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EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda)

4. marts 2020*

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Miirus (EU) nr 207/2009 — Artikli 8 lsike 1
punkt b — Segiajamise tdendosus — Vastandatud tdhiste sarnasuse hindamine — Segiajamise tdendosuse
igakiilgne hindamine — Turustamistingimuste arvessevotmine — Foneetilise sarnasuse neutraliseerimine

visuaalsete ja kontseptuaalsete erinevustega — Neutraliseerimise tingimused
Kohtuasjas C-328/18 P,
mille ese on Euroopa Liidu Kohtu poéhikirja artikli 56 alusel 17. mail 2018 esitatud apellatsioonkaebus,
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: J. F. Crespo Carrillo,
apellant,

teine menetlusosaline oli:

Equivalenza Manufactory SL, asukoht Barcelona (Hispaania), esindajad: abogados G. Macias Bonilla,
G. Marin Raigal ja E. Armero Lavie,

hageja esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (neljas koda),

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

kohtujurist: H. Saugmandsgaard Qe,

kohtusekretir: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

olles 14. novembri 2019. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

otsuse
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) palub konealuses apellatsioonkaebuses tithistada

Euroopa Liidu Uldkohtu 7. mirtsi 2018. aasta kohtuotsuse Equivalenza Manufactory vs. EUIPO —
ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ei avaldata, edaspidi ,vaidlustatud

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

ET
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kohtuotsus“, EU:T:2018:119), millega Uldkohus tiihistas EUIPO teise apellatsioonikoja 11. oktoobri
2016. aasta otsuse (asi R 690/2016-2), mis kasitleb ITM Entreprises SASi ja Equivalenza Manufactory
SLi vahelist vastulausemenetlust (edaspidi ,vaidlusalune otsus®).

Oiguslik raamistik

Noéukogu 26. veebruari 2009. aasta miirus (EU) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamirgi kohta (ELT
2009, L 78, lk 1) tunnistati kehtetuks ja asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa Parlamendi ja
ndukogu 14. juuni 2017. aasta méadrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamairgi kohta (ELT
2017, L 154, 1k 1). Arvestades kdesolevas asjas kasitletava registreerimistaotluse esitamise kuupdeva
16. detsember 2014, mis on kohaldatava materiaaldiguse kindlakstegemisel méddrava tdhtsusega,
kehtivad selle vaidluse suhtes méaruse nr 207/2009 materiaaldigusnormid.

Nimetatud méadruse artikli 8 16ike 1 punktis b on 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 kaubamargiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus

varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus
hoélmab ka tdendosust, et kaubamérk seostatakse varasema kaubamérgiga.”

Vaidluste taust

Vaidluse tausta on kirjeldatud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 1-10. EUIPO esitatud
apellatsioonkaebuse lébivaatamise huvides voib selle kokku votta jargmiselt.
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Equivalenza Manufactory esitas 16. detsembril 2014 EUIPO-le taotluse registreerida ELi kaubamargina
jargmine kujutismark:

Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel
kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud
ja parandatud kujul) klassi 3 ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,parfiitiimid, 16hnadlid“.

ELi kaubamirgi taotlus avaldati 19. detsembri 2014. aasta viljaandes Bulletin des marques
communautaires nr 240/2014.

ITM Entreprises esitas 18. martsil 2015 vastulause taotletava kaubamairgi registreerimisele kiesoleva
kohtuotsuse punktis 6 nimetatud kaupade osas pohjusel, et esineb madruse nr 207/2009 artikli 8
l6ike 1 punkti b tdhenduses segiajamise tdendosus.

Vastulause pohines muu hulgas allpool toodud varasemal kujutismirgil, mis on Belgiat, Bulgaariat,
TSehhi Vabariiki, Taanit, Eestit, Kreekat, Horvaatiat, Léatit, Leedut, Luksemburgi, Ungarit,
Madalmaasid, Austriat, Poolat, Portugali, Rumeeniat, Sloveeniat ja Slovakkiat nimetav 1. aprillil 2011
tehtud rahvusvaheline registreering nr 1079410, mis holmab kaupu ,odekolonnid, deodorandid
isiklikuks kasutamiseks (parfiimeeria), parfiiimid, 16hnaolid“:

D

Vastulauseosakond rahuldas 2. martsi 2016. aasta otsusega ITM Entreprisese esitatud vastulause, sest
TSehhi Vabariigis, Ungaris, Poolas ja Sloveenias esineb asjaomase avalikkuse seas segiajamise
toenaosus.

EUIPO teine apellatsioonikoda jittis vaidlusaluse otsusega rahuldamata kaebuse, mille Equivalenza
Manufactory oli vastulauseosakonna otsuse peale esitanud. Apellatsioonikoda tuvastas, et asjaomase
avalikkuse moodustab konesoleva nelja liikmesriigi lai avalikkus, kes on keskmiselt tdhelepanelik, ning
asjaomased kaubad on identsed. Vastandatud tdhiste vordluse puhul leidis ta, et need on visuaalselt ja
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foneetiliselt keskmisel maéral sarnased ning kontseptuaalselt erinevad. Maéruse nr 207/2009 artikli 8
16ike 1 punkti b tihenduses ldbi viidud segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise pohjal jareldas
apellatsioonikoda, et asjaomase avalikkuse seisukohalt esineb selline tdendosus.

Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

Equivalenza Manufactory esitas vaidlusaluse otsuse tiithistamiseks hagiavalduse, mis saabus Uldkohtu
kantseleisse 4. jaanuaril 2017.

Ta pohjendas oma hagi {ihe viitega, mille kohaselt on rikutud maédruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1
punkti b.

Esimesena mirkis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuses, et vastandatud tihistest jadb visuaalselt erinev
tildmulje, need on foneetiliselt keskmisel mééral sarnased ning nende kontseptuaalne erinevus tuleneb
sellest, et taotletavas tihises esinevad séna ,black” ja osa ,by equivalenza“. Teisena leidis Uldkohus
tahistest jadvate tervikmuljete sarnasuse hindamisel ning asjaomaste kaupade turustamistingimusi
arvesse vottes, et kuna tdhistel on visuaalseid ja kontseptuaalseid erinevusi, ei ole need maéiruse
nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses sarnased.

Kuna selle sitte kohaldamise iiks kumulatiivsetest tingimustest ei olnud tdidetud, otsustas Uldkohus
vaidlustatud kohtuotsuse punktis 56, et apellatsioonikoda rikkus oigusnormi, kui leidis, et selle satte
tdhenduses esineb segiajamise tdendosus.

Uldkohus néustus vaidlustatud kohtuotsuses seega Equivalenza Manufactory ainsa viitega ja tiihistas
seetottu vaidlusaluse otsuse.

Poolte nouded

EUIPO palub apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud kohtuotsus ja

— mdista kohtukulud vilja Equivalenza Manufactorylt.
Equivalenza Manufactory palub Euroopa Kohtul:

— jétta apellatsioonkaebus rahuldamata ja

— modista kohtukulud vélja EUIPO-It.

Apellatsioonkaebus

EUIPO pohjendab oma apellatsioonkaebust iithe viitega, mille kohaselt on rikutud maéaruse
nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b. See vdide jaguneb neljaks osaks.
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Ainsa vdite esimene osa

Poolte argumendid

EUIPO vididab apellatsioonkaebuse ainsa vdite esimeses osas, et vastandatud tdhiste visuaalse mulje
vordluses esineb Uldkohtu pohistuses vastuolusid.

Kuna Uldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 29 esiteks, et apellatsioonikoda ei saanud
jareldada, et vastandatud tdhised ei ole tildse sarnased, kuna molemas tdhises on viis tidhte ,1 ,a“ ,b"
,e“ ja ,1% mis on kirjutatud valgete suurtihtedega, siis tddes Uldkohus, et need tihised on visuaalselt
vahesel madral sarnased. Kuna aga teiseks leidis ta selle kohtuotsuse punktides 32 ja 33, et neist
tahistest jadv tldmulje on visuaalselt erinev, siis valistas ta vaikimisi mis tahes jarelduse, et samad
tahised on visuaalselt sarnased.

EUIPO lisab, et peale selle puudub vastandatud tdhiste iihisel osal ,label” asjaomase avalikkuse silmis
tdhendus ning seetottu on see osa eristav.

Equivalenza Manufactory vdidab omakorda, et Uldkohus leidis digesti ja vastuoludeta, et vihesed
visuaalselt sarnased elemendid ei ole vastandatud tdhiste ilmsete visuaalsete erinevuste
tasakaalustamiseks piisavad. Nimelt tuleb neid tdhiseid vorrelda visuaalsest kiiljest nii, et voetakse
arvesse koiki nii sonalisi kui ka graafilisi osi, millest asjaomased tdhised koosnevad.

EUIPO viidetud asjaolu, et vastandatud téhiste {ihine osa ,label” on eristav, ei tidhenda, et see on ainus
osa, mis annab neile tdhistele eristusvoime voi et see oleks nende domineeriv osa. Igal juhul puudutab
see argument pigem kontseptuaalset vordlust.

Euroopa Kohtu hinnang

Koigepealt olgu mirgitud, et kiisimus, kas Uldkohtu otsuse péhistus on vastuoluline véi ebapiisav, on
oiguslik kiisimus, mille voib apellatsioonkaebuse raames tostatada (18. detsembri 2008. aasta
kohtuotsus Les Editions Albert René vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-16/06 P, EU:C:2008:739,
punkt 74, ja 5. juuli 2011. aasta kohtuotsus Edwin vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-263/09 P,
EU:C:2011:452, punkt 63).

Uldkohus mirkis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 29, et apellatsioonikoja tuvastatud asjaolude pohjal,
mis on esitatud selle kohtuotsuse punktis 28 ja mille kohaselt esiteks on vastandatud téhistel viis tihist
tahte ,1% ,a% ,b* ,e“ja ,1% ning teiseks on taotletava tdhise osa ,black label” ja varasema kaubamérgi
osa ,labell“ kirjutatud valgete suurtihtedega, ei ,saa [apellatsioonikoda] teha jéreldust, et puudub
vastandatud tihiste igasugune sarnasus“. Nagu EUIPO bigesti mirgib, andis Uldkohus nii toimides
moista, et need tdhised on vdhemalt vihesel miaral sarnased.

Uldkohus tddes vaidlustatud kohtuotsuse punktis 32, et hoolimata neist sarnastest osadest jéib
vastandatud téhistest visuaalselt erinev iildmulje. Uldkohus vilistas seega jarelduse, et asjaomased
tahised on kas voi vahesel médral sarnased.

Sellest jareldub, et kuna Uldkohus andis iihelt poolt méista, et vastandatud tihised on visuaalsest
kiiljest vahemalt viahesel mairal sarnased ja teiselt poolt vilistas nende tdhiste visuaalse sarnasuse, siis
on tema antud hinnangu pohistused vastuolulised.

Seda jareldust ei sea kahtluse alla Equivalenza Manufactory argument, mille kohaselt Uldkohus leidis
oOigesti, et esile toodud visuaalsed sarnasused ei ole piisavad, et tasakaalustada vastandatud tdhiste
visuaalseid erinevusi. Selles argumendis on aluseks voetud vaidlusaluse kohtuotsuse véir tolgendus.
Nimelt, nagu kiesoleva kohtuotsuse punktist 26 nihtub, ei piirdunud Uldkohus vastandatud tihiste
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visuaalse sarnasuse teatavate elementide vilja toomisega. Vastupidi, ta nditas vaidlustatud kohtuotsuse
punktis 29 kaudselt, kuid selgesti, et nende elementide pohjal tuleb tuvastada asjaomaste téhiste
vihemalt vihene visuaalne sarnasus, minnes seelédbi vastuollu nimetatud kohtuotsuse punktis 32 tehtud
jareldusega.

Eelnevatest kaalutlustest ldhtudes tuleb apellatsioonkaebuse ainsa véite esimese osaga noustuda.
Ainsa vdite teine osa

Poolte argumendid

Apellatsioonkaebuse ainsa viite teises osas seab EUIPO kahtluse alla Uldkohtu labiviidud vastandatud
tihiste kontseptuaalse vordluse pohjendatuse.

Esimesena jittis Uldkohus arvesse vétmata olulised niiansid, mille apellatsioonikoda esitas vaidlusaluse
otsuse punktides 28 ja 31 ning millest ndhtub, et apellatsioonikoja tuvastatud kontseptuaalne erinevus
oli viike ja ldéppkokkuvéttes asjakohatu. Seevastu tuvastas Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse
punktides 45 ja 54 vastandatud tihiste kontseptuaalse erinevuse. Uldkohus ei pdohjendanud sellist
korvalekaldumist asjaomase otsuse tiksikasjalikumatest kaalutlustest.

Teisena jittis Uldkohus arvesse vétmata oma 30. novembri 2006. aasta otsuse Camper vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, ei avaldata, EU:T:2006:370, punkt 79)
sisu, millele ta ise osutas, ja jdttis tdhelepanuta jareldused, mille apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse
punktis 28 sellest tegi.

Equivalenza Manufactory vaidleb selle vditeosa pohjendatusele vastu.

Euroopa Kohtu hinnang

Uldkohus otsustas vaidlustatud kohtuotsuse punktides 4246, et apellatsioonikoda mirkis digesti, et
vastandatud téhiste vahel esineb kontseptuaalne erinevus, ,mis tuleneb sellest, et [taotletavas] tdhises

e

esineb sona ,black” ja osa ,by equivalenza“.

Nagu aga EUIPO viidab, ndhtub vaidlusaluse otsuse punktidest 28 ja 31, et apellatsioonikoda tuvastas
nende tdhiste kontseptuaalse erinevuse iiksnes niivord, kuivord taotletav téhis sisaldab omadussona
»black”.

Sellest jareldub, et Uldkohus véttis apellatsioonikoja jirelduse iile ekslikult.

Samas ei takistanud miski Uldkohtul vastandatud tihiste kontseptuaalset sarnasust ise hinnata, sest see
vaidlustati tema menetluses (vt selle kohta 18. detsembri 2008. aasta kohtuotsus Les Editions Albert
René vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punktid 47 ja 48).

Sel pohjusel tuleb argument vea kohta, mis on tuvastatud kdesoleva kohtuotsuse punktis 37, edutuna
tagasi liikata.

Lisaks, kuivord EUIPO vaidlustab Euroopa Kohtus Uldkohtu hinnangu vastandatud tihiste
kontseptuaalse sarnasuse kohta, olgu margitud, et see hinnang kuulub faktiliste asjaolude hindamise
alla — mis vilja arvatud moonutamise korral — ei kuulu apellatsioonkaebuse raames Euroopa Kohtu
kontrolli alla (vt selle kohta 2. septembri 2010. aasta kohtuotsus Calvin Klein Trademark Trust vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 50). Kuna EUIPO ei ole moonutamist
toendanud ega isegi seda viitnud, siis tuleb see argument vastuvoetamatuse tottu tagasi liikkata.
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Jarelikult tuleb apellatsioonkaebuse ainsa viite teine osa osaliselt vastuvoetamatuna ja osaliselt edutuna
tagasi liikata.

Ainsa vdite kolmas ja neljas osa

Poolte argumendid

EUIPO mirgib apellatsioonkaebuse ainsa viite kolmandas osas, et Uldkohus rikkus miiruse
nr 207/2009 artikli 8 loike 1 punkti b valides vale meetodi, kui ta analiiiisis asjaomaste kaupade
turustamise tingimusi ja asjaomase avalikkuse ostuharjumusi vastandatud tdhiste sarnasuse hindamise
etapis.

Nende tdhiste sarnasuse mddra tuleb aga hinnata objektiivselt, votmata arvesse asjaomase avalikkuse
ostuharjumusi voi asjaomaste kaupade turustamistingimusi. Vastavalt 22. juuni 1999. aasta
kohtuotsusele Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 27) tuleb alles pérast
sarnasuse madra objektiivset kindlakstegemist segiajamise toendosuse igakiilgse hindamise staadiumis
uurida asjaomaste kaupade turustamistingimusi ning hinnata, millist tdhtsust tuleb neid tingimusi
arvestades omistada visuaalse, foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse maarale.

Uldkohtu kasutatud meetod viib EUIPO viitel pealegi absurdsete tulemusteni, kuna tihised
tunnistatakse sarnasteks voi mittesarnasteks soltuvalt asjaomastest kaupadest.

EUIPO heidab oma ainsa viite neljandas osas Uldkohtule ette, et viimane rikkus mairuse nr 207/2009
artikli 8 loike 1 punkti b, pannes toime mitu vastandatud téhiste sarnasuse hinnangut mojutavat
oigusnormi rikkumist.

Esiteks vaidlustab EUIPO Uldkohtu kasutatud meetodi, sest viimane ei vétnud vastandatud tahiste
igakiilgsel hindamisel arvesse koiki sarnasuse ja erinevuse elemente. Nii jittis Uldkohus vaidlustatud
kohtuotsuse punktis 28 oma kontrollist ennatlikult vélja koik asjaomaste tdhiste visuaalse sarnasuse
elemendid visuaalsete erinevuste tottu, mis ilmnesid nende tdhiste {ildmulje esmasel hindamisel.
Seejirel kasutas ta kohtuotsuse punktis 53 vastandatud tdhiste iildmulje teisese hindamise raames
samu visuaalseid erinevusi nende foneetilise sarnasuse neutraliseerimiseks. Sellise kahekordse
neutraliseerimisega, mis pohineb samadel erinevustel ja vastandatud tdhistest jaaval tildmuljel, rikuti
digusnormi ja moonutati kohtupraktikast tulenevaid pohimétteid.

Teiseks viidab EUIPO, et Uldkohus eksis meetodi valikuga, kui ta neutraliseeris vastandatud tihiste
keskmise foneetilise sarnasuse nende tdhiste sarnasuse hindamise staadiumis ja ennatlikult jattis
segiajamise toendosuse igakiilgse hindamise ldbi viimata.

Koigepealt peaks visuaalse ja/voi foneetilise sarnasuse neutraliseerimine kontseptuaalsete erinevuste
tottu aset leidma segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise staadiumis, mis viiakse labi koéikide
esialgu tuvastatud sarnasuste ja erinevuste pohjal. See neutraliseerimine ei saa seisneda tiksnes esialgu
tuvastatud sarnasuste tdhelepanuta jatmises.

Jargmiseks ei saa vilistada, et juba ainuiiksi vastandatud tdhiste foneetiline sarnasus voib tekitada
segiajamise toendosuse, mille olemasolu tuleb kontrollida parast selle toendosuse igakiilgset hindamist.

Lopetuseks olgu mairgitud, et segiajamise toendosuse igakiilgse hindamise voib jétta lébi viimata iiksnes
juhul, kui vastandatud tdhiste mis tahes sarnasus, isegi kui see on viike, on vilistatud, millega ei ole
tegemist juhul, kui on tuvastatud teatav sarnasus iihes kolmest asjakohasest aspektist, nimelt
visuaalsest, foneetilisest voi kontseptuaalsest aspektist. Kui tuvastatakse vihenegi sarnasus, on
segiajamise tdendosust vaja hinnata igakiilgselt.
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Equivalenza Manufactory vaidleb apellatsioonkaebuse ainsa viite kolmanda ja neljanda osa
pohjendatusele vastu.

Mis puutub kolmandasse viiteosasse, siis kuigi Equivalenza Manufactory ndustub sisuliselt EUIPO
selgitustega, mis on kokku voetud kédesoleva kohtuotsuse punktis 43 ja mis puudutab analiiiisi
meetodit, nagu see tuleneb 22. juuni 1999. aasta kohtuotsusest Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97,
EU:C:1999:323), leiab ta siiski, et kiesoleval juhul Uldkohus jirgis seda meetodit. Uldkohus hindas
nimelt esiteks individuaalselt, objektiivselt ja tiksikasjalikult vastandatud téhiste visuaalse, foneetilise ja
kontseptuaalse sarnasuse mddra ning seejirel hindas nende sarnasust igast kiiljest ehk analiiiisis
segiajamise toendosust, vottes alles selles staadiumis arvesse asjaomase avalikkuse ostuharjumusi.

Mis puutub neljandasse osasse, siis rohutab Equivalenza Manufactory veel seda, et vastandatud téhiste
sarnasuse maddra hindamisel voib olla asjakohane hinnata tdhtsust, mis tuleb omistada nende
visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele aspektile, vottes arvesse konesolevate kaupade kategooriat
ja nende turustamise tingimusi. Asjaomaseid kaupu, nimelt parfiiime, aga vaadeldakse alati enne
ostmist, nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 51 6igesti mirkis. Seetottu tuleb
vastandatud tdhiste tervikmuljete sarnasuse hindamisel vOi segiajamise tdendosuse igakiilgsel
hindamisel omistada visuaalsetele sarnasustele suuremat téhtsust.

Esiteks, kritiseerides EUIPO argumentide ebaselgust, vdidab Equivalenza Manufactory, et Uldkohtu
kohaldatud meetodis ei ole rikutud iihtegi digusnormi. Nimelt viis Uldkohus libi kaks eraldiseisvat
hindamist, asudes koigepealt seisukohale, et vastandatud tdhised on visuaalselt erinevad, arvestades
nende visuaalseid sarnasusi ja erinevusi, ning seejirel, et need tdhised tervikuna on erinevad,
arvestades nende suuri visuaalseid ja kontseptuaalseid erinevusi, soltumata arvesse vdetavatest
viiksematest sarnasustest, ning arvestades foneetilise kiilje vihest moju asjaomase kaubakategooria
jaoks.

Teiseks viidab Equivalenza Manufactory, et vaidlustatud kohtuotsuse punkti 46 ja sellele jargnevate
punktide teleoloogilisest télgendusest nihtub, et Uldkohus hindas segiajamise téendosust igast kiiljest.
Igal juhul oleks Uldkohus joudnud samale jireldusele, kui ta oleks vétnud arvesse vastandatud tihiste
vdikseid sarnasusi tdhiste kui terviku sarnasuse hindamise staadiumis voi hiljem segiajamise
toendosuse igakiilgse hindamise staadiumis.

Euroopa Kohtu hinnang

Apellatsioonkaebuse ainsa viite kolmandas ja neljandas osas, mida tuleb analiiiisida koos, heidab
EUIPO Uldkohtule sisuliselt ette, et viimane eksis meetodiga segiajamise tdendosuse hindamisel
midruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b tihenduses. EUIPO leiab seega, et Uldkohus ei saanud
vastandatud tédhiste kui terviku sarnasuse hindamise staadiumis votta arvesse asjaomaste kaupade
turustamisviise ja neutraliseerida nende tdhiste sarnasust, vilistades igasugune sarnasus nende téhiste
vahel ja jéttes segiajamise toendosuse igakiilgse hindamise labi viimata.

Sellega seoses tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu viljakujunenud praktika kohaselt tuleb segiajamise
toendosust avalikkuse silmis hinnata igast kiiljest, vottes arvesse koiki konkreetses asjas tdhtsust
omavaid tegureid (11. novembri 1997. aasta kohtuotsus SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22,
ja 8. mai 2014. aasta kohtuotsus Bimbo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-591/12 P, EU:C:2014:305,
punkt 20), mille hulka kuuluvad eelkdige vastandatud tdhiste ja téhistatud kaupade voi teenuste
vahelise sarnasuse maédr, varasema kaubamiérgi maine tugevus ning varasema kaubamaérgi olemusest
tuleneva voi kasutamise kdigus omandatud eristusvoime ulatus (24. maértsi 2011. aasta kohtuotsus
Ferrero vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 64).
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Segiajamise toendosuse igakiilgne hindamine peab vastandatud téhiste visuaalse, foneetilise ja
kontseptuaalse sarnasuse puhul rajanema neist jadval tildmuljel. Segiajamise tdendosuse igakiilgsel
hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade voi teenuste keskmine tarbija tdhiseid
tajub. Sellega seoses tuleb markida, et keskmine tarbija tajub kaubamaérki tavaliselt tervikuna ega uuri
selle eri detaile (11. novembri 1997. aasta kohtuotsus SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23;
22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 25,
ja 22. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 35).

Segiajamise toendosuse igakiilgne hindamine eeldab arvesse voetavate tegurite teatavat vastastikust
soltuvust, eelkoige vastandatud tdhiste ning nendega tdhistatavate kaupade ja teenuste sarnasust. Nii
voib asjaomaste kaupade voOi teenuste vihese sarnasuse kompenseerida vastandatud tdhiste suur
sarnasus ja vastupidi (22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323, punkt 19, ja 18. detsembri 2008. aasta kohtuotsus Les Editions Albert René vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).

Samas ei piisa varasema kaubamairgi ja taotletava kaubamaérgi igasuguse sarnasuse puudumisel siiski
varasema kaubamirgi iildtuntusest voi mainest ega asjaomaste kaupade vdi teenuste identsusest voi
sarnasusest selleks, et tuvastada segiajamise tdendosus madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b
tahenduses (vt selle kohta 12. oktoobri 2004. aasta kohtuotsus Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
C-106/03 P, EU:C:2004:611, punkt 54, ja 2. septembri 2010. aasta kohtuotsus Calvin Klein Trademark
Trust vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 53). Nimelt on vastandatud
tiahiste identsus voi sarnasus madruse nr 207/2009 artikli 8 1oike 1 punkti b kohaldamise vajalik
tingimus, mistottu see site ei ole ilmselgelt kohaldatav, kui Uldkohus vilistab vastandatud tahiste
igasuguse sarnasuse. Ainult juhul, kui vastandatud téhised on teataval, kas voi vahesel mééral sarnased,
peab nimetatud kohus hindama igast kiiljest, kas kaubamairkide vdhesest sarnasusest hoolimata on
muude asjakohaste tegurite nagu varasema kaubamairgi tldtuntuse voi maine esinemise tottu
tdendoline, et asjaomane avalikkus ajab need kaubamirgid toenioliselt segi (vt selle kohta 24. mairtsi
2011. aasta kohtuotsus Ferrero vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-552/09 P, EU:C:2011:177,
punktid 65 ja 66 ning seal viidatud kohtupraktika).

Kiesoleval juhul otsustas Uldkohus kiesoleva kohtuotsuse eelmises punktis viidatud kohtupraktika
alusel, mis sisuliselt toodi vélja vaidlustatud kohtuotsuse punktis 16, selle kohtuotsuse punktides 55
ja 56, et kuna vastandatud tdhised ei ole iildmulje pohjal sarnased, ei ole iikks méidruse nr 207/2009
artikli 8 1oike 1 punkti b kohaldamise kumulatiivsetest tingimustest tdidetud, mistottu
apellatsioonikoda rikkus segiajamise tdendosuse tuvastamisel digusnormi.

Uldkohus tegi selle jirelduse analiiiisi tulemusel, mis koosnes sisuliselt kahest etapist.

Koigepealt viis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 2645 1ibi vastandatud tihiste visuaalse,
foneetilise ja kontseptuaalse vordluse. Uldkohus tédes vaidlustatud kohtuotsuse punktides 32, 39 ja 45
sisuliselt, et vastandatud tdhised on visuaalselt ja kontseptuaalselt erinevad, kuid foneetiliselt on need
keskmisel méadral sarnased.

Teiseks hindas Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 46—54 vastandatud tihiste kui terviku
sarnasust, ning see on ainsa vdite kasitletava osa ese.

Nagu nihtub selle kohtuotsuse punktidest 48 ja 51-53, leidis Uldkohus sellega seoses, et asjaomaste
kaupade turustamistingimusi arvestades on vastandatud téhiste visuaalne kiilg, mille poolest need
tahised on erinevad, neist jadva tildmulje hindamisel olulisem kui asjaomaste tdhiste foneetilised ja
kontseptuaalsed aspektid. Lisaks mirkis Uldkohus nimetatud kohtuotsuse punktis 54, et vastandatud
tahised on kontseptuaalselt erinevad, kuna taotletavas tédhises esinevad elemendid ,black® ja ,by
equivalenza®.
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Seetottu tuleneb vaidlustatud kohtuotsusest, et Uldkohus loobus segiajamise tdendosuse igakiilgsest
hindamisest pohjusel, et vastandatud téhised ei ole iildmulje pohjal sarnased. Nendest téhistest jadvate
tervikmuljete sarnasuse hindamise tulemusel jareldas ta sisuliselt, et vaatamata nende keskmisele
foneetilisele sarnasusele, ei ole konealused tdhised sarnased, kuna neil on — turustamistingimusi
arvestades iilekaalukad — visuaalsed ja ka kontseptuaalsed erinevused.

Selle hinnanguga on rikutud 6igusnormi.

Sellega seoses tuleb esimesena meenutada, et Euroopa Kohus on otsustanud, et vastandatud tdhiste
sarnasuse mddra hindamiseks tuleb kindlaks méédrata nende visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse
sarnasuse madr ning vajaduse korral hinnata, milline kaal neil eri kiilgedel on, vottes arvesse
asjaomaste kaupade ja teenuste liiki ning nende turustamise tingimusi (22. juuni 1999. aasta
kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 27, ja 12. juuni 2007. aasta
kohtuotsus Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 36).

On t6si, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 53-55 sisuliselt markis, et liidu kohus on seda
kohtupraktikat kohaldanud erinevalt, kuivord turustamistingimusi vois vastavalt olukorrale arvesse
votta kas vastandatud tdhiste sarnasuse hindamise voi segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise
staadiumis.

Siiski tuleb tapsustada, et kuigi turustamistingimused on méaaruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b
kohaldamisel asjakohane tegur, kuulub nende arvessevotmine segiajamise tdendosuse igakiilgse
hindamise, mitte vastandatud téhiste sarnasuse hindamise etappi.

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 69, 73 ja 74 markis, eeldab vastandatud tdhiste sarnasuse
hindamine, mis on iiksnes iiks segiajamise tdendosuse hindamise etapp mééruse nr 207/2009 artikli 8
loike 1 punkti b tdhenduses, vastandatud téhiste vordlemist, et teha kindlaks, kas need tdhised on
visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Kuigi see vordlus peab pohinema nendest
tahistest asjaomase avalikkuse maéllu jadval iildmuljel, peab selles siiski arvestama vastandatud téhiste
olemuslike tunnustega (vt analoogia alusel 2. septembri 2010. aasta kohtuotsus Calvin Klein
Trademark Trust vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 46).

Nagu aga EUIPO oigesti margib, voib kahe vastandatud tdhisega tdhistatud kaupade voi teenuste
turustamistingimuste arvessevotmine nende tédhiste vordlemisel viia absurdse tulemuseni, et samu
tihiseid voib pidada sarnaseks voi erinevaks soltuvalt kaupadest ja teenustest, mida need tdhistavad,
ning nende turustamise tingimustest.

Eeltoodust tuleneb, et Uldkohus rikkus &igusnormi, kui ta vottis vaidlustatud kohtuotsuse
punktides 48—53 ja 55 arvesse asjaomaste kaupade turustamistingimusi vastandatud tdhiste kui terviku
sarnasuse hindamise staadiumis ning asetas nende tingimuste tottu nende téhiste tuvastatud visuaalsed
erinevused nende foneetilise sarnasusega vorreldes esikohale.

Teisena, kuna Uldkohus t&i vastandatud tihiste kui terviku sarnasuse hindamise staadiumis esile ka
nende kontseptuaalse erinevuse, siis tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt tidhendab
segiajamise toendosuse igakiilgne hindamine seda, et vastandatud téhiste kontseptuaalsed erinevused
voivad neutraliseerida nende kahe téhise foneetilise ja visuaalse sarnasuse, kui vihemalt iithel neist on
asjaomase avalikkuse jaoks selline selge ja kindlaksméératud tdhendus, et avalikkus saab sellest
vahetult aru (18. detsembri 2008. aasta kohtuotsus Les Editions Albert René vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 98; vt selle kohta ka 12. jaanuari 2006. aasta kohtuotsus
Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punkt 20, ning 23. mirtsi
2006. aasta kohtuotsus Miilhens vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-206/04 P, EU:C:2006:194,
punkt 35).
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Sellega seoses leidis Euroopa Kohus 5. oktoobri 2017. aasta kohtuotsuse Wolf Oil vs. EUIPO
(C-437/16 P, ei avaldata, EU:C:2017:737) punktis 44, et sellise neutraliseerimise tingimuste hindamine
kuulub vastandatud téhiste sarnasuse hindamise hulka pérast visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse
sarnasuse hindamist. Olgu siiski tdpsustatud, et see kaalutlus on olemuslikult seotud erandliku
olukorraga, kus vdhemalt {ihel vastandatud tdhistest on asjaomase avalikkuse silmis selge,
kindlaksméadratud ning asjaomase avalikkuse poolt vahetult arusaadav tdhendus. Sellest tuleneb, et
{iksnes juhul, kui need tingimused on tiidetud, véib Uldkohus vastavalt kiesoleva kohtuotsuse
eelmises punktis viidatud kohtupraktikale jétta segiajamise toendosuse igakiilgse hindamise labi viimata
pohjusel, et vastandatud téhiste kontseptuaalsete erinevuste ning vidhemalt iihe téhise selge,
kindlaksméddratud ja asjaomase avalikkuse jaoks vahetult arusaadava tdhenduse tottu jaab neist
tahistest erisugune iildmulje, vaatamata sellele, et nende vahel on teatavad visuaalsest voi foneetilisest
kiiljest sarnased elemendid.

Seevastu juhul, kui molemal vastandatud téhisel puudub selline selge, kindlaksméératud ja asjaomase
avalikkuse jaoks vahetult arusaadav tihendus, ei saa Uldkohus segiajamise tdeniosuse igakiilgset
analiitisi ldbi viimata neutraliseerimise juurde asuda. Sellisel juhul on nimetatud kohtu iilesanne
hoopis seda tdendosust igakiilgselt hinnata, vottes arvesse koiki sellega seoses esitatud sarnasuse ja
erinevuse elemente nagu ka koiki muid asjakohaseid asjaolusid, nditeks asjaomase avalikkuse
tihelepanelikkuse aste (vt selle kohta 12. jaanuari 2006. aasta kohtuotsus Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punktid 21 ja 23) voi varasema kaubamirgi
eristusvdime ulatus.

Sellest jareldub, et Uldkohus rikkus &igusnormi, kui ta vaidlustatud kohtuotsuse punktides 54 ja 55
kavatses neutraliseerida vastandatud tédhiste foneetilise sarnasuse nende kontseptuaalse erinevusega
ning loobus segiajamise toendosuse igakiilgsest analiilisist, kuigi ta ei tuvastanud ega isegi
kontrollinud, et kdesoleval juhul on vihemalt iihel asjaomastest tdhistest selge ja kindlaksmédratud
tadhendus, nii et avalikkus saab sellest vahetult aru.

Eeltoodust tuleneb, et apellatsioonkaebuse ainsa viite kolmanda ja neljanda osaga tuleb noustuda, ilma
et oleks vaja analiitisida EUIPO muid argumente vastandatud tdhiste visuaalse sarnasuse viidetava
kahekordse neutraliseerimise kohta.

Seetottu tuleb kaesoleva kohtuotsuse punktides 30 ja 78 tehtud jdreldusi arvestades vaidlustatud
kohtuotsus tiihistada.

Hagimenetlus Uldkohtus

Euroopa Liidu Kohtu péhikirja artikli 61 esimese 16igu kohaselt véib Euroopa Kohus teha Uldkohtu
otsuse tiihistamise korral asja suhtes ise 1opliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium lubab. Konealusel
juhul on tegemist niisuguse olukorraga.

Poolte argumendid

Equivalenza Manufactory vdidab vaidlusaluse otsuse tithistamise ndude toetuseks, et apellatsioonikoda
tegi vastandatud tdhiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse vordluse staadiumis hindamisvigu,
eksides seetdttu segiajamise toendosuse igakiilgsel hindamisel.

Esiteks vdaidab Equivalenza Manufactory vastandatud téhiste vordluse puhul, et apellatsioonikoda leidis
vadralt, et need tdhised on visuaalselt sarnased. Sisuliselt kahandas apellatsioonikoda taotletava tdhise
ekslikult sonalisele osale ,label” ja tdpsemalt viiele tahele, millest see koosneb, jéttes tdhelepanuta selle
teiste sonaliste ja kujutisosade viértuse ja eristusvdime.

ECLIL:EU:C:2020:156 11
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Foneetilisest kiiljest tuleb mérkida, et kuna vastandatud tdhistel on eri intonatsioon ja riitm, siis tekib
nende véljaiitlemisel selgesti erinev heli.

Kontseptuaalsest kiiljest on sonad ,label” ja ,black” inglise keeles levinud sdnad, millest asjaomased
tarbijad saavad aru, samas kui sonal ,labell“ ei ole mingit tihendust ning seega peetakse seda
viljamoeldud sonaks. Kuigi apellatsioonikoda leidis oOigesti, et seega on need tdhised selles osas
erinevad, ei omistanud ta sellele erinevusele nende téhiste vordlemisel piisavat téhtsust.

Teiseks vdidab Equivalenza Manufactory segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise puhul, et
vastandatud tdhiste erinevused on olulisemad kui nende sarnasused. Mitut parfiiimi turustatakse
sonalist osa ,label“ sisaldavate téhiste all, nii et asjaomane avalikkus on voimeline seda sona
identifitseerima. Seda kinnitab Equivalenza Manufactory esitatud kaubamairkide loetelu. Arvesse tuleb
votta asjaolu, et parfiiimid on ostmisel alati ndhtaval. Ei saa asuda seisukohale, et taotletavat tdhist
tajutakse varasema kaubamadrgi iithe variatsioonina, arvestades vastandatud tdhiste, milleks on
kujutismérgid, visuaalsete osade vahelisi erinevusi.

EUIPO vaidleb koigile neile argumentidele vastu.

Euroopa Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb meenutada, et poolte vahel puudub vaidlus selle iile, et asjaomane avalikkus koosneb
Tsehhi Vabariigi, Ungari, Poola ja Sloveenia laiast avalikkusest, kes on keskmiselt tdhelepanelikud.
Poolte vahel ei ole vaidlust ka selles, et asjaomased kaubad on identsed.

Vastandatud téhiste vordluse puhul leidis apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse punktides 24-28, et
need tdhised on visuaalselt ja foneetiliselt keskmisel maéral sarnased ning kuna asjaomane avalikkus
saab omadussonast ,black” aru, siis on need kontseptuaalselt erinevad.

Selles osas tuleb mairkida, et taotletav tdhis on kujutismérk, mis sisaldab sonalist osa ,black label”, mis
on valgete suurtihtedega kirjutatud musta neljakiilgse geomeetrilise kujundi keskele, ning selle kohal
on omakorda kaks stiliseeritud lehte. Tdhise alumises osas on sonad ,by equivalenza“, mis on
kirjutatud viaiksemate kirjamarkidega diagonaalselt valgel taustal olevate musta vérvi tdhtedega.
Nimetatud tdhise kujutisosad ja selle sonaliste osade kujundus on suhteliselt lihtsad. Arvestades selle
keskset paigutust ja suurust, moodustab sonaline osa ,black label” sama téhise domineeriva osa, kuna
eriti see tombab tarbija tdhelepanu. Nimetatud osa néib olevat tervik, milles on rohutatud omadussona
»black”, kuna see esineb selle osa alguses rasvases kirjas.

Varasem kaubamairk sisaldab sonalist osa ,labell“, mis on kirjutatud valgete suurtihtedega sinise ovaali
sees. Selle ovaalne kuju, védrvus ja kasutatud kirjatiiiip ei ole eriti omapéarased. Sona ,labell“ paigutus
selle kuju keskel ning nende tihtede valge virvuse kontrast sinise taustaga toovad pigem esile sonalise
osa ,labell”.

Esiteks ilmneb seega, et visuaalsest kiiljest on vastandatud téhistel tihised viis tdhte ,1% ,a“ ,b" ,e“ ja
»1“, mis on kujutatud valgete suurtihtedega ning valges tavalises kirjastiilis tumedamal taustal. Need
tahed on iiks taotletava tdhise sonalisi osi ning viis esimest tihte varasema kaubamairgi domineerivas
ainsas sonalises osas, mis koosneb kokku kuuest téhest.

Seevastu erinevad vastandatud téhised tihelt poolt viarvuse ja teiselt poolt graafiliste elementide poolest.
Arvestades nende suurust, ei ole nimetatud elemendid nendest tdhistest jadvas visuaalses muljes
tahtsusetud. Peale selle, kuigi taotletava téhise ristkiilikukujund ja taotletava tahise kaks stiliseeritud
taimelehte on iseenesest suhteliselt lihtsad, mojutab nende kombinatsioon oluliselt sellest téhisest
jadvat visuaalset muljet.
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Teiseks erinevad asjaomased tédhised selle poolest, et taotletavas tihises esineb sona ,black” ja sonad
»by equivalenza“. Kuigi neil viimati nimetatud osadel on taotletavas tdhises teisejarguline koht, on
neist esimene rohutamiseks paksus kirjalaadis ja keskse paigutusega.

Kéaesoleva kohtuotsuse punktides 89-93 nimetatud asjaolusid arvestades tuleb asuda seisukohale, et
apellatsioonikoda leidis oigesti, et vastandatud tdhised on visuaalsest kiiljest keskmisel madaral
sarnased.

Teiseks on vastandatud tdhistel foneetilisest kiiljest tihine séna ,label” voi ,labell, mida asjaomane
avalikkus hédldab iihtemoodi. Seevastu on need erinevad niivord, kuivord varasem kaubamark
koosneb ainult kahest silbist koosnevast sonast ,labell”, samas kui taotletav tdhis koosneb neljast
sonast ja sisaldab kokku tiheksat silpi. Siiski tuleb apellatsioonikojaga sama moodi asuda seisukohale,
et on tdendoline, et tarbijad ei hddlda sonu ,by equivalenza“ vilja, kuna neil on taotletavas tahises
teisejarguline tdhtsus ja kuna nelja sona pikkust arvestades kalduvad tarbijad viljendit ,black label by
equivalenza“ lihendama, kasutades iiksnes selles sisalduvat kahte esimest sona.

Seega ei teinud apellatsioonikoda hindamisviga, kui ta jareldas, et vastandatud téhised on foneetilisest
kiiljest keskmisel maaral sarnased.

Kolmandaks tuleb kontseptuaalsest kiiljest mérkida, et ei ole tdendatud, et asjaomane avalikkus saab
ingliskeelse sona ,label tdhendusest aru, mistottu tuleb asuda seisukohale, et varasemat kaubamaérki
tajutakse nii, et see koosneb viljamoeldud sonast, millel puudub tdhendus. Seevastu moistab
asjaomane avalikkus omadussona ,black” kui inglise keele pohisdonavarasse kuuluvat varvuse kirjeldust
ning samuti on ta vdimeline moistma sénu ,by equivalenza® kui viidet sellele, et konealused kaubad
parinevad Equivalenza Manufactorylt.

Eeltoodust néhtub, et vastandatud téhised on visuaalselt keskmisel madral sarnased ja foneetiliselt
sarnased ning et need tdhised on kontseptuaalselt erinevad.

Kuivord Equivalenza Manufactory vididab, et vastandatud tdhiste kontseptuaalsed erinevused on
sellised, et need neutraliseerivad asjaomaste tdhiste vahelised sarnasused, siis piisab, kui markida, et
vastavalt kdesoleva kohtuotsuse punktis 74 viidatud kohtupraktikale eeldab selline neutraliseerimine, et
vahemalt {ihel neist téhistest on asjaomase avalikkuse silmis selge ja kindlaksméératud tdhendus, nii et
avalikkus saab sellest vahetult aru. Kédesoleva kohtuotsuse punktis 97 esitatud kaalutlusi arvestades ei
ole aga see kdesoleval juhul nii.

Segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise osas tuleb mairkida, et vaidlust ei ole selles, nagu
apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse punktis 29 markis, et varasemal kaubamairgil on keskmine
eristusvoime. Ka tuleb arvesse votta asjaolu, et asjaomane avalikkus on keskmisel mééral téhelepanelik
ja vastandatud tahistega holmatud kaubad on identsed.

Neid asjaolusid arvestades leidis apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse punktis 32 odigesti, et asjaomase
avalikkuse seisukohast esineb vastandatud tdhiste segiajamise tdendosus.

Uksnes sellest, et taotletavas tihises on kasutatud sénu ,black” ja ,by equivalenza“, ei piisa sellise
téendosuse vilistamiseks. Uhelt poolt nihtub kidesoleva kohtuotsuse punktides 89-96 esitatud
pohjendustest, et nende sonade esinemisest hoolimata on vastandatud tdhised visuaalselt ja
foneetiliselt keskmisel médral sarnased, mida on nouetekohaselt arvestatud kéesolevas segiajamise
toendosuse igakiilgses hindamises. Teiselt poolt on omadussona ,black” puhtalt pohivarvust kirjeldav
sona ning varasemas kaubamairgis ei ole sonadel ,by equivalenza“ analoogi.

Koiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb Equivalenza Manufactory ainus véide tagasi liikata ja seega
jatta apellatsioonkaebus rahuldamata.
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KontuoTsus 4.3.2020 — Kontuast C-328/18 P
EUIPO vs. EQUIVALENZA MANUFACTORY

Kohtukulud

Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 ldoige 2 néeb ette, et kui apellatsioonkaebus on pohjendatud ja
Euroopa Kohus teeb ise kohtuasjas lopliku otsuse, otsustab ta kohtukulude jaotamise. Vastavalt
kodukorra artikli 138 loikele 1, mida kodukorra artikli 184 1doike 1 alusel kohaldatakse
apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui
vastaspool on seda noudnud.

Kuna EUIPO on kéesoleval juhul kohtukulude hiivitamist néudnud ja Equivalenza Manufactory on
kohtuvaidluse kaotanud, tuleb Equivalenza Manufactory kohtukulud jétta tema enda kanda ja moista
EUIPO kohtukulud nii esimese astme menetluses kohtuasjas T-6/17 kui ka apellatsioonimenetluses
vdlja Equivalenza Manufactorylt.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab:

1. Tiihistada Euroopa Liidu Uldkohtu 7. mirtsi 2018. aasta kohtuotsus Equivalenza Manufactory
vs. EUIPO - ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ei avaldata,
EU:T:2018:119).

2. Jatta rahuldamata tiihistamishagi, mille Equivalenza Manufactory SL esitas Euroopa Liidu
Uldkohtule asjas T-6/17.

3. Jatta Equivalenza Manufactory SL kohtukulud nii esimese astme menetluses kohtuasjas
T-6/17 kui ka apellatsiooniastmes tema enda kanda ja méista temalt vilja Euroopa Liidu
Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud nendes menetlustes.

Allkirjad
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