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Kohtuasi T-11/15

Internet Consulting GmbH
versus
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Liidu kaubamirk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sénamérk
SUEDTIROL — Madruse (EU) nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkt c ja artikli 52 loike 1 punkt a —
Absoluutne keeldumispohjus — Geograafiline tahis — Kirjeldavus

Kokkuvate — Uldkohtu (neljas koda) 20. juuli 2016. aasta otsus

1. Euroopa Liidu kaubamdrk — Loobumine, tiithisus ja kehtetuks tunnistamine —
Kehtetuks tunnistamise taotlus — Vastuvéetavus — Tingimused — Pohjendatud huvi

(noukogu mddrus nr 207/2009, artiklid 5, 52 ning artikli 56 loike 1 punktid a, b ja c)

2. Euroopa Liidu kaubamdrk — Euroopa Liidu kaubamdrgi moiste ja Euroopa Liidu kaubamdrgi
omanikuks saamine — Absoluutsed keeldumispohjused — Kaubamdrk, mis koosneb eranditult
mdrkidest voi tdhistest, mis voivad tihistada kauba véi teenuse omadusi — Tdhise kirjeldavuse
hindamine — Kohanimed

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 7 loike 1 punkt c ja artikli 66 loige 2; noukogu mddrus
nr 2081/92)

3. Euroopa Liidu kaubamdrk — Euroopa Liidu kaubamdrgi méiste ja Euroopa Liidu kaubamdrgi
omanikuks saamine — Absoluutsed keeldumispohjused — Kaubamdirk, mis koosneb eranditult
mdrkidest ~ voi  tdhistest, mis voivad tihistada kauba voi  teenuse omadusi —
Sonamdrk SUEDTIROL

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 7 loike 1 punkt c)

4.  Euroopa Liidu kaubamdrk — Euroopa Liidu kaubamdrgi méiste ja Euroopa Liidu kaubamdrgi
omanikuks saamine — Absoluutsed keeldumispohjused — Kaubamdrk, mis koosneb eranditult
mdrkidest voi tihistest, mis véivad tihistada kauba voi teenuse omadusi — Eesmdrk —
Vaba kasutatavuse noue — Geogradfilise piritolutihise ja kauba voi teenuste seos —
EUIPO analiitisi ulatus
(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 7 loike 1 punkt c)

5. Euroopa Liidu kaubamdrk — Euroopa Liidu kaubamdrgi moju — Piirangud — Mddruse
nr 207/2009 artikli 12 punkt b — Koosmoju nimetatud mddruse artikli 7 loike 1 punktiga c

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 7 loike 1 punkt ¢ ja artikli 12 punkt b)
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1. Médruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamaérgi kohta artikkel 5 maddratleb ildiselt isikud, kes
voivad olla ELi kaubamérgi omanikud. Selles on tépsustatud, et ,[Euroopa Liidu] kaubamargi
omanikud voivad olla fiiisilised ja juriidilised isikud, sealhulgas avaliku oiguse kohaselt loodud
asutused”.

Sellest tuleneb, et avalik-6iguslikud asutused on seal dra toodud selgitava nditena juriidilistest isikutest,
kes voivad olla sellise kaubamérgi omanikud, ja neil on 6igus teostada oma oOigusi vastavalt médruse
nr 207/2009 artikli 56 16ike 1 punktidele b ja c. Samas ei esine mingit viidet sellele, et sama maaruse
artikli 56 16ike 1 punkti a, mis erinevalt selle méaruse artiklist 5 piirdub iiksnes , fiiiisiliste ja juriidiliste
isikute“ nimetamisega, tuleks tolgendada nii, et see ei holma avalik-oiguslikke tiksusi. Nimelt voib
tithistamise voi kehtetuks tunnistamise pohjustele ja eelkdige absoluutsetele kehtetuks tunnistamise
pohjustele médruse nr 207/2009 artikli 52 téhenduses tugineda iga isik, soltumata sellest, kas ta on
era- voi avalik-6iguslik, kuna sama maéruse artikli 56 16ike 1 punkti a 16pu kohaselt on ndutav iiksnes,
et see isik vodib ,olla kohtus hagejaks ja kostjaks“. Seega ei saa tdolgendada madruse nr 207/2009
artikli 56 16ike 1 punktis a avalik-diguslikele tiksustele viite puudumist nii, et selle eesméark on nad
vilistada nimetatud sétte kohaldamisalast.

(vt punktid 18 ja 19)

2. Kohtupraktikast tuleneb, et méédruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamairgi kohta artikli 7 loike 1
punktis ¢ on jargitud iildise huvi eesmarki, mis nduab, et nende kaupade voi teenuste liiki kirjeldavad
margid ja tdhised, mille jaoks registreerimist taotletakse, oleksid koikide jaoks vabalt kasutatavad.
Niisiis takistab see site markide ja tdhiste kinnistamist tihele ettevotjale ainult sellel pohjusel, et need
on kaubamaérkidena registreeritud.

Kui kasitleda konkreetsemalt kaubamirgitaotlusega holmatud kaubaliikide geograafilist péritolu
tahistada voivaid marke voi téhiseid, isedranis kohanimesid, siis tildine huvi nende vaba kasutatavuse
sailitamiseks ei ole tingitud mitte ainult nende voimest kajastada asjaomaste kaupade ja teenuste
voimalikku kvaliteeti ja muid omadusi, vaid ka voimest mojutada erineval moel tarbijate eelistusi,
nditeks sidudes kaubad ja teenused positiivseid tundeid esile kutsuda voéiva kohaga. Sama
kohtupraktika on kohaldatav ka teenustele.

Lisaks olgu margitud, et kaubamairgina ei registreerita esiteks geograafilisi nimetusi, kui need téhistavad
teatavaid geograafilisi kohti, mis on juba omandanud maine voi tuntuse asjaomase kauba- voi
teenuseliigiga seoses ja mis huvigrupi silmis kujutavad endast vastavat seost, ning teiseks ei
registreerita geograafilisi nimetusi, mida vdivad soovida kasutada ettevotjad, kes samuti peavad saama
neid nimetusi kasutada asjassepuutuva kauba- voi teenuseliigi geograafilise péritolu tahistamiseks.

Sellega seoses tuleb rohutada, et liidu seadusandja on erandina méédruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1
punktist ¢ jatnud voimaluse geograafilist pdritolu tdhistada voivate markide registreerimiseks
kollektiivkaubamargina nimetatud médruse artikli 66 1oike 2 alusel; ja teatavate kaupade korral — juhul
kui need tdidavad vajalikud tingimused — geograafilise paritolu téhise voi paritolunimetusena vastavalt
madrusele nr 2081/92 poéllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tdhiste ja péritolunimetuste
kaitse kohta.

Sellegipoolest tuleb vilja tuua, et iildjuhul ei keela méidruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1 punkt c
kaubamadrgina registreerimast geograafilisi nimetusi, mis on huvigrupi jaoks tundmatud voéi vihemalt
tundmatud geograafilise koha tdhistajana, voi nimetusi, mille puhul tulenevalt tédhistatud koha
iseloomust ei ole tdendoline, et huvigrupp voiks arvata, et asjaomane kauba- voi teenuseliik sellest
kohast périneb voi on seal kavandatud.

(vt punktid 29-34)
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3. Maéruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamargi kohta artikli 7 16ike 1 punkti ¢ tdhenduses kaupa
voi teenuseid kirjeldav on Itaalia ja liidu saksakeelse ning Itaalia itaaliakeelse avalikkuse, kelle
tahelepanelikkuse aste on tisna korge, silmis sonamidrk SUEDTIROL, mis on registreeritud
»arijjuhtimise, ettevottehalduse, kontoriteenuste®, ,kaupade pakendamise ja ladustuse®; ,teaduslike ja
tehnoloogiliste uurimuste ja projekteerimise teenusena; toostuslike analiiiiside ja uurimuste teenusena;
arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimise ja arenduse; digusteenuste” jaoks, mis kuuluvad vastavalt
Nizza kokkuleppe klassidesse 35, 39 ja 42.

Nimelt tajub asjaomane avalikkus sonamérki SUEDTIROL mitte iiksnes viitena geograafilisele
piirkonnale, mis é&ratab positiivseid tundeid, aga ka silmas pidades selle provintsi joukust ja
diinaamilist majandust viitena sellele, et sellega tdhistatud teenused parinevad sellest provintsist. Lisaks
pakub mitu selles provintsis asuvat ettevotjat tegelikult samalaadi teenuseid kui sonamairgiga
SUEDTIROL hélmatud teenused, mistottu arvab asjaomane avalikkus juhul, kui selliseid teenuseid
osutatakse vaidlustatud kaubamargi all, et see kaubamarki tahistab nende péritolu.

Pealegi ei ole vaidlustatud kaubamairgiga tdhistatud teenustel mingeid erilisi omadusi, mis voiksid
asjaomasele avalikkusele jatta mulje, et asjaomane geograafiline téhis nende teenustega ei seostu. Seega
tuleb asuda seisukohale, et mddruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1 punktiga c oli vastuolus sellise
geograafilise tdhise registreerimine, mida huvitatud isikud tunnevad geograafilise piirkonna téhistajana,
kuna on toendoline, et neile huvitatud isikutele voib jddda mulje, et need teenused parinevad sellest
piirkonnast.

(vt punktid 38, 43 ja 48)

4. Mairuse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamaérgi kohta artikli 7 loike 1 punkti c eesmirk on valtida,
et moni majandustegevuses osaleja monopoliseerib geograafilise nimetuse oma konkurentide arvel.
Kuigi vastab toele, et apellatsioonikoda on pohimétteliselt kohustatud hinnates, kas geograafiline tahis
on selle konkurentsisuhete suhtes asjakohane, kontrollima péritolu ja taotletud kauba ja teenuste
vahelist seost, enne kui ta voib keelduda kaubamairgi registreerimisest madruse nr 207/2009 artikli 7
16ike 1 punkti c alusel, voib selle kohustuse rangus muutuda soltuvalt eri teguritest, néiteks asjaomase
geograafiline tdhise maist voi laadist. Nimelt on tdendosus, et geograafiline tahis voib mojutada
konkurentsisuhteid, suur juhul, kui tegemist on ulatusliku piirkonnaga, mis on mainekas korge
kvaliteediga kauba ja teenuste poolest, ja see tdendosus on viike, kui tegemist on konkreetse kohaga,
mille maine piirdub vdheste kaupade voi teenustega.

Kui geograafilist tahist juba tuntakse voi kui sellel on maine, vdib Euroopa Liidu Intellektuaalomandi
Amet piirduda sellise seose olemasolu tuvastamisega, selle asemel et lébi viia selle seose iiksikasjalik
hindamine.

(vt punktid 44—46)

5. Madruse nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamargi kohta artikli 12 punkti b, mis kasitleb kaubamargi
moju piiranguid, eesmérk on koosmojus madruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1 punktiga c eelkoige
kaubamairkide puhul, mis ei kuulu selle sitte kohaldamisalasse, sest need ei ole iiksnes kirjeldavad,
voimaldada muu hulgas seda, et geograafiline téhis, mis lisaks on kombineeritud kaubamargi tiheks
elemendiks, ei ldheks keelu alla, mida voib nouda sellise kaubamirgi omanik selle mééruse artikli 9
alusel, kui sellise téhise kasutamine toimub hea to6stus- ja éritava kohaselt.

Samas ei ole kohtupraktikast tulenev pohimote, mis kisitleb méaaruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1
punkti c aluseks olevat iildist huvi geograafilise paritolu téhiste vaba kasutatavuse siilitamiseks ja mida
nditab ka selle madruse artikli 66 ldoikega 2 antud voimalus, et erandina konealuse artikli 7 16ike 1
punktist c¢ vodivad téhised ja margid, mis vodivad tdhistada geograafilist péritolu, olla {ithenduse
kollektiivkaubamairgid, vastuolus selle médruse artikli 12 punktiga b, mis ei mojuta pealegi olulisel
madral esimesena nimetatud sitte tolgendamist. Nimelt ei anna médruse nr 207/2009 artikli 12
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punkt b, mille eesmirk on muu hulgas reguleerida kiisimusi, mis tekivad, kui registreeritud on
kombineeritud kaubamirk, mis koosneb tervikuna voi osaliselt geograafilisest nimetusest,
kolmandatele isikutele oigust sellist nimetust kasutada kaubamaérgina, vaid piirdub selle tagamisega, et
need isikud vodivad seda kasutada kirjeldavalt, see tdhendab tdhistamaks geograafilist péritolu,
tingimusel et neid kasutatakse hea t60stus- ja dritava kohaselt.

Seega ei ole huvi siilitada geograafiliste tdhiste kéttesaadavus piisavalt kaitstud méédruse nr 207/2009
artikli 12 punktis b sétestatuga.

(vt punktid 53-56)
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