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W Kohtulahendite kogumik

ULDKOHTU OTSUS (neljas koda)

22. mai 2012*

Uhenduse kaubamirk — Vastulausemenetlus — Hundi pead kujutava iihenduse kujutismirgi taotlus —
Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised kujutismargid WOLF Jardin ja Outils WOLF —
Suhtelised keeldumispohjused — Varasema kaubamairgi eristusvdoime voi maine kahjustamine —
Miiruse (EU) nr 207/2009 artikli 8 ldige 5

Kohtuasjas T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, asukoht Stowmarket (Uhendkuningriik), esindajad: barrister
S. Malynicz ja solicitor M. Atkins,

hageja,
versus

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

kostja,
teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Uldkohtus
Société Elmar Wolf, asukoht Wissembourg (Prantsusmaa), esindaja: avocat N. Boespflug,
mille ese on néue tithistada Siseturu Uhtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 6. oktoobri 2010. aasta
otsus (juhtum R 425/2010-2), mis kasitleb Société Elmar Wolfi ja Environmental Manufacturing LLP
vahelist vastulausemenetlust,

ULDKOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees L. Pelikdnovd, kohtunikud K. Jirimée ja M. van der Woude (ettekandja),
kohtusekretdr: ametnik S. Spyropoulos,

arvestades 17. detsembril 2010 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades Siseturu Uhtlustamise Ameti esitatud kostja vastust, mis saabus Uldkohtu kantseleisse
24. martsil 2011,

arvestades 18. martsil 2011 Uldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,
arvestades 17. jaanuaril 2012 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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ECLLEU:T:2012:250 1




KOHTUOTSUS 22.5.2012 — KOHTUASI T-570/10
ENVIRONMENTAL MANUFACTURING VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — WOLF (HUNDI PEA KUJUTIS)

otsuse

Vaidluse taust

Entec Industries Ltd esitas 9. mirtsil 2006 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”) noukogu 20. detsembri 1993. aasta méiiruse
(EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146)
(muudetud kujul) (asendatud néukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009
tthenduse kaubamairgi kohta (ELT L 78, 1k 1)) alusel ithenduse kaubamairgi registreerimise taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on jargmine kujutismark:

Kaubad, mille jaoks kaubamargi registreerimist iihtlustamisameti menetluse kéigus sisse viidud piirangu
jarel taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste
rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 7
ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,Puidujadtmete ning biolagunduvate jadtmete professionaalse ja
toostusliku tootlemise seadmed; professionaalsed ja toostuslikud puiduhakkurid ja -purustid”.

Konealune iithenduse kaubamirgi taotlus avaldati 18. septembri 2006. aasta véljaandes Bulletin des
marques communautaires nr 38/2006.

Menetlusse astuja Société Elmar Wolf esitas 18. detsembril 2006 médruse nr 40/94 artikli 42 (niitid
médruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel vastulause taotletava kaubamairgi registreerimisele eespool
punktis 3 nimetatud kaupade osas.

Vastulauses viidati eelkoige jargmistele varasematele digustele:

— 8. aprillil 1999 numbri 99 786 007 all registreeritud Prantsuse kujutismérk, mis tahistab klassidesse 1, 5,
7, 8, 12 ja 31 kuuluvaid kaupu ja mille punast ning kollast véarvi kujutismérk on esitatud alljargnevalt:

WOLF UJc:rdin

— 22. septembril 1948 numbri 1 480 873 all registreeritud Prantsuse kujutismirk, mis tdhistab
klassidesse 7 ja 8 kuuluvaid kaupu, 22. juunil 1951 numbri 154 431 all registreeritud rahvusvaheline
kujutismérk, mis téhistab klassidesse 7 ja 8 kuuluvaid kaupu ning kehtib Hispaanias ja Portugalis, ja
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20. jaanuaril 1969 numbri 352 868 all registreeritud rahvusvaheline kujutismérk, mis téhistab
klassidesse 7, 8, 12 ja 21 kuuluvaid kaupu ning kehtib Hispaanias; nimetatud kolmele kaubamargile
vastav must-valge kujutismérk on esitatud alljargnevalt:

Outils ¢ WOLF

Vastulausete toetuseks esitatud pohjendused tuginesid médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b
(ntiid médruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 1 punkt b) ning méadruse nr 40/94 artikli 8 16ikele 5 (ntiid
madruse nr 207/2009 artikli 8 1oige 5).

Entec Industries loovutas 24. septembril 2007 registreerimistaotluse hagejale, Environmental
Manufacturing LLP-le.

Hageja noudis 2. oktoobril 2007 vastavalt médruse nr 40/94 artiklile 43 (niiid m&druse nr 207/2009
artikkel 42), et menetlusse astuja esitaks tdendeid varasemate kaubamérkide kasutamise kohta.
Menetlusse astuja esitas seepeale sellekohaseid dokumentaalseid tdendeid.

Vastulausete osakond jittis 25. jaanuaril 2010 méadruse nr 207/2009 artikli 8 1oike 1 punkti b alusel
esitatud vastulause rahuldamata pohjusel, et puudub toendosus, et vastandatud kaubamairgid voidakse
omavahel segi ajada. Vastulausete osakond jdttis rahuldamata ka maaruse nr 207/2009 artikli 8 ldike 5
alusel esitatud vastulause pohjusel, et menetlusse astuja ei toendanud, et varasemate kaubamairkide
mainet kahjustatakse voi neid kasutatakse digustamatult dra.

Menetlusse astuja esitas 23. madrtsil 2010 madruse nr 207/2009 artiklite 58-64 alusel
ithtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

Uhtlustamisameti teine apellatsioonikoda rahuldas selle kaebuse 6. oktoobri 2010. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) ning tihistas vastulausete osakonna otsuse. Madruse nr 207/2009
artikli 8 loike 5 osas asus ta seisukohale, et varasemad kaubamérgid on omandanud tugeva maine
kolmes liikmesriigis. Edasi leidis ta, et vastandatud kaubamairgid on teataval méadral sarnased ning et
varasemate kaubamaérkide eristusvoimet ja mainet ning vaadeldavate kaubamairkidega tédhistatud
kaupade sarnasust arvestades voib asjaomane avalikkus neid tdhiseid omavahel seostada. Lopuks
jareldas apellatsioonikoda viitega menetlusse astuja argumentidele, et taotletav kaubamirk voib
varasemate kaubamairkide iithtset kuvandit ,lahjendada” ning nende eristusvoimet voi mainet
digustamatult dra kasutada. Méaruse nr 207/2009 artikli 42 loigete 2 ja 3 osas leidis apellatsioonikoda,
et varasemaid kaubamairke on nendega kaitstud kaupade jaoks tegelikult ja pidevalt kasutatud.

Poolte nouded
Hageja palub Uldkohtul:
— tithistada vaidlustatud otsus;

— moista kohtukulud vilja tihtlustamisametilt.
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Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Uldkohtul:
— jdtta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Hageja esitab oma hagi pdhjendamiseks kaks vididet. Esimese vidite kohaselt on rikutud maéaruse
nr 207/2009 artikli 42 loikeid 2 ja 3. Hageja vditel ei ole menetlusse astuja tdendanud, et varaseimaid
kaubamaérke on taotletava kaubamirgiga holmatud kaupadega seoses tegelikult kasutatud. Teise viite
kohaselt on rikutud nimetatud maaruse artikli 8 16iget 5. Hageja leiab, et apellatsioonikoda kohaldas
seda sdtet védralt.

Esimene vdide, et on rikutud mddruse nr 207/2009 artikli 42 loikeid 2 ja 3
Madruse nr 207/2009 artikli 42 16ige 2 néeb ette jargmist:

»Taotleja ndudmisel peab vastulause esitanud varasema iithenduse kaubamairgi omanik téendama, et
varasemat ithenduse kaubamairki on tihenduses tegelikult kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille
jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ithenduse kaubamirgi taotluse avaldamist ning et
see on vastulause aluseks voi et mittekasutamine on o6igustatud, tingimusel et varasem {ithenduse
kaubamiérk on selleks kuupédevaks olnud registreeritud vidhemalt viis aastat. Selliste toendite
puudumise korral litkkatakse vastulause tagasi. Kui varasemat tthenduse kaubamairki on kasutatud vaid
osa kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel
ainult nende kaupade vodi teenuste jaoks registreerituks.”

Vastavalt madruse nr 207/2009 artikli 42 ldikele 3 kohaldatakse ldiget 2 ka sama médruse artikli 8
16ike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamairkide suhtes, asendades kasutuse tihenduses
kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamark on kaitstud.

Hageja vididab, et menetlusse astuja on tdendanud iiksnes seda, et ta on kasutanud varasemaid
kaubamarke laiale tildsusele moeldud aiatoomasinate ja -riistade jaoks, aga mitte professionaalidele
moeldud aiatodmasinate ja -riistade jaoks. Harrastusaianduseks mdeldud aiatoomasinad ja -riistad on
moodustavad professionaalidele moeldud aiatoomasinate ja -riistade tootekategooriast eraldiseisva
alamkategooria. Viidates Uldkohtu 14. juuli 2005. aasta otsusele kohtuasjas T-126/03: Reckitt Benckiser
(Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Aladin (ALADIN) (EKL 2005, Ik 11-2861), viidab hageja, et
apellatsioonikoda oleks pidanud seda eristust varasemate kaubamairkide tegelikule kasutamisele
hinnangu andmisel arvestama. Seetdttu oleks tulnud varasemate kaubamairkide kaitse ulatust piirata.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja vaidlevad hageja argumentidele vastu.

Koigepealt tuleb meenutada, et madruse nr 207/2009 artikkel 42 puudutab kaubamairgi tegelikku
kasutamist nende kaupade voi teenuste jaoks, millele vastulauses viidatakse. Antud juhul on nendeks
kaupadeks menetlusse astuja poolt viidatud varasemate kaubamairkidega kaitstud kaubad, mitte
taotletava kaubamairgiga holmatud kaubad. Samas ei vaidlusta hageja seda, et menetlusse astuja on
toendanud, et varasemaid kaubamairke kasutati ka tegelikult seoses kaupadega, mis neid kaubamaérke
kannavad.

Eespool punktis 18 viidatud kohtuotsusest ALADIN, millele hageja tugineb, ilmneb, et kuigi osalise

kasutamise mobiste mote on tagada, et kaubamairgid, mida konkreetse kaupade kategooria jaoks
kasutatud ei ole, ei muutuks kittesaamatuks, ei tohi varasema kaubamairgi omanik selle tagajérjel siiski
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jadda ilma igasugusest kaitsest kaupade osas, mis kiill ei ole rangelt identsed nendega, mille tegelikku
kasutamist ta on téendanud, kuid mis ei erine oluliselt kaupadest, mis kuuluvad samasse rithma, mida
ei saa moistlikult jagada. Selles suhtes tuleb tdheldada, et praktikas on kaubamérgi omanikul voimatu
toendada, et kaubamirki on kasutatud koikide moeldavate registreerimise esemeks olevate kaupade
teisendite jaoks. Jarelikult ei saa moistet ,osa kaupadest voi teenustest” modista nii, et see tdhendab
koiki analoogiliste kaupade voi teenuste kaubanduslikke teisendeid, vaid seda tuleb moista nii, et see
tadhendab ainult neid kaupu voi teenuseid, mis on piisavalt eristuvad, selleks et moodustada selgeid
kategooriaid voi alamkategooriaid (eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus ALADIN, punkt 46).

Varasemate kaubamirkidega kaitstud aianduskaupade puhul ei ole aga voimalik eristada kaupade selgeid
kategooriaid voi alamkategooriaid ldhtuvalt otstarbest, milleks professionaalid voi lai iildsus neid voib
kasutada. Kuigi toendoliselt on teatavad konealused tooted moeldud eelkodige professionaalidest klientidele,
ei muuda see tosiasja, et enamik neist kaupadest sobib samadeks aiatoodeks, et professionaalsed aednikud
kasutavad samu tooriistu kui harrastusaednikud ning et viimased voivad samuti soetada selliseid
suuremootmelisi seadmeid, nagu pakub hageja. Néiteks linnapiirkonnas tegutseval professionaalsel aednikul
ei ole motet soetada suuremootmelisi masinaid, samas kui maal elaval harrastusaednikul voib selline
vajadus tekkida nditeks juhul, kui ta peab hooldama puudega kaetud alasid.

Olgugi et hageja juhib o6igesti téhelepanu asjaolule, et apellatsioonikoda oleks pidanud enne menetlusse
astuja vastulause pohjendatuse analiiiisimist kasitlema varasemate kaubamairkide tegelikku kasutamist,
ei too ta esile piisavalt asjaolusid, mis vdimaldaksid jireldada, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta
hindas seda, kuidas hageja tdendas maéruse nr 207/2009 artiklis 42 ettendhtud tegelikku kasutamist.

Seega tuleb esimene vdide pohjendamatuse tottu tagasi litkata.

Teine vdide, et rikutud on mddruse nr 207/2009 artikli 8 loiget 5

Koigepealt tuleb meelde tuletada, et madruse nr 207/2009 artikli 8 16ige 5 on sonastatud jargmiselt:
»[l]oike 2 tdhenduses ei registreerita varasema kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat
kaubamarki, kui see on identne voi sarnane varasema kaubamairgiga ning seda tahetakse registreerida
kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem
kaubamark, kui varasema iithenduse kaubamérgi olemasolul on see omandanud i{ihenduses maine ja
varasema siseriikliku kaubamaérgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning
kui taotletava kaubamairgi kasutamine ilma tungiva pdhjuseta tdhendaks varasema kaubamairgi
eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.”

Samuti tuleneb maédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 5 sonastusest, et selle sitte kohaldamine soltub
jargmistest tingimustest: esiteks peavad vastandatud kaubamairgid olema identsed voi sarnased, teiseks
peab vastulauses viidatud varasem iithenduse kaubamirk olema omandanud ithenduses maine ja
kolmandaks peab valitsema oht, et taotletava kaubamirgi oigustamatu kasutamine toob kaasa
varasema kaubamairgi eristusvdime voi maine digustamatu drakasutamise voi kahjustamise. Kuna need
tingimused on kumulatiivsed, siis ka neist ainult ithe puudumisel ei ole see site kohaldatav (Uldkohtu
25. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-67/04: Spa Monopole vs. Siseturu Uhtlustamise Amet -
Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), EKL 2005, lk I11-1825, punkt 30).

Seoses eelmises punktis mainitud kolmanda tingimusega eristab médaruse nr 207/2009 artikli 8 1dige 5
kolme erinevat tiitipi ohtu: nimelt ohtu, et taotletava kaubamirgi oigustamatu kasutamine esiteks
kahjustab varasema kaubamirgi eristusvoimet, teiseks kahjustab varasema kaubamérgi mainet voi
kolmandaks kasutab varasema kaubamairgi eristusvoimet voi mainet oigustamatult &ra. Selles sittes
viidatud esimest tiilipi oht véljendub selles, et varasem kaubamérk ei loo enam vahetut seost kaupade ja
teenustega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamaérgi
slahjendamist” seeldbi, et kaubamairgi identiteet ja moju avalikkusele hajuvad. Teine nimetatud oht
vdljendub juhul, kui avalikkus voib taotletava kaubamérgiga holmatud kaupu voi teenuseid tajuda nii, et
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varasema kaubamadrgi atraktiivsus vaheneb. Kolmandat tiitipi oht seisneb selles, et ettekujutus mainekast
kaubamargist voi selle omadustest kantakse iile taotletava kaubamargiga tahistatavatele kaupadele, mistottu
neid on tinu sellisele varasema maineka kaubamirgiga seostumisele kergem turustada (vt Uldkohtu
22. mirtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-215/03: Sigla vs. Siseturu Uhtlustamise amet - Elleni Holding
(VIPS), EKL 2007, lk II-711, punktid 36-42 ja seal viidatud kohtupraktika). Kui kaks esimest eelmises
punktis mainitud tingimust on tdidetud, piisab selleks, et mdaruse nr 207/2009 artikli 8 loige 5 oleks
kohaldatav, kui esineb iiks kolmest kahjustamise liigist (Euroopa Kohtu 27. novembri 2008. aasta otsus
kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation, EKL 2008, 1k I-8823, punkt 28).

Praegusel juhul vididab hageja, et apellatsioonikoda tegi méddruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5
analiiisimisel vigu nii osas, mis puudutab varasemate kaubamairkide eristusvoime kahjustamise ohtu
(edaspidi ,lahjendamise oht”), kui ka osas, mis puudutab ohtu, et hageja kasutab varasemate
kaubamirkide eristusvoimet voi mainet digustamatult dra (edaspidi ,parasiitluse oht”).

Koigepealt tuleb neid etteheiteid analiilisida osas, milles need puudutavad ,lahjendamise” ohtu, ning
seejérel vajaduse korral osas, milles need puudutavad ,parasiitluse” ohtu.

Asjaomane avalikkus

Vaidlustatud otsuse punktis 16 jareldas apellatsioonikoda, et Nizza kokkuleppe tihenduses klassi 7
kuuluvate kaupade puhul on asjaomaseks avalikkuseks Hispaania, Prantsusmaa ja Portugali lai
avalikkus, kes on piisavalt informeeritud, moistlikult tahelepanelik ja arukas.

Hageja margib, et ,lahjendamise” ohtu tuleb hinnata ldhtuvalt sellest, kuidas sihtrithm tajub varasemaid
kaubamairke, samas kui ,parasiitluse” ohtu tuleb hinnata ldhtuvalt sellest, kuidas sihtrithm tajub
taotletavat kaubamairki. Kuna apellatsioonikoda sellist vahet ei teinud, leides et avalikkus on séltumata
kasitletavast kahjustamise liigist alati sama, siis rikkus ta digusnormi.

Sarnaselt hagejaga tuleb markida, et asjaomane avalikkus, keda tuleb arvesse votta, soltub sellest, millist
kahjustamise liiki varasema kaubamaérgi omanik silmas peab. Nimelt tuleb iihelt poolt nii kaubamargi
eristusvoimet kui ka mainet hinnates votta arvesse, kuidas seda kaubamarki tajub asjaomane avalikkus,
mille moodustavad nende kaupade voi teenuste keskmised piisavalt informeeritud, moistlikult
tahelepanelikud ja arukad tarbijad, mille jaoks see kaubamirk on registreeritud. Seetottu tuleb
varasema kaubamargi eristusvdoime voi maine kahjustamises seisneva riive esinemist hinnata nende
kaupade voi teenuste keskmise piisavalt informeeritud, moistlikult téhelepaneliku ja aruka tarbija
seisukohalt, mille jaoks see kaubamirk on registreeritud. Mis teiselt poolt puudutab varasema
kaubamaérgi eristusvdime vOi maine Oigustamatus drakasutamises seisnevat riivet, siis — kuivord
keelatud on see, et hilisema kaubamérgi omanik kasutab varasemat kaubamirki dra — sellise riive
esinemist tuleb hinnata nende kaupade vdi teenuste keskmise piisavalt informeeritud, méistlikult
tahelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt, mille jaoks hilisem kaubamirk on registreeritud (eespool
punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 27, punktid 33-36).

Sellest jareldub, et pohimotteliselt peab apellatsioonikoda asjaomase avalikkuse médratlema lédhtuvalt
kahjustamise liigist, mida ta madruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5 alusel analiiiisib.

Asjaolu, et apellatsioonikoda praegusel juhul sellist vahet ei teinud, ei muuda siiski jareldust, mille ta
slahjendamise” ohu analiiiisi pinnalt tegi. Nagu ilmneb eespool punktist 32 ning hageja enda poolt
hagis kinnitatust, on asjaomane avalikkus, keda konealuse ohu hindamisel tuleb arvesse votta,
varasemate kaubamairkide sihtrithmaks olev avalikkus. Apellatsioonikoda aga vottis oma analiiiisis
aluseks just selle sama avalikkuse.

Jarelikult on etteheide, et apellatsioonikoda rikkus asjaomase avalikkuse maératlemisel digusnormi,
»lahjendamise” ohu analiiiisi osas ainetu ning tuleb seetottu tagasi liikkata.
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Vaidlusaluste kaubamairkide vaheline seos

Kohtupraktika kohaselt ei ole sellise sarnasuse tuvastamine, mille tottu esineb tdendosus, et asjaomane
avalikkus voib vastandatud kaubamairgid omavahel segi ajada, méaaruse nr 207/2009 artikli 8 loikes 5
ettendhtud kaitse saamise eeltingimuseks. Piisab, kui asjaomane avalikkus kaubamirke nende
sarnasuse tottu seostab (vt selle kohta Uldkohtu 16. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T-137/05: La
Perla vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

Euroopa Kohtu praktikast, mis kisitleb ndukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU
kaubamirke kisitlevate liikmesriikide 6igusaktide {ihtlustamise kohta (EUT L 40, lk 1; ELT
eriviljaanne 17/01, 1k 92) artikli 4 loike 4 punkti a tolgendamist (mille normatiivne sisu on sisuliselt
identne madruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5 omaga), tuleneb, et eespool nimetatud seose olemasolu
hindamise seisukohalt olulisteks teguriteks on vastandatud kaubamarkide vahelise sarnasuse ulatus, nende
kaupade voi teenuste laad, mille jaoks vastandatud kaubamirgid on registreeritud, sealhulgas nende
kaupade voOi teenuste sarnasuse vOi erinevuse ulatus, ning samuti asjaomane avalikkus, varasema
kaubamairgi maine tugevus, varasema kaubamaérgiga iseenesest kaasneva voi kasutamise kdigus tekkinud
eristusvoime suurus ja tdendosus, et avalikkus voib kaubamairgid omavahel segi ajada (eespool punktis 27
viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 42).

Praegusel juhul védidab hageja, et apellatsioonikoda ei kasutanud eelmises punktis loetletud kriteeriume,
selleks et hinnata, kas vaidlusaluste kaupade tarbijad seostavad vastandatud kaubamérke omavahel.

Hageja leiab, et toendosus, et niisugust seost voidakse ndha, on darmiselt viike. Esiteks viidab ta, et
toendid, mis menetlusse astuja kasutamise kohta esitas, nditavad, et varasemate kaubamairkide
kasutusala ja seega ka nende maine piirdub laia avalikkusega aianduse sektoris. Kui votta arvesse, et
hageja kaubad piirduvad professionaalse ja spetsialiseerunud sektoriga, siis on darmiselt ebatdenéoline,
et mainekate varasemate kaubamirkidega holmatud kaupade tarbijad puutuvad kokku taotletava
kaubamargiga. Teiseks on vastandatud kaubamairkide vahel suured erinevused.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et need argumendid on alusetud.

Koigepealt tuleb meeles pidada, et seose olemasolu vastandatud kaubamairkide vahel tuleb hinnata
igakiilgselt, vottes arvesse koiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid (vt Euroopa Kohtu
23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003,
1k 1-12537, punkt 30).

Kuigi Euroopa Kohus loetles eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuses Intel Corporation (punkt 42) rea
kriteeriume, mille abil saab niisuguse seose olemasolu hinnata, ei ole selle puhul tegemist ammendava
loeteluga, mida igas asjas peab tdielikult kohaldama. Vastupidi, voib juhtuda, et seos vastandatud
kaubamaérkide vahel ilmneb neist kriteeriumidest vaid mone pohjal voi et seos tuvastatakse tegurite
pinnalt, mida kohtuotsuses Intel Corporation ei ole nimetatud. Niisiis on kiisimus, kas asjaomane
avalikkus samastab vastandatud kaubamirke, faktikiisimus, mille vastus peitub tiksnes igale juhtumile
ainuomastes faktides ja asjaoludes.

Praegusel juhul on apellatsioonikoda erinevalt hageja viidetest votnud noduetekohaselt arvesse teatavaid
eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuses Intel Corporation médratletud kriteeriume. Ta meenutas
vaidlustatud otsuse punktis 26, et varasemad kaubamérgid on viga mainekad, et vastandatud kaubamargid
on teataval médral sarnased ning et nendega holmatud kaubad on identsed voi véiga sarnased.

Mis tdpsemalt puudutab vastandatud kaubamairkide sarnasust, siis analiiiisis apellatsioonikoda
vaidlustatud otsuse punktides 19-23 iiksikasjalikult kahe vastandatud kaubamaérgi visuaalset sarnasust,
arvestades et molemal on kujutatud koerlane, puhtalt kujutismarkide foneetilise vordluse labiviimise
vajaduse puudumist ja 16puks ka asjaomaste kabamairkide kontseptuaalset sarnasust.

ECLLEU:T:2012:250 7



45

46

47

48

49

50

51

52

KOHTUOTSUS 22.5.2012 — KOHTUASI T-570/10
ENVIRONMENTAL MANUFACTURING VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — WOLF (HUNDI PEA KUJUTIS)

Kuigi on tosi — nagu vdidab ka hageja —, et molemal kaubamargil kujutatud koerlased on erinevad, sest tiks,
agressiivse ilmega koerlane, on iiksikasjalikult vélja joonistatud, samas kui teine, tunduvalt sébralikum, on
kujutatud napimate joontega, ei muuda see tosiasja, et apellatsioonikoda vottis neid erinevusi oma analiiiisi
tehes nouetekohaselt arvesse ning leidis vaidlustatud otsuse pohjenduses 19 oigesti, et need erinevused ei
ole nii olulised, et asjaomane avalikkus, kes on keskmiselt tihelepanelik ja kelle malu ei ole taiuslik, ei
seostaks taotletaval kaubamargil olevat kujutist varasemate kaubamarkide omaga.

Vastandatud kaubamairkidega holmatud kaupade sarnasuse osas tuleb meenutada, et hageja etteheite
aluseks on védr eeldus, et iithelt poolt laiale avalikkusele méeldud masinaid ja todriistu ning teiselt
poolt professionaalsetele aednikele moeldud masinaid ja tooriistu saab selgelt eristada. Nimelt tuleneb
selle etteheite analiilisist eespool punktis 22, et varasemate kaubamirkidega holmatud kaubad on
moeldud nii professionaalsetele kui ka harrastusaednikele ning et ndudlus hageja pakutavate kaupade
jarele voib tulla nii professionaalsetelt kui ka harrastusaednikelt.

Sellest jareldub, et apellatsioonikoda leidis oGigesti, et asjaomane avalikkus voib kahes vastandatud
kaubamargis seisnevaid tdhiseid omavahel seostada ning et hageja sellekohane etteheide tuleb
pohjendamatuse tottu tagasi liikkata.

Vastandatud kaubamairkide samastamise majanduslikud tagajarjed

Seoses ,lahjendamise” ohuga mérgib hageja, viidates seejuures eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuse
Intel Corporation punktile 77, et varasema kaubamairgi omanik peab vditma ja tdendama, et hilisema
kaubamairgi kasutamine mojutab varasema kaubamargiga kaitstud kaupade tarbijate kditumist voi et
esineb tdsine oht, et tulevikus nii juhtub. Ta viidab, et kéesolevas asjas ei uurinud apellatsioonikoda
seda moju.

Hageja viitel oleks menetlusse astuja pidanud esitama argumendid, mis selgitavad konkreetselt, kuidas
»lahjendamine” teda kahjustaks. Pelgalt ,lahjendamise” mainimisest ei piisa maaruse nr 207/2009
artikli 8 1oike 5 kohaldamise pohjendamiseks.

Koigepealt tuleb meenutada, et méadruse nr 207/2009 artikli 8 1oikes 5 ettendhtud keeldumispdhjus, mis
tugineb ,lahjendamise” ohule, on koos teiste nimetatud artiklis sétestatud suhteliste keeldumispohjustega
ette nihtud selleks, et sdilitada kaubamairgi esmane {lesanne, milleks on téhistada kaupade péritolu.
»Lahjendamise” ohu puhul kahjustatakse seda {ilesannet niipea, kui norgeneb varasema kaubamérgi voime
identifitseerida nimetatud kaubamargi omanikult périnevana kaupu voi teenuseid, mille jaoks kaubamérk
on registreeritud ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamérgi kasutamine hajutab varasema
kaubamargi identiteeti ja moju avalikkusele. Nii on see eeskétt juhul, kui varasem kaubamark, mis tekitas
kohese seose kaupade voi teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost (eespool
punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punkt 29).

Eespool punktis 27 viidatud kohtuotsusest Intel Corporation ilmneb, et varasema kaubamaérgi omanik, kes
tugineb madruse nr 207/2009 artikli 8 loikega 5 antud kaitsele, peab tdendama, et hilisema kaubamaérgi
kasutamine kahjustaks talle kuuluva varasema kaubamirgi eristusvoimet. Selleks ei pea varasema
kaubamirgi omanik tdendama, et tema kaubamadrgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud.
Nimelt, kui on ette ndha, et viis, kuidas hilisema kaubamargi omanik voib oma kaubamairki kasutada,
tekitab tulevikus sellist kahju, siis ei ole varasema kaubamairgi omanik kohustatud sellise kasutamise
keelamiseks ootama kahju tegelikku tekkimist. Varasema kaubamairgi omanik peab siiski tdendama selliste
tegurite olemasolu, mis voimaldavad jireldada, et esineb tdsine oht, et tema kaubamargile tulevikus kahju
tekitatakse (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation, punktid 37, 38 ja 71).

Selleks peab varasema kaubamairgi omanik esitama toendid, mille alusel saaks prima facie jéreldada, et

varasema kaubamairgi tulevase kahjustamise oht ei ole pelgalt hiipoteetiline (eespool punktis 26
viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punkt 40). Niisugusele jareldusele voib jouda téendosuste analiiiisi
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pinnalt tehtavate loogiliste jarelduste alusel, vottes arvesse asjaomases kaubandussektoris levinud
praktikat ning koéiki muid konkreetse juhtumi asjaolusid (Uldkohtu 16. aprilli 2008. aasta otsus
kohtuasjas T-181/05: Citigroup ja Citibank vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Citi (CITI), EKL 2005,
1k I11-669, punkt 78).

Ei ole siiski noutav, et lisaks nimetatud andmete esitamisele toendaks varasema kaubamairgi omanik,
millist tdiendavat moju avaldab hilisema kaubamairgi kasutuselevotmine nende kaupade voi teenuste
keskmise tarbija majanduslikule kditumisele, mille jaoks varasem kaubamirk on registreeritud.
Niisugust nouet ei ole ei méidruse nr 207/2009 artikli 8 loikes 5 ega eespool punktis 27 viidatud
kohtuotsuses Intel Corporation.

Mis puudutab eespool punktis 27 viidatud kohtuotsuse Intel Corporation punkti 77, siis tuleb jareldub
sonavalikust ,[s]ellest tuleneb” ning sama kohtuotsuse puntki 81 iilesehitusest, et tarbija majandusliku
kditumise muutumine, millele hageja oma viite toetuseks viitab, loetakse tdendatuks, kui varasema
kaubamirgi omanikul onnestub téendada, et — nagu on kirjas konealuse kohtuotsuse punktis 76 —
selle kaubamdrgi voime identifitseerida nimetatud kaubamérgi omanikult périnevana kaupu voi
teenuseid, mille jaoks kaubamirk on registreeritud ja mille jaoks seda kasutatakse, on noérgenenud
pohjusel, et hilisema kaubamérgi kasutamine hajutab varasema kaubamirgi identiteeti ja moju
avalikkusele.

Tuleb kontrollida, kas apellatsioonikoda on praegusel juhul neid pohimotteid nouetekohaselt
kohaldanud.

Mis puudutab esiteks etteheidet, et menetlusse astuja piirdus pelgalt ,lahjendamise” ohu mainimisega,
ilma seda vididet pohjendamata, siis tdpsustab apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30, et
menetlusse astuja esitas oma argumentatsiooni apellatsioonikoja menetluses. Ta rohutas eelkdige, et
taotletava kaubamadrgi kasutamine tooks kaasa varasemate kaubamirkide maine norgenemise, kuna
asjaomane avalikkus ei seostaks tema tooteid enam nende kaubamairkidega ning nende kaubamairkide
kujutisosa muutuks tildkasutatavaks ja kaotaks oma suure eristusvoime.

Olgugi et vaidlustatud otsuse punktis 30 tehtud iilevaade menetlusse astuja argumentidest on lithike,
tuleb asuda seisukohale, et menetlusse astuja tdepoolest esitas argumendid, millest ilmneb, et
varasemate kaubamairkide kahjustamise oht, mis taotletava kaubamargi kasutamisega voib kaasneda, ei
ole pelgalt hiipoteetiline.

Mis puudutab teiseks menetlusse astuja poolt nonda esitatud argumentide pohjendatuse analiiiisi, siis
tuleb esiteks mairkida, et apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 36 omistanud suure
tahtsuse varasemate kaubamairkide tugevale eristusvdoimele, tipsustades, et hundi pea kujutisel ei ole
asjaomaste kaupadega mingit ilmset seost. Nimelt ei ole seost hundi pead kujutava varasemate
kaubamarkide kujutisosa ja menetlusse astuja miitidavate kaupade vahel, vaid selle kujutise kasutamine
on seletatav eelkdige asjaoluga, et menetlusse astuja drinimi sisaldab sona ,wolf”’, mis tdhendab saksa
keeles ,hunt”.

Apellatsioonikoda analiiiisis varasemate kaubamadrkide tugevat eristusvoimet seega noduetekohaselt.
Kohtupraktikast ilmneb aga, et mida suuremad on varasema kaubamairgi eristusvoime ja maine, seda
toendolisem on kahju tekitamise oht (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus Intel Corporation,
punktid 67 ja 74, ja eespool punktis 26 viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punkt 41).

Teiseks, apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse pohjenduses 36, et arvesse tuleb votta asjaomaste
kaupade identsust voi sarnasust.

Selles osas tuleb koigepealt meenutada, et méadruse nr 207/2009 artikli 8 ldikele 5 voib tugineda nii

vastulauses {thenduse kaubamairgitaotlusele seoses kaupade voi teenustega, mis ei ole identsed ega
sarnased varasema kaubamairgiga tdhistatavate kaupade voi teenustega, kui ka vastulauses ithenduse
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kaubamargitaotlusele seoses kaupadega, mis on identsed voi sarnased varasema kaubamairgiga
holmatud kaupadega (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 9. jaanuari 2003. aasta otsus
kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003, lk I-389, punktid 24-26, ning eespool punktis 41 viidatud
kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punktid 19-22).

Jargmiseks tuleb todeda, et asjaolu, et konkurendid kasutavad tdhiseid, millel on teatav sarnasus,
identsete voi sarnaste kaupade jaoks, hajutab vahetut seost, mis asjaomase avalikkuse jaoks vastavate
tihiste ja kaupade vahel on, see voib aga kahjustada varasema kaubamairgi voimet tdhistada kaupu,
mille jaoks see on registreeritud, selle kaubamérgi omanikult périnevatena. Praegusel juhul tuleb seega
asuda seisukohale, et kui hageja kasutab koerlase pea kujutist kaubamérgina niisuguste aiat6o- voi
aiandusmasinate jaoks, mis on identsed voi sarnased masinatega, mida menetlusse astuja miiiib
kaubamarkide all, mis samuti kujutavad koerlase pead, siis tihendab see paratamatult, et nende
seadmete tarbijatel ei teki enam lopuks vahetut seost koerlase kujutise ja menetlusse astuja kaupade
vahel.

Sellega seoses tuleb iihtlasi meenutada, et kaubamidrk edastab ka muid sdnumeid, mis puudutavad
eelkoige sellega tdhistatavate kaupade voi teenuste kvaliteeti voi erilisi omadusi ja ettekujutusi voi
tundmusi, mida ta esile kutsub, nagu niiteks luksuslikkus, elustiil, eksklusiivsus, seikluslikkus ja
nooruslikkus. Selles mottes on kaubamairgil endal autonoomne majanduslik vdartus, mis seisab eraldi
nende kaupade ja teenuste majanduslikust védrtusest, mille jaoks ta on registreeritud. Konealused
maineka kaubamaérgi poolt edastatavad voi sellega seostatavad sonumid annavad kaubamairgile suure
vadrtuse, mida on tarvis kaitsta seda enam, et enamikul juhtudel on kaubamairgi maine selle omaniku
markimisvairsete joupingutuste ja investeeringute tulemus (eespool punktis 27 viidatud kohtuotsus
VIPS, punkt 35).

Kui praegusel juhul ei tekitaks varasemad kaubamairgid enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks need
on registreeritud ja kasutusel, siis see 60nestaks kaubanduslikke pingutusi, mida menetlusse astuja on
oma kaubamairkide arendamiseks teinud.

Kolmandaks, apellatsioonikoda tddes vaidlustatud otsuse punktis 37, et hageja ei ole kordagi viidanud
madruse nr 207/2009 artikli 8 loikes 5 nimetatud ,tungivale pohjusele”, mis digustaks koerlase pea
kujutise kasutamist taotletaval kaubamargil. Hageja ei ole seda tddemust vaidlustanud.

Seetottu leidis apellatsioonikoda digesti, et taotletava kaubamairgi kasutamine kahjustaks varasemate
kaubamairkide eristusvoimet. Hageja etteheitega, mille kohaselt on vaja tdendada, millised
majanduslikud tagajérjed kaasnevad vastandatud kaubamairkide samastamisega, ei saa seega ndustuda.

Kuna apellatsioonikoda kohaldas taotletava kaubamérgiga kaasnevat ,lahjendamise” ohtu arvestades
madruse nr 207/2009 artikli 8 1diget 5 oOigesti, siis ei ole enam vaja analiilisida ,parasiitluse” ohtu,
millel vaidlustatud otsus samuti rajaneb. Nimelt, nagu juba mainitud eespool punktis 27, piisab
madruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5 kohaldamiseks sellest, kui esineb iiks selles séttes nimetatud
kolmest kahjustamise liigist.

Eelnevast jédreldub, et teine véide tuleb pohjendamatuse tottu tagasi liikata.

Seega tuleb hagi jatta téies ulatuses rahuldamata.

Kohtukulud
Uldkohtu kodukorra artikli 87 1ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama

kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, siis tuleb
kohtukulud vastavalt Siseturu Uhtlustamise Ameti ja menetlusse astuja nouetele vilja moista temalt.
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Esitatud pohjendustest lahtudes
ULDKOHUS (neljas koda)
otsustab:
1. Jatta hagi rahuldamata.
2. Moista kohtukulud vilja Environmental Manufacturing LLP-It.
Pelikdnova Jirimae Van der Woude
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. mail 2012 Luxembourgis.

Allkirjad
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