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EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

24. mai 2012*

Apellatsioonkaebus — Uhenduse kaubamirk — Kujutismirk F1-LIVE — Rahvusvahelise ja siseriiklike
sonamarkide F1 ja tthenduse kujutismérgi F1 Formula 1 omaniku vastulause —
Eristusvoime puudumine — Kirjeldav osa — Varasema siseriikliku kaubamairgi kaitsega arvestamata
jatmine — Segiajamise tdendosus

Kohtuasjas C-196/11 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu pohikirja artikli 56 alusel 27. aprillil 2011 esitatud
apellatsioonkaebus,

Formula One Licensing BV, asukoht Rotterdam (Madalmaad), esindajad Rechtsanwdltin K. Sandberg
ja Rechtsanwiltin B. Klingberg,

apellant,
teised menetlusosalised:

Siseturu  Uhtlustamise =~ Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused), esindaja:
A. Folliard-Monguiral,

kostja esimeses kohtuastmes
Global Sports Media Ltd, asukoht: Hamilton (Bermuda), esindaja: avocat T. de Haan,
menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees K. Lenaerts, kohtunikud J. Malenovsky, E. Juhasz (ettekandja), G. Arestis ja
T. von Danwitz,

kohtujurist: P. Cruz Villalén,
kohtusekretdr: vanemametnik L. Hewlett,
arvestades kirjalikus menetluses ja 14. detsembri 2011. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades pdrast kohtujuristi drakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi
ettepanekuta,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

ET
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otsuse

Formula One Licensing BV palub apellatsioonkaebuses tiihistada Euroopa Liidu Uldkohtu 17. veebruari
2011. aasta otsus kohtuasjas T-10/09: Formula One Licensing vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Global
Sports Media (F1-LIVE) (EKL 2011, Ik II-427; edaspidi ,vaidlustatud kohtuotsus”), millega Uldkohus
jittis rahuldamata tema hagi, milles ta esitas néude tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti
(kaubamargid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) esimese apellatsioonikoja
16. oktoobri 2008. aasta otsus (asi R 7/2008-1), mis kasitles vastulausemenetlust Racing-Live SAS-i ja
Formula One Licensing BV (edaspidi ,vaidlusalune otsus”) vahel.

Oiguslik raamistik

Noéukogu 20. detsembri 1993. aasta miirus (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994,
L 11, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, lk 146) (muudetud ndoukogu 27. oktoobri 2003. aasta médrusega
(EU) nr 1992/2003 (ELT L 296, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 310)) (edaspidi ,mairus nr 40/94”)
tunnistati kehtetuks ja asendati ndukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009
tthenduse kaubamairgi kohta (ELT L 78, 1k 1), mis joustus 13. aprillil 2009. Faktiliste asjaolude
asetleidmise kuupdeva arvestades tuleb kohtuasja suhtes siiski kohaldada méarust nr 40/94.

Maéruse nr 40/2006 pohjendus 5 néeb ette:

»kaubamadrke kasitlevad ithenduse 6igusnormid ei asenda siiski kaubamairke kasitlevaid liikmesriikide
oigusnorme; noue, mille kohaselt ettevotjad peaksid oma kaubamairgid registreerima {ithenduse
kaubamarkidena, ei tundu olevat pohjendatud; siseriiklikud kaubamérgid on edaspidigi vajalikud nende
ettevotjate jaoks, kes ei soovi oma kaubamarki kaitsta {thenduse tasandil”.

Maédruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kaubamairgi omaniku

vastuseisu korral taotletavat kaubamairki, kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga

ning identsuse vOi sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga kaitstud kaupade voi teenustega on

tdendoline, et territooriumil, kus varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi

ajada; segiajamise tdendosus holmab ka tdendosust, et kaubamirk seostatakse varasema kaubamargiga

Selle médruse artikli 8 1d6ike 2 punkt a néeb ette:

»Loike 1 kohaldamisel tihendab ,varasem kaubamérk” jargmist:

a) jargmisi kaubamirke, mille registreerimise taotluse kuupdev on varasem iithenduse kaubamirgi
registreerimise taotluse kuupédevast, arvestades voimaluse korral nende kaubamairkidega seotud
prioriteete:

i)  thenduse kaubamirgid;

ii) kaubamirgid, mis on registreeritud liikmesriikides voi Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi
puhul Beneluxi kaubamérgiametis;

iii) kaubamérgid, mis on registreeritud liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel;

iv) kaubamirgid, mis on registreeritud ithenduses kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel”.
Vastavalt madruse nr 40/94 artikli 8 loikele 5 ei registreerita varasema kaubamérgi omaniku vastuseisu
korral taotletavat kaubamarki samuti siis, kui see on identne v6i sarnane varasema kaubamairgiga ning

seda tahetakse registreerida kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on
registreeritud varasem kaubamaérk, kui varasema ithenduse kaubamaérgi olemasolul on see omandanud
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Euroopa Liidus maine ja varasema siseriikliku kaubamairgi olemasolul on see omandanud maine
asjaomases liilkmesriigis ning kui taotletava kaubamaérgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta tdhendaks
varasema kaubamadrgi eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.

Vastavalt noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
liilkmesriikide oigusaktide tihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 92)
artikli 3 1oike 1 punktile b ja Euroopa Parlamendi ja noéukogu 22. oktoobri 2008. aasta
direktiivi 2008/95/EU  kaubamirke Kkisitlevate liikmesriikide o6igusaktide iihtlustamise kohta
(kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), millega tiihistati ja asendati direktiiv 89/104, artikli 3
16ik 1 punktile b ei registreerita kaubamairke, millel puudub eristusvoime, ja kui nad on registreeritud,
voib need kehtetuks tunnistada.

Vaidluse taust

Racing-Live SAS, kelle asemel on taotletava kaubamirgi omanik niiid Global Sports Media Ltd
(edaspidi ,Global Sports Media”), esitas 13. aprillil 2004 {htlustamisametile jargmise iihenduse
kujutismérgi registreerimistaotluse:

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta maérkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe
(uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi ,Nizza kokkulepe”) klassidesse 16, 38 ja 41 ning
vastavad nendes klassides jargmisele kirjeldusele:

— Kklass 16: ,ajakirjad, brosiiiirid, raamatud; koik need kaubad puudutavad vormel 1 valdkonda”;

— klass 38: ,raamatute, ajakirjade ja ajalehtede edastamine ja levitamine arvutiterminalide kaudu; koik
need teenused puudutavad vormel 1 valdkonda”; ja

— klass 41: ,raamatute, ajakirjade ja perioodikaviljaannete avaldamine; meelelahutusalased teated;
konkursside korraldamine internetis; piletite reserveerimine iritustele; on-line-méngud; koik need
teenused puudutavad vormel 1 valdkonda”.

Pirast kaubamirgitaotluse avaldamist véljaandes Bulletin des marques communautaires (Uhenduse
Kaubamargibiilletdén) nr 5/2005 esitas Formula One Licensing BV (edaspidi ,Formula One
Licensing”) 2. mail 2005 maaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b ja artikli 5 alusel selle kaubamérgi
registreerimisele vastulause.

Vastulause tugines eelkoige jargmistele varasematele, vaidetavalt mainekatele kaubamaérkidele:
— sonamirk F1, mis on 20. detsembri 1999. aasta rahvusvahelise registreeringu nr 732 134 alusel

kaitstud Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Ungaris kaupade ja teenuste jaoks,
mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 38 ja 41; Saksa 10. mai 2000. aasta siseriikliku
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registreeringu nr 30 007 412 alusel teenuste jaoks, mis kuuluvad viidatud kokkuleppe klassi 41, ja
Uhendkuningriigi 13. augusti 2001. aasta siseriikliku registreeringu nr 2 277 746 D alusel kaupade
ja teenuste jaoks, mis kuuluvad viidatud kokkuleppe klassidesse 16 ja 38, ja

— kuyjutismirk F1 Formula 1, mis on ithenduse 19. mai 2003. aasta registreeringu nr 631 531 alusel
kaitstud kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 38 ja 41,
jargmisel kujul:

Korarofo I

Uhtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas 17. oktoobri 2007. aasta otsusega vastulause,
tuginedes varasemale rahvusvahelisele registreeringule nr 732 134, mis puudutab sénamairki F1. Ta
nentis, et vastandatud kaubamairkidega téhistatud kaubad ja teenused on sarnased voi identsed ja
vastandatud tdhised keskmisel maidral sarnased ning et seega on vastandatud kaubamadrkide
segiagjamine méadruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses tdenéoline.

Racing-Live SAS esitas 14. detsembril 2007 selle otsuse peale kaebuse. Uhtlustamisameti esimene
apellatsioonikoda rahuldas 16. oktoobril 2008 kaebuse ja tiihistas vaidlusaluse otsusega vastulausete
osakonna nimetatud otsuse, olles sisuliselt seisukohal, et varasemate kaubamairkide ja taotletava
kaubamirgi segiajamine ei saa olla tdendoline, ning et sonalise osa F1 esinemine neis koigis
kaubamairkides ei ole segiajamise tdendosuse tekkimiseks piisav, sest seda osa tajutakse konealuses
kaubamargis kirjeldavana.

Uldkohtule esitatud hagi ja vaidlustatud kohtuotsus

Hagiavaldus, mille Formula One Licensing esitas vaidlusaluse otsuse tiihistamiseks, saabus Uldkohtu
kantseleisse 14. jaanuaril 2009. Uldkohus jéttis selle hagi, milles esitati kaks véidet, rahuldamata.

Hageja viitas esimeses vdites maddruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumisele.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 28 nentis Uldkohus, et mis puutub asjaomaste kaupade ja teenuste
sarnasusse, siis ,apellatsioonikoda leidis [vaidlusaluse] otsuse punktides 25 ja 26, et menetlusse astuja
tegevusalad, nagu triikkitoodete miiiikk ja edastamine interneti kaudu (klassidesse 16 ja 38 kuuluvad
kaubad ja teenused), on identsed hageja tegevusaladega ning et online-kirjastamine ja meelelahutus
vormel 1 valdkonnas (st klassi 41 kuuluvad teenused) ning hageja pakutavad teenused on viga
sarnased”.

Vastandatud kaubamairkide vordluse kiisimuses ja sellega seoses, kuidas asjaomane avalikkus neid
kaubamirke tajub, uuris Uldkohus — moéoéndes, et rahvusvahelises kaubamirgis olev tihis ,F1” on
sama kui taotletava kaubamairgi osa ,F1” — koigepealt seda, milline on osa ,F1” iilesanne viimati
nimetatud kaubamargis ja eelkodige seda, kas see osa on ,,domineeriv”.

Uldkohus tddes tema kisutuses olnud téendite pohjal vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43 ja 44, et
vdljendit ,vormel 1” kasutatakse tildnimetusena autovoidusdiduspordiga seonduva téhistamiseks ja et
slihend F 1, nagu ka véljend ,vormel 17, [on] iildnimetus”.

Mis puutub hageja argumenti varasema kaubamirgi kohta, siis nentis Uldkohus vaidlustatud

kohtuotsuse punktis 46, et ainuiiksi asjaolu, et varasem sonamairk on siseriikliku voi rahvusvahelise
kaubamadrgina registreeritud, ei vilista seda, et asjaomane sonamérk on véga kirjeldav voi teisisonu, et
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sellel on asjaomaste kaupade ja teenustega seoses iiksnes vihene olemusest tulenev eristusvoime. Siiski
meenutas Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 47, et rahvusvahelise voi siseriikliku kaubamirgi
— kéesolevas asjas apellandi kaubamiérgid — kehtivust ei saa vaidlustada iithenduse kaubamaérgi
registreerimise menetluse raames, vaid ainult asjaomases liikmesriigis algatatud kehtetuks tunnistamise
menetluse raames.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 49 jéudis Uldkohus jireldusele, et ,[n]eid kaalutlusi ning esitatud
toendeid arvestades tuleb jareldada, et asjaomane avalikkus ei taju osa ,f1” taotletavas kaubamadrgis kui
eristavat osa, vaid kui osa, mida kasutatakse kirjeldamiseks”. Samuti otsustas Uldkohus selle kohtuotsuse
punktis 57, et kui F 1 on esitatud tavakirjastiilis, siis peavad tarbijad seda ,vormel 1” lithendiks, st
kirjeldavaks tdhiseks, ja tuvastas, et vastandatud kaubamaérkide segiajamine ei ole tdendoline.

Jargmiseks vordles Uldkohus taotletavat kaubamirki ja varasemat ithenduse kaubamirki visuaalselt,
foneetiliselt ja kontseptuaalselt ning joudis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 61 esitatud jareldusele, et
»[k]Juna kdesoleval juhul visuaalne sarnasus puudub ja foneetiline ning kontseptuaalne sarnasus on vaid
vahene, siis [on piisav mérkida], et apellatsioonikoda leidis digesti, et vaidlusaluste tdhiste segiajamine
ei ole toendoline, kuna asjaomane avalikkus ei aja taotletavat kaubamairki hageja kaubamairgiga segi.
Selles osas [tuleb nentida], et avalikkuse poolt tdhisele F1 omistatud iildkeeleline tahendus tagab, et
avalikkuse arvates puudutab taotletav kaubamirk vormel 1, kuid téiesti teistsuguse [kujunduse] tottu ei
[seosta] avalikkus taotletavat kaubamairki hageja [tegevusaladega]”.

Hageja poolt Uldkohtule esitatud teise viite kohaselt oli tegemist mairuse nr 40/94 artikli 8 lsike 5
rikkumisega.

Uldkohus liikkas selle viite tagasi, mirkides vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67:

»Nagu [vaidlusaluse] otsuse punktist 66 tuleneb, on téhis, mille kasutamist ning ka mainet hageja on
toendanud, iiksnes see, mille ta on tithenduses registreeritud numbri 631 531 all, st logo versioonis.
Seetottu on esimene kiisimus see, kas asjaomased kujutismirgid on identsed voi sarnased. Tdhise
eristusvdoime ja maine seisnevad kontrastsete virvidega esitatud tihe ,f” ja numbri ,1”7 [tegelikus
sulandatuses]. Ainuiiksi sellest, et taotletavas kaubamairgis on tdht ,f” ja number ,1”7, mille esitusel ei
ole eristusvdimet, ei piisa asjaomaste kaubamirkide vahelise seose tuvastamiseks. Seetottu tuleb
teatavate foneetiliste ja kontseptuaalsete sarnasuste olemasolust hoolimata ndustuda apellatsioonikoja
jareldusega, mille kohaselt iikski taotletava kaubamairgi osa ei meenuta avalikkusele logo F1, kuna
vastandatud tdhiseid ei saa pidada sarnaseks.”

Poolte nouded

Apellatsioonkaebuses palub Formula One Licensing Euroopa Kohtul tithistada vaidlustatud otsus,
rahuldada vaidlusaluse otsuse tithistamisndue voi teise vdimalusena suunata kohtuasja tagasi
Uldkohtusse otsustamiseks, ning moista tihtlustamisametilt ja Global Sports Medialt vilja kohtukulud,
sealhulgas esimese kohtuastme kohtukulud.

Uhtlustamisamet palub Euroopa Kohtul jitta apellatsioonkaebus rahuldamata ja méista kohtukulud
vilja apellandilt.

Global Sports Media palub Euroopa Kohtul jatta apellatsioonkaebus rahuldamata ja moista kohtukulud
vélja apellandilt.

Apellatsioonkaebuse analiiiis

Formula One Licensing pohjendab oma apellatsioonkaebust kolme viitega.
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Esimene viide, milles viidatakse médruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumisele seoses osa ,F1”
eristusvoimega, jaguneb neljaks osaks. Viite esimene osa puudutab konkreetsetele kaupadele ja teenustele
viitamata jatmist, teine osa faktide moonutamist seoses osaga ,F1” ja viljendiga ,vormel 1”7, kolmas osa
registreeritud ithenduse kaubamirgi osana kasutamise kdigus omandatud eristusvoimega arvestamata
jatmist ja neljas ebaseaduslikult varasemale kaubamargile ette néhtud kaitsega arvestamata jatmist.

Teises viites viidatakse méaruse nr 40/94 artikli 8 1oike 1 punkti b rikkumisele, mille tulemusel tehti
viga segiajamise tdendosuse hindamisel, ning kolmandas viites heidetakse ette selle méaruse artikli 8
16ike 5 rikkumist.

Esmalt tuleb uurida esimese viite neljandat osa.

Poolte argumendid

Formula One Licensing vididab esimese viite neljandas osas, et Uldkohus on vaidlustatud kohtuotsuse
punktides 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 praktiliselt eitanud varasema sdonamérgi F1 eristusvoime ja kaitse
olemasolu ning on seega rikkunud méaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b.

Formula One Licensingi arvates rikub Uldkohtu jireldus, et tihist F1 tajutakse iildnimetusena,
oigusnormi selle tottu, et kujutab endast apellandile kuuluvate tavakirjastiilis esitatud registreeritud
kaubamirkide F1 de facto kehtetuks tunnistamist, mis ei ole lubatav. Apellant meenutab, et Uldkohus
kinnitas sellega seoses vaidlustatud kohtuotsuse punktis 48, et {ihtlustamisamet oli kohustatud
kontrollima, kuidas asjaomane avalikkus taotletava kaubamairgi osa ,F1” tajub. Apellant leiab siiski,
sellisel kontrollil on omad piirid ja ning see ei saa kaasa tuua varasemate kaubamairkide eristusvoime
ja seega neile antava kaitse ulatuse sisuliselt olematuks muutmist.

Apellant mirgib, et ithenduse kaubamirgi registreerimise menetlust kontrollides ei saa Uldkohtus
eitada vastulause alusena esitatud kaubamadrgi eristusvoime olemasolu ja vaidlustada selle kaubamargi
kehtivust. Sellega seoses viitab apellant Uldkohtu 13. detsembri 2007. aasta otsusele kohtuasjas
T-134/06: Xentral vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (EKL 2007,
Ik II-5213, punkt 36), mille kohaselt ei saa siseriikliku kaubamérgi kehtivust vaidlustada tihenduse
kaubamargi registreerimise menetluse raames, vaid ainult asjaomases liikmesriigis algatatud kehtetuks
tunnistamise menetluse raames.

Formula One Licensing leiab, et seega on Uldkohus tavakirjastiilis esitatud varasemate kaubamirkide
eristusvoimet eitades rikkunud digusnormi.

Uhtlustamisamet margib, et apellandi viites, nagu oleks varasem sénamirk F1 jietud ilma igasugusest
kaitsest, on viidatud vaidlustatud kohtuotsuse punktidele 44, 49, 51, 57, 61 ja 67, kuid need punktid
sisaldavad vaid viiteid selle kohta, kuidas tajutakse taotletava kaubamirgi sonalist osa ,F1”.
Uhtlustamisameti sénul ei saa asjaolu pohjal, et vaidlustatud ithenduse kaubamirgis on kujutatud
varasem tihis, segiajamise tdendosust tuvastada, kui vaidlustatud kaubamairgis kasutatakse seda tdhist
iiksnes kirjeldamiseks, ning kiesolevas asjas on Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 51
pohjendatult leidnud, et tdhisel ,F 1”7 ei ole taotletavas kaubamargis iseseisvat eristavat tdahendust,
kuna téhis lihtsalt ei ole vaidlustatud tdhise eristav osa.

Global Sports Media leiab, et esimese viite neljas osa on tinginud vaidlustatud kohtuotsuse ebadigest
tolgendamisest, sest Uldkohus ei ole sénamirki F1 kehtetuks tunnistanud, vaid on iiksnes sedastanud,
et asjaomane avalikkus tajub kaubamaérgi F1-LIVE osa ,F1” tildnimetusena. Ta lisab, et véljendi ,F1”
kasutamine kirjeldamiseks on lubatud, kuivord kaubamirgi osa sellist kasutamist ei saa
kaubamirgidiguse raames vaidlustada (7. jaanuari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-100/02: Gerolsteiner
Brunnen, EKL 2004, lk I-691, punkt 19, ja 25. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-48/05: Adam
Opel, EKL 2007, lk I-1017, punktid 42 ja 43).
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Euroopa Kohtu hinnang

Vastavalt médruse nr 40/94 artikli pohjendusele 5 ja ka maédruse nr 207/2009 pohjenduse 6 kohaselt
»lei asenda] kaubamirke késitlevad tihenduse o6igusnormid [...] kaubamaérke késitlevaid liikmesriikide
oigusnorme”.

Uldkohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktis 47 meenutanud, et vastavalt Uldkohtu praktikale ei saa
rahvusvahelise voi siseriikliku kaubamirgi — kdesolevas asjas apellandi kaubamirgi — kehtivust
vaidlustada {ihenduse kaubamirgi registreerimise menetluse raames, vaid ainult asjaomases
liikmesriigis algatatud kehtetuks tunnistamise menetluse raames (12. novembri 2008. aasta otsus
kohtuasjas T-7/04: Shaker vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Limifiana y Botella (Limoncello della
Costiera Amalfitana shaker), EKL 2008, lk I1I-3085, punkt 26)). Tuleb mairkida, et see kohtupraktika
rajaneb pohimottel, et liidu seadusandja on kehtestanud iithenduse kaubamairkide ja siseriiklike
kaubamirkide kooseksisteerimisel pohineva siisteemi, kuna Uldkohus viitas selle otsuse punktis 26 oma
23. oktoobri 2002. aasta otsusele kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet - Hukla Germany (MATRATZEN) (EKL 2002, lk 1I-4335, punkt 55).

Uldkohtu sellise mottekiiguga tuleb ndustuda.

Kuna dhenduse kaubamairgid eksisteerivad koos siseriiklike kaubamairkidega ning kuna
{ihtlustamisameti piadevusse ei kuulu siseriiklike kaubamirkide registreerimine ega Uldkohtu
padevusse nende kaubamirkide kohtulik kontroll, siis ei saa siseriikliku kaubamirgi kehtivust
vaidlustada tihenduse kaubamairgi registreerimistaotlusele esitatud vastulause menetlemise raames.

Ka ei ole sellise vastulausemenetluse raames voimalik liikmesriigis kaitstud kaubamaérgiga identse tahise
osas tuvastada sellist absoluutset keeldumispohjust nagu eristusvoime puudumine, mis on sitestatud
madruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punktis b ning direktiivi 89/104 ja direktiivi 2008/95 artikli 3 loike 1
punktis b. Sellega seoses tuleb sedastada, et téhise kirjeldavana voi iildnimetusena méaratlemine vordub
selle tdhise eristusvoime eitamisega.

On tosi, et kui ithenduse kaubamirgi registreerimisele esitatakse vastulause, mis pohineb varasemal
siseriiklikul kaubamairgil, peab iihtlustamisamet ja jirelikult ka Uldkohus kontrollima seda, kuidas
asjaomane avalikkus tajub taotletavas kaubamairgis olevat tdhist, mis on identne selle siseriikliku
kaubamadrgiga, ning hindama vajaduse korral seda, mil méadral on see téhis eristusvoimeline, nagu
ndhtub vaidlustatud kohtuotsuse punktist 48.

Nagu apellant pohjendatult mérgib, on selline kontroll siiski piiratud.

Sellise kontrolli tulemusel ei saa tuvastada registreeritud ja kaitstud siseriikliku kaubamaérgiga identse
tihise eristusvdoime puudumist, kuna selline tuvastus ei oleks kooskolas ithenduse kaubamirkide ja
siseriiklike kaubamaérkide kooseksisteerimisega ega médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktiga b
koostoimes selle artikli 16ike 2 punkti a alapunktiga ii.

Selline tuvastus kahjustaks nimelt eristusvoimetuks loetud tahisega identsed siseriiklike kaubamarke, kuna
sellise ithenduse kaubamargi registreerimine tingiks olukorra, kus on vilistatud siseriiklike kaubamarkide
kaitse siseriiklikul tasandil. Nonda ei ole selline tuvastus vastavuses madrusega nr 40/94 kehtestatud
siisteemiga, mis pohineb iihenduse kaubamairkide ja siseriiklike kaubamérkide kooseksisteerimisel, nagu
on ette ndhtud selle méadruse pohjenduses 5, sest rahvusvahelise voi siseriikliku kaubamérgi kehtivust
saab eristusvoime puudumise alusel vaidlustada tiksnes kehtetuks tunnistamise menetluses, mis on
algatatud asjaomases liikmesriigis direktiivi 89/104 ja direktiivi 2008/95 artikli 3 16ike 1 punkti b alusel.

On kohane meenutada, et madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 2 punkti a alapunkt ii ndeb sonaselgelt ette,

et vastulausemenetluses voetakse varasemate kaubamirkidena arvesse kaubamirke, mis on
registreeritud mones liikmesriigis.
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KOHTUOTSUS 24.5.2012 — KOHTUASI C-196/11 P
FORMULA ONE LICENSING VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET

Sellest jareldub, et tuleb tunnustada tthenduse kaubamaérgi registreerimisele esitatud vastulause aluseks
oleva siseriikliku kaubamairgi teatavat eristusvoimet; vastasel korral rikutakse maéruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b..

Kiesoleva kohtuasja puhul ei ole Uldkohus nii toiminud.

Koigepealt on Uldkohus vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 44 tuvastanud, et tihist ,F1” saab kasutada
kirjeldamise kontekstis ja et liithendina on see tihis, nagu ka viljend ,vormel 17, iildnimetus. Uldkohus
on selle kohtuotsuse punktides 49 ja 51 asunud seisukohale, et taotletava kaubamargi osa ,f1” ei tajuta
kui eristavat osa, vaid kui osa, mida kasutatakse kirjeldamiseks.

Seejirel on Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 57 ja 61 mirkinud, et tarbijad peavad
tavakirjastiilis esitatud osa ,F1” ,vormel 1” lithendiks, st kirjeldavaks téhiseks, ning et asjaomane
avalikkus maistab tihist F1 iildnimetuse tihenduses. Lopuks on Uldkohus selle otsuse punktis 67
lisanud, et taotletavas kaubamairgis ei tulene téhe ,f” ja numbri ,1” olemasolust mingit eristusvoimet.

Kuigi vaidlustatud kohtuotsuse punktides 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 esitatud jareldused kdivad varasemas
kaubamairgis oleva tdhise voi taotletavas kaubamairgis oleva osa ,F1” kohta, siis — arvestades selle
kohtuotsuse punktis 54 viljendatud Uldkohtu hinnangut, et mainitud tihis ja osa on neis
kaubamirkides samad — on Uldkohus seega nende jirelduste kohaselt teinud otsuse, et see tihis on
tildnimetus, kirjeldav ja igasuguse eristusvoimeta.

Seega on Uldkohus ithenduse kaubamirgi registreerimise menetluse raames vaidlustanud varasemate
kaubamarkide kehtivuse ja on seega rikkunud maaruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b.

Neil asjaoludel on pohjendatud Formula One Licensingi viide, et vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud
digusnormi.

Jarelikult tuleb vaidlustatud kohtuotsus sellel pohjusel tithistada, ilma et oleks vaja késitleda hageja
muid viiteid.

Euroopa Liidu Kohtu péohikirja artikli 61 esimese 16igu kohaselt véib Euroopa Kohus Uldkohtu otsuse
tithistamise korral ise teha asja suhtes 1opliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium seda lubab, voi

suunata asja tagasi Uldkohtusse otsustamiseks.

Kéesolevas kohtuasjas on tditmata tingimused, mis véimaldavad Euroopa Kohtul teha ise asja suhtes
16pliku kohtuotsuse.

Sisulise otsuse tegemine eeldab nimelt vastust kiisimusele, kas méédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
voib kohaldamata jétta, ilma et tuvastataks varasemates kaubamirkides oleva téhise ,F1” eristusvoime
puudumine. Selle vastuse andmiseks on vaja uurida faktilisi asjaolusid, mida Uldkohtul on lihtsam teha.
Seega tuleb asi suunata tagasi Uldkohtusse ning teha otsus kohtukulude kohta hiljem.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. Tiihistada Euroopa Liidu ('Jldl(ohtu" 17. veebruari 2011. aasta otsus kohtuasjas T-10/09:
Formula One Licensing vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (F1-LIVE).

2. Suunata kohtuasi tagasi Uldkohtusse.
3. Otsus kohtukulude kohta tehakse hiljem.

Allkirjad

8 ECLILEU:C:2012:314



	Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda)
	otsuse
	Õiguslik raamistik
	Vaidluse taust
	Üldkohtule esitatud hagi ja vaidlustatud kohtuotsus
	Poolte nõuded
	Apellatsioonkaebuse analüüs
	Poolte argumendid
	Euroopa Kohtu hinnang




