EIBFA GROUP VS, SISETURU UHTLUSTAMISE AMET - SCHWAN-STABILO SCHWANHAURER
(KIRJUTUSVAHENDI DISAINILAHENDUS)

ULDKOHTU OTSUS (viies koda)
12. mai 2010*

Kohtuasjas T-148/08,

Beifa Group Co. Ltd, asukoht Ningbo, Zhejiang (Hiina), esindajad: barrister R. Davis
ja solicitor N. Cordell,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused), esin-
daja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse
astuja Uldkohtus oli

Schwan-Stabilo Schwanhidufler GmbH & Co. KG, asukoht Heroldsberg (Saksa-
maa), esindajad: advokaadid U. Blumenro6der ja H. Gauf3,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Uhtlustamise Ameti kolmanda apellatsioo-
nikoja 31. jaanuari 2008. aasta otsuse (asi R 1352/2006-3) peale, mis kisitleb Schwan-
Stabilo Schwanhduser GmbH & Co. KG ja Ningo Beifa Group Co., Ltd vahelist ithen-
duse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlust,

ULDKOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras (ettekandja), kohtunikud M. Prek ja V. M. Ciuci,

kohtusekretiar: ametnik N. Rosner,

arvestades 21. aprillil 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 17. septembril 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Uhtlustami-
se Ameti vastust,

arvestades 11. septembril 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja
seisukohti,
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arvestades 18. novembril 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Oiguslik raamistik

Mcdidirus (EU) nr 6/2002

Noukogu 12. d"etsembri 2001. aasta madruse (EU) nr 6/2002 ithenduse disainilahen-
duse kohta (EUT 2002, L 3, Ik 1; ELT erivéljaanne 13/27, 1k 142) (muudetud kujul)
artikkel 1 satestab:

»1. Kdesolevas médruses sétestatud tingimustele vastavat disainilahendust nimeta-
takse edaspidi ,iihenduse disainilahenduseks”.
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2. Disainilahendust kaitstakse kui:

b) ,ithenduse registreeritud disainilahendust’, kui see on kdesolevas méairuses sites-
tatud viisil registreeritud;

Maaruse nr 6/2002 artikkel 3 satestab:

»Kéesolevas madruses kasutatakse jargmisi moisteid:

a) disainilahendus — toote voi selle osa vilimus, mis tuleneb eelkdige toote enese ja/
vai selle kaunistuste joonte, piirjoonte, virvide, kuju, struktuuri ja/voi materjali
omadustest;



EIBFA GROUP VS, SISETURU UHTLUSTAMISE AMET - SCHWAN-STABILO SCHWANHAURER
(KIRJUTUSVAHENDI DISAINILAHENDUS)

Maéaruse nr 6/2002 artikli 10 ldige 1:

,Uhenduse disainilahendusest tulenev kaitse holmab koiki disainilahendusi, mis jata-
vad asjatundjale tihesuguse iildmulje”

Maiéruse nr 6/2002 artikli 19 1dige 1 néeb ette:

,2Uhenduse registreeritud disainilahendus annab selle omanikule ainudiguse kasutada
disainilahendust ning takistada kolmandat isikut seda loata kasutamast. Nimetatud
kasutamiseks loetakse eelkodige sellise toote valmistamist, pakkumist, turustamist,
importi, eksporti voi kasutamist voi nendel eesmérkidel sellise toote séilitamist, mil-
les disainilahendus sisaldub véi mille puhul seda on kasutatud”

Maéruse nr 6/2002 artiklid 24 ja 25 ndevad ette:

JArtikkel 24

Kehtetuks tunnistamine

1. Uhenduse registreeritud disainilahendus tunnistatakse kehtetuks [ithtlustamis-
ametile] VI ja VII jaos sdtestatud korras esitatud taotluse alusel [...]
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Artikkel 25

Kehtetuse alused

1. Uhenduse disainilahenduse véib kehtetuks tunnistada iiksnes jirgmistel juhtudel:

e) hilisemas disainilahenduses on kasutatud [eristavat tihist] ning seda mérki holma-
vate ithenduse digusaktide voi liikmesriigi 6igusaktidega on mérgi diguste omanikul
oigus selline kasutus keelata;

3. Loike 1 punktides d, e ja f sitestatud alustele voib tugineda iiksnes varasemate
diguste taotleja v6i omanik.

[...]” [tapsustatud tolge]

Midiruse nr 6/2002 IV jaotis (artiklid 35-44) kannab pealkirja ,Uhenduse registree-
ritud disainilahenduse taotlus” Mééruse artikli 36 1dikes 2 ndhakse ette, et thenduse
disainilahenduse registreerimise taotlus ,peab sisaldama ka viidet toodetele, milles
voi mille puhul kasutamiseks on disainilahendus ette néhtud” Mééruse nr 6/2002
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artiklite 41-44 alusel on tthenduse disainilahendust taotleval isikul teatavatel tingi-
mustel prioriteedidigus, mille toime seisneb sama maéruse artikli 43 alusel selles,
et prioriteedikuupéev loetakse ithenduse registreeritud disainilahenduse taotluse
esitamiskuupéevaks.

Mairuse nr 6/2002 VI jaotise ,Uhenduse registreeritud disainilahendusest loobumi-
ne ja selle kehtetus” artikli 52 16ige 1 néeb ette, et ,[k]ui artikli 25 loigetest 2, 3, 4 ja 5
ei tulene teisiti, voib iga fiitisiline vo6i juriidiline isik voi paddev ametiasutus esitada
[tihtlustamisametile] thenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnista-
mise taotluse”.

Maiéruse nr 6/2002 VII jaotise , Kaebused” artiklid 55-60 sétestavad apellatsioonikot-
ta kaebamise menetluse. Nende sdtete sonastus on identne voi analoogne ndukogu
20. detsembri 1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamairgi kohta (EUT
1994, L 11, 1k 1; ELT erivéljaanne 17/01, 1k 146) (muudetud kujul) (asendatud néu-
kogu 26. veebruari 2009. aasta mairusega (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi
kohta (ELT L 78, 1k 1)) artiklite 57—-62 omaga.

Madruse nr 6/2002 VII jaotise artikkel 61 sitestab:

»1. Kaebusi kisitlevate apellatsioonikodade otsuste peale voib Euroopa Kohtule esi-
tada kaebuse.
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2. Kaebuse aluseks voib olla padevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumi-

ne, asutamislepingu, kdesoleva médruse voi nende rakendusnormide rikkumine voi
voimu kuritarvitamine.

3. Euroopa Kohus on piddev vaidlustatud otsust tithistama voi seda muutma.

4. Kaebusega voib tihineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus
kahjustab.

5. Kaebus esitatakse Euroopa Kohtule kahe kuu jooksul pérast apellatsioonikoja
otsuse véljakuulutamist.

6. [Uhtlustamisamet] peab votma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuse
taitmiseks.”

Esimene direktiiv 89/104/EMU

Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/}04/EMU kaubamérke
késitlevate liikmesriikide digusaktide tihtlustamise kohta (EUT L 40, 1k 1; ELT eri-
viljaanne 17/01, lk 92) (mis tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja ndukogu
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22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EU kaubamirke kisitlevate liilkmesriiki-
de digusaktide iihtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25)) artikli 4 16ige 4 satestab:

»1ga liikmesriik voib sétestada, et kaubamarki ei registreerita voi kui see on registree-
ritud, siis voib selle tithiseks tunnistada, kui ja kuivord::

¢) kaubamirgi kasutamise voib keelata muu varasema oiguse tottu kui loikes 2 ja
kéesoleva loike punktis b osutatud 6igus, milleks on eelkdige:

»

iv) toostusomandidigus. [...]

Direktiivi 89/104 artikli 5 16iked 1 ja 2 sétestavad:

»1. Registreeritud kaubamérk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omani-
kul on 6igus takistada koiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse kéi-
gus ilma tema loata:

a) koiki kaubamairgiga identseid téhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on ident-
sed nendega, mille jaoks kaubamiirk on registreeritud;
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b) koiki tdhiseid, mille identsuse voi sarnasuse tottu kaubamérgiga ning identsuse
vOi sarnasuse tottu kaubamairgiga ja tahisega kaitstud kaupade voi teenustega esi-
neb risk, et tildsus voib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see voib tekitada
seoseid kaubamiirgi ja tdhise vahel.

2. Lisaks sellele voib iga liikmesriik sétestada, et omanikul on 6igus takistada koiki
kolmandaid isikuid tema nousolekuta kasutamast kaubandustegevuse kiigus mis ta-
hes tdhist, mis on identne voi sarnane kaubamairgiga, mis on vilja antud kaupade voi
teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade vdi teenustega, mille jaoks kone-
alune kaubamirk on registreeritud, ja juhul kui selle tihise pohjuseta kasutamine ka-
sutaks ebaodiglaselt dra voi kahjustaks varasema kaubamadrgi eristatavust voi mainet.”

Esimese direktiivi 89/104 artiklid 10—12 sitestavad:

LArtikkel 10

Kaubamairgi kasutamine

1. Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pérast registreerimismenetluse 16petamise
kuupieva liikmesriigis kaubamarki tegelikult kasutusele votnud kaupade voi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud, vdi kui selle kasutamine on olnud katkematu
viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamirgi suhtes kées-
oleva direktiiviga ette ndhtud karistusi, vdlja arvatud juhul, kui kasutamatajétmisel on
moistlikud pohjused.
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2. Loike 1 tdhenduses késitatakse kasutamisena ka jargmist:

a) kaubamérgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide
poolest, mis ei muuda mérgi eristatavust;

b) kaubamirgi kinnitamine kaupadele voi nende pakendile asjaomases liikmesriigis
ainult ekspordi eesmérgil.

3. Kui kaubamarki kasutatakse omaniku nousolekul voi kui seda teeb isik, kellel on
luba kasutada kollektiivkaubamérki voi tagatist voi toendusmarki, peetakse seda
kaubamargi kasutamiseks omaniku poolt.

Artikkel 11

Karistused kaubamairgi kasutamatajatmise eest kohtu- voi haldusmenetluses
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3. Ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist, kui esitatakse vastuhagi loppenuks tun-
nistamise kohta, voib iga liikmesriik sdtestada, et kaubamarki ei saa kasutada rikku-
mise suhtes algatatud menetluses, kui vastuviite tulemusena on kindlaks tehtud, et
konealuse kaubamairgi voiks loppenuks tunnistada vastavalt artikli 12 loikele 1.

4. Kui varasemat kaubamairki on kasutatud vaid osade kaupade voi teenuste puhul,
mille jaoks see on registreeritud, loetakse seda ldigete 1, 2 ja 3 kohaldamisel registree-
rituks ainult konealuste osade kaupade voi teenuste puhul.

Artikkel 12

Loppenuks tunnistamise pohjused

1. Kaubamirgi voib 16ppenuks tunnistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie jérjestiku-
se aasta jooksul kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja
kasutamatajatmisel ei ole moistlikke pohjendusi [...]”

Markengesetz

25. oktoobril 1994 joustunud Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen (Saksa seadus kaubamirkide ja muude eristavate tihiste diguskaitse
kohta) (BGBI. 1, 1994, 1k 3082; edaspidi ,Markengesetz”) (muudetud kujul) néeb ar-
tikli 13 loike 2 punktis 6 ette, et registreeritud kaubamérgi voib tunnistada tithiseks,
kui selle kasutamise voib muu seas varasema todstusomandidiguse tottu keelata.
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Markengesetz’i artikli 51 16ike 1 kohaselt tunnistatakse kaubamérk kehtetuks varase-
ma kaubamairgibdiguse omaniku kaebuse esitamise korral.

Markengesetz'’i artikli 14 16ige 2 sétestab:

»Kolmandatel isikutel on kaubandustegevuse kdigus keelatud kaubamirgiomaniku
loata

kasutada kaubamirgiga identseid téhiseid kaupade voi teenuste puhul, mis on
identsed nendega, mille jaoks kaubamairk on registreeritud,

kasutada téhiseid, mille identsuse v6i sarnasuse tottu kaubamaérgiga ning identsu-
se vOi sarnasuse tottu kaubamaérgiga ja tdhisega kaitstud kaupade voi teenustega
on toendoline, et tildsus vdib need omavahel segi ajada voi tekitada seoseid
kaubamargi ja tdhise vahel, voi

kasutada tdhiseid, mis on identsed voi sarnased riigis mainet omava kaubamdr-
giga, mis on vilja antud kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende
kaupade voi teenustega, mille jaoks konealune kaubamérk on registreeritud, ja
juhul kui selle tdhise pohjuseta kasutamine kasutaks ebadiglaselt dra voi kahjus-
taks varasema kaubamargi eristatavust voi mainet”

Markengesetz’i artikli 25 16ige 1 sétestab:

»Registreeritud kaubamargi omanikul ei ole digust kasutada kolmandate isikute suh-
tes artiklitest 14, 18 [ja] 19 tulenevaid 6igusi, kui nendele digustele tuginemisele eel-
neva viie jarjestikuse aasta jooksul ei ole kaubamaérki vastavalt artiklile 26 kasutatud
kaupade voi teenuste jaoks, millele ta oma digustele tuginedes osutab tingimusel, et
varasem kaubamirk on selleks kuupéevaks olnud registreeritud vidhemalt viis aastat”
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Markengesetz’i artikli 25 1oike 2 kohaselt peab juhul, kui kaubamérgiomanik tugineb
Markengesetz'i artiklist 14 tulenevatele digustele kaebuse esitamise raames, hageja
kostja taotlusel kaubamairgi tegelikku kasutamist tdendama.

Markengesetz'i artiklis 26, mis késitleb kaubamargi kasutamist, voetakse Saksa digu-
sesse lile esimese direktiivi 89/104 artiklid 10-12.

Mddrus nr 40/94

Maiéruse nr 40/94 artikli 9 16ige 1 (ntiid médruse nr 207/2009 artikli 9 16ige 1) sétestab:

LArtikkel 9

Uhenduse kaubamirgiga antavad digused

1. Uhenduse kaubamirk annab omanikule selle kasutamise ainudiguse. Omanikul
on digus takistada koikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse kiigus
ilma tema loata:

a) koiki tahiseid, mis on identsed ithenduse kaubamairgiga, kaupade voi teenuste pu-
hul, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud tthenduse kaubamirk;

b) koiki tdhiseid, kui identsuse voi sarnasuse tottu ithenduse kaubamairgiga ning
identsuse voi sarnasuse tottu ithenduse kaubamairgi ja tdhisega kaitstud kaupade
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v0i teenustega on tdenéoline, et avalikkus voib need omavahel segi ajada; segiaja-
mise tdendosus holmab ka toendosust, et tihist seostatakse kaubamérgiga;

19 Maaruse nr 40/94 artikkel 43 (niitid mééaruse nr 207/2009 artikkel 42) satestab:

LArtikkel 43

Vastulause menetlemine

2. Taotleja ndoudmisel peab vastulause esitanud varasema ithenduse kaubamaérgi oma-
nik tdendama, et varasemat {thenduse kaubamarki on ithenduses tegelikult kasutatud
kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne
tthenduse kaubamirgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks voi et
mittekasutamine on digustatud, tingimusel et varasem {thenduse kaubamaérk on sel-
leks kuupédevaks olnud registreeritud vahemalt viis aastat. Selliste tdendite puudumi-
se korral liikkatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ithenduse kaubamairki on kasu-
tatud vaid osa kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse
see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade voi teenuste jaoks registreerituks.
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Maiéruse nr 40/94 artikli 52 16ige 2 (niiid méadruse nr 207/2009 artikli 53 ldige 2)
satestab:

JArtikkel 52

Suhtelised kehtetuks tunnistamise pdhjused

2. Uhenduse kaubamirk tunnistatakse kehtetuks ka [iihtlustamisametile] esitatud
taotluse voi rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi pohjal, kui sel-
lise kaubamairgi kasutamise voib keelata vastavalt [...] siseriiklikule digusele, mis
reguleerib varasemate diguste kaitset, eelkdige seoses jargmiste digustega:

d) to6stusomandidigus”
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Maidiruse nr 40/94 artikkel 56 (niitid madruse nr 207/2009 artikkel 57) satestab:

LArtikkel 56

Taotluse labivaatamine

2. Uhenduse kaubamirgi omaniku ndudel peab tiihistamismenetluses osalev varase-
ma ithenduse kaubamairgi omanik tdendama, et varasemat thenduse kaubamarki on
ithenduses tegelikult kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on regist-
reeritud, viie aasta jooksul enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupdeva
ning et see on taotluse aluseks voi et mittekasutamine on o6igustatud, tingimusel et
varasem lthenduse kaubamaérk on selleks kuupdevaks olnud registreeritud vihemalt
viis aastat. Kui tthenduse kaubamirgi taotluse avaldamise kuupéevaks on varasem
kaubamirk olnud registreeritud vihemalt viis aastat, esitab varasema ithenduse kau-
bamirgi omanik tdendid ka selle kohta, et artikli 43 16ikes 2 osutatud tingimused olid
konealusel kuupéeval tdidetud. Selliste toendite puudumise korral lilkatakse kehte-
tuks tunnistamise taotlus tagasi. Kui varasemat ithenduse kaubamaérki on kasutatud
vaid osa kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see
kehtetuks tunnistamise taotluse ldbivaatamisel ainult nende kaupade voi teenuste
jaoks registreerituks.
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Maiiruse nr 40/94 artikkel 92 (niiiid méairuse nr 207/2009 artikkel 96) satestab, et
selle madruse artikli 91 ldike 1 (niitid méaédruse nr 207/2009 artikli 95 16ige 1) alusel
liilkmesriikide poolt kindlaks médratud ithenduse kaubamérkide kohtute ,ainupéde-
vusse kuuluvad: [...] d) vastuhagid ithenduse kaubamérgi tithistamiseks voi kehtetuks
tunnistamiseks artikli 96 kohaselt” Maaruse nr 40/94 artikli 96 16ige 1 (niitid mééruse
nr 207/2009 artikli 100 loige 1) sétestab, et ,,[t]iihistamist voi kehtetuks tunnistamist
kasitlev vastuhagi voib toetuda ainult kdesolevas méédruses nimetatud tithistamise ja
kehtetuks tunnistamise pohjustele”

Vaidluse taust

Hageja Beifa Group Co. Ltd (varem Ningo Beifa Group Co., Ltd) esitas 27. mail 2005
Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja té6stusdisainilahendused) (edaspidi
yuhtlustamisamet”) médruse nr 6/2002 alusel ihenduse disainilahenduste registree-
rimise taotluse.

Taotluses kisitletud disainilahendus (edaspidi ,vaidlustatud disainilahendus”) on
kujutatud jargmiselt:

Hageja tugineb registreerimistaotluses miaruse nr 6/2002 artiklite 41-43 alu-
sel vaidlustatud disainilahenduse prioriteedidigusele, mis pohineb 5. veebruaril
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2005 Hiina pédevale ametiasutusele esitatud sama disainilahenduse varasemal
registreerimistaotlusel.

Toodetena, milles disainilahendus sisaldub v6i mille puhul kasutamiseks on see moel-
dud, mérgiti méadruse nr 6/2002 artikli 36 16ike 2 alusel taotluses ,kirjutusvahendid”

Vaidlustatud disainilahendus registreeriti ithenduse disainilahendusena numbri
352315-0007 all ja see avaldati 26. juuli 2005. aasta viljaandes Bulletin des dessins ou
modeéles communautaires nr 68/2005.

Menetlusse astuja Schwan-Stabilo Schwanhédufler GmbH & Co. KG esitas 23. mirtsil
2006 maaruse nr 6/2002 artikli 52 alusel ihtlustamisametile vaidlustatud disainila-
henduse kehtetuks tunnistamise taotluse, milles ta viitis, et miaruse nr 6/2002 ar-
tikli 25 loike 1 punktis e nimetatud kehtetuse alus keelab asjaomase disainilahenduse
kehtivuse.

Kehtetuks tunnistamise taotlus pohines menetlusse astuja kaubamairgil, mis on
Saksamaal 14. detsembril 2000. aastal registreeritud numbri 300454708 all muu
seas kaupade ,kirjutusvahendid” jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta méarkide
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registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkuleppe (ldbi vaadatud ja muudetud kujul) klassi 16 ning on kujutatud jérgmiselt:

Uhtlustamisameti tithistamisosakond rahuldas 24. augusti 2006. aasta otsusega me-
netlusse astuja esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse ja tunnistas vaidlusaluse di-
sainilahenduse sellest tulenevalt méaéruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkti e pohjal
kehtetuks.

Tuhistamisosakond leidis sisuliselt, et vaidlustatud disainilahenduses on varasemat
kaubamairki kasutatud nii, et see sisaldab tdhist, millel on koik asjaomasele ruumili-
sele kaubamargile omased elemendid ning seega on see tihis nimetatud kaubamargi
sarnane. Kuna vaidlustatud disainilahendusega ja varasema kaubamairgiga holmatud
kaubad on identsed, on tithistamisosakonna sonul tdenéoline, et asjaomane avalikkus
ajab need kaubad omavahel segi, ning seetottu on menetlusse astujal Markengesetz'i
artikli 14 16ike 2 punkti 2 alusel digus vaidlustatud disainilahenduses kasutatud téhise
kasutamine keelata.

Hageja esitas 19. oktoobril 2006 tithistamisosakonna otsuse peale médruse nr 6/2002
artiklite 55—60 alusel kaebuse.

II - 1706



33

34

35

36

EIBFA GROUP VS, SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — SCHWAN-STABILO SCHWANHAUBER
(KIRJUTUSVAHENDI DISAINILAHENDUS)

Kolmanda apellatsioonikoja 31. jaanuari 2008. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”), mis tehti hagejale teatavaks 21. veebruaril 2008, jdeti hageja kaebus rahulda-
mata. Apellatsioonikoda leidis esiteks, et kuna varasem kaubamirk ei olnud selleks
ajaks tunnistatud Saksa pddevate ametiasutuste poolt Markengesetz’i asjaomaste sé-
tete alusel kehtetuks, tuleb seda méiruse nr 6/2002 artikli 25 loike 1 punkti e téhen-
duses kisitada kui eristavat tdhist (vaidlustatud otsuse punkt 15).

Apellatsioonikoda mirkis teiseks, et selle sitte kohaldamisel ei pea ithenduse hilise-
mas vaidlustatud disainilahenduses olema viidatud varasem tahis kujutatud identselt,
vaid piisab, kui see disainilahendus sisaldab asjaomast téhist kui sellist (vaidlustatud
otsuse punkt 16).

Apellatsioonikoda mirkis kolmandaks, et vaidlustatud disainilahenduse ja varasema
kaubamaérgi vahel esinevatest teatavatest erinevustest hoolimata on sellele kaubamar-
gile omased elemendid vaidlustatud disainilahenduses mérgatavad, mistottu nime-
tatud disainilahenduse kasutamine kujutab endast varasema kaubamérgi omanikust
menetlusse astujale Markengesetz’i artiklist 14 tulenevate ainudiguste rikkumist ning
seega kuulub mééruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkt e kohaldamisele (vaidlusta-
tud otsuse punktid 17 ja 18).

Lopuks maérkis apellatsioonikoda eelnimetatud jéreldust silmas pidades, et menetlus-
se astuja poolt kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud muude véidete, sh
Oberlandesgericht Frankfurt-am-Maini (Frankfurdis asuv liidumaa korgeim tldko-
hus, Saksamaa) 18. jaanuari 2007. aasta otsust puudutavate viidete asjakohasuse osas
ei ole vaja otsust teha (vaidlustatud otsuse punkt 19).
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Poolte nouded

Hageja palub Uldkohtul:

— tihistada vaidlustatud otsus;

— saata asi muude menetlusse astuja esitatud ja tithistamisosakonna poolt kontrol-
limata jaetud kehtetuse aluste osas tithistamisosakonnale kontrollimiseks tagasi;

— modista kohtukulud vilja iihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Uldkohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— mbdista kohtukulud vilja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Hageja teise noude vastuvéetavus

Uhtlustamisamet viidab, et hageja teine ndue on vastuvdetamatu, kuna §isuliselt
palub ta Uldkohtul teha iithtlustamisametile ettekirjutus, see ei ole aga Uldkohtu
padevuses.

Tuleb meenutada, et médruse nr 6/2002 artikli 61 loike 3 kohaselt on Uldkohus padev
nii vaidlustatud otsust tithistama kui ka seda muutma. Peale selle peab iihtlustamis-
amet sama miiruse artikli 61 ldike 6 alusel votma vajalikud meetmed Uldkohtu ot-
suse tditmiseks. Viimati nimetatud sittest tuleneb, et Uldkohtu padevuses ei ole teha
ithtlustamisametile ettekirjutusi, vaid tegelikult on tihtlustamisamet ise kohustatud
Uldkohtu otsuse resolutsioonist ja pohjendustest jireldusi tegema (vt analoogia alu-
sel Uldkohtu 15. mirtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas T-35/04: Athinaiki Oikogeniaki
Artopoiia vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Ferrero (FERRO), EKL 2006, 1k 1I-785,
punkt 15 ja seal viidatud kohtupraktika).

Tuleb ka meenutada, et méidruse nr 6/2002 artikli 60 loike 1 alusel voib apellatsioo-
nikoda pérast iihtlustamisameti eelmises astmes otsuse teinud iiksuse otsuse peale
esitatud kaebuse pohjendatuse hindamist saata asja nimetatud iiksusele edasiseks
menetlemiseks.

Neist sdtetest ja kaalutlustest tulenevalt on vastuvbetav ndue, et Uldkohus saadaks
tihtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse peale esitatud kaebuse menetlemise raa-
mes asja tagasi eelmises astmes otsuse teinud tiksusele, kelle otsuse peale esitati
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apellatsioonikojale kaebus (vt selle kohta ja analoogia alusel Uldlg.ohtu 27. veebruari
2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(STREAMSERVE), EKL 2002, 1k I1-723, punktid 17-20).

Kui Uldkohus sellise ndude rahuldaks, ei nieks ta iihtlustamisameti suhtes ette ko-
hustust midagi teha voi tegemata jitta ning seega ei teeks ta ithtlustamisametile et-
tekirjutust. Sellise ndudega soovitakse pigem seda, et Uldkohus teeks otsuse, mille
apellatsioonikoda oleks pidanud tegema v6i saanud teha, ise ning seega soovitakse, et
Uldkohus kasutaks talle edasikaevatud apellatsioonikoja otsuse muutmise padevust
(vt selle kohta ja analoogia alusel Uldkohtu 11. veebruari 2009. aasta otsus kohtuasjas
T-413/07: Bayern Innovativ vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Life Sciences Partners
Perstock (LifeScience), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 15, ja Uld-
kohtu 14. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas T-152/07: Lange Uhren vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (geomeetrilised viljad kella numbrilaual), kohtulahendite kogu-
mikus ei avaldata, punkt 39).

Sellest tuleneb, et vastupidi iihtlustamisameti véidetele on hageja teine ndue
vastuvoetav.

Pohikiisimus

Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm viidet. Esimene tuleneb méadruse nr 6/2002
artikli 25 ldike 1 punkti e vdirast tolgendusest. Teises viites viidatakse digusnormi
rikkumisele seoses selle varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise tdendamise taot-
luse tagasililkkamisega, mille hageja tithtlustamisametile esitas. Kolmandas viites vii-
datakse madruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkti e vddrale kohaldamisele.
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Esimene viide, mis tuleneb miiruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkti e védirast
tolgendusest

— Poolte argumendid

Hageja viitel tuleneb mééruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkti e sdnastusest, et
vastupidi apellatsioonikoja arvamusele ei saa eristava tdhise omanik sellele sattele tu-
gineda, kui hilisemas disainilahenduses ei ole kasutatud mitte konealust, vaid sarnast
tahist. Asjaomase sitte sellist tolgendust ei kinnita mitte ainult asjaolu, et ithenduse
disainilahendus puudutab iiksnes toote kui sellise vdlimust ega osuta teatavale kind-
lale tootele, vaid ka tihtlustamisameti varasem otsustuspraktika.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja viidavad, et mairuse nr 6/2002 artikli 25 16i-
ke 1 punkti e tdhenduses vdib kasutamise mdiste holmata olukordi, kus ithenduse
registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud
varasemat tihist vaidlustatud disainilahenduses tiksnes imiteeritakse, ilma et selle iga
iiksikasja oleks reprodutseeritud.

Vaidlustatud disainilahenduse ja varasema téhise vordlus piirdub disainilahenduse
nende elementidega, mis rikuvad varasema 6iguse omaniku asjaomaseid 6igusi, vot-
mata arvesse vaidlustatud disainilahenduse tdiendavaid elemente. Varasema téhise
kaitse ulatus soltub aga seda téhist reguleerivast digusest.

Seega on médruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punktis e osutatud kehtetuse alus kohal-
datav uudsetele ja eristavatele disainilahendustele ning seega erineb see pohjus sama
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médruse artikli 25 1dike 1 punktis b osutatud pohjusest. Vastupidi hageja viidetele
kinnitab @ihtlustamisameti varasem otsustuspraktika seda tolgendust.

— Uldkohtu hinnang

Esiteks tuleb mirkida, et nagu ithtlustamisamet ja menetlusse astuja digesti vdida-
vad, ei eelda méadruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punktis e osutatud kehtetuse alus
ilmtingimata varasema eristava tdhise téielikku ja tiksikasjalikku reprodutseerimist
hilisemas ithenduse disainilahenduses. Kuigi konealuse téihise teatavad elemendid
thenduse vaidlustatud disainilahenduses puuduvad vo6i sinna on lisatud muid ele-
mente, voib tegemist olla asjaomase tédhise ,kasutamisega” eelkoige juhul, kui vélja
jdetud voi lisatud elemendid on teisejargulised.

See peab seda enam paika seetottu, et nagu véljakujunenud kohtupraktikast tuleneb,
jaab avalikkusele meelde liikmesriikides registreeritud voi tihenduse kaubamarkide
ebatdiuslik malupilt (vt selle kohta Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus koh-
tuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, 1k 1-3819, punkt 26, ja Uld-
kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003,
1k 11-2821, punkt 33). Nimetatud asjaolu kehtib koigi eristavate téhiste liikide suhtes.
Sel pohjusel ei pane asjaomane avalikkus tingimata tédhele tdhise muutusi, mis seis-
nevad eristava tdhise teatavate teisejarguliste elementide véljajatmises tihenduse hili-
semas disainilahenduses vai selliste elementide lisamises viimati nimetatud tdhisele.
Asjaomane avalikkus vaib just vastupidi arvata, et tdhist on sellisena, nagu tal on see
meelde jadnud, hilisemas ithenduse disainilahenduses kasutatud.
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Sellest tuleneb, et vastupidi hageja viidetele ei vilista médédruse nr 6/2002 artikli 25
16ike 1 punkti e grammatiline tolgendus tingimata selle kohaldamist juhul, kui hili-
semas lthenduse disainilahenduses ei ole kasutatud kehtetuks tunnistamise taotluse
toetuseks esitatud tdhisega identset, vaid sarnast téhist.

Teiseks tuleb markida, et vaidlustatud otsuses maidruse nr 6/2002 artikli 25 loike 1
punktile e antud tolgendus on ainus, mis voib tagada tihelt poolt varasema, tthendu-
se voi liikmesriigis registreeritud kaubamérgi omaniku 6iguste tohusa kaitse selliste
kaubamargirikkumiste suhtes, mille puhul asjaomast kaubamarki kasutatakse hilise-
mas (thenduse disainilahenduses, ja teiselt poolt kooskdla méaruse nr 6/2002 ning di-
rektiivi 89/104 voi madruse nr 40/94 ja madruse nr 207/2009 asjaomaste sétete vahel.

Selles osas tuleb meenutada, et varasema, ithenduse voi liikmesriigis registreeritud
kaubamairgi omanikul on 6igus keelata hilisema tthenduse disainilahenduse kasuta-
mine nii juhul, kui disainilahenduses kasutatakse varasema kaubamairgiga identset
tahist ning vastavalt asjaomase disainilahenduse ja varasema kaubamirgiga holma-
tavad kaubad voi teenused on identsed, kui ka juhul, kui asjaomases tihenduse disai-
nilahenduses kasutatakse tdhist, millel on varasema kaubamaérgiga selline sarnasus,
et arvestades vastavalt ka asjaomase kaubamargi ja disainilahendusega holmatavate
kaupade voi teenuste identsust vdi sarnasust, on tdenéoline, et avalikkus ajab need
segi (vt esimese direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punktid a ja b, Markengesetz’i artik-
li 14 16ike 2 punktid 1 ja 2 ning méédruse nr 40/94 artikli 9 16ike 1 punktid a ja b (niitid
mééruse nr 207/2009 artikli 9 loike 1 punktid a ja b)).
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Arvestades varasema, ithenduse voi liikmesriigis registreeritud kaubamérgi omani-
ku 6igust keelata hilisema ithenduse disainilahenduse kasutamine, milles on kasuta-
tud nii tema kaubamérgiga identset kui ka sarnast téhist, on vilistatud, et ithenduse
seadusandja on maédruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkti e séitestades soovinud
konealusel omanikul voimaldada esitada konealuse disainilahenduse kehtetuks tun-
nistamise taotlus tiksnes juhul, kui selles disainilahenduses on kasutatud varasema
kaubamadrgiga identset tdhist, ning keelata sellise taotluse esitamine juhul, kui disai-
nilahenduses kasutatakse niivord sarnast tdhist, et on tdendoline, et avalikkus ajab
need segi.

Tuleb veel mirkida, et tihenduse voi liikkmesriigis registreeritud kaubamirgi omanik
ei saa eespool punktis 54 kisitletud sitetele tugineda tthenduse sellise varem regist-
reeritud disainilahenduse kasutamise keelamiseks, milles on kasutatud asjaomase
kaubamargiga identset voi sarnast tahist, kuna asjaomase ithenduse disainilahenduse
omanik saab sellise keelu suhtes ennast kaitsta, taotledes asjaomase hilisema kauba-
mairgi tithistamist vajaduse korral vastuhagis (esimese direktiivi 89/104 artikli 4 16i-
ke 4 punkti c alapunkt iv, Markengesetz'i artikli 13 loike 2 punkt 6 ja artikli 51 16ige 1
ning médruse nr 40/94 artikli 52 16ike 2 punkt d, artikli 92 punkt d, artikli 96 l6ige 1
(ntiid médruse nr 207/2009 artikli 53 16ike 2 punkt d, artikli 96 punkt d ja artikli 100
loige 1).

Kui varasema, thenduse voi liikmesriigis registreeritud kaubamérgi omanikul oleks
oigus esitada hilisema tthenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlus
tiksnes juhul, kui selles disainilahenduses kasutatakse tema kaubamirgiga ident-
set tdhist, mitte juhul, kui kasutatakse sellega sarnast tdhist, siis ei saaks see oma-
nik kaitsta ennast sellise hilisema disainilahenduse omaniku vdimaliku katse suhtes,
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milles kasutatakse sarnast tihist, keelata varasema kaubamérgi kasutamine méaaruse
nr 6/2002 artikli 10 loike 1 ja artikli 19 16ike 1 alusel.

Mairuse nr 6/2002 pohjendusest 31, mille kohaselt see méarus ,ei takista ithenduse
disainilahendustena kaitstavate disainilahenduste suhtes kohaldamast [...] digusakte,
[...] mis késitlevad kaubamaérke’, voib jireldada, et ithenduse disainilahendusega selle
omanikule antavad igused ei sea sugugi kahtluse alla sellest kaubamérgist tulenevaid
varasema kaubamargi omaniku 6igusi.

Koigist eelnimetatud kaalutlustest tuleneb, et apellatsioonikoda ei rikkunud maéaruse
nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkti e tdlgendamisel 6igusnormi, kuivord eristava tahise
omanik vdib tthenduse hilisema disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlemisel
tugineda asjaomasele sittele, kui selles disainilahenduses on kasutatud talle kuuluva
tdhisega sarnast téhist. Sellest tuleneb, et esimene viide tuleb pohjendamatuse tottu
tagasi likata.
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Teine viide, milles viidatakse oigusnormi rikkumisele seoses selle varasema
kaubamairgi tegeliku kasutamise tdendamise taotluse tagasililkkamisega, mille hageja
esitas {ihtlustamisametile

— Poolte argumendid

Hageja viitel tuleneb méaruse nr 6/2002 artikli 25 l1oike 1 punktist e, kui seda tolgen-
da koostoimes Markengesetz'i artikliga 25, et Saksa kaubamérgi omanik, kes taot-
leb tihenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamist pohjusel, et viimases on ka-
sutatud asjaomast kaubamairki, peab vastuvdidete olemasolu korral tdendama, et ta
on seda kaubamirki tegelikult kasutanud. Seetdttu oleks apellatsioonikoda pidanud
hageja esitatud varasema kaubamairgi kasutamise toendamise taotlust kontrollima,
kuna varasem kaubamark oli enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist olnud
registreeritud enam kui viis aastat. Kuigi menetlusse astuja on kehtetuks tunnistami-
se taotluse esitamisele eelnenud viie-aastase ajavahemiku jooksul miitinud lugematu
arvu klassi 16 kuuluvaid kirjutusvahendeid, ei toenda see miiiik sugugi varasema kau-
bamargi kasutamist, kuna asjaomased miiiidud kaubad olid teistsuguse kujuga ning
neile olid lisatud menetlusse astuja nimi ja logo. Peale selle ei ole varasem kaubamérk
mitte ruumiline kaubamark, vaid kujutismérk.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja viidavad, et vastupidi miaruse nr 40/94 ar-
tikli 43 loikele 2 ja artikli 56 1dikele 2 (niitid médruse nr 207/2009 artikli 42 loige 2
ja artikli 57 16ige 2) ei voimalda méédrus nr 6/2002 tihenduse sellise disainilahenduse
omanikul, mis on kehtetuks tunnistamise taotluse ese, esitada asjaomase taotluse toe-
tuseks osutatud varasema tihise kasutamise tdendamise taotlust. Seetottu ei olnud
apellatsioonikojal digust hageja esitatud varasema kaubamargi tegeliku kasutamise
toendamise taotlust kontrollida. Sellega ei ole hageja 6igusi rikutud, kuna leides, et

II - 1716



62

63

64

EIBFA GROUP VS, SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — SCHWAN-STABILO SCHWANHAUBER
(KIRJUTUSVAHENDI DISAINILAHENDUS)
varasemat kaubamarki ei ole nii kasutatud, oleks ta saanud esitada padevatele Saksa
ametiasutustele taotluse tunnistada see kaubamark kehtetuks. Igal juhul ei oma lihtne
menetlusse astuja nime ja logo lisamine tema miitidavatele kirjutusvahenditele taht-
sust varasema kaubamairgi tegeliku kasutuse hindamise ning kéesoleval juhul esineva
segiajamise tdendosuse seisukohast.

Menetlusse astuja lisab, et kuigi hagejal oli ithtlustamisametis digus esitada varasema
kaubamargi tegeliku kasutamise tdendamise taotlus, oleks ta pidanud selle esitama
tihistamisosakonnas ning seetottu on varasema kaubamargi tegeliku kasutamise
toendamise taotlus, mille hageja esitas esimest korda apellatsioonikojas, vastuvoe-
tamatu. Igal juhul leiab menetlusse astuja, et ta on varasema kaubamairgi tegelikku
kasutamist toendanud.

— Uldkohtu hinnang

Tuleb meenutada, et méadruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkt e néeb ette, et nimeta-
tud sitte alusel esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasemat
tdhist reguleeriva ithenduse voi liikmesriigi digusega ,on mairgi diguste omanikul
oigus [...] keelata” talle kuuluva téhise kasutamine hilisemas disainilahenduses.

Kéesoleval juhul on varasem téhis Saksa kaubamirk, mida reguleerivad Markengesetz'i
satted. Nagu juba mérgitud, annab Markengesetz’i artikli 14 16ike 2 punkt 2 selle kau-
bamairgi omanikule diguse keelata kasutada tdhiseid, mille identsuse vo6i sarnasuse
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tottu kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu kaubamérgiga ja tiahisega kaits-
tud kaupade vdi teenustega on tdendoline, et iildsus voib need omavahel segi ajada.

Siiski satestatakse Markengesetz'i artikli 25 1oikes 1, et varasema kaubamairgi oma-
nikul ei ole digust kasutada kolmandate isikute suhtes artiklist 14 tulenevaid 6igusi,
kui nendele digustele tuginemisele eelneva viie jérjestikuse aasta jooksul ei ole kau-
bamarki vastavalt artiklile 26 kasutatud kaupade voi teenuste jaoks, millele ta oma
oigustele tuginedes osutab tingimusel, et varasem kaubamairk on selleks kuupéevaks
olnud registreeritud vahemalt viis aastat. Seda satet Markengesetz'ile lisades kasutas
Saksa seadusandja talle esimese direktiivi 89/104 artikli 11 16ikes 2 ette ndhtud digust.
Markengesetz'i artikli 25 1oige 2 jatab sonaselgelt selle poole hooleks, kelle vastu va-
rasema kaubamairgi omaniku 6igustele on tuginetud, nduda, et see omanik tdendaks
oma varasema kaubamirgi tegelikku kasutamist. Sellise taotluse esitamata jédtmise
korral ei tule asjaomaseid tdendeid esitada.

Neist sétetest tuleneb, et vastupidi tihtlustamisameti ja menetlusse astuja viidetele
peab kdesoleva olukorraga sarnasel juhul, mil mééruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1
punktis e ette ndhtud kehtetuse aluse toetuseks esitatud varasem Saksa kaubamérk
on enne {thenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlust olnud vihemalt
viis aastat registreeritud, selle kaubamérgi omanik kehtetuks tunnistamise taotlusega
vaidlustatud uhenduse disainilahenduse omaniku taotlusel tdendama, et ta on oma
kaubamirki kasutanud viie aasta jooksul enne kehtetuks tunnistamise taotluse esita-
mist. Sellise tdendi esitamata jatmise korral ei ole asjaomase varasema Saksa kauba-
mérgi omanikul tema tdhist reguleeriva Saksa diguse alusel 6igust kehtetuks tunnista-
mise taotlusega vaidlustaud tdhise kasutamist nimetatud tihenduse disainilahenduses
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keelata, mis tihendab, et méiédruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punktist e tulenev keh-
tetuse alus ei ole kohaldatav.

Kuna maéédruses nr 6/2002 puudub erisdte selle kohta, millised on tdhise kehtetuks
tunnistamise taotlusega vaidlustatud tihenduse disainilahenduse omaniku esitatava
tegeliku kasutamise tdendamise taotlust puudutavad tingimused, tuleb jireldada, et
nimetatud taotlus peab olema selgelt sonastatud ja esitatud ithtlustamisametile dige-
aegselt (vt analoogia alusel Uldkohtu 17. mirtsi 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades
T-183/02 ja T-184/02: El Corte Inglés vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Gonzélez Ca-
bello ja Iberia Lineas Aéreas de Espaiia (MUNDICOR), EKL 2004, 1k II-965, punkt 38;
16. martsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: L'Oréal vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet - Revlon (FLEXI AIR), EKL 2005, 1k I1-949, punkt 24, ja 7. juuni 2005. aasta otsus
kohtuasjas T-303/03: Lidl Stiftung vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - REWE-Zentral
(Salvita), EKL 2005, 1k I1-1917, punkt 77). P6himaétteliselt tuleb varasema kaubamérgi
tegeliku kasutamise tdendamise taotlus esitada selle tdhtaja jooksul, mille vastulausete
osakond on ithenduse vaidlustatud kaubamargi taotlejale andnud asjaomase taotluse-
le vastuseks méarkuste esitamiseks (vt selle kohta ja analoogia alusel eespool viidatud
kohtuotsus FLEXI AIR, punktid 25-28).

Seevastu ei saa ithenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks
esitatud varasema téhise tegeliku kasutamise toendamise taotlust esitada esimest
korda apellatsioonikojas.

Valjakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et médruse nr 40/94 artikli 43 loigetes 2
ja 3 (niiid méaéruse nr 207/2009 artikli 42 loiked 2 ja 3) ette ndhtud thenduse di-
sainilahenduse registreerimise vastu esitatud varasema kaubamargi tegeliku kasu-
tamise tdendamise taotlust ei saa esitada esimest korda apellatsioonikojas (vt selle
kohta Uldkohtu 22. mirtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-364/05: Saint-Gobain Pam
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Propamsa (PAM PLUVIAL), EKL 2007, Ik 11-757,
punkt 41, ja 18. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-425/03: AMS vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet - American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services),
EKL 2007, 1k 1I-4265, punkt 114).
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Selle kohtupraktika kohaselt tdiendab varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise
toendamise taotlus vastulausete osakonna menetlust eriomase ning eelneva kiisi-
musega selle kohta, kas varasema kaubamirgi kasutus on olnud tegelik, ning seega
muudab asjaomane taotlus vastulause sisu. Vastulausete osakonna padevuses on teha
esimeses astmes otsus vastulause kohta nii, nagu see on méiratud poolte erinevate
menetlustoimingute ja -taotlustega, sh vajaduse korral varasema kaubamargi tegeliku
kasutamise toendamise taotlusega. Apellatsioonikoja padevuses on iiksnes vastulau-
sete osakondade otsuste peale esitatud kaebuste arutamine, mitte otsuse tegemine
uue vastulause kohta esimeses astmes. Vastupidisega noustumine tdhendaks seda,
et apellatsioonikoda peaks menetlema tdiesti eriomast taotlust, mis on seotud uute
juriidiliste ja faktiliste asjaoludega ning mis véljub selle vastulause menetluse raamest,
mis esitati vastulausete osakonnale ja mida viimane menetles (eespool punktis 69 ni-
metatud kohtuotsus PAM PLUVIAL, punktid 37-39, ja eespool punktis 69 nimeta-
tud kohtuotsus AMS Advanced Medical Services, punktid 111-113).

Need kaalutlused kehtivad analoogia alusel ka siis, kui méédruse nr 6/2002 artikli 25
16ike 1 punktis e osutatud keeldumise alusel pohineva kehtetuks tunnistamise taot-
lusega vaidlustatud tihenduse disainilahenduse omanikul on 6igus taotleda, et keh-
tetuks tunnistamise taotluse toetuseks esitatud varasema tdhise omanik téendaks
oma tihise tegelikku kasutamist, nagu kédesoleval juhul. Sellises kontekstis ei saa ka
viita, et apellatsioonikoda on kohustatud tegema otsuse asjas, mis erineb tithistamis-
osakonnale esitatud asjast, sh asjas, mille ulatust on kehtetuks tunnistamise taotluse
toetuseks esitatud varasema téhise tegeliku kasutamise eelneva kiisimuse lisamisega
laiendatud.

Koigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et kdesoleval juhul oli hagejal tithistamisosa-
konnas digus taotleda, et menetlusse astuja tdendaks varasema kaubamargi tegelikku
kasutamist.

Sellega seoses tuleb mérkida, et apellatsioonikoda piirdus vaidlustatud otsuse punk-
tis 15 jareldusega, et ithtlustamisamet ei olnud pédev varasema kaubamargi kehtivust
vaidlustama ning et kui hageja leidis, et seda kaubamairki registreerides on rikutud
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Markengesetz'i séitteid voi et see tuleb kasutamata jatmise tottu tithistada, siis tulnuks
tal esitada selle kaubamairgi kehtetuks tunnistamise taotlus Markengesetz’i sétete
alusel.

Eespool punktidest 63—66 tuleneb, et kuigi see vaidlustatud otsuses esitatud apel-
latsioonikoja kaalutlus on iseenesest dige, ei piisa sellest madruse nr 6/2002 artik-
li 25 l6ike 1 punktil e pdhineva tihenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise
taotluse toetuseks esitatud varasema téhise tegeliku kasutamise tdendamise taotluse
tagasiliikkamise digustamiseks, kui konealust varasemat tdhist reguleerivas diguses
nihakse ette, et juhul, kui asjaomast tédhist ei ole tegelikult kasutatud, ei ole selle oma-
nikul digust keelata kolmandaid isikuid ning seega kehtetuks tunnistamise taotlusega
vaidlustatud ithenduse hilisema disainilahenduse omanikku seda téhist voi sellega
sarnast tdhist kasutamast, nagu kédesoleval juhul.

Tuginedes eeldusele, et tema on varasema kaubamirgi tdendamise taotluse ht-
lustamisametile nouetekohaselt esitanud, vdidab hageja vaidlustatud otsuses see-
ga, et apellatsioonikoda on rikkunud éigusnormi, kuivord viimane jittis ta taotluse
kontrollimata.

Siiski tuleb mérkida, et see eeldus on véir. Nagu menetlusse astuja digesti mérkis, ei
sisalda hageja markused, mille ta tithistamisosakonnale 22. juunil 2006. aastal vas-
tuseks kehtetuks tunnistamise taotlusele esitas ja mis sisalduvad tihtlustamisameti
menetlusega seotud toimikus, mille viimane Uldkohtule kodukorra artikli 133 loike 3
alusel viimasele edastas, mitte iiksnes sonaselget taotlust, et menetlusse astuja tden-
daks varasema kaubamairgi tegelikku kasutamist, vaid selles ei ole varasema kauba-
mirgi tegeliku kasutamise kiisimust tildse késitletud.

Hageja osutas viimati nimetatud kiisimusele esimest korda alles apellatsioonikoja-
le esitatud kaebuse pdhjendustes. Hageja kinnitas kohtuistungil, et nimetatud asja-
olu vastab toele ning see kanti kohtuistungi protokolli. Olgugi et apellatsioonikojale
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esitatud hageja kaebuse pohjendusi voib tdlgendada nii, et selles kaebuses on varase-
ma kaubamairgi tegeliku kasutamise tdendamist taotletud, on selline esimest korda
apellatsioonikojas esitatud taotlus vastuvoetamatu, seda taotlust ei saa arvesse votta
ning apellatsioonikoda ei saa seda kontrollida.

Neil asjaoludel tuleb ka kéesolev viide tagasi liikata.

Kolmas véide, milles viidatakse madruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkti e védrale
kohaldamisele

— Poolte argumendid

Hageja viidab, et kuigi see, kuidas ithtlustamisameti iiksused on méaaruse nr 6/2002
artikli 25 16ike 1 punkti e tolgendanud, on 6ige, kohaldas apellatsioonikoda nime-
tatud sitet vadralt, kuna ta ei hinnanud vaidlustatud disainilahenduse ja varasema
kaubamairgi segiajamise tdendosust analoogselt hinnanguga, mis tuleb anda méaruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b (niiitd méaaruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkt b)
kohaldamist késitleva kohtupraktika pohjal.
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Esiteks ei ole apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses kdesoleval juhul iiritanud asja-
omast avalikkust kindlaks mé#irata.

Teiseks ei ole apellatsioonikoda votnud arvesse asjaolu, et teatavast kujust koosneva-
tel kaubamarkidel on vdga nork eristusvoime. Olgugi et varasem kaubamairk on keh-
tiv, on sellel vaga nork eristusvdoime ning seda tuleb voimaliku segiajamise tdendosuse
olemasolu kontrollimisel arvesse votta.

Kolmandaks ei ole apellatsioonikoda viinud lébi varasema kaubamairgi ja vaidlusta-
tud disainilahenduse igakiilgset vordlust. Selle asemel, et ndidata, mis pohjustel oli
tithistamisosakonna otsus 6ige ja viia 14dbi varasema kaubamirgi iseseisev kontroll,
tugines apellatsioonikoda asjaomase kaubamirgi lihtsale kirjeldusele ning piirdus
vaidlustatud otsuse punktis 17 tiihistamisosakonna otsuses esitatud nimekirja korda-
misega, loetledes varasema kaubamirgi neli omadust, mis esinevad ka vaidlustatud
disainilahenduses. See, kas vaidlustatud disainilahendusel on need neli omadust, ei
ole sugugi kindel. Peale selle on varasemal kaubamairgil kiimme omadust, mis vaid-
lustatud disainilahendusel puuduvad, ning viimasel on kuus omadust, mis puuduvad
varasemal kaubamargil.

Neljandaks ei ole apellatsioonikoda sugugi kontrollinud, kas kdesoleval juhul on se-
giajamine téenioline. Kui Uldkohus otsustab seda kiisimust ise kontrollida, tuleb tal
jouda jareldusele, et selline tdendosus puudub, kuna varasema kaubamérgi eristus-
voime on nork ning varasema kaubamairgi ja vaidlustatud disainilahenduse vahel on
erinevusi.
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Hageja vditis kohtuistungil, et méaruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punkt e on kées-
oleval juhul kohaldatav iiksnes juhul, kui asjaomane avalikkus tajub vaidlustatud di-
sainilahendust kui eristavat tahist. Vaidlustatud otsuses ei ole apellatsioonikoda aga
kontrollinud, kas kéesoleval juhul on see nii. Hageja lisas, et isegi kui seda véidet ei
ole hagiavalduses formaalselt esitatud, ei saa seda pidada uudseks, kuna see on seotud
kéesoleva viitega.

Esiteks vididab iihtlustamisamet, et vaidlustatud otsuse pohjendus on kill liihi-
ke, kuid piisav. Peale selle tuleb arvestada ka tithistamisosakonna otsuses esitatud
pohjendusega.

Teiseks on neli vaidlustatud otsuse punktis 17 osutatud varasema kaubamérgi oma-
dust selles kaubamirgis toesti olemas ning need on kaubamirgi domineerivad ele-
mendid, samas aga on need omadused ka vaidlustatud disainilahendusel. Hageja osu-
tatud erinevused varasema kaubamargi ja vaidlustatud disainilahenduse vahel ei sea
nende sarnasust kahtluse alla.

Kolmandaks tegi apellatsioonikoda digesti, kui kinnitas tithistamisosakonna otsust,
et kdesoleval juhul on segiajamine asjaomaste kaupade identsust, varasema kauba-
margi ja vaidlustatud disainilahenduse vahelist sarnasust, asjaomase avalikkuse, s.o
laia avalikkuse madalat tdhelepanu astet ning asjaolu, et konealused kaubad on oda-
vad laiatarbekaubad arvestades tdenidoline.

Neljandaks ei ole vastupidi hageja vdidetele varasema kaubamairgi eristusvoime nork,
vaid vahemalt ,keskmine” Olgugi et praktikas on ruumilist kaubamérki keerulisem
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registreerida, ei saa sellise kaubamargi eristusvoimet pérast registreerimist kahtluse
alla seada.

Viiendaks kinnitavad kaks hageja ja menetlusse astuja vahelistes kohtuasjades tehtud
Saksa kohtute otsust, et kidesoleval juhul on segiajamine toendoline.

Menetlusse astuja viidab, et neli vaidlustatud otsuse punktis 17 osutatud varasema
kaubamairgi omadust on vaidlustatud disainilahendusel tdesti olemas ning nendest
piisab selle disainilahenduse ja varasema kaubamairgi vahelise sarnasuse tuvastami-
seks. Seda sarnasust ei saa aga seada kahtluse alla asjaomaseid tdhiseid teineteisest
eristavate elementidega, millele hageja on osutanud ning mis tulenevad tehnilistest
voi funktsionaalsetest nduetest. Arvestada seda, kui kaua on seda kaubamarki kand-
vad kaubad Saksa turul olnud, ei ole varasema kaubamirgi eristusvoime pealegi nork.
Hageja on nende samade poolte vahel Saksamaal toimuvates kohtuvaidlustes ise tu-
ginenud arvamusuuringule, mis niitavad, et menetlusse astuja erinevatel kaubamiir-
kidel on suur eristusvoime.

Arvestades konealuste kaupade identsust, asjaomase avalikkuse madalat tdhelepanu
astet seoses laiatarbekaupadega, asjaolu, et sel avalikkusel on harva voimalik samu
kaupu téhistavaid kaubamaérke otseselt vorrelda, ning varasema kaubamargi ja vaid-
lustatud disainilahenduse vahelist sarnasust, tuleb jareldada, et kéesoleval juhul on
segiajamine tdendoline. Tuleb arvestada ka asjaoluga, et hageja on varasematest kau-
bamarkidest tulenevaid menetlusse astuja 6igusi juba mitmel korral rikkunud, ning
see oigustab Saksa kohtupraktika pohjal nduet, et hageja peab hoidma nende 6igus-
tega suuremat ,distantsi”.
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Lisaks osutab menetlusse astuja talle kuuluvale registreerimata kaubamairgile, mis
tema toodetavaid kirjutusvahendeid samuti kaitsevad, Markengesetz’i artikli 14 16i-
ke 2 punktile 3, Saksa digusest tulenevalt lisakaitsele kolvatu konkurentsi vastu ning
madruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punktist b tulenevale kehtetuse alusele.

Lopuks mérgivad ithtlustamisamet ja menetlusse astuja kohtuistungil esitatud ja ees-
pool punktis 84 kokku voetud hageja argumendile vastuseks, et tegemist on uue véi-
tega, mis ei pohine menetluse kéigus esitatud diguslikel ja faktilistel asjaoludel, ning
seega on see vastuvoetamatu.

— Uldkohtu hinnang

Mairuse nr 6/2002 artikli 25 1oike 1 punkt e sdtestab, et ithenduse disainilahenduse
vaib varasema eristava tihise omaniku taotlusel tunnistada kehtetuks juhul, kui hili-
semas disainilahenduses on seda tdhist kasutatud ning seda téhist hélmavate tihen-
duse digusaktide voi lilkmesriigi 6igusaktide kohaselt on tdhise omanikul 6igus selli-
ne kasutus keelata.

Nagu eespool mérgitud, annab juhul, kui sellel séttel pohineva kehtetuse aluse toe-
tuseks esitatud tahis on varasem Saksa kaubamairk, mis, olemata kehtetuks tun-
nistamise taotlusega vaidlustatud tihenduse disainilahendusega identne, on sellega
siiski sarnane, asjaomase liikmesriigi 6igus, nimelt Markengesetz’i artikli 14 16ike 2
punkt 2 selle kaubamirgi omanikule diguse keelata talle kuuluva téhise kasutamine
hilisemas disainilahenduses tiksnes siis, kui konealuse disainilahenduse ja asjaomase
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kaubamirgi sarnasuse ning konealuse disainilahenduse ja hilisema kaubamirgiga
holmatavate kaupade voi teenuste identsuse voi sarnasuse tottu on tdendoline, et ava-
likkus ajab need omavahel segi.

Tuleb ka meenutada, et Markengesetz'i artikli 14 16ike 2 punktiga 2 on Saksa diguses-
se iile voetud direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkt b ning seetottu tuleb asjaomast
satet tdlgendada direktiivi asjaomast sdtet kisitlevat kohtupraktikat arvestades.

Direktiivi 89/104 artikli 5 16ike 1 punkti b tdhenduses on segiajamine téenéoline, kui
avalikkus voib arvata, et kdnealused kaubad ja teenused périnevad samalt ettevotjalt
voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt (eespool punktis 51 viidatud Eu-
roopa Kohtu otsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17, ja Euroopa Kohtu 6. oktoobri
2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, 1k I-8551, punkt 26).

Avalikkuse poolt segiajamise toendosust tuleb hinnata igakiilgselt, arvestades kaiki
konkreetses asjas tdhtsust omavaid tegureid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aas-
ta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k I-6191, punkt 22; eespool punk-
tis 51 viidatud Euroopa kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, ja eespool
punktis 97 viidatud kohtuotsus Medion, punkt 27).

Vastandatud téhiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab se-
giajamise toendosuse hindamine rajanema neist jadval tervikmuljel, vottes eelkoige
arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tdenédosuse igakiilgsel hin-
damisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade voi teenuste keskmine tarbija
tdhist tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamaérki voi muud eristavat téhist tervikuna
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ega uuri selle eri detaile (vt selle kohta eespool punktis 98 viidatud kohtuotsus SA-
BEL, punkt 23; eespool punktis 51 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 25, ja eespool punktis 97 viidatud kohtuotsus Medion, punkt 28).

Seega tuleb kontrollida, kas kdesoleval juhul kohaldas apellatsioonikoda seda koh-
tupraktikat Gigesti, kui ta vaidlustatud otsuses jéreldas, et varasema kaubamargi ja
vaidlustatud disainilahenduse segiajamine on tdenéoline ning et seetottu tuleb viima-
ne kehtetuks tunnistada. Selles osas tuleb arvestada ka tithistamisosakonna otsusega,
mis joudis samale jareldusele ning mida apellatsioonikoda kinnitas.

Kui apellatsioonikoda kinnitab ithtlustamisameti eelmises astmes otsuse teinud iik-
suse otsust tervikuna, kuuluvad nii asjaomane otsus kui ka selle pdhjendus apellat-
sioonikoja otsuse aluseks olevate asjaolude konteksti, mis on pooltele teada ning mis
voimaldab kohtul teostada téielikku seaduslikkuse jirelevalvet apellatsioonikoja hin-
nangu péhjendatuse iile (Uldkohtu 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-304/06: Re-
ber vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart),
EKL 2008, 1k 11-1927, punkt 47; vt selle kohta ka Uldkohtu 21. novembri 2007. aasta
otsus kohtuasjas T-111/06: Wesergold Getriankeindustrie vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Lidl Stiftung (VITAL FIT), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 64).

Esiteks tuleb hageja poolt kohtuistungil (vt eespool punkt 84) esitatud esimese vii-
tega seoses meenutada, et kodukorra artikli 48 16ike 2 esimese 16igu kohaselt ei voi
menetluse kiigus esitada uusi viiteid, kui need ei tugine diguslikele ja faktilistele
asjaoludele, mis on tulnud ilmsiks menetluse kiigus.
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Samas tuleb tunnistada vastuvdetavaks viide, millega otseselt voi kaudselt tdienda-
takse varem samas astmes esitatud hagiavalduse vididet ja millel on varem esitatud
viitega otsene seos (vt Uldkohtu 3. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T-219/04: His-
paania vs. komisjon, EKL 2007, 1k II-1323, punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).

Sellega on tegemist hageja eelnimetatud viite puhul, millega tdiendatakse kolmandat
viidet ning millel on, nagu hageja vdidab, asjaomase viitega otsene seos. Seega on
nimetatud véide vastuvoetav.

Seoses pohikiisimusega tuleb meenutada, et méédruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1
punktil e pohineva ithenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse saab
rahuldada iiksnes juhul, kui on tuvastatud, et asjaomane avalikkus leiab, et selle taot-
luse aluseks olevas (thenduse disainilahenduses on kasutatud kehtetuks tunnistamise
taotluse toetuseks esitatud eristavat tahist.

Juhul kui joutakse jareldusele, et asjaomane avalikkus ei leia, et kehtetuks tunnistami-
se taotluses osutatud ithenduse disainilahenduses on selle taotluse toetuseks esitatud
eristavat tahist kasutatud, voib segiajamise tdendosuse loomulikult vélistada.

Siiski ei ole vastupidi sellele, mida hageja paistab viitvat, vaja eraldi analtiisida kiisi-
must, kas asjaomane avalikkus tajub kehtetuks tunnistamise taotluse esemeks olevat
tthenduse disainilahendust kui eristavat tahist (vt selle kohta ja analoogia alusel Eu-
roopa Kohtu 10. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-102/07: adidas ja adidas Bene-
lux, EKL 2008, 1k I-2439, punkt 34).
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Teiseks tuleb mirkida, et poolte vahel puudub vaidlus osas, et varasema kaubamiir-
giga holmatud kaubad ning need kaubad, mis peaksid vaidlustatud disainilahendust
sisaldama — ,kirjutusvahendid” — on identsed. Need tildiselt odavad laiatarbekaubad
pakuvad huvi koigile tarbijatele ning hageja ei ole seda ka vaidlustanud. Seega tu-
leb tithistamisosakonna viidet (tithistamisosakonna otsuse punkt 15) ,avalikkusele”
moista nii, et kaudselt, kuid kindlasti tuleb tiihistamisosakonna arvates segiajamise
toendosuse hindamisel kdesoleval juhul arvestada seda, kuidas lai avalikkus, st kesk-
mine tarbija varasemat kaubamirki ja vaidlustatud disainilahendust tajub (vt selle
kohta Uldkohtu 30. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-173/03: Geddes vs. Sise-
turu Uhtlustamise Amet (NURSERYROOM), EKL 2004, 1k I1-4165, punkt 18). Apel-
latsioonikoda ei ole vaidlustatud otsuses tithistamisosakonna seda jareldust kahtluse
alla seadnud. Kuna varasem kaubamirk on Saksamaal registreeritud, tuleb arvesse
votta seda, kuidas keskmine Saksa tarbija téhist tajub.

Kolmandaks viis tithistamisosakond varasema kaubamairgi ja vaidlustatud disainila-
henduse vordluse osas lébi visuaalse vordluse. Ta tegi otsuse punktis 12 kindlaks neli
varasema kaubamairgi kuju elementi, mis on sellele omased, leides otsuse punktis 13,
et vaidlustatud disainilahendus sisaldab tédhist, millel on koik varasemale kaubamargi-
le omased elemendid, mistottu see disainilahendus on varasema kaubamaérgi sarnane.
Tithistamisosakond leidis ka seda, et teiste elementide, nagu ,vorude” voi ,eendite” li-
samine vaidlustatud disainilahendusele ei takista varasema kaubamérgi eelnimetatud
omaste joonte kindlakstegemist selles disainilahenduses. Apellatsioonikoda kordas
tiihistamisosakonna kaalutlusi ja ndustus nendega vaidlustatud otsuse punktis 17.

Selles osas tuleb koigepealt mérkida, et ihtlustamisameti tiksused jétsid varasema
kaubamargi ja vaidlustatud disainilahenduse foneetilise ja kontseptuaalse vordluse
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kdesoleval juhul digesti ldbi viimata. Uhelt poolt ei sisalda varasem kaubamirk ja
vaidlustatud disainilahendus sonalist elementi. Neid ei saa ka lihtsalt ja lithidalt sona-
dega kirjeldada nii, et neid kirjeldusi saaks foneetiliselt vorrelda. Teiselt poolt ei viita
varasem kaubamirk ja vaidlustatud disainilahendus {ihelegi konkreetsele moistele,
mistottu ei ole ka nende kontseptuaalne vordlus voimalik.

m Mis aga puutub varasema kaubamadrgi ja vaidlustatud disainilahenduse visuaalsesse
vordlusse, siis tuleb koigepealt mérkida, et kuigi tithistamisosakond viitab oma otsuse
punktis 4 asjaolule, et menetlusse astuja tugineb oma kehtetuks tunnistamise taot-
luses ka muudele tdhistele, nimetab ta selles punktis tiksnes varasemat kaubamirki,
tdpsustamata samas, kas tegemist on kujutismérgi voi ruumilise kaubamérgiga. Peale
selle viitab tithistamisosakond otsuse punktides 12 ja 13 asjaomase kaubamargi ,ruu-
milisele kujule”

2 Apellatsioonikoda mirgib vaidlustatud otsuse punktis 2 aga, et menetlusse astu-
ja tugines oma kehtetuks tunnistamise taotluses ainult asjaomasele varasemale
kaubamairgile.

113 Uhtlustamisameti menetlustoimikus oleva varasema kaubamirgi registreerimistun-
nistusest ilmneb, et tegemist on kujutismérgiga, mis on kujutatud eespool punktis 29
esitatud kujutisel. Kohtuistungil ndustusid koik pooled selle asjaoluga seoses, et iiht-
lustamisameti iiksused votsid vaidlusaluse kehtetuks tunnistamise taotluse kontrolli-
misel arvesse iiksnes asjaomast varasemat kaubamérki, mis on kujutismérk, ning see
kanti kohtuistungi protokolli.
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Olukorras, kus tithistamisosakonna otsuses puudub igasugune muu tipsustus, saab
selles otsuses esitatud viide varasema kaubamérgi ,ruumilisele kujule” — mis on es-
mapilgul kujutismérgi puhul paradoksaalne — viia vaid jareldusele, et tithistamisosa-
kond on vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamaérgi vordlusele tuginemise
asemel vorrelnud nimetatud disainilahendust ning selles otsuses kindlaks médramata
ruumilist kaubamarki.

Selles osas tuleb mirkida, et nagu ithtlustamisameti menetlustoimikust tuleneb, tugi-
nes menetlusse astuja oma kehtetuks tunnistamise taotluses peale varasema kauba-
margi muu seas ka Saksamaal numbri 02911311 all registreeritud ruumilisele kauba-
margile, mis vastab eespool punktis 29 esitatud kujutisele.

Apellatsioonikoda ei ole tithistamisosakonna viga parandanud. Nagu juba maérgitud,
piirdus viimane vaidlustatud otsuse punktis 17 nende omaduste kordamisega, mida
tihistamisosakond varasemale kaubamairgile omistas, mérkimata seejuures, et tiithis-
tamisosakond viitas ekslikult ruumilisele kaubamaérgile, mitte varasemale kaubamdir-
gile ning seda, et need samad omadused on ka varasemal kaubamargil.

Sellest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda tugines vaidlustatud otsuses segiajamise
olemasolu kohta tehtud jarelduses vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kauba-
margi vahel selle disainilahenduse vordlusele téhisega, mis erineb varasemast kauba-
maérgist, siis rikkus ta 6igusnormi ning vaidlustatud otsus tuleb tithistada.

Seda jéreldust ei sea kahtluse alla argumendid, mille Gihtlustamisamet esitas kohtu-
istungil. Viimane mérkis, et vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamargi
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vordlus ei anna teistsuguseid tulemusi kui sama disainilahenduse vordlus ruumilise
tdhisega, mille kuju annab edasi varasemast kaubamargist koosnev kujutis.

Uhtlustamisamet mirkis iihelt poolt, et ruumiliste kaubamirkide registreerimistun-
nistused sisaldavad nende kaubamarkide tiksnes kahemodtmelisi kujutisi, ning tei-
selt poolt, et kauba enda kujust koosnevate ruumiliste kaubamairkide eristusvoime
olemasolu voi puudumise kohta viljakujunenud kohtupraktika kehtib ka juhul, kui
taotletava kaubamaérgi puhul on tegemist selle kauba kujust koosneva kujutismérgi-
ga (Euroopa Kohtu 4. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-144/06 P: Henkel vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2007, Ik I-8109, punkt 38, ja Uldkohtu 21. oktoob-
ri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-73/06: Cassegrain vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(koti kuju), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 22).

Selles osas tuleb rohutada, et mééruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punktis e osutatud
kehtetuse aluse uurimine peab tuginema sellele, kuidas asjaomane avalikkus asjaoma-
se aluse toetuseks esitatud eristavat téhist tajub ning sellest tdhisest asjaomasele ava-
likkusele jaavale tervikmuljele (vt eespool punkt 99).

Asjaomane avalikkus ei taju ruumilist kaubamairki tingimata sama moodi kui kujutis-
marki. Esimesel juhul tajub asjaomane avalikkus kdegakatsutavat eset, mida ta voib
erinevate nurkade all uurida, samas kui kujutismérgis ndeb avalikkus tiksnes kujutist.

Ei saa tdepoolest ka vilistada, et juhul, kui kaks ruumilist eset on sarnased, voib tihe
sellise eseme ja teise eseme kujutise vordlus samuti viia jareldusele, et need on sar-
nased. Siiski eeldab madruse nr 6/2002 artikli 25 16ike 1 punktis e osutatud kehtetuse
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aluse uurimine vaidlustatud ithenduse disainilahenduse ja nimetatud aluse toetuseks
viidatud eristava tahise vordlemist.

Sarnasust vaidlustatud disainilahenduse ja kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks
esitatud tdhise vahel ei saa lihtsalt eeldada asjaolu tottu, et asjaomane disainilahendus
on teise tdhise sarnane, olgugi et viimati nimetatud téhis on kehtetuks tunnistamise
taotluse toetuseks esitatud tahise sarnane.

Seega soovitakse ithtlustamisameti argumentatsiooniga seda, et Uldkohus viiks vaid-
lustatud disainilahenduse ja varasema kaubamaérgi vordluse ise esimest korda lébi,
kuna ei tithistamisamet ega apellatsioonikoda ei ole neid vorrelnud. Uldkohtu péde-
vuses ei ole aga teha otsust sisuliste kiisimuste kohta, mida tihtlustamisamet ei ole
uurinud (vt selle kohta Uldkohtu 8. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas T-163/98: Proc-
ter & Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (BABY-DRY), EKL 1999, 1k I11-2383,
punkt 51).

Uhtlustamisameti osutatud kohtupraktika ei anna alust jouda teistsugusele jarelduse-
le. Kuna selles kohtupraktikas tdpsustatakse kriteeriume, mille alusel tuleb téhistatava
kauba vilimusest koosneva kujutismérgi olemuslikku eristusvoimet hinnata maaruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b (niiiid méiruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkt b)
tdhenduses, ei seata sellega sugugi kahtluse alla pohimaétet, mille kohaselt nimetatud
omadust tuleb hinnata, ldhtudes sellest, kuidas asjaomane avalikkus tajub konealust,
mitte mond muud tdhist (vt selle kohta eespool punktis 119 viidatud kohtuotsus Hen-
kel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 35, eespool punktis 119 viidatud koti kuju
kohtuotsus, punktid 19 ja 35).
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Jareldust, mille kohaselt vaidlustatud otsuses on rikutud digusnormi ja asjaomane
otsus tuleb seetottu tithistada, ei sea kahtluse alla ka asjaolu, et hageja ei ole sellele
rikkumisele kolmanda viite raames sonaselgelt osutanud.

Uhelt poolt mirkis hageja teist viidet puudutavates argumentides digesti, et vara-
sem kaubamark on tegelikult kujutismérk. Peale selle vaitis hageja kohtuistungil, et
vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamairgi segiajamise tdendosuse hin-
damisel viitasid tihtlustamisameti iiksused varasemast kaubamaérgist erinevale kau-
bamargile ekslikult.

Teiselt poolt ning ennekoike tuleb mérkida, et kuna hageja vaidlustab jarelduse, mil-
leni jouti vaidlustatud otsuses ja mille kohaselt on varasem kaubamark ja vaidlustatud
disainilahendus segiajamise tdeniosuse tekkimiseks piisavalt sarnased, siis on Uldko-
hus kohustatud analiitisima koiki asjaomase kaubamargi ja disainilahenduse vordle-
mise parameetreid, kuna selle vordluse alusel saab jouda nimetatud jarelduseni. Sel-
lega seoses peab Uldkohus ennekéike kontrollima, kas iihtlustamisameti iiksused on
vaidlustatud disainilahendust ja varasemat kaubamaérki tegelikult vorrelnud.

Uldkohus ei saa iihtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse diguspirasuse kontrolli-
misel olla seotud eksliku hinnanguga, mille konealune apellatsioonikoda on faktidele
andnud, kuna see hinnang on osa jireldustest, mille diguspirasust Uldkohtus vaidlus-
tatakse (Euroopa Kohtu 18. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-16/06 P: Edi-
tions Albert René vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2008, 1k I-10053, punkt 48).

On asjakohane mairkida, et kuigi otsus tuleb teha iiksnes poolte nduete kohta, mis
moodustavad kohtuvaidluse raamistiku, ei pea kohus piirduma iiksnes argumen-
tidega, mille pooled on esitanud vididete toetuseks, vastasel korral voib ta sattuda
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olukorda, kus ta on sunnitud oma otsuses tuginema véairatele diguslikele kaalutluste-
le (Euroopa Kohtu 27. septembri 2004. aasta maédrus kohtuasjas C-470/02 P: UER vs.
M6 jt, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 69, ja 13. juuni 2006. aasta otsus
kohtuasjas C-172/05 P: Mancini vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata,
punkt 41).

Seoses menetlusse astuja argumentidega, mis esiteks tulenevad asjaolust, et ta on
vaidlustatud disainilahendusega sarnase registreerimata ruumilise kaubamérgi oma-
nik, teiseks Markengesetz'i artikli 14 16ike 2 punktist 3, kolmandaks Saksa digusel
pohinevast tdiendavast kaitsest kolvatu konkurentsi vastu ning neljandaks méairuse
nr 6/2002 artikli 25 Idike 1 punktis b osutatud kehtetuse alusest, tuleb mirkida, et
nagu vaidlustatud otsuse punktis 19 osutatud, on tegemist kitsimustega, mida apellat-
sioonikoda ei ole pidanud vajalikuks sisuliselt uurida ning mida Uldkohus ei saa, nagu
juba mérgitud, ise esimest korda kontrollida.

122 Koike eeltoodut arvestades tuleb kolmanda véitega ndustuda ning seega vaidlustatud

otsus tithistada.

133 Lopuks leiab Uldkohus, et vaidlustatud otsuse tithistamisega on hageja huvid piisavalt

kaitstud, ilma et asja oleks vaja tiithistamisosakonnale tagasi saata (vt selle kohta ja
analoogia alusel eespool punktis 42 viidatud kohtuotsus STREAMSERVE, punkt 72).
Seega tuleb hageja teine ndue jétta rahuldamata.
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Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hii-
vitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna tihtlustamisamet on
kohtuvaidluse kaotanud, méistetakse kohtukulud vastavalt hageja noudele vilja
ithtlustamisametilt.

Kuna menetlusse astuja on vaidluse kaotanud, jaetakse tema kohtukulud tema enda
kanda.

Esitatud pdhjendustest ldhtudes

ULDKOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainila-
hendused) kolmanda apellatsioonikoja 31. jaanuari 2008. aasta otsus (asi
R 1352/2006-3).

2. Jitta hagi iilejadnud osas rahuldamata.
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3. Jidtta ihtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ning mdista Bei-
fa Group Co. Ltd kohtukulud vilja ithtlustamisametilt. Schwan-Stabilo
Schwanhdufier GmbH & Co. KG kannab ise oma kohtukulud.

Vilaras Prek Ciuca

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 12. mail 2010 Luxembourgis.

Allkirjad
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