g

W Kohtulahendite kogumik

ULDKOHTU OTSUS (teine koda)

9. detsember 2014 *
Uhenduse kaubamirk — Tiihistamismenetlus — Uhenduse kujutismark ORIBAY ORIginal Buttons for
Automotive Yndustry — Tihistamistaotluse vastuvoetavus
Kohtuasjas T-307/13,

Capella EOOD, asukoht: Sofia (Bulgaaria), esindajad: advokaat M. Holtorf, hiljem advokaat A. Theis ja
16puks advokaat F. Henkel,

hageja,
versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused), esindaja. G. Schneider,
hiljem J]. Crespo Carrillo,

kostja,
teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Uldkohtus

Oribay Mirror Buttons, SL, asukoht San Sébastian (Hispaania), esindaja: advokaat A. Veldzquez
Ibafiez,

mille ese on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 22. mirtsi 2013. aasta otsuse
(asi R 164/2012-4) peale, mis kisitleb tithistamismenetlust Capella EOOD ja Oribay Mirror Buttons,
SL-i vahel,

ULDKOHUS (teine koda),
koosseisus: koja esimees M. E. Martins Ribeiro, kohtunikud S. Gervasoni ja L. Madise (ettekandja),
kohtusekretir: E. Coulon,
arvestades 4. juunil 2013 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,
arvestades 19. novembril 2013 Uldkohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,
arvestades 25. novembril 2013 Uldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,
arvestades, et ithe kuu jooksul alates kirjaliku menetluse lopetamisest teatamisest ei olnud pooled

esitanud taotlust kohtuistungi médramiseks, ning otsustades ettekandja-kohtuniku ettekande ja
Uldkohtu kodukorra artikli 135a alusel lahendada kohtuasja ilma suulise menetluseta,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

ET
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on teinud jargmise
otsuse

Vaidluse taust

Menetlusse astuja Oribay Mirror Buttons SL-i taotluse alusel registreeris Siseturu Uhtlustamise Amet
(kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”) noukogu 20. detsembri
1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, lk 1; ELT
erivéiljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud ndukogu 26. veebruari 2009. aasta médrusega
(EU) nr 207/2009 iihenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78, 1k 1)) alusel 22. juunil 2005 numbri 3611282
all jargmise kujutismargi (edaspidi ,vaidlusalune kaubamark”):

ORIBAY

CRIginal Buttons for Automotive Yoduostry

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
maérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 12, 37 ja 40 ning vastavad nendes
klassides jargmisele kirjeldusele:

— Kklass 12: ,s6idukid ja soidukite lisavarustus, mis ei kuulu teistesse klassidesse”;

— klass 37: ,ehitus; remont; parandus- ja hooldust66d”;

— klass 40: ,materjalitootlus”.

Hageja Capella EOOD esitas 11. jaanuaril 2011 méaruse nr 207/2009 artikli 51 16ike 1 punkti a alusel
vaidlusaluse kaubamairgi tithistamistaotluse. Taotluses viitis hageja, et tegelikult ei kasutatud
vaidlusalust kaubamérki Euroopa Liidus viie jdrjestikuse aasta jooksul esiteks klassi 12 kuuluvate
teatavate kaupade puhul ja teiseks klassi 37 kuuluvate teenuste puhul, mille jaoks see kaubamirk oli
registreeritud. Tiihistamistaotluse esemeks olevate kaupade ja teenuste loetelu oli sonastatud
jargmiselt:

»klass 12: soidukid ja sdidukite lisavarustus, mis ei kuulu teistesse klassidesse, v.a peegli kinnitusnupud
soiduki tuuleklaasi jaoks, detektorihoidikud séiduki tuuleklaasi jaoks, optilise anduriga liilitid séiduki

tuuleklaasi jaoks, soiduki tuuleklaasile moeldud hoidikud, kaamerahoidikud séiduki tuuleklaasi jaoks.

klass 37: remont; parandus- ja hooldust66d.”
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Tihistamisosakonna 23. novembri 2011. aasta otsusega tunnistati vaidlusalune kaubamaérk tiihistatuks
jargmiste kaupade ja teenuste osas:

— klass 12: soidukid ja soidukite lisavarustus, mis ei kuulu teistesse klassidesse, v.a sdidukiakende ja
tuuleklaasi lisavarustus.

— klass 37: remont; parandus- ja hooldust66d.

Menetlusse astuja esitas 23. jaanuaril 2012 madadruse nr 207/2009 artiklite 58-64 alusel
tthtlustamisametile tithistamisosakonna otsuse peale kaebuse.

Uhtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 22. mirtsi 2013. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”) tiihistati tiihistamisosakonna otsus, liikkati hageja esitatud tithistamistaotlus tervikuna tagasi ja
jaeti menetluskulud hageja kanda. Tépsemalt tunnistas apellatsioonikoda esiteks klassi 12 kuuluvate
kaupade osas tiihistamistaotluse vastuvoetamatuks pohjendusel, et selle ese ei olnud sellised kaubad,
mille jaoks vaidlusalune kaubamairk oli registreeritud. Seoses sellega oli apellatsioonikoda seisukohal,
et hageja ei saa vaidlustada kaubamarki tegeliku kasutamise puudumise alusel ja samal ajal m66nda, et
seda kaubamairki on kasutatud. Apellatsioonikoda lisas, et tithistamistaotluses ei esitanud hageja loetelu
neist registreeringus nimetatud kaupadest ja teenustest, mis on taotluse ese. Teiseks leidis
apellatsioonikoda, et kuna tiithistamistaotlus on vastuvoetamatu niivord, kui selle esemeks on klassi 12
kuuluvad kaubad, siis ei saa seda tunnistada osaliselt vastuvoetavaks klassi 37 kuuluvate teenuste osas,
mille jaoks vaidlusalune kaubamairk oli samuti registreeritud.

Poolte nouded

Hageja palub Uldkohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus;

— tunnistada vaidlusalune kaubamark tiithistatuks klassi 12 kuuluvate kaupade ja teenuste (s6idukid ja
soidukite lisavarustus, mis ei kuulu teistesse klassidesse, v.a soidukiakende ja tuuleklaaside osad) ja

klassi 37 kuuluvate teenuste (remont; parandus- ja hooldust6od) osas;

— mdista menetluskulud, sealhulgas apellatsioonikoja menetlusega seoses kantud kulud, vilja
tthtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

— tunnistada hagi vastuvoetavaks;

— jatta kohtukulud poolte endi kanda.
Menetlusse astuja palub Uldkohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Hageja teise noude vastuvoetavus

Teises noudes palub hageja tunnistada vaidlusalune kaubamark tithistatuks klassi 12 kuuluvate kaupade
ja teenuste (soidukid ja soidukite lisavarustus, mis ei kuulu teistesse klassidesse, v.a sdidukiakende ja
tuuleklaaside osad) ja klassi 37 kuuluvate teenuste (remont, parandus- ja hooldusto6d) osas. Nouet
tuleb moista nii, et selle eesmirk on saavutada Uldkohtu poolt ithtlustamisametile ettekirjutuse
tegemine.

Viljakujunenud kohtupraktikast tuleneb siiski, et ithtlustamisamet peab liidu kohtule tihtlustamisameti
apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi korral vastavalt maidruse nr 209/2009 artikli 65 loikele 6
votma vajalikud meetmed liidu kohtu otsuse tditmiseks. Seega ei ole Uldkohtu pidevuses
tthtlustamisametile ettekirjutusi teha, kuid tthtlustamisametil on kohustus teha jareldused liidu kohtu
otsuste resolutiivosast ja pohjendustest (vt kohtuotsus, 11.7.2007, El Corte Inglés vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafos), T-443/05, EKL,
EU:T:2007:219, punkt 20 ja seal viidatud kohtupraktika).

Seega on vastuvoetamatu hageja teine néue, et Uldkohus annaks {ihtlustamisametile korralduse
rahuldada vaidlusaluse kaubamargi tiithistamise taotlus.

Pohikiisimus

Oma hagi toetuseks esitab hageja iihe viite, mille kohaselt on rikutud maéaruse nr 207/2009 artikli 51
1dike 1 punkti a ja artiklit 56 ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta miiruse (EU) nr 2868/95,
millega rakendatakse noukogu miirus (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT L 303, Ik 1;
ELT erivdljaanne 17/01, lk 189; muudetud kujul), eeskirja 37 punkti a alapunkti iii. See vdide koosneb
kahest osast.

Viite esimeses osas vdidab hageja sisuliselt, et apellatsioonikoda tegi vea, tunnistades tiihistamistaotluse
vastuvoetamatuks pohjendusel, et klassi 12 kuuluvate kaupade osas ei esitanud hageja loetelu neist
kaupadest ja teenustest, mis olid selle noude ese. Viite teises osas heidab hageja apellatsioonikojale
sisuliselt ette, et viimane kohaldas valesti digusnormi, otsustades, et tiithistamistaotlust ei saa lugeda
osaliselt vastuvoetavaks klassi 37 kuuluvate teenuste osas.

Esimese viiteosa kohta todeb iithtlustamisamet sisuliselt, et moondes kaubamaérgi kasutamist teatavate
kaupade ja teenuste puhul, lihtsustas ja hélbustas hageja haldusmenetluse kulgu. Uhtlustamisamet
lisab, et selline moonmine ei ole vastuolus diguse iildpohimottega nemo potest venire contra factum
proprium (keegi ei saa omaenda kditumise voi tegude vastu tegutseda), vaid sellega iiksnes piiritletakse
tithistamistaotlus, mis vastavalt médruse nr 207/2009 artikli 76 loikes 1 sitestatule médrab dra
tihtlustamisameti teostatava kontrolli ulatuse. Seega moonab {ihtlustamisamet, et hageja esitatud
tithistamistaotlus on vastuvdetav, kuid leiab samas, et kiesolevas asjas peab otsuse tegema Uldkohus.
Mis puutub teise viiteosasse, siis on ithtlustamisamet seisukohal, et tithistamistaotlus on vastuvoetav
niivord, kui see puudutab klassi 12 kuuluvaid kaupu, nii et selle véiteosa kohta ei ole otsust teha vaja.

Menetlusse astuja vaidlustab hageja viite vastuvoetavuse. Sisuliselt védidab ta selles kiisimuses, et
madruse nr 207/2009 artikli 51 loike 1 punkti a ja mddruse nr 2868/95 eeskirja 37 kohaselt voib
registreeritud kaubamaérgi tervikuna voi osaliselt tithistatuks tunnistamise tingida iiksnes tegeliku
kasutamise puudumine nende kaupade ja teenuste puhul, mis on registreeringus nimetatud. Seega
peab tiihistatuks tunnistamise taotleja médratlema need registreeringus nimetatud kaubad ja teenused,
mis on tithistamistaotluse ese. Kéesoleval juhul aga ei ole hageja klassi 12 kuuluvate kaupade osas
madratlenud neid registreeringus nimetatud kaupu ja teenuseid, mis on tiihistamistaotluse ese. Teiseks
vdidab ta, et ilma oiguse iildpohimotet nemo potest venire contra factum proprium rikkumata ei saa
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hageja vaidlusaluse kaubamargi kasutamise puudumisele tuginedes taotleda selle tithiseks tunnistamist
klassi 12 kuuluvate kaupade osas ja samal ajal viita, et sellesse klassi kuuluvate teatavate
registreeringus nimetamata kaupade osas on kaubamirki tegelikult kasutatud. Kolmandaks leiab
menetlusse astuja, et ta esitas piisavad toendid vaidlusaluse kaubamairgi tegeliku kasutamise kohta
seoses mitmesuguste klassi 12 kuuluvate kaupade ja klassi 37 kuuluvate teenustega.

Koigepealt tuleb meelde tuletada kohtupraktikat, mille kohaselt ei takista miski {ihtlustamisametil
hageja néudega iihineda ega jitta asja Uldkohtu otsustada, esitades siiski kéik argumendid, mida ta
peab kohaseks Uldkohtule vajaliku teabe andmiseks (kohtuotsused, 30.6.2004, GE Betz vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, EKL, EU:T:2004:196, punkt 36, ja
25.10.2005, Peek & Cloppenburg vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (Cloppenburg), T-379/03, EKL,
EU:T:2005:373, punkt 22). Samas ei saa ta esitada apellatsioonikoja otsuse tithistamise voi muutmise
nduet punktides, mida hagiavalduses ei ole vilja toodud, voi esitada viiteid, mida hagiavalduses ei ole
vilja toodud (kohtuotsus, 12.10.2004, Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-106/03 P, EKL,
EU:C:2004:611, punkt 34, ja eespool viidatud kohtuotsus Cloppenburg, EU:T:2005:373, punkt 22).

Eespool punktis 17 viidatud kohtupraktikast tuleneb, et kéesoleval juhul peab vaidlustatud otsuse
oiguspérasust kontrollima hagiavalduses esitatud vdidetest lahtudes, vottes arvesse ka tihtlustamisameti
esitatud argumente.

Mis puutub esmajoones esimesse viiteosasse, siis tuleb meenutada méaaruse nr 207/2009 artikli 51
loike 1 punkti a:

»1. Uhenduse kaubamirgi omaniku 6igused kuulutatakse tiihistatuks [iihtlustamis]ametile esitatud
taotluse [...] pohjal, kui:

a) kaubamirki ei ole ithenduses viie jarjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade voi teenuste puhul,
mille jaoks see on registreeritud [...]”

Maéruse nr 2868/95 eeskirja 37 punkti a alapunkt iii sétestab:

»[Uhtlustamisa]metile [...] esitatav tiihistamise voi kehtetuks tunnistamise taotlus sisaldab jirgmisi
andmeid:

a) registreeringu kohta, mille suhtes tithistamist voi kehtetuks tunnistamist taotletakse:

[...]

iii) toend registreeritud kaupade ja teenuste kohta, mille suhtes tiihistamist voi kehtetuks
tunnistamist taotletakse[.]”

Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale toob kaubamirgi tegeliku kasutamise tdendamine {iksnes
osade kaupade voi teenuste suhtes siis, kui kaubamérk on registreeritud kauba- voi teenusekategooria
jaoks, mis on piisavalt lai, et voimaldada kategooria sees eristada mitut iseseisvana vaadeldavat
alamkategooriat, vastulausemenetluses kaasa kaitse vaid selle voi nende alamkategooriate jaoks, mis
holmavad kaupu voi teenuseid, mille jaoks kaubamérki on tegelikult kasutatud. Kui kaubamérk on
seevastu registreeritud téiesti tapselt ja piiritletult kindlaks maaratud kaupade voi teenuste jaoks nii, et
kategooriasiseselt ei ole voimalik teha olulisi jaotusi, holmab vastulausemenetluses kaubamargi tegeliku
kasutamise toendamine nimetatud kaupade voOi teenuste suhtes tingimata kogu seda kategooriat
(kohtuotsused, 14.7.2005, Reckitt Benckiser (Espafia) vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Aladin
(ALADIN), T-126/03, EKL, EU:T:2005:288, punkt 45, ja 13.2.2007, Mundipharma vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EKL, EU:T:2007:46, punkt 23).
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Kuigi osalise kasutamise moiste mote on tagada, et kaubamargid, mida antud kaupade kategooria kohta
kasutatud ei ole, ei muutuks kittesaamatuks, ei tohi varasema kaubamairgi omanik selle tagajérjel siiski
jadda ilma igasugusest kaitsest kaupade osas, mis kiill ei ole rangelt identsed nendega, mille tegelikku
kasutamist ta toendas, kuid mis ei erine oluliselt kaupadest, mis kuuluvad samasse rithma, mida ei saa
moistlikult jagada. Selles suhtes tuleb tdheldada, et praktikas on kaubamirgi omanikul véimatu
toendada, et kaubamirki on kasutatud koikide moeldavate registreeringu 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
tdhendab ainult neid kaupu voi teenuseid, mis on piisavalt eristuvad, selleks et moodustada sidusaid
kategooriaid voi alamkategooriaid (eespool punktis 21 viidatud kohtuotsused ALADIN, EU:T:2005:288,
punkt 46, ja RESPICUR, EU:T:2007:46, punkt 24).

Pealegi tuleneb kohtupraktikast sisuliselt, et kuna tithistamistaotluse aluseks oleva kaubamargi
tegelikku kasutamist peab tdendama iiksnes taotleja ndudmisel, siis peab viimane mdiratlema oma
toendamise noude ulatuse (vt analoogia alusel eespool punktis 21 viidatud kohtuotsus RESPICUR,
EU:T:2007:46, punkt 25).

Eespool punktides 21 ja 22 viidatud kohtupraktikast nahtub, et kui kaubamaérk on registreeritud kauba-
voi teenusekategooria jaoks, mis on piisavalt lai, et voimaldada kategooria sees eristada mitut
iseseisvana vaadeldavat alamkategooriat, voib selle kaubamirgi omanik esitada toendid selle
kaubamargi tegeliku kasutamise kohta ainult osa konealuste kaupade ja teenuste kohta ja sel juhul
holmab asjaomase kaubamairgi registreeringust tulenev kaitse ainult neid alamkategooriaid, millesse
kuuluvad need kaubad ja teenused, mille jaoks seda kaubamarki on tegelikult kasutatud.

Samuti néhtub eespool punktides 21-23 viidatud kohtupraktikast, et kui taas kord on tegemist sellise
kauba- voi teenusekategooria jaoks registreeritud kaubamairgiga, mis on piisavalt lai, et voimaldada
kategooria sees eristada mitut iseseisvana vaadeldavat alamkategooriat, on tithiseks tunnistamise
taotlejal, kes leiab, et vaidlusaluse kaubamérgi omanik on kaubamaérki tegelikult kasutanud osa nende
kaupade ja teenuste jaoks, oigus selle kaubamirgi tegeliku kasutamise tdendamise noude ulatuse
kindlaksmédramise eesmargil vélistada oma tithistamistaotlusest need kaubad ja teenused.

Kéaesoleval juhul ei ole vaidlust selle iile, et vaidlusalune kaubamairk on klassi 12 kuuluvate kaupade
osas registreeritud jargmiste kaupade jaoks: ,sdidukid ja soidukite lisavarustus, mis ei kuulu teistesse
klassidesse”. Samuti ei ole vaidlust selle iile, et tithistamistaotluses méaratles hageja sellesse klassi
kuuluvate kaupade osas oma noude ulatuse nii, et selle ese oli ,soidukid ja sdidukite lisavarustus, mis
ei kuulu teistesse klassidesse, v.a peegli kinnitusnupud sdiduki tuuleklaasi jaoks, detektorihoidikud
soiduki tuuleklaasi jaoks, optilise anduriga lilitid soiduki tuuleklaasi jaoks, soiduki tuuleklaasile
moeldud hoidikud, kaamerahoidikud soiduki tuuleklaasi jaoks”.

Esiteks tuleb neid asjaolusid arvestades koigepealt nentida, et oma tithistamistaotluses vottis hageja
esiteks klassi 12 kuuluvate kaupade osas sona-sonalt ja tervikuna iile sellesse klassi kuuluvate kaupade,
mille jaoks vaidlusalune kaubamirk on registreeritud, méaaratluse. Alles teisel korral piiras hageja selle,
vaidlusaluse kaubamairgi omaniku esitatud toenditel kaubamairgi tegeliku kasutamise kohta rajaneva
taotluse ulatust, vilistades formuleeringuga ,védlja arvatud” teatavad kaupade alamkategooriad, mis
tema arvates voisid esiteks kuuluda ,soidukite ja soidukite lisavarustuse, mis ei kuulu teistesse
klassidesse” laiemasse kategooriasse ja teiseks eristuda iseseisvana.

Kuna hageja esitatud tiihistamistaotluses on sdna-sonalt kasutatud klassi 12 kuuluvate kaupade, mille
jaoks vaidlusalune kaubamairk on registreeritud, maaratluse sonastust, siis on apellatsioonikoda seega
eksinud, heites hagejale médruse nr 2868/95 eeskirja 37 punkti a alapunkti iii alusel ette seda, et
viimane jittis esitamata loetelu klassi 12 kuuluvatest registreeringus nimetatud kaupadest, mis olid
selle taotluse ese.
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Jargmiseks ning vastupidi menetlusse astuja viitele ei saa sellise tithistamistaotluse, millega on tegemist
pohikohtuasjas, ulatuse kindlaksméadramist méératleda klassi 12 kuuluvate kaupade, mille jaoks
vaidlusalune kaubamirk on registreeritud, loetelu umbersonastamisena Nimelt nagu eespool
punktis 27 todetud, vottis hageja esiteks sona-sonalt ja tdielikult tle klassi 12 kuuluvate kaupade, mille
jaoks vaidlusalune kaubamirk on registreeritud, maératluse ja teisel korral vilistas oma
tihistamistaotlusest, mis — taas kord — pohineb vaidlusaluse kaubamirgi omaniku esitatud toenditel
selle kaubamairgi tegeliku kasutamise kohta, teatavad kaupade alamkategooriad, mille osas ta sellist
kasutamist ei vaidlustanud. Nii toimides hageja iiksnes médratles — eespool punktis 23 viidatud
kohtupraktikast tulenevat odigust kasutades — oma noude esitada tdoendid vaidlusaluse kaubamérgi
tegeliku kasutamise kohta ulatuse.

Lopuks ei saa nduda — vastupidi vaidlustatud otsuses ithtlustamisameti apellatsioonikoja poolt kaudselt
esitatud etteheitele, mida on mainitud eespool punktis 6 — siis, kui sarnaselt kéesoleval juhul klassi 12
kuuluvate kaupadega on tegemist kaupade, mille jaoks vaidlusalune kaubamirk on registreeritud,
madramisega konkreetsesse kategooriasse, et tithiseks tunnistamise taotleja peab selleks, et tema
taotlus oleks vastuvoetav, nimetama &ra koik need kaupade ja teenuste alamkategooriad, mis tema
arvates voivad — siiski iseseisvalt eristudes — kuuluda sellisesse laiemasse kategooriasse, mida on
vaidlusaluse kaubamirgi registreeringus ainsana nimetatud. Nagu eespool punktis 23 meenutatud,
peab nimelt tiihiseks tunnistamise taotleja ise méddrama kindlaks vaidlusaluse kaubamirgi tegeliku
kasutamise tdendamise noude ulatuse. Kédesoleval juhul on hageja ilmselgelt selle noude tditnud,
korrates koigepealt sona-sonalt ja tdielikult klassi 12 kuuluvate kaupade, mille jaoks vaidlusalune
kaubamairk on registreeritud, kategooria madratlust, ja seejdrel piirates selle ulatust, jattes korvale
teatavad kaupade alamkategooriad, mille osas ta tegelikku kasutamist ei vaidlusta. Teiseks tuleb
meenutada, et madruse nr 207/2009 artikli 26 16ike 1 punkti ¢ kohaselt peab ithenduse kaubamargi
taotluses olema loetelu kaupadest voi teenustest, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotletakse.
Sellest tulenevalt saab ainult thenduse kaubamairgi registreerimise taotleja iithtlustamisameti padevate
talituste kontrolli all kindlaks méédrata kaitse ulatuse, mida ta soovib sellele kaubamairgile omistada.
Kuna kéesoleval juhul on menetlusse astuja vaidlusaluse kaubamirgi registreerimisel méadratlenud
asjaomased kaubad viitega lihtsalt ulatuslikule kategooriale, médratlemata iiksikasjalikumalt sellesse
kuuluda véivaid kaupade ja teenuste alamkategooriaid, on iihtlustamisameti apellatsioonikoda seega
teinud vea, tunnistades tithistamistaotluse vastuvoetamatuks pohjendusel, et hageja ei ole taotluses
madratlenud selliseid alamakategooriaid.

Taiendavalt tuleb arvesse votta seda, et kaubamargi tegeliku kasutamise puudumisel pohineva sellise
tihistamistaotluse vastuvoetavuse iile otsustades, nagu on kone all kédesolevas asjas, peavad padevad
tthtlustamisameti talitused enne andma hinnangu sellele, kas vaidlusalune kaubamairk on registreeritud
sellise kaupade voOi teenuste piisavalt laia kategooria jaoks, mille sees saab eristada mitut
alamkategooriat, mida saab kisitleda eraldi. Nagu ndhtub eespool punktides 21 ja 22 viidatud
kohtupraktikast, mojutab nimelt see, kas klassi 12, mille jaoks kaubamaérk on registreeritud, kuuluvate
kaupade kategooria sees on vdimalik ndha eraldiseisvaid alamkategooriaid voi mitte, otseselt seda,
kuidas tiihiseks tunnistamise taotleja madrab kindlaks oma taotluse ulatuse. Kéaesoleval juhul aga
apellatsioonikoda selles kiisimuses vaidlustatud otsuses seisukohta votnud ei ole.

Teiseks, kui eeldada — nagu on teinud hageja ja vaatamata sellele, et apellatsioonikoda ei ole asjas
seisukohta votnud —, et vaidlusalune kaubamairk on registreeritud piisavalt laia kaupade voi teenuste
kategooria jaoks, nii et selle sees saab eristada mitut eraldiseisvana késitletavat alamkategooriat, siis
kuivord hagejal oli seega digus, nagu néhtub eespool punktist 25, vilistada oma tithistamistaotlusest
teatavad kaubad ja teenused, mille osas ta tegelikku kasutamist ei vaidlustanud, on apellatsioonikoda
jarelikult ekslikult otsustanud, et tema tiihistamistaotlus on vastuolus iildise 6iguspohimottega nemo
potest venire contra factum proprium. Nagu ka iihtlustamisamet oma kirjalikes seisukohtades leiab, on
see nii veel enam selle tottu, et kohtupraktika kohaselt ei tegutse kaubamirgi tegeliku kasutamise
toendamise noude esitaja isegi siis, kui ta on teadlik selle kaubamirgi kas tohusast voi intensiivsest
kasutamisest, tingimata pahauskselt. Nimelt on o6iguspdrane jatta ihtlustamisameti péadevate
osakondade otsustada see, kas kasutamine, millest teadlik ollakse, on piisav, kujutamaks endast
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tegelikku kasutamist médruse nr 207/2009 artikli 42 16ike 2 ja asjakohase kohtupraktika tahenduses
(kohtuotsus, 8.3.2012, Arrieta D. Gross vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — International Biocentric
Foundation jt (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, punkt 87).

Eeltoodud kaalutlustest ldhtudes rikkus apellatsioonikoda maaruse nr 207/2009 artikli 51 1diget 1 ja
madruse nr 2868/95 eeskirja 37 punkti a alapunkti iii, kui ta jattis vastuvoetamatuse tottu ldbi
vaatamata tithistamistaotluse, niivord kui selle ese olid klassi 12 kuuluvad kaubad, mille jaoks
vaidlusalune kaubamirk oli registreeritud. Seega tuleb viite esimese osaga noustuda, kuna see on
pohjendatud.

Viite teise osa kohaselt rikkus apellatsioonikoda 6igusnormi, tunnistades tithistamistaotluse tervikuna
vastuvoetamatuks pohjendusel, et tithistamistaotlust ei saa tunnistada osaliselt vastuvoetavaks.
Tapsemalt selgub vaidlustatud otsuse pdhjendusest, et kuna apellatsioonikoda pidas tiihistamistaotlust
vastuvoetamatuks niivord, kui selle ese olid klassi 12 kuuluvad kaubad, siis tuli see taotlus tunnistada
tervikuna vastuvoetamatuks, st niivord, kui selle ese olid nii need kaubad kui ka klassi 37 kuuluvad
teenused.

Kuid nagu eespool punktis 33 on tuvastatud, ei ole vaidlustatud otsus oOigusvastane selle tottu, et
apellatsioonikoda tunnistas tithistamistaotluse vastuvoetamatuks niivord, kui selle esemeks olid
klassi 12 kuuluvad kaubad. Jarelikult tegi apellatsioonikoja samuti vea sellega, et tunnistas
tithistamistaotluse tervikuna vastuvoetamatuks.

Koiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb ainus viide selle esimesest osast tulenevalt tunnistada
pohjendatuks ja seega tiihistada vaidlustatud otsus tervikuna.

Kohtukulud

Uldkohtu kodukorra artikli 87 lsike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama
kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud.

Kuna vaidlustatud otsus tiihistatakse, on {ihtlustamisamet kohtuvaidluse kaotanud, seega tuleb
kohtukulud vastavalt hageja noudele ja olenemata iihtlustamisameti noudest hagi rahuldada vilja
moista ihtlustamisametilt, kes iihtlasi kannab ise oma kohtukulud.

Kuivord hageja on lisaks noudnud apellatsioonikoja menetlusega seoses kantud kulude viljamoistmist
tihtlustamisametilt, siis tuleb meenutada, et vastavalt kodukorra artikli 136 loikele 2 kisitatakse

hiivitatavate kuludena poolte viltimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega.

Kuna menetlusse astuja on vaidluse kaotanud, jdetakse tema menetluskulud tema enda kanda.
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Esitatud pohjendustest lahtudes
ULDKOHUS (teine koda)
otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) neljanda
apellatsioonikoja 22. mirtsi 2013. aasta otsus (asi R 164/2012-4).

2. Moista Capella EOOD kohtukulud vilja Siseturu Uhtlustamise Ametilt, kes iihtlasi kannab
ise oma kohtukulud.

3. Oribay Mirror Buttons, SL kannab ise oma kohtukulud.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 9. detsembril 2014 Luxembourgis.

Allkirjad
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