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KOHTUJURISTI ETTEPANEK
GERARD WILLIAM HOGAN
esitatud 26. juunil 2019*

Liidetud kohtuasjad C-155/18 P-C-158/18 P

Tulliallan Burlington Ltd
versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liitu nimetav
rahvusvaheline registreering — Sona- ja kujutismargid, mis sisaldavad sonalist osa ,BURLINGTON" —
Varasemad riigisisesed sonamérgid BURLINGTON ja BURLINGTON ARCADE — Varasemad Euroopa
Liidu ja riigisisesed kujutismirgid BURLINGTON ARCADE - Miiruse (EU) nr 207/2009 artikli 8
ldige 5 — Varasemate kaubamairkide eristusvoime voi maine drakasutamine voi kahjustamine —
Madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkt b — Segiajamise tdendosus

1. Kéesolevas kohtuasjas apellandina osalev Tulliallan Burlington Ltd. (edaspidi ,Tulliallan“) omab
Londoni kesklinnas korgklassi ostupassaazi. Selle passaazi eri poodides miitiakse luksuskaupu, nagu
juveeltooted, nahkkaubad, rdivad ja parfiimeeria. Tulliallan on Uhendkuningriigis sénamirkide
Burlington® ja Burlington Arcade® omanik ning sonu ,Burlington Arcade sisaldava kujutismirgi*
omanik. Samuti on ta sénu ,Burlington Arcade” sisaldava ELi kujutismérgi® omanik.

2. Tulliallan vaidleb vastu taotlusele, mille on esitanud Saksa &ritthing Burlington Fashion GmbH
(edaspidi ,BF“) eesmirgiga registreerida kolm eri ELi kujutismérki, milles on kasutatud sona
,Burlington®, ja ELi sonaméirk BURLINGTON.® Kui taotlus rahuldatakse, kavatseb BF kasutada neid
kaubamirke muu hulgas seoses seepide, juveeltoodete ja nahkkottide miitigiga. Tulliallan véidab, et
nende nelja ELi kaubamairgi kasutamise tottu, mis koik sisaldavad sona ,Burlington®, voib asjaomane
avalikkus muu hulgas need omavahel segi ajada ning see voib lahjendada tema varasemate
kaubamirkide mainet néukogu 26. veebruari 2009. aasta mairuse (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu

—_

Algkeel: inglise.

[\

15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi
vaadatud ja parandatud kujul) klasside 35 ja 36 osas.

Klasside 35, 36 ja 41 osas.
Klasside 35, 36 ja 41 osas.
Klasside 35, 36 ja 41 osas.
Taotlused olid esitatud klasside 3, 14, 18 ja 25 osas. Tulliallani vastuviited piirduvad esimese kolme klassiga.
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kaubamirgi kohta” artikli 8 loigete 1 ja 5 tihenduses. Need on Uldkohtu otsuste peale esitatud
apellatsioonkaebustes tostatatud peamised kiisimused.® Enne nende kiisimuste juurde asumist on siiski
koigepealt vaja kirjeldada oiguslikku konteksti, kdesolevate kohtuasjade iipris keerulist ajalugu ning
kohtuasja faktilisi asjaolusid iiksikasjalikumalt.

I. Oiguslik kontekst

3. Madruse nr 207/2009 artikli 8 loiked 1 ja 5 on sonastatud jargmiselt:

»1. Varasema kaubamaérgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui:

[...

]

b) kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu

varasema kaubamadrgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus
holmab ka toendosust, et kaubamaérki seostatakse varasema kaubamaérgiga.

5. Loike 2 tdhenduses ei registreerita varasema kaubamairgi omaniku vastuseisu korral taotletavat
kaubamarki, kui see on identne voi sarnane varasema kaubamairgiga ning seda tahetakse registreerida
kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem
kaubamark, kui varasema [ELi] kaubamairgi olemasolul on see omandanud [Euroopa Liidus] maine ja
varasema siseriikliku kaubamairgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning
kui taotletava kaubamirgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta tiéhendaks varasema kaubamaérgi
eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.”

7

8

ELT 2009, L 78, Ik 1. Middrus nr 207/2009 asendati Euroopa Parlamendi ja noukogu 14. juuni 2017. aasta médrusega (EL) 2017/1001 Euroopa
Liidu kaubamirgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

Oma apellatsioonkaebustes palub Tulliallan Euroopa Kohtul tithistada Euroopa Liidu Uldkohtu 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsused Tulliallan
Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion
(BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei avaldata, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington vs. EUIPO — Burlington Fashion (Burlington)
(T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871) ja Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei avaldata,
EU:T:2017:870) (edaspidi ,vaidlustatud kohtuotsused“), millega Uldkohus jittis rahuldamata Tulliallani ndude tithistada EUIPO neljanda
apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta otsused (asjad R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4), mis kisitlesid nelja
vastulausemenetlust Tulliallani ja BFi vahel (edaspidi ,vaidlusalused otsused“). BF oli Uldkohtus ja on kiesolevates apellatsioonimenetlustes
menetlusse astuja.
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II. Vaidluste taust
4. BF esitas 12. novembril 2009 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) Euroopa Liitu

nimetava rahvusvahelise registreeringu taotluse nr 1017273. Registreering, millele kaitset taotleti,
puudutas jargmist kujutismarki:

4 Burlington

5. BF esitas 13. augustil 2009 EUIPO-le Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu taotluse
nr 1007952. Registreering, millele kaitset taotleti, puudutas jargmist kujutismarki:

6. BF esitas 20. novembril 2008 EUIPO-le Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu
taotluse nr 982021. Registreering, millele kaitset taotleti, puudutas jargmist kujutismarki:

7. BF esitas 20. novembril 2008 EUIPO-le Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu
taotluse nr 982020. Registreering, millele kaitset taotleti, puudutas sonamirki BURLINGTON.
Vaidlusalustele neljale kaubamargile viitan edaspidi kui ,vaidlusalustele kaubamarkidele®.

8. Kaubad, mille jaoks kaitset taotleti, kuuluvad klassidesse 3, 14, 18 ja 25 ning vastavad neis klassides
jargmisele kirjeldusele:

klass 3: ,kosmeetilised seebid, tekstiilipuhastusseebid, parfiimeeriatooted, eeterlikud 6lid, naha, peanaha
ja juuste puhastamise, hooldamise ja kaunimaks muutmise tooted; tualett-tarbed, mis kuuluvad sellesse
klassi, deodorandid isiklikuks tarbeks, habemeajamiseelsed ja -jargsed tooted";

klass 14: ,juveeltooted, kellad";

klass 18: ,nahk ja tehisnahk, eelkoige reisikohvrid ja kotid (mis kuuluvad sellesse klassi), viikesed

nahktooted (mis kuuluvad sellesse klassi), eelkdige rahakotid, rahataskud, votmetaskud; vihmavarjud ja
péikesesirmid (péikesevarju kujul)®;
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klass 25: ,jalatsid, roivad, peakatted, vood”.

9. Tulliallan esitas 12. augustil 2009, 17. mail 2010 ja 16. augustil 2010 maédruse nr 207/2009 artikli 41
alusel vaidlusaluste kaubamarkide registreerimise suhtes vastulaused seoses kaupadega, mis kuuluvad
klassidesse 3, 14 ja 18.

10. Vastulaused pohinesid muu hulgas jargmistel varasematel kaubamarkidel ja digustel:

— sénamirk BURLINGTON, mis on Uhendkuningriigis 5. detsembril 2003 registreeritud
numbriga 2314342 ja mida on nduetekohaselt pikendatud 29. oktoobril 2012 teenuste jaoks, mis
kuuluvad klassidesse 35 ja 36 ning vastavad neis klassides jargmisele kirjeldusele:

— klass 35: ,reklaamipindade rentimine ja liisimine; védljapanekute korraldamine érilistel voi
reklaami eesmarkidel; messide korraldamine; reklaam ja mitigiedenduskampaaniad ja vastavad
teavitusteenused; erinevate kaupade komplekteerimine {ihisesitluseks teiste huvides, mis
voimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemiitigikauplustes mugavalt kaupu
vaadelda ja osta®;

— Kklass 36: ,kaupluse- ja biiroopindade rentimine; kinnisvara liisimine voi haldus; hoonete voi
ruumide liisimine; kinnisvarahaldus; reklaamipindade rentimine ja liisimine; kaupluse- ja
biiroopindade rentimise kohta teabe jagamine; kinnisvarateenused; fondiinvesteeringud, fondide
moodustamine®;

— sonamirk BURLINGTON ARCADE, mis on Uhendkuningriigis 7. novembril 2003 registreeritud
numbriga 2314343 ja mida on 29. oktoobril 2012 nouetekohaselt pikendatud teenuste jaoks, mis
kuuluvad klassidesse 35, 36 ja 41 ning vastavad viimati nimetatud klassis jargmisele kirjeldusele:
»meelelahutusteenused; voistluste korraldamine; véljapanekute korraldamine; teabe jagamine
vabaajaveetmisvoimaluste kohta; etenduste korraldamine; spordirajatiste kasutada andmine;
muusika ja meelelahutuse veebis reaalajas kittesaadavaks tegemine; ansamblitele veebis reaalajas
tilekantavate kontsertide labiviimiseks seadmete ja rajatiste kéttesaadavaks tegemine; meelelahutuse
pakkumine veebis reaalajas; muusikateenused veebis reaalajas; muusikaetenduste teenused veebis
reaalajas; veebis reaalajas iilekantavate etenduste korraldamine®:

— kujutismirk, mis on Uhendkuningriigis 7. novembril 2003 registreeritud numbriga 2330341 ja mida
on 25. aprillil 2013 nduetekohaselt pikendatud teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse 35, 36 ja 41,
mis on kujutatud jargmiselt:

BURLINGTON
ARCADE

— ELi kujutismérk, mis on 16. oktoobril 2006 registreeritud numbriga 3618857 ja mida on
tithistamismenetluse nr 8715 C tulemusel piiratud teenustele, mis kuuluvad klassidesse 35, 36 ja 41
ja vastavad neis klassides jargmisele kirjeldusele: ,reklaam ja miiligiedenduskampaaniad ja vastavad
teavitusteenused; erinevate kaupade komplekteerimine iihisesitluseks teiste huvides, mis voimaldab
klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemiitigikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“
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(klass 35); ,kauplusepindade rentimine; kinnisvara liisimine vo6i haldus; hoonete voi ruumide
liisimine; kinnisvarahaldus; kauplusepindade rentimise kohta teabe jagamine® (klass 36);
»meelelahutusteenused; meelelahutuse pakkumine veebis reaalajas (klass 41):

BURLINGTON
ARCADE

11. Vastulause pdhjendused tulenesid madruse nr 207/2009 artikli 8 ldike 1 punktist b ja loigetest 4
ja 5.

12. Olles lébi vaadanud Tulliallani vastulause ELi kujutismérgi nr 3618857 alusel, rahuldas vastulausete
osakond 10. juulil 2013, 8. oktoobril 2013 ja 22. novembril 2013 selle vastulause kaupade osas, mis
kuuluvad klassidesse 3, 14 ja 18, ning jattis sellest tulenevalt kulud BFi kanda.

13. BF esitas 20. augustil 2013, 3. detsembril 2013, 11. detsembril 2013 ja 2. jaanuaril 2014 EUIPO-le
madruse nr 207/2009 artiklite 58—64 alusel vastulausete osakonna otsuste peale kaebuse.

14. Vaidlusaluste otsustega tithistas EUIPO neljas apellatsioonikoda vastulausete osakonna otsused ja
jattis vastulause- ja kaebemenetluste kulud Tulliallani kanda.

15. Vaidlusalustes otsustes leidis apellatsioonikoda:

— esiteks, et madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 5 kohaldamisega seoses on varasemate kaubamarkide
maine asjakohasel territooriumil tdendatud seoses teenustega, mis kuuluvad klassidesse 35 ja 36,
vélja arvatud siiski seoses teenusega ,erinevate kaupade komplekteerimine iihisesitluseks teiste
huvides, mis voimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud jaemiitigikauplustes mugavalt
kaupu vaadelda ja osta“, mis kuulub klassi 35;

— teiseks, madruse artikli 8 loikes 4 sdtestatud pohjuse osas sisuliselt, et apellant (Tulliallan) ei ole
kéesoleval juhul esitanud toendeid eksitava esituse ja sihtrithma kahjustamise kohta;

— kolmandaks, médruse artikli 8 loike 1 punkti b puudutavas osas sisuliselt, et vaidlusalused kaubad ja

teenused on erinevad ja segiajamise tdendosus on vilistatud, olenemata isegi asjaomaste
kaubamirkide sarnasusest.

III. Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsused
16. Uldkohtu kantseleisse 22. mirtsil 2016 saabunud hagiavaldustes esitas Tulliallan vaidlusaluste

otsuste peale neli tiithistamishagi, mis registreeriti kohtuasjadena T-120/16, T-121/16, T-122/16
ja T-123/16.
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17. Tulliallan pdhjendas oma tiihistamishagisid kolme viitega. Esiteks viitis ta sisuliselt, et on rikutud
madruse nr 207/2009 artikli 8 ldiget 5, eiratud menetlusnormi ja rikutud menetlusnorme; teiseks viitis
ta, et on rikutud pohjendamiskohustust, digust olla dra kuulatud ja selle maéruse artikli 8 16iget 4; ning
kolmandaks viitis ta, et on rikutud sama maéruse artikli 8 1dike 1 punkti b.

18. Vaidlustatud kohtuotsustes, mille lahendid ja pohjendused on iihesugused, ei néustunud Uldkohus
Tulliallani kolme véitega.

19. Esimese viite kohta mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 28, et apellatsioonikoja
sonul ei olnud klassi 35 kuuluva jaemiiiigiteenuse osas apellandi varasemate kaubamirkide maine
toendatud. Uldkohus leidis siiski, et apellatsioonikoja jareldusega ei saa noustuda.

20. Uldkohtu sénul ei toeta 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) viidet, et madratluse jirgi ei ole passaazid voi ostukeskused klassis 35
miiratletud jaemiiiigiteenuse moistega holmatud. Uldkohus leidis, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse
Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktiga 34 on vastuolus EUIPO
véide, et passaazi teenused piirduvad pohiliselt renditeenuste ja kinnisvarahaldusega ning seega on
kliendid, kellele need teenused on suunatud, peamiselt isikud, kes on huvitatud selles galeriis asuvate
kaupluste voi biiroopinna rendile votmisest. Uldkohus leidis, et arvestades klassi 35 sonastust, hélmab
jaemiiligiteenuse moaiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau-
und Heimwerkermérkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 tolgendanud, ka miiligiteenuseid, mida
osutab passaaz.’ Nii nentis Uldkohus, et kitsas jaemiiiigi méiste tdlgendus, mida apellatsioonikoda
kasutas, on ekslik ning Tulliallan voib seetottu tugineda varasemate kaubamirkide maine kaitsele
seoses klassi 35 kuuluvate teenustega

21. Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43, et arvestades Euroopa Kohtu praktikat, mis
kasitleb madruse nr 207/2009 artikli 8 1diget 5, ei ole Tulliallan esitanud apellatsioonikojale voi
Uldkohtule kooskélalisi tdendeid, mis voimaldaksid jireldada, et taotletava kaubamirgi kasutamine
tahendaks varasema kaubamargi eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist. Samuti leidis
Uldkohus, et kuigi Tulliallan rohutab oma varasemate kaubamirkide ,peaaegu iihtset“ olemust ning
nende ,tugevat ja eksklusiivset mainet®, ei ole ta esitanud konkreetseid tdendeid selle kohta, et
taotletava kaubamirgi kasutamine vihendaks tema varasemate kaubamirkide huvipakkuvust. '’

22. Vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45 leidis Uldkohus: ,Asjaolu, et muule ettevotjale véib olla
antud oigus kasutada kaubamairki, mis koosneb sonast ,burlington®, kaupade jaoks, mis on sarnased
apellandile kuuluvas Londoni galeriis miitigil olevate kaupadega, ei mojuta iseenesest keskmise tarbija
silmis selle koha kaubanduslikku huvipakkuvust. Nagu Euroopa Kohus (7. juuli 2005. aasta
kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425)) tapsustas, on selline
omadus otseselt seotud selles galeriis asuvate kaupluste rentnike pakutavate ,erinevate [kaubanduslike]
teenustega®, mitte liksnes selle galerii nimega, mis pealegi vastab, nagu apellatsioonikoda vaidlusaluses
otsuses digesti markis, ka muude védga tuntud ja selle galerii ldhiiimbruses asuvate kohtade nimedele
nagu Burlington Gardens ja Burlington House.”

23. Uldkohus leidis seoses menetlusnormi eiramisega, mis viidetavalt oli vaidlusalustes otsustes toime

pandud, et EUIPO otsuseid teinud talitused votsid Tulliallani seisukohti nduetekohaselt arvesse ning
need tuleb seepérast pohjendamatuse tottu tagasi liikata.

9 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 34.
10 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 44.
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24. Mis puudutab teist viidet, siis ei ndustunud Uldkohus Tulliallani viitega, et apellatsioonikoda ei ole
vaidlusaluses otsuses pohjendanud, miks ta litkkkas tagasi apellandi argumendi mééruse nr 207/2009
artikli 8 16ike 4 rikkumise kohta. Peale selle leidis Uldkohus, et vastulausete osakonna menetluses ei
esitanud Tulliallan kui vastulause esitaja, kui ta viitis, et méadruse nr 207/2009 artikli 8 ldiget 4 on
rikutud, faktilisi ega diguslikke asjaolusid tdendamaks, et tingimused nimetatud sétte kohaldamisele on
noéuetekohaselt tiidetud. Uldkohus leidis samuti, et apellatsioonikoja menetluses piirdus Tulliallan
viditega, et ,ta jadb vastulausete osakonnas esitatud argumentide juurde®, neid argumente faktiliselt ega
diguslikult rohkem pohjendamata. Vaidlustatud kohtuotsuste punktis 62 leidis Uldkohus, et
apellatsioonikoda leidis vaidlusaluses otsuses digesti, et Tulliallan ei ole tdendanud, et tdhise hdivamise
peale esitatud hagi pohjendamise tingimused on nouetekohaselt tdidetud, ja liikkkas teise viite tagasi.

25. Kolmanda véite kohta, mis puudutas segiajamise tdendosust vastavalt médédruse nr 207/2009 artikli 8
16ike 1 punktile b, mirkis Uldkohus, et apellatsioonikoda on digesti tuvastanud, et Tulliallani teenused
ja taotletava kaubamirgiga hélmatavad kaubad ei ole sarnased. Nimelt leidis Uldkohus seoses klassi 35
kuuluva jaemiitigiteenusega, et muu hulgas arvestades 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau-
und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punkti 50, on vaja, et miitigiks pakutavad kaubad
oleks tipselt kindlaks maiiratud. Uldkohtu sénul takistab asjaolu, et puudub igasugune tdpsustus
kaupade kohta, mida voidakse sellist passaazi nagu Burlington Arcade moodustavates kauplustes
miilia, seoste loomist nimetatud kaupluste ja vaidlustatud kaubamirkidega holmatud kaupade vahel,
kuna maaratlus, mille Tulliallan kdesoleval juhul ,luksustoodetele” annab, ei ole asjaomaste kaupade
tipsustamiseks piisav. Sellise tipsustuse puududes ei ole Uldkohtu sénul voéimalik pidada varasemate
kaubamairkidega holmatud teenuseid ja taotletava kaubamérgiga hoélmatud kaupu sarnaseks voi
teineteist tiiendavaks. Uldkohus ei néustunud Tulliallani argumendiga, mille kohaselt ei ole
asjaomaste kaupade tdpsustamine passaazide teenuste osas vajalik, kuna arvestades klassi 35 sonastust,
hélmab jaemiiligiteenuse moiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse
Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 tolgendanud, ka
passaazi pakutavaid miiiigiteenuseid. Nii leidis Uldkohus, et kuna iiks miiruse nr 207/2009 artikli 8
ldike 1 punktis b sétestatud vajalik tingimus ei ole tdidetud, tuleb kolmas viide tagasi liikkata ja jatta
hagi tervikuna rahuldamata.

A. Poolte nouded ja menetlus Euroopa Kohtus
26. Tulliallan palub oma apellatsioonkaebustes Euroopa Kohtul:
— tiihistada vaidlustatud kohtuotsused;

— tithistada vaidlusalused otsused voi teise voimalusena saata kohtuasi tagasi Uldkohtule otsuse
tegemiseks kooskolas Euroopa Kohtu otsusega;

— moista kohtukulud vélja EUIPO-It ja BFilt.
27. BF palub Euroopa Kohtul:
— jatta apellatsioonkaebused rahuldamata;

— moista Tulliallanilt vilja BFi kohtukulud, mis on tekkinud Euroopa Kohtu menetlustes, Uldkohtu
menetlustes ja seoses apellatsioonikoja menetlustega.

28. EUIPO palub Euroopa Kohtul:
— tihistada vaidlustatud kohtuotsused selles osas, milles nendes on jdetud rahuldamata Tulliallani

taotlused, mis pdhinevad méédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktil b ning kolmel varasemal
Uhendkuningriigi kaubamargil nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341;
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— jatta apellatsioonkaebused tilejaénud osas rahuldamata;
— jdtta iga menetlusosalise kohtukulud tema enda kanda.

29. Euroopa Kohtu presidendi 12. juuni 2018. aasta otsusega liideti kohtuasjad C-155/18 P,
C-156/18 P, C-157/18 P ja C-158/18 P suulise menetluse ja kohtuotsuse huvides.

30. Tulliallan, BF ja EUIPO on esitanud kirjalikud seisukohad. Euroopa Kohtu istungil, mis peeti
10. aprillil 2019, olid esindatud Tulliallan, BF ja EUIPO.

IV. Apellatsioonkaebused

31. Tulliallan tugineb oma apellatsioonkaebustes kolmele viitele: esiteks médruse nr 207/2009 artikli 8
l6ike 5 rikkumine, teiseks sama maédruse artikli 8 16ike 4 rikkumine ja kolmandaks sama maédruse
artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumine.

32. Vastavalt Euroopa Kohtu palvele keskendun kéesolevas ettepanekus apellatsioonkaebuste esimesele
ja kolmandale viitele.

A. Esimene vdide

33. Tulliallani esimene viide jaguneb sisuliselt kaheks osaks. Tulliallan viidab esiteks, et Uldkohus
rikkus maaruse nr 207/2009 artikli 8 ldiget 5, ja teiseks, et vaidlustatud kohtuotsustes on eiratud
menetlusnorme.

1. Mddruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5 rikkumine

a) Menetlusosaliste argumendid

34. Tulliallan tiheldab, et Uldkohus mirkis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 27-35, et
apellatsioonikoda eksis jarelduses, et passaazi teenused on klassi 35 jaemiitigiteenuste hulgast vilja
arvatud."’ Tema arvates tuvastas Uldkohus &igesti, et tema varasemate kaubamirkide maine seoses
passaazi teenuste osutamisega ei piirdu passaazis dripinda otsivate kitsa jaemiiijate ringiga, vaid see
esineb 16puks ka nende jaemiiiijate miiiidava kauba ostjate seas. Tulliallan mirgib aga, et Uldkohus on
teinud ithe vea, kui ta vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 varasemate kaubamirkide mainet
kirjeldades jareldas, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) tahenduses holmavad ,jaemiiiigiteenused” ka passaazi teenuseid.

35. Tulliallan peab kdesolevas asjas kriitiliselt oluliseks, et Euroopa Kohus votaks arvesse, et tema poolt
apellatsioonikoja ja Uldkohtu menetlustes esitatud téenditest maine kohta selgub tema eriline
mainekus korgeklassilise spetsialiseerunud passaazina, mis keskendub luksuskaupadele nagu
juveeltooted, nahkkaubad ja parfiimeeria. Samuti selgub Tulliallani sénul apellatsioonikoja ja Uldkohtu
menetlustes esitatud tdenditest, et varasemad kaubamargid olid ,peaaegu ainulaadsed”.

11 Selle kohta mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34, et arvestades klassi 35 sonastust, hdlmab jaemiiiigiteenuse méiste, nagu
Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 34) tolgendanud, ka miiiigiteenuseid, mida
osutab passaaz.
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36. Tulliallan on seisukohal, et kuna Uldkohus on juba néustunud, et konealustel varasematel
kaubamirkidel on maine,’” ning véttes arvesse tdendeid selle maine ulatuse kohta, oleks Uldkohus
pidanud leidma iildisel hindamisel, pidades silmas asjaolusid, millele on osutatud 27. novembri
2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42), et asjaomane
avalikkus seostaks varasemaid kaubamirke vaidlusaluste kaubamarkidega.

37. Tulliallan maérgib, et erinevalt kinnisvara arendamise teenustest eeldavad passaazi teenused
vastastikust suhtlust poodides miiiidavate kaupade 16pptarbijatega ja suunatust nendele 16pptarbijatele:
passaazi teenuste osutaja ja selle passaazi poed on omavahel olemuslikult seotud. Ta margib, et
prestiizne passaaz nagu Tulliallani Burlington Arcade voib tommata ligi esmaklassilisi rentnikke,
koondades jaemiiijaid, kes miiiivad sobivaid luksuskaupu, ja anda neile miiiijatele tuge, millega
meelitatakse passaazi kliente. Nii voib selgelt ndha, et jaemiiiija ja tema kaubad muutuvad ténu seosele
Burlington Arcade’iga prestiizsemaks ning vastupidi, keskmine klient seostaks varasemaid ,Burlingtoni®
kaubamairke loomulikult niisuguste luksusjaekaupade nagu isedranis juveeltooted, nahkkaubad ja
parfiimeeria miitigiga, mille suhtes on Burlington Arcade’il eriline maine.

38. Tulliallan on seisukohal, et ainus jireldus, mille Uldkohus oleks saanud teha, véttes arvesse
omaenda tuvastatud asjaolusid maine kohta (ja ka apellatsioonikoja ning Uldkohtu menetlustes
esitatud toendeid maine kohta), oli see, et keskmine tarbija seostaks konealuseid varasemaid
kaubamirke vaidlusaluste kaubamirkidega. Ent Uldkohus ei teinud seose kohta iildse mingit jareldust,
vaid kasitles hoopis eristusvoime kahjustamist ja drakasutamist.

39. Kaubamirgi eristusvdime kahjustamise ja drakasutamise kiisimuses on Tulliallan seisukohal, et
Uldkohus eksis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 36-44, jareldades, et Tulliallan ei ole esitanud
eristusvoime kahjustamise ega drakasutamise tdendamiseks vajalikke toendeid.

40. Tulliallan vdidab, et madruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 5 kohaldamisel ei ole varasema kaubamargi
omanik kohustatud téendama, et tema kaubamairki kdesoleval ajal tegelikult kahjustatakse. Noutakse
seda, et varasema kaubamadrgi omanik tdendaks, et esineb tosine oht, et tema kaubamargile tulevikus
kahju tekitatakse.'® Ta on seisukohal, et Uldkohus seadis tdendamise lati kérgemale kui kohtupraktikas
noutav.

41. Esiteks leidis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45, et kui kolmas isik kasutab sona
»Burlington® kaupade jaoks, mis sarnanevad Tulliallanile kuuluvas Burlington Arcade’is miiiigil
olevatega, ei saaks see kumagi kahjustada varasemate kaubamairkide eristusvdimet, sest passaazi
»kaubanduslikku huvipakkuvust® seostati ka passaazi poodide rentnikega. Tulliallan on seisukohal, et
see ei ole kooskolas 27. novembri 2008. aasta kohtuotsusega Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655), mis kasitleb varasemate kaubamidirkide eristusvoime kahjustamist. Selles aspektis
vdidab Tulliallan, et passaazi poodide kaubamirkide maine ei puutu vaidlusaluses kiisimuses asjasse
ning Uldkohus ei oleks pidanud seda arvesse vétma.

42. Teiseks jittis Uldkohus arvesse votmata tema menetluses ja apellatsioonikoja menetluses esitatud
asjakohased toendid, millest pidanuks piisama, et rahuldada Euroopa Kohtu seatud nouded, mis on
sonastatud 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655,
punktid 76 ja 77) ja 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses Environmental Manufacturing vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punkt 44).

12 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 27.

13 10. mai 2012. aasta kohtuotsus Rubinstein ja L’Oréal vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93) ja 27. novembri
2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 38, 76 ja 77).
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43. Tulliallani sénul on varasemate kaubamirkide puhul ,kaupade komplekteerimises” seisnevad
passaazi teenused tegelikult sarnased nendesse passaazidesse koondatud jaemiiiijate miiiidavate
kaupadega, kuna passaazi teenuse osutaja teenused on passaazis miitidavate kaupadega majanduslikus
mottes tihedalt seotud. Varasemate kaubamirkide mainekuse tottu seoses luksuskaupade, eeskitt
juveeltoodete, nahkkaupade ja parfiimeeria pakkumisega tajuks keskmine tarbija seejuures, et selliseid
kolmanda isiku miitidavaid kaupu pakub Tulliallan voi pakutakse neid tema heakskiidul. Paratamatult
lahjendaks see varasemaid kaubamarke, sest see vihendaks Burlington Arcade’i eksklusiivsust keskmise
tarbija silmis, aga ka Tulliallani klientidest koosneva kitsama tegelike ja potentsiaalsete ,jaeklientide®
ringi silmis. Tulliallan on seisukohal, et varasemad kaubamairgid ja vaidlusalused kaubamérgid on
eksitavalt sarnased ning sellistel juhtudel tuleks eksitava sarnasuse jdreldamisest tulenevalt tuvastada
»arakasutamine“ analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuse Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655) punktis 57 voetud seisukohaga ,seose” suhtes.

44. BF ja EUIPO on seisukohal, et see viide tuleb tagasi liikata.

b) Oiguslik analiiiis

45. Maaruse nr 207/2009 artikli 8 loikes 5 on sdtestatud, et ,varasema kaubamargi omaniku vastuseisu
korral taotletavat kaubamaérki [ei registreerita], kui see on identne voi sarnane varasema kaubamairgiga
ning seda tahetakse registreerida kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks
on registreeritud varasem kaubamaérk, kui varasema ELi kaubamirgi olemasolul on see omandanud
liidus maine ja varasema riigisisese kaubamairgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases
liilkmesriigis ning kui taotletava kaubamaérgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta tihendaks varasema
kaubamargi eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.”

46. Maidruse nr 207/2009 artikli 8 1oike 5 kohaldamiseks peavad olema tididetud kolm kumuleeruvat
tingimust.'* Esiteks peavad vaidlusalused kaubamirgid olema identsed vo6i sarnased. Teiseks peab
vastulauses viidataval varasemal kaubamaérgil olema maine. Kolmandaks peab esinema oht, et kui keegi
kasutab taotletavat kaubamérki ilma tungiva pohjuseta, tdhendaks see varasema kaubamérgi
eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.

47. Mis puudutab esimest tingimust, siis olgu maérgitud, et kuigi maaruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1
punkti b kohaldamine oleneb vaidlusaluste kaubamairkide vahel teatava sarnasuse leidmisest, mis vdib
viidata nende segiajamise tdendosusele asjaomase avalikkuse silmis, ei ole niisuguse segiajamise
tdendosuse olemasolu sama artikli loike 5 kohaldamise tingimus. Selles aspektis méarkis Euroopa Kohus
10. detsembri 2015. aasta kohtuotsuses El Corte Inglés vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (C-603/14 P,
EU:C:2015:807, punkt 42), et médruse nr 207/2009 artikli 8 ldikes 5 ei ole noutud, et esineva
sarnasuse tottu ajab asjaomane avalikkus vastandatud tdhiseid segi, kiill aga peab selle sarnasuse tottu
jaddma asjaomasele avalikkusele mulje, et tdhised on omavahel seotud, st nad loovad téhiste vahel
seose.

48. Tulliallan on seisukohal, et Uldkohus eksis, kui ta jattis tuvastamata, et asjaomane avalikkus
seostaks varasemaid kaubamairke vaidlusaluste kaubamarkidega.

14 28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54). Vt samuti vaidlustatud kohtuotsuste punkt 20.
15 16. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus Starbucks vs. EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T-398/16, ei avaldata, EU:T:2018:4, punkt 75).
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49. Minu arvates peab paika Tulliallani viide, et Uldkohus jittis analiiiisimata, kas asjaomane avalikkus
vaidlusaluseid mirke teineteisega seostaks. Uldkohus, olles tuvastanud, et varasemate kaubamirkide
maine ei ole vaidluse all'® ja et Tulliallan saab tugineda varasemate kaubamirkide maine kaitsele seoses
klassi 35 kuuluvate teenustega,'” sealhulgas ka miiiigiteenustega, mida osutab passaaz,'® koigest viitas
varasemale kohtupraktikale, mis kasitleb sellise seose olemasolu nouet, markis, et apellatsioonikoda on
vaidlusaluses otsuses leidnud, et vastandatud kaubamirkide vahel seos puudub,” ning asus seejérel
analliisima, kas taotletavate kaubamirkide kasutamine tdhendaks varasemate kaubamairkide
eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.

50. Ehkki olen ndus Tulliallani viitega, et Uldkohus ei tuvastanud seose kiisimuses iildse midagi,” ei
piisa sellise analiitisi puudumisest iiksi — arvestades et vaidlusaluste markide vahel seose tuvastamine
on koigest tiks kolmest kumuleeruvast tingimusest, mis peab olema méadruse nr 207/2009 artikli 8
16ike 5 kohaselt tdidetud — tuvastamaks, et Uldkohus rikkus &igusnormi, kui iiks kahest iilejaanud
tingimusest ei ole tiidetud.” Kuna Uldkohus asus seisukohale, et kolmest kumuleeruvast tingimusest
teine on tiidetud,” on jirelikult vaja analiiiisida Tulliallani viidet, et Uldkohus rikkus vaidlustatud
kohtuotsuste punktides 36—45 o6igusnormi sellega, et ta ei viidanud tdenditele, mida on vaja
tuvastamaks, et taotletava kaubamairgi kasutamine tiéhendaks varasemate kaubamairkide eristusvoime
voi maine drakasutamist voi kahjustamist.”

51. Mis puudutab téendamiskohustuse ulatust seoses maaruse nr 207/2009 artikli 8 16ikega 5, siis on
kohtupraktikas vilja kujunenud, et selle sittega ette ndhtud kaitse saamiseks ei pea varasema
kaubamairgi omanik tdendama, et tema kaubamairgile on tegelikult ja kdesoleval ajal kahju tekitatud.
Varasema kaubamairgi omanik peab siiski tdbendama, et on olemas tdsine oht, et tema kaubamargile
tulevikus kahju tekitatakse.*

16 Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 27, kus on mirgitud: ,[l]isaks ndhtub toimiku materjalidest, et [Tulliallani] varasemaid kaubamarke, mis
tahistavad klassidesse 35 ja 36 kuuluvaid teenuseid, tunneb mérkimisvddrne osa asjaomase turu avalikkusest selle Londoni kesklinnas asuva
Uhendkuningriigis viga tuntud passaazi nimena, mis koondab oma vélvide all luksuspoode. Kuna [Tulliallani] varasemate kaubamirkide
sellisele mainele ei ole pooled vastu vaielnud, seisneb kéesoleval juhul tekkiv kiisimus lopuks selles, kas nimetatud maine vastab tegelikult
klassi 35 kuuluvatele teenustele, mille jaoks varasemad kaubamirgid on registreeritud, nii et [Tulliallanile] tuleks diguspéraselt konealuse maine
kaitse tagada.”

17 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 35.
18 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 34.
19 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 36.

20 Selles aspektis ei piisa sellekohasele kohtupraktikale viitamisest, kui seda kohtupraktikat ei kohaldata kisitletavate juhtumite faktilistele jm
asjaoludele.

21 Nii on seose olemasolu avalikkuse silmis vajalik tingimus médruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 5 kohaselt, kuid ei ole ise piisav. Vt selle kohta
27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 31 ja 32).

22 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 27. Tiheldan, et Tulliallan on vaidlustanud Uldkohtu jireldused tema varasemate kaubamirkide maine
ulatuse kohta. Tulliallan on oma maine suhtes seisukohal, et keskmine tarbija seostaks varasemaid ,Burlingtoni“ kaubamirke loomulikult
luksuskaupade, eeskitt juveeltoodete, nahkkaupade ja parfiimeeria jaemiitigiga, mille osas on Burlington Arcade’il tdendite kohaselt eriline
maine, mitte pelgalt, et tema maine passaazide osas on — nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 leidis — hélmatud méistega
sjaemitigiteenused” 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) tihenduses.

23 Midruse nr 207/2009 artikli 8 loige 5 viitab kolmele eri liiki ohule: esiteks, taotletava kaubamirgi tungiva pohjuseta kasutamine kahjustab
varasema kaubamairgi eristusvoimet, teiseks kahjustab varasema kaubamérgi mainet voi kolmandaks téhendab varasema kaubamairgi
eristusvdoime vOi maine érakasutamist. Euroopa Kohus leidis 20. septembri 2017. aasta kohtuotsuse The Tea Board vs. EUIPO
(C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702) punktis 92, et nende eri tiiiipi ohtude hindamisel ldhtutakse kriteeriumidest, mis tingimata ei kattu.
Selliste rikkumiste ohtu hinnates, mis seisnevad varasema kaubamadrgi eristusvoime voi maine kahjustamises, tuleb lihtuda nende kaupade voi
teenuste keskmisest piisavalt informeeritud, moistlikult tiahelepanelikust ja arukast tarbijast, mille jaoks see kaubamérk registreeriti. Seevastu
sellise rikkumise olemasolu, mis seisneb varasema kaubamirgi eristusvdime vdi maine ebadiglases drakasutamises — kuivord keelatud on
konkreetselt see, et hilisema kaubamérgi omanik kasutab varasemat kaubamairki dra —, tuleb hinnata nende kaupade voi teenuste keskmise
piisavalt informeeritud, maistlikult téhelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt, mille jaoks hilisema kaubamérgi registreerimist taotleti. Tdheldan,
et Tulliallan on néus, et kuigi vaidlustatud Uldkohtu otsuste sénastus keskendub #rakasutamisele, kisitles Uldkohus ka lahjendamist, s.o
varasemate kaubamérkide eristusvoime voi maine drakasutamist.

24 10. mai 2012. aasta kohtuotsus Rubinstein ja L'Oréal vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93 ja seal viidatud
kohtupraktika).
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52. Minu arvates ei ole Tulliallan ndidanud, et Uldkohus néudis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 44
toendeid varasemate kaubamirkide tegeliku ja olemasoleva kahjustamise kohta. Konkreetsest viitest
kriteeriumidele, mis on ndhtud ette 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuse Environmental
Manufacturing vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (C-383/12 P, EU:C:2013:741) punktis 43, selgub, et
Uldkohus néudis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 44 pelgalt kahjustamise tésise ohu tdendamist. >

53. Kiisimuses, kas Uldkohus jittis arvesse votmata ja korrektselt analiiiisimata talle esitatud tdendid
maédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 5 rikkumise kohta, ei tohi unustada, et nimetatud kohus tuvastas
vaidlustatud kohtuotsuste punktis 27, et Tulliallani varasemaid kaubamérke, mis tdhistavad
klassidesse 35 ja 36 kuuluvaid teenuseid, tunneb mérkimisvadrne osa asjaomase turu avalikkusest selle
Londoni kesklinnas asuva Uhendkuningriigis viga tuntud passaazi nimena, mis koondab oma vélvide
all luksuspoode. Tekkinud kiisimus seisnes aga selles, kas see maine vastab klassi 35 kuuluvatele
teenustele, mille jaoks varasemad kaubamairgid olid registreeritud, nii et Tulliallan oleks saanud kaitse
konealuse maine suhtes.

54. Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34, et jaemiiiigiteenuse méiste, nagu Euroopa
Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) punktis 34 tolgendanud, holmab ka passaazi miiiigiteenuseid seoses miitigiga nagu
Tulliallani osutatavad teenused on seotud passaazi rentnike poolt kaupade miiiimisega.”® Seega on
Tulliallanil o6igus viita, et taotletavate kaubamirkide kasutamisega voidi saada tema varasemate
kaubamarkide eristusvoimet voi mainet médruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5 tdhenduses dra kasutada
voi kahjustada.

55. Nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 39 digesti mirkis, on varasema kaubamirgi voi
varasemate kaubamirkide omanikul siiski vaja tdendada nende kaubamairkide suhtes tekkiva kahju
ettearvatavust. Niisamuti nagu konealuste kaubamairkide vahelise ,seose” olemasolu kiisimust, tuleb ka
kahju ohtu hinnata terviklikult,” vottes arvesse 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel
Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42) viidatud asjaolusid.*

56. Nende asjaolude hulka kuuluvad vastandatud kaubamairkide vahelise sarnasuse ulatus, nende
kaupade voi teenuste laad, mille jaoks vastandatud kaubamairgid on registreeritud, sealhulgas nende
kaupade voi teenuste sarnasuse voOi erisuse ulatus, ning samuti asjaomane avalikkus, varasema
kaubamirgi maine tugevus, varasema kaubamirgi olemusest tuleneva voi kasutamise kaigus
omandatud eristusvoime ulatus ning téenéosus, et avalikkus voib kaubamirgid omavahel segi ajada.”

57. Voib siiski tidhele panna, et 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655) oli vaidluse all viljamoeldud sona, mis seostus avalikkuse silmis tihedalt nende
menetluste apellandiga, kelleks oli Intel Corporation Inc., ning tema pakutavate arvutite ja arvutialaste
kaupade ja teenustega. Sona ,Burlington“ seevastu ei ole inglise keeles tdiesti tundmatu: mitmes
ingliskeelses riigis on see kasutusel geograafilise, aga ka kaubandusliku tihisena.* Nii niiteks esineb

25 Vt samuti vaidlustatud kohtuotsuste punkt 39.

26 Nagu olen mirkinud kiesoleva ettepaneku punktis 94 jj, on mul tésiseid kahtlusi, kas see Uldkohtu jireldus on odige. Arvestades siiski, et
Tulliallan ei ole sellele jareldusele piisavalt vastu vaielnud ja EUIPO vo6i BF ei ole selle kohta vastuapellatsioonkaebust esitanud, tuleb kéesolevas
apellatsioonimenetluses sellest lahtuda.

27 Vt 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 79), kus Euroopa Kohus toetas igakiilgset hindamist.

28 Nendest asjaoludest ei piisa tdendamaks, et hilisema kaubamdrgi kasutamine tdhendab varasema kaubamirgi eristusvdime voi maine
drakasutamist voi kahjustamist. Vt 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 80).

29 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 42, 79 ja 80).

30 Lihtne otsing internetis nditab, et USAs on mitmeid jaekauplusi nimega ,Burlington“. Samuti leidsin Prantsusmaal Pariisis tihe
meditsiinikeskuse, mille nimes on séna ,Burlington®.
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sona ,,Burlington” nii USAs kui ka Kanadas eri linnade ja viiksemate kohalike omavalitsuste nimedes.
Burlington Road on viga tuntud tédnav Dublini kesklinna ldhistel ning moistagi esineb sona
»Burlington® teistegi tuntud kohtade nimedes, mis asuvad Londonis Tulliallani passaazi lihedal, nagu
Burlington Gardens ja Burlington House.”

58. Sellegipoolest v6ib noéustuda, et ,Burlington” on piisavalt ebatavaline sona, et luua asjaomase
avalikkuse silmis vdimalik seos varasema kaubamairgi voi varasemate kaubamairkide ning taotletava
kaubamargi voi taotletavate kaubamarkide vahel, ehkki avalikkuse asjaomane osa ei aja — vdi vahemalt
ei pruugi ajada — neid segi.”

59. Nagu Euroopa Kohus 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07,
EU:C:2008:655, punktid 69-71) aga markis, ja nagu mina olen kédesoleva ettepaneku punktis 50 juba
osutanud, ei ole ainuiiksi niisuguse seose olemasolu piisav tdendus selle kohta, et hilisema kaubamérgi
praegune voi tulevane kasutus tdhendab varasema kaubamirgi eristusvoime voi maine drakasutamist
voi kahjustamist. Nagu on mairgitud 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuse Intel Corporation
(C-252/07, EU:C:2008:655) punktis 71, ei vabasta vastandatud kaubamirkide vahelise seose olemasolu
varasema kaubamairgi omanikku kohustusest tdendada, et tema kaubamairgile on tegelikult ning
vastaval hetkel kahju tekitatud voi et esineb tdsine oht, et kaubamirgile tulevikus sellist kahju
tekitatakse.

60. Selles kriitilises kiisimuses olen ndus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 44 ja 45 Uldkohtu
sonastatud jareldusega, et tegelikult ei ole Tulliallan kahju ohtu téendanud. Jareldan seda jargmistel
pohjustel.

61. Esiteks, nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45 mirkis, on passaazi kaubanduslik
huvipakkuvus tihedalt seotud teenustega, mida osutavad passaazi rentnikud, mitte iiksnes passaazi
nimega.* Samuti markis ta, et see nimi on seotud teiste viga hasti tuntud kohtadega passaazi lihedal,
nagu Burlington Gardens. Seega ei olnud ,Burlington® viljaméeldud sona, erinevalt olukorrast
27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), kus — ma kordan
— oli tegu viljamoeldud sonaga, mis oli avalikkuse silmis tihedalt seotud apellandina menetluses
osalenud dritthingu pakutavate kaupade ja teenustega. Nagu olen juba samuti mérkinud, esineb see
sona kohanimena Uhendkuningriigis, Iirimaal, USAs ja Kanadas ning seda kasutavad juba mitmed eri
tootjad ja teenuseosutajad.

62. Vastupidi Tulliallani seisukohtadele ei pea ma ebaoluliseks, et ,Burlingtoni nime kannavad ka
teised tuntud kohad Burlingtoni passaazi ldhedal. See asjaolu on igakiilgsel hindamisel oluline ja voib
anda tunnistust, et hilisemad kaubamargid ei tekita nii vahetut ja tugevat mottelist seost varasemate
kaubamarkidega, mistottu on viahem tdendoline, et hilisemate kaubamaérkide kasutamine kaesoleval
ajal voi tulevikus tdahendab varasemate kaubamairkide eristusvoime voi maine é&rakasutamist voi
kahjustamist.**

63. Teiseks, nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45 mirkis, ei viita see, et muule
ettevotjale voib olla antud o6igus kasutada kaubamérki, mis koosneb sonast ,Burlington®, kaupade
jaoks, mis on Tulliallani passaazis miitigil olevate kaupade sarnased, iseenesest tegelikule ohule, et
tema kaubamairkide mainele tekib kahju, kui passaazi kaubanduslik huvipakkuvus on tihedalt seotud
passaazi rentnike ja nende osutatavate teenuste maine ja staatusega.® Voib kiill olla — nagu olen juba

31 Need faktilised asjaolud kalduvad viitama sellele, et sona ,Burlington” ei ole unikaalne ja sellel ei ole olemuslikku eristusvoimet.

32 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 30). Meenutan, et nimetatud kohtuasjas Uldkohus
sellist seost siiski ei tuvastanud.

33 Seetdttu olen erinevalt Tulliallani viidetest seisukohal, et see Uldkohtu tuvastatud faktiline asjaolu ei ole ebaoluline.
34 Vt analoogia alusel 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 67 ja 68).

35 Tulliallan viidab, et passaazi poodide kaubamirkide maine ei ole vaidlusaluses kiisimuses oluline ning et Uldkohus ei oleks pidanud seda arvesse
votma. Olen sellega néus. Tuleb siiski réhutada, et Uldkohus pelgalt mirkis — minu arvates digesti —, et mddruse nr 207/2009 artikli 8 ldike 5
kohaldamisel on oluline varasem kaubamark, mitte muud, vilised kiisimused voi faktilised asjaolud, nagu passaazi rentnike kaubad voi teenused.
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moonnud —, et kui keskmine tarbija ndeb sona ,Burlington“ kasutatuna seoses BFi toodetavate
moekaupadega, voib ta seostada seda Tulliallani passaaziga Londonis. Ent tundub ebatdenéoline, et see
asjaolu iseenesest muudaks hilisemate kaubamarkide kasutamise tottu niisuguste kaupade voi teenuste
keskmise tarbija majanduslikku kéitumist, mille jaoks varasemad kaubamirgid on registreeritud.* Isegi
kui Tulliallani védidetega tdielikult noustuda, on vihe pohjust arvata, et brénditeadlik Londoni
kvaliteetkaupade tarbija lopetaks Tulliallani passaazi kiilastamise lihtsalt seetottu, et ta satub teistes
jaemiitigikohtades ,Burlingtoni“ nime kandvatele moe- voi ka muudele kaupadele.

64. Sellepdrast olen seisukohal, et selle argumendiga ei saa pohjendamatuse tottu néustuda.

2. Menetlusnormi eiramine

65. Tulliallan on seisukohal, et Uldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 46 6igusnormi, kui
ta likkas pohjendamatuse tottu tagasi vdite, et vaidlusalustes otsustes on eiratud menetlusnormi, kuna
apellatsioonikoda ei votnud tema seisukohti arvesse.

66. Siin piisab mirkimisest, et sisuliselt kordab Tulliallan argumenti, mille ta juba esitas Uldkohtu
menetluses, viitamata, millist digusnormi on nimetatud kohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 46
sellele argumendile vastates rikkunud.

67. ELTL artikli 256 loike 1 teise 16igu ja Euroopa Liidu Kohtu poéhikirja artikli 58 esimese loigu
kohaselt saab Euroopa Kohtusse edasi kaevata ainult oiguskiisimustes. Euroopa Kohtu kodukorra
artikli 169 loike 2 kohaselt tuleb oigusvdidetes ja -argumentides, millele apellatsioonimenetluses
tuginetakse, tdpselt niidata, millised Uldkohtu lahendi péhjenduse punktid vaidlustatakse. Sellele
noudele ei vasta apellatsioonkaebus, milles isegi ei konkretiseerita, millist menetlusnormi on
vaidlustatud kohtuotsuses viidetavalt rikutud, ja piirdutakse varem Uldkohtule esitatud digusviidete ja
-argumentide kordamisega.®

68. Jarelikult tuleb see argument vastuvoetamatuse tottu tagasi liikata.

69. Niisiis olen seisukohal, et Euroopa Kohus peaks esimese viite osaliselt pohjendamatuse ja osaliselt
vastuvoetamatuse tottu tagasi likkama.

B. Kolmas vdide

1. Menetlusosaliste argumendid

70. Oma kolmandas viites mirgib Tulliallan, et Uldkohus rikkus miaruse nr 207/2009 artikli 8 Idike 1
punkti b, mis puudutab segiajamise tdendosust.

71. Tulliallan margib, et 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P,
EU:C:2017:750) punktis 48 leidis Euroopa Kohus, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuses Praktiker Bau-
und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) sonastatud noue, et kaubamérgitaotleja peab
sjaemiligiteenuste” jaoks registreerimist taotledes tépsustama, milliseid kaupu voi kaubaliike need
teenused puudutavad, ei ole kohaldatav kaubamairkidele, mis on registreeritud enne, kui viimati
nimetatud kohtuasjas otsus tehti. Tulliallan on seisukohal, et 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus
EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), mis rajaneb o6iguskindluse pohimottel, peab olema
samamoodi kohaldatav tehnilistele kirjeldustele, mis olid 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker

36 Vt 27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).
37 21. mértsi 2019. aasta kohtuotsus Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon (C-312/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:235, punktid 31 ja 35).
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Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kuupéevaks avaldatud voi ka koigest esitatud,
kuid mille muutmist EUIPO® viimati nimetatud kohtuotsusele jirgnenud analiiiisiperioodil ei ole
noéudnud. Tulliallani sonul ei oleks oiguskindluse pohimottega kooskolas, kui tolleaegseid
registreerimise taotlejaid, kes olid oma kaubamérkide registreerimise suhtes EUIPO nduded tditnud,
mojutaks tagasiulatuvalt Euroopa Kohtu otsus, mis neid oigusi esitamise ja registreerimise vahel
mojutas.”

72. Samuti vdidab Tulliallan, et igal juhul eksis Uldkohus 7. juuli 2005. aasta kohtuotsust Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punktid 48-51) analitisides. Ta on
seisukohal, et selle kohtuotsuse kohaldamisala on véga piiratud, sest see kisitles jaemiitigiteenuseid ja
ndudeid nende teenuste tdpsustamise suhtes. Konesolev noue ei ole kohaldatav kaubamairkide
registreerimisel teenuste jaoks, mida osutab passaaz. Seetottu ei ole Tulliallan kohustatud tapsustama,
milliste kaupadega on passaazi osutatavad teenused seotud.

73. Samuti vdidab Tulliallan teise voimalusena, et kui 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau-
und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) on tema varasemate kaubamairkide suhtes
kohaldatav, eksis Uldkohus oma jirelduses, et see kohtuotsus igal juhul vilistas eksitava sarnasuse
tuvastamise. Tulliallani sonul ei ole 7. juuli 2005. aasta kohtuotsusega Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) seesugust piirangut kehtestatud. Seal on ette nahtud
suunised selle kohta, millisel kujul registreerimine lihtsustab eksitava sarnasuse analliisimist; see ei
jata varasema kaubamirgi omanikku ilma maédruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1 punktiga b ette
ndhtud kaitsest seoses hilisema, eksitavalt sarnase kaubamargi registreerimisega.

74. Nii oleks Uldkohus Tulliallani arvates pidanud jireldama, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus
Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ei keela kéesolevatel juhtudel
tuvastada eksitavat sarnasust ja et apellatsioonikoda joudis sellele jareldusele ekslikult. Seetottu ,oleks
Uldkohus pidanud ldbi viima vastavate kaubamirkide sarnasuse analiiiisi, ilma et seda oleks
mojutanud” 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02,
EU:C:2005:425), voi saatma juhtumi apellatsioonikojale selleks tagasi.

75. EUIPO on seisukohal, et médruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1 punktil b pohinev viide on
pohjendatud kolme varasema Uhendkuningriigi kaubamairgi osas, arvestades 11. oktoobri 2017. aasta
kohtuotsust EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). Varasema ELi kaubamairgi osas aga ei pea
ta seda vdidet pohjendatuks.

76. BF ja EUIPO on seisukohal, et see vidide tuleb tagasi liikata.
2. Oiguslik analiiiis

a) Kohtuotsuse Praktiker ajaline kohaldamine

77. Méidruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktis b on sdtestatud, et varasema kaubamaérgi omaniku
vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui nende segiajamine on tdenédoline.

38 Toonase nimega Siseturu Uhtlustamise Amet.

39 Tulliallan mérgib, et [11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] olulisus seisneb selles, et kolm
kiesolevas kohtuasjas kisitletavat kaubamirki — [Uhendkuningriigi kaubamirk nr] 2314342, [Uhendkuningriigi kaubamirk nr] 2314343
ja [Uhendkuningriigi kaubamirk nr] 2330341 — on registreeritud enne, kui tehti [7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], mistottu selle kohtuotsuse nouded ei saaks [11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs.
Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] kohaselt iithestki vaatenurgast nende suhtes kehtida. Neljanda kaubamirgi [Euroopa Liidu kujutismérk
nr 3618857] suhtes vastulausete esitamise tdhtaeg oli [7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425)] tegemise kuupédevaks moodunud ning see kaubamirk registreeriti seejarel 16. oktoobril 2006. Kooskoélas poliitiliste pohjustega,
millel rajanes [7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], on maérgitud, et [11. oktoobri
2017. aasta kohtuotsust EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] on o6ige tolgendada nii, et [7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker
Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] ei ole ka selle ELi kaubamargi suhtes kohaldatav.
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78. Viljakujunenud kohtupraktikas on ette ndhtud, et segiajamise tdendosus mdadruse nr 207/2009
artikli 8 loike 1 punkti b tdhenduses eeldab samal ajal nii taotletava ja varasema kaubamargi identsust
voi sarnasust kui ka seda, et registreerimistaotluses nimetatud kaubad voi teenused ja need kaubad voi
teenused, mille jaoks varasem kaubamaérk on registreeritud, on identsed vdi sarnased, ning tegemist on
kumulatiivsete tingimustega.*

79. Uldkohus mirkis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 70, et klassi 35 kuuluvate jaemiiiigiteenuste
suhtes peavad miigiks pakutavad kaubad olema tépselt kindlaks maaratud. Kuna Tulliallan ei olnud
enda ,passaazi teenuste” alla kuuluvaid kaupu 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und
Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kohaselt kindlaks méairanud, leidis Uldkohus, et
varasemate kaubamairkidega holmatud teenuseid ei ole voimalik pidada taotletava kaubamairgiga
holmatud kaupade sarnaseks, ning liikkas véite, mis pohines méédruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1
punktil b ja segiajamise tdendosusel, seetdttu tagasi.

80. Euroopa Kohus markis 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) punktides 49 ja 50, et kaubamargi registreerimisel jaekaubanduses osutatud
teenuste jaoks ei ole vaja konkreetselt madratleda teenust voi teenuseid, mille jaoks kaubamairgi
registreerimist taotletakse. Selliste teenuste maddratlemisel piisab {iildsonalisest kirjeldusest, nagu
serinevate kaupade komplekteerimine iihisesitluseks, mis voimaldab klientidel mugavalt kaupu
vaadelda ja osta“. Euroopa Kohus toonitas siiski, et kaubamaérgi taotleja peab tipsustama kaubad véi
kaupade liigid, mis on nende teenustega seotud. Selle otsuse pdhjal on selge, et kaupade voi
kaubaliikide tdpsustamine on kohustuslik ja vastupidi Tulliallani véidetele ei ole tegu lihtsalt mugavuse
kiisimusega. *'

81. 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425)
ajalist kohaldamisala on piiratud 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P,
EU:C:2017:750) punktides 45 ja 46, kus Euroopa Kohus mirkis, et oiguskindluse pohimotte ja
diguspérase ootuse pohimottega kooskolas kasitleb 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und
Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktidest 49 ja 50 tulenev kohtupraktika tiksnes ELi
kaubamdrkide registreerimise taotlusi ega puuduta selle kohtuotsuse kuulutamise ajaks registreeritud
kaubamarkide kaitse ulatust. Sellega kooskolas leidis Euroopa Kohus, et seda, millise ulatusega kaitse
on enne 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) kuulutamist registreeritud kaubamargil, ei saa sellest kohtuotsusest tulenev
kohtupraktika méjutada, kuna see puudutab iiksnes uusi ELi kaubamirgi registreerimise taotlusi.*

82. Minu arvates — kuna kolm Lkéesolevas asjas kisitletavat varasemat kaubamaérki, nimelt
Uhendkuningriigi kaubamirgid nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341* registreeriti koik 2003. aastal,
s.o enne 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) kuulutamise kuupdeva — selgub 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsusest EUIPO vs.
Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),* et Uldkohus rikkus &igusnormi, kui ta mirkis vaidlustatud
kohtuotsuste punktis 70, et BF on kohustatud tépselt kindlaks mddrama kaubad voi kaupade liigid,
millega klassi 35 kuuluvad jaemiiiigiteenused on seotud. Peale selle rikkus Uldkohus 6igusnormi
vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71, kui ta jareldas, et kuna konealuseid kaupu voi kaupade liike ei ole
tapsustatud, ei ole voimalik pidada varasemate kaubamérkidega hélmatud teenuseid ja taotletava
kaubamargiga holmatud kaupu sarnaseks voi teineteist tdiendavaks.

40 20. septembri 2017. aasta kohtuotsus The Tea Board vs. EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 47 ja seal viidatud
kohtupraktika).

41 Minu arvates selgitab selle kohustuse eesmirki 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) punkt 51, piiramata kuidagi selle kohustuse ulatust.

42 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO wvs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48). Vt analoogia alusel 16. veebruari 2017. aasta
kohtuotsus Brandconcern vs. EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 31).

43 Vt kéesoleva ettepaneku punkt 11.
44 Mis tehti peaaegu kaks kuud enne vaidlustatud kohtuotsuseid.
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83. Sellepirast olen seisukohal, et kiesoleva viitega tuleb Uhendkuningriigi kaubamirkide nr 2314342,
nr 2314343 ja nr 2330341 osas noustuda.

84. Euroopa Kohtu péhikirja artiklis 61 on sitestatud: ,[k]ui apellatsioonkaebus on péhjendatud,
tihistab Euroopa Kohus Uldkohtu otsuse. Ta voib ise teha asja suhtes 16pliku kohtuotsuse, kui
menetlusstaadium lubab, voi suunata asja tagasi Uldkohtusse otsustamiseks.”

85. Minu arvates ei luba menetlusstaadium Euroopa Kohtul teha kolmanda viite suhtes 16plikku
kohtuotsust. Sellest omakorda tuleneb, et kolmas vdide tuleb Uhendkuningriigi kaubamairkide
nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341 osas Uldkohtusse otsustamiseks tagasi suunata. Niisiis peab
Uldkohus pohimétteliselt uuesti hindama, kas konealuste kolme varasema Uhendkuningriigi
kaubamargi segiajamine BFi taotletavate kaubamairkidega on tdendoline. Euroopa Kohtu toimikust
ndib siiski ilmnevat, et vastulausete osakonna otsused ja vaidlusalused otsused pohinesid menetluslikel
pohjustel iiksnes varasema ELi kaubamérgi nr 3618857 analiiiisil, mille puhul ei tulnud kasutamist
toendada. Seetdttu niib, et Uldkohtul endal véib olla vaja saata see asi EUIPOsse tagasi. See on aga
Uldkohtu otsustada.

86. Olen siiski seisukohal, et kuna ELi kujutismérk nr 3618857 registreeriti 16. oktoobril 2006 — ja
seega pdrast 7. juuli 2005. aasta kohtuotsust Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02,
EU:C:2005:425) —, ei ole kohaldatav 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus
(C-501/15 P, EU:C:2017:750), millega erandlikult® piirati esimesena nimetatud kohtuotsuse ajalist
kohaldamisala muu hulgas diguskindlusega seotud pohjustel.

87. Kuigi maaruse nr 207/2009 artikli 48 16ikes 1 on satestatud, et ELi kaubamarki ei muudeta registris
registreerimisperioodi voi selle pikendamise ajal,"* on sama maiéruse artikli 43 1dikes 1 samuti ette
ndhtud, et kaubamirgi taotleja voib igal ajal piirata kaubamdirgi taotluses loetletud kaupade voi
teenuste nimekirja.”” Mairates kindlaks kaubad voi kaubaliigid, millega jaemiiiigiteenused on seotud,
piirab kaubamirgi taotleja tegelikult* oma kaubamirgitaotluse ulatust vastavalt méairuse nr 207/2009
artiklile 43.* Seega oli Tulliallanil voimalik pérast 7. juuli 2005. aasta kohtuotsust Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) oma kaubamairgitaotlust seoses ELi kujutismérgiga
nr 3618857 muuta ka pérast seda, kui vastulausemenetlus selle taotluse suhtes oli l16ppenud, méérates
kindlaks kaubad voi kaubaliigid, millega klassi 35 kuuluvad jaemiitigiteenused on seotud.

b) Kohtuotsuse Praktiker kohaldamine passaazi teenuste suhtes seoses ELi kujutismdrgiga nr 3618857

88. Tulliallan on seisukohal, et Uldkohus eksis 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und
Heimwerkermiarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) kohaldamisega, sest nimetatud kohtuasi oli
konkreetselt ~ seotud  jaemiiligiteenuste  kindlaksmadramisega, samas kui  kéesolevas
apellatsioonimenetluses puudutavad konealused varasemad kaubamaérgid passaazi teenuseid.

89. Selle kohta mirgib Tulliallan, et ta kordab Uldkohtule 22. mirtsil 2016 esitatud seisukohti.

45 Vt kohtujurist Wahli ettepanek kohtuasjas EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, punkt 54).

46 Vt samuti piiratud erandid, mida voimaldab madruse nr 207/2009 artikli 48 16ige 2, kui parandamine ei muuda mérkimisvéarselt kaubamarki
ega pikenda kaupade voi teenuste loetelu (seoses viimati nimetatud séttega vt siinkohal méaruse artikli 43 1oige 2).

47 Madruse nr 207/2009 artikli 43 1dige 2 keelab sonaselgelt kaupade voi teenuste loetelu pikendamise.
48 Kuna minu arvates oleks tegelikult voimatu loetleda koik teadaolevad kaubad voi isegi kaubaliigid, on igasugune loetelu piirav.

49 Vt analoogia alusel kohtujurist Campos Sanchez-Bordona ettepanek kohtuasjas Brandconcern vs. EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571,
punktid 67 ja 68).
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90. Minu arvates tuleb see argument vastuvOoetamatuse tottu tagasi liikata, sest Tulliallan ei ole
jarginud Euroopa Kohtu kodukorra artikli 169 1diget 2. Tulliallan ei ole tdpselt ndidanud, millised
vaidlustatud kohtuotsuse punktid vaidlustatakse. Samuti ei vasta sellele noudele apellatsioonkaebus,
milles isegi ei konkretiseerita, millist menetlusnormi on vaidlustatud kohtuotsuses viidetavalt rikutud,
ja piirdutakse varem Uldkohtule esitatud digusviidete ja -argumentide kordamisega.*

91. Tulliallan on lisaks voi teise voimalusena seisukohal, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker
Bau- und Heimwerkermairkte (C-418/02, EU:C:2005:425) on piiratud ulatusega ega kohusta kaupu voi
kaubaliike seoses passaazi teenustega tépselt kindlaks maarama.

92. Olen seisukohal, et see viide, mis on digupoolest seotud vaid ELi kujutismérgiga nr 3618857,”' on
tulemusetu ega saa olla edukas.

93. Vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 leidis Uldkohus, et arvestades klassi 35 sonastust, hdlmab
jaemiitigiteenuse moiste, nagu Euroopa Kohus on seda 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau-
und Heimwerkermarkte (C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 tolgendanud, ka miiiigiteenuseid, mida
osutab passaaz.

94. Minul omalt poolt on siiski tésiseid kahtlusi selle Uldkohtu jirelduse digsuses.

95. Taheldan selles aspektis, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) punktis 34 leidis Euroopa Kohus, et ,jaekaubanduse eesmirk on kaupade
miliimine tarbijatele. Selline kaubandus seisneb lisaks oiguslikule miitigitehingule koikides ettevétja
tegevustes, mille eesmérk on aidata kaasa sellise tehingu solmimisele. Nimetatud tegevus seisneb
eelkdige miitigiks pakutava kaubavaliku viljavalimises ja erinevate teenuste pakkumises, mille eesmérk

on suunata tarbijat tehingu sdlmimisele pigem konealuse jaemiiiijaga kui konkurendiga“.*

96. Selle pohjal, kuidas Euroopa Kohus on klassi 35 moistet ,jaemiiiigiteenused” {ihetaoliselt
tolgendanud,” on selge, et need teenused ei saa passaazi teenuseid holmata, sest neid teenuseid osutav
tiksus tegelikult konealuseid kaupu ei miiii. See iiksus hoopis osutab teenuseid niisuguste kaupade
mitjale, mistottu need teenused seisavad minu arvates klassi 35 kuuluvatest jaemiiigiteenustest
selgelt eraldi ja on digupoolest holmatud mujal, teises klassis. Nii nditeks voivad passaazi teenuseid
holmata klassi 36 kuuluv kaupluste rentimine ning klassi 35 kuuluv reklaami- ja miitigiedendusteenuste
osutamine.

97. Kuigi mul on kahtlusi kiisimuses, kas klassi 35 kuuluvate jaemiitigiteenuste moiste holmab passaazi
teenuseid, tiheldan, et Tulliallan ise ei ole apellatsioonkaebustes vaidlustatud Uldkohtu otsuste
punkti 34 nouetekohaselt vaidlustanud ning EUIPO ega BF ei ole selle otsuse suhtes
vastuapellatsioonkaebusi esitanud.

98. Kuna Tulliallan ei ole nduetekohaselt vaidlustanud Uldkohtu otsust, et klassi 35 kuuluvate
jaemiitigiteenuste moiste holmab teenuseid, mida osutab passaaz,® olen seisukohal, et Euroopa Kohus
ei saa kiesolevas menetluses muuta vaidlustatud Uldkohtu otsuste punktis 72 sénastatud jireldust, et
7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte (C-418/02, EU:C:2005:425)
punktis 50 ette ndhtud noue tdpselt kindlaks mddrata kaubad voi kaubaliigid, mis on
jaemiiiigiteenustega seotud, on kohaldatav ka passaazi teenuste suhtes. Oleks vastuoluline

50 21. mirtsi 2019. aasta kohtuotsus Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon (C-312/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:235, punktid 31 ja 35).

51 Selle kaubamirgiga holmatud klassi 35 kuuluvate teenuste kirjeldus on jargmine: ,reklaam ja miitigiedenduskampaaniad ja vastavad
teavitusteenused; erinevate kaupade komplekteerimine iihisesitluseks teiste huvides, mis voimaldab klientidel erinevates mittespetsialiseerunud
jaemiitigikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta®. Kohtujuristi kursiiv.

52 Kohtujuristi kursiiv.
53 Vt 7. juuli 2005. aasta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 33).
54 Vt vaidlustatud kohtuotsuste punkt 34.
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aktsepteerida, et klassi 35 kuuluvate jaemiiiigiteenuste moiste holmab teenuseid, mida osutab passaaz,
noudmata seejuures, et madrataks kindlaks kaubad voi kaupade liigid, millega klassi 35 kuuluvad
jaemiitigiteenused vastavalt 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte
(C-418/02, EU:C:2005:425) punkti 50 selgele sonastusele on seotud. Seetdttu olen seisukohal, et
Euroopa Kohus ei saa jireldada, et Uldkohus eksis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 71, kui ta leidis,
et tdpsustuse puudumise tottu ei ole voimalik, et varasema kaubamirgiga — kdesoleval juhul ELi
kujutismérgiga nr 3618857 — holmatud kaubad sarnanevad nendega, mille jaoks kaubamirke
taotletakse, ja seega ei ole toendoline, et need aetakse teineteisega segi.

99. Seetdttu olen seisukohal, et kolmanda viitega tuleb noustuda Uhendkuningriigi kaubamairkide
nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341 osas ning mitte ndustuda ELi kujutismérgi nr 3618857 osas.

V. Ettepanek

100. Nendel kaalutlustel teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

— esimene viide osalt pohjendamatuse ja osalt vastuvoetamatuse tottu tagasi litkata;

— noustuda kolmanda viitega Uhendkuningriigi kaubamirkide nr 2314342, nr 2314343 ja nr 2330341
osas ning seega tithistada sellele vastavas osas Euroopa Liidu Uldkohtu 6. detsembri 2017. aasta
otsused Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16,
EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE
ORIGINAL) (T-121/16, ei avaldata, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington
Fashion (Burlington), (T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871) ja Tulliallan Burlington vs. EUIPO —
Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei avaldata, EU:T:2017:870);

— kolmas vidide ELi kujutisméargi nr 3618857 osas tagasi liikkata;

— saata need kohtuasjad tagasi Uldkohtusse;

— jétta kohtukulude kandmise otsustamine edaspidiseks.
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