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Kohtuasi C-714/18 P

ACTC GmbH
versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Miarus (EU) nr 207/2009 — Euroopa Liidu
sonamargi tigha registreerimise taotlus — Vastulause, mille on esitanud varasema Euroopa Liidu
kaubamairgi TAIGA omanik — Registreerimistaotluse osaline rahuldamata jatmine — Artikli 8 16ike 1
punkt b — Segiajamise tdendosuse hindamine — Vastandatud tdhiste kontseptuaalse sarnasuse
hindamine — Artikli 42 16ige 2 — Varasema kaubamargi tegeliku kasutamise tdendamine —
Kasutamise tdendamine ,o0sa kaupade voi teenuste” puhul — Toodete iseseisva
alamkategooria kindlakstegemine

I. Sissejuhatus

1. Kéesolevas kohtuasjas peab Euroopa Kohus seisukoha votma noukogu 26. veebruari 2009. aasta
miiruse (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamirgi kohta?, miarusega (EL) 2015/2424° muudetud
kujul, artikli 42 loikes 2 — oGigusnorm, mis reguleerib varasema Euroopa Liidu kaubamirgi tegeliku
kasutamise toendamist selle kaubamérgi omaniku esitatud vastulause menetlemise raames — kasutatud
moiste ,,0sa kaupu voi teenuseid” ulatuse kohta.

2. Euroopa Liidu Uldkohus on seda maistet tdlgendanud juba alates 14. juuli 2005. aasta kohtuotsusest
Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN)* ent Euroopa Kohtul
ei ole siiski olnud véimalust kinnitada pohimétteid, mille Uldkohus on kindlaks miiranud ja millel
pohineb 13. septembri 2018. aasta kohtuotsus ACTC vs. EUIPO — Taiga (tigha)®, mille peale on
ACTC GmbH esitanud kéesoleva apellatsioonkaebuse (edaspidi ,,vaidlustatud kohtuotsus®).

1 Algkeel: prantsuse.

2 ELT 2009, L 78, Ik 1.

3 Euroopa Parlamendi ja noukogu 16. detsembri 2015. aasta médrus (EL) 2015/2424, millega muudetakse néqkogu madrust (EU) nr 207/2009
tihenduse kaubamirgi kohta ja komisjoni médrust (EU) nr 2868/95 (millega rakendatakse noukogu méaérust (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamérgi
kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni madrus (EU) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate 16ivude kohta (kaubamairgid
ja toostusdisainilahendused) (ELT 2015, L 341, lk 21 edaspidi ,médrus nr 207/2009“). Madrus nr 207/2009 asendati Euroopa Parlamendi ja
noukogu 14. juuni 2017. aasta madrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamirgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

4 T-126/03, edaspidi ,kohtuotsus Reckitt Benckiser (Espana) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN)“, EU:T:2005:288.

5 T-94/17, ei avaldata, EU:T:2018:539.
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3. See apellatsioonkaebus annab seega Euroopa Kohtule voimaluse kisitleda Euroopa Liidu varasema
kaubamargi tegeliku kasutamise analiiiisi olulist koostisosa, st selle kasutamise esemelist ulatust jatkuks
19. detsembri 2012. aasta kohtuotsusele Leno Merken®, milles kisitleti selle territoriaalset ulatust.
Konkreetselt palutakse Euroopa Kohtul votta seisukoht kriteeriumi kohta, mida on vaja kohaldada, et
teha kindlaks kaupade ja/voi teenuste alamkategooria, mille puhul ELi varasemat kaubamairki on
tegelikult kasutatud.

4. Vastavalt Euroopa Kohtu palvele on kéesolevas ettepanekus piirdutud nende peamiste uute diguslike
kiisimuste analiitisimisega, mis késitletaval juhul kerkivad, st analiiisitud kiisimusi, mille tostatab
apellatsioonkaebuse esimene viide, et on rikutud madruse nr 207/2009 artikli 42 loiget 2, ning selle
apellatsioonkaebuse teise viite teise osa raames esitatud kolmas kriitiline maéarkus, mis puudutab
vastandatud tdhiste kontseptuaalse sarnasuse hindamist.

I1. Oiguslik raamistik
5. Madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktis b on sétestatud:

»1. Varasema kaubamaérgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui:

[..]

b) kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu
varasema kaubamargiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus
holmab ka toendosust, et kaubamérki seostatakse varasema kaubamérgiga.”

6. Maaruse artikli 15 16ike 1 esimene 16ik on sdnastatud jargmiselt:

»,Kui omanik ei ole ELi kaubamaérki viie aasta jooksul pdrast registreerimist ithenduses tegelikult
kasutusele votnud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, [...] siis rakendatakse
kaubamairgi suhtes kidesoleva médrusega ette ndhtud sanktsioone, vélja arvatud juhul, kui kasutamata
jatmine on pohjendatud.”

7. Miaruse artikli 42 loikes 2 on nahtud ette:

»Taotleja noudmisel peab vastulause esitanud varasema ELi kaubamirgi omanik tdendama, et
varasemat ELi kaubamarki on liidus tegelikult kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on
registreeritud, viie aasta jooksul enne ELi kaubamirgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause
aluseks voi et mittekasutamine on odigustatud, tingimusel et varasem ELi kaubamérk on selleks
kuupdevaks olnud registreeritud vahemalt viis aastat. Selliste toendite puudumise korral litkatakse
vastulause tagasi. Kui varasemat ELi kaubamérki on kasutatud vaid osa kaupade voi teenuste puhul,
mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade voi
teenuste jaoks registreerituks.”

III. Vaidluse taust

8. Vaidluse tausta on tiksikasjalikult kirjeldatud vaidlustatud kohtuotsuses, konkreetselt selle
punktides 1-10, millele ma sellega seoses viitan. Kdesoleva ettepaneku moistmiseks olulise ja vajaliku
teabe voib kokku votta jargmiselt.

6 C-149/11, EU:C:2012:816.

2 ECLIL:EU:C:2019:1139



KOHTUJURIST SHARPSTONT ETTEPANEK — KoHTUASI C-714/18 P
ACTC vs. EUIPO

9. Vaidlus sai alguse vastulausest, mille esitas Taiga AB, kes on Euroopa Liidu sonamirgi TAIGA
(edaspidi ,varasem kaubamirk®) omanik, sonamaérgi ,tigha“ (edaspidi ,taotletav kaubamérk®)
registreerimisele, mida taotles ACTC kaupade jaoks, mis kuuluvad muu hulgas Nizza kokkuleppe’
klassi 25 ja vastavad jargmisele kirjeldusele:

»Roivad; tlerdivad; aluspesu; jalatsid; peakatted (mitsid) ja miitsid; todjalatsid ja -saapad; tookitlid;
kindad; v6od ja sokid.”

10. Vastulause pohineb sellel, et eksisteerib segiajamise tdendosus madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1
punkti b tdhenduses.

11. Vastulausete osakond jattis 9. veebruari 2015. aasta otsusega vastulause rahuldamata. Taiga esitas
selle otsuse peale kaebuse. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljas apellatsioonikoda
tithistas 9. detsembri 2016. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlusalune otsus®) vastulausete osakonna otsuse
osaliselt, st koikide asjaomaste kaupade osas, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 25, ning jattis
registreerimistaotluse seega nende kaupade osas rahuldamata

12. Koigepealt leidis apellatsioonikoda, et varasema kaubamirgi kasutamine on tdendatud eelkoige
teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassi 25 Nizza kokkuleppe tihenduses (roivad; ilerdivad;
aluspesu; peakatted (miitsid) ja mitsid; tookitlid; kindad; vood ja sokid).

13. Olles tuvastanud, et asjaomane territoorium on Euroopa Liidu territoorium ning et tarbijad
ilmutavad korgendatud téhelepanu varasemat kaubamadrki kandvate kaupade ostmisel ja keskmist
tdhelepanu teatavate taotletavat kaubamairki kandvate kaupade (rdivad, jalanoud, peakatted ja kotid)
ostmisel, leidis apellatsioonikoda teiseks segiajamise toendosuse hindamise raames konkreetselt, et
asjaomased kaubad, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 25, on identsed voi sarnased varasema
kaubamairgiga holmatud kaupadega; et vastandatud téhised on visuaalselt viga sarnased, foneetiliselt
identsed vdhemalt inglise keelt konelevatele tarbijatele ning et enamik asjaomasest avalikkusest ei
suuda neid tdhiseid seostada iihegi mdistega. Selles olukorras tuvastas apellatsioonikoda kaupade osas,
mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 25, vastandatud tdhiste segiajamise tdendosuse.

IV. Menetlus Uldkohtus
14. Apellant esitas 13. veebruaril 2017 Uldkohtule hagi, milles palus vaidlusaluse otsuse tiihistada. Ta
pohjendas oma hagi sisuliselt kahe viitega, millest esimese kohaselt on rikutud maéaruse nr 207/2009

artikli 42 ldiget 2 ning teise kohaselt selle madruse artikli 8 16ike 1 punkti b.

15. Uldkohus jittis selle hagi vaidlustatud kohtuotsusega tervikuna rahuldamata.

V. Poolte nouded ja menetlus Euroopa Kohtus

16. Apellant palub oma apellatsioonkaebusega Euroopa Kohtul esimese voimalusena tiihistada
vaidlustatud kohtuotsus ja vaidlusalune otsus ning teise voéimalusena tiihistada see kohtuotsus ning
saata asi tagasi Uldkohtule. Ta palub Euroopa Kohtul ka méista kohtukulud véilja EUIPO-It.

17. EUIPO palub Euroopa Kohtul jétta apellatsioonkaebus rahuldamata ja moista kohtukulud vilja
apellandilt.

7 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (uuesti labi
vaadatud ja parandatud kujul; edaspidi ,Nizza kokkulepe®).
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18. Taiga palub omakorda Euroopa Kohtul jitta see apellatsioonkaebus rahuldamata ja moista
kohtukulud vélja apellandilt ning jatta viimase kohtukulud tema enda kanda.

VI. Oiguslik hinnang
19. Apellant pohjendab oma apellatsioonkaebust kahe viitega.

20. Esimese viite kohaselt on Uldkohus rikkunud miiruse nr 207/2009 artikli 42 1oiget 2. Selle viitega
palub apellant Euroopa Kohtul votta seisukoht reeglite ja pohimdtete kohta, mida kohaldatakse
kaupade alamkategooria kindlakstegemiseks varasema kaubamaérgi tegeliku kasutamise tdendamise
raames.®

21. Teise viite kohaselt on Uldkohus rikkunud selle miaruse artikli 8 16ike 1 punkti b, ning apellant
kritiseerib Uldkohtu hinnangut vastandatud kaubamaérkide segiajamise toendosuse esinemisele ja
konkreetselt viisile, kuidas viimane analiiiisis vastandatud tdhiste kontseptuaalset sarnasust.

A. Esimene viide, et on rikutud médruse nr 207/2009 artikli 42 16iget 2

1. Vaidlustatud kohtuotsus

22. Apellant viitis Uldkohtus, et téendid kasutamise kohta, mille Taiga on edastanud, ei tdenda
varasema kaubamirgi tegelikku kasutamist Nizza kokkuleppe klassi 25 kuuluva ,réivaste” kategooria
puhul tervikuna. Apellant heitis apellatsioonikojale ette eelkdige seda, et viimane ei leidnud, et on
olemas varasema kaubamairgiga holmatud kaupade iseseisev alamkategooria, milleks on ainult halva
ilma vilisroivad.’

23. Uldkohus analiiiisis apellandi argumente vaidlustatud kohtuotsuse punktides 23-37. Kéigepealt
meenutas ta selle kohtuotsuse punktis 28 madruse nr 207/2009 artiklites 15 ja 42 sdtestatut. Seejarel
tuletas ta meelde pohimotteid, mille ta on kindlaks médranud omaenese kohtupraktikas, esiteks
vaidlustaud kohtuotsuse punktides 29-31 seoses selle madruse artikli 42 ratio legis’ega ja teiseks selle
kohtuotsuse punktis 32 seoses kriteeriumidega, mida tuleb kasutada kaupade iseseisva alamkategooria
olemasolu kindlakstegemisel selle digusnormi tahenduses.

24. Teemakasitluse huvides on minu arvates vajalik siin esitada jargmised punktid:

»29 Madruse nr 207/2009 artikli 42 sdtted, mis voimaldavad lugeda varasema kaubamargi
registreerituks vaid osa kaupade ja teenuste jaoks, mille puhul on kaubamirgi tegelik kasutamine
toendatud, piiravad esiteks varasema kaubamérgi omaniku registreerimisest tulenevaid 6igusi nii,
et neid ei saa tolgendada viisil, mis toob kaasa varasema kaubamaérgi kaitse ulatuse pohjendamatu
piiramiseni, eelkoige juhul, kui kaubad voi teenused, mille jaoks see kaubamérk registreeriti,
kujutavad endast piisavalt piiratud kategooriat, ning teiseks peab piiidma leida tasakaalu nende
satete ja nimetatud omaniku diguspéraste huvide vahel, et tal oleks tulevikus voimalik — jaddes
nende kaupade ja teenuste kirjelduse piiridesse, mille jaoks kaubamairk oli registreeritud, — oma

8 Tegeliku kasutamise kiisimus on konkreetne eelnev kiisimus, sest selle kdigus selgitatakse vilja, kas varasemat kaubamérki voib vastulause
analiiisimisel pidada registreerituks asjaomaste kaupade voi teenuste jaoks, ning seega ei asetu see kiisimus segiajamise téendosusele tuginedes
esitatud vastulause analiitisimise raamistikku kitsamas tdhenduses.

9 Apellant viidab oma apellatsioonkaebuses, et kaupade alamkategooria, mis viidetavalt olemas on, holmab jiargmisi kaupu: ,réivad, tlerdivad,
aluspesu; peakatted (miitsid) ja mitsid; kindad, vo6d ja sokid; kéik eespool nimetatud kaubad on méeldud kasutamiseks vilisréivastena, mis
kaitsevad halva ilma (ainult kiilm, tuul ja/véi vihm) eest; tookitlid“ (kohtujuristi kursiiv).

4 ECLIL:EU:C:2019:1139
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kaupade vo6i teenuste valikut laiendada, kasutades nimetatud kaubamirgi registreerimisest tulenevat
kaitset (vt selle kohta kohtuotsus Reckitt Benckiser (Espana) vs Siseturu Uhtlustamise Amet —
Aladin (ALADIN) (punktid 51 ja 53)).

Kui kaubamirk on registreeritud kaupade voi teenuste kategooria jaoks, mis on nii lai, et selle
kategooria sees voOib eristada mitut iseseisvalt vaadeldavat alamkategooriat, toob
vastulausemenetluses kaubamirgi tegeliku kasutamise tdendamine iiksnes osa kaupade voi
teenuste suhtes kaasa kaitse vaid selle voi nende alamkategooriate jaoks, mis holmavad kaupu voi
teenuseid, mille jaoks kaubamiérki on tegelikult kasutatud. Kui kaubamirk oli seevastu
registreeritud nii tépselt ja piiritletult kindlaks médratud kaupade voi teenuste jaoks, et kategooria
sees pole voimalik teha olulisi jaotusi, holmab vastulausemenetluses kaubamairgi tegeliku
kasutamise toendamine nimetatud kaupade ja teenuste suhtes tingimata kogu seda kategooriat
(kohtuotsus Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN)
(punkt 45) ja 13. veebruari 2007. aasta kohtuotsus Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
— Altana Pharma (RESPICUR) ["] (T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 23)).

Tuleb siiski markida, et kuigi osalise kasutamise moiste {ilesanne on tagada, et kaubamargid, mida
antud kaupade kategooria kohta kasutatud pole, ei muutuks kattesaamatuks, ei tohi varasema
kaubamairgi omanik selle tagajérjel siiski jadda ilma igasugusest kaitsest kaupade osas, mis ei ole
kiill rangelt identsed nendega, mille tegelikku kasutamist ta tdendas, kuid mis ei erine oluliselt
kaupadest, mis kuuluvad samasse rithma, mida saab jagada vaid suvaliselt. Selles kiisimuses tuleb
taheldada, et praktikas on kaubamérgi omanikul voimatu téendada, et kaubamérki on kasutatud
koikide moeldavate registreeringuga holmatud kaupade teisendite jaoks. Jarelikult ei saa moistet
»0sa kaupu voi teenuseid” moista nii, et see tihendab koiki analoogiliste kaupade voi teenuste
kaubanduslikke teisendeid, vaid ainult neid kaupu voi teenuseid, mis on piisavalt eristuvad,
moodustamaks {ihtseid kategooriaid voi alamkategooriaid (kohtuotsus Reckitt Benckiser (Esparia)
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) (punkt 46) ja 6. mirtsi 2014. aasta
kohtuotsus Anapurna vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, ei
avaldata, EU:T:2014:105, punkt 63).

Mis puutub kiisimusse, kas kaubad kuuluvad iihtsesse alamkategooriasse, mida voib késitada
iseseisvana, siis kohtupraktikast tuleneb, et kuna tarbija otsib eelkdige kaupa voi teenust, mis
vastab tema spetsiifilistele vajadustele, siis méngib asjaomase kauba voi teenuse eesmirk voi
otstarve tema valiku tegemisel olulist rolli. Kuivord tarbija lahtub eesmairgi voi otstarbe
kriteeriumist enne mis tahes ostu sooritamist, siis on see peamine kriteerium kaupade voi
teenuste alamkategooria miaratlemisel. Seevastu asjaomaste kaupade laad ja nende omadused ei
ole iseenesest kaupade vOi teenuste alamkategooriate kindlakstegemisel asjakohased (vt
18. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus August Storck vs. EUIPO - Chiquita Brands (Fruitfuls)
(T-367/14, ei avaldata, EU:T:2016:615, punkt 32 ja seal viidatud kohtupraktika) ).

25. Olles meenutanud neid kohaldatavaid o6igusnorme ja kohtupraktikas kindlaks maaratud
pohimétteid, analiiiisis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 33-36, kas Taiga esitatud
toendid voimaldavad tdesti eristada kaupade iseseisvat alamkategooriat, kuhu kuuluvad ainult halva
ilma eest kaitsvad vilisroivad.

10 Edaspidi ,kohtuotsus Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR)“.

11 See viidatud kohtupraktika koosneb kohtuotsusest Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR) (punktid 29
ja 31) ning 16. mai 2013. aasta kohtuotsusest Aleris vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, ei avaldata,
EU:T:2013:257, punktid 22 ja 23).
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26. Koigepealt tuvastas Uldkohus, et kaupadel, mida on silmas peetud Taiga edastatud tdendites
kasutamise kohta, on ,sama otstarve, sest nende eesmirk on katta, varjata ja kaunistada inimkeha ja
kaitsta seda ilmaolude eest®, ning ,nende puhul ei saa igal juhul asuda seisukohale, et need ,erinevad
oluliselt“ vaidlustatud kohtuotsuse punktis 31 viidatud kohtupraktika tihenduses. "

27. Seejirel miarkis Uldkohus, et nende kaupade eriomadustel ei ole pshimatteliselt tihtsust, sest need
ei ole vaidlustatud kohtuotsuse punktis 32 viidatud kohtupraktika tdhenduses kaupade alamkategooria
kindlakstegemisel asjakohased. "

28. Seepirast litkkas Uldkohus selle viite vaidlustatud kohtuotsuse punktis 37 tagasi.

2. Oiguslik analiiiis

29. Oma apellatsioonkaebuse esimese viitega kritiseerib apellant vaidlustatud kohtuotsuse punkti 34,
milles Uldkohus leidis, et kaupadel, mida on silmas peetud Taiga edastatud tdendites kasutamise
kohta, on sama otstarve, sest nende eesmirk on ,katta, varjata ja kaunistada inimkeha ja kaitsta seda
ilmaolude eest".

30. Apellant viidab, et selle analiiiisi puhul on rikutud kahte digusnormi, sest Uldkohus kaugenes
reeglitest ja pohimotetest, mille ta ise kindlaks méadras oma kohtuotsustes Reckitt Benckiser (Espana)
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
— Altana Pharma (RESPICUR).

31. See esimene viide jaguneb kaheks osaks.

32. Viite esimeses osas heidab apellant Uldkohutule ette seda, et viimane ei lihtunud oma hinnangu
andmisel mitte kaupadest, mille jaoks varasem kaubamirk on registreeritud, vaid ainult kaupadest,
mida on silmas peetud Taiga edastatud tdendites kasutamise kohta. Tema sonul oleks Uldkohus
pidanud vastama kiisimusele, kas varasem kaubamairk registreeriti kaupade kategooria jaoks, mis on
piisavalt lai, et selle raames on vdimalik eristada mitut alamkategooriat, mida voib kisitada iseseisvana,
millisel juhul puudutab kasutamine ainult konkreetseid kaupu, mis kuuluvad laiemasse kategooriasse.

33. Selle viite teises osas heidab apellant Uldkohutule ette seda, et viimane ei vétnud arvesse asjaolu, et
need kaubad on méeldud mitmeks otstarbeks, st inimkeha katmiseks, varjamiseks, kaunistamiseks voi
kaitsmiseks, et need on moeldud lisaks erinevale avalikkusele ning lopuks miitiakse neid ka erinevates
kauplustes ning seega erinevad need roivastest, mida holmab taotletav kaubamark.

34. Koigepealt meenutan, et Euroopa Kohtu iilesanne ei ole votta seisukoht kiisimuses, kas varasema
kaubamargi tegelik kasutamine on todesti tdendatud kaupade alamkategooria puhul, mis erineb Nizza
kokkuleppe klassi 25 kuuluvate roéivaste iildisest kategooriast. Tegemist on hinnanguga asjakohastele
faktilistele asjaoludele ja tdenditele, mille andmine kuulub viljakujunenud kohtupraktika kohaselt
pohimotteliselt ainult Uldkohtu padevusse. ™

35. Kiill aga ei vota Euroopa Kohus seisukohta pohimétete ja digusnormide kohta, mida Uldkohus oma
hinnangu andmisel kohaldas. Mééruse nr 207/2009 artikli 42 16ikes 2 kasutatud moiste ,,0sa kaupu voi
teenuseid” tdpsustab kasutamise esemelist ulatust, mis on kaubamairgi tegeliku kasutamise analiiiisi tiks
peamisi koostisosi.

12 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 34.
13 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 35.

14 Vt 5. septembri 2019. aasta kohtuotsus Euroopa Liit vs. Guardian Europe ja Guardian Europe vs. Euroopa Liit (C-447/17 P ja C-479/17 P,
EU:C:2019:672, punkt 137 ja seal viidatud kohtupraktika) ning 13. novembri 2019. aasta kohtuotsus Outsource Professional Services vs. EUIPO
(C-528/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:961, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).
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36. Kuigi apellant ei tee mingit kriitikat kohtupraktika suhtes, mis tuleneb Uldkohtu kohtuotsusest
Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR), on minu arvates hidavajalik, et Euroopa
Kohus votaks selle kohta seisukoha, mitte iiksnes selleks, et teha otsus kriitika suhtes, mida apellant
teeb kédesoleva apellatsioonkaebuse raames, vaid ka selleks, et jiatta muutmata voi likata tmber
kohtupraktika, millele Uldkohus tugineb juba mitu aastat.

a) Reeglid ja pohimotted, mille Uldkohus mdidras kindlaks kohtuotsustes Reckitt Benckiser
(Espaiia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR)

37. Tapsustan kohe, et noustun kaalutlustega, mille Uldkohus on esitanud kohtuotsustes Reckitt
Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR) ja mis on idra toodud kiesoleva ettepaneku
punktis 24.

38. Arvan, et see, kuidas Uldkohus télgendas mairuse nr 207/2009 artikli 42 16ikes 2 kasutatud mdistet
»0sa kaupu voi teenuseid”, voimaldab ennekoike tagada kaubamirgi peamise iilesande tditmise. See
tolgendus jérgib sama suunda nagu reeglid, mille liidu seadusandja on kehtestanud selles méaéruses, ja
nagu Euroopa Kohtu praktika, mis késitleb varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise mbiste
tolgendamist.

39. Meenutan, et kaubamargi iilesanne on tagada tarbijale, et kaubamargiga tahistatud kaup voi teenus
on teatud péritolu, mis voimaldab tal ilma voimaliku segiajamiseta eristada seda muud péritolu
kaupadest voi teenustest. '

40. Selle iilesande tditmise tagamiseks annab maarus nr 207/2009 kaubamaérgi omanikule teatava hulga
oigusi ja vahendeid, et eristava tdhise ainukasutamise ja sellest tulenevate kaupade voi teenuste
identifitseerimise kaudu voiks turul kujuneda aus ja moonutamata konkurents. Need digused peavad
siiski olema piiratud sellega, mis on nimetatud eesmérgi saavutamiseks rangelt vajalik, seda enam, et
vastupidi kaitsele, mille annavad muud intellektuaal- ja toostusomandit tdoendavat dokumendid, voib
kaubamargidigusega tagatav kaitse olla tdhtajatu.

41. Liidu seadusandja on seega hoolitsenud selle eest, et kaubamirgid saaksid tdita oma peamist
tilesannet, tagades samas, et kaubamairgiodiguse {ilesannet ei moonutataks pohjendamatu
konkurentsieelise saamise eesmargil.

42. Naiteks ilmneb méddruse nr 207/2009 artiklist 15, et varasema kaubamairgi kaitse on odiguspérane
ainult siis, kui see kaubamirk on ,pdrast registreerimist tihenduses tegelikult kasutusele votnud
kaupade voi teenuste puhul®, '

43. Selleks on viidatud maaruse artikli 42 ldikes 2 ette ndhtud, et Euroopa Liidu kaubamairgi taotleja
voib nouda selle tdendamist, et varasemat kaubamirki on liidus ,tegelikult kasutatud” viie aasta
jooksul enne selle kaubamirgitaotluse avaldamist, millele vastulause esitati.'” Liidu seadusandja on
niisiis leidnud, et viis aastat on maistlik ajavahemik, mille pohjal tegelikku kasutamist hinnata.

15 Vt eelkdige 17. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus Landeskammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Steiermark vs. Schmid (C-514/18 P, ei avaldata,
EU:C:2019:878, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

16 Vt ka selle maaruse pohjendus 10.

17 Vt selle kohta tipsustused, mille liidu seadusandja on teinud komisjoni 13. detsembri 1995. aasta miiruse (EU) nr 2868/95, millega
rakendatakse noukogu midrus (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1995, L 303, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 189)
eeskirjades 15—22; méarus nr 2868/95 on kohaldatav médaruse nr 207/2009 suhtes.
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44. Euroopa Kohtu praktikast ilmneb, et moiste ,tegelik kasutamine“ on liidu 6iguse autonoomne
moiste. " Euroopa Kohtu sonul ,kasutatakse“ kaubamirki ,tegelikult”, kui seda kasutatakse vastavalt
selle peamisele iilesandele, v.a siimboolne kasutamine, mille ainus eesmirk on kaubamaérgist tulenevate
diguste séilitamine. " Euroopa Kohus on seisukohal, et kaubamirk, mida ei kasutata, ei ole mitte iiksnes
konkurentsitakistus — sest see piirab nende tédhiste valikut, mida teised saavad kaubamairgina
registreerida, ja votab konkurentidelt voimaluse kasutada seda voi sarnast kaubamairki, kui nad
pakuvad siseturul kaupu voi teenuseid, mis on identsed voi sarnased kaupade voi teenustega, mida
asjaomane kaubamirk kaitseb —, vaid see takistab ka kaupade vaba liikumist ja teenuste vaba
osutamist.*

45. Toden, et pohimatted, mille Uldkohus mééras kindlaks kohtuotsustes Reckitt Benckiser (Espaia)
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
— Altana Pharma (RESPICUR), on otsene jitk Euroopa Kohtu praktikale.

46. Esiteks analiiiisis Uldkohus kohtuotsuses Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Aladin (ALADIN) ja néukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse
kaubamirgi kohta®' artikli 43 loike 2 (ntiid médruse nr 207/2009 artikli 42 1dige 2) kontekstis selle
kaitse ulatuse kiisimust, mis tuleb tagada varasema kaubamairgi ,osalise kasutamise” korral, st
niisuguse kaubamargi korral, mille tegelik kasutamine on tdendatud ainult ,0sa kaupade voi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud. Liahtudes seisukohast, et madruse nr 40/94 artikkel 43 (niitid
médruse nr 207/2009 artikkel 42) kujutab endast nende oiguste piirangut, mis on varasema
kaubamirgi omanikul tinu selle kaubamirgi registreerimisele, télgendas Uldkohus selles sittes
kasutatud moistet ,osa kaupu voi teenuseid” nii, et varasem kaubamirk saaks ennekoike tdita oma
peamist iilesannet. Tema tolgenduse eesmirk on seega luua oiglane tasakaal esiteks varasema
kaubamairgi omanikule sellel eesmirgil antud ainudiguste sdilitamise ja kaitsmise ning teiseks nende
piiramise vahel, et viltida seda, et vaid osa kaupade ja teenuste puhul kasutatud kaubamarki kaitstakse
ulatuslikult {iksnes seetdttu, et see on registreeritud laia kauba- voi teenusevaliku jaoks.*

47. Selle tasakaalu médrava tahtsusega tegur on nende kaupade voi teenuste kategooriate ulatus,
milleks jaoks on varasem kaubamirk registreeritud.”

48. Uldkohus toob seega vilja kaht liiki olukorrad.

49. Esimene olukord on niisugune, kus varasem kaubamaérk on registreeritud nii ,tépselt ja piiritletult”
kindlaks méaaratud kaupade voi teenuste jaoks, et need moodustavad seega kaupade voi teenuste iihtse
kategooria. Niisugusel juhul leiab Uldkohus, et kategooria sees ei ole voimalik teha olulisi jaotusi ning
vastulausemenetluses kaubamirgi tegeliku kasutamise toendamine nimetatud kaupade ja teenuste
suhtes holmab tingimata kogu seda kategooriat.*

50. Ma noustun Uldkohtu arutluskdiguga. Kui tegemist on kaupadega, mis kuuluvad enam-vihem
lihtsesse kaupade kategooriasse, motleb tarbija, kes soovib sellesse kategooriasse kuuluva kauba
omandada, voi voib moelda varasemale kaubamirgile ja sellele, et mida see kaubamairk talle tagab
nditeks selle kauba kvaliteedi osas. Selles olukorras on minu arvates pdhjendatud ja piisav, kui
kaubamairgi tegelikku kasutamist toendatakse iithe osa kaupade puhul, mis kuuluvad sellesse

18 Vt eelkdige 11. mirtsi 2003. aasta kohtuotsus Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punktid 25-31).

19 Vt 27. jaanuari 2004. aasta kohtuotsus La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, punkt 27) ning 17. oktoobri 2019. aasta kohtuotsus
Landeskammer fiir Land- und Forstwirtschaft in Steiermark vs. Schmid (C-514/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:878, punkt 36 ja seal viidatud
kohtupraktika).

20 Vt 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punkt 32).

21 EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146.

22 Vt kohtuotsus Reckitt Benckiser (Espafa) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) (punkt 51).
23 Ibidem (punkt 44).

24 Ibidem (punkt 45).

8 ECLIL:EU:C:2019:1139



KOHTUJURIST SHARPSTONT ETTEPANEK — KoHTUASI C-714/18 P
ACTC vs. EUIPO

kategooriasse. See voimaldab viltida méédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktis b silmas peetud
segiagjamise toendosust, kuid ka kaitsta varasema kaubamirgi omaniku &rihuve. Tema ainudigusi
laiendada tootevalikut sama iihtse kategooria sees ei tohiks pohjendamatult piirata, esitades liiga
korgeid noudmisi tegeliku kasutamise toendamisele.

51. Teine olukord on niisugune, kus varasem kaubamirk on registreeritud kaupade voi teenuste
ulatusliku {ihtse kategooria jaoks. Uldkohus peab niisugusel juhul véimalikuks eristada mitut
alamkategooriat, mida véoib vaadelda iseseisvana, tingimusel et need alamkategooriad on iihtsed, mis
eeldab, et neisse kuuluvad ,analoogilised“ kaubad voi teenused voi mis ei ,erine oluliselt“.” Niisugusel
juhul arvab Uldkohus, et kaubamirgi tegeliku kasutamise téendamine iiksnes osa kaupade véi teenuste
suhtes toob kaasa kaitse vaid selle alamkategooria voi nende alamkategooriate jaoks, mis holmavad

kaupu voi teenuseid, mille jaoks kaubamiirki on tegelikult kasutatud.*

52. Ma olen ndus ka selle analiiiisiga. Kaupade puhul, mis kuuluvad kaupade iihtsesse kategooriasse,
mis kuulub siiski samasse kaupade klassi, ei ole tegemist mitte ainult avalikkuse seisukohalt vaiksema
segiajamise tdendosusega, vaid ka varasema kaubamirgi omaniku &rihuvide kaitse on vidhem
pohjendatud. Kui viimane registreeris oma kaubamargi selliste kaupade laia valiku jaoks, mida ta voib
turustada, kuid mida ta ei ole veel ilmselgelt turule viinud, blokeerib ta oma konkurentide juurdepédisu
laiale kaupade turule. Uldkohtu vilja valitud lahendus véimaldab seega tagada nende diguste kaitse, mis
on varasema kaubamirgi omanikul, eelkoige diguse kaitsele kaupade voi teenuste puhul, mis on
samalaadsed kaupade voi teenustega, mille puhul suutis ta tdendada tegelikku kasutamist, ja oiguse
laiendada oma kaupade valikut nendele kaupadele voi teenustele, tehes kaubamirgi samas
kittesaadavaks kaupade voi teenuste puhul, mis kuuluvad seetdttu, et on ,piisavalt eristuvad®,”
kaupade voi teenuste teise kategooriasse voi alamkategooriasse.

53. Teiseks lihtub Uldkohus selleks, et teha kindlaks kaupade ,ithtne“ alamkategooria, mida voib
vaadelda iseseisvana, asjaomaste kaupade voOi teenuste eesmirgi voi otstarbe kriteeriumist, kusjuures
nende laad voi omadused ei ole tema sonul selle hinnangu andmisel asjakohased.*

54. Ka siin saan ma ainult selle hinnanguga noéustuda.

55. Esiteks vdoimaldab see minu arvates koige paremini kaitsta ainudigusi, mis on varasema kaubamargi
omanikul. Kui kaupade iseseisva alamkategooria kindlaksméédramisel voetakse arvesse mitte ainult
nende eesmirki, vaid ka nende laadi ja eriomadusi, viib see selleni, et nende oiguste esemelist
kohaldamisala piiratakse liiga palju, eelkdige mis puudutab kaubamairgi omaniku digust arendada ja
laiendada oma nende kaupade valikut, mille jaoks on varasem kaubamairk registreeritud. Ehkki
kaupade laadi ja omadustega seotud kriteeriumid on iseenesest kiill olulised, on need asjakohasemad
asjaomase avalikkuse kindlaksmédramise ja segiajamise toendosuse hindamise etapis.

56. Teiseks mirgin, et Euroopa Kohus on néustunud Uldkohtu lihenemisega selle hindamise raames,
kas kaupade piirang, mille pakkus vélja kaubamargi taotleja maaruse nr 207/2009 artikli 43 loike 1
alusel, on pohjendatud.

25 Kasutan siin sonastust, mida kasutas Uldkohus kohtuotsuses Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN)
(punkt 46).

26 Vt kohtuotsus Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN) (punkt 45).
27 Ibidem (punkt 46).

28 See ilmneb kohtupraktikast, mis loodi kohtuotsusega Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR). Vt ka
vaidlustatud kohtuotsuse punkt 32.
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57. Euroopa Kohus otsustas 11. detsembri 2014. aasta kohtuotsuses Siseturu Uhtlustamise Amet vs.
Kessel medintim®, et asjaomaste kaupade eesmirgi ja otstarbe kriteerium kujutab endast kriteeriumi,
mis voimaldab piiritleda piisavalt tdpselt nende kaupade alamkategooria, mida téhise Euroopa Liidu
kaubamairgina registreerimise taotlus puudutab, ning vastab seega madruse nr 207/2009 artikli 43
loikes 1 sitestatud selguse noudele.®® Nagu see ilmneb kaudselt selle kohtuotsuse punktist 39,°' toimis
Euroopa Kohus kooskélas praktikaga, mille Uldkohus 16i kohtuotsuses Mundipharma vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR) ja mille kohaselt on asjaomase kauba voi teenuse
eesmirk kaupade voi teenuste alamkategooria kindlakstegemisel méédrava tdhtsusega kriteerium, sest
tarbija otsib eeskitt kaupa voi teenust, mis vastab tema konkreetsetele vajadustele.*

58. Miski ei takista minu arvates seda, et analiiils, mille Euroopa Kohus esitas 11. detsembri 2014. aasta
kohtuotsuses Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Kessel medintim®, mis puudutab kaupade
alamkategooria kindlakstegemist madruse nr 207/2009 artikli 43 16ike 1 kohaldamise raames, kantakse
tle selle maaruse artikli 42 ldike 2 kohaldamise raamistikku. Leian, et kaupade alamkategooria
kindlakstegemine — iikskoik kas vastulause voi piiramise raames — peab pohinema identsetel
kriteeriumidel, et segiajamise tdendosuse hindamisel saaks vorrelda asjaomaseid kaupu, mis on
kindlaks méératud samade kriteeriumide alusel.

59. Eelneva pohjal arvan seega, et Euroopa Kohus peaks jaitma muutmata reeglid ja pohimotted, mille
Uldkohus maiiras kindlaks kohtuotsustes Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Aladin (ALADIN) ja Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR)
seoses kaupade voi teenuste alamkategooria kindlaks tegemisega médruse nr 207/2009 artikli 42
16ike 2 kohaldamise raames.

60. Niiiid tuleb analiitisida, kas apellandi esimene véide, mis jaguneb kaheks osaks, on pohjendatud.

b) Esimese vdite esimene osa, mille kohaselt kohaldati kaupade iseseisva alamkategooria
kindlakstegemise meetodit valesti

61. Meenutan, et esimese viite esimese osaga vididab apellant, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 34
rikkus Uldkohus 6igusnormi, kui hindas seda, kas on olemas kaupade séltumatu alamkategooria,
ainuiiksi nende kaupade pohjal, mida kisitlesid Taiga edastatud tdendid kasutamise kohta. Tema
sonul oleks Uldkohus pidanud analiiiisima, kas varasem kaubamirk registreeriti piisavalt laia kaupade
kategooria jaoks, et selle raames saab eristada mitut alamkategooriat, mida vdib vaadelda iseseisvana.

62. Arvan, et see viiteosa ei ole pohjendatud.

63. Kui varasema kaubamairgi omanik on tdendanud selle kaubamairgi tegelikku kasutamist iihe osa
kaupade puhul, mille jaoks see on registreeritud, tuleb kiisimust, kas need kaubad kuuluvad
alamkategooriasse, mida voib vaadelda iseseisvana, hinnata konkreetselt, ldhtudes ennekdike nendest
kaupadest. Seega ei tule kaupade alamkategooriaid kindlaks mddrata abstraktselt, vaid ikkagi vottes
arvesse kaupu, mille jaoks on varasemat kaubamarki tegelikult kasutatud, vorreldes neid kaupade
kategooriaga, mida selle kaubamargi registreerimise taotlus holmab.

29 C-31/14 D, ei avaldata, EU:C:2014:2436.
30 Vt selle kohtuotsuse punkt 37.

31 Selles punktis viitab Euroopa Kohus sonaselgelt 8. novembri 2013. aasta kohtuotsuse Kessel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Janssen-Cilag
(Premeno) (T-536/10, ei avaldata, EU:T:2013:586) punktidele 48—50. Nendes punktides on aga kokku voetud arutluskiik, mille Uldkohus esitas
selle kohtuotsuse punktides 43—-47.

32 Vt selle kohtuotsuse punkt 29.
33 C-31/14 D, ei avaldata, EU:C:2014:2436.
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64. Vaidlustatud kohtuotsuse punktide 33 ja 34 lugemisel tuleb tédeda, et Uldkohus toimis nii. Selle
kohtuotsuse punktist 33 ilmneb, et Uldkohus analiiiisis seda, kas kaubad, mida kisitlevad Taiga
edastatud toendid kasutamise kohta, kujutavad endast iseseisvat alamkategooriat ,vérreldes [Nizza
kokkuleppe] klassi 25 kuuluvate kaupadega®, st vorreldes nende kaupade iildisema kategooriaga, mida
varasem kaubamérk holmab. Jareldades vaidlustatud kohtuotsuse punktis 34, et nende kaupade puhul
»€l saa igal juhul asuda seisukohale, et need ,erinevad oluliselt” [kohtuotsuse Reckitt Benckiser
(Espaiia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN)] tihenduses®, vérdles Uldkohus kaupu,
mille puhul oli varasema kaubamargi tegelik kasutamine tdendatud, seega nduetekohaselt kaupadega,
mis kuulusid roivaste iildisemasse kategooriasse, mille jaoks oli see kaubamark registreeritud.

65. Teen seega Euroopa Kohtule ettepaneku litkata see esimese viite esimene osa pohjendamatuse
tottu tagasi.

¢) Esimese vdite teine osa, mille kohaselt kaupade iseseisva alamkategooria kindlakstegemise
kriteeriume on kohaldatud valesti

66. Esimese viite teine osa koosneb kahest kriitilisest markusest.

1) Esimene kriitiline mdrkus, mis késitleb kaupade eesmdirgi ja otstarbe kriteeriumi

67. Oma esimese kriitilise markuse pohjendamisel heidab apellant Uldkohtule ette, et viimane ei
kohaldanud oigesti asjaomaste kaupade eesmirgi ja otstarbe kriteeriumi, et teha kindlaks kaupade
{ihtne alamkategooria, mida voib kisitleda iseseisvana. Ta viidab, et Uldkohus ei vétnud selle
kindlakstegemise puhul arvesse nende kaupade erinevaid eesmirke voi mitut kasutusotstarvet, milleks
need on moeldud, kusjuures kasutusotstarve on eelkodige ,kaunistada“ voi ,kaitsta inimkeha, mis
teineteist vastastikku vélistavad.

68. Leian, et see kriitika on vastuvéetav, sest apellant ei vaidle vastu sellele, mida Uldkohus tuvastas
nende kaupade eesmirkide ja otstarvete osas, mille puhul téendati tegelikku kasutamist, vaid viisile,
kuidas Uldkohus kohaldas eesmirgi ja otstarbe kriteeriumi kaupade iseseisva alamkategooria
kindlakstegemisel médruse nr 207/2009 artikli 42 16ike 2 tdhenduses.

69. Olen siiski arvamusel, et apellandi kriitika ei ole pohjendatud.

70. Kaupade eesmirgi ja otstarbe kriteeriumi eesméirk ei ole maéadrata kaupade iseseisvad
alamkategooriad kindlaks abstraktselt vo6i kunstlikult, vaid seda tuleb kohaldada {ihtlaselt ja
konkreetselt.

71. Toote eesmirke kipub aga seoses progressi ja oskusteabega juurde tulema. Pesuvahendid ei ole
nditeks enam moeldud ainult naha pesemiseks, vaid ka selle kas meditsiiniliseks voi
mittemeditsiiniliseks hoolduseks. Ka garderoobikaubad tdidavad peale nende esmase otstarbe, st
otstarbe inimkeha varjata voi kaitsta seda halva ilma korral, tldist esteetilist funktsiooni, olles osa
tarbija vilisest kuvandist. Kui tarbija otsib roivaeset enda kaitsmiseks vihma vastu — olgu siis tegemist
tileroiva voi peakattega — voi kaitsmiseks kiilma eest, néiteks aluspesu, vdi siis kindaid voi sokke, ei ole
ka vilistatud, et ta otsib koige esteetilisemat réivaeset. Uhtegi nendest eesmirkidest ei saa méoistagi
vaadelda eraldi, kui tehakse kindlaks toodete eraldiseisev alamkategooria. Kui see oleks nii, piiraks see
taas varasema kaubamérgi omaniku 6igusi laiendada ja rikastada oma kaupade valikut. Pealegi parsiks
see ilmselgelt teadus- ja arendustegevust, mida kaubamargidigus peaks vastupidi 6hutama.

72. Uldkohtul oli minu arvates seega 6igus, kui ta ei teinud vaidlustatud kohtuotsuses vahet inimkeha
ykaitsmise®, ,kaunistamise” voi ka ,varjamise“ ja ,katmise” otstarbel, milleks garderoobikaubad on
moeldud, sest need erinevad otstarbed ei vilista tksteist kaugeltki, vaid on kombineeritud nende
kaupade turuleviimise eesmargil.
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73. Juhin siiski tahelepanu, et need erinevad eesmirgid kujutavad endast ainult {ihte asjaolu, mida voib
asjaomase avalikkuse, tema tihelepanu astme ja segiajamise tdendosuse hindamisel arvesse votta.

74. Nende asjaolude pohjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku liikata esimese viite teise osa raames
esitatud esimene kriitiline méarkus pohjendamatuse tottu tagasi.

2) Teine kriitiline mdrkus, mis puudutab asjaomaste kaupade laadi ja omadusi

75. Teise kriitilise mirkusega heidab apellant Uldkohtule ette, et viimane ei votnud nouetekohaselt
arvesse asjaolu, et konesolevad kaubad olid moeldud teistsugusele avalikkusele ja neid muidi lisaks ka
teistsugustes kauplustes ning seega erinesid need garderoobikaupadest, mida holmas taotletav
kaubamark.

76. See kriitiline markus tuleb kohe alguses pohjendamatuse tottu tagasi liikata.

77. Analiitisitud kohtupraktikast ilmneb, et muud kriteeriumid peale asjaomaste kaupade eesmirgi ja
otstarbe, nditeks avalikkus, kellele need on moeldud, vo6i ka turustusahel, ei ole reeglina asjakohased,
kui tehakse kindlaks kaupade alamkategooriat, mida voib vaadelda iseseisvana. Selles olukorras ei saa
Uldkohtule ette heita, et ta rikkus digusnormi, kui ei votnud neid kriteeriume oma hindamises arvesse.

78. Eelnevate kaalutluste pohjal teen seega Euroopa Kohtule ettepaneku liikkata apellatsioonkaebuse
esimene vdide pohjendamatuse tottu tagasi.

B. Teise viite keskendatud analiiiis

79. Vastavalt Euroopa Kohtu palvele on kéesolevas ettepanekus piirdutud teise viite teise osa ja
konkreetselt selle raames esitatud kolmanda kriitilise markuse analiiiisiga.

80. Et moista paremini raamistikku, millesse see kriitiline mérkus asetub, tdpsustan, et oma teise
viitega kinnitab apellant, et Uldkohus jireldas ekslikult, et vastandatud kaubamirkide vahel esineb
segiajamise toendosus. Selle viite esimese osa kohaselt anti ekslik hinnang, et konesolevad kaubad on
sarnased voi isegi identsed. Selle viite teine osa koosneb aga kolmest kriitilisest mérkusest, mis
puudutavad vastavalt vastandatud tdhiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse hindamist.
Teise viite kolmas osa kisitleb 16puks segiajamise téendosuse igakiilgset hindamist, mille Uldkohus libi
viis.

81. Mis puudutab konkreetselt teise viite teise osa raames esitatud kolmandat kriitilist méarkust, siis
selles viidetakse, et Uldkohus andis eksliku hinnangu vastandatud tihiste kontseptuaalsele sarnasusele.
Apellant kritiseerib sisuliselt Uldkohtu analiiiisi, milles viimane jireldas, et kontseptuaalsed erinevused
taotletava kaubamairgi ja varasema kaubamairgi vahel ei ole tdendatud liidu territooriumil tervikuna
ning seega ei saa need neutraliseerida visuaalsed ja foneetilisi sarnasusi vastandatud tdhiste vahel.

82. Seda kriitilist méarkust pohjendab apellant kahe argumendiga.

83. Esimese argumendiga kritiseerib apellant Uldkohtu analiiiisi vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71,
milles viimane tuvastas, et apellant ei suutnud toendada, et sonal ,taiga“ on tdpne tdhendus keskmiste
tarbijate silmis Louna-Euroopas ja inglise keelt konelevate tarbijate jaoks.

84. Apellandi meelest on see analiiiis ekslik. Uldkohtule esitatud hagiavalduse punktis 18 kisitles ta
seda argumenti pohjalikumalt ja tdendas vastuvaidlematult, et see termin kuulub igapédevasesse
prantsuse keelde ja seda opetatakse pealegi iildhariduse raames kogu Euroopas, vottes arvesse selle
moistega tahistatava ala suurust.
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85. Minu arvates on see argument ilmselgelt vastuvoetamatu.

86. Tuleb mirkida, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71 tuvastas Uldkohus, et ,iikski dokument
kohtuasja toimikus ei voimalda tuvastada, et terminil ,taiga“ on tdpne ja vahetu tdhendus keskmiste
tarbijate silmis, kes asuvad liidu territooriumi muudes osades peale Euroopa pdhja- ja idaosa ning
moodustavad olulise osa liidu tarbijatest, ning et nii on see ,eelkdige Louna-Euroopa keskmiste
tarbijate ja inglise keelt konelevate tarbijate puhul®.

87. Viljakujunenud kohtupraktikast ilmneb aga, et Uldkohus on ainsana pidev hindama talle esitatud
toendite toenduslikku védrtust. Seega ei kujuta hinnang neile tdenditele endast — vélja arvatud juhul,
kui tegemist on tdendite moonutamisega — odiguskiisimust, mida Euroopa Kohus saab
apellatsioonkaebuse raames kontrollida. **

88. Ma mairgin, et apellatsioonkaebuse raames ei ole apellant toendanud ega isegi viitnud, et
vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71 esitatud hinnang pohineb tdendite moonutamisel. Teise
voimalusena margin ka, et vastupidi apellandi viitele ei ole ta hagiavalduse punktis 18 esitatud
argumente pohjalikumalt kasitlenud.

89. Jarelikult tuleb see esimene argument minu arvates ilmselge vastuvoetamatuse tottu ldbi vaatamata
jatta.

90. Mis puudutab teist argumenti, siis apellant heidab Uldkohtule ette, et viimane eiras omaenese
kohtupraktikat, mis késitleb hinnangut vastandatud téhiste kontseptuaalsele sarnasusele.

91. Ta leiab nimelt, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 toodud analiiiisi, milles Uldkohus leidis, et
apellant ei ole tdendanud, et sonal ,taiga“ on selge ja konkreetne tdhendus sellise asjaomase avalikkuse
silmis, mis koosneb liidu tarbijatest tervikuna, ei kinnita kuidagi kohtupraktika, millele ta sonaselgelt
viitas, st 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*. Lisaks vididab apellant, et vastavalt 11. detsembri
2013. aasta kohtuotsusele Eckes-Granini vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Panini (PANINI)®* piisab,
kui terminit moistetakse ainult liidu ithes osas, et jareldada, et vastandatud tdhiste vahel esinevad
kontseptuaalsed erinevused.

92. Pérast selle kohtupraktika analiiiisimist arvan, et iikski nendest kriitilistest markustest ei ole
pohjendatud.

93. Esimese kriitilise mérkuse kohta, mille kohaselt on ekslikult viidatud 14. oktoobri 2003. aasta
kohtuotsusele Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS)¥, tuleb meenutada, et selle kohtuotsuse punktis 54 otsustas Uldkohus, et
kontseptuaalsed erinevused vastandatud tdhiste vahel on niisugused, et neutraliseerivad suurel mééral
visuaalsed ja foneetilised sarnasused, kui iithel asjaomastest kaubamaérkidest on ,asjaomase avalikkuse®
silmis selge ja konkreetne tahendus ning see avalikkus suudab seda otsekohe maista.

94. Pean vajalikuks kohe alguses mirkida, et lihtudes sonastusest, mida Uldkohus selles kohtuotsuses
kasutas, oli tal digus vaidlustatud kohtuotsuses jdreldada, et koikidele tarbijatele liidu 28 liikmesriigi
territooriumil ei too sona ,taiga“ selgelt ja otsekohe meelde nende geograafiatunde nii, et nad seostavad
selle holpsasti polaarmetsaga.

34 Vt 5. septembri 2019. aasta kohtuotsus Euroopa Liit vs. Guardian Europe ja Guardian Europe vs. Euroopa Liit (C-447/17 P ja C-479/17 P,
EU:C:2019:672, punkt 137 ja seal viidatud kohtupraktika) ning 13. novembri 2019. aasta kohtuotsus Outsource Professional Services vs. EUIPO
(C-528/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:961, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

35 T-292/01, EU:T:2003:264.
36 T-487/12, ei avaldata, EU:T:2013:637.
37 T-292/01, EU:T:2003:264.
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95. See Oeldud, maérgin toesti, et 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsuses Phillips-Van Heusen vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)* viitas Uldkohus
»asjaomasele avalikkusele” ilma igasuguse muu mérke voi tdpsustuseta, samas kui vaidlustatud
kohtuotsuse punktis 67 tdpsustas ta, et tegemist on asjaomase avalikkusega, ,mis koosneb liidu
tarbijatest tervikuna“. Apellant vaidleb késitletaval juhul vastu just sellele tipsustusele ,tervikuna“.

96. Ma ei arva siiski, et Uldkohus eiras seda tdpsustust lisades oma kohtupraktikat véi pani toime
oigusnormi rikkumise.

97. Nagu ilmneb vaidlustatud kohtuotsuse punktist 67, nditab tédpsustus ,tervikuna“ pigem seda, et
arvesse tuleb votta liidu koikides liikmesriikides asuvate tarbijate arusaama. See vodimaldab niisiis
Uldkohtul tagasi liikkata apellandi argumendi, et tegemist on ,paljudes [liidu] liikmesriikides* asuvate
tarbijate arusaamaga.

98. Uldkohus kohaldas seega oma kohtupraktikat, mille kohaselt ,[tJuleb juhul, kui varasema
kaubamairgi kaitse laieneb kogu Euroopa Liidule, arvesse votta seda, kuidas tarbija asjaomaseid
vastandatud kaubamirke tajub sellel territooriumil‘.” Vastupidi kohtuasjale, milles tehti 14. oktoobri
2003. aasta kohtuotsus Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS)® ja mille puhul koosnes asjaomane avalikkus saksa tarbijatest,” koosneb
kéesolevas kohtuasjas asjaomane avalikkus — nagu ilmneb vaidlustatud kohtuotsuse punktidest 38
ja 39 — liidu territooriumil asuvatest tarbijatest.

99. Lopuks margin, et 14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsusele Phillips-Van Heusen vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)** tehtud viite ees on sénad ,vt selle
kohta“. Viljend ,selle kohta“ annab tunnistust Uldkohtu soovist juhtida tihelepanu viidatud
kohtuotsuses kindlaks madratud pohimottele, kohaldades seda pohimotet samas konkreetselt
kisitletava juhtumi suhtes. See viljend ei noua seega Uldkohtult, et ta vétaks viidatud kohtuotsuses
kindlaks madadratud pohimotte iile identses soOnastuses, ning voimaldas tal votta vaidlustatud
kohtuotsuse punktis 67 vastupidi arvesse kasitletava juhtumi eripéra.

100. Selles olukorras ndib mulle, et Uldkohtule ei saa ette heita, et ta rikkus digusnormi, kui viitas
14. oktoobri 2003. aasta kohtuotsuse Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)* punktile 54.

101. Mis puudutab teist kriitilist mérkust, et Uldkohus eiras 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsust
Eckes-Granini vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Panini (PANINI)*, siis ka see ei ole pohjendatud.

102. Vastupidi apellandi viitele ei voimalda see kohtuotsus asuda seisukohale, et jareldamaks, et
esinevad kontseptuaalsed erinevused, mis neutraliseerivad visuaalse ja foneetilise sarnasuse
vastandatud tdhiste vahel, piisab sellest, kui terminist saadakse aru liidu {ihes osas.

103. Kbigepealt tuleb meenutada selle kohtuasja raamistikku, milles tehti see kohtuotsus.

38 Idem.

39 13. juuni 2013. aasta kohtuotsus Hostel drap vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aznar textil (MY drap) (T-636/11, ei avaldata, EU:T:2013:314,
punkt 22) (kohtujuristi kursiiv).

40 T-292/01, EU:T:2003:264.

41 Selle kohtuotsuse punkt 43.

42 T-292/01, EU:T:2003:264.

43 Idem.

44 T-487/12, ei avaldata, EU:T:2013:637.
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104. Selles kohtuasjas pidi Uldkohus analiiiisima, kas selle asjaomase avalikkuse silmis, mis koosneb
liidu tarbijatest, eksisteerib selge kontseptuaalne erinevus taotletava kaubamairgi elemendi ,panini® ja
varasema kaubamargi elemendi ,granini“ vahel.

105. Uldkohus tuvastas kéigepealt, et elemendil ,granini“ ei ole tihendust ja analiiiisis seejirel, mil
madral seostab asjaomane avalikkus elementi ,panini® mingi konkreetse moistega. Selleks eristas
Uldkohus esiteks itaalia keelt konelevat avalikkust, kelle ta leidis olevat tiiesti suutelise seostama
elementi ,panini“ vdikeste leibade voi nendest viikestest leibadest tehtud voileibadega ning kelle silmis
on vastandatud tdhiste vahel selge kontseptuaalne erinevus; teiseks muud kui itaalia keelt, nditeks
hispaania voi prantsuse keelt konelevat avalikkust, kes on samuti suuteline seostama elementi ,,panini“
konkreetse moistega, ning 16puks kolmandaks avalikkust, kelle silmis on see element ,panini“ seevastu
ilma igasuguse tihenduseta.*

106. Selle analiiiisi tulemusena kinnitas Uldkohus apellatsioonikoja hinnangut, st hinnangut, et
teatavates liikmesriikides, nditeks Itaalias ja Hispaanias on vastandatud tdhised kontseptuaalselt
erinevad, samas kui teistes liikmesriikides, kus elemendil ,panini“ ei ole tdhendust, ei ole vastandatud
tahiseid iildse voimalik kontseptuaalselt vorrelda. *

107. Vastupidi apellandi viitele ei viitnud Uldkohus seega 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsuses
Eckes-Granini vs. Siseturu ithtlustamise Amet — Panini (PANINI)?, et jireldamaks, et esinevad
kontseptuaalsed erinevused, mis voivad neutraliseerida visuaalse ja foneetilise sarnasuse vastandatud
tahiste vahel, piisab sellest, kui ainult tiks osa asjaomasest avalikkusest seostab asjaomast terminit
konkreetse moistega.

108. Selles olukorras ei saa Uldkohtule ette heita, et ta eiras vaidlustatud kohtuotsuses reegleid, mida
kohaldati 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsuses Eckes-Granini vs. Siseturu ihtlustamise Amet —
Panini (PANINI)*.

109. Tipsustan, et vaidlustatud kohtuotsuses jargis Uldkohus tegelikult samasugust analiiiisimustrit,
nagu ta valis 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsuses Eckes-Granini vs. Siseturu ithtlustamise Amet —
Panini (PANINI)*, sest ta analiiiisis, mil méairal suutis asjaomane avalikkus, mis koosneb — meenutan
— liidu tarbijatest, seostada terminit ,taiga“ konkreetse moistega. Uldkohus eristas:

— DPohja- ja Ida-Euroopas asuvaid tarbijaid, kes suutsid viga téendoliselt seostada terminit ,taiga“
polaarmetsaga ja kelle silmis eksisteeris seega kontseptuaalne erinevus vastandatud téhiste vahel,”

— ,keskmiseid” tarbijaid liidu territooriumi muudes osades peale Pohja- ja Ida-Euroopa, eelkoige
Louna-Euroopa tarbijad ja inglise keelt konelevad tarbijad, kes moodustavad olulise osa
asjaomasest avalikkusest ja kelle puhul ei olnud toendatud, et vastandatud tdhiste vahel on selge
kontseptuaalne erinevus.”'

45 Vt 11. detsembri 2013. aasta kohtuotsus Eckes-Granini vs. Siseturu iihtlustamise Amet — Panini (PANINI) (T-487/12, ei avaldata,
EU:T:2013:637, punkt 56).

46 Ibidem (punkt 58).

47 T-487/12, ei avaldata, EU:T:2013:637.
48 Idem.

49 Idem.

50 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 70.
51 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 71.
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110. Et vastavalt viidatud kohtupraktikale tuleb sona tihendust hinnata, vottes arvesse seda, kas
asjaomane avalikkus tervikuna saab sellest aru — ning see ei tohi olla piiratud ainult asjaomase
territooriumi ithe osa tarbijate arusaamaga —, litkkas Uldkohus seega vaidlustatud kohtuotsuse
punktis 73 tagasi apellandi argumendid, et sona ,taiga“ tdhendus on niisugune, et neutraliseerib
visuaalsed ja foneetilised sarnasused vastandatud tihiste vahel. Uldkohtule ei saa ette heita, et seda
tehes rikkus ta digusnormi.

111. Koikide eelnevate kaalutluste pohjal teen Euroopa Kohtule seega ettepaneku jitta teise viite teise
osa raames esitatud kolmas kriitiline mérkus osaliselt vastuvoetamatuse tottu labi vaatamata ja liikkata
see osaliselt pohjendamatuse tottu tagasi.

VII. Ettepanek

112. Eelnevate kaalutluste pohjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku liikata selle apellatsioonkaebuse
esimene vdide pohjendamatuse tottu tagasi ning jdtta teise viite teise osa raames esitatud kolmas
kriitiline mérkus osaliselt vastuvoetamatuse tottu ldbi vaatamata ja liikkata see osaliselt pohjendamatuse
tottu tagasi; eeloeldu ei mojuta ACTC GmbH apellatsioonkaebuse teiste viidete vastuvoetavust ega
pohjendatust ega ka kohtukulude kiisimust.

16 ECLIL:EU:C:2019:1139
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