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EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

5. aprill 2017"

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Miirus (EU)
nr 207/2009 — Artikli 8 16ige 4 — Artikli 65 16iked 1 ja 2 — Sénamark LAGUIOLE —
Kehtetuks tunnistamise taotlus, mis pohineb siseriikliku 6iguse alusel omandatud varasemal digusel —
Siseriikliku diguse kohaldamine EUIPO poolt — Liidu kohtu iilesanne

Kohtuasjas C-598/14 P,

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

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: A. Folliard-Monguiral,
apellant,
teised menetlusosalised:
Gilbert Szajner, elukoht Saint-Maur-des-Fossés (Prantsusmaa), esindaja: avocate A. Sam-Simenot,
hageja esimeses kohtuastmes,
Forge de Laguiole SARL, asukoht Laguiole (Prantsusmaa), esindaja: avocate F. Fajgenbaum,
menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president M. Ilesi¢, kohtunikud A. Prechal (ettekandja), A. Rosas, C. Toader ja
E. Jarasitinas,

kohtujurist: ]. Kokott,

kohtusekretdr: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

olles 1. detsembri 2016. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

1 — Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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KOHTUOTSUS 5.4.2017 — KOHTUASI C-598/14 P
EUIPO VS. SZAJNER

otsuse
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) palub oma apellatsioonkaebuses tithistada Euroopa
Liidu Uldkohtu 21. oktoobri 2014. aasta otsuse Szajner vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Forge de
Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, edaspidi ,vaidlustatud kohtuotsus®, EU:T:2014:901), millega
Uldkohus tiithistas osaliselt EUIPO esimese apellatsioonikoja 1. juuni 2011. aasta otsuse (asi

R 181/2007-1), mis kasitleb vastulausemenetlust Forge de Laguiole SARLi ja Gilbert Szajner’ vahel
(edaspidi ,vaidlusalune otsus®).

Oiguslik raamistik
Liidu éigus

Mdidrus (EU) nr 207/2009

Néukogu 20. detsembri 1993. aasta miidrus (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 kaubamirgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1). Madruse nr 40/94
artiklid 8, 52 ja 63 on niilid sisuliste muudatusteta vastavalt méaaruse nr 207/2009 artiklid 8, 53 ja 65.
Madruse nr 207/2009 artikli 8 ldige 4 sétestab:

»Registreerimata kaubamirgi v6i moéne muu ulatuslikumalt kui kohaliku téhtsusega kaubanduses
kasutatava tdhise omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamairki, kui selle tdhise

suhtes kohaldatavate [liidu] voi liikmesriigi 6igusaktide kohaselt ja nendega ette ndhtud ulatuses:

a) on oOigused konealusele tdhisele omandatud enne [ELi] kaubamairgi registreerimise taotluse
kuupéeva voi [ELi] kaubamaérgi registreerimise taotluses noutud prioriteedikuupiaeva;

b) annab konealune tdhis omanikule 6iguse keelata hilisema kaubamairgi kasutamine.”
Madruse nr 207/2009 artikli 53 loike 1 punkt c nédeb ette:

»[ELi] kaubamirk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse voi rikkumise suhtes algatatud
menetluses esitatud vastuhagi pohjal, kui:

[...]

c) on olemas artikli 8 16ikes 4 osutatud varasem 6igus ja kui nimetatud 16ikes osutatud tingimused on
taidetud.”

Maéruse nr 207/2009 artikli 65 loigete 1 ja 2 kohaselt:
»1. Kaebusi kisitlevate apellatsioonikodade otsuste peale voib Euroopa Kohtule esitada kaebuse.

2. Kaebuse aluseks voib olla padevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, [EL toimimise
lepingu], kdesoleva maéruse voi nende rakendusnormide rikkumine véi véimu kuritarvitamine.”
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KOHTUOTSUS 5.4.2017 — KOHTUASI C-598/14 P
EUIPO VS. SZAJNER

Rakendusmddrus

Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta mairuse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse noukogu méérus
(EU) 40/94 thenduse kaubamairgi kohta, (EUT 1995, L 303, lk 1, ELT erivdljaanne 17/01, lk 189;
edaspidi ,rakendusméirus”) eeskirja 37 punkti b alapunkt iii nédeb ette:

»~Ametile esitatav [ELi kaubamirgi] tithistamise voi kehtetuks tunnistamise taotlus sisaldab jargmisi
andmeid:

[...]

b) aluste kohta, millele taotlus tugineb,

[...]

iii) madruse [nr 207/2009] artikli [53] kohase taotluse puhul kehtetuks tunnistamise taotluse
aluseks oleva odiguse iiksikasjad ja iiksikasjad, mis nditavad, et taotleja on varasema diguse
omanik maddruse [nr 207/2009] artikli [53] kohaselt voi et tal on siseriiklike oigusaktide
kohaselt 6igus neid 6igusi endale nouda.”

Prantsuse oigus

Prantsuse intellektuaalomandi seadustiku (Code de la propriété intellectuelle; edaspidi ,CPI%)
artikkel L. 711-4 on sonastatud jargmiselt:

»Kaubamairgina ei voi kasutusele votta tahist, mis rikub varasemaid oigusi, eelkdige:
[...]

b) arinime, kui avalikkuse seisukohalt on olemas segiajamise toendosus;

[...]%

CPI artikkel L. 714-3 néeb ette:

»Kohtuotsusega tunnistatakse kehtetuks sellise kaubamérgi registreering, mis ei vasta
artiklite L. 711-1-L. 711-4 nouetele.

[...]
Artikli L. 711-4 alusel saab kehtetuks tunnistamist taotleda ainult varasema oiguse omanik. Tema
hagiavaldus ei ole vastuvoetav juhul, kui kaubamairgitaotlus esitati heauskselt ja varasema oiguse

omanik talus kaubamérgi kasutamist viie aasta jooksul.

Kehtetuks tunnistamise otsus on 16plik.“

Vaidluse taust ja vaidlusalune otsus
Uldkohus véttis vaidluse tausta kokku alljirgnevalt:
»1 [...] [G. Szajner’le] kuulub [ELi sonamirk] LAGUIOLE, mille taotlus esitati [...] 20. novembril 2001

ja mille [EUIPO] registreeris 17. jaanuaril 2005 [...] mééruse [nr 40/94 (kodifitseeritud médrusega
nr 207/2009)] alusel.
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Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamirk LAGUIOLE on registreeritud, kuuluvad [...] 15. juuni
1957. aasta markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34
ja 38 [...]

vee]

[...] Forge de Laguiole SARL esitas 22. juulil 2005 méaruse nr 40/94 artikli 52 16ike 1 punkti ¢ ning
artikli 8 1oike 4 (niitid maaruse nr 207/2009 artikli 53 16ike 1 punkt c ja artikli 8 loige 4) alusel
kaubamargi LAGUIOLE osaliselt kehtetuks tunnistamise taotluse.

Kehtetuks tunnistamise taotlus pohines drinimel Forge de Laguiole, mida [see &riithing] kasutas
tegevuse ,igat liiki nugade, loikeriistade, lauakattesse kuuluvate kinke- ja malestusesemete
tootmine ja miiiik” jaoks. [Forge de Laguiole SARLi] sonul annab see ulatuslikuma kui kohaliku
tahtsusega drinimi talle Prantsuse oigusnormide alusel oiguse keelata hilisema kaubamérgi
kasutamine.

[Osalise k]ehtetuks tunnistamise taotlus holmas koiki eespool punktis 2 loetletud kaupu ja
teenuseid.

[EUIPO t]iihistamisosakond litkkas kehtetuks tunnistamise taotluse 27. novembri 2006. aasta
otsusega tagasi.

[Forge de Laguiole SARL] esitas 25. jaanuaril 2007 mé&druse nr 40/94 artiklite 57-62 (niitid
madéruse nr 207/2009 artiklid 58—64) alusel [EUIPO-le] tiithistamisosakonna otsuse peale kaebuse.

[EUIPO] esimene apellatsioonikoda rahuldas [vaidlusaluse otsusega] kaebuse osaliselt ning
tunnistas kaubamargi LAGUIOLE kehtetuks klassidesse 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 ja 34 kuuluvate
kaupade osas. Kaebus liikati tagasi klassi 38 kuuluvate teenuste osas.

Eelkoige otsustas apellatsioonikoda, et Prantsuse kohtupraktika pohjal on érinimi pohimotteliselt
kaitstud ettevotja pohikirjajargse tegevusalaga holmatud mis tahes tegevuse osas, kuid kaitse on
siiski piiratud tegeliku konkreetse tegevusega juhtudel, kui ettevotja pohikirjajargne tegevusala on
sonastatud ebatdpselt voi kui tegevus ei ole sellega holmatud. Kéesoleval juhul on [Forge de
Laguiole SARLI] pohikirjajargne tegevusala sdnastatud piisavalt tdpselt tegevuse ,igat liiki nugade,
l6ikeriistade tootmine ja miiiik“ osas. Kuigi apellatsioonikoda moonis, et ,lauakattesse kuuluvate
kinke- ja maélestusesemete tootmine ja miiiik” ei ole sonastatud tdpselt, lisas ta, et taotleja drinime
tuleb kaitsta vihemalt nendes sektorites, milles ettevotja tegelikult tegutses enne kaubamairgi
LAGUIOLE taotluse esitamist.

Sellega seoses leidis apellatsioonikoda, et [Forge de Laguiole SARL] on tdendanud, et enne
kaubamargi LAGUIOLE taotluse esitamist oli tema &ritegevuseks ,lauakatte- ja sisustusesemetega®,
veinisektoriga seotud toodetega, l6ikeriistadega, suitsetajatele, golfiméngijatele ja jahimeestele ning
vaba aja veetmiseks moeldud toodetega ja muude aksessuaaridega kauplemine. Seevastu ei
pidanud apellatsioonikoda [Forge de Laguiole SARLi poolt] tdendatuks d&ritegevust seoses
luksusesemetega ja reisikaupadega, mis pealegi ei ole ettevotja pohikirjajargse tegevusalaga
holmatud. Lopuks asus apellatsioonikoda seisukohale, et peale klassi 38 kuuluvate sideteenuste
asetuvad koik asjaomase kaubamairgiga holmatud tooted [Forge de Laguiole SARLi]
tegevussektoritesse voi nendega seotud tegevussektoritesse.

“«
oo] o
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Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

G. Szajner esitas vaidlusaluse otsuse tiihistamise noudes hagi, mis saabus Uldkohtu kantseleisse
8. augustil 2011 ning milles ta esitas iihe ainsa viite, et on rikutud maédruse nr 207/2009 artikli 53
16ike 1 punkti ¢ koostoimes selle mééruse artikli 8 loikega 4.

Uldkohus noéustus selle ainsa viitega ja tithistas vaidlusaluse otsuse seetottu, et EUIPO
apellatsioonikoda tuvastas segiajamise toendosuse drinime ,Forge de Laguiole® ja kaubamairgi
LAGUIOLE vahel muude kaupade osas kui need, mis vastasid tegelikult selle drinime all vaidlusaluse
kaubamirgi registreerimistaotluse kuupdeva seisuga toimunud tegevusele. Ulejidnud osas jittis
Uldkohus hagi rahuldamata.

Eelksdige mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 23-25, et G. Szajner’ poolt téendina
esimest korda suulises menetluses esitatud Cour de cassation’i (Prantsusmaa) 10. juuli 2012. aasta otsus
(nr 08-2012.010; edaspidi ,10. juuli 2012. aasta kohtuotsus®) on vastuvoetav, kuna CPI artikli L. 711-4
kohaldamist EUIPO poolt véib Uldkohus kontrollida liikmesriigi kohtu sellise otsuse alusel, mis on
EUIPO otsusest hilisem ja millele menetluspool tugineb.

Seoses sellega tédes Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43-50, et drinime kaitse ulatuse
madrab kindlaks ,ettevotja reaalne tegevus ja mitte selline tegevus, mis on vélja toodud selle ettevotja
pohikirjajargse tegevusala raames”, nagu otsustas Cour de cassation 10. juuli 2012. aasta kohtuotsuses.
Uldkohtu sénul on see kohtuotsus asjakohane CPI artikli L. 711-4 kohaldamist puudutavates
kohtuvaidlustes, kuigi on tehtud erinevas kontekstis. Uldkohus mirkis, et tihtsust ei oma asjaolu, et
konealune kohtuotsus voeti vastu parast vaidlusaluse otsuse tegemist, kuna see kohtuotsus iiksnes
»selgitab  vaidlusalust oGiguskiisimust®, ja et igal juhul kohaldub {imbervaatav kohtupraktika
tagasiulatuvalt olemasolevate olukordade suhtes.

Selle pohjal tegi Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 51 jirelduse, et drinime ,Forge de
Laguiole” kaitse holmab ainult reaalset tegevust selle nime all vaidlusaluse kaubamairgi taotluse
esitamise kuupdeva, 20. novembri 2001. aasta seisuga.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 78 mirgib Uldkohus, et Prantsuse kohtupraktika kohaselt séltub
segiajamise tOendosusele antav hinnang mitmest tegurist, mille hulka kuulub asjaomaste téhiste
(visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne) sarnasus, tihistega holmatud majandussektorite sarnasus ja
varasema tdhise norgem voi tugevam eristusvoime.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 166 kinnitas Uldkohus, et arvestades iihelt poolt vastandatud tihiste
sarnasust ja teiselt poolt poolte tegevussektorite sarnasust, esineb segiajamise toendosus seoses klassi 8
kuuluvate ,kasi-tooriistade ja kasi-toovahendite, lusikate, saagide, habemenugade, Zziletiterade
raseerimistarvete, kiilineviilide ja kiiinetangide, kiitineloikurite, manikiiritarvete komplektidega®,
klassi 16 kuuluvate ,paberinugadega®“, klassi 21 kuuluvate ,korgitseride ja pudeliavajatega“ ja
»habemeajamispintslite, tualett-tarvetega® ning klassi 34 kuuluvate ,sigarildikuritega“ ja
,piibuorkidega“. Uldkohus tithistas EUIPO apellatsioonikoja otsuse osas, milles tuvastati segiajamise
toendosus seoses muude kaupadega.

Poolte nouded
EUIPO palub tiihistada vaidlustatud kohtuotsus ja moista kohtukulud vélja G. Szajner’lt.

Forge de Laguiole SARL (edaspidi ,Forge de Laguiole®) palub Euroopa Kohtul rahuldada koik EUIPO
apellatsioonkaebuse nouded.
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G. Szajner palub:

— tunnistada EUIPO ja Forge de Laguiole’i koik viited ja nouded vastuvoetamatuks;
— teise voimalusena tunnistada need pohjendamatuks;

— jétta apellatsioonkaebus rahuldamata;

— tuvastada, et vaidlustatud kohtuotsuse tiihistamiseks puudub alus, ja

— modista kohtukulud vélja EUIPO-It.

Apellatsioonkaebus

Apellatsioonikaebuse pohjendamiseks esitab EUIPO kaks viidet, millest esimese kohaselt on rikutud
madruse nr 207/2009 artikli 65 16iget 2 ja teise kohaselt selle madruse artikli 8 ldiget 4 koostoimes CPI
artikliga L. 711-4.

G. Szajner’ peamine argument on, et EUIPO apellatsioonkaebus ja Forge de Laguiole’i néuded on
vastuvoetamatud. Teise voimalusena vididab ta, et selle apellatsioonkaebuse pohjendamiseks esitatud
vdited tuleb pohjendamatuse tottu tagasi litkata.

Vastuvoetavus

G. Szajner viidab, et apellatsioonkaebus on vastuvdetamatu, sest EUIPO-1 puudub kaebedigus. Eelkoige
on see, kui EUIPO on apellatsioonimenetluses nii otsuse tegija kui ka kaebuse esitaja, ilmselgelt
vastuolus kohtu soltumatuse, erapooletuse ja neutraalsuse ning diguspérase ootuse pohimdtetega ning
seega rikub ka oOigust oiglasele menetlusele. Igal juhul on G. Szajner’ viitel apellatsioonkaebus
vastuvoetamatu, kuna esiteks ei mojuta vaidlustatud kohtuotsus otseselt EUIPO huve ja teiseks
muudavad tema poolt 10. juuli 2012. aasta kohtuotsusega seoses esitatud viited kohtuvaidluse eset.

Seoses sellega tuleb esiteks meelde tuletada, et vastavalt Uldkohtu kodukorra artiklile 172 on Euroopa
Kohtule EUIPO apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi esitatud EUIPO kui kostja vastu. Lisaks
ndeb Euroopa Liidu Kohtu poéhikirja artikli 56 teine 16ik ette, et otsuse voib edasi kaevata iga pool,
kelle noue on osaliselt voi tervikuna rahuldamata jdetud, kuid menetlusse astujad, vilja arvatud
liilkmesriigid ja liidu institutsioonid, véivad otsuse edasi kaevata iiksnes juhul, kui Uldkohtu otsus neid
otseselt mojutab.

Kuna kidesoleva juhtumi puhul oli EUIPO esimeses kohtuastmes kostja, mitte menetlusse astuja, ja
kuna tema ndéuded jdeti osaliselt rahuldamata, siis on tal vaieldamatult digus ja pohjendatud huvi
esitada apellatsioonkaebus ning seetottu ei pea EUIPO tdendama, et Uldkohtu otsus mojutab teda
otseselt.

Eeltoodust ndhtub samuti, et vastupidi G. Szajner’ viitele ei ole EUIPO mingil moel ,nii otsuse tegija
kui ka kaebuse esitaja rollis®.

Teiseks tuleb meelde tuletada, et nagu juba Oeldud kdesoleva otsuse punktis 9, oli Prantsuse diguse
tdlgendus pooltevahelise vaidluse ese juba EUIPO apellatsioonikoja menetluses. Seega ei laienda
10. juuli 2012. aasta kohtuotsuse kohta esitatud EUIPO argumendid EUIPO apellatsioonikoja
menetluses poolte vahel toimunud vaidluse eset.

Seega tuleb G. Szajner’ vaide EUIPO apellatsioonkaebuse vastuvoetamatuse kohta tagasi liikata.

6 ECLILEU:C:2017:265
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Forge de Laguiole’i nouete vastuvéetavus

G. Szajner viidab, et Forge de Laguiole’i nouded ei ole vastuvoetavad, kuna vastuolus Euroopa Kohtu
kodukorra artiklis 174 sdtestatuga ei ndua Forge de Laguiole lihtsalt EUIPO apellatsioonkaebuse
tdielikku voi osalist rahuldamist voi rahuldamata jatmist, vaid nende ese on vastuapellatsioonkaebus,
mis mainitud kodukorra artikli 176 kohaselt tuleb esitada eraldi dokumendina.

Ent Forge de Laguiole’i vastusest apellatsioonkaebusele nahtub selgelt, et see on esitatud EUIPO nouete
toetuseks, ning seega on selle aritthingu noue, et apellatsioonkaebus rahuldataks.

Sellest jareldub, et G. Szajner’ esitatud véide Forge de Laguiole’i nduete vastuvoetamatuse kohta tuleb
samuti tagasi liikata.

Esimene viide, mille kohaselt on rikutud mddruse nr 207/2009 artikli 65 loiget 2

Poolte argumendid

EUIPO esimese viite kohaselt, mida toetab Forge de Laguiole, eiras Uldkohus EUIPO
apellatsioonikodade otsuste oOigusparasuse kontrolli ulatust, andes hinnangu 10. juuli 2012. aasta
kohtuotsusele, vaatamata sellele, et see oli asjassepuutuvast apellatsioonikoja otsusest hilisem.

Selles kiisimuses vdidab EUIPO, et vaidlusaluse otsuse pdeva seisuga tulenes Prantsuse kohtupraktika
Cour de cassationi 21. mai 1996. aasta otsusest (nr 94-16531; edaspidi ,21. mai 1996. aasta
kohtuotsus®), milles see kohus hilisema kaubamaérgi kasutamise keelamise hagi raames arvestas taotleja
pohikirjajargset tegevusala, votmata arvesse tema reaalset tegevust. Kuigi vaidlustatud kohtuotsuse
punktis 46 kasutas Uldkohus pirast 21. mai 1996. aasta kohtuotsust tehtud Prantsuse madalama astme
kohtute otsuseid kaudse tdendina selle kohta, et kohtupraktika on arenenud EUIPO apellatsioonikoja
poolt kasutatuga vorreldes vastupidises suunas, ei tipsustanud Uldkohus, mis otsustega tegemist on,
ning seega rikkus pohjendamiskohustust.

Kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktis 50 Uldkohtu poolt deldu kohaselt on 10. juuli 2012. aasta
kohtuotsus ,sellisena uus faktiline asjaolu®, siis ei oleks vaidlusaluse otsuse oigusparasust tohtinud
kontrollida viimasena nimetatud kohtuotsuse pohjal, millega apellatsioonikoda ei saanud arvestada.

G. Szajner’ viitel otsustas Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 21-25 pohjendatult,
ja 10. juuli 2012. aasta kohtuotsuse kui tdendiga tuli arvestada, ning seda eriti seetdttu, et Uldkohtus
toimunud kohtuvaidlus kasitles seda kohtuotsust.

Euroopa Kohtu hinnang

Koigepealt olgu kehtetuks tunnistamise taotleja, EUIPO pidevate talituste ja Uldkohtu vahelise
tilesannete jaotuse kohta meelde tuletatud esiteks seda, et rakendusmaiiruse eeskiri 37 kohustab
taotlejat esitama toendid selle kohta, et siseriiklike oigusaktide kohaselt on tal digus tugineda
varasemale oOigusele, mis on kaitstud siseriikliku oiguse alusel. See eeskiri paneb taotlejale kohustuse
esitada EUIPO-le mitte ainult tdendid selle kohta, et ta vastab tingimustele, mis on varasema o6iguse
alusel liidu kaubamaérgi kasutamise keelamiseks ndutavad tulenevalt siseriiklikest digusnormidest, mille
kohaldamist ta taotleb, vaid ka téendid nende digusnormide sisu kohta (vt selle kohta kohtuotsused,
5.7.2011, Edwin vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punktid 49 ja 50, ning
27.3.2014, Siseturu Uhtlustamise Amet vs. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186,
punkt 34).
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Mis teiseks puutub konkreetselt EUIPO kohustustesse, siis on Euroopa Kohus 06elnud, et kui ELi
kaubamairgi kehtetuks tunnistamise taotlus pohineb siseriikliku digusnormi alusel kaitstud varasemal
oigusel, siis peavad EUIPO piadevad talitused koigepealt andma hinnangu taotleja poolt selle
digusnormi sisu toendamiseks esitatud toendite usaldusvédrsusele ja ulatusele (kohtuotsused, 5.7.2011,
Edwin vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 51, ja 27.3.2014, Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 35). Lisaks
olgu 6eldud, et kuna EUIPO péddeva talituse otsuse tulemusel voib kaubamérgiomanik jadda saadud
digusest ilma, siis peab selle otsuse ulatusest tingimata ndhtuma, et selle vastu votnud talituse
tilesanne ei ole olnud pelgalt kehtetuks tunnistamise taotleja esitatud siseriikliku diguse paikapidavuse
kinnitamine (kohtuotsus, 27.3.2014, Siseturu Uhtlustamise Amet vs. National Lottery Commission,
C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 43).

Kolmandaks on Uldkohtul miiruse nr 207/2009 artikli 65 1digete 1 ja 2 alusel pidevus tiies ulatuses
kontrollida seda, kas taotleja poolt enda kaitseks esitatud siseriiklike 6igusnormide sisu toendamiseks
esitatud toenditele EUIPO poolt antud hinnang on diguspérane (vt selle kohta kohtuotsused, 5.7.2011,
Edwin vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 52, ja 27.3.2014, Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 36).

Kuna siseriikliku diguse kohaldamine voib asjaomases menetluslikus kontekstis kaasa tuua selle, et ELi
kaubamairgi omanik jiib oma digusest ilma, siis lisaks ei tohi Uldkohtul mingil juhul puududa tegelik
voimalus teostada tohusat kontrolli nditeks selle tottu, et esitatud dokumentides on vdimalikke linki.
Sel eesmirgil peab Uldkohtul seega olema pidevus kontrollida lisaks esitatud dokumentidele ka nende
digusnormide sisu, kohaldamise tingimusi ja ulatust, millele kehtetuks tunnistamise taotleja tugineb.
Jarelikult peab Uldkohus &iguspirasust kontrollima kooskélas téhusa kohtuliku kaitse pohimottest
tulenevate nouetega (kohtuotsus, 27.3.2014, Siseturu Uhtlustamise Amet vs. National Lottery
Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 44).

Jargmiseks tuleb tihelepanu juhtida asjaolule, et EUIPO ja Uldkohus peavad kontrollimisel lihtuma
ndudest tagada madruse nr 207/2009 kasulik moju, milleks on ELi kaubamargi kaitse kindlustamine
(kohtuotsus, 27.3.2014, Siseturu Uhtlustamise Amet vs. National Lottery Commission, C-530/12 P,
EU:C:2014:186, punkt 40).

Ent nagu mirkis kohtujurist oma ettepaneku punktis 49, kui Uldkohus peaks piirduma sellega, et ta
kohaldab siseriiklikku 6igust nii, nagu seda tolgendasid siseriiklikud kohtud apellatsioonikoja otsuse
tegemise kuupéeval, voiks see viia ELi kaubamairgi registreerimisest keeldumiseni voi selle kehtetuks
tunnistamiseni, olgugi et asjakohane siseriiklik digusnorm ei anna Uldkohtu otsuse tegemise ajal
selleks mingit alust.

Selline tulemus oleks vastuolus mitte ainult néudega tagada maaruse nr 207/2009 kasulik moéju, mida
on meenutatud kiesoleva otsuse punktis 39, vaid ka tdhusa diguskaitse pohiméttega, kuna Uldkohtult
voetakse tegelik voimalus kontrollida tohusalt ja tédielikult diguspérasust, mida on késitletud kéesoleva
otsuse punktides 37 ja 38.

Sellest tuleneb, et Uldkohus peab siseriikliku &igusega antava kaitse hindamiseks kohaldama
siseriiklikku 6igusnormi nii, nagu seda tolgendavad otsuse tegemise ajal liikmesriigi kohtud. Jarelikult
peab tal olema voimalus arvestada liikmesriigi kohtu otsusega, mis on tehtud hiljem kui EUIPO
apellatsioonikoja otsus.

Vastab téele, et kui Uldkohus vétab arvesse liikmesriigi kohtu otsust, mis on tehtud hiljem kui EUIPO
apellatsioonikoja otsus, siis voib ta sellest tulenevalt anda hinnangu siseriiklikule 6igusnormile, mis
erineb apellatsioonikoja omast. Kuna aga apellatsioonikoja poolt siseriiklikule digusnormile antud
hinnangu 6iguspirasust kontrollib Uldkohus tiies ulatuses, siis ei saa pirast apellatsioonikoja otsuse
vastuvotmist ilmsiks tulnud asjaolu, et see otsus pohineb siseriikliku oiguse vadral tolgendusel,
takistada tehtud vea korvaldamist, nagu tddeb kohtujurist oma ettepaneku punktis 53.
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Seda jireldust ei sea kahtluse alla kohtupraktika, mille kohaselt esiteks peab Uldkohus iildjuhul,
kasutades EUIPO apellatsioonikoja otsuse aluseks olevaid andmeid, tegema otsuse, mille pidanuks
tegema see apellatsioonikoda, teiseks saab Uldkohus tiihistada véi muuta edasikaevatud otsust vaid
siis, kui selle otsuse tegemise ajal esines moni madruse nr 207/2009 artikli 65 loikes 2 ette ndhtud
tithistamise v6i muutmise alustest, ja kolmandaks ei tohi Uldkohus tithistada v6i muuta asjaomast
otsust pohjustel, mis tulevad ilmsiks pérast selle kuulutamist (vt selle kohta kohtuotsused, 5.7.2011,
Edwin vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punktid 71 ja 72, ning 26.10.2016,
Westermann Lernspielverlage vs. EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, punkt 27 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Kuigi see pohimote on ulatuselt lai ja eelkdige keelab Uldkohtul muu hulgas tithistada voéi muuta
EUIPO apellatsioonikoja otsust selliste faktiliste asjaolude pohjal, mis on tulnud ilmsiks péarast vastava
otsuse vastuvotmist, vOi kohaldades selle otsuse vastuvotmise ajaks veel joustumata
materiaaldigusnorme, ei keela see Uldkohtul méiruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 4 kohaldamist
puudutavates kohtuvaidlustes arvesse votta seda, kuidas on arenenud EUIPO apellatsioonikojas
kasitletud siseriikliku oigusnormi toélgendamine liikmesriigi kohtutes. Nimelt kuulus see siseriiklik
oigusnorm nende asjaolude hulka, mis esitati apellatsioonikojale hindamiseks, ja selle digusnormi
apellatsioonikoja poolt kohaldamise o6igusparasust kontrollib nimetatud maaruse artikli 65 loike 2
alusel tiies ulatuses Uldkohus (vt selle kohta kohtuotsus, 27.3.2014, Siseturu Uhtlustamise Amet vs.
National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punktid 36-38).

Kuid siiski on Uldkohtu poolt liikmesriigi kohtu sellise otsuse arvessevétmine, mis on tehtud pirast
EUIPO otsust, Euroopa Liidu pohibdiguste harta artiklis 47 ette ndhtud oiguse oiglasele menetlusele
osaks olevast vdistlevuse pohimottest tulenevalt allutatud tingimusele, et sarnaselt kdesoleva juhtumiga
on pooltel véimalus esitada Uldkohtus enda seisukohad asjasse puutuva siseriikliku otsuse kohta (vt
selle kohta kohtuotsus, 27.3.2014, Siseturu Uhtlustamise Amet vs. National Lottery Commission,
C-530/12 P, EU:C:2014:186, punktid 52-54).

Mis 16puks puutub péhjendamiskohustuse viidetavasse rikkumisse, siis tuleb tédeda, et Uldkohtu poolt
arvesse voetud Prantsuse digusnormide osas tugines Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 44
10. juuli 2012. aasta kohtuotsusele hinnangut andes ainuiiksi viimati nimetatud kohtuotsuse
sonastusele.

Kuigi Uldkohus mirkis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46, et Prantsuse madalama astme kohtute
otsustuspraktika voimaldas — tihtsuse puudumisele vaatamata — teha enne 10. juuli 2012. aasta otsuse
kuulutamist jarelduse, et &rinime kaitse piirdub asjaomase aritihingu reaalse tegevusega, ndhtub
vaidlustatud kohtuotsuse punktidest 43—45 siiski, et Uldkohus tugines vaidlusaluse otsuse diguspirase
hindamisel selle varasema kohtupraktika asemel 10. juuli 2012 kohtuotsusele ning pohjendas sellist
hinnangut piisavalt.

Seega ei saa votta seisukohta, et Uldkohus jittis endal lasuva otsuste péhjendamise kohustuse tiitmata.
Eeltoodud kaalutlustest jarelduvalt tuleb liikata apellatsioonkaebuse esimene véide tagasi pohjendusel,

et Uldkohtu poolt 10. juuli 2012. aasta kohtuotsuse arvessevotmine ei kujutanud endast méiruse
nr 2017/2009 artikli 65 loike 2 rikkumist.

Teine vdide, et rikutud on mddruse nr 207/2009 artikli 8 loiget 4 koostoimes CPI
artikliga L. 711-4

Apellatsioonkaebuse teine vdide koosneb kahest osast.
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Teise vdite esimene osa, mis kdsitleb 10. juuli 2012. aasta kohtuotsuse moonutamist

— Poolte argumendid

Teise viite esimeses osas heidab EUIPO, keda toetab Forge de Laguiole, Uldkohtule ette seda, et
viimane moonutas 10. juuli 2012. aasta kohtuotsust.

EUIPO viitel andis Uldkohus 10. juuli 2012. aasta kohtuotsusele tihenduse, mida sellel ilmselgelt ei
olnud, sedastades vaidlustatud kohtuotsuse punktis 44, et 10. juuli 2012. aasta kohtuotsuses ei
tolgendanud Cour de cassation CPI artiklit L. 711-4, mirkides samas, et viimati nimetatud kohtuotsuse
16igu, mille kohaselt ,drinimi on kaitstud ainult ettevotja reaalse tegevuse osas ja mitte sellise tegevuse
osas, mis on vilja toodud selle ettevotja pohikirjajirgse tegevusala raames” sonastusest ega faktilisest
voi menetluslikust kontekstist ei tulene iithtki piirangut, mille alusel voiks asuda seisukohale, et seda
kohaldatakse ainult selle kohtuotsuse aluseks olnud faktilistel asjaoludel ja et seda vdib seega
kohaldada analoogia alusel CPI artikli L. 711-4 tdélgendamiseks. EUIPO seisukoha jérgi tuvastatakse
asjaomase kohtuotsuse viidatud 16igus ainult asjaolu, et dritihingu poolt konealuse kaubamairgi taotluse
esitamine oli digusvastane, mitte selle driithingu drinime kaitse ulatus seoses hilisema kaubamaérgiga.
CPI artikli L. 711-4 punkt b eeldab aga segiajamise tdendosuse ,tulevikku suunatud analiiiisi“, mille
raames voib jdtta arvesse votmata vastandatud kaubamairkide, sealhulgas varasema érinime konkreetsed
kasutamistingimused, sest drinime kaitse ulatuse piiramine iiksnes konkreetselt toimuva tegevusega ei
ole noutav pelgalt potentsiaalse vastandumise korral.

Forge de Laguiole lisab veel, et kuna 10. juuli 2012. aasta kohtuotsusega jéeti edasikaebus lébi
vaatamata, see tihendab tegemist on kohtuotsusega, millega jdetakse jousse apellatsioonimenetluses
tehtud otsus, siis ei saa see Prantsuse diguse kohaselt olla reeglit loov kohtuotsus.

G. Szajner’ viitel on EUIPO seisukoht, nagu puudutaks 10. juuli 2012. aasta kohtuotsus ainult
pettuslikke kaubamérgi taotlusi, vastuolus nii sellest kohtuotsusest varasema kohtupraktikaga kui ka
selle tdolgendusega Prantsuse oOigusteoorias, mis osutab iihehdélsele ndustumisele selle kohtuotsuse
tildkohaldatavusega.

— Euroopa Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb meelde tuletada, et apellatsioonimenetluses on Euroopa Kohtul 6igus hinnata nende
Uldkohtu jirelduste kontrollimisel, mis puudutavad asjaomast siseriiklikku o&igust, talle esitatud
dokumentide ja muude téendite alusel eelkdige seda, kas Uldkohus on moonutanud asjaomaste
siseriiklike oigusnormide voi sellega seotud kohtupraktika voi oigusdoktriine puudutavate teoste
sonastust, ja veel seda, kas Uldkohus on nende tdendite kohta teinud jireldusi, mis on ilmselgelt
nende sisuga vastuolus, ja lopuks seda, kas Uldkohus on kéigi toendite hindamisel kisitletava
siseriikliku oiguse sisu viljaselgitamiseks omistanud monele neist tdenditest sellise tdhenduse, mis ei
sobi kokku muude tdenditega niivord, kuivord see tuleneb ilmselgelt toimikus esitatud dokumentidest
(kohtuotsus, 5.7.2011, Edwin vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 53).

Seega peab Euroopa Kohus kontrollima, kas EUIPO argumendid puudutavad neid vigu, mille Uldkohus
tegi oma jareldustes asjaomase siseriikliku oiguse kohta, mida Euroopa Kohus voib kontrollida
kédesoleva kohtu otsuse eelmises punktis esitatud kaalutluste alusel (vt selle kohta kohtuotsus, 5.7.2011,
Edwin vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 54).

Kiesoleval juhul mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 44, et 10. juuli 2012. aasta
kohtuotsuse aluseks olnud kohtuasjas ei olnud tegemist CPI artikli L. 711-4 alusel esitatud hagiga,
vaid kaubamairgi kehtetuks tunnistamise ndudega selle pettusega taotlemise pohjendusel ning ebaausa
konkurentsi valdkonda asetuva ndudega.
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Nagu Uldkohus samuti selles punktis tddes, ei osuta 10. juuli 2012. aasta otsuses miski sellele, et Cour
de cassation’i eesmirk oli piirata drinime kaitse ulatust késitlevate hinnangute paikapidavust ainult selle
kohtuotsuse aluseks olnud konkreetsete asjaoludega. Nimetatud kohus sonastas eelmainitud hinnangu
hoopis hagi esimese viite — mis pohines just nimelt CPI artikli L. 711-4 punktil b — tagasi likkamise
raames. Seega ei saa ndustuda EUIPO argumendiga, et see hinnang ei ole nimetatud sitte kohaldamisel
asjakohane.

Lisaks vdidab EUIPO, et Cour de cassation vottis arvesse drinime omaniku reaalset tegevust, selleks et
kontrollida talle esitatud teist vdidet ebaausa konkurentsi kohta, mis eeldab tegelikku konkurentsi
asjaomaste ettevotjate vahel.

Siiski nahtub 10. juuli 2012. aasta kohtuotsusest ilmselgelt esiteks see, et esitati hinnang, mille kohaselt
»arinimi on kaitstud ainult ettevotja reaalse tegevuse osas ja mitte sellise tegevuse osas, mis on vilja
toodud selle ettevotja pohikirjajirgse tegevusala raames”, vastates hagi esimesele viitele, mis pohines
selle kohtuotsuse aluseks olnud kohtuasjas késitletud kaubamairgi pettusega taotlemisel, ja teiseks see,
et Cour de cassation tugines asjaomase ettevotja reaalsele tegevusele, kui ta vastas nii esimesele kui ka
teisele, ebaausat konkurentsi kasitlevale hagi vaitele.

Neid kaalutlusi arvestades ei ole ilmselge, et Uldkohus moonutas 10. juuli 2012. aasta kohtuotsust.

Seda jéreldust ei sea kahtluse alla Forge de Laguiole’i argument, et kdnealune kohtuotsus ei ole ,reeglit
loov* kohtuotsus. Arvestades Euroopa Kohtu poolt apellatsioonkaebuse raames lébi viidava kontrolli
pohimétteid ning niiteks kiesoleva kohtuotsuse punktides 56 ja 57 meenutatud Uldkohtu jireldusi
kohaldatava siseriikliku 6iguse kohta, ning kuna Euroopa Kohtu iilesanne ei ole kindlaks teha, kas
konealuse kohtuotsuse puhul on tegemist ,reeglit loova“ kohtuotsusega, siis piisab, kui todeda, et seda
sama kohtuotsust arvestades ei ole Uldkohus selle kohtuotsuse sisu ilmselgelt valesti mdistnud.

Jarelikult tuleb teise viite esimene osa tagasi liikkata.

Teise viite teine osa, mille kohaselt rikkus Uldkohus oigusnormi, vottes Forge de Laguiole’i
tegevussektorite kindlaksmddramisel arvesse tiksnes toodete laadi

— Poolte argumendid

Teise viite teises osas vaidlustab EUIPO, keda toetab Forge de Laguiole, need kriteeriumid, millele
Uldkohus tugines nimetatud ettevotja tegevussektorite kindlaksmidramisel. Sellega seoses viidab
EUIPO, et kuigi vaidlustatud kohtuotsuse punktis 32 otsustas Uldkohus, et vastus kiisimusele, kas ja
kui, siis millisel médral voimaldab Forge de Laguiole’i drinimi viimasel keelata G. Szajner’l kaubamérgi
LAGUIOLE kasutamine, séltub iiksnes Prantsuse digusest, miiratles Uldkohus #drinime kaitse ulatuse,
tuginedes vaidlustatud kohtuotsuse punktis 63 ainuiiksi enda praktikale, nimelt varasemate
kaubamaérkide kasutamist kasitlevale 13. veebruari 2007. aasta kohtuotsusele Mundipharma vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46), mida Uldkohus
EUIPO viitel kohaldas analoogia alusel miadruse nr 40/94 artikli 8 1doike 4 (mis vastab maéaaruse
nr 207/2009 artikli 8 loikele 4) tolgendamiseks.

EUIPO leiab, et jirelikult miaras Uldkohus asjaomased tegevussektorid kindlaks iiksnes toodete laadiga
seonduva kriteeriumi alusel ning rikkus seega médruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 4 — koostoimes CPI
artikliga L. 711-4 — kohaldamisel 6igusnormi. Nimelt vdidab EUIPO, et mainitud tegevussektorite
kindlaksmadramisel tuleb Prantsuse oOiguse alusel arvesse votta ka varasema drinime omaniku
turustatavate toodete otstarvet ja kasutust.

G. Szajner viidab, et Uldkohus hindas asjassepuutuvate toodete sarnasust péhjendatult nii nende
laadile kui ka nende otstarbele ja kasutusele tuginedes.
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— Euroopa Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb kohtujuristi poolt tema ettepaneku punktis 78 6eldu eeskujul todeda, et Forge de
Laguiole’i tegevuse kontrollimisel ei kohaldanud Uldkohus sugugi analoogia alusel iildiselt oma
kohtupraktikat. Uldkohus viitas oma varasemate kaubamirkide valdkonna praktikale ainult
vaidlustatud kohtuotsuse punktis 63, et selgitada oma jéreldust, mille kohaselt ei voimalda kahvlite
turustamine tuvastada tegevust kogu ,lauakatteesemete” sektoris, vaid ainult tegevuse ,soogiriistade”
valdkonnas.

Jargmiseks tuleb todeda, et Uldkohus ei maininud tdepoolest esialgu kriteeriume, mille abil tuleb
kindlaks maarata Forge de Laguiole’i reaalsed tegevusalad, ning vaidlustatud kohtuotsuse punktis 81
osundas ta Prantsuse kohtute praktikale, millele pooled tuginesid, ainult segiajamise tdendosuse
hindamise raames.

Siiski nahtub vaidlustatud kohtuotsusest selgelt, et nende tegevusalade hindamisel vottis Uldkohus
vaidlustatud kohtuotsuse punktides 54—74 arvesse mitte liksnes asjaomaste toodete laadi, vaid ka nende
otstarvet, kasutust, klientuuri ja turustuskanaleid.

Jarelikult lahtub EUIPO ja Forge de Laguiole’i argumentatsioon vaidlustatud kohtuotsuse valesti
tolgendamisest.

Seega tuleb ka apellatsioonkaebuse teise viite teine osa pohjendamatuse tottu tagasi liikkata.

Eespool toodud kaalutlustest kogumis jéreldub, et apellatsioonkaebus ei ole pdhjendatud ning tuleb
seega rahuldamata jatta.

Kohtukulud

Euroopa Kohtu kodukorra artikli 138 loike 1 kohaselt, mida kodukorra artikli 184 16ike 1 alusel
kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama
kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud. Kuna G. Szajner on kohtukulude hiivitamist néudnud ja
EUIPO on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud vilja moéista EUIPO-It.

Kodukorra artikli 184 ldike 4 kohaselt tuleb apellatsioonimenetlusse astuja Forge de Laguiole’i
kohtukulud jitta tema enda kanda.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:
1) Jitta apellatsioonkaebus rahuldamata.
2) Moista kohtkulud vilja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt (EUIPO).

3) Forge de Laguiole SARL kannab ise oma kohtukulud.

Allkirjad
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