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W Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

11. oktoober 2017*

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Miirus (EU) nr 207/2009 — Sénalisi osi ,CACTUS
OF PEACE CACTUS DE LA PAZ" sisaldav kujutisméirk — Sonalist osa ,Cactus” sisaldava Euroopa
Liidu sdna- ja kujutismérgi omaniku vastulause — Nizza kokkulepe — Artikkel 28 — Artikli 15 loike 1
teise 16igu punkt a — Kaubamargi tegelik kasutamine lithendatud kujul

Kohtuasjas C-501/15 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu pohikirja artikli 56 alusel 22. septembril 2015 esitatud
apellatsioonkaebus,

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: A. Folliard-Monguiral,
apellant,
teine menetlusosaline:
Cactus SA, asukoht Bertrange (Luksemburg), esindaja: advokaat K. Manhaeve,
hageja esimeses kohtuastmes,
Isabel Del Rio Rodriguez, elukoht Mdlaga (Hispaania),
EUIPO apellatsioonikoja menetluse pool,
EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja president T. von Danwitz, kohtunikud C. Vajda, E. Juhdsz, K. Jurimée (ettekandja)
ja C. Lycourgos,

kohtujurist: N. Wahl,

kohtusekretdr: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 29. martsi 2017. aasta kohtuistungil esitatut,
olles 17. mai 2017. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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otsuse

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) palub oma apellatsioonkaebuses tithistada Euroopa
Liidu Uldkohtu 15. juuli 2015. aasta otsus Cactus vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Del Rio Rodriguez
(CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, ei avaldata, edaspidi ,,vaidlustatud kohtuotsus®,
EU:T:2015:494), millega Uldkohus osaliselt tiihistas EUIPO teise apellatsioonikoja 19. oktoobri
2012. aasta otsuse (asi R 2005/2011-2), mis kisitleb Cactus SA ja Isabel Del Rio Rodrigueze vahelist
vastulausemenetlust (edaspidi ,vaidlusalune otsus®).

Oiguslik raamistik

Néukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamirgi kohta (ELT
2009, L 78, 1k 1), mis joustus 13. aprillil 2009, tunnistati kehtetuks ja asendati néukogu 20. detsembri
1993. aasta miirus (EU) nr 40/94 {ihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, lk 1; ELT
eriviljaanne 17/01, lk 146).

Maiiruse nr 207/2009 artikli 15 ,,[ELi] kaubamirkide kasutamine” Idikes 1 on ette nahtud:

»,Kui omanik ei ole [ELi] kaubamairki viie aasta jooksul pérast 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 kaubamairgi
suhtes kdesoleva médrusega ette nidhtud sanktsioone, vilja arvatud juhul, kui kasutamata jatmine on
pohjendatud.

Kasutamisena esimese 16igu tdhenduses kisitatakse ka jargmist:

a) [ELi] kaubamargi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis
ei muuda maérgi eristusvdoimet;

[...]
Maaruse artiklis 28 ,Klassifitseerimine“ on sitestatud:

»Kaubad ja teenused, mille jaoks taotletakse [ELi] kaubamirki, Klassifitseeritakse [komisjoni
13. detsembri 1995. aasta méidruses (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse ndukogu méarus nr 40/94
(EUT 1995, L 303, lk 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 189),] nimetatud klassifitseerimissiisteemi
kohaselt.”

Maiaruse nr 207/2009 artikli 42 ,Vastulause menetlemine® 1dikes 2 on ette nahtud:

»Taotleja noudmisel peab vastulause esitanud varasema [ELi] kaubamérgi omanik tdendama, et
varasemat [ELi] kaubamairki on [Euroopa Liidus] tegelikult kasutatud kaupade voi teenuste puhul,
mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne [ELi] kaubamirgi taotluse avaldamist ning et
see on vastulause aluseks voi et mittekasutamine on oigustatud, tingimusel et varasem [ELi]
kaubamirk on selleks kuupdevaks olnud registreeritud vdahemalt viis aastat. Selliste tdendite
puudumise korral litkatakse vastulause tagasi. Kui varasemat [ELi] kaubamirki on kasutatud vaid osa
kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel
ainult nende kaupade voi teenuste jaoks registreerituks.”
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Madruse nr 2868/95 eeskirjas 2 ,Kaupade ja teenuste loetelu” on sétestatud:

»1. Kaupade ja teenuste liigitamiseks kohaldatakse 15. juuni 1957. aasta mairkide registreerimisel
kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (labi vaadatud
ja muudetud) [(edaspidi ,Nizza kokkulepe®)] artiklis 1 osutatud iihist klassifikatsiooni.

2. Kaupade ja teenuste loetelu sdnastatakse nii, et kaupade ja teenuste olemus oleks selgelt margitud ja
iga kauba voi teenuse saaks liigitada ainult iihte Nizza klassifikatsiooni klassi.

3. Kaubad ja teenused liigitatakse pohimotteliselt Nizza klassifikatsiooni klasside kohaselt ning iga
riithma ees on klassi number, millesse kaupade ja teenuste rithm kuulub, ning rithmad on selle
klassifikatsiooni kohases klasside jarjestuses.

4. Kaupade ja teenuste klassifikatsioonil on ainult halduslik otstarve. Seega ei saa kaupu ja teenuseid
lugeda sarnaseks ainult selle pohjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni samasse klassi, ning kaupu
ja teenuseid ei saa lugeda erinevaks ainult selle pohjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni eri
klassidesse.”

Kahes teatises, millest iiks avaldati 2003. ja teine 2012. aastal, andis EUIPO juhataja juhiseid Nizza
kokkuleppes ette ndhtud kaubaklasside péiste kasutamise kohta.

EUIPO juhataja 16. juuni 2003. aasta teatise nr 4/03 klassipdiste kasutamise kohta iithenduse
kaubamargi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste kirjeldustes (edaspidi ,teatis
nr 4/03“) IV punkti esimeses 16igus on mérgitud:

»34 kauba- ja 11 teenuseklassi sisaldavad koiki kaupu ja teenuseid, mistottu téhendab koikide
konkreetse klassi klassipdises sisalduvate iildnimetuste kasutamine taotlust holmata koiki sellesse klassi
kuuluvaid kaupu voi teenuseid.”

EUIPO juhataja vottis 20. juunil 2012 vastu teatise nr 2/12 klassipdiste kasutamise kohta ithenduse
kaubamairgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste kirjeldustes, millega
tunnistatakse kehtetuks teatis nr 4/03 (edaspidi ,teatis nr 2/12%). Teatise V punktis on ette ndhtud:

»Enne kéesoleva teatise joustumist registreeritud [ELi] kaubamérkide puhul, milles on kasutatud koiki
konkreetse klassi klassipéises loetletud iildnimetusi, lahtub [EUIPO] sellest, et taotleja soov oli teatise

nr 4/03 sisu silmas pidades holmata koiki kaupu voi teenuseid, mis kuuluvad nimetatud klassi
tahestikulisse loendisse taotluse esitamise ajal kehtinud redaktsioonis.”

Vaidluse taust

Vaidluse tausta on kirjeldatud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 1-12 ja selle voib kokku votta
jargmiselt.

ECLIL:EU:C:2017:750 3



12

13

14

15

16

17

18

19

20

KOHTUOTSUS 11.10.2017 — KOHTUASI C-501/15 P
EUIPO VS. CACTUS

I. Del Rio Rodriguez esitas 13. augustil 2009 maidruse nr 207/2009 alusel EUIPO-le taotluse
registreerida ELi kaubamaérgina jargmine kujutismark:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe
klassidesse 31, 39 ja 44.

Cactus SA esitas 12. martsil 2010 madruse nr 207/2009 artikli 41 alusel vastulause taotletava
kaubamargi registreerimisele koikide taotluses nimetatud kaupade ja teenuste suhtes.

Vastulause pohines jargmistel varasematel kaubamarkidel:

— ELi sonamirk Cactus, mis registreeriti 18. oktoobril 2002 numbriga 963694 Nizza kokkuleppe
klassidesse 2, 3, 5-9, 11, 16, 18, 20, 21, 23-35, 39, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks;

— allpool dra toodud ELi kujutismérk, mis registreeriti 6. aprillil 2001 numbriga 963595 samade
kaupade ja teenuste jaoks, mida holmab varasem sonamirk, vélja arvatud jargmiste Nizza

kokkuleppe klassi 31 kuuluvate kaupade jaoks: ,toiduained, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
looduslikud lilled ja taimed, teravili; varske puu- ja koogivili®.

) Cactus

Vastulause pohines madruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1 punktil b.

Vastulausete osakond rahuldas 2. augusti 2011. aasta otsusega vastulause Nizza kokkuleppe klassi 31
kuuluvate kaupade ,seemned, looduslikud lilled ja taimed“ ning kokkuleppe klassi 44 kuuluvate
teenuste ,aiapidamis-, taimla-, taimelava- ja aiaviljelusteenused” osas, mis on holmatud varasema
sOnamargiga.

Vastulausete osakond leidis nimelt, et kuivord I. Del Rio Rodriguez noéudis, et Cactus tdendaks
varasemate kaubamairkide tegelikku kasutamist, on Cactuse esitatud toenditega tdendatud, et
varasemat sonamarki on tegelikult kasutatud Nizza kokkuleppe klassi 31 kuuluvate kaupade jaoks ning
kokkuleppe klassi 35 kuuluvate teenuste ,looduslike lillede ja taimede, teravilja jaemiiiik; varske puu- ja
koogivilja jaemiuik” jaoks.

Taotletav kaubamairk jédeti seega registreerimata eespool punktis 16 nimetatud kaupade ja teenuste
jaoks, kuid registreeriti Nizza kokkuleppe klassi 39 kuuluvate teenuste jaoks.

I. Del Rio Rodriguez esitas 28. septembril 2011 EUIPO-le kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

EUIPO teine apellatsioonikoda rahuldas vaidlusaluse otsusega kaebuse ja liikkas vastulause tervikuna
tagasi. Apellatsioonikoda leidis eelkdige, et vastulausete osakond asus ekslikult seisukohale, et Cactus
oli tdendanud varasemate kaubamairkide tegelikku kasutamist Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate
teenuste ,looduslike lillede ja taimede, teravilja jaemiiiik; varske puu- ja koogivilja jaemiitik” jaoks.
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Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

Cactus esitas vaidlusaluse otsuse tiihistamise noudes hagiavalduse, mis saabus Uldkohtu kantseleisse
21. jaanuaril 2013.

Cactus pohjendas oma hagi sisuliselt kolme viitega, millest esimene puudutas madruse nr 207/2009
artikli 42 16ike 2 rikkumist, teine selle maaruse artikli 75 ja artikli 76 loike 1 rikkumist ning kolmas
madruse artikli 76 16ike 2 rikkumist.

Vaidlustatud kohtuotsuses néustus Uldkohus kahe esimese viitega ja litkkas kolmanda viite tagasi.
Sellest tulenevalt tiihistas Uldkohus vaidlusaluse otsuse osas, milles esiteks liikati vastulause tagasi
pohjusel, et varasemad kaubamairgid ei holma Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvaid teenuseid
slooduslike lillede ja taimede, teravilja jaemiilik; varske puu- ja koogivilja jaemiiik®, ja teiseks liikati
vastulause tagasi niivord, kuivord see pohines kokkuleppe klassi 31 kuuluvatel kaupadel ,looduslikud
lilled ja taimed, teravili“, ning jéttis hagi iilejadnud osas rahuldamata.

Poolte néuded

EUIPO palub oma apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul:

— rahuldada apellatsioonkaebus tdielikult ja tithistada vaidlustatud kohtuotsus ning
— madista kohtukulud vilja Cactuselt.

Cactus palub Euroopa Kohtul:

— jatta apellatsioonkaebus tervikuna rahuldamata ja

— mobista kohtukulud vilja EUIPO-It.

Apellatsioonkaebus

EUIPO pdhjendab oma apellatsioonkaebust kahe viitega, millest ithe kohaselt on rikutud maédruse
nr 207/2009 artiklit 28 koostoimes mddruse nr 2868/95 eeskirjaga 2 ning teise kohaselt on rikutud
médruse nr 207/2009 artikli 42 ldiget 2 koostoimes selle médruse artikli 15 loike 1 teise loigu
punktiga a.

Esimene vdide

Poolte argumendid

Apellatsioonkaebuses esitatud esimese viitega heidab EUIPO Uldkohtule ette, et viimane rikkus
madruse nr 207/2009 artiklit 28 koostoimes médruse nr 2868/95 eeskirjaga 2, kuna ta andis védra
tolgenduse 19. juuni 2012. aasta kohtuotsusele Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
edaspidi ,kohtuotsus IP Translator®, EU:C:2012:361) ja 7. juuli 2005. aasta kohtuotsusele Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, edaspidi ,kohtuotsus Praktiker Bau“, EU:C:2005:425). Vaira
tolgenduse tulemusel asus Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 36 ja 37 seisukohale, et
koikide Nizza kokkuleppe klassi 35 pdises loetletud iildnimetuste kasutamine laiendab varasemate
kaubamarkide kaitset koikidele sellesse klassi kuuluvatele teenustele, sealhulgas kaupade jaemiitigis
seisnevatele teenustele.
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EUIPO miargib, et alguses oli teatise nr 4/03 kohaselt lubatud kasutada tildnimetusi, mis moodustavad
Nizza kokkuleppe klasside péised. Selle teatise kohaselt tahendas kokkuleppe konkreetse klassi kogu
péise nimetamine taotlust holmata koiki sellesse klassi kuuluvaid kaupu voi teenuseid, sealhulgas neid,
mida ei ole tdhestikulises loendis mainitud. Seega ei peetud iihtegi nimetust liiga ebaselgeks voi
madramatuks.

Euroopa Kohus liikkas sellise lahenemisviisi kohtuotsuses IP Translator iimber. EUIPO s6nul ndhtub
konealuse kohtuotsuse punktidest 57—64, et konkreetses klassipdises sisalduvad tildnimetused saavad
holmata iiksnes selle klassi tdhestikulisse loendisse kuuluvaid kaupu voi teenuseid, eeldusel et on
tdidetud kaks kumulatiivset tingimust ehk et klassipdise moodustavad eri terminid on piisavalt ,selged
ja tipsed” ning taotlusest ilmneb taotleja soov holmata koiki kaupu voi teenuseid, mis kuuluvad
sellesse tahestikulisse loendisse.

Parast nimetatud kohtuotsuse kuulutamist tunnistati teatis nr 4/03 kehtetuks ja asendati teatisega
nr 2/12, mis enne 21. juunit 2012 taotletud ELi kaubamaérkide puhul piirab klassipdises sisalduvate
tildnimetuste ulatuse koikide Nizza kokkuleppe konkreetse klassi tdhestikulises loendis nimetatud
kaupade voi teenustega, mitte enam koikide sellesse klassi kuuluvate kaupade voi teenustega.

Kéesoleval juhul ei eita EUIPO, et jaemiiiigiteenused kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 35. Tema vaitel
ei kuulu aga ei jaemiiiigiteenused kui sellised ega ka teenused ,looduslike lillede ja taimede, teravilja
jaemiiiik; virske puu- ja koogivilja jaemiuiiik” selle klassi tahestikulisse loendisse. EUIPO leiab seega, et
Uldkohus eksis, kui asus seisukohale, et varasemad kaubamirgid on kaitstud jaemiiiigiteenuste jaoks.

EUIPO lisab, et asudes seisukohale, et Nizza kokkuleppe klass 35 hdolmab koikvoimalike kaupade
jaemiiiigi teenuseid, tegi Uldkohus ka télgendusvea, kui arvestada kohtuotsust Praktiker Bau, milles on
leitud, et taotleja on kohustatud tdpsustama kaubad vo6i kaubaliigid, mida jaemiiigiteenused
puudutavad.

Kui Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 38, et kohtuotsus Praktiker Bau ei kehti enne
selle kohtuotsuse kuulutamist registreeritud kaubamairkide suhtes, eiras ta seega kohtupraktika
tagasiulatuvat toimet, mida voib piirata {iksnes erandkorras. Euroopa Kohus ei piiranud aga
kohtuotsuse Praktiker Bau toimet. Jirelikult jittis Uldkohus selles kohtuotsuses antud tdlgenduse
varasematele kaubamadrkidele ekslikult kohaldamata.

Cactus vaidleb koikide nende argumentide pohjendatusele vastu.

Euroopa Kohtu hinnang

EUIPO heidab Uldkohtule sisuliselt ette, et ta télgendas viiralt kohtuotsuseid IP Translator ja
Praktiker Bau, kui leidis, et nendest kohtuotsustest tuleneval kohtupraktikal puudub tagasiulatuv
toime, ja jareldas ekslikult, et Nizza kokkuleppe klassi 35 pédise nimetus holmab koiki sellesse klassi
kuuluvaid teenuseid, sealhulgas mis tahes kaupade jaemiiligi teenuseid. EUIPO leiab nimelt, et
konealune kohtupraktika on tagasiulatuva toimega ja et seda oleks tulnud kohaldada varasematele
kaubamarkidele soltumata asjaolust, et need kaubamirgid registreeriti enne nimetatud kohtuotsuste
kuulutamist.

Uldkohus asus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 36—38 seisukohale, et &iguskindluse pdhimotet
arvestades ei ole alust kohtuotsustest IP Translator ja Praktiker Bau tulenevat kohtupraktikat
varasematele kaubamairkidele kohaldada, kuna need registreeriti enne konealuste kohtuotsuste
kuulutamist. Uldkohus jireldas sellest, et varasemate kaubamirkide puhul hélmab Nizza kokkuleppe
klassi 35 pdise nimetus koiki sellesse klassi kuuluvaid teenuseid, sealhulgas mis tahes kaupade
jaemiiiigis seisnevaid teenuseid.
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Mis puudutab esiteks kohtuotsuse IP Translator ulatust, siis tuleb maérkida, et selle kohtuotsuse
punktis 61 leidis Euroopa Kohus, et selguse ja tipsuse noude jirgimiseks peab kaubamirgi taotleja,
kes kasutab nende kaupade ja teenuste madratlemisel, mille suhtes ta kaubamargi diguskaitset taotleb,
koiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi pdises sisalduvaid tildnimetusi, tdpsustama, kas tema
registreerimistaotlus holmab koiki asjassepuutuva klassi tdhestikulisse loendisse kuuluvaid kaupu voi
teenuseid voi liksnes teatavat osa neist kaupadest voi teenustest. Kui taotlus puudutab vaid osa kaupu
voi teenuseid, on taotleja kohustatud tdpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu voi
teenuseid on silmas peetud.

Euroopa Kohus markis 16. veebruari 2017. aasta otsuse Brandconcern vs. EUIPO ja Scooters India
(C-577/14 P, edaspidi ,kohtuotsus Brandconcern®, EU:C:2017:122) punktides 29 ja 30, et kohtuotsuses
IP Translator tdpsustati tiksnes noudeid, mis puudutavad uusi ELi kaubamérkide registreerimise
taotlusi, ega puuduta seega kaubamairke, mis olid viimati nimetatud kohtuotsuse kuulutamise ajal juba
registreeritud. Euroopa Kohus jéireldas sellest kohtuotsuse Brandconcern punktis 31, et seetottu ei saa
asuda seisukohale, et Euroopa Kohus soovis kohtuotsusega IP Translator seada kahtluse alla teatises
nr 4/03 esitatud lahenemisviisi kasutamist enne viimati nimetatud kohtuotsuse kuulutamist
registreeritud kaubamairkide suhtes.

Teatis nr 2/12 ei saa seda kohtupraktikat kahtluse alla seada ega seega piirata nende kaubamairkide
kaitse ulatust, mis on enne kohtuotsuse IP Translator kuulutamist registreeritud kaupade voi teenuste
jaoks, mis on tdhistatud Nizza kokkuleppe klassi paises sisalduvate {ildnimetustega, iiksnes kaupade voi
teenustega, mida on nimetatud selle klassi tdhestikulises loendis, ja vilistada, et see holmab vastavalt
teatisele nr 4/03 koiki sellesse klassi kuuluvaid kaupu voi teenuseid.

Nimelt, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 45 ja 46 mairkis, ei saa registreeritud
kaubamarkidest tuleneva kaitse ulatust muuta teatise alusel, mis ei ole siduv ja millel ei ole muud
ilesannet peale taotlejatele EUIPO praktika selgitamise.

Euroopa Kohtu istungil viitis EUIPO, et kohtuotsusest Brandconcern ei saa jareldada, et varasematest
kaubamarkidest tulenev kaitse voib wulatuda asjaomase klassi tdhestikulises loendis nimetatud
kaupadest voi teenustest kaugemale. Ta juhtis tdhelepanu sellele, et konealuses kohtuotsuses jittis
Euroopa Kohus muutmata Uldkohtu pohjendused, mille kohaselt varasema kaubamirgi
registreeringut, mis viitab klassi paisele, tuleb tolgendada nii, et selle eesmirk on kaitsta kaubamarki
ainult koikide asjaomase klassi tdhestikulises loendis sisalduvate kaupade jaoks ning mitte enama jaoks
vastavalt teatise nr 2/12 sidtetele, mis kasitlevad enne kohtuotsuse IP Translator kuulutamist
registreeritud kaubamaérke.

Selle kohta tuleb siiski mérkida, nagu tegi ka kohtujurist oma ettepaneku punktides 48-50, et
kohtuotsuse Brandconcern selline tolgendus on vadr. Koénealune kohtuotsus ei kisitlenud nimelt
vahetegemist iihelt poolt Nizza kokkuleppe klassi tdhestikulises loendis sisalduvate kaupade vdi
teenuste ja teiselt poolt klassi pédisega holmatud kaupade voi teenuste kogumi vahel, mis on laiem.
Kiisimus oli iiksnes selle kindlakstegemises, kas arvesse tuleb votta asjaomase klassi péise sonasonalist
tdhendust voi tuleb hoopis asuda seisukohale, et pdis téhistab selle klassi tdhestikulises loendis
nimetatud kaupu. Kohtuotsust Brandconcern ei voi jarelikult tolgendada nii, et sellega piirati klassi
pdist kasutavate varasemate kaubamaérkide registreeringu ulatus {iiksnes selle klassi tdhestikulises
loendis nimetatud kaupade voi teenustega.

Eespool toodust jireldub, et Uldkohus asus digusega seisukohale, et kohtuotsusest IP Translator
tulenev kohtupraktika ei ole varasemate kaubamarkide suhtes kohaldatav.

Teiseks tuleb kohtuotsuse Praktiker Bau ulatuse kohta markida, et selle kohtuotsuse punktides 39 ja 50
leidis Euroopa Kohus, et kuigi jaekaubandus on Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluv teenus, peab
taotleja kaubamargi registreerimiseks siiski tdpsustama kaubad voi kaupade liigid, mida jaekaubandus
puudutab.

ECLIL:EU:C:2017:750 7



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

KOHTUOTSUS 11.10.2017 — KOHTUASI C-501/15 P
EUIPO VS. CACTUS

Nagu aga kohtujurist oma ettepaneku punktis 56 markis, kasitleb kohtuotsusest Praktiker Bau tulenev
kohtupraktika sarnaselt kohtuotsusega IP Translator iiksnes ELi kaubamérkide registreerimise taotlusi
ega puuduta selle kohtuotsuse kuulutamise ajaks registreeritud kaubamérkide kaitse ulatust.

Niisugune lahendus on kooskoélas ka oiguskindluse ja diguspdrase ootuse kaitse pohimotetega, nagu
leidis kohtujurist oma ettepaneku punktis 57.

Jarelikult ei saa Uldkohtule ette heita, et ta vaidlustatud kohtuotsuse punktis 38 leidis, et Cactus ei ole
kohustatud tédpsustama kaupu voi kaubaliike, mida jaemiiiik puudutab.

Nii ilmneb kohtuotsuse IP Translator — tolgendatuna Euroopa Kohtu poolt kohtuotsuses Brandconcern
— ja kohtuotsuse Praktiker Bau analiiiisimisel, et seda, millise ulatusega kaitse on enne nende
kohtuotsuste kuulutamist registreeritud kaubamargil nagu 18. oktoobril 2002 registreeritud sonamark
Cactus voi 6. aprillil 2001 registreeritud kujutismérk Cactus ei saa konealustest kohtuotsustest tulenev
kohtupraktika mojutada, kuna need puudutavad iiksnes uusi ELi kaubamaérgi registreerimise taotlusi.

Lopuks, kuna médruse nr 207/2009 (muudetud Euroopa Parlamendi ja noukogu 16. detsembri
2015. aasta madrusega (EL) nr 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21)) artikli 28 loikes 8 on ette nahtud
tileminekuséte, mis voimaldab enne 22. juunit 2012 taotletud ja Nizza klassifikatsiooni klassi kogu
péise jaoks registreeritud ELi kaubamérkide omanikel 24. septembriks 2016 avaldada, et nende
kavatsus taotluse esitamise kuupéeval oli taotleda kaitset seoses kaupade voi teenustega, mis ei ole
holmatud konealuse klassi pdise sonasonalise tiahendusega, vaid kuuluvad selle klassi tdahestikulisse
loendisse, siis piisab, kui mairkida, et konealune site ei olnud vaidlusaluse otsuse tegemise ajal
kohaldatav.

Eespool toodud kaalutlustest jireldub, et Uldkohus ei rikkunud digusnormi, kui ta leidis, et asjaomaste
varasemate kaubamairkide puhul holmab Nizza kokkuleppe klassi 35 péise nimetus koiki sellesse klassi
kuuluvaid teenuseid, sealhulgas kaupade jaemiiiigis seisnevaid teenuseid.

Apellatsioonkaebuses esitatud esimene viide tuleb seega pohjendamatuse tottu tagasi liikkata.
Teine vdide

Poolte argumendid

Apellatsioonkaebuse teises viites leiab EUIPO, et Uldkohus rikkus médruse nr 207/2009 artikli 42
16iget 2 koostoimes artikli 15 loike 1 teise 16igu punktiga a, kuivord ta asus seisukohale, et ilma
sonalise osata ,Cactus” ainult varasema kaubamairgi kujutisosa ehk stiliseeritud kaktuse kasutamine on
samavddrne kaubamirgi kasutamisega ,kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide
poolest, mis ei muuda margi eristusvoimet” viimati nimetatud sitte tdhenduses.

EUIPO viidab, et selle jarelduse tegemisel on neljal korral rikutud 6igusnormi.

Uldkohus rikkus esimest korda oigusnormi seeldbi, et ta asus seisukohale, et kaktust kujutav
stiliseeritud logo on kombineeritud kaubamairgi registreeritud kujuga ,sisuliselt samavaarne“. Kohus ei
kontrollinud nimelt, kas sonalisel osal ,Cactus”, mis oli varasema kujutismérgi lithendatud versioonis
vélja jdetud, on kaupade ,looduslikud lilled ja taimed, teravili“ suhtes eriomane eristusvoime voi on
see sonaline osa oma suuruse ja asendi tottu varasema kaubamairgi registreeritud kujus tahtsusetu voi
vastupidi selline, et see voib tarbija tdhelepanu tdmmata ja meelde jadda kui tdhis, mis iseenesest
viljendab kaupade kaubanduslikku paritolu.
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Teine viidetav digusnormi rikkumine tuleneb sellest, et Uldkohus tuletas jirelduse, et kaubamirgid on
nende kasutataval kujul ja registreeritud kujul samaviirsed, pelgalt nende sonaliste ja kujutisosade
semantilisest samavéadrsusest, viimata lébi téhiste samavéaarsuse igakiilgset hindamist, mis eeldab nende
visuaalsete ja voimalike foneetiliste erinevuste analiilisimist, mis vodivad varasema kaubamairgi
registreeritud kuju eristada selle kasutatavast kujust.

Kolmas Uldkohtule etteheidetav 6igusnormi rikkumine puudutab asjaolu, et ta kaudselt rajas oma
jarelduse, mille kohaselt stiliseeritud kaktus ja kombineeritud kaubamirgi registreeritud kuju on
samavadrsed, eelteadmistele, mis tarbijatel voivad viimasest olla. Selliste eelteadmisteta ei ole tarbijatel
mingit pohjust oletada, et stiliseeritud kaktus on osa kombineeritud kaubamaérgist, mille teine osa on
tingimata sona ,Cactus”.

Lopuks rikkus Uldkohus &igusnormi viidetavalt seeldbi, et ta jittis tihelepanuta, et varasema
kombineeritud kaubamirgi eristusvdime muutumist analiiiisides tuleb lahtuda sellest, kuidas seda
tajuvad Euroopa tarbijad, mitte ainult Luksemburgi tarbijad. Kui Euroopa tarbijate taju oleks arvesse
voetud, oleks Uldkohus pidanud jireldama, et asjaomase avalikkuse olulise osa jaoks ei ole stiliseeritud
kaktus samastatav sonaga ,cactus” ega varasema kombineeritud kaubamairgi kui tervikuga, kuna liidu
ametlikes keeltes samavaarsel sonal ehk sonal ,cacto”, ,kaktus, ,kaktuses, ,kaktus®, ,kdaxktoc“ on
erinev kirjapilt ja hadldus.

Cactus védidab esimese voimalusena, et teine vidide tuleb tunnistada vastuvoetamatuks, kuna EUIPO
palub tegelikult Euroopa Kohtul faktilisi asjaolusid uuesti 1abi vaadata ning seda eesmirgiga asendada
Uldkohtu hinnang Euroopa Kohtu omaga.

Teise voimalusena leiab Cactus, et EUIPO viited ei ole pdhjendatud.

Euroopa Kohtu hinnang

Vastavalt ELTL artikli 256 loikele 1 ja Euroopa Liidu Kohtu pohikirja artikli 58 esimesele 16igule voib
apellatsioonkaebuse esitada iiksnes o6iguskiisimustes. Uldkohtul on seega ainupiddevus tuvastada ja
hinnata asjakohaseid fakte ning analiilisida tdendeid. Vilja arvatud juhul, kui tdendeid on moonutatud,
ei ole nende faktide ja tdendite hindamine seega niisugune diguskiisimus, mis kuulub Euroopa Kohtu
poolt apellatsiooni korras ldbivaatamisele (kohtuotsus, 12.7.2012, Smart Technologies vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 52 ja seal viidatud kohtupraktika).

Mis puudutab viidetavat kolmandat &igusnormi rikkumist, millega seoses heidab EUIPO Uldkohtule
ette, et ta tegi jarelduse téhiste samavaérsuse kohta viidetavate eelteadmiste pohjal, mis tarbijatel on
tahisest sellisena, nagu see on registreeritud, siis tuleb rohutada, et jareldused asjaomase avalikkuse
tdhelepanu, taju voi suhtumise kohta kuuluvad faktiliste asjaolude hindamise alla (vt selle kohta
kohtuotsus, 12.7.2012, Smart Technologies vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-311/11 P,
EU:C:2012:460, punkt 51 ja seal viidatud kohtupraktika).

Viidetava neljanda 6igusnormi rikkumise kohta, millega seoses heidab EUIPO Uldkohtule ette, et ta
analiiiisis varasema kujutismérgi eristusvoime vdimalikku muutumist iiksnes ldhtuvalt sellest, kuidas
seda tajuvad Luksemburgi tarbijad, mitte ldhtuvalt sellest, kuidas seda tajuvad Euroopa tarbijad
tildiselt, tuleb kdesoleva kohtuotsuse eelmises punktis nimetatud pohjustel markida, et kritiseeritavad
kaalutlused on faktilist laadi ja Euroopa Kohtu péddevuses ei ole neid hinnata, kui fakte ei ole
moonutatud, mida aga kéesoleval juhul ei ole viidetud.

Teine vdide tuleb seega vastuvoetamatuse tottu tagasi litkata osas, milles see kasitleb asjaomase
avalikkuse maédratlemist ja seda, kuidas konealune avalikkus varasemat kujutismaérki tajub.
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Seevastu on teine vdide vastuvoetav esimese ja teise vdidetava digusnormi rikkumise osas, mis kasitleb
kriteeriume, millest ldhtuvalt tuleb hinnata kaubamirgi tegelikku kasutamist selle lihendatud kujul.
Nimelt on vastupidi Cactuse vdidetele nende kriteeriumide kindlaksméédramine, mida tuleb kasutada
tahiste samavaarsuse igakiilgsel hindamisel nende eristusvdoime seisukohast, Euroopa Kohtu pédevusse
kuuluv 6iguskiisimus.

Sellega seoses on Euroopa Kohus juba tdpsustanud, et maaruse nr 207/2009 artikli 15 loike 1 teise
16igu punkti a sonastusest ndhtub otseselt, et kasutamisena selle artikli esimese 16igu tdhenduses
kasitatakse ka kaubamairgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust, tingimusel et ei muudeta
kaubamargi eristusvoimet selle registreeritud kujul (kohtuotsus, 18.7.2013, Specsavers International
Healthcare jt, C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 21).

Tuleb markida, et kuivord maaruse artikli 15 loike 1 teise loigu punktiga a ei nouta kaubanduses
kasutatava kuju ja kaubamairgi registreeritud kuju vahelist ranget vastavust, on selle eesmirk
voimaldada kaubamérgiomanikul tdhist selle kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis
voimaldab seda asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega
paremini kohandada, muutmata seejuures kaubamairgi eristusvoimet (vt selle kohta kohtuotsus,
18.7.2013, Specsavers International Healthcare jt, C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 29).

Sellest jareldub, et ,tegeliku kasutamise” tingimus sama maaruse artikli 15 16ike 1 teise 16igu punkti a
tadhenduses on tdidetud isegi juhul, kui kasutatakse ainult kombineeritud kaubamirgi kujutisosa,
tingimusel et ei muudeta konealuse kaubamaérgi eristusvoimet selle registreeritud kujul.

Mis puudutab esimest digusnormi rikkumist, siis ei saa EUIPO Uldkohtule ette heita, et ta ei
kontrollinud, millises ulatuses on viljajdetud osal ehk sonalisel osal ,Cactus” eristusvdoime ja kui
oluline see on tihise kui terviku tajumisel, kui Uldkohus vordles &igesti tdhist kasutatuna selle
lihendatud kujul registreeritud tdhisega.

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 61 leidis Uldkohus nimelt — ilma, et EUIPO oleks sellele kiesolevas
apellatsioonimenetluses vastu vaielnud -, et kaks osa, millest varasem kujutismédrk koosneb, ehk
stiliseeritud kaktus ja sonaline osa ,Cactus” véljendavad kumbki omal kujul sama semantilist sisu.
Sellest tddemusest nihtub aga, et Uldkohus asus seisukohale, et sonalist osa ,Cactus” ei saa pidada
selliseks, et sellel on stiliseeritud kaktusest erinev eristusvdime, ja et selle sonalise osa puudumine
varasema kujutismérgi lithendatud kujus ei ole muljes, mille kaubamirk tervikuna jétab, piisavalt
oluline, et muuta selle eristusvoimet.

Mis puudutab teist vdidetavat digusnormi rikkumist, siis tuleb mérkida, nagu tegi ka kohtujurist oma
ettepaneku punktis 81, et Uldkohus hindas éigesti igakiilgselt, kas liihendatud kujul kasutatav tihis
ehk stiliseeritud kaktus iiksi on samavddrne varasema kujutismargiga kaitstud tdhisega ehk stiliseeritud
kaktusega, millele on lisatud sonaline osa ,Cactus”. Sellega seoses tuleb esiteks markida, et vastupidi
EUIPO viidetele viis Uldkohus libi visuaalse vordlemise ja leidis, et stiliseeritud kaktuse kujutis on
molemas tdhises sama. Teiseks oli konealuste tdhiste otsene foneetiline vordlemine iileliigne, kuna
Uldkohus tuvastas, et varasema kujutismirgi mélemad osad on sama semantilise sisuga. Seetottu tuleb
asuda seisukohale, et Uldkohus véis mairuse nr 207/2009 artikli 15 lsike 1 teise 16igu punkti a
eiramata vaidlustatud kohtuotsuse punktis 61 piirduda asjaomaste tdhiste samaviirsuse
analiiisimisega visuaalsest ja kontseptuaalsest kiiljest.

Seetottu tuleb teine viide pohjendamatuse tottu tagasi litkata osas, mis kasitleb kriteeriume, millest
lahtuvalt tuleb tegeliku kasutamise tuvastamiseks hinnata asjaomaste téhiste samavéarsust.

Jarelikult tuleb teine véide osaliselt vastuvoetamatuse ja osaliselt pohjendamatuse tottu tagasi litkata.

Koiki eespool toodud asjaolusid arvestades tuleb apellatsioonkaebus jatta tervikuna rahuldamata.
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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 Cactus on kohtukulude hiivitamist néudnud ja
EUIPO on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud moista vélja temalt.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

1. Jitta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Moista kohtukulud vilja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt (EUIPO).

Allkirjad
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