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Kohtuasi T-445/12

Koscher + Wiirtz GmbH
. versus
Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused)

Uhenduse kaubamirk — Vastulausemenetlus — Euroopa Uhendust nimetav rahvusvaheline
registreering — Kujutismark KW SURGICAL INSTRUMENTS — Varasem siseriiklik sonamérk
Ka We — Suhteline keeldumispéhjus — Segiajamise tdeniosus — Miiruse (EU) nr 207/2009 artikli 8
16ike 1 punkt b — Kaebemenetlus — Apellatsioonikoja lébiviidava kontrolli ulatus —
Varasema kaubamargi tegeliku kasutamise tdend — Vastulausete osakonnale esitatud taotlus —
Taotletava kaubamargi registreerimisest keeldumine varasema kaubamairgi tegeliku kasutamise
tingimust eelnevalt kontrollimata — Oigusnormi rikkumine — Muutmispidevus

Kokkuvéte — Uldkohtu otsus (teine koda), 26. september 2014

1. Uhenduse kaubamdrk — Kaebemenetlus — Liidu kohtusse esitatud hagi — Uldkohtu véimalus
muuta vaidlustatud otsust — Piirid — Vidited, mis puudutavad kiisimusi, mida apellatsioonikoda
on vaidlustatud otsuses hinnanud — Selliste vdidete tagasiliikkamise tagajérjed

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 65 loige 3)

2. L'Ihenduse“kaubamc’irk — Kaebemenetlus — Apellatsioonikojale esitatud kaebus otsuse peale, mille
Siseturu Uhtlustamise Ameti iiksus on teinud esimese instantsina — Nende kahe instantsi tegevuse
jéarjepidevus — Kaebuse menetlemine apellatsioonikojas — Ulatus

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 64 loige 1)

3. Uhenduse  kaubamirk  —  Kolmandate  isikute  midrkused ja  vastulause — —
Vastulause menetlemine — Varasema kaubamdrgi kasutamise téoendamine — Kui kaubamdirgi
taotleja on selle kiisimuse tostatanud, on vaja see lahendada enne vastulause kohta otsuse tegemist

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 42 loige 2)

4. Uhenduse kaubamdirk — Uhenduse kaubamdrgi moiste ja iihenduse kaubamdrgi omanikuks
saamine — Suhtelised keeldumispohjused — Identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks
registreeritud — varasema identse voi  sarnase  kaubamdrgi omaniku  vastulause ——
Varasema kaubamdrgiga segiajamise toéendosus — Segiajamise toendosuse hindamine —
Kriteeriumid

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 8 loike 1 punkt b)

ECLL:EU:T:2014:829 1




) B KOKKUVOTE — KOHTUASI T-445/12
KOSCHER + WURTZ VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — KIRCHNER & WILHELM (KW SURGICAL INSTRUMENTS)

5. Uhenduse kaubamdirk — Uhenduse kaubamdrgi moiste ja iihenduse kaubamdrgi omanikuks
saamine — Suhtelised keeldumispohjused — Identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks
registreeritud — varasema identse voi  sarnase  kaubamdrgi omaniku  vastulause ——
Varasema kaubamdrgiga segiajamise toendosus — Kujutismdrk KW SURGICAL INSTRUMENTS
ja sonamdrk Ka We

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 8 loike 1 punkt b)

6. Uhenduse kaubamirk — Uhenduse kaubamdrgi moiste ja iihenduse kaubamdrgi omanikuks
saamine — Suhtelised keeldumispohjused — Identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks
registreeritud — varasema identse voi  sarnase  kaubamdrgi omaniku  vastulause ——
Asjaomaste kaupade voi teenuste sarnasus — Hindamiskriteeriumid

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 8 loike 1 punkt b)

7. Uhenduse kaubamirk — Uhenduse kaubamdirgi méiste ja iihenduse kaubamiirgi omanikuks
saamine — Suhtelised keeldumispohjused — Identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks
registreeritud  varasema  identse voi  sarnase kaubamdrgi omaniku  vastulause ——
Asjaomaste kaubamdrkide sarnasus — Hindamiskriteeriumid — Kombineeritud kaubamdrk

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 8 loike 1 punkt b)

8. Uhenduse kaubamirk — Uhenduse kaubamdrgi moiste ja iihenduse kaubamdrgi omanikuks
saamine — Suhtelised keeldumispohjused — Identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks
registreeritud  varasema  identse voi sarnase  kaubamdrgi omaniku  vastulause ——
Asjaomaste kaubamdirkide sarnasus — Kujutismdrgi ja sonamdrgi visuaalse sarnasuse voimalikkus

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 8 loike 1 punkt b)

9. Uhenduse kaubamirk — Uhenduse kaubamdirgi moiste ja iihenduse kaubamdirgi omanikuks
saamine — Suhtelised keeldumispohjused — Identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks
registreeritud  varasema  identse voi  sarnase  kaubamdrgi omaniku  vastulause ——
Varasema kaubamdirgiga segiajamise toendosus — Varasema kaubamdrgi nork eristusvéime —
Moju

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 8 loike 1 punkt b)

10. Uhenduse kaubamdirk — Uhenduse kaubamdirgi moiste ja iihenduse kaubamdrgi omanikuks
saamine — Suhtelised keeldumispohjused — Identsete voi sarnaste kaupade voi teenuste jaoks
registreeritud  varasema  identse voi  sarnase  kaubamdrgi omaniku  vastulause ——
Varasema kaubamdrgiga segiajamise téendosus — Tdhiste sarnaste ja erinevate elementide
kaalumine — Muude olukordade arvessevotmine kui asjaomase avalikkuse poolt kaupade voi
teenuste ostmise olukord

(noukogu mddrus nr 207/2009, artikli 8 loike 1 punkt b)

1. Madruse nr 207/2009 iihenduse kaubamirgi kohta artikli 65 loikes 3 ette nidhtud Uldkohtu
muutmispddevus ei anna talle pddevust anda hinnangut millelegi sellisele, mille kohta
apellatsioonikoda ei ole veel seisukohta votnud. Muutmispddevuse teostamine peab seetottu iildjuhul
piirduma olukordadega, milles Uldkohtul on pirast apellatsioonikoja antud hinnangu kontrollimist
voimalik tuvastatud faktiliste ja oOiguslike asjaolude alusel kindlaks teha, millise otsuse
apellatsioonikoda oleks pidanud tegema.
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Sellega seoses saab viide, et apellatsioonikoda rikkus maaruse nr 207/2009 artikli 42 16ikes 2 sétestatud
oigusnormi, kui ta rahuldas vastulause kontrollimata, kas varasemat kaubamiérki on tegelikult
kasutatud, kaasa tuua iksnes apellatsioonikoja otsuse tithistamise ja asja apellatsioonikojale
tagasisaatmise. Uldkohus ei véi nimelt varasema kaubamirgi tegelikku kasutamist kiesoleval juhul
hinnata, kuna apellatsioonikoda ei ole selle kohta otsust teinud.

Seevastu voib teise viitega, mis késitleb segiajamise tdendosuse puudumist, juhul kui see tunnistatakse
pohjendatuks, hageja saavutada vaidluse tiieliku lahenemise. Seetottu peab Uldkohus seda viidet
analiitisima.

Kui Uldkohtu analiiiisi tulemusel ilmneb, et teine viide tuleb tagasi litkata ja hageja esitatud
muutmisnéue  rahuldamata  jitta, on  Siseturu  Uhtlustamise = Amet  (kaubamirgid
ja toostusdisainilahendused) kohustatud pérast varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise kiisimuse
analliisimist tegema uue otsuse kahe vastandatud kaubamargi voimaliku segiajamise tdendosuse kohta.
Ta peab tegema jareldused nende kahe kaubamairgi vordluse kohta ning voimaluse kohta, et varasemat
kaubamarki ei ole teatavate sellega holmatud kaupade jaoks tegelikult kasutusele voetud.

(vt punktid 19, 39-41, 82 ja 83)
2. Vt otsuse tekst.
(vt punktid 28 ja 29)

3. Varasema kaubamairgi tegeliku kasutamise tdendamise noudega pannakse vastulause esitajale
kohustus téendada, et ta on oma kaubamarki tegelikult kasutanud, kuna vastasel juhul liikkatakse tema
vastulause tagasi. Varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise kiisimus tuleb juhul, kui
kaubamargitaotleja on selle tostatanud, tildjuhul lahendada enne, kui tehakse otsus vastulause enda
suhtes. Varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise toendamise noue on vastulausemenetluses seega
spetsiifiline eelkiisimus, mis selles mottes muudab menetluse sisu.

Seega, kuna apellatsioonikoda keeldus hagejale andmast juba registreeritud rahvusvahelise kaubamargi
tthendusele laienevat kaitset, ilma et varasema kaubamargi tegeliku kasutamise kiisimust oleks eelnevalt
uuritud, kuigi taotleja oli vastulausete osakonnas varasema kaubamairgi tegeliku kasutamise tdendamise
nodude esitanud, rikkus apellatsioonikoda 6igusnormi.

(vt punktid 30 ja 34)
4. Vt otsuse tekst.
(vt punktid 43, 44, 49 ja 67)

5. Meditsiinivaldkonna eriteadmistega erialaasjatundjatest koosneva Saksa avalikkuse jaoks, kelle
tdhelepanelikkuse aste on eriti korge, esineb méadruse nr 207/2009 iithenduse kaubamirgi kohta
artikli 8 loike 1 punkti b tdhenduses segiajamise tdendosus kujutismédrgi KW SURGICAL
INSTRUMENTS - mille registreerimist ithenduse kaubamérgina taotletakse Nizza kokkuleppe
klassi 10 kuuluvate jargmiste kaupade jaoks: ,kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad,
hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad, jaseme-, silma- ja hambaproteesid;
ortopeedilised tooted; sutuurmaterjalid” — ning sonamirgi Ka We vahel, mis on varem Saksamaal
registreeritud klassifikatsiooni samasse klassi kuuluvate jargmiste kaupade jaoks ,meditsiiniriistad ja
-seadmed, sanitaarriistad ja -seadmed, kuulmisproteesid, hiigieenilised sidemed, kunstjdsemed (v.a
kautsukist valmistatud voi kaut$ukiga tthendatud kaubad)”.

ECLILEU:T:2014:829 3



) B KOKKUVOTE — KOHTUASI T-445/12
KOSCHER + WURTZ VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — KIRCHNER & WILHELM (KW SURGICAL INSTRUMENTS)

Kuigi vastab toele, et sonad ,surgical” ja ,instruments” ning kujutisosad, mille moodustavad poolring
ning teatava kirurgiariista kujutis, esinevad iiksnes taotletavas kaubamirgis, ei ole need erinevused
piisavad, et vilistada voimalus, et asjaomasele avalikkusele jadva mulje kohaselt on need kaubamairgid
igakiilgselt hinnates visuaalselt vdhesel méddral sarnased ning foneetiliselt identsed voi vdga sarnased.
Asjaolu, et sonaline osa ,surgical instruments” esineb iiksnes taotletavas kaubamirgis, igal juhul ei
neutraliseeri kahe asjaomase kaubamairgi vahelisi visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi. Isegi kui eeldada,
et identsus kahe vastandatud kaubamairgiga holmatud kaupade vahel ei ole tuvastatud, piisab
segiajamise tdendosuse tuvastamiseks sarnasuse astmest, mis esineb nende kaupade vahel vdhemalt
juhul, kui votta arvesse koiki varasema kaubamargiga holmatud kaupu.

(vt punktid 45 ja 71-74)
6. Vt otsuse tekst.
(vt punkt 46)
7. Vt otsuse tekst.
(vt punkt 50)
8. Vt otsuse tekst.
(vt punkt 51)
9. Vt otsuse tekst.
(vt punkt 69)
10. Asjaolu, et asjatundjatest koosnevale avalikkusele moeldud asjaomaseid kaupu pakutakse,
turustatakse voi reklaamitakse iiksnes erandjuhtudel telefoni teel, ei voimalda vélistada kahe
foneetiliselt identse voi vdga sarnase tdhise igasugust segiajamise tdoendosust, kuna foneetilisest kiiljest
ei piirdu tdhise kasutamine olukordadega, kus asjaomaseid kaupu turustatakse, vaid see vdib
puudutada ka muid olukordi, kus asjaomased erialaasjatundjad osutavad suuliselt neile kaupadele
nditeks nende kasutamisel voi seda kasutamist puudutavates aruteludes, milles kasitletakse eelkoige
nende kaupade kasutamise eeliseid ja ebamugavusi.
Sellega seoses ei saa segiajamise toendosuse hindamiseks péadevalt asutuselt nouda, et ta médraks iga
kaubaliigi jaoks kindlaks tarbija keskmise tdhelepanelikkuse astme selle tdhelepanelikkuse astme
pohjal, mida tarbija erinevates olukordades voib ilmutada, ning votaks arvesse koige viiksemat
tahelepanelikkuse astet, mida avalikkus voib mone kauba ja kaubamairgi suhtes ilmutada, kuid samas
ei ole valistatud, et segiajamise toendosuse esinemise hindamisel voib arvesse votta muid olukordi kui

ostutehing.

(vt punktid 79-81)
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