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W Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

4. marts 2020*

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Miirus (EU) nr 207/2009 — Kujutis- ja sdnamirgid
»BURLINGTON" — Varasemate sona- ja kujutismérkide ,BURLINGTON" ja ,BURLINGTON
ARCADE® omaniku vastulause — Artikli 8 loike 1 punkt b — Segiajamise toendosus —

Nizza kokkulepe — Klass 35 — Moiste ,jaemiiligiteenused” — Artikli 8 16ige 4 — Hoéivamine — Artikli 8
16ige 5 — Maine — Hindamiskriteeriumid — Kaupade ja teenuste sarnasus — Vastulause tagasiliilkkamine

Liidetud kohtuasjades C-155/18 P-C-158/18 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu poéhikirja artikli 56 alusel 22. veebruaril 2018 esitatud neli
apellatsioonkaebust,

Tulliallan Burlington Ltd, asukoht Saint-Hélier (Jersey), esindaja: barrister A. Norris,
apellant kohtuasjades C-155/18 P-C-158/18 P,
teised menetlusosalised olid:
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: M. Fischer ja D. Botis,
kostja esimeses kohtuastmes,
Burlington Fashion GmbH, asukoht Schmallenberg (Saksamaa), esindaja: Rechtsanwdltin A. Parr,
menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja president M. Vilaras, kohtunikud S. Rodin, D. Svéby, K. Jiirimde (ettekandja) ja
N. Picarra,

kohtujurist: G. Hogan,

kohtusekretar: ametnik M. Longar,

arvestades kirjalikku menetlust ja 10. aprilli 2019. aasta kohtuistungil esitatut,
olles 26. juuni 2019. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

ET
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otsuse

Tulliallan Burlington Ltd palub oma apellatsioonkaebustes tiihistada Euroopa Liidu Uldkohtu
6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion
(Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse Tulliallan Burlington vs.
EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei avaldata,
EU:T:2017:872) ja 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse Tulliallan Burlington vs. EUIPO — Burlington
Fashion (Burlington) (T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871), 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsuse
Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei avaldata,
EU:T:2017:870) (edaspidi koos ,vaidlustatud kohtuotsused), milles Uldkohus jittis rahuldamata hagid
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2016. aasta
nelja otsuse (asjad R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 ja R 1635/2013-4, edaspidi koos
»vaidlusalused otsused) peale, mis kasitlesid nelja Tulliallan Burlingtoni ja Burlington Fashion GmbH
vahelist vastulausemenetlust.

Oiguslik raamistik

Noukogu 20. detsembri 1993. aasta mairust (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994,
L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146; edaspidi ,middrus nr 40/94“) muudeti ndukogu
18. detsembri 2006. aasta madrusega (EU) nr 1891/2006 (ELT 2006, L 386, 1k 14).

Mairus nr 40/94, muudetud redaktsioonis, tunnistati kehtetuks ja asendati ndukogu 26. veebruari
2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamirgi kohta (kodifitseeritud versioon)
(ELT 2009, L 78, 1k 1), mis joustus 13. aprillil 2009. Maiadrust nr 207/2009 muudeti Euroopa
Parlamendi ja ndukogu 16. detsembri 2015. aasta madrusega (EL) 2015/2424 (ELT 2015, L 341, 1k 21),
mis joustus 23. madrtsil 2016. Madrus nr 207/2009, muudetud redaktsioonis, tunnistati kehtetuks ja
asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa Parlamendi ja néukogu 14. juuni 2017. aasta médrusega
(EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamargi kohta (ELT 2017, L 154, 1k 1).

Vottes arvesse taotletavate kaubamairkide registreerimise taotluste esitamise kuupédevi, milleks
kéesoleval juhul on 19. august 2008 (registreeringud nr 982020 ja nr 982021), 2. aprill 2009
(registreering nr 1007 952) ja 8. september 2009 (registreering nr 1017 273), mis on kohaldatava
materiaaldiguse kindlakstegemisel médrava tihtsusega, reguleerivad kéesolevat vaidlust esiteks maaruse
nr 207/2009 menetlusnormid ja teiseks médruse nr 40/94 materiaaldigusnormid (registreeringud
nr 982020, nr 982 021 ja nr 1007 952) ning médruse nr 207/2009 materiaaldigusnormid (registreering
nr 1017 273). Nende kahe asjakohase méédruse materiaaldigusnormid on kdesolevat vaidlust puudutavas
osas sisuliselt identsed.

Madruse nr 40/94 artiklis 8 ,Suhtelised keeldumispohjused”, mille sitted vdeti madruse nr 207/2009
artiklisse 8 {ile, oli sdtestatud:

»1. Varasema kaubamirgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki:
b) kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu
varasema kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus

varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus
hoélmab ka toendosust, et kaubamaérki seostatakse varasema kaubamaérgiga.

2 ECLIL:EU:C:2020:151



KontuoTsus 4.3.2020 — LIDETUD KOHTUASJAD C-155/18 P-C-158/18 P
TULLIALLAN BURLINGTON vs. EUIPO

4. Registreerimata kaubamairgi voi moéne muu ulatuslikumalt kui kohaliku tdhtsusega kaubanduses
kasutatava tdhise omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamairki, kui selle tdhise
suhtes kohaldatavate ithenduse voi liikmesriigi digusaktide kohaselt ja nendega ettendhtud ulatuses:

a) on oigused konealusele tdhisele omandatud enne {ithenduse kaubamairgi registreerimise taotluse
kuupéeva voi tihenduse kaubamargi registreerimise taotluses noutud prioriteedikuupéeva;

b) annab konealune tihis omanikule diguse keelata hilisema kaubamairgi kasutamine.

5. Loike 2 tdhenduses varasema kaubamirgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita 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 iithenduse kaubamérgi olemasolul on see omandanud i{ithenduses maine ja
varasema siseriikliku kaubamairgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning
kui taotletava kaubamirgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta tiéhendaks varasema kaubamérgi
eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjustamist.”

Madruse nr 40/94 artikli 43 ,Vastulause menetlemine” 1digetes 1-3, mille sétted voeti {ile madruse
nr 207/2009 artiklisse 42, oli satestatud:

»1. Vastulause menetlemise kdigus kutsub amet pooli nii sageli kui vajalik ning ameti maaratud tdhtaja
jooksul esitama mérkused teiste poolte voi ameti enese edastatud teadete kohta.

2. Taotleja ndudmisel peab vastulause esitanud varasema ithenduse kaubamirgi omanik tdendama, et
varasemat ithenduse kaubamairki on tthenduses tegelikult kasutatud kaupade vo6i teenuste puhul, mille
jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ithenduse kaubamirgi taotluse avaldamist ning et
see on vastulause aluseks voi et mittekasutamine on digustatud, tingimusel et varasem iithenduse
kaubamiark on selleks kuupdevaks olnud registreeritud vdhemalt viis aastat. Selliste tdendite
puudumise korral litkatakse vastulause tagasi. Kui varasemat tihenduse kaubamarki on kasutatud vaid
osa kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel
ainult nende kaupade voi teenuste jaoks registreerituks.

3. Loiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 loike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamarkide
suhtes, asendades kasutuse ithenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamérk on kaitstud.”

Madruse nr 40/94 artikkel 44 ,Taotluse tagasivotmine, piiramine ja muutmine®, mille sétted vdeti iile
madruse nr 207/2009 artiklisse 43, négi ette:

»1. Taotluse esitaja voib ithenduse kaubamairgi taotluse igal ajal tagasi votta voi piirata selles loetletud
kaupade voi teenuste nimekirja. Kui taotlus on juba avaldatud, avaldatakse ka taotluse tagasivotmine
vOi piiramine.

2. Muus osas voib ithenduse kaubamairgi taotlust taotleja noudel muuta ainult selleks, et parandada
taotleja nime voi aadressi, sonastust voi kirjavigu voi ilmseid vigu, kui selline parandamine ei muuda
mérkimisvadrselt kaubamarki ega pikenda kaupade voi teenuste loetelu. Kui muudatused mojutavad
kaubamargi kujutist voi kaupade voi teenuste loetelu ja kui need tehakse pérast taotluse avaldamist,
avaldatakse kaubamargi taotlus muudetud kujul.”

Madruse nr 207/2009 artikkel 63, mis kuulub selle madaruse VII jaotisse , Kaebused®, nagi loikes 2 ette:
»,Kaebuse menetlemise kidigus kutsub apellatsioonikoda pooli nii sageli kui vajalik ning ndukogu

madratud tdhtaja jooksul esitama mairkusi teate kohta, mille on esitanud teine osapool voi
apellatsioonikoda.”
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Mairuse nr 207/2009 artiklis 75 oli satestatud:

»[EUIPO] otsustes margitakse pohjused, millel need rajanevad. Otsuste aluseks voivad olla iiksnes
pohjused voi toendid, mille kohta huvitatud isikutel on olnud véimalik esitada oma seisukoht.”

Maaruse artiklis 76 oli satestatud:

»1. Asju menetledes kontrollib [EUIPO] fakte omal algatusel; registreerimisest keeldumise suhteliste
pohjustega seotud menetlustes piirdub [EUIPO] siiski kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tdendite
ja vdidetega ning esitatud noudmistega.

2. [EUIPO] voib mitte arvesse votta fakte ja toendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult.”
Madruse artikli 151 1igetes 1 ja 2 oli sdtestatud:

»1. Rahvusvahelisel registreeringul, milles nimetatakse Euroopa [liitu], on alates selle Madridi
protokolli artikli 3 loike 4 kohasest registreeringust voi alates sellele jargnevast Madridi protokolli
artikli 3ter loike 2 kohasest [liidu] nimetamise kuupédevast sama moju, mis on [ELi]
kaubamargitaotlusel.

2. Kui keeldumisest ei ole teatatud Madridi protokolli artikli 5 loigete 1 ja 2 kohaselt voi kui
keeldumine on tagasi voetud, on Euroopa [liitu] nimetaval rahvusvahelisel registreeringul alates
16ikes 1 nimetatud kuupéevast sama mdju, mis [ELi] kaubamaérgina registreeritud margil.“

Sama madruse artikli 156 1digetes 1-3 oli sdtestatud:

»1. [Liitu] nimetavate rahvusvaheliste registreeringute kohta voib esitada vastuviiteid samal viisil nagu
avaldatud [ELi] kaubamairgitaotluste kohta.

2. Vastuviide esitatakse kolme kuu jooksul alates kuue kuu moéodumisest artikli 152 loikes 1 nimetatud
avaldamise kuupdevast. Vastuvdide loetakse nouetekohaselt esitatuks alles parast vastuvdide esitamise
16ivu tasumist.

3. Kaitsest keeldumine asendab [ELi] kaubamargitaotluse tagasiliikkamise.”

Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta mééruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse ndukogu mairus
(EU) nr 40/94 tihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1995, L 303, 1k 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 189),
(muudetud komisjoni 29. juuni 2005. aasta médrusega (EU) nr 1041/2005 (ELT 2005, L 172, lk 4)),
eeskirja 19 ,Vastulause pohjendamine 1oikes 1 oli sétestatud:

»[EUIPO] voimaldab vastulause esitajal esitada vastulauset toetavaid fakte, tdendeid ja argumente voi
tdiendada juba eeskirja 15 loike 3 kohaselt esitatud fakte, tdendeid ja argumente [EUIPO] madratud
tiahtaja jooksul [...].“

Selle médruse eeskirja 50 loikes 1 oli satestatud:

,Kui ei ole satestatud teisiti, kohaldatakse kaebuse menetlusele mutatis mutandis sitteid, mis kehtivad
menetluste puhul osakonnas, kelle otsuse peale kaevatakse.

[...]
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»,Kui vaidlustatakse vastulausete osakonna otsus, piirdub apellatsioonikoda kaebuse ldbivaatamisel
nende faktide ja toenditega, mis on esitatud vastulausete ldbivaatustalituse poolt méiruse ja
kéesolevate eeskirjade alusel madratud voi tdpsustatud tdhtaegade jooksul, vdlja arvatud juhud, kui
apellatsioonikoda leiab, et tuleks arvestada [méadruse nr 207/2009 artikli 76 loike 2] kohaseid lisa- voi
tdiendavaid fakte ja toendeid.”

15. juuni 1957. aasta maérkide registreerimisel kasutatav kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi ,Nizza
kokkulepe®) voeti vastu 20. mértsil 1883. aastal Pariisis allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967
Stockholmis labi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud todstusomandi kaitse konventsiooniga
(Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851, lk 305) artikli 19 alusel ning selle kohaselt
jatavad liidu liikmesriigid endale oiguse solmida toostusomandi kaitsmiseks omavahel eraldi
kokkuleppeid.

Sellega kehtestatud klassifikatsiooni teenuste klassi 35 péis on sdnastatud jargmiselt:

yreklaam; drijuhtimine; drikorraldus; kontoriteenused.”

Seda klassi selgitavas mérkuses on tdpsustatud:

»Klassi 35 kuuluvad peamiselt tksikisikute voi organisatsioonide poolt pakutavad teenused, mille
eesmark on:

1. anda kaubandusettevotetele tegevuse voi juhtimise alast abi voi
2. abistada toostus- voi kaubandusettevotteid arilises asjaajamises voi kaubandus-tegevuses,

samuti nende reklaamiettevotete teenused, kes eeskatt tagavad side tarbijatega ning igasuguste kaupade
voi teenuste kohta teadete ning kuulutuste avaldamise koikvoimalikes levikanalites.

Kasitletavasse klassi kuuluvad ka:

— erinevate kaupade komplekteerimine iihisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis voimaldab
klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta; selliseid teenuseid voivad osutada jae-, hulgikauplused
miigiautomaatide, postimiiigikataloogide kaudu voi elektroonselt (nt veebilehtedel
voi telemiiiigiprogrammides);

— registreeringute ja kirjalike teadete registreerimise, timberkirjutamise, koostamise, kompileerimise
voi silistematiseerimise teenused, samuti matemaatiliste voi statistiliste andmete kompileerimise
teenused;

— reklaamiagentuuride teenused ja sellised teenused nagu vahetult voi posti teel prospektide voi

ndidiste levitamine. See klass voib holmata ka teiste teenuste reklaami, nditeks pangalaenud voi
raadioreklaam.

[...]%

Vaidluse taust ja vaidlusalused otsused

Kohtuvaidluse tausta, nagu see ndhtub vaidlustatud kohtuotsustest, saab kokku votta jargmiselt.
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19 Menetlusse astuja Uldkohtus Burlington Fashion esitas 20. novembril 2008, 13. augustil 2009
ja 12. novembril 2009 alljargnevate rahvusvaheliste registreeringute Euroopa Liidus kaitsmise taotluse:

20

ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 017 273, millega kaitstakse alljargnevat kujutismarki:

% Burlington

ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 007 952, millega kaitstakse alljargnevat kujutismarki:

ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 982 021, millega kaitstakse alljargnevat kujutismarki:

ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr W982 020, mis kaitseb sonamarki BURLINGTON.

Kaubad, mille jaoks kaitset taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe 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 Kklassi), eelkoige rahakotid, rahataskud, votmetaskud;
vihmavarjud ja paikesesirmid (pdikesevarju kujul);

ECLIL:EU:C:2020:151
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— Kklass 25: ,jalatsid, roivad, peakatted, vood“.

21 Tulliallan Burlington esitas 12. augustil 2009, 17. mail 2010 ja 16. augustil 2010 méaruse nr 207/2009
artikli 41 alusel taotletavate kaubamairkide registreerimise suhtes vastulause seoses kaupadega, mis
kuuluvad klassidesse 3, 14 ja 18. Vastulause pohines eelkoige vajadusel kaitsta Tulliallan Burlingtonile
kuuluvaid alljargnevaid varasemaid kaubamairke ja digusi:

— sonamirk BURLINGTON, mis on Uhendkuningriigis 5. detsembril 2003 registreeritud numbriga
2314342 ja mida on 29. oktoobril 2012 nouetekohaselt pikendatud jargmistesse klassidesse
kuuluvate teenuste jaoks:

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

— klass 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. novembri 2003 registreeritud
numbriga 2314 343 ja mida on 29. oktoobril 2012 nduetekohaselt pikendatud Nizza kokkuleppe
klassidesse 35 ja 36 kuuluvate samade teenuste jaoks ning klassi 41 kuuluvate teenuste jaoks, mis
vastavad jargmisele Kkirjeldusele: ,meelelahutusteenused; vdistluste korraldamine; véljapanekute
korraldamine; teabe jagamine vabaajaveetmisvoimaluste kohta; etenduste korraldamine;
spordirajatiste kasutada andmine; muusika ja meelelahutuse veebis reaalajas kéittesaadavaks
tegemine; ansamblitele veebis reaalajas iilekantavate kontsertide lébiviimiseks seadmete ja rajatiste
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kattesaadavaks tegemine; meelelahutuse pakkumine veebis reaalajas; muusikateenused veebis
reaalajas; muusikaetenduste teenused veebis reaalajas; veebis reaalajas iilekantavate etenduste
korraldamine®:

— alljirgnev kujutismiark, mis on Uhendkuningriigis 7. novembril 2003 registreeritud numbriga
2330341 ja mida on 25. aprillil 2013 noéuetekohaselt pikendatud eespool nimetatud Nizza
kokkuleppe klassidesse 35, 36 ja 41 kuuluvate teenuste jaoks:

BURLINGTON
ARCADE

— alljargnev ELi kujutismérk nr 3 618 857, mis on registreeritud 16. oktoobril 2006 ja mis on parast
kehtetuks tunnistamise menetlust nr 8715 C piiratud teenustega, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe
klassidesse 35, 36 ja 41:

BURLINGTON
ARCADE

— Kklass 35: ,reklaam ja miiigiedenduskampaaniad ja vastavad teavitusteenused; erinevate kaupade
komplekteerimine {hisesitluseks teiste huvides, mis vodimaldab klientidel erinevates
mittespetsialiseerunud jaemiitigikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta®

— Kklass 36: ,kaupluse rentimine; kinnisvara liisimine voi haldus; hoonete v6i ruumide liisimine;
kinnisvarahaldus; kaupluse rentimise kohta teabe jagamine®;

— klass 41: ,meelelahutusteenused; meelelahutuse pakkumine veebis reaalajas®.

Vastulause pohjendused tulenesid médruse nr 207/2009 artikli 8 ldike 1 punktist b ja artikli 8
ldigetest 4 ja 5.

Vastulausete osakond analiiiisis 10. juuli, 8. oktoobri, 8. novembri ja 22. novembri 2013. aasta otsustes

vastulauseid iiksnes varasema ELi kaubamargi nr 3 618 857 alusel, rahuldas vastulaused klassidesse 3,
14 ja 18 kuuluvate vaidlusaluste kaupade osas ning jattis kulud menetlusse astuja kanda.
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Burlington Fashion esitas 20. augustil, 3. ja 11. detsembril 2013 ning 2. jaanuaril 2014 EUIPO-le
madruse nr 207/2009 artiklite 58—64 alusel vastulausete osakonna otsuste peale kokku neli kaebust.

EUIPO neljas apellatsioonikoda tiihistas vastulausete osakonna otsused ja jittis need vastulaused
rahuldamata.

Neljas apellatsioonikoda markis vaidlusalustes otsustes esimesena seoses maaruse nr 207/2009 artikli 8
loikega 5, et varasemate kujutismérkide maine oli asjakohasel territooriumil tdendatud Nizza
kokkuleppe klassidesse 35 ja 36 kuuluvaid teenuseid puudutvas osas, vélja arvatud teenus ,erinevate
kaupade komplekteerimine iihisesitluseks teiste huvides, mis voimaldab klientidel erinevates
mittespetsialiseerunud jaemiitigikauplustes mugavalt kaupu vaadelda ja osta“. Teisena mairkis neljas
apellatsioonikoda mééaruse artikli 8 loikes 4 sétestatud pohjuse osas sisuliselt, et Tulliallan Burlington
ei olnud tdéendanud, et eksitava esituse ja sihtrithma kahjustamise tuvastamise tingimused on tdidetud.
Kolmandana leidis ta maédruse artikli 8 ldike 1 punkti b puudutavas osas sisuliselt, et kuna
vaidlusalused kaubad ja teenused on erinevad, on segiajamise toendosus vastandatud kaubamaérkide
sarnasusest hoolimata vilistatud.

Menetlused Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsused

Tulliallan Burlington esitas vaidlusaluste otsuste tiihistamiseks hagiavaldused, mis saabusid Uldkohtu
kantseleisse 23. martsil 2016.

Tulliallan Burlington pohjendas iga hagi kolme viitega, millest esimese kohaselt on rikutud méadruse
nr 207/2009 artikli 8 16iget 5, tehtud menetlusviga ja rikutud menetlusnorme, teise kohaselt on rikutud
pohjendamiskohustust, digust olla dra kuulatud ja asjaomase madruse artikli 8 ldiget 4, ning kolmanda
kohaselt on rikutud selle maaruse artikli 8 16ike 1 punkti b.

Vaidlustatud kohtuotsustes, mille resolutsioon ja péhjendused on identsed, liikkkas Uldkohus tagasi kéik
Tulliallan Burlingtoni viited.

Esimese vidite kohta mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 28, et neljanda
apellatsioonikoja seisukoha pohjal ei olnud Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluva jaemiiligiteenuse osas
varasemate kaubamérkide maine téendatud.

Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 33, et 7. juuli 2005. aasta kohtuotsuse Praktiker Bau-
und Heimwerkermirkte (C-418/02, edaspidi ,kohtuotsus Praktiker”, EU:C:2005:425) punktiga 34 on
vastuolus EUIPO viide, et passaazi teenused piirduvad poéhiliselt 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 jireldas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 sellest, et arvestades Nizza kokkuleppe
klassi 35 sonastust, holmab jaemiiligiteenuse moiste, nagu Euroopa Kohus on seda kohtuotsuse
Praktiker punktis 34 tolgendanud, ka passaazi osutatavaid miiiigiteenuseid. Uldkohus jireldas
vaidlustatud kohtuotsuste jargmises punktis, et ekslik on kitsas tolgendus, mille neljas
apellatsioonikoda kéesoleval juhul jaemiiligiteenuste moistele andis, ning Tulliallan Burlington vbis
seetOttu tugineda varasemate kaubamaérkide maine kaitsele seoses klassi 35 kuuluvate koigi teenustega.

Uldkohus tuletas vaidlustatud kohtuotsuste punktides 37—42 meelde Euroopa Kohtu praktikat maine
omandanud kaubamairkide kaitse kohta, mis on ette ndahtud méidruse nr 207/2009 artikli 8 loikes 5,
ning leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43, et kdesoleval juhul ei olnud Tulliallan Burlington
esitanud neljandale apellatsioonikojale ega Uldkohtule omavahel kooskdlas olevaid téendeid, millest
ndhtuks, et taotletavate kaubamairkide kasutamine tihendaks varasemate kaubamaérkide eristusvoime
vdi maine ebaausat drakasutamist. Uldkohus mirkis vaidlustatud kohtuotsuste jirgnevates punktides,
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et kuigi Tulliallan Burlington rohutas, et tema varasemad kaubamirgid on ,peaaegu ainulaadsed”, ei
esitanud viimane konkreetseid toendeid selle kohta, et taotletavate kaubamirkide kasutamine
vahendaks varasemate kaubamirkide huvipakkuvust.

Mis puutub vaidlusalustes otsustes esinevasse viidetavasse menetlusveasse, siis mirkis Uldkohus
vaidlustatud kohtuotsuste punktis 46, et EUIPO talitused votsid Tulliallan Burlingtoni seisukohti
noduetekohaselt arvesse, ning litkkkas seetottu nimetatud etteheite pohjendamatuse tottu tagasi.

Mis puutub teise viitesse, siis lilkkas Uldkohus esiteks tagasi Tulliallan Burlingtoni argumendid, mille
kohaselt oli rikutud pohjendamiskohustust ja digust olla dra kuulatud. Eelkoige leidis ta vaidlustatud
kohtuotsuste punktis 53, et Tulliallan Burlingtonil oli voimalik esitada oma seisukohad maéaruse
nr 207/2009 artikli 8 loikes 4 sétestatud tingimuste kohta.

Sellega seoses leidis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 54 ja 55, et kuna Tulliallan
Burlington ei selgitanud neljandas apellatsioonikojas etteheidet, mille ta esitas vastulausemenetluses,
nimelt etteheidet madruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 4 rikkumise kohta, siis ei saa ta
apellatsioonikojale ette heita, et viimane ei kutsunud pooli selle kohta tdiendavaid selgitusi esitama.

Teisena tuletas Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 56—58 meelde miiruse nr 207/2009
artikli 8 loikes 4 sdtestatud tingimusi ja toendamiskoormist kasitlevat kohtupraktikat ning nentis
seejdrel, et Tulliallan Burlington ei esitanud vajalikke faktilisi voi diguslikke asjaolusid selle kohta, et
konealuse sitte kohaldamise tingimused on noduetekohaselt tdidetud, kuna Tulliallan Burlington
piirdus neljandas apellatsioonikojas viitega, et ta jadb vastulausete osakonnas esitatud argumentide
juurde.

Uldkohus liikkas seega teise viite tagasi, asudes seisukohale, et neljas apellatsioonikoda leidis digesti, et
Tulliallan Burlington ei tdendanud, et tdhise hoivamise peale esitatavate hagide esitamise tingimused
on noduetekohaselt tdidetud.

Mis puutub kolmandasse viitesse, siis osutas Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktides 66—68
segiajamise tdoendosust kasitlevale kohtupraktikale ning asus seisukohale, et neljas apellatsioonikoda
leidis oOigesti, et taotletavate kaubamairkidega holmatud kaubad ei ole varasemate kaubamairkidega
hoélmatud Nizza kokkuleppe klassidesse 35 ja 36 kuuluvate teenustega sarnased. Mis puutub tdpsemalt
klassi 35, siis mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 70, et liidu kohus on selgesti
mairkinud, et jaemiiligiteenuse osas on vaja, et miligiks pakutavad kaubad on tépselt kindlaks
miiratud. Uldkohus viitas siinkohal kohtuotsusele Praktiker (punkt 50) ja 24. septembri 2008. aasta
kohtuotsustele Oakley vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Venticinque (O STORE) (T-116/06,
EU:T:2008:399, punkt 44).

Uldkohus mirkis, et kuna ei ole tipsustatud kaup, mida véidakse sellise passaazi nagu Burlington
Arcade moodustavates kauplustes miiiia, siis ei ole voimalik tuvastada, et varasemate kaubamérkidega
holmatud teenused ja taotletavate kaubamirkidega holmatud kaubad on sarnased voi teineteist
tiiendavad. Uldkohus jireldas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 72 sellest, et Tulliallan Burlingtoni
argument, mille kohaselt ei ole passaazi teenuste puhul vaja asjaomaseid kaupu tépsustada, tuleb tagasi
lilkkata, kuna arvestades Nizza kokkuleppe klassi 35 sonastust, holmab maiste ,jaemiiligiteenused”, nagu
Euroopa Kohus on seda kohtuotsuse Praktiker punktis 34 tolgendanud, miiligiteenuseid, mida osutab
passaaz.

Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 74, et iiks miiruse nr 207/2009 artikli 8 ldike 1

punktis b sétestatud vajalik tingimus ei ole tdidetud, mistottu tuleb kolmas viide tagasi liikata ja jatta
hagi tervikuna rahuldamata.
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Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nouded
Tulliallan Burlington palub oma apellatsioonkaebustes Euroopa Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud kohtuotsused niivord, kuivord tema hagid vaidlusaluste otsuste peale jéeti
rahuldamata;

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

— mobista kohtukulud vilja EUIPO-It ja Burlington Fashionilt.

EUIPO palub Euroopa Kohtul:

— tithistada vaidlustatud kohtuotsused niivord, kuivord Uldkohus jittis rahuldamata hagid, mis
pohinevad médruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 1 punktil b ning kolmel varasemal
Uhendkuningriigi kaubamargil nr 2 314 342, nr 2 314 343 ja nr 2 330 341;

— jétta apellatsioonkaebused iilejdénud osas rahuldamata;

— jétta menetlusosaliste kohtukulud nende endi kanda.

Burlington Fashion palub Euroopa Kohtul:

— jétta apellatsioonkaebused tervikuna rahuldamata;

— mbista kohtukulud ja kulud, mida Burlington Fashion kandis Euroopa Kohtus, Uldkohtus ja
neljanda apellatsioonikoja menetluses, vilja Tulliallan Burlingtonilt.

Euroopa Kohtu presidendi 12. juuni 2018. aasta otsusega liideti kohtuasjad kirjalikuks ja suuliseks
menetlemiseks ning kohtuotsuse tegemiseks.

Apellatsioonkaebused
Tulliallan Burlington pohjendab oma apellatsioonkaebusi neljas kohtuasjas kolme identse viitega, mille

kohaselt esiteks on rikutud madruse nr 207/2009 artikli 8 loiget 5, teiseks selle mddruse artikli 8
l6iget 4 ja kolmandaks sama maaruse artikli 8 16ike 1 punkti b.

Apellatsioonkaebuste esimene vdide

Poolte argumendid

Tulliallan Burlingtoni esimese viite kohaselt on rikutud médruse nr 207/2009 artikli 8 16iget 5, mis
kasitleb varasema kaubamaérgi maine rikkumisele tuginevat vastulauset.

See esimene viide jaguneb sisuliselt kolmeks osaks.

Tulliallan Burlington maérgib esimese viite esimeses osas, et arvestades tdoendeid konealuse maine
olemuse ja ulatuse kohta, oleks Uldkohus pidanud leidma igakiilge hindamise pohjal ja véttes arvesse
27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42)
osutatud tegureid, et asjaomane avalikkus loob varasemate kaubamaérkide ja taotletavate kaubamarkide
vahel seose.
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Nimelt on passaazi teenuste osutamiseks vajalik suhtlus kauplustes miiidava kauba lopptarbijatega.
Passaazi jaemiilijate ja nende kauba prestiiz suureneb apellandi viitel tinu seosele Burlington Arcade
passaaziga, ning tarbija seostab varasemaid kaubamairke luksuskaupade, eelkoige ehete, nahktoodete
voi parfiiimide miitigiga.

Selle asemel, et tuvastada seos varasemate kaubamairkide ja taotletavate kaubamérkide vahel, analtisis
Uldkohus aga eristusvdime kahjustamist ja drakasutamist.

Esimese viite teises osas, mis puudutab eristusvoime lahjendamist ja selle ebaausat drakasutamist,
mirgib Tulliallan Burlington, et Uldkohus tddes vaidlustatud kohtuotsuste punktides 3644, et ta ei
ole viidatud kohtupraktikas kindlaks maédratud kriteeriume arvestades sellist lahjendamist voi
drakasutamist tdendanud.

Lihenemine, mille Uldkohus véttis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 44 ja 45 aluseks, on aga
ekslikult noudlikum, kui on kohtupraktikas noéutud. Nii vottis ta arvesse passaazi kaupluste
kaubamirkide mainet, kuigi see ei olnud asjakohane. Uldkohus véttis samuti arvesse asjaolu, et sona
»Burlington” on ka teiste vdga tuntud kohtade nimi, kuigi tal puudusid téendid nende kohtade
voimaliku maine kohta, mille téttu noudis Uldkohus sellist téendatuse taset, mida ei ole voimalik
saavutada. Seega ei jirginud Uldkohus lihenemisviisi, mille Euroopa Kohus kujundas vilja
27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

Peale selle ei votnud Uldkohus arvesse talle ja samuti neljandale apellatsioonikojale esitatud
asjakohaseid tdoendeid, mis olid Euroopa Kohtu praktikat arvestades piisavad (27. novembri 2008. aasta
kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punktid 76 ja 77, ning 14. novembri
2013. aasta kohtuotsus Environmental Manufacturing vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-383/12 P,
EU:C:2013:741, punkt 43).

Esimese viite kolmandas osas kordab Tulliallan Burlington Euroopa Kohtus iiht véidet, mille ta oli
esitanud vaidlusaluste otsuste tiihistamishagide pohjendamiseks ning mille kohaselt ei votnud neljas
apellatsioonikoda ja niiid ka Uldkohus esitatud argumente arvesse.

Burlington Fashion palub apellatsioonkaebuste esimene viide tervikuna tagasi liikata.

Ta leiab esimese viite kahe esimese osaga seoses, et Tulliallan Burlington ei ole selgitanud, milles
seisneb Nizza kokkuleppe klassidesse 3, 14 ja 18 kuuluvaid kaupu puudutavas osas alusetu eelise voi
kahju tekitamise toendosus. Esiteks ei saa varasemate kaubamairkide ainulaadse olemusega noéustuda,
kuna ka Burlington Fashion on juba pikka aega kasutanud identset voi sarnast téhist seoses eri
kaupadega. Teiseks ei ole Tulliallan Burlington esitanud toendeid seose kohta varasemate
kaubamaérkidega kaitstud tdhiste ja Burlington Arcade passaazi vahel.

Lisaks ei saa Uldkohtule ette heita, et ta kehtestas Tulliallan Burlingtonile néudlikuma
tdendamisstandardi kui see, mis tuleneb kohtupraktikast. Uldkohtu sénul pidanuks vastulause esitaja
toendama, et tdidetud on kaks eraldi tingimust, nimelt esiteks, et maineka kaubamairgi kuvand ja
identsus on asjaomase avalikkuse taju seisukohalt hajutatud, ning teiseks et selle avalikkuse
majanduslik kditumine on muutunud. Uldkohus kinnitas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43 esitatud
jareldustes aga digesti, et Tulliallan Burlington ei esitanud neljandale apellatsioonikojale ega Uldkohtule
piisavaid toendeid selle kohta, et need tingimused on tdidetud.

EUIPO leiab, et apellatsioonkaebuste esimene véide tuleb tervikuna tagasi liikkata.
Seoses selle viite esimese osaga mirgib EUIPO, et Uldkohus viitas sonaselgelt asjakohasele
kohtupraktikale, mis késitleb vastandatud kaubamaérkide vahelise seose olemasolu hindamist. Uldkohus

viitas 27. novembri 2008. aasta kohtuotsusele Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) ning leidis
seejérel sisuliselt, et see, et varasem kaubamirk on vdga mainekas, ei ole piisav tdendamaks, et
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taotletava kaubamirgi kasutamisega kasutatakse &dra voi voidakse ebaausalt kasutada dra voi
kahjustatakse voi véidakse kahjustada varasema kaubamirgi eristusvoimet véi mainet. Uldkohus
rohutas oigesti, et kaubamirgi omanik peab lisaks toendama, et varasema kaubamdrgi omaniku
pakutavate kaupade voi teenuste keskmise tarbija majanduslik kditumine vdis voi voib taotletava
kaubamargi kasutamise tottu muutuda.

Esimese viite teise osa kohta leiab EUIPO, et Uldkohus otsustas oigesti, et Tulliallan Burlington ei ole
esitanud sellise tdendosuse tdendamiseks piisavaid toendeid ning Uldkohtu nduded tdenditele ei olnud
liiga karmid, kuna viimane jargis rangelt Euroopa Kohtu praktikat.

Euroopa Kohtu hinnang

Esimese viite esimeses osas mirgib Tulliallan Burlington, et Uldkohus jittis vaidlustatud kohtuotsustes
analiiisimata, kas esineb seos varasemate kaubamairkide, mille mainekust ta tunnustas, ja taotletavate
kaubamairkide vahel, kuigi sellise seose olemasolu on madruse nr 207/2009 artikli 8 loikes 5
tadhenduses varasemate kaubamaérkide rikkumise tuvastamiseks vajalik tingimus.

Sellega seoses tuleb mairkida, et Euroopa Kohus otsustas 27. novembri 2008. aasta kohtuotsuses Intel
Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika), et konealuse méaruse
artikli 8 loikes 5 osutatud maine omandanud kaubamaérkide rikkumine, kui see aset leiab, on varasema
ja hilisema kaubamérgi teatava sarnasuse tagajarg, mille tottu asjaomane avalikkus neid kaubamirke
seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi.

Kui avalikkus sellist seost ei loo, siis ei saa hilisema kaubamirgi kasutamisega kasutada varasema
kaubamirgi eristusvoimet voi mainet ebaausalt dra voi neid kahjustata (27. novembri 2008. aasta
kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 31).

Euroopa Kohus on siiski tdpsustanud, et ainuiiksi sellise seose olemasolu ei ole piisav selleks, et
tuvastada iiks asjaomase médruse artikli 8 loikes 5 viidatud rikkumistest, mis on maine omandanud
kaubamarkide selles sittes ette ndahtud kaitse eritingimus (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 32).

Nimetatud sitte kohaldamine soltub kolme tingimuse tditmisest, millest esimene on seose olemasolu
varasemate kaubamairkide ja taotletavate kaubamairkide vahel, teine vastulause aluseks oleva varasema
kaubamairgi maine ja kolmas toendosus, et taotletava kaubamairgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta
toob kaasa varasema kaubamairgi eristusvdoime voi maine ebaausa drakasutamise voi kahjustamise.
Kuna need kolm tingimust on kumulatiivsed, siis piisab selle sdtte kohaldamise vélistamiseks sellest,
kui iiks neist ei ole tdidetud.

Kiesoleval juhul todes Uldkohus miiruse nr 207/2009 artikli 8 ldike 5 alusel libiviidava hindamise
raames vaidlustatud kohtuotsuste punktis 35 koigepealt, et Tulliallan Burlington voib tugineda
varasemate kaubamairkide maine kaitsele seoses nende teenuste registreeringutega, mis on seotud
Nizza kokkuleppe klassiga 35. Seejédrel markis ta kohtuotsuste punktis 36, et neljas apellatsioonikoda
oli vaidlusalustes otsustes asunud seisukohale, et vastandatud kaubamaérkide vahel puudub seos ning et
Tulliallan Burlington ei ole tdendanud, et taotletavate kaubamérkide kasutamisega voidakse varasemate
kaubamairkide eristusvéimet véi mainet ebaausalt dra kasutada véi neid kahjustada. Ilma et Uldkohus
oleks hinnanud, kas vastandatud kaubamaérkide vahel esineb seos, asus ta kohe analiilisima selles
artiklis kindlaks méératud kolmandat, nimelt eri rikkumiste tdendosuse tingimust.

Uldkohus meenutas vaidlustatud kohtuotsuste punktides 37—42 miiruse nr 207/2009 artikli 8 liget 5
kasitlevat Euroopa Kohtu praktikat, kuid siis lihtsalt noustus kohtuotsuste punktides 43-45
vaidlusaluste otsustega, leides sisuliselt, et Tulliallan Burlingtoni esitatud toendid ei tdenda, et
taotletavate kaubamairkide kasutamine vihendab varasemate kaubamairkide huvipakkuvust.
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Nagu on kéesoleva kohtuotsuse punktis 66 osutatud, soltub médruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5
kohaldamine sellest, kas on tdidetud kolm kumulatiivset tingimust, mistottu selle sdtte kohaldamise
vilistamiseks piisab, kui ei ole tdidetud iiks neist tingimustest.

Sellest tulenevalt ei rikkunud Uldkohus &igusnormi, kui ta vaidlustatud kohtuotsustes koigepealt
anallitisis, kas ldhtudes eeldusest, et tarbijad loovad taotletavate kaubamairkide ja varasemate
kaubamairkide vahel seose, esineb tdendosus, et taotletavate kaubamirkide kasutamisega kasutatakse
ebaausalt dra varasemate kaubamairkide eristusvoimet voi mainet voi neid kahjustatakse. Tuvastades, et
selline tdoendosus puudub, vilistas ta sellega ka vajaduse kontrollida, kas aluseks voetud eeldus peab
paika, nimelt kas varasemate kaubamairkide ja taotletavate kaubamaérkide vahel on seos.

Seega tuleb esimese viite esimene osa pohjendamatuse tottu tagasi litkata.

Esimese viite teises osas heidab Tulliallan Burlington Uldkohtule sisuliselt ette digusnormi rikkumist
selle hindamisel, kas esineb tdendosus, et taotletavate kaubamirkide pohjuseta kasutamisega
kasutatakse ebaausalt dra varasemate kaubamairkide eristusvoimet voi mainet voi kahjustatakse neid
madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 5 tahenduses.

Sellega seoses tuleb iihelt poolt meenutada, et rikkumine, mille vastu maaruse nr 207/2009 artikli 8
ldige 5 tagab maine omandanud kaubamarkidele kaitse, on esiteks varasema kaubamirgi eristusvoime
kahjustamine, teiseks selle kaubamérgi maine kahjustamine ja kolmandaks selle kaubamérgi
eristusvoime voi maine ebaaus drakasutamine (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 27).

Nimetatud sitte kohaldamiseks piisab, kui esineb iiks kolmest rikkumise liigist (27. novembri
2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 28).

Teiselt poolt, kuigi varasema kaubamairgi omanik ei ole kohustatud tdendama, et tema kaubamairki on
madruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5 tdhenduses tegelikult ning vastaval hetkel rikutud, peab ta siiski
toendama selliste tegurite olemasolu, mis voimaldavad jareldada, et esineb suur tdendosus, et tema
kaubamairki tulevikus rikutakse (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, punkt 38).

Seda, kas esineb {iks nimetatud sittes nimetatud rikkumistest voi suur tdendosus, et tulevikus selline
rikkumine aset leiab, tuleb hinnata igakiilgselt, vottes arvesse koiki antud juhtumi asjakohaseid
tegureid, mille hulka kuuluvad eelkdige varasema kaubamirgi maine tugevus, eristusvdime ulatus,
vastandatud kaubamaérkide sarnasuse ulatus ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laad ja
ulatus (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 68).

Mis puutub konkreetsemalt varasema kaubamirgi eristusvoime kahjustamisse, mida nimetatakse ka
slahjendamiseks®, ,kdrpimiseks” ja ,hagustamiseks®, siis sellise kahjustamisega on tegu niipea, kui
norgeneb vastava kaubamirgi voime identifitseerida nimetatud kaubamaérgi omanikult parinevana
kaupu voi teenuseid, mille jaoks kaubamirk on registreeritud ja mille jaoks seda kasutatakse, sest
hilisema kaubamirgi kasutamine tingib varasema kaubamairgi identiteedi ja avalikkusse seas selle
tajumise hajutatuse. Nii on see eeskitt juhul, kui varasem kaubamirk, mis tekitas kohese seose
kaupade vo0i teenustega, mille jaoks see registreeriti, enam sellist seost ei tekita (27. novembri
2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 29).

Euroopa Kohus on ka tdpsustanud, et selle tdendamiseks, et hilisema kaubamairgi kasutamine kahjustab
voi voib kahjustada varasema kaubamargi eristusvoimet, peab olema tdendatud, et hilisema kaubamargi
kasutamise tagajirjel on muutunud varasema kaubamairgi registreeringuga hoélmatud kaupade voi
teenuste keskmise tarbija majanduslik kditumine, voi esineb suur toendosus, et selline muutus
tulevikus toimub (27. novembri 2008. aasta kohtuotsus Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
punkt 77).
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Kiesoleval juhul tddes Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 43, et ei apellatsioonikoja ega
Uldkohtu menetluses ei esitanud apellant omavahel kooskélas olevaid tdendeid, mis annaksid alust
jareldada, et taotletavate kaubamirkide kasutamisega ,kasutatakse ebaausalt &ra varasemate
kaubamairkide eristusvoimet voi mainet”, viidates seega ainult iihele kolmest rikkumise liigist, mis on
ette ndhtud maaruse nr 207/2009 artikli 8 loikes 5.

Uldkohus péhjendas seda jireldust vaidlustatud kohtuotsuste punktis 44 sellega, et apellant ei ole
sesitanud konkreetseid toendeid selle kohta, et taotletava kaubamairgi kasutamine vdhendaks tema
varasemate kaubamairkide huvipakkuvust®.

Ent esiteks ei kinnita Uldkohtu ebamiirane viide varasemate kaubamirkide ,huvipakkuvuse*
voimalikule vdhenemisele kindlalt, et ta tegelikult hindas varasemate kaubamairkide eristusvoime voi
maine kahjustamise toendosust madruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 5 tdhenduses. Teiseks ei saa sellise
viahendamise toendosuse puudumise tuvastamisega igal juhul tdendada, et puudub varasemate
kaubamarkide eristusvdime voi maine ebaausa drakasutamise tdendosus sama sitte tihenduses.

Uldkohus lisas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 45: ,[a]sjaolu, et muule ettevétjale véib olla antud
oigus kasutada kaubamairki, mis koosneb sonast ,burlington, kaupade jaoks, mis on sarnased hagejale
kuuluvas Londoni galeriis miitigil olevate kaupadega, ei mojuta iseenesest keskmise tarbija silmis selle
koha kaubanduslikku huvipakkuvust®.

Isegi kui see Uldkohtu jireldus vastab toele, ei puuduta see siiski otseselt ithtegi miiruse nr 207/2009
artikli 8 loikes 5 nimetatud kolmest rikkumise liigist. Nimelt ei puuduta need mitte varasema
kaubamargiga tédhistatud koha ,kaubanduslikku huvipakkuvust®, vaid tdendosust, et taotletava
kaubamadrgi kasutamisega ilma tungiva pohjuseta kasutatakse ebaausalt dra voi kahjustatakse varasema
kaubamargi eristusvoimet voi mainet.

Koigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et Uldkohus ei hinnanud Tulliallan Burlingtoni poolt miaruse
nr 207/2009 artikli 8 loikest 5 tuleneva vastulause pohjendamiseks esitatud tdendeid selles sdttes ette
ndhtud kriteeriumide alusel ning rikkus seega digusnormi.

Seega on apellatsioonkaebuse esimese viite teine osa pohjendatud. Jarelikult tuleb selle viitega
noustuda, ilma et oleks vaja analiiiisida esimese viite kolmandat osa.

Apellatsioonkaebuste teine viide

Poolte argumendid

Apellatsioonkaebuste pohjendamiseks esitatud teine viide jaguneb kaheks osaks. Esimese osa kohaselt
on rikutud oigust olla dra kuulatud ning teise osa kohaselt on rikutud maaruse nr 207/2009 artikli 8
16iget 4, mis kasitleb tdhise hoivamise peale esitatavat hagi.

Teise vdite esimese osa kohta mirgib Tulliallan Burlington, et vastulausete osakond hindas taotletavate
kaubamarkide kehtivust iiksnes varasema ELi kaubamairgi suhtes ja mdaaruse nr 207/2009 artikli 8
16ike 5 alusel.

Tulliallan Burlington, kes esitas ka selle maaruse artikli 8 loigetel 1 ja 4 pohinevad vastulause
pohjendused, jai koigi neljandale apellatsioonikojale esitatud vastulause pohjenduste juurde.
Apellatsioonikoda viljendas oma 28. septembri 2015. aasta kirjas kavatsust analiiiisida konealuseid asju
ka varasema Uhendkuningriigi kaubamirgi nr 2314 343 alusel, kutsudes pooli esitama oma mirkusi
selle kaubamargi kohta, kuid ei késitlenud muid analiiiisi aluseid ega kutsunud pooli esitama mérkusi
mone muu aluse kohta.
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Tulliallan Burlington heidab Uldkohtule seega ette, et viimane ei tunnistanud, et neljas
apellatsioonikoda oleks pidanud kutsuma pooli esitama oma maérkusi maaruse nr 207/2009 artikli 8
16ike 4 kohta. Uldkohus kinnitas vaidlustatud kohtuotsuste punktis 54, et neljas apellatsioonikoda ei
olnud kohustatud kiisima pooltelt tdiendavaid mérkusi, mis on tema sdonul vastuolus digusega olla dra
kuulatud, vélja arvatud juhul, kui ta teeb otsuse ainult asjaomase méaaruse artikli 8 1dike 5 kohta.

Teise viite teises osas heidab Tulliallan Burlington Uldkohtule ette vaidlustatud kohtuotsuste
punktis 62 selle tuvastamist, et ta ei olnud esitanud toendeid méaédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 4
tingimuste tditmise kohta. Tdpsemalt heidab ta apellatsioonikojale ette vea tegemist jareldustes, mis
puudutavad neljanda apellatsioonikoja késutuses olnud toendeid varasemate kaubamirkide maine
kohta.

EUIPO ja Burlington Fashion paluvad liikata apellatsioonkaebuste pohjenduseks esitatud teine viide
tagasi.

Euroopa Kohtu hinnang

Tulliallan Burlington heidab teise viite esimeses osas Uldkohtule ette, et viimane rikkus tema digust
olla dra kuulatud, kuna ta ei tunnistanud, et neljas apellatsioonikoda oleks pidanud kutsuma pooli
esitama seoses madruse nr 207/2009 artikli 8 16ikega 4 oma maérkusi, kui erinevalt EUIPO vastulausete
osakonnast kavatses ta seda kiisimust kasitleda.

Madruse nr 207/2009 artikli 75 kohaselt voivad EUIPO otsuste aluseks olla iiksnes pohjused voi
toendid, mille kohta on pooltel olnud voimalik esitada oma seisukoht. Selles sdttes on kehtestatud
poolte digus olla EUIPO menetluses dra kuulatud.

See oigus laieneb koikidele faktilistele ja oiguslikele asjaoludele, mis on otsuse aluseks, kuid mitte
haldusorgani voetavale 16plikule seisukohale (8. septembri 2015. aasta kohtuméérus DTL Corporacion
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-62/15 P, ei avaldata, EU:C:2015:568, punkt 45). See digus ei tihenda
ka, et enne poole esitatud tdenditele antava hinnangu kohta lopliku seisukoha votmist on EUIPO
apellatsioonikoda kohustatud pakkuma sellele poolele uue voimaluse avaldada nende toendite kohta
oma arvamus (19. jaanuari 2012. aasta kohtuotsus Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Nike International,
C-53/11 P, EU:C:2012:27, punkt 53). Peale selle on poolel, kes on ise esitanud konealused faktilised
asjaolud ja toendid, eelduslikult olnud tdiesti voimalik selgitada nende esitamise kaigus, millist
voimalikku tdhtsust need tdendid vaidluse lahendamise seisukohast omavad (4. mértsi 2010. aasta
kohtumiarus Kaul vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-193/09 P, ei avaldata, EU:C:2010:121, punkt 66).

Kéesoleval juhul tugines just Tulliallan Burlington ise maaruse nr 207/2009 artikli 8 loikele 4 kui iihele
oma vastulause pohjendusele ning tal oli voimalik esitada argumendid ja tdendid, mida ta pidas
asjakohaseks.

Nimelt mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 53, et asjaomase kohtuasja toimikust
ndhtuvalt oli kogu EUIPO talituste menetluse jooksul Tulliallan Burlingtonil véimalus oma seisukohad
esitada. Tulliallan Burlington sellele viitele vastu ei vaidle ja moonab ise oma apellatsioonkaebustes, et
ta teatas 20. veebruaril 2014 neljandale apellatsioonikojale esitatud mairkustes, et ta jaab koigi oma
vastulause aluste, sealhulgas maaruse nr 207/2009 artikli 8 loikel 4 pohineva aluse juurde.

Nagu Euroopa Kohus 13. mirtsi 2007. aasta kohtuotsuses Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Kaul
(C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 57) otsustas, vaatab apellatsioonikoda talle esitatud kaebuse
menetlemise kiigus vastulause tervikuna uuesti sisuliselt ldbi nii diguslikust kui ka faktilisest aspektist.
Sellest tuleneb, et kdesoleval juhul oli apellatsioonikoda kohustatud uuesti kontrollima koiki Tulliallan
Burlingtoni esitatud vastulause pohjendusi, sealhulgas eelkdige maaruse nr 207/2009 artikli 8 loikest 4
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tulenevaid pohjendusi. Seega vois viimane esitada apellatsioonikojale esitatud mérkustes koik
tiiendavad argumendid, mida ta pidas selle vastulause pohjenduse kohta asjakohaseks, ilma et
apellatsioonikoda oleks pidanud teda konkreetselt kutsuma seda tegema.

Seega leidis Uldkohus digesti, et neljandale apellatsioonikojale ei saa ette heita, et ta ei kiisinud pooltelt
selle kohta tdiendavaid markusi.

Sellest jareldub, et teise viite esimene osa tuleb pohjendamatuse tottu tagasi litkata.

Teise viite teises osas heidab Tulliallan Burlington Uldkohtule ette, et viimane tegi hindamisvea seoses
toenditega, mille ta esitas oma vastulause toetuseks mééruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 4 alusel.

Euroopa Kohtu viljakujunenud praktika pohjal tuleneb ELTL artikli 256 loike 1 teisest 1oigust ja
Euroopa Liidu Kohtu pohikirja artikli 58 esimesest 1digust, et kohtuotsuse saab edasi kaevata ainult
diguskiisimustes. Seega on ainult Uldkohtul piadevus tuvastada ja hinnata asjakohaseid fakte ning
hinnata téendeid. Vélja arvatud juhul, kui esitatud tdoendeid voi fakte on moonutatud, ei ole
konealuste faktide ja tdendite hindamine seega niisugune diguskiisimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu
poolt apellatsiooni korras labivaatamisele (13. novembri 2019. aasta kohtuotsus Outsource Professional
Services vs. EUIPO, C-528/18 P, ei avaldata, EU:C:2019:961, punkt 47).

Pealegi peab selline faktiliste asjaolude moonutamine olema toimiku materjalide pohjal ilmne, ilma et
oleks vaja fakte ja tdendeid uuesti hinnata. Apellant peab tipselt osutama téenditele, mida Uldkohus on
moonutanud, ning tooma vilja hindamisvead, mis tema arvates on selle moonutamise pohjustanud
(13. novembri 2019. aasta kohtuotsus Outsource Professional Services vs. EUIPO, C-528/18 P, ei
avaldata, EU:C:2019:961, punkt 48).

Tulliallan Burlington viidab sisuliselt, et kui Uldkohus oleks votnud tdendeid arvesse tema poolt ette
pakutud viisil, oleks Uldkohus pidanud jireldama, et tihise héivamine on tdendatud. Tuleb aga
todeda, et seda tehes piirdub Tulliallan Burlington vaidlustatud kohtuotsustes faktilistele asjaoludele
antud hinnangu kritiseerimisega ega esita ithtegi tdendit selle kohta, et Uldkohus moonutas
asjakohaseid fakte voi toendeid.

Sellest tuleneb, et teise viite teine osa tuleb vastuvoetamatuse tottu tagasi litkata.

Eeltoodut arvestades tuleb apellatsioonkaebuste pohjenduseks esitatud teine viide osaliselt
pohjendamatuse ja osaliselt vastuvoetamatuse tottu tagasi likata.

Apellatsioonkaebuste kolmas vdide

Poolte argumendid

Apellatsioonkaebuse pohjenduseks esitatud kolmas vdide puudutab méédruse nr 207/2009 artikli 8
16ike 1 punkti b rikkumist. See vdide jaguneb neljaks osaks.

Kolmanda viite esimeses osas mérgib Tulliallan Burlington, et Euroopa Kohus otsustas 11. oktoobri
2017. aasta kohtuotsuses EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48), et kohtuotsusest
Praktiker tulenev noue, mille kohaselt peab jaemiiiigiteenuseid tdhistava kaubamaérgi taotleja
tdpsustama, millist liiki kaupu need teenused puudutavad, ei ole kohaldatav kaubamairkidele, mis on
registreeritud enne seda kohtuotsust. Ta vdidab lisaks, et 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsusest EUIPO
vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) tulenevat kohtupraktikat tuleks vastavalt oiguskindluse
pohimottele kohaldada ka nende kaubamargitaotluste suhtes, mis olid kohtuotsuse Praktiker tegemise
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kuupédeval avaldatud, ning nende kaubamairgitaotluste suhtes, mis olid juba esitatud, ilma et EUIPO
noudel oleks taotlust muudetud. Niisiis ei ole vastupidi sellele, mida otsustas Uldkohus vaidlustatud
kohtuotsustes, kohtuotsus Praktiker kohaldatav iihelegi varasemale kaubamargile.

Kolmanda viite teises osas leiab Tulliallan Burlington, et Uldkohus on igal juhul eksinud kohtuotsuse
Praktiker analtiisimisel. Selle kohtuotsuse kohaldamisala on vidga piiratud, kuna see puudutab
konkreetselt iiksnes jaemiiiigiteenustega holmatud kaupu ning seda ei saa kohaldada kaubamarkidele,
mis tdhistavad passaazi teenuseid.

Kolmanda viite kolmandas osas leiab Tulliallan Burlington, et isegi kui varasemad kaubamairgid
kuuluvad tdepoolest kohtuotsuse Praktiker kohaldamisalasse, jireldas Uldkohus ekslikult, et see
kohtuotsus vilistab tingimata jédrelduse, et tihised on sarnased. Tegelikult ei ole selles kohtuotsuses
seesugust piirangut ette ndhtud, kuna nimetatud otsuses on mairgitud iiksnes suunised selle kohta,
millisel kujul registreerimine lihtsustab eksitava sarnasuse analiiiisimist, kuid see ei jita varasema
kaubamairgi omanikku ilma maéruse nr 207/2009 artikli 8 ldike 1 punktis b ette ndahtud kaitsest seoses
hilisema, eksitavalt sarnase kaubamairgi registreerimisega.

Kolmanda viite neljandas osas mirgib Tulliallan Burlington, et kuna Uldkohus télgendas kohtuotsust
Praktiker védralt, ei hinnanud ta segiajamise toendosust ega saatnud asju selle tdendosuse hindamiseks
neljandale apellatsioonikojale tagasi.

Burlington Fashion leiab, et apellatsioonkaebuste kolmas viide tuleb tervikuna tagasi liikata.

Esiteks kuuluvad varasemate kaubamirkidega holmatud teenused vastupidi sellele, mida vididab
Tulliallan Burlington, tdepoolest kategooriasse ,jaemiiligiteenused”. Uldkohus leidis oigesti, et need
teenused kuuluvad sellesse kategooriasse.

Teiseks ei ole 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)
alusel voimalik kummutada vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71 esitatud Uldkohtu jireldust.
Esimesena olgu mairgitud, et Euroopa Kohus tdpsustas selles kohtuotsuses, et kohtuotsus Praktiker on
kohaldatav iiksnes kaubamaérkidele, mis on registreeritud enne selle véljakuulutamist, mis ei ole aga nii
asjaomase varasema ELi kaubamargi puhul. Teisena olgu margitud, et kuigi kohtuotsus Praktiker ei ole
vahetult kohaldatav kolmele varasemale Uhendkuningriigi kaubamirgile, kinnitas Euroopa Kohus
11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuses EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), et arvesse tuleb
votta diguskindluse ja diguspérase ootuse kaitse pohimotteid.

EUIPO leiab, et moned apellatsioonkaebuste kolmanda viite raames esitatud argumendid on
pohjendatud, kuid ainult kolme varasema Uhendkuningriigi kaubamérgi, mitte aga varasema ELi
kaubamargi puhul.

Esiteks leiab EUIPO, et Uldkohus rikkus oigusnormi, kui ta kohaldas kohtuotsust Praktiker, kuigi
nimetatud kohtuotsusest tulenev kohtupraktika ei ole asjaomaste kohtuasjade lahendamisel kolme
Uhendkuningriigi varasema kaubamirgi seisukohast asjakohane. EUIPO mirgib sellega seoses, et
11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuses EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) leidis Euroopa
Kohus, et kohtuotsusest Praktiker ndhtuvalt ei saa kohtuotsusest Praktiker tulenev kohtupraktika
mojutada enne selle kohtuotsuse kuulutamist registreeritud kaubamairgi kaitse ulatust, kuna see otsus
puudutab tiksnes uusi registreerimistaotlusi.

Nii on Euroopa Kohus sdnaselgelt vilistanud kohtuotsuse Praktiker igasuguse tagasiulatuva jou
kaubamairkide suhtes, mis on enne selle kuulutamise kuupdeva juba registreeritud. Kéesolevates
kohtuasjades registreeriti kolm varasemat Uhendkuningriigi kaubamirki 2003. aastal, st kaua enne
selle kohtuotsuse kuulutamist 7. juulil 2005.
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Uldkohtu jireldused vaidlustatud kohtuotsustes selle kohta, et taotletavate kaubamirkidega tihistatavad
kaubad ja passaazide teenused on erinevad, pohinevad ekslikul eeldusel, et kohtuotsusest Praktiker
tulenev kohtupraktika on kdesoleval juhul kohaldatav.

Seetottu leiab EUIPO, et Uldkohus rikkus digusnormi, kui ta kohaldas sellest kohtuotsusest tulenevat
kohtupraktikat kolmele varasemale Uhendkuningriigi kaubamargile.

Teiseks tdodeb EUIPO, et Uldkohus jittis tihelepanuta ka kolme varasema Uhendkuningriigi
kaubamairgi kasutamise tdendamise taotlused. EUIPO margib koigepealt, et vastulausete osakond
rahuldas vastulaused iiksnes varasema ELi kaubamirgi pohjal ja leidis, et menetlusbkonoomia
kaalutlustel ei olnud nende kolme kaubamirgi kasutamise kohta esitatud tdendite uurimine vajalik.
Seejarel mairgib EUIPO, et neljas apellatsioonikoda tiithistas vastulausete osakonna otsused ilma
nimetatud kasutamise tdoendamise taotlusi analiiiisimata ja likkas vastulaused madruse nr 207/2009
artikli 8 ldike 1 punkti b osas tagasi, tuvastades tdpsustusi esitamata, et vaidlusalused kaubad ei ole
Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate passaazi teenustega sarnased.

Kasutamise toendamise taotluste uurimine oleks aga vdoimaldanud teha kindlaks konkreetsed kaubad,
mis on kolme varasema Uhendkuningriigi kaubamirgiga tihistatud Tulliallan Burlingtoni osutatava
»passaazi teenuste/jaemiiligiteenuse” ese. Nende kolme varasema kaubamairgi tdpse ulatuse oleks
saanud kindlaks méddrata, kuna passaazi teenustega holmatud konkreetse kauba oleks saanud kindlaks
teha. See tuleneb nii madruse nr 207/2009 artikli 42 ldigetest 2 ja 3 kui ka 11. oktoobri 2017. aasta
kohtuotsusest EUIPO vs. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 50).

Sellest jdreldub, et kuna neljas apellatsioonikoda jéttis analiilisimata tdendid kolme varasema
Uhendkuningriigi kaubamirgi kasutamise kohta, jittes maaruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktil b
pohinevad kaebused kaupade erinevuse tottu rahuldamata, rikkus neljas apellatsioonikoda éigusnormi,
mida Uldkohus EUIPO viitel kordas. Seevastu leiab EUIPO, et Uldkohus ei rikkunud digusnormi, kui
ta hindas segiajamise tdendosust seoses varasema liidu kaubamargiga.

EUIPO palub litkkata muud argumendid tagasi.

Euroopa Kohtu hinnang

Kolmanda viite eri osades, mida tuleb analiiiisida koos, heidab Tulliallan Burlington Uldkohtule
sisuliselt ette oigusnormi rikkumist, kuna viimane tugines védralt kohtuotsusele Praktiker, leides
vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71, et varasemate kaubamairkidega tdhistatud teenused ja
taotletavate kaubamairkidega tahistatud kaubad ei ole sarnased ega iiksteist tdiendavad.

Selles osas tuleb meenutada, et seoses Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate jaemiiligiteenustega on
Euroopa Kohus otsustanud, et jaekaubanduse eesmirk on kaupade miiiik tarbijatele. Nimetatud
tegevus seisneb eelkoige miiligiks pakutava kaubavaliku viljavalimises ja erinevate teenuste
pakkumises, mille eesmdrk on suunata tarbijat tehingu tegemisele (vt selle kohta kohtuotsus Praktiker,
punkt 34).

Lisaks tuleb markida, et Nizza kokkuleppe klassi 35 selgitavas mérkuses on tdpsustatud, et sellesse
kuuluvad ka erinevate kaupade komplekteerimine ihisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis
voimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta. Neid teenuseid vodidakse osutada jae- ja
hulgimiiiigikaupluse, miigiautomaadi, postimiiiigikataloogi voi elektroonilise vahendi, nditeks
veebisaidi voi telepoe saate kaudu.

Vastavast selgitavast markusest ndhtub, et moiste ,jaemiiligiteenused” on seotud kolme pdhitunnusega:

esiteks, teenuste eesmirk on kaupade miiiik tarbijatele, teiseks osutatakse neid tarbijale, et tarbija saaks
neid kaupu mugavalt vaadelda ja osta, ning kolmandaks osutatakse neid kolmandate isikute huvides.

ECLIL:EU:C:2020:151 19



1

N

7

128

129

130

131

132

133

134

KontuoTsus 4.3.2020 — LIDETUD KOHTUASJAD C-155/18 P-C-158/18 P
TULLIALLAN BURLINGTON vs. EUIPO

Sellest tuleneb, et moiste ,jaemiiiigiteenused“ holmab teenuseid, mis on suunatud tarbijale ning mis
seisnevad passaazi kaupluste ruume kasutavate kauplejate huvides erinevate kaupade
komplekteerimises kaupluste valiku kaudu, mis voimaldab tarbijal kaupu mugavalt vaadelda ja osta,
ning miitgitehingust eraldiseisvate selliste eri teenuste pakkumises, mille eesmirk on panna tarbija
nendes kauplustes miitidavat kaupa ostma.

Nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 32 ise oigesti otsustas, tuleneb eeltoodud
kaalutlustest, et kohtuotsuse Praktiker punktis 34 esitatud Euroopa Kohtu toélgendus ei vdimalda
kinnitada, et passaazide voi kaubanduskeskuste osutatavad teenused on oma maiiratlusest tulenevalt
vélistatud Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluva moiste ,jaemiitigiteenused” kohaldamisalast.

Uldkohus mirkis vaidlustatud kohtuotsuste punktis 33 samuti oigesti, et kohtuotsuse Praktiker
punktis 34 esitatud Euroopa Kohtu tolgendusega on vastuolus seisukoht, et passaazi teenused
piirduvad peamiselt kinnisvararentimise ja -haldamise teenustega. Uldkohtu viitel hdlmab kohtuotsuse
Praktiker nimetatud punktis mainitud moiste ,erinevad teenused” tingimata teenuseid, mille osutamist
korraldab passaaz selleks, et sdilitada sellise kaubanduskoha kogu huvipakkuvus ja praktilised eelised,
kusjuures eesmérk on voimaldada erinevast kaubast huvitatud klientidel seda kauplustes mugavalt
vaadelda ja osta.

Jarelikult vois Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 34 pohjendatult otsustada, et mdiste
sjaemiiligiteenused” holmab teenuseid, mida passaaz osutab tarbijale selleks, et voimaldada tarbijal
mugavalt neid kaupu vaadelda ja osta, ning ta osutab neid teenuseid selles passaazis kaupluste ruume
kasutavate kauplejate huvides.

Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuste punktides 70 ja 71, et seoses Nizza kokkuleppe klassi 35
kuuluvate teenustega on liidu kohus tuvastanud, et jaemiiiigiteenuste puhul on vaja, et miigiks
pakutavad kaubad oleksid tédpselt kindlaks méédratud. Ta jdreldas sellest, et kuna puudub igasugune
tapsustus kaupade kohta, mida voidakse sellise passaazi nagu Burlington Arcade moodustavates
kauplustes miiiia, siis on vilistatud seoste loomine nimetatud kaupluste ja taotletava kaubamairgiga
holmatud kaupade vahel, kuna maéératlus, mille Tulliallan Burlington kéesoleval juhul luksuskaubale
annab, ei ole asjaomaste kaupade tdpsustamiseks piisav. Seetdttu ei ole Uldkohtu sénul sellise
tapsustuse puudumise tottu voimalik pidada varasemate kaubamirkidega holmatud teenuseid ja
taotletavate kaubamairkidega holmatud kaupu sarnaseks voi teineteist tdiendavaks.

Siinkohal olgu margitud, et Euroopa Kohus on téepoolest leidnud, et kaubamairgi registreerimisel
jaekaubandusteenuste jaoks ei ole vaja konkreetselt méadratleda teenust voi teenuseid, mille jaoks
registreerimist taotletakse, vaid taotlejalt tuleb hoopis nouda, et ta tdpsustaks kaubad voi kaupade
liigid, mida need teenused puudutavad (kohtuotsus Praktiker, punktid 49 ja 50).

Siiski on Euroopa Kohus esiteks tdpsustanud, et kohtuotsusest Praktiker tulenev kohtupraktika
puudutab iiksnes kaubamirgi registreerimise taotlusi ega puuduta selle kohtuotsuse kuulutamise ajaks
registreeritud kaubamirkide kaitset (11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO wvs. Cactus,
C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 45). Kuna kéesoleval juhul registreeriti kolm varasemat Tulliallan
Burlingtoni Uhendkuningriigi kaubamarki, millele viimane oma vastulause toetuseks tugines, enne
kohtuotsuse Praktiker kuulutamise kuupédeva, siis igal juhul ei puudutanud sellest kohtuotsusest
tulenev kohustus neid.

Teiselt poolt ei saa kdesoleva kohtuotsuse punktis 132 mainitud kohtuotsuses Praktiker esitatud
kaalutlustest jdreldada, et kui pédrast selle kohtuotsuse kuulutamist jaemiiligiteenuste jaoks
registreeritud kaubamairgile tuginetakse madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktis b ette nahtud
vastulause pohjenduse toetuseks, siis voib selle vastulause pohjenduse kohe korvale jitta, viidates
lihtsalt sellele, et puuduvad tdpsed viited kaubale, mida varasema kaubamirgiga holmatud
jaemiitigiteenused voivad puudutada.
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Nii toimimine téhendaks, et varasema kaubamairgi puhul eitataks voimalust tugineda sellele vastulauses
identse voi sarnase kaubamairgi registreerimise takistamiseks sarnaste kaupade voi teenuste jaoks, ning
sellest tulenevalt keeldutaks tunnustamast kaubamairgi eristusvoimet, olgugi et see kaubamirk on
jatkuvalt registreeritud ja seda ei ole monel médaruses nr 207/2009 ette ndhtud pohjusel kehtetuks
tunnistatud.

Nagu EUIPO sisuliselt mérgib, on peale selle voimalik varasema kaubamérgi méadruse nr 207/2009
artikli 42 loike 2 tdhenduses tegeliku kasutamise toendamise noude abil kindlaks teha, millised on
konkreetsed kaubad, mille puhul varasema kaubamairgiga holmatud teenuseid on kasutatud, ning votta
vastulause hindamisel arvesse tiksnes neid kaupu.

Seega tuleneb kaigist eeltoodud kaalutlustest, et Uldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuste punktis 71
oigusnormi, kui ta leidis, et tdpsustuste puudumise tottu kaupade kohta, mida voib miitia passaazi nagu
see, mis on holmatud varasemate kaubamarkidega, moodustavates eri kauplustes, on igasugune seoste
loomine nende kaubamirkide ja taotletavate kaubamirkidega holmatud kaupade vahel vilistatud.
Seega tuleb apellatsioonkaebuse kolmanda vditega noustuda, ilma et oleks vaja analiiiisida Tulliallan
Burlingtoni iilejéénud argumente.

Esimeses kohtuastmes esitatud hagi

Euroopa Kohtu pohikirja artikli 61 esimese 16igu kohaselt voib Euroopa Liidu Kohus teha Uldkohtu
otsuse tithistamise korral asja suhtes 16pliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium seda lubab. Kéesoleval
juhul on see neljas kohtuasjas nii.

Uldkohtule esitatud hagiavalduse esimeses viites heitis Tulliallan Burlington neljandale
apellatsioonikojale sisuliselt ette maaruse nr 207/2009 artikli 8 loike 5 rikkumist.

Eelkoige tegi neljas apellatsioonikoda apellandi vditel tdlgendamisvea seoses moistega
sjaemiiligiteenused”, mis tdhistab {ihte osa Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvatest teenustest ja
millega seoses ei olnud varasemate kaubamarkide maine téendatud.

Lisaks heitis Tulliallan Burlington hagiavalduse kolmandas viites neljandale apellatsioonikojale sisuliselt
ette konealuse maaruse artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumist eelkoige pohjusel, et apellatsioonikoda ei
votnud arvesse asjaolu, et tema passaazi teenuste ning taotletavate kaubamarkidega holmatud kaupade
tarbijad on samad.

Neljas apellatsioonikoda leidis vaidlusaluste otsuste punktis 18, et Tulliallan Burlingtoni tegevusel
puudub seos jaemiiiigitegevusega, ning et tema tegevus seisneb hoopis iiksnes kaupluste ja biiroopinna
tilirimises oma passaazi ruumides. Ta jareldas sellest, et Tulliallan Burlington osutab oma klientidele
tiksnes kinnisvarahaldus-, mitte jaemiitigiteenuseid.

Selles osas tuleneb kdesoleva kohtuotsuse punktidest 124—127, et moiste ,jaemiitigiteenused” holmab
muu hulgas teenuseid, mida passaaz osutab tarbijale selleks, et vdoimaldada tarbijal mugavalt kaupu
vaadelda ja osta ning ta teeb seda kaupluste ruume kasutavate kauplejate huvides.

Sellest tuleneb, et kuna neljas apellatsioonikoda vottis aluseks mdiste ,jaemiiligiteenused® kitsa
maddratluse ega votnud arvesse seda, et Tulliallan Burlington osutas neid teenuseid, siis rikkus ta esiteks
oigusnormi, kuna ta omistas sellele moistele liiga kitsa ulatuse, ning teiseks ei kvalifitseerinud faktilisi
asjaolusid oigesti.

Seega tuleb hagi esimese ja kolmanda viitega noustuda ja vaidlusalused otsused tiithistada, ilma et oleks
vaja analliiisida teisi hagiavaldustes esitatud viiteid.
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Kohtukulud

Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 ldoige 2 néeb ette, et kui apellatsioonkaebus on pohjendatud ja
Euroopa Kohus teeb ise kohtuasjas 16pliku otsuse, otsustab ta kohtukulude jaotamise.

Kodukorra artikli 138 16ike 1 kohaselt, mida artikli 184 16ike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste
lahendamisel, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on
seda noudnud.

Kuna Tulliallan Burlington on kohtukulude hiivitamist ndoudnud ning EUIPO ja Burlington Fashion on
kohtuvaidluse kaotanud, tuleb EUIPO ja Burlington Fashioni kohtukulud jédtta nende endi kanda ja
moista neilt vordses osas vilja Tulliallan Burlingtoni kohtukulud nii esimese astme menetluses
kohtuasjades T-120/16—T-123/16 kui ka apellatsioonimenetluses.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

1.

Tiihistada Euroopa Liidu Uldkohtu 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsus Tulliallan Burlington
vs. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, ei avaldata, EU:T:2017:873),
6. detsembri 2017. aasta kohtuotsus Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion
(BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ei avaldata, EU:T:2017:872), 6. detsembri
2017. aasta kohtuotsus Tulliallan Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (Burlington),
(T-122/16, ei avaldata, EU:T:2017:871) ja 6. detsembri 2017. aasta kohtuotsus Tulliallan
Burlington vs. EUIPO - Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ei avaldata,
EU:T:2017:870).

Tiihistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (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 kisitlevad nelja Tulliallan Burlington Ltd ja Burlington Fashion GmbH
vahelist vastulausemenetlust.

Jitta Burlington Fashion GmbH ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO)
kohtukulud nende endi kanda ja moista neilt vordses osas vilja Tulliallan Burlington Ltd
kohtukulud nii esimese kohtuastme menetluses kohtuasjades T-120/16-T-123/16 kui ka
apellatsioonimenetluses.

Allkirjad
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