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EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

21. juuli 2016*

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Maiirus (EU) nr°207/2009 — Artikli 76 1sige 2 —
Miirus (EU) nr°2868/95 — Eeskirja 50 16ike 1 kolmas 16ik — Kujutismiark — Varasema kaubamairgi
omaniku vastulause — Tdend varasema kaubamairgi olemasolu, kehtivuse ja kaitse ulatuse kohta —

Hilinenult esitatud tdendi arvesse votmine apellatsioonikoja poolt — Vastulause tagasiliilkkamine
apellatsioonikoja poolt

Kohtuasjas C-597/14 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu pohikirja artikli 56 alusel 22. detsembril 2014 esitatud
apellatsioonkaebus,

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: S. Palmero Cabezas ja
A. Folliard-Monguiral,

apellatsioonkaebuse esitaja,
teised menetlusosalised:
Xavier Grau Ferrer, elukoht Caldes de Montbui (Hispaania),
hageja esimeses kohtuastmes,
Juan Candido Rubio Ferrer,
Alberto Rubio Ferrer,
elukoht Xeraco (Hispaania),
menetlusse astujad esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees R. Silva de Lapuerta, kohtunikud J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund, S. Rodin
(ettekandja) ja E. Regan,

kohtujurist: M. Szpunar,
kohtusekretir: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 21. oktoobri 2015. aasta kohtuistungil esitatut,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

ET
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olles 13. jaanuari 2016. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) palub oma apellatsioonkaebuses tiihistada Euroopa
Liidu Uldkohtu 24. oktoobri 2014. aasta otsuse kohtuasjas Grau Ferrer vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
— Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, ei avaldata, edaspidi ,vaidlustatud kohtuotsus®, EU:T:2014:911),
millega Uldkohus tithistas EUIPO neljanda apellatsioonikoja 11. oktoobri 2012. aasta otsuse (liidetud
asjad R 274/2011-4 ja R 520/2011-4), mis kasitles vastulausemenetlust ithelt poolt Xavier Grau Ferreri
ning teiselt poolt Juan Céndido Rubio Ferreri ja Alberto Rubio Ferreri vahel (edaspidi ,vaidlusalune
otsus®).

Oiguslik raamistik

Mdidirus (EU) nr 207/2009

Néukogu 20. detsembri 1993. aasta miirus (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994,
L 11, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, Ik 146) kodifitseeriti ndukogu 26. veebruari 2009. aasta midrusega
(EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamargi kohta (ELT 2009, L 78, 1k 1).

Madruse nr 207/2009 artikli 15 ,ELi kaubamarkide kasutamine“ 16ige 1 néeb ette:

»Kui omanik ei ole ELi kaubamarki viie aasta jooksul pdrast registreerimist liidus tegelikult kasutusele
votnud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, voi kui selle kasutamine on
katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamirgi suhtes kiesoleva
madrusega ette ndhtud sanktsioone, vélja arvatud juhul, kui kasutamata jaitmine on pohjendatud.

Kasutamisena esimese 16igu tdhenduses kasitatakse ka jargmist:

a) ELi kaubamairgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis
ei muuda kaubamadrgi eristusvoimet;

[...]«

Madruse artikli 41 l6ikes 3, mis reguleerib vastulause esitamist ELi kaubamairgi registreerimisele, on
satestatud:

»Vastulause esitatakse kirjalikult ja see peab sisaldama selle aluseks olevaid pohjusi. [..] Ameti
madratava aja jooksul voib vastulause esitaja esitada oma vastulause toetuseks fakte, toendeid ja
argumente.”

Artikkel 76 ,Faktide kontrollimine ameti omal algatusel” sitestab 16ikes 2:

»~Amet voib mitte arvesse votta fakte ja tdendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult.”
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Rakendusmddrus

Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta mairus (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse noukogu miirus
(EU) nr 40/94 (EUT 1995, L 303, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 189), muudetud komisjoni 29. juuni
2005. aasta miidrusega (EU) nr 1041/2005 (ELT 2005, L 172, lk 4), (edaspidi ,rakendusmiirus®)
sdtestab eeskirja 15 ,Vastulause” 16ikes 2:

»Vastulause sisaldab jargmist:

[...]

b) vastulause aluseks oleva varasema maérgi voi varasema oiguse tipne maératlus, nimelt:

i) kui vastulause aluseks on varasem mérk méadruse [nr 40/94] artikli 8 loike 2 punktide a voi b
[mille sdnastus on identne maédruse nr 207/2009 artikli 8 loike 2 punktide a ja b sdnastusega]
tdhenduses voi kui vastulause aluseks on méaaruse [nr 40/94] artikli 8 16ige 3 [mille sonastus on
identne maidruse nr 207/2009 artikli 8 loike 3 sonastusega], siis mérge varasema margi
toimikunumbri voi registrinumbri kohta; méarge selle kohta, kas varasem mirk on registreeritud
voi kas selle registreerimist taotletakse, samuti mérge liikmesriigi kohta (kaasa arvatud vajaduse
korral Beneluxi kohta), kus varasem mirk on kaitstud voi mille jaoks varasemat mérki on
kaitstud, ning vajaduse korral ka mirge selle kohta, et see on ELi kaubamark;

[]

e) varasema madrgi taotlemisel voi registreerimisel esitatud kujutis; kui varasem maérk on vérviline, on
ka kujutis varviline;

[...]¢
Rakendusmadruse eeskiri 19 ,Vastulause pohjendamine” sitestab:

»1. Amet voimaldab vastulause esitajal esitada vastulauset toetavaid fakte, tdendeid ja argumente voi
tdiendada juba eeskirja 15 1dike 3 kohaselt esitatud fakte, tdoendeid ja argumente ameti maaratud
tdhtaja jooksul, mis ei tohi olla lihem kui kaks kuud alates péevast, mil vastulausemenetlus
eeskirja 18 1oike 1 kohaselt alustatuks loetakse.

2. Loikes 1 sitestatud perioodil esitab vastulause esitaja tdendeid oma varasemate kaubamairkide voi
diguste olemasolu, nende kehtivuse ja kaitse ulatuse kohta, samuti toendeid oma vastulause
esitamise oiguse kohta. Eelkdige esitab vastulause esitaja jargmised toendid:

a) kui vastulause aluseks on kaubamirk, mis pole ELi kaubamirk, siis toendid selle taotlemise voi
registreerimise kohta, esitades selleks:

[...]

ii) kui kaubamirk on registreeritud, siis olenevalt asjaoludest kas asjakohase registreerimistdendi
koopia voi toendi selle viimase pikendamise kohta, mis toendab, et kaubamairgi kaitseperiood
ulatub loikes 1 sétestatud tdhtajast ja selle tdhtaja koikidest pikendamistest kaugemale, voi
samavadrsed dokumendid, mis kaubamargi registreerinud asutus on véljastanud;
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Rakendusmaédruse eeskirja 20 ,Vastulause labivaatamine” loige 1 néeb ette:

»Kui vastulause esitaja ei ole enne eeskirja 19 ldikes 1 nimetatud tdhtaja loppu téendanud oma
varasema mdrgi voi Oiguse olemasolu, kehtivust ja ulatust ega oma odigusi vastulause esitamiseks,
liikkatakse vastulause pohjendamatuna tagasi.”

Mairuse eeskirja 50 16ike 1 kolmas loige néeb ette:

»,Kui vaidlustatakse vastulausete osakonna otsus, piirdub apellatsioonikoda kaebuse ldbivaatamisel
nende faktide ja toenditega, mis on esitatud vastulausete ldbivaatustalituse poolt méiruse ja
kéesolevate eeskirjade alusel madratud voi tdpsustatud tdhtaegade jooksul, vdlja arvatud juhud, kui
apellatsioonikoda leiab, et tuleks arvestada maiédruse [nr 40/94] artikli 74 l6ike 2 [mille sonastus on

identne maaruse nr 207/2009 artikli 76 1oike 2 sdnastusega] kohaseid lisa- voi tdiendavaid fakte ja
toendeid.”

Vaidluse taust

Uldkohus véttis vaidluse tausta kokku alljirgnevalt:

»1 Menetlusse astujad Juan Candido Rubio Ferrer ja Alberto Rubio Ferrer esitasid 23. oktoobril 2009
EUIPO-le médruse [nr°40/94, kodifitseeritud méédrusega nr 207/2009] alusel ELi kujutismérgi
registreerimise taotluse.

2 Kaubamairk, mille registreerimist taotleti, on jargmine kujutismaérk: [...]

3 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta

markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 31, 35 ja 39 [...].

[...]

5 G. Ferrer esitas 10. augustil 2009 maiadruse nr 207/2009 artikli 41 [...] alusel taotletud ELi
kujutismargi registreerimisele eespool punktis 3 viidatud kaupade osas vastulause.

6 Vastulause tugines jargmistele varasematele kujutismarkidele:

— Hispaania kujutismirk nr 2600724, mille registreerimist taotleti 8. juunil 2004 ja mis registreeriti
22. novembril 2004 koigi klassi 31 kuuluvate kaupade jaoks:

[...]

— ELi alljargnev kujutismark nr 2087534, mille registreerimist taotleti 14. veebruaril 2001 ja mis
registreeriti 14. juunil 2002 kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse:

— klass 31: [...];
— klass 32: [...];

— klass 39: [...].
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8 Vastulausete osakond rahuldas 21. detsembril 2010 vastulause osaliselt. Esiteks leidis ta, et
[G. Ferrer] ei ole miadratud tdhtaja jooksul esitanud {ihtki dokumenti, millel oleks kujutatud
varasem Hispaania kujutismérk, nagu see on registreeritud [..]. Seetottu likkas ta vastulause
niivord, kuivord see pohineb varasemal Hispaania kujutismargil, tagasi, kuna selle olemasolu ja
kehtivust ei ole madratud tdhtaja jooksul piisavalt téendatud. Teiseks rahuldas ta vastulause
varasemal ELi kaubamaérgil pohinevas osas [..]. Nimelt leidis ta koigepealt, et tdend tegeliku
kasutamise kohta on varasema ELi kaubamairgiga seoses esitatud [...].

9 [G. Ferrer] esitas 10. veebruaril 2011 (R 520/2011-4) ning menetlusse astujad [R. Ferrer]
14. veebruaril 2011 (R 274/2011-4) EUIPO-le mdiiruse nr 207/2009 artiklite 58-64 alusel
vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

10 EUIPO neljas apellatsioonikoda rahuldas 11. oktoobri 2012. aasta otsusega [..] kaebuse asjas
R 274/2011-4 ja jattis kaebuse asjas R 520/2011-4 rahuldamata. Sisuliselt jéttis apellatsioonikoda
muutmata vastulausete osakonna otsuse, mille kohaselt varasema Hispaania kujutismargi
olemasolu kohta ei ole toendeid esitatud. Teiseks leidis ta, et esitatud toendid ei toenda piisavalt,
et varasemat ELi kaubamairki on asjakohasel ajavahemikul tegelikult kasutatud sellisel kujul, nagu
see on registreeritud voi kujul, mis ei muuda kaubamargi eristusvoimet, kauba suhtes, mille jaoks
see on registreeritud. Seega tiithistas apellatsioonikoda vastulausete osakonna 21. detsembri
2010. aasta otsuse ja liikkas vastulause tervikuna tagasi.”

Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

Avaldusega, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 18. detsembril 2012 (kohtuasi T-543/12), esitas G. Ferrer
vaidlusaluse otsuse peale tiithistamishagi.

G. Ferrer pdhjendas oma hagi kolme viitega, et esiteks on rikutud maaruse nr 207/2009 artiklit 75 ja
artikli 76 loiget 2 ning rakendusmaiiruse eeskirja 50, teiseks on varasemat ELi kujutismarki
nr 2087534, mille G. Ferrer registreeris 14. juunil 2002, tegelikult kasutatud (edaspidi ,varasem
kaubamirk”) ja kolmandaks esineb, et iihelt poolt varasema kaubamirgi ja varasema Hispaania
kujutismérgi ning teiselt poolt ELi kujutismérgi, mille registreerimist on R. Ferrer taotlenud,
segiajamise toendosus.

Uldkohus rahuldas tithistamishagi, sedastades vaidlustatud kohtuotsuse punktis 48, et EUIPO
apellatsioonikoda ei olnud teostanud oma kaalutlusdigust ja jatnud varasema Hispaania kaubamaérgi
arvesse votmisest keeldumise pohjendamata, ning punktides 86 ja 87 seda, et apellatsioonikojale
esitatud dokumendid sisaldavad tdhise kujutist, mis erineb varasemast kaubamargist iiksnes
tahtsusetute muudatuste poolest, nii et nende kaudu kasutatakse tegelikult varasemat kaubamarki.

Uldkohus sedastas, et iilejainud G. Ferreri esitatud viited on tulemusetud véi pohjendamata.

Seetottu tithistas Uldkohus vaidlusaluse otsuse.

Poolte nouded
EUIPO palub apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul:

— tithistada vaidlustatud kohtuotsuse ja teha kohtuasjas otsus ise voi saata asi Uldkohtule
otsustamiseks tagasi ja

— mobista kohtukulud vilja G. Ferrerilt.
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Ukski muu menetlusosaline ei ole Euroopa Kohtule seisukohti esitanud.

Apellatsioonkaebus

EUIPO podhjendab apellatsioonkaebust kolme viitega, et on rikutud vastavalt méédruse nr 207/2009
artikli 76 loiget 2, rakendusmaiéruse eeskirja 50 16ike 1 kolmandat 16iku ja maédruse nr 207/2009
artikli 15 loike 1 teise 16igu punkti a.

Teine vdide

Teise viitega, mida tuleb uurida koigepealt, mirgib EUIPO sisuliselt, et Uldkohus rikkus vaidlustatud
kohtuotsuse punktides 45—48 digusnormi, kui ta sedastas, et apellatsioonikojal on rakendusmaéiruse
eeskirja 50 ldike 1 kolmanda 1digu ja madruse nr 207/2009 artikli 76 1d6ike 2 alusel kaalutlusdigus
»olenemata“ sellest, kas hilinenult esitatud tdéend ,on lisa- voi tdiendav tdend”, ning seega ka ,uute”
toendite suhtes.

Uldkohus réhutas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 45, et Euroopa Kohtu praktikas apellatsioonikoja
kaalutlusoiguse ja pohjenduste kohta, mille alusel saab hilinenult esitatud tdendeid arvesse votta, ei
eristata uusi toendeid tdiendavatest toenditest, ning seejéirel liikkas kohtuotsuse punktis 46 tagasi
argumendi, mille kohaselt ei olnud apellatsioonikojal alust votta G. Ferreri esitatud tdendeid arvesse,
kuivord need on uued toendid.

Uldkohus sedastas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 48 sisuliselt, et apellatsioonikojal on kaalutlusdigus
ja kohustus pohjendada keeldumist, eristamata ,uusi“ tdendeid ,tdiendavatest” toenditest.

EUIPO viidab, et nimetatud kaalutlusdigus ja pohjendamiskohustus ei puuduta uusi tdendeid. Amet
viitab selle argumendi toetuseks erinevustele 3. oktoobri 2013. aasta kohtuotsuse Rintisch vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (C-120/12 P, EU:C:2013:638), 3. oktoobri 2013. aasta kohtuotsuse Rintisch vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet (C-121/12 P, EU:C:2013:639) ja 3. oktoobri 2013. aasta kohtuotsuse
Rintisch vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (C-122/12 P, EU:C:2013:628) erinevate keeleversioonide
vahel. Ameti sénul liikatakse vastulause madruse nr 207/2009 artikli 42 loike 2 ja rakendusmaédruse
eeskirja 20 16ike 1 alusel vastulause osakonna menetluses tdieliku téendi puudumise korral tagasi, ilma
vastulause pohjendatust uurimata. Seetottu on voimatu avada apellatsioonikoja menetluses vastulause
esitamise voimalus uuesti.

Mis puutub rakendusmadiruse eeskirja 50 loike 1 kolmandasse 16iku, siis tuleb markida, et selle sitte
prantsuskeelne versioon erineb hispaania-, saksa- ja ingliskeelsest versioonist iithe olulise elemendi
poolest. Nimelt, kui viimati nimetatud versioonides on nidhtud ette, et apellatsioonikoda voib arvestada
tiksnes lisa- voi tdiendavate faktide ja toenditega, siis prantsuskeelses versioonis on need samad faktid
ja toendid madratud kindlaks kui ,,nouveaux ou supplémentaires” [uued voi tdiendavad].

Euroopa Kohtu viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb liidu 6igusnorme tdlgendada ja kohaldada
tihetaoliselt, arvestades liidu koikides keeltes kehtivaid versioone. Kui liidu o6igusakti erinevates
keeleversioonides on erinevusi, tuleb asjaomast sitet tolgendada ldhtuvalt selle oigusakti tldisest
tilesehitusest ja eesmérkidest, mille osa see site on (vt selle kohta eelkdige kohtuotsused, 15.11.2012,
Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, punkt 48, ja 9.4.2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243,
punkt 27).

Siinkohal tuleb markida, et méaaruse nr 207/2009 artikli 76 16ige 2, mis on rakendusmééruse eeskirja 50

oiguslik alus, tdpsustab, et amet voib mitte arvesse votta fakte ja tdoendeid, mille asjaomased pooled on
esitanud hilinenult.
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Euroopa Kohus on sedastanud, et kui ameti madratud tdhtaja jooksul asjaomase kaubamérgi
kasutamise kohta mingeid toendeid ei esitata, peab ta vastulause automaatselt tagasi lilkkama. Seevastu
juhul, kui tdéendid on esitatud ameti méédratud tdhtaja jooksul, jadb tidiendavate tdoendite esitamise
voimalus (vt selle kohta kohtuotsus, 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punktid 28 ja 30).

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 55 ja 57 rohutas, tuleb madruse nr 207/2009 artikli 76
16ike 2 iihesugust tolgendust kohaldada koigi tdendite suhtes, mis on esitatud kaubamairgi olemasolu,
kehtivuse ja kaitse ulatuse kohta, kuna sellel sdttel on médruse siisteemis horisontaalse mojuga
tilesanne, olles kohaldatav asjaomase menetluse laadist soltumata. Sellest tuleneb, et rakendusméaaruse
eeskirja 50 ei saa tolgendada nii, et see laiendab apellatsioonikoja kaalutlusdigust uute tdéendite suhtes.

Tuleb nentida, et Uldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 45, 46 ja 48 &digusnormi, kui
leidis, et apellatsioonikoda ei ole teostanud talle antud kaalutlusbigust otsustada, kas uusi tdendeid
tuleb votta arvesse voi mitte.

Tuleb siiski meenutada, et Euroopa Kohtu viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb juhul, kui
Uldkohtu otsuse péhjenduses on rikutud liidu &igust, kuid otsuse resolutsioon on muude diguslike
asjaoludega pohjendatud, jitta apellatsioonkaebus rahuldamata (vt eelkdige kohtuotsused, 15.12.1994,
Finsider vs. komisjon, C-320/92 P, EU:C:1994:414, punkt 37; 16.12.1999, MSK vs. E, C-150/98 D,
EU:C:1999:616, punkt 17, ja 13.7.2000, Salzgitter vs. komisjon, C-210/98 P, EU:C:2000:397, punkt 58).

Kiesoleval juhul on see nii. Nimelt ei tuginenud Uldkohus mitte ainult kénealusele péhjendusele, vaid
ka asjaolule, et apellatsioonikoda liikkas konealuse tdendi tagasi, kontrollimata, kas seda saab pidada
stdiendavaks“. Seda kontrolli labi viimata rikkus apellatsioonikoda tegelikult madruse nr 207/2009
artikli 76 Idiget 2, nagu Uldkohus nentis.

Neil asjaoludel ei saa muud apellatsioonkaebuse toetuseks esitatud EUIPO viited tuua kaasa
vaidlustatud kohtuotsuse tiihistamise, mistottu tuleb apellatsioonkaebus jitta rahuldamata.

Kohtukulud

Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 137, mida sama kodukorra artikli 184 16ike 2 alusel kohaldatakse
apellatsioonimenetluse suhtes, reguleerib menetlust 1opetava kohtulahendi kohtukulude jaotamist.
Kuna iikski teine menetlusosaline Euroopa Kohtule seisukohti ei esitanud, tuleb EUIPO kohtukulud
jatta tema enda kanda.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Jitta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) kannab ise oma kohtukulud.

Allkirjad
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