoja strateegiast, mis holmab ka kolvatu
konkurentsi votteid, on Uldkohtu arvates kirjeldava voi eristusvdimeta kaubamirgi registrist
kustutamine médruse nr 207/2009 artikli 57 loigetes 5 ja 6 sitestatud oiguspérane tagajarg, ilma et
selle kaubamairgi omanikul oleks oigust sdilitada registreering asjaolu tottu, et kehtetuks tunnistamise
taotleja harrastas kolvatut konkurentsi.

Neil kaalutlustel otsustas Uldkohus vaidlustatud otsuse punktides 27 ja 28, et {ihtlustamisameti neljas
apellatsioonikoda rikkus o6igusnormi, liikkates kehtetuks tunnistamise taotluse viidetava ,0iguste

kuritarvitamise” tottu vastuvdetamatuna tagasi. Sellest tulenevalt tiihistas Uldkohus vaidlusaluse
otsuse.

Poolte nouded Euroopa Kohtus
Donaldson Filtration Deutschland ja ithtlustamisamet paluvad Euroopa Kohtul:
— tithistada vaidlustatud kohtuotsus;

— jdtta rahuldamata ultra air hagi vaidlusaluse otsuse tithistamiseks, ja
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— modista kohtukulud vilja ultra airilt.

Ariithing ultra air palub Euroopa Kohtul jitta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mdista kohtukulud
vilja Donaldson Filtration Deutschlandilt.

Apellatsioonkaebus

Euroopa Kohtu kodukorra artiklist 181 tuleneb, et kui apellatsioonkaebus on tervikuna voi osaliselt
ilmselgelt vastuvdetamatu voi ilmselgelt pohjendamatu, voib Euroopa Kohus ettekandja-kohtuniku
ettepanekul ja pérast kohtujuristi drakuulamist igal ajal jatta apellatsioonkaebuse pohistatud maarusega
tervikuna voi osaliselt rahuldamata.

Kéesolevas kohtuasjas on selle sitte kohaldamine pohjendatud.

Donaldson Filtration Deutschland esitab oma apellatsioonkaebuse pohjenduseks kaks vaidet.
Esimene vdide

Poolte argumendid

Donaldson Filtration Deutschland, keda toetab iihtlustamisamet, heidab Uldkohtule oma esimeses
vdites ette, et ta ei hinnanud odiguste kuritarvitamist puudutavat vastuviidet iildise digusinstituudina.

Ta viidab, et vaidlustatud otsuse punktides 17 ja 18 leidis Uldkohus digesti, et mairuse nr 207/2009
artikli 56 1oike 1 punkti a kohaselt voib iga kohtumenetlusdigus- ja teovoimeline fiiiisiline voi
juriidiline isik esitada selle mdaruse artikli 52 loike 1 punkti a alusel kaubamirgi kehtetuks
tunnistamise taotluse, ilma et ta peaks téendama péhjendatud huvi olemasolu. Seevastu eksis Uldkohus
vdidetavalt, kui ta tegi selle alusel sama otsuse punktis 21 jdrelduse, et ithtlustamisamet peab andma
hinnangu sellele, kas vaadeldav kaubamark on kirjeldav ja/voi kas sellel puudub eristusvoime, ,ilma et
kehtetuks tunnistamise taotleja kaalutlused voi varasem kditumine saaks mojutada tihtlustamisametil
lasuva, madruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktide b ja c ning artikli 56 16ike 1 punkti a aluseks
oleva iildise huviga seonduva iilesande ulatust”.

Donaldson Filtration Deutschland viidab, et Uldkohus ei arvestanud selles kiisimuses tema
argumentidega. Esiteks margib ta, et kaubamirgi kehtetuks tunnistamise menetlus ei takista diguste
kuritarvitamist puudutavat vastuvdide arvessevotmist ildise oigusinstituudina, kuna oigusvastaste
taotluse vilistamist ei saa nimelt vordsustada taotleja menetluse algatamise huvi olemasolu kohta
tthemotteliste tdoendite esitamise ndude kehtestamisega. Teiseks vididab, ta et liidu seadusandja on
kehtetuks tunnistamise menetluse loonud taotluse alusel algatatava menetlusena, mistottu ameti omal
algatusel ei ole registreeritud kaubamargi kehtetuks tunnistamine voimalik.

Viidetavalt esitas Uldkohus vaidlustatud otsuse punktides 21-23 iiksnes poéhjendamata seisukoha, et
madruse nr 207/2009 artikli 56 16ike 1 kohases kehtetuks tunnistamise menetluses ei ole diguste
kuritarvitamist puudutav vastuvdide asjakohane.

Lisaks olevat Uldkohus jitnud tihelepanuta Euroopa Kohtu praktika, mis puudutab mdistet ,diguste
kuritarvitamine”. Donaldson Filtration Deutschland viitab selles osas kohtuotsusele Budéjovicky Budvar
(C-482/09, EU:C:2011:605), milles tunnustatakse seda, et diguste kuritarvitamise moistet peab ka liidu
diguses silmas pidama. Ta mainib ka kohtuotsust Lancéme vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(EU:C:2010:92), milles tema arvates iiksnes tuuakse esile, et kehtetuks tunnistamise taotluse esitaja
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isiklikku huvi kaubamérgi registrist kustutamise vastu voib iile kaaluda iildine huvi. Tema arvates ei ole
seega vilistatud, et madruse nr 207/2009 artikli 56 ldike 1 punkti a alusel esitatud kehtetuks
tunnistamise taotluse peale voib esitada diguste kuritarvitamist puudutava vastuviite.

Ariithing ultra air réhutab, et Uldkohus kontrollis néuetekohaselt diguste kuritarvitamise tingimusi.
Neist kaalutlustest lihtudes vottis Uldkohus vaidlustatud otsuse punktides 17—-20 arvesse kénealuse
ithenduse médruse eesmairki, milleks on {ildise huvi kaitse. Sama otsuse punktides 21-27 sedastas
Uldkohus, et kui Donaldson Filtration Deutschlandi esitatud viidete tagajirg on selline nagu kiesoleval
juhul, siis ei saavuta asjaomane miirus oma eesmirki. Ta viidab, et Uldkohus leidis digesti, et need
asjaolud ei muuda asjaolu, et midruse eesmirk saavutatakse.

Euroopa Kohtu hinnang

Oma esimeses viites heidab Donaldson Filtration Deutschland Uldkohtule sisuliselt ette, et ta piirdus
eksliku seisukohaga, et madruse nr 207/2009 artikli 56 loike 1 punkti a kohases kehtetuks
tunnistamise menetluses ei ole odiguste kuritarvitamist puudutav vastuvdide asjakohane ja, et ta ei
pohjendanud seda ega votnud arvesse diguste kuritarvitamist puudutavat Euroopa Kohtu praktikat.

Selline etteheide on tingitud vaidlustatud kohtuotsuse ilmselt ekslikust tolgendamisest.

Uldkohus leidis vaidlustatud otsuse punktides 17—19 esiteks, et miiruse nr 207/2009 artikli 56 Idike 1
punkti a kohaselt ei pea absoluutse keeldumispohjuse alusel esitatud kaubamirgi kehtetuks
tunnistamise taotluse puhul taotleja tdéendama pohjendatud huvi olemasolu, kuna absoluutsete
keeldumispohjuste eesmérk on kaitsta {ldist huvi, millest need pohjused lahtuvad; seda ei ole
Donaldson Filtration Deutschland kéesoleval juhul vaidlustanud.

Teisalt sedastas Uldkohus vaidlustatud otsuse punktis 20, et miiruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1
punktidest b ja c¢ tuleneb, et selle madruse artikli 56 loike 1 punktis a koosmodjus sama maddruse
artikli 52 loike 1 punktiga a ette ndhtud haldusmenetluse eesmirk on just nimelt véimaldada
tihtlustamisametil kontrollida kaubamairgi registreeringu kehtivust ja votta seisukoht, millele ta
asjaomasel juhul oleks pidanud omal algatusel jbudma méaaruse nr 207/2009 artikli 37 loike 1 alusel.

Neist kaalutlustest tuletas Uldkohus vaidlustatud otsuse punktis 21, et juhul kui on tegemist mairuse
nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktide b ja c¢ ning artikli 56 loike 1 punkti a aluseks oleva iildise huvi
kaitsmisega, siis peab ithtlustamisamet andma hinnangu sellele, kas vaadeldav kaubamairk on kirjeldav
ja/voi kas sellel puudub eristusvoime, vastavalt digusnormidele, mis reguleerivad selle kaubamargi
registreerimise voimalikkust, ilma et kehtetuks tunnistamise taotleja kaalutlused vo6i varasem
kditumine saaks mojutada tal lasuva tilesande ulatust.

Kuna ithtlustamisameti hinnangu aluseks saab olla iiksnes madruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punktide b ja c ning artikli 56 16ike 1 punkti a aluseks olev iildine huvi, siis ei ole taotleja voimalik voi
olemasolev majanduslik huvi asjakohane ja seega ei tousetu kiisimus, kas kehtetuks tunnistamise
taotleja on &igusi kuritarvitanud, nagu Uldkohus &igesti otsustas.

Seega ei kujuta asjaolu, et kehtetuks tunnistamise taotleja poolt taotluse esitamise eesmirk voib olla
edaspidi konealuse tdhisega oma kaupade tdhistamine, endast mingil juhul diguste kuritarvitamist,
nagu jireldas Uldkohus vaidlustatud otsuse punktis 22. Tegelikult on mairuse nr 207/2009 artikli 7
16ike 1 punktiga c kaitstud tildine huvi just nimelt selle tihise kéttesaadavus ja vaba kasutamine.

Lisaks olgu margitud, et madrus nr 207/2009 ei sea takistusi kehtetuks tunnistamise taotleja kavatsusele
kasutada asjaomast kaubamirki pirast selle kehtetuks tunnistamist. Nagu Uldkohus mirkis
vaidlustatud otsuse punktis 22, ndeb madruse nr 207/2009 artikli 52 ldige 1 ette, et absoluutsete
keeldumispohjuste tottu voib iithenduse kaubamirgi tunnistada kehtetuks ka rikkumise suhtes
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algatatud menetluses esitatud vastuhagi pohjal, mille eelduseks on, et vastustaja selles menetluses voib
saavutada kaubamairgi kehtetuks tunnistamise isegi siis, kui ta on konealust kaubamaérki kasutanud ja
kavatseb seda jatkuvalt teha.

Nagu Uldkohus rohutas vaidlustatud otsuse punktis 23, takistab seevastu kehtetuks tunnistamise
taotluse tagasililkkamine oiguste kuritarvitamise tottu mddruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punktidega b ja c taotletavate eesmirkide tohusat elluviimist. Nimelt ei vdimaldaks selline
tagasilitkkkamine kaubamaérgi hindamist nende 6igusnormide alusel, mis reguleerivad selle kaubamargi
registreerimise voimalikkust, ja absoluutsete keeldumispohjuste esinemise kontrollimist.

Neil kaalutlustel tuleb asuda seisukohale, et Uldkohus ei rikkunud éigusnormi leides, et miiruse
nr 207/2009 artikli 56 loike 1 punkti a kohases kehtetuks tunnistamise menetluses ei ole diguste
kuritarvitamist puudutav vastuviide asjakohane.

Donaldson Filtration Deutschlandi argument, mis késitleb Euroopa Kohtu praktikat oiguste
kuritarvitamise valdkonnas, ei sea seda jdreldust kahtluse alla. Nimelt olgu esiteks maérgitud, et diguse
kuritarvitamist puudutas iiksnes kohtuasjas, milles tehti kohtuotsus Budéjovicky Budvar
(EU:C:2011:605), esitatud ettepanek. Teiseks tuleb seoses kohtuotsusega Lancome vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EU:C:2010:92) tihele panna, et Euroopa Kohus liikkkas tagasi Lancéme parfums et
beauté & Cie SNC esitatud argumendi, mille kohaselt mdaruse nr 207/2009 artikli 56 loike 1 punkt a
nduab, et kehtetuks tunnistamise taotlejal peab olema vaidlustatud kaubamaérgi registrist kustutamise
suhtes tegelik voi voimalik majanduslikku huvi. Euroopa Kohus otsustas nimelt selle otsuse punktis 43
sisuliselt, et iildine huvi, millest kaubamargi kirjeldavusele tuginev registreerimisest keeldumise pdhjus
lahtub, ei ole iiksnes kaubamargiomaniku konkurentidel, vaid tegemist on koigi huviga. Seega ei ole
madruse nr 207/2009 artikli 56 16ike 1 punkti a kohase kehtetuks tunnistamise raames asjakohane
kaubamairgi omaniku konkurentidel esinev isiklik majanduslik huvi vaidlustatud kaubamairgi registrist
kustutamise suhtes.

Seoses Uldkohtu péhjendamiskohustusega olgu meenutatud, et vastavalt viljakujunenud
kohtupraktikale ei ole Uldkohtul kohustust esitada ammendavat ning iiksikasjaliku iilevaadet
menetluse poolte kéikidest arutluskiikudest, ja et Uldkohtu poéhjendus voib seega olla tuletatav
tingimusel, et see voimaldab huvitatud isikutel teada saada pohjused, mille téttu Uldkohus nende
argumentidega ei noustunud, ning annab Euroopa Kohtu kisutusse tema kontrolli teostamiseks
piisavad asjaolud (kohtuotsus Gogos vs. komisjon (C-583/08 P, EU:C:2010:287, punkt 30 ja seal
viidatud kohtupraktika).

Tuleb meenutada, et Uldkohtu pdhjendustest vaidlustatud otsuse punktidest 21-23 voib kahtlemata
tuletada Donaldson Filtration Deutschlandi esitatud argumentide tagasilitkkamise. Nimelt jataks tema
argumentidega noustumine kaitseta madruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktide b ja c aluseks
olevad huvid. Kuna Uldkohtul ei ole kohustust esitada ammendavat ning iiksikasjaliku iilevaadet
menetluse poolte koikidest arutluskéikudest, siis ei saa talle ette heita oma hinnangu pohjendamata
jatmist.

Koigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et esimene vidide tuleb ilmselge pdhjendamatuse tottu tagasi
likata.

Teine vdide

Poolte argumendid
Donaldson Filtration Deutschland, keda toetab iihtlustamisamet, heidab Uldkohtule oma teises viites

ette, et Uldkohus ei hinnanud kénealuse juhtumi konkreetseid asjaolusid, mis téendavad, et ultra airi
esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse puhul on tegemist diguste kuritarvitamisega.
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Donaldson Filtration Deutschland toob teise viite esimeses osas esile, et Uldkohus rikkus digusnormi
otsustades vaidlustatud otsuse punktis 25, et kéesolevas asjas ei ole asjakohane ultra airi digusvastane
kaitumine, mille eesmérk oli ilmselgelt iiksnes saada kasu nimetuse ,ultrafilter international” tuntusest
asjaomase avalikkuse silmis ja eksitada avalikkust kaupade paritolu suhtes.

Ta viidab, et isegi kui Uldkohtul oli digus, et midruse nr 207/2009 artikli 56 1dike 1 punkt a ei sea
kehtetuks tunnistamise taotluse vastuvoetavust ega pohjendatust soltuvusse kehtetuks tunnistamise
taotleja heausksusest, siis ei tulene sellest ikkagi tingimata seda, et kirjeldava voi eristusvoimeta
kaubamairgi tithistamine on méadruse nr 207/2009 artikli 57 ldigetes 5 ja 6 sitestatud odiguspdrane
tagajirg, isegi kui kehtetuks tunnistamise taotleja kasutab kolvatu konkurentsi votteid. Tegelikult ei
olevat kehtetuks tunnistamise taotluse esitamine isoleeritud toiming, mis toimus paralleelselt ultra airi
vdidetava muu konkurentsivastase kaitumisega, vaid see on just nimelt konealuse kolvatu konkurentsi
pohjus ja ese.

Donaldson Filtration Deutschland heidab teise viite teises osas Uldkohtule ette, et ta ei uurinud
vaidlustatud otsuse punktis 24 piisavalt ultra airi juhataja rolli, kes vastutas varem Donaldson
Filtration Deutschland tegevuses ainuisikuliselt selle kaubamaérgi registreerimise eest, mille kehtetuks
tunnistamist ta kdesoleval juhul taotleb.

Uhtlustamisamet viidab, et Uldkohtu pohjendused vaidlustatud otsuse punktis 24 kujutavad endast
ringtestust. Uldkohtu jireldus, et ,omanikul ei ole mingit oigust kaubamirgi registreeringu
sdilitamisele” ei erine jéreldusest, et ,ei muuda [...] kehtetuks tunnistamise taotleja 6igust”, kuna need
kirjeldavad Uldkohtu hinnangut erinevate vaatevinklite alt.

Uhtlustamisamet viitab ka kohtupraktikale ja saksa oigusdoktriinile, mille kohaselt vastuoluline
kditumine (venire contra factum proprium) voib tdoendada kuritarvitamist ja diguste kuritarvitamisel
pohinevat vastuvéidet ei saa kehtetuks tunnistamise menetluses pohimatteliselt tagasi litkkata. Seoses
sellega on viidetavalt asjakohane asjaolu, et isik, kes koigepealt kiitis heaks kaubamairgi registreerimise,
toendades selle kasutamise kdigus omandatud eristusvoimet, praegu kiitub vastupidi omaenda
tegevusele.

Ariiihing ultra air leiab, et teine viide tuleb tagasi liikata pohjendamatuse téttu, kuna Uldkohus
arvestas kdesoleva juhtumi asjaoludega, nagu ilmneb vaidlustatud otsuse punktidest 21-27.

Ariithing ultra air margib teise viite teise osa kohta, et Donaldson Filtration Deutschlandi argumendid,
mille kohaselt kaubamark ,ultrafilter international” on niivord tuntud, et sellele tuleb anda kaitse tema
kasuks, oleksid moistetavad juhul, kui see dritihing tugineks asjaolule, et konealune kaubamargil oli
kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise ajal igal juhul kasutamise kdigus omandatud eristusvoime.
Viimasega ei olnud kéesoleval juhul aga tegemist.

Ariihing ultra air rohutab seoses teise viite teise osaga, et kiesoleval juhul ei ole erand venire contra
factum proprium kohaldatav, kuna dritthingu juhataja ei registreerinud kaubamairki mitte enda jaoks,
vaid Donaldson Filtration Deutschlandi jaoks, kes on juriidiline isik, mistottu ei saanud juhataja
kunagi kaubamairgi ,ultrafilter international” omanikuks. Ariiihing ultra air rohutab veel, et kdnealune
juhataja asus selles dritthingus toole alles 2008. aasta maértsis. Kui Donaldson Filtration Deutschlandi
argumentidega noustutakse, siis ei saa enne 2008. aasta mairtsi esitatud kehtetuks tunnistamise
taotluse esitamist pidada oiguste kuritarvitamiseks isegi siis, kui see taotlus oleks esitatud pérast
konealuse juhataja lahkumist.
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Euroopa Kohtu hinnang

Teise viite esimese osa kohta olgu koigepealt mirgitud, et Uldkohus hindas vaidlustatud otsuse
punktis 25 Donaldson Filtration Deutschlandi esitatud vaiteid, mille kohaselt ultra air kasutas tema
vastu kolvatu konkurentsi votteid, ja tegi jarelduse, et need toimingud ei muutnud viimatinimetatu
odigust esitada kehtetuks tunnistamise taotlus.

Seejérel tuleb markida, et Donaldson Filtration Deutschlandi argumendid ldhtuvad eeldusest, et ultra
airi poolt méadruse nr 207/2009 artikli 52 16ike 1 punkti a alusel esitatud kehtetuks tunnistamise
taotlus on iseenesest kolvatu konkurentsi vote.

Samas on selline eeldus ilmselgelt ekslik, kuna asjaolu, et kehtetuks tunnistamise taotleja voib esitada
taotluse eesmairgiga tdhistada edaspidi vaidlustatud kaubamaérgiga oma kaupu vastab konkreetselt
madruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktiga c kaitstud {ildisele huvile tagada kaubamérgi
kattesaadavus ja vaba kasutatavus, nagu ilmneb ka kdesoleva madruse punktist 43. Seda hinnangut
kinnitab ka madruse nr 207/2009 artikli 52 1oige 1, mille kohaselt voib {ithenduse kaubamérgi
tunnistada kehtetuks ka rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi pohjal.

Lopuks olgu mirgitud, et Uldkohus tegi dige jirelduse, et kirjeldava véi eristusvéimeta kaubamirgi
registrist kustutamine ei ole kolvatu konkurentsi kasutamise tagajirg, kuna sellise kaubamairgi
registreerimistaotluse oleks pidanud tagasi liilkkama selle registreerimist takistavate absoluutsete
keeldumispohjuste tottu, ja registrist kustutamine on méaaruse nr 207/2009 artikli 57 loigetes 5 ja 6
sdtestatud diguspdrane tagajarg.

Eeltoodust jareldub, et esimese viite esimene osa tuleb pohjendamatuse tottu tagasi liikkata.

Teise viite teise osa kohta tuleb mirkida, et vaidlustatud otsuse punktist 24 ilmneb, et Uldkohus
otsustas, et asjaolu, et kehtetuks tunnistamise taotleja, st ultra airi é&rijuht, oli kaubamairgi
registreerimistaotluse esitamise ajal vaidlustatud kaubamédrgi omaniku Donaldson Filtration
Deutschland édrijuht, ei mojuta mingil moel ultra airi digust esitada ihtlustamisametile méadruse
nr 207/2009 artikli 56 16ike 1 punkti a kohast taotlust. Uldkohus sedastas seoses sellega, et véttes
arvesse konealuse menetluse laadi ja eset, milleks on madruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktide b
ja c aluseks olevate iildiste huvide kaitse, ei ole kirjeldava voi eristusvoimeta kaubamirgi omanikul
mingit digust kaubamargi registreeringu sdilitamisele iiksnes asjaolu tottu, et kehtetuks tunnistamise
taotleja dritihingut juhib selline fuisiline isik, kes tegutses minevikus konealuse tdhise registreerimise
huvides.

Seega tuleb tédeda, et Uldkohus hindas Donaldson Filtration Deutschlandi esitatud argumenti, mis
vdidab, et kehtetuks tunnistamise taotlus kujutab endast diguste kuritarvitamist ultra airi varasema
juhataja kaitumise tottu, ja otsustas, et see asjaolu ei ole miadruse nr 207/2009 artikli 56 loike 1
punkti a kohases kehtetuks tunnistamise menetluses asjakohane.

Lisaks olgu mirgitud, et kuna Uldkohtul ei ole kohustust esitada ammendavat ning iiksikasjaliku
tilevaadet menetluse poolte koikidest arutluskdikudest (vt kohtuotsus Gogos vs. komisjon,
EU:C:2010:287, punkt 30), siis ei saa Uldkohtule ette heita seda, et ta ei hinnanud piisavalt ultra airi
varasema juhataja kditumist puudutavat asjaolu.

Lisaks tuleb mirkida, et vastupidi {ihtlustamisameti viidetele, ei ole Uldkohtu péhjenduste puhul
vaidlustatud otsuse punktis 24 tegemist ringtoestusega. Nimelt, esiteks tihendab vaidlustatud otsuse
punkti 24 esimene lause sisuliselt seda, et vaidlustatud kaubamaérgi kehtetuks tunnistamist taotlenud
aritthingu ultra airi juhataja varasem kéditumine ei ole mojuta mingil moel viimatinimetatu o6igust
esitada iihtlustamisametile sedalaadi taotlus. Nimetatud kohtuotsuse punkti teine lause pohjendab seda
jareldust konealuse menetluse laadi ja esemega, milleks on madruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punktide b ja c aluseks olevate iildiste huvide kaitse. Kuna kaubamérgi, mida ei oleks tohtinud
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registreerida selle kirjeldavuse tottu voi eristusvoime puudumise tottu, peab saama kehtetuks
tunnistada, ei mojuta tldiste huvide kaitset selle é&riithingu juhataja varasem tegevus, kes algatas
asjaomase kehtetuks tunnistamise.

Lisaks olgu maérgitud, et asjaomane juhataja ei registreerinud vaidlustatud kaubamarki mitte enda jaoks,
vaid hoopis selle omaniku nimel ja huvides, ehk Donaldson Filtration Deutschlandi jaoks, kes on
juriidiline isik, keda tuleb eristada juhataja fiiiisilisest isikust. Seetottu ei ole konealune juhataja kunagi
olnud vaidlustatud kaubamirgi omanik, mistottu erand venire contra factum proprium ei ole
kohaldatav.

Seega tuleb ka teise viite teine osa timber liikata ilmselge pohjendamatuse tottu ja teine véide tuleb
niisiis tagasi liikata.

Koigist eelnenud kaalutlustest ldhtudes tuleb apellatsioonkaebus jétta tervikuna rahuldamata.

Kohtukulud

Vastavalt kodukorra artikli 138 loikele 1, mida kodukorra artikli 184 1dike 1 alusel kohaldatakse
apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui
vastaspool on seda ndudnud. Kuna ultra air on kohtukulude hiivitamist néudnud ja Donaldson
Filtration Deutschland on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud temalt vilja moista.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kuues koda) méadrab:

1. Jatta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Moista kohtukulud vilja Donaldson Filtration Deutschland GmbH-It.

Allkirjad
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