MAURER + WIRTZ VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — EXPORTACIONES ACEITERAS FEDEOLIVA
(TOSCA DE FEDEOLIVA)

ULDKOHTU OTSUS (kuues koda laiendatud koosseisus)
17. marts 2010*

Kohtuasjas T-63/07,

Maiurer + Wirtz GmbH & Co. KG, asukoht Stolberg (Saksamaa), esindaja: advokaat
D. Eickemeier,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused),
esindaja: D. Botis,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja todstusdisaini-
lahendused) apellatsioonikojas oli

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, asukoht Jaén (Hispaania),

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Uhtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja
18. detsembri 2006. aasta otsuse (asi R 761/2006-2) peale, mis kasitleb Miillhens GmbH
& Co. KG ning Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE vahelist vastulausemenetlust,

ULDKOHUS (kuues koda laiendatud koosseisus),

koosseisus: koja esimees A. W. H. Meij (ettekandja), kohtunikud V. Vadapalas,
I. Labucka, N. Wahl ja L. Truchot,

kohtusekretar: ametnik N. Rosner,

arvestades 1. mirtsil 2007 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 20. juunil 2007 Uldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Uhtlustamise
Ameti vastust,
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arvestades 30. mirtsi 2009. aasta kohtuméirust asendada hageja Méurer + Wirtz
GmbH & Co. KG hagejaga Miilhens GmbH & Co. KG,

arvestades seda, et kohtunik T. Tchipevil esinenud takistuse tottu on koja koosseisu
tiiendamiseks mairatud kohtunik I. Labucka,

arvestades 11. juunil 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE esitas 29. oktoobril 2003 Siseturu Uht-
lustamise Ametile (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,ihtlus-
tamisamet”) noukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 {ihenduse
kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146) (muudetud
kujul) (asendatud néukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009
tthenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ithenduse kaubamairgi registree-
rimise taotluse.
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2 Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on jairgmine kujutismark:

3 Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
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klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi-
desse 16, 29, 35 ja 39 ning vastavad neis klassides jargmisele kirjeldusele:

— klass 16: ,paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassi-
desse; tritkised; koitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid;
kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mo6dbel); op-
pematerjalid ja nditvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu
teistesse klassidesse; triikitiiiibid ja kliseed”;

— klass 29: ,toidudlid, eelkoige oliividli”;

— klass 35: ,reklaam, drijuhtimine, kontoriteenused, import-eksport, frantsiisivotja
tegevus- ja juhtimisabi teenused; jaemiiiik kaubanduses ja iilemaailmse arvuti-
vorgu kaudu, toodete reklaamimise ja esitlemise teenused”;

— klass 39: ,transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustus; reisikorraldus”

Kaubamargitaotlus avaldati 11. oktoobril 2004 viljaandes Bulletin des marques com-
munautaires (Uhenduse Kaubamairgibiilletdén) nr 41/2004-.
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Miilhens GmbH & Co. KG esitas 7. jaanuaril 2005 taotletava kaubamérgi registreeri-
misele vastulause, tuginedes maaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b ja loikele 5
(ntiiid médruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkt b ja 1ige 5).

Miilhens tdi oma vastulause toetuseks jargmiste varasemate kaubamairkide
registreeringud:

II

ithenduse sonamark nr 90852 TOSCA, mis on 16. veebruaril 2001 registreeritud
kaupadele ,parfiimeeriakaubad, eeterlikud 6lid, kosmeetikavahendid, hambapas-
tad, seebid”;

Saksa sonamérk nr 102194 TOSCA, mis on 26. oktoobril 1907 registreeritud kau-
padele ,Marseille” seebid, tahked ja vedelad seebid, parfiimeeriakaubad, Kolni
vesi, lanoliin, ndokreemid, jumestustooted, puudrid, juuksedlid, juukseveed, pea-
nahaveed, hammaste ja suu hooldusvahendid, naha- ja habemehooldusvahendid,
l6hnakotikesed, hamba- ja kiitineharjad, vannisoolad;

Saksa sonamark nr 258495 TOSCA, mis on 10. jaanuaril 1921 registreeritud kau-
padele ,kosmeetika-, eelkdige parfiimeeriatooted”;

Saksa sonamérk nr 301590 TOSCA, mis on 7. mail 1923 registreeritud kaupadele
»Marseille” seebid, tahked ja vedelad seebid, parfiimeeriakaubad, Kélni vesi, lano-
liin, ndokreemid, jumestustooted, puudrid, juuksedlid, juukseveed, peanahaveed,

- 966



MAURER + WIRTZ V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — EXPORTACIONES ACEITERAS FEDEOLIVA
(TOSCA DE FEDEOLIVA)

hammaste ja suu hooldusvahendid, naha- ja habemehooldusvahendid, juukseviér-

vid, 16hnakotikesed, hamba- ja kiiiineharjad, vannisoolad;

— Saksa sonamirk nr 1048297 TOSCA, mis on 13. mail 1983 registreeritud kaupa-
dele ,parfiimeeriakaubad, eeterlikud 6lid, kosmeetikavahendid, seebid, hamba-
pastad, juukseveed, puhastuskeemiakaubad, desinfitseerimisvahendid”;

— Uldtuntud kaubamirk TOSCA, mida kasutatakse Saksamaal kaupadele ,parfii-
meeriakaubad, 16hnavesi, Kolni vesi, kehapiimad, seebid, dusigeelid, deodoran-
did, talk”

Miilhensi vastulause tugines eelkoige kaupadele ,parfiimeeriakaubad, l6hnavesi,
Kolni vesi, kehapiimad, seebid, dusigeelid, deodorandid, talk” ning ta viitas vara-
semate kaubamairkide mainele; vastulause oli suunatud koigi kaubamérgitaotluses
nimetatud kaupade ja teenuste vastu.

Vastulausete osakond liikkas 10. aprillil 2006 vastulause tervikuna tagasi, kuna esi-
teks erinevad varasemate kaubamairkidega téhistatud kaubad selgesti taotletava kau-
bamaérgiga tdhistatud kaupadest ja teenustest, mis vélistab segiajamise tdendosuse
madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses, ja kuna teiseks ei olnud hageja
esitanud fakte ja tdendeid ega olnud avaldanud seisukohta selle kohta, et taotletava
kaubamairgi kasutamine tahendaks varasemate kaubamaérkide eristusvoime voi maine
drakasutamist vdi kahjustamist médruse nr 40/94 artikli 8 1oike 5 tdhenduses.

Miilhens esitas 31. mail 2006 Gihtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale
kaebuse.
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Apellatsioonikoda jittis 18. detsembri 2006. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”) kaebuse rahuldamata. Koigepealt kinnitas apellatsioonikoda vastulausete
osakonna otsust, mille kohaselt on vastandatud kaubamérkidega tahistatud kaubad
ja teenused erinevad ning seetottu ei saa segiajamise toendosust madruse nr 40/94
artikli 8 ldike 1 punkti b tdhenduses esineda. Apellatsioonikoda liikkkas seejdrel vas-
tulause timber niivord, kuivord see tugines maaruse nr 40/94 artikli 8 16ikele 5, kuna
Miilhens oli esitanud seisukohad ja toendid tiksnes varasemate kaubaméarkide TOSCA
maine kohta Saksamaal, kuid ta oli jitnud esitamata tdendid ja seisukohad selle kohta,
et taotletava kaubamairgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta tihendaks varasemate
kaubamaérkide eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist. Lisaks liikkas
apellatsioonikoda tagasi Miilhensi argumendi, mille kohaselt tekib varasemate kau-
bamirkide eristusvoime vidhenemise korral kaubamirkide lahjenemise tdendosus,
kuna see argument esitati esimest korda apellatsioonikoja menetluse staadiumis.

Poolte nouded

Hageja palub Uldkohtul:

tithistada vaidlustatud otsus;

lilkkata tthenduse kaubamargi registreerimise taotlus tagasi;

moista kohtukulud vélja tihtlustamisametilt.
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Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vélja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Teise néude vastuvoetavus

Hageja palub teise ndudega Uldkohtul liikata {ihenduse kaubamirgi registreerimise
taotlus tagasi.

Kuivord hageja konealust nduet tuleb tolgendada nii, et sisuliselt soovitakse sellega
kohustada iihtlustamisametit {ihenduse kaubamérgi registreerimise taotlust tagasi
lilkkama, siis tuleb markida, et miaruse nr 40/94 artikli 63 loike 6 (niiid mairuse
nr 207/2009 artikli 65 1dige 6) kohaselt peab tihtlustamisamet votma vajalikud meet-
med iihenduse kohtu otsuse tiitmiseks. Seega ei ole Uldkohtu padevuses teha iihtlus-
tamisametile ettekirjutusi. Tegelikult on {ihtlustamisamet ise kohustatud Uldkohtu
otsuse resolutsioonist ja péhjendustest jireldusi tegema (vt Uldkohtu 21. aprilli
2005. aasta otsus kohtuasjas T-164/03: Ampafrance vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
— Johnson & Johnson (monBeBé), EKL 2005, lk 1I-1401, punkt 24 ja seal viidatud
kohtupraktika).
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Seega tuleb tunnistada teine ndue vastuvoetamatuks.

Péohikiisimus

Hageja esitab sisuliselt kolm viidet, milles viidatakse esiteks méédruse nr 40/94
artikli 43 16ike 1, artikli 73 ja artikli 74 1oigete 1 ja 2 (ntiiid médruse nr 207/2009 vas-
tavalt artikli 42 15ige 1, artikkel 75 ja artikli 76 16iked 1 ja 2) rikkumisele, teiseks maa-
ruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 rikkumisele ning kolmandaks méaruse nr 40/94 artikli 8
l6ike 1 punkti b rikkumisele.

Uldkohus leiab, et koigepealt tuleb uurida kolmandat véidet.

Kolmas vdide, milles viidatakse maaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumisele

— Poolte argumendid

Hageja vdidab, et vastandatud kaubamaérkidega hélmatud kaubad ja teenused on osa-
liselt sarnased, kuivord tihelt poolt kasutatakse kosmeetikasektoris oliivioli sagedasti
klassi 29 kuuluvates dusigeelides ja Sampoonides, ning teiselt poolt on nende kaupade
pakendil kujutatud varasemate kaubamirkide asjaomast tdhist, mistottu sarnasus
klassi 39 kuuluvate teenustega ,kaupade pakendamine ja ladustus” on olemas.
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Hageja mirgib ka seda, et segiajamise tdendosus on olemas ning leiab, et keskmine
tarbija voib arvata, et kaubamaérgitaotlusega holmatud kaubad ja tema kaubad péri-
nevad samalt ettevdtjalt.

Uhtlustamisamet vaidleb hageja argumentidele vastu.

— Uldkohtu hinnang

Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 16 maérkis, ei ole hageja esita-
nud apellatsioonikoja menetluses iihtki argumenti vastulausete osakonna selle otsuse
vaidlustamiseks, millega liikati mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b tuginev
vastulause tagasi.

Vastavalt médaruse nr 40/90 artikli 74 16ikele 1 on registreerimisest keeldumise suhte-
liste pohjustega seotud menetlus piiratud poolte esitatud vdidete ja nduetega. Jareli-
kult ei mdjuta suhtelise keeldumispohjuse puhul tihtlustamisameti apellatsioonikoja
otsuse diguspirasust nende odiguslike ja faktiliste asjaolude esitamine Uldkohtule,
mida eelnevalt ei ole ithtlustamisameti apellatsioonikojale esitatud (Euroopa Kohtu
13. mirtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas C-29/05 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs.
Kaul, EKL 2007, 1k 1-2213, punkt 54, ja Uldkohtu 15. veebruari 2005. aasta otsus koh-
tuasjas T-169/02: Cerveceria Modelo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Modelo Con-
tinente Hipermercados (NEGRA MODELO), EKL 2005, 1k I1-505, punkt 22).

Jarelikult ei ole mairuse nr 40/94 artikli 63 alusel Uldkohtu pidevuses oleva iihtlusta-
misameti apellatsioonikoja otsuse diguspérasuse kontrollimise kédigus lubatud uurida
oiguslikke ja faktilisi asjaolusid, mida on Uldkohtus esitatud, kuid mida eelnevalt ei
ole iihtlustamisameti iiksustele esitatud, andmaks hinnangut apellatsioonikoja otsuse
oiguspdrasusele ning seega tuleb need tunnistada vastuvdetamatuks (eespool viida-
tud kohtuotsus NEGRA MODELO, punktid 22 ja 23).
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Kuna hageja ei ole seoses maédruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1 punkti b kohaldamisega
esitanud apellatsioonikojale oma kaebuse toetuseks iihtki argumenti vastulausete
osakonna otsuse pohjendatuse vaidlustamiseks, tuleb esimene viide vastuvoetama-
tuse tottu tagasi lilkata.

Esimene viide, milles viidatakse madruse nr 40/94 artikli 43 loike 1, artikli 73 ja
artikli 74 16igete 1 ja 2 rikkumisele

— Poolte argumendid

Hageja leiab, et apellatsioonikoda eksis, kui ta tunnistas vastuvoetamatuks hageja
argumendi, mille kohaselt tekib varasemate kaubamérkide eristusvéime vihenemise
korral kaubamirkide lahjenemise téendosus, pohjendades seda otsust asjaoluga, et
tegemist on uue faktilise asjaoluga. Hageja mérgib, et see argument puudutab iiks-
nes varasemate kaubamairkide eristusvoime voi maine kahjustamise kiisimuse iiht
tahku ning seega esitati see ithtlustamisameti mairatud aja jooksul. Hageja leiab ka,
et uute faktide esitamine parast méaédruse nr 40/94 artikli 42 1dikes 3 (niiiid médruse
nr 207/2009 artikli 41 ldige 3) ja 13. detsembri 1995. aasta miiruse (EU) nr 2868/95,
millega rakendatakse ndukogu miairus nr 40/94 (EUT L 303, 1k 1; ELT eriviljaanne
17/01, 1k 189) eeskirjas 19 ette ndhtud tdhtaja mo6dumist ei ole keelatud ning et kées-
oleval juhul on apellatsioonikoda jdtnud maéruse nr 40/94 artikli 74 16ikes 2 antud
kaalutlusdiguse teostamise diguse kasutamata.

Hageja mairgib ka, et kuivord apellatsioonikoda ei teatanud, et ta ei vdta arvesse
uusi esimest korda apellatsioonikoja menetluses esitatud tdendeid, rikkus ta méaa-
ruse nr 40/94 artikli 43 16iget 1, kuna ta ei kutsunud pooli nii sageli kui vajalik esi-
tama oma maérkusi. Apellatsioonikoda rikkus ka mééruse nr 40/94 artiklit 73, tuues
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vaidlustatud otsuse aluseks pohjused, mille kohta ei ole hagejal olnud véimalik esi-
tada oma seisukohta.

Uhtlustamisameti sénul on kiesolev viide kasutu, sest isegi kui apellatsioonikoda
oleks argumenti, mille kohaselt eristusvoime vihenemise korral tekib kaubamaérkide
lahjenemise tdendosus, kontrollinud, oleks asja tulemus olnud sama, kuna hageja ei
ole oma viite toetuseks esitanud tihtki fakti.

Uhtlustamisamet lisab, et kuivord kénealune uus argument on madruse nr 40/94
artikli 8 16ike 5 kohaldamiseks ning seega asja tulemuse mojutamiseks ilmselgelt eba-
piisav, ei ole iiks eespool viidatud kohtuasjas Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Kaul
nimetatud tingimus — arvestada hilinenult esitatud argumentidega — tdidetud. Peale
selle on ta pohjusel, et hageja jittis vastulausete osakonna menetluses asjaomase
argumendi esitamata, tinginud tahtlikult viivituse v6i vdhemalt olnud &dirmiselt
hoolimatu, mis on sedavord méédrav, et vastava argumendi esitamata jétmise tottu
ei saa konealust keeldumispohjust iildse arutada. Uhtlustamisamet mirgib selles
osas, et hageja ei ole selgitanud, miks ta jéttis selle argumendi vastulausete osakonnas
esitamata.

— Uldkohtu hinnang

Apellatsioonikoda mainis vaidlustatud otsuse punktis 31, et hageja oli vastulause
lahtri 95 méargistanud, ndidates seega, et taotletava kaubamérgi registreerimise suhtes
esitatud vastulause tugineb asjaolule, et taotletava kaubamargi kasutamine tdhendaks
varasema kaubamairgi eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist, ning
seega pohineb vastulause méadruse nr 40/94 artikli 8 16ikel 5.
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Apellatsioonikoda mérkis vaidlustatud otsuse punktis 35 ka seda, et hageja esitas
tdhtaja jooksul, mis on méadruse nr 40/94 artikli 42 1dikes 3 ette ndhtud vastulause
toetuseks faktide, tdendite ja seisukohtade esitamiseks, vastulausete osakonnale sei-
sukohti ja toendeid oma varasemate sonamérkide TOSCA maine kohta Saksamaal,
kuid ta ei ole esitanud tihtki toendit voi seisukohta selle kohta, et taotletava kauba-
margi ilma tungiva pdhjuseta kasutamine tdhendaks varasemate kaubamarkide eris-
tusvdime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.

Tuleb mérkida, nagu tuleneb vaidlustatud otsuse punktist 37, et hageja esitas apel-
latsioonikoja menetluse staadiumis argumendi, mille kohaselt taotletava kaubamargi
kasutamine murendab varasemate kaubamérkide mainet, kuna avalikkus ei seostaks
hageja kaupu enam kaubamirgiga TOSCA. Apellatsioonikoda nimetas vaidlustatud
otsuse punktis 38 seda viidet ,uueks faktiliseks asjaoluks’, mille vastuvdetavuse ta
likkkas madruse nr 40/94 artikli 74 16ike 2 alusel iimber, kuna see esitati parast vas-
tulausete osakonna maératud téhtaega ning hageja ei olnud mérkinud, et on vélja
tulnud uusi asjaolusid, voi viidanud faktilistele voi 6iguslikele raskustele, mis on takis-
tanud seda argumenti vastulausete osakonna menetluses esitada (vaidlustatud otsuse
punktid 41 ja 43—45).

Vastupidi apellatsioonikojale mirgib Uldkohus siiski, et selle argumendiga toodi apel-
latsioonikoja menetluse staadiumis vélja asjaolu, millele oli osutatud juba vastulause
esitamisel. Hageja oli vastulause lahtrit 95 mérgistades andnud teada, et tema vastu-
lause pdhineb asjaolul, mille kohaselt taotletava kaubamirgi kasutamine tdhendaks
varasemate kaubamairkide eristusvdime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.

Nii tépsustab hageja apellatsioonikoja menetluses esitatud argumendiga varasematele
kaubamairkidele pohjustatava kahju olemust, mida hageja méératleb kui asjaomaste
kaubamairkide maine murendamist, ning pohjendab seda kokkuvottes viitega, et
»avalikkus ei seostaks [tema] kaupu enam kaubamaérgiga TOSCA”.
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Sellega seoses tuleb meenutada, et registreerimisest keeldumise suhteliste pohjuste
voi mis tahes muu sétte kohaldamise tingimused, millele pooled oma néuetes tugi-
nevad, kuuluvad loomulikult nende o6iguslike asjaolude hulka, mida tihtlustamis-
amet kaalub (Uldkohtu 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, 1k 11-287,
punkt 21, ja 16. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-53/05: Calavo Growers vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Calvo Sanz (Calvo), EKL 2007, 1k II-37, punkt 59).
Hageja vdidab oma argumendis iiksnes seda, et méédruse nr 40/94 artikli 8 loike 5
kohaldamise tingimused on kidesoleval juhul tdidetud, ning pohjendab nimetatud véi-
det pogusalt asjaoluga, et avalikkus ei seostaks varasema kaubamairgiga téhistatavaid
kaupu enam selle kaubamairgiga.

Arvestades vastulause pohjendustega, mida hageja vastulausete osakonnas esitas,
leiab Uldkohus, et kdnealune argument tapsustab iiksnes viidetava kahju tekkimise
toendosuse olemust ja pdhjendust ning sellega ei esitata uut fakti madruse nr 40/94
artikli 74 16ike 2 tdhenduses.

Seetottu rikkus apellatsioonikoda éigusnormi, kui ta méaratles asjaomast argumenti
— millega sooviti tdpsustada kahju olemust ja tekkimise pdhjust, mida soovitakse
taotletava kaubamairgi registreerimise suhtes esitatud vastulausega mééruse nr 40/94
artikli 8 16ike 5 alusel dra hoida — kui médruse nr 40/94 artikli 74 16ike 2 tdhendu-
ses uut fakti, ning kui ta liikkas selle argumendi vastuvoetamatuse tottu tagasi. Apel-
latsioonikoda oleks konealuse mééruse artikli 74 16ike 1 alusel pidanud hageja selle
argumendiga arvestama.

Uhtlustamisamet viidab teise véimalusena, et hageja argument on miiruse nr 40/94
artikli 8 loike 5 alusel vastulause rahuldamiseks igal juhul ilmselgelt ebapiisav, kuna
hageja ei ole oma viite toetuseks esitanud ithtki téendit.

Sellega seoses tuleb mérkida, et vaidlustatud otsuse pdhjenduses ei ole hinnatud, kas
hageja argument on mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 kohaldamise digustamiseks igal
juhul ilmselgelt ebapiisav.
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Tuleb aga mérkida, et maaruse nr 40/94 artikli 8 16ikes 5 osutatud suhtelisele keel-
dumispohjusele tugineda sooviva vastulause esitaja kohustus osutada sellele, et
varasemate kaubamérkide tulevikus kahjustamise vdi taotletava kaubaméirgi poolt
drakasutamise toendosus ei ole hiipoteetiline, ning seda toendada, sdltub sellest, kas
taotletav kaubamirk voib esmapilgul tuua kaasa selles sittes osutatud tdendosuse
tekkimise.

On voimalik, eelkdige kui vastulause pohineb erakordselt mainekal kaubamargil,
et varasema kaubamirgi tulevikus kahjustamise voi taotletava kaubamairgi poolt
drakasutamise tdendosus on niivord ilmne, et vastulause esitaja ei pea esitama ega
toendama selleks mitte ithtegi muud faktivdidet. Kuid on ka vdimalik, et taotletav
kaubamirk ei voi esmapilgul tuua varasema maineka kaubamairgi suhtes kaasa ithegi
mééruse nr40/94 artikli 8 1dikes 5 nimetatud toendosuse tekkimist, hoolimata sellest,
et ta on viimati nimetatuga identne voi sarnane; sellisel juhul tuleb mittehiipoteetilist
tulevikus kahjustamise voi drakasutamise tdendosust toendada teiste asjaolude abil,
mida peab esitama ja tdendama vastulause esitaja (Uldkohtu 22. mirtsi 2007. aasta
otsus kohtuasjas T-215/03: Sigla vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Elleni Holding
(VIPS), EKL 2007, Ik II-711, punkt 48).

Kéesoleval juhul pidi apellatsioonikoda eelkdige varasemate kaubamairkide maine
kohta esitatud toendeid arvestades hindama, kas hageja selgitus, mis puudutab taot-
letava kaubamaérgi registreerimisega varasemate kaubamaérkide suhtes tekkiva kah-
justamise voi drakasutamise toendosust, mis seisneb maine lahustumises, ning selle
kohta esitatud pohjendus, et avalikkus ei seostaks varasemate kaubamirkidega tahis-
tatud kaupu enam nende kaubamiérkidega, on mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 alusel
vastulause rahuldamiseks piisavad.
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Nagu juba mirgitud, tuleneb vaidlustatud otsusest, et apellatsioonikoda ei ole seda
kiisimust iildse hinnanud, kuna ta litkkkas hageja argumendi vastuvdetamatuse tottu
tagasi.

Neil asjaoludel tuleb mérkida, et ihtlustamisameti vdidet, mille kohaselt on hageja
argument pohjusel, et hageja ei ole oma viite toetuseks esitanud tihtki toendit, maa-
ruse nr 40/94 artikli 8 loike 5 kohaldamiseks igal juhul ilmselgelt ebapiisav, ei saa
Uldkohus vaidlustatud otsuse diguspirasuse kontrollimisel arvestada.

Tithistamishagi raames teostab Uldkohus apellatsioonikoja otsuste &iguspirasuse
kontrolli. Kui Uldkohus leiab, et otsus, mille peale on talle esitatud kaebus, on oigus-
vastane, tuleb tal see tithistada ning ta ei voi kaebust tagasi liikkata, asendades vaidlus-
tatud otsuse teinud apellatsioonikoja otsuse pohjenduse enda omaga.

Koike eespool toodut arvestades tuleb mirkida, et apellatsioonikoda rikkus mééruse
nr 40/94 artikli 74 16iget 1, kui ta litkkkas vastuvoetamatuse tottu tagasi apellatsioo-
nikoja menetluse kiigus esitatud hageja argumendi, mille kohaselt taotletava kauba-
mairgi registreerimine toob kaasa varasemate kaubamirkide maine lahjenemise, kuna
avalikkus ei seostaks varasemate kaubamaérkidega téhistatud kaupu enam nende
kaubamaérkidega.

Seetottu tuleb hageja esimese viitega noustuda ja vaidlustatud otsus sel alusel nii-
vord, kuivord apellatsioonikoda litkkas méédruse nr 40/94 artikli 8 16ikel 5 pohineva
vastulause tagasi, tithistada, ilma et teise véite pohjendatust oleks vaja kontrollida.
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Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 3 alusel véib Uldkohus miirata kulude jaotuse véi jitta
kummagi poole kohtukulud tema enda kanda, kui osa noudeid rahuldatakse iihe
poole, osa teise poole kasuks. Kuna nii ithtlustamisameti kui ka hageja néuded on
osaliselt rahuldamata jaetud, tuleb kohtukulud jdtta kummagi poole enda kanda.

Esitatud pdhjendustest ldhtudes

ULDKOHUS (kuues laiendatud koda)

otsustab:

1. Tihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisaini-
lahendused) teise apellatsioonikoja 18. detsembri 2006. aasta otsus (asi
R 761/2006-2) niivord, kuivord sellega litkkati noukogu 20. detsembri
1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994,
L 11,1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146) (muudetud kujul) artikli 8 16ikele 5
(niiiid ndoukogu 26. veebruari 2009. aasta miiruse (EU) nr 207/2009 ithendu-
se kaubamiirgi kohta artikli 8 16ige 5) tuginev vastulause tagasi.

2. Jatta hagi iilejaanud osas rahuldamata.
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3. Miurer + Wirtz GmbH & Co. KG ja Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamir-
gid ja toostusdisainilahendused) kannavad ise oma kohtukulud.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 17. martsil 2010 Luxembourgis.

Allkirjad
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