g

W Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (seitsmes koda)

18. juuni 2020*

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Miirus (EU) nr 207/2009 — Euroopa Liidu
kujutismargi PRIMART Marek Lukasiewicz taotlus — Varasem riigisisene kaubamark PRIMA —
Artikli 8 16ike 1 punkt b — Suhteline keeldumispohjus — Segiajamise téenéosus — Artikli 76 16ige 1 —
Euroopa Liidu Uldkohtu kontrolli ulatus

Kohtuasjas C-702/18 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu pohikirja artikli 56 alusel 9. novembril 2018 esitatud
apellatsioonkaebus,

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,Primart“ Marek Lukasiewicz, asukoht Wotomin (Poola),
esindaja: radca prawny J. Skotuda,

apellant,
teised menetlusosalised:
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindaja: A. Folliard-Monguiral,
kostja esimeses kohtuastmes,

Bolton Cile Espafna SA, asukoht Madrid (Hispaania), esindajad: avvocati F. Celluprica, F. Fischetti ja
F. De Bono,

menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (seitsmes koda),
koosseisus: koja president P. G. Xuereb, kohtunikud T. von Danwitz ja A. Kumin (ettekandja),
kohtujurist: M. Bobek,
kohtusekretar: A. Calot Escobar,
arvestades kirjalikku menetlust,
olles 28. novembri 2019. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

ET

ECLIL:EU:C:2020:489 1




KonTtuoTsus 18.6.2020 — Kontuast C-702/18 P
PrivarT vs. EUIPO

otsuse

Przedsiebiorstwo  Produkcyjno-Handlowe  ,Primart®  Marek  Lukasiewicz ~ palub  oma
apellatsioonkaebuses tiihistada FEuroopa Liidu Uldkohtu 12. septembri 2018. aasta kohtuotsus Primart
vs. EUIPO — Bolton Cile Espana (PRIMART Marek Lukasiewicz) (T-584/17, ei avaldata, edaspidi
yvaidlustatud kohtuotsus”, EU:T:2018:530), millega jdeti rahuldamata tema tithistamishagi Euroopa
Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 22. juuni 2017. aasta otsuse (asi
R 1933/2016-4) peale, mis kasitleb Bolton Cile Espana SA ja Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe
»Primart® Marek Lukasiewiczi vahelist vastulausemenetlust (edaspidi ,vaidlusalune otsus®).

Oiguslik raamistik

Noéukogu 26. veebruari 2009. aasta miirust (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamirgi kohta (ELT
2009, L 78, 1k 1) muudeti Euroopa Parlamendi ja noukogu 16. detsembri 2015. aasta méddrusega
(EL) 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21), mis joustus 23. martsil 2016. Méaérus nr 207/2009 méaarusega
2015/2424 muudetud redaktsioonis tunnistati kehtetuks ja asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa
Parlamendi ja noukogu 14. juuni 2017. aasta miadrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamirgi
kohta (ELT 2017, L 154, lk 1). Arvestades kidesolevas asjas kone all oleva registreerimistaotluse
esitamise kuupédeva, milleks on 27. jaanuar 2015 ja mis on kohaldatava materiaaldiguse
kindlakstegemisel = madrava  tdhtsusega, kehtivad kéesoleva  juhtumi asjaolude  suhtes
materiaaldigusnormid, mis sisalduvad maédruse nr 207/2009 esialgses redaktsioonis (vt selle kohta
4. juuli 2019. aasta kohtuotsus FTI Touristik vs. EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, punkt 2).

Madruse nr 207/2009 artikli 8 pealkirjaga ,Suhtelised keeldumispohjused” loike 1 punktis b on
satestatud:

»1. Varasema kaubamairgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki:

b) kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga 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
holmab ka toendosust, et kaubamairki seostatakse varasema kaubamargiga.”

Nimetatud maéruse artikkel 65 ,Euroopa Kohtusse kaebamine“ ndeb ette:

»1. Kaebusi kisitlevate apellatsioonikodade otsuste peale voib Euroopa Kohtule esitada kaebuse.

2. Kaebuse aluseks voib olla padevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu,
kaesoleva mairuse voi nende rakendusnormide rikkumine voi voimu kuritarvitamine.

3. Euroopa Kohus on pédev vaidlustatud otsust tithistama voi seda muutma.

[...]%

Selle médruse artikkel 76 ,Faktide kontrollimine ameti omal algatusel® on sonastatud jargmiselt:

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

vdidetega ning esitatud ndudmistega.

2. [EUIPO] voib mitte arvesse votta fakte ja toendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult.”

2 ECLIL:EU:C:2020:489
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Uldkohtu kodukorra artikkel 188 , Uldkohtu menetluses oleva hagi ese sitestab:

,<Uldkohtu menetluses poolte esitatud menetlusdokumendid ei v6i muuta apellatsioonikoja vaidluse
eset.”

Vaidluse taust ja vaidlusalune otsus
Vaidluse tausta, mis ndhtub vaidlustatud kohtuotsuste punktidest 1-21, vdib kokku votta jargmiselt.

Apellant esitas 27. jaanuaril 2015 maéaruse nr 207/2009 alusel EUIPO-le ELi kaubamairgi registreerimise
taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on jargmine kujutismark:

4B
BRIMARI)
W

Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta madrkide registreerimisel
kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud
ja parandatud kujul) klassi 30 ning vastavad jérgmisele kirjeldusele: ,suhkrud, looduslikud magusained,
glasuurid ja tdited, mesindustooted; kohv, teed, kakao ja nende aseained; jai, jaitised, kiilmutatud
jogurtid ja sorbetid; sool, maitse- ja lohnaained; kiipsetatud kaubad, maiustused, Sokolaad ja
magustoidud; toodeldud teravili, tdrklis ja neist valmistatud kaubad, kiipsetusvahendid ja pérmid;
kiipsised, kuivikud®.

Kaubamargitaotlus avaldati 3. veebruari 2015. aasta véljaandes Bulletin des marques de !'Union
européenne 2015/022.

Menetlusse astuja esimeses kohtuastmes Bolton Cile Espaiia esitas 29. aprilll 2015 maédruse
nr 207/2009 artikli 41 alusel taotletud kaubamairgi registreerimisele vastulause seoses koigi kiesoleva
kohtuotsuse punktis 10 nimetatud kaupadega.

Vastulause aluseks oli Hispaania kaubamirk PRIMA, mis on registreeritud 22. septembril 1973
numbriga 2578815, mille registreeringut on pikendatud 9. aprillil 2013 ning mis tdhistab klassi 30
kuuluvaid, jargmise kirjeldusega holmatud kaupu: ,kastmed ja maitsekastmed; kohv; tee; kakao;
suhkur; riis; tapiokk; saago; kohvi aseained; jahu ja teraviljasaadused; leib; biskviidid, kiipsised; koogid,
keeksid, tordid; kondiitritooted ja maiustused, jadtised, mesi; siirup; parm; kiipsetuspulber; sool; sinep;
pipar; aadikas; jaa“.

Vastulause esitamise alusena tugineti méédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktile b.

Kuna EUIPO vastulausete osakond liikkas vastulause tervikuna tagasi, esitas Bolton Cile Espafia
24. oktoobril 2016 EUIPO-le médruse nr 207/2009 artiklite 58—64 alusel vastulausete osakonna otsuse
peale kaebuse.

EUIPO neljas apellatsioonikoda tiihistas vaidlusaluse otsusega vastulausete osakonna otsuse, rahuldas

vastulause, liikkas kaubamadrgitaotluse tagasi ning moistis vastulausemenetluse ja apellatsioonikoja
menetluse kulud vilja apellandilt.

ECLIL:EU:C:2020:489 3
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Olles varasema Hispaania kaubamairgi kohta maérkinud, et segiajamise tdendosuse hindamisel on
asjakohane Hispaania territoorium ning et asjaomane avalikkus koosneb selle liikmesriigi laiast
avalikkusest, leidis apellatsioonikoda, et arvestades vastandatud kaupade identsust ja sarnasust,
vastandatud tdhiste keskmist visuaalset sarnasust ja keskmisest suuremat foneetilist sarnasust ning
seda, et asjaomase avalikkuse tdhelepanelikkuse aste on koige enam keskmine ning varasema
kaubamairgi olemusest tulenev eristusvdime on keskmine, on olemas segiajamise tdendosus.
Apellatsioonikoda markis varasema kaubamirgi keskmise olemusliku eristusvdoime tuvastamisel
eelkoige, et asjaomaste kaupade suhtes puudub sellel kaubamargil tdhendus, rohutades, et Hispaania
tarbija saab sonast ,prima“ aru nii, et see tihendab ,,onu- voi taditiitart” voi ,boonust”, mitte ei tahista
millegi suurepérasust nagu Euroopa Liidu teiste keelte puhul.

Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

Uldkohtu kantseleisse 24. augustil 2017 saabunud hagiavaldusega esitas apellant hagi vaidlusaluse
otsuse tithistamiseks.

Ta pohjendas oma hagi {iheainsa viitega, mille kohaselt oli rikutud méaaruse nr 207/2009 artikli 8
16ike 1 punkti b.

Uldkohus jittis vaidlustatud kohtuotsusega hagi tervikuna rahuldamata _ja jattis muutmata
apellatsioonikoja jdreldused segiajamise tdendosuse kohta. Eelkoige leidis Uldkohus vaidlustatud
kohtuotsuse punktides 87-90, et apellandi argumendid varasema kaubamérgi norga eristusvoime

kohta tuleb tunnistada médruse nr 207/2009 artikli 76 loike 1 alusel vastuvoetamatuks, kuna need
esitati esimest korda alles Uldkohtus.

Poolte néuded
Apellant palub Euroopa Kohtul:
— tiihistada vaidlustatud kohtuotsus ja vaidlusalune otsus;

— mbdista EUIPO-It ja Bolton Cile Espafalt vilja apellatsioonikoja ja Uldkohtu menetlusega seotud
kulud, ja

— modista Euroopa Kohtu menetlusega seotud kohtukulud vélja EUIPO-It.
EUIPO ja Bolton Cile Espana paluvad Euroopa Kohtul:
— jatta apellatsioonkaebus rahuldamata ja

— mdista kohtukulud vilja apellandilt.

Apellatsioonkaebus

Apellant pohjendab oma apellatsioonkaebust iiheainsa viitega, mille kohaselt on rikutud maédruse
nr 207/2009 artikli 76 16iget 1 koostoimes selle médruse artikliga 65.
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Vastuvoetavus

Bolton Cile Espana leiab, et apellatsioonkaebus on vastuvoetamatu. Esiteks ei sisalda apellatsioonkaebus
tilevaadet fakti- ja oigusvdidetest, mis on vastuolus Euroopa Kohtu kodukorra artikli 168 loike 1
punktiga d. Teiseks on apellandi peamistes argumentides, mis késitlevad sona ,prima“ tdhendust ja
seda sona holmava kaubamargi eristusvoimet, tostatatud fakti-, mitte diguskiisimused.

Mis puudutab esimest vastuvoetamatuse alust, siis tuleb markida, et apellatsioonkaebus sisaldab viidet,
selle iilevaadet ning esitatud oiguslikke argumente ning selles on nimetatud vaidlustatud kohtuotsuse
need punktid, mis véidetavalt sisaldavad viga, mistdttu on Euroopa Kohtu kodukorra artikli 168
l16ike 1 punkti d nouded tididetud.

Ka teine vastuvoetamatuse alus tuleb tagasi liikata. Nimelt kujutavad apellandi argumendid, mis
puudutavad mddruse nr 207/2009 artikli 76 16ike 1 — koostoimes selle maaruse artikliga 65 — vdira
tolgendamist ja kohaldamist sellega, et Uldkohus tunnistas apellandi argumendid varasema
kaubamairgi norga eristusvoime kohta vastuvoetamatuks pohjusel, et apellant esitas need esimest korda
nimetatud kohtus, endast 6iguskiisimust, mida voib apellatsioonimenetluses kontrollida.

Ainus vdide

Poolte argumendid

Apellant leiab sisuliselt, et Uldkohus rikkus miiruse nr 207/2009 artikli 76 1oiget 1, kui ta tunnistas
vaidlustatud kohtuotsuse punktides 87-90 vastuvoetamatuks apellandi argumendid varasema
kaubamairgi norga eristusvoime kohta selle tottu, et apellant esitas need esimest korda alles nimetatud
kohtus.

Esimesena védidab apellant, et sona ,prima“ tdhendus, millega tdhistatakse ,esimest”, ,koige olulisemat®,
,parimat” ja ,peamist“ ning mis on seega kiitva varjundiga, on iildtuntud asjaolu. Uldtuntud asjaolusid
ei ole vaja tostatada menetluse haldusetapis, sest pool véib iildtuntud faktide paikapidavuse Uldkohtus
vaidlustada, isegi kui ta ei ole neile viidanud EUIPO menetluses.

Selles kontekstis vdidab apellant, et madruse nr 207/2009 artikli 76 16ikes 1 sdtestatud menetlusnorm,
mis registreerimisest keeldumise suhteliste pohjuste osas piirab EUIPO kontrolli poolte esitatud
vdidete ja nouetega, kujutab endast erandit iildreeglist, mille kohaselt EUIPO kontrollib fakte omal
algatusel, ning seega tuleb seda tolgendada kitsalt.

Apellant viidab, et kui Uldkohus oleks vétnud arvesse iildtuntud asjaolu, et sonal ,prima“ on kiitev
tahendus, oleks ta pidanud tuvastama, et varasemal kaubamairgil on nork olemuslik eristusvoime, ning
ta oleks seetottu joudnud segiajamise toendosuse esinemise osas teistsugusele jareldusele.

Teisena on apellant seisukohal, et kuna apellatsioonikoda analiiiisis sdna ,prima“ tédhendust ja varasema
kaubamargi eristusvoimet puudutavaid kiisimusi omal algatusel, on tal digus see hinnang Uldkohtus
vaidlustada.

EUIPO viidab sisuliselt esiteks, et Uldkohus rikkus éigusnormi, kui ta leidis, et apellandi argument on
vastuvoetamatu. Kuigi madruse nr 207/2009 artikli 76 16ike 1 teise lause grammatiline télgendus voiks
toetada seisukohta, et EUIPO ei ole vastulausemenetluses padev teatud kiisimusi ldbi vaatama, kui
pooled ei ole oma viidete toetuseks esitanud faktilisi asjaolusid, toendeid ja argumente, on selline
tolgendus tagasi lilkkatud Uldkohtu praktikas, mis tuleneb eelkdige 1. veebruari 2005. aasta
kohtuotsusest SPAG vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Dann ja Backer (HOOLIGAN) (T-57/03,
EU:T:2005:29, punktid 21, 22 ja 32). Nimelt tuleneb sellest kohtupraktikast, et méadruse nr 207/2009
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artikli 8 16ike 1 punkti b kohaldamisel on varasema kaubamaérgi olemuslik eristusvoime iiks diguslikest
tingimustest, mida Uldkohus peab segiajamise tdendosuse ammendavaks hindamiseks omal algatusel
analiiiisima. Seega on kiisimus varasema kaubamairgi olemusliku eristusvoime kohta o6iguskiisimus,
mille véib tostatada esimest korda Uldkohtus.

Siiski védidab EUIPO teiseks, et oigusnormi rikkumine Uldkohgu poolt ei mojuta vaidlustatud
kohtuotsuse odiguspdrasust, kuna argumendid, mille apellant Uldkohtus esitas, olid ilmselgelt
pohjendamatud.

Ta viidab esiteks, et tdendid, mille apellant esitas Uldkohtule toetamaks oma argumente séna ,prima“
tdhenduse kohta, on kas asjakohatud voi vastuvoetamatud ning seega on apellandi vdide varasema
kaubamirgi norga eristusvoime kohta pohjendamatu. Teiseks tuleneb vaidlustatud kohtuotsusest
kaudselt, et sonal ,prima“ hispaania keeles seoses asjaomaste kaupadega olev viidetavalt iilistav
tadhendus ei ole tldtuntud asjaolu ning seetottu ei saa Euroopa Kohtu apellatsioonimenetluses seda
kontrollida. Kolmandaks vididab EUIPO, et isegi kui moonda, et varasemal kaubamérgil on nork
eristusvoime, ei mojuta see vaidlustatud kohtuotsuses tehtud jareldust, kuna segiajamise tdendosus
voib esineda isegi siis, kui varasem kaubamérk on norga eristusvoimega.

Bolton Cile Espafa palub apellatsioonkaebuse viide tagasi liikata. Esimesena margib ta, et kuna
Uldkohtu iilesanne ei ole uuesti hinnata faktilisi asjaolusid, arvestades esimest korda alles nimetatud
kohtus esitatud dokumente, ei saa — nagu niahtub miiruse nr 207/2009 artikli 76 1dikest 1 — Uldkohtu
kontroll minna kaugemale vaidluse faktilisest ja 6iguslikust raamistikust sellisena, nagu pooled on selle
apellatsioonikojas esitanud. Bolton Cile Espana leiab, et ndustumine sellega, et apellandi argumente
varasema kaubamadrgi vdidetava norga eristusvoime kohta oleks pidanud analiiisima esimest korda
Uldkohtus, muudaks apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluse eset ning kujutaks endast Uldkohtu
kodukorra artikli 188 rikkumist.

Teisena ja igal juhul tegi Uldkohus menetlusse astuja arvates vaidlustatud kohtuotsuse punktis 92
otsuse sona ,prima“ tihenduse ja varasema kaubamirgi eristusvoime kohta, tuginedes vastavalt
maéruse nr 207/2009 artikli 76 loikele 1 poolte esitatud asjaoludele ning neile asjaoludele, mida ta
vottis arvesse omal algatusel, ning kinnitas, et varasema kaubamairgi olemuslik eristusvdime on
asjaomaste kaupade puhul keskmine. Seega, isegi siis, kui eeldada, et argumendid soéna ,prima“
viidetava nérga eristusvdime kohta oleks tunnistatud vastuvdetavaks, ei oleks see Uldkohtu jireldust
muutnud. Bolton Cile Espafia arvates on Uldkohtu kaudne pohjendus selles kiisimuses piisav.

Euroopa Kohtu hinnang

Apellant viidab, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 90 rikkus Uldkohus miiruse nr 207/2009
artikli 76 loiget 1, kui ta tunnistas vastuvoetamatuks apellandi argumendid varasema kaubamargi
norga eristusvdime kohta pohjusel, et need argumendid esitati esimest korda alles nimetatud kohtus.

— Uldkohtu viiidetav digusnormi rikkumine mddiruse nr 207/2009 artikli 76 loike 1 kohaldamisel

Uldkohtu kodukorra artikkel 188, mille pealkiri on ,,Uldkohtu menetluses oleva vaidluse ese“, miirab
kindlaks selle kontrolli ulatuse, mida Uldkohus EUIPO otsuste iile teeb. See site on sdnastatud
jargmiselt: ,Uldkohtu menetluses poolte esitatud menetlusdokumendid ei véi muuta apellatsioonikoja
vaidluse eset”.

Téendid, mida véib diguspiraselt Uldkohtule hindamiseks esitada, soltuvad seega apellatsioonikoja
menetluses olnud vaidluse esemest. Selles osas on maddruse nr 207/2009 artikli 76 ,Faktide
kontrollimine ameti omal algatusel” 16ikes 1 sétestatud, et kui ,[a]sju menetledes kontrollib [EUIPO]
fakte omal algatusel”, piirdub see kontrollimine ,registreerimisest keeldumise suhteliste pohjustega
seotud” menetluses ,poolte esitatud faktide, tdendite ja vdidetega ning esitatud ndudmistega“.
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Kidesoleval juhul ei vaidle apellant vastu Uldkohtu jireldusele, mille kohaselt ei viitnud apellant
apellatsioonikojas, et varasema kaubamirgi PRIMA olemuslik eristusvoime on nork, kuna sonal
»prima“ on hispaania keeles kiitev tdahendus. Siiski védidab ta, et tegemist oli kiisimusega, mida
apellatsioonikoda oleks pidanud igal juhul analiiiisima.

Selle kiisimuse osas peab paika, et asja ldbi vaatamisel piirdub EUIPO keeldumise suhtelisi pdhjusi
puudutavas menetluses maaruse nr 207/2009 artikli 76 loike 1 sonastuse kohaselt poolte esitatud
vdidete ja nouetega, mistottu saab apellatsioonikoda oma otsuses tugineda iiksnes asjaomase poole
esitatud suhtelistele keeldumispohjustele ning nendega seotud faktidele ja tdenditele, mis pooled on
sellega seoses esitanud. Siiski on EUIPO apellatsioonikoda kohustatud — nagu sisuliselt on mérkinud
kohtujurist oma ettepaneku punktides 49-51 ja 58 — lahendama koik kiisimused, mis poolte esitatud
viiteid ja noudeid arvestades on vajalikud selleks, et tagada selle médruse nouetekohane kohaldamine
ja mille kohta on tal olemas kogu vajalik teave otsuse tegemiseks, isegi kui pooled ei ole
apellatsioonikojas viidanud iihelegi nende kiisimustega seotud o6iguslikule asjaolule.

Arvestades apellatsioonikoja seda kohustust, ei saa midruse nr 207/2009 artikli 76 ja Uldkohtu
kodukorra artikli 188 sitteid tolgendada nii, et argumendid, millega soovitakse kahtluse alla seada
apellatsioonikoja kaalutlusi kiisimuste kohta, mille kohta see koda peab otsuse tegema, ei kuulu
Uldkohtu menetluse esemesse, kui neid ei esitatud apellatsioonikoja menetluses.

Maédruse nr 207/2009 artikli 8 loikel 1 pohineva vastulausemenetluse raames on varasema kaubamérgi
olemusliku eristusvdime hindamine 6iguskiisimus, mis on vajalik selle maidruse nouetekohase
kohaldamise tagamiseks, mistottu EUIPO talitused peavad selle kiisimuse ldbi vaatama vajaduse korral
omal algatusel. Kuna selle hinnangu andmise eelduseks ei ole iikski selline faktiline asjaolu, mille
peavad esitama pooled, ja see ei soltu sellest, kas pooled on esitanud viiteid voi argumente selle
eristusvdoime toendamiseks, on EUIPO ka iiksi voimeline tuvastama ja hindama selle olemasolu
varasema kaubamairgi alusel, millel vastulause pohineb. Seetottu on see kiisimus osa apellatsioonikojas
toimunud vaidluse esemest Uldkohtu kodukorra artikli 188 tihenduses.

Jarelikult eirab vaidlustatud kohtuotsuse punktides 87-90 Uldkohtu esitatud arutluskdik méiruse
nr 207/2009 artikli 76 16ike 1 kohaldamisala.

Igal juhul tuleb markida, et kéesoleval juhul tegi apellatsioonikoda omal algatusel otsuse varasema
kaubamirgi olemusliku eristusvoime kohta. Nimelt leidis apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse
punktis 27, et kuna varasemal riigisisesel kaubamargil puudub tdhendus seoses asjaomaste kaupadega,
siis on selle olemuslik eristusvoime keskmine, kuna Hispaania tarbija saab sonast ,prima“ aru nii, et
see tihendab ,tddi- voi onutiitart” voi ,boonust®, mitte ei ole sdna, mis tahistab millegi suurepérasust.

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 71 markis, peab apellandil olema voimalik kritiseerida seda
apellatsioonikoja jireldust Uldkohtus, kuna ELTL artikli 263 alusel koostoimes Euroopa Liidu
pohidiguste harta artikliga 47 peab hagejal olema voimalus vaidlustada liidu kohtus iga o6igus- voi
faktikiisimus, millele liidu organ oma otsustes tugineb.

Eeltoodust tuleneb, et Uldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 87—90 digusnormi, kui ta

tunnistas vastuvoetamatuks apellandi argumendid varasema kaubamairgi védidetava norga eristusvoime
kohta pohjusel, et need esitati esimest korda Uldkohtus.

— Uldkohtu poolt digusnormi rikkumise tagajirjed

Vastupidi EUIPO ja Bolton Cile Espana véidetele on see digusnormi rikkumine oma laadilt selline, et
toob kaasa vaidlustatud kohtuotsuse tiihistamise.
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Esiteks viidab EUIPO, et isegi kui Uldkohus oleks tunnistanud vastuvoetavaks ja pohjendatuks
argumendid varasema kaubamairgi norga eristusvoime kohta, ei mojutaks see asjaolu vaidlustatud
kohtuotsuses tehtud jareldust segiajamise tdendosuse kohta. Nimelt ei ole segiajamise tdendosus
vilistatud juhul, kui varasema kaubamaérgi eristusvdime on nork (vt selle kohta 26. juuli 2017. aasta
kohtuotsus Continental Reifen Deutschland vs. Compagnie générale des établissements Michelin,
C-84/16 P, ei avaldata, EU:C:2017:596, punkt 99 ja seal viidatud kohtupraktika).

Nagu markis kohtujurist oma ettepaneku punktis 80, ei piisa siiski apellatsioonkaebuse rahuldamata
jatmiseks pelgast véimalusest, et Uldkohtu jireldused voivad ikkagi paika pidada, kuna vaidlustatud
kohtuotsuse voib — vaatamata kdesoleva kohtuotsuse punktis 47 tuvastatud digusnormi rikkumisele —
jatta tithistamata tksnes juhul, kui toendatakse, et see rikkumine ei mojutanud kuidagi vaidluse
tulemust.

Seda, kas avalikkuse arusaama kohaselt on segiajamine tdendoline, tuleb hinnata igakiilgselt, vottes
arvesse koiki kéesoleva juhtumi puhul tdhtsust omavaid asjaolusid (11. novembri 1997. aasta
kohtuotsus SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22; 12. juuni 2007. aasta kohtuotsus Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 34, ja 20. septembri 2007. aasta
kohtuotsus Nestl¢ vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-193/06 P, ei avaldata, EU:C:2007:539, punkt 33),
ning varasema kaubamirgi eristusvdoime on segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel tiks tédhtsust
omavatest asjaoludest (vt selle kohta 26. juuli 2017. aasta kohtuotsus Continental Reifen Deutschland
vs. Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, ei avaldata, EU:C:2017:596, punkt 98
ja seal viidatud kohtupraktika).

Seetottu ei saa vilistada, et kui kidesoleval juhul oleks Uldkohus lugenud vastuvéetavaks apellandi
argumendid varasema kaubamaérgi norga eristusvoime kohta, oleks ta joudnud teistsugusele jareldusele
kui see, mille ta tegi vaidlustatud kohtuotsuses. Uldkohus oleks sellisel juhul véinud nende
argumentidega noustuda ja oleks selle tulemusel voinud tuvastada segiajamise toendosuse puudumise.

Pealegi tuleb meenutada, et kui varasem kaubamark ja téhis, mille registreerimist taotletakse, langevad
kokku elemendi osas, mille eristusvoime on asjaomaste kaupadega seoses tthtemoodi nork, ei ole sageli
madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise
tulemuseks selle tdendosuse olemasolu tuvastamine (vt selle kohta 12. juuni 2019. aasta kohtuotsus
Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 55).

Jareldus, et Uldkohus rikkus taotletava kaubamirgi ja varasema kaubamirgi segiajamise tdeniosuse
hindamisel o6igusnormi, ei ole vastuolus — nagu mairkis kohtujurist selle kohta oma ettepaneku
punktides 82 ja 83 — ka menetlus6konoomia péhiméttega, mille kohaselt juhul, kui Uldkohtu otsuse
pohjendustest ilmneb liidu diguse rikkumine, kuid otsuse resolutsioon on muude odiguslike asjaoludega
pohjendatud, tuleb apellatsioonkaebus jatta rahuldamata (24. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus EUIPO
vs. European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).

Nagu ndhtub kdesoleva kohtuotsuse punktist 51, tuleb segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel
arvesse votta koiki juhtumi puhul téhtsust omavaid asjaolusid, sealhulgas varasema kaubamairgi
eristusvoimet. Euroopa Kohtu praktikast nédhtub, et sellise segiajamise tdendosuse olemasolu
tuvastamine ei saa tdhtsust omavate asjaolude vastastikuse soltuvuse tottu olla ette ja igal juhul
vilistatud (vt selle kohta 12. juuni 2019. aasta kohtuotsus Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481,
punkt 55).

Teiseks tuleb tagasi liikata Bolton Cile Espana argument, et isegi kui apellandi argument varasema
kaubamairgi eristusvoime vididetava norkuse kohta oleks tunnistatud vastuvoetavaks, ei oleks see
muutnud Uldkohtu hinnangut varasema kaubamirgi eristusvéime kohta, kuna Uldkohus leidis
vaidlustatud kohtuotsuse punktis 92 igal juhul, et asjaomase kaubamairgi olemuslik eristusvoime on
seoses konealuste kaupadega keskmine.
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Selles osas on selge, et vaidlustatud kohtuotsuse punktis 91 mirkis Uldkohus, et ,hageja viitis
vastulausete osakonnas, et ,hispaania keeles tdhendab sona ,prima“ ,boonust® voi ,tadi- voi

onutiitart”’, ning et need on tdhendused, millest ldhtus apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse
punktis 22

Uldkohus jireldas selle pohjalt vaidlustatud kohtuotsuse punktis 92, et ,iilejiinud osas tuleb ndustuda
apellatsioonikoja jareldusega, mille kohaselt varasema kaubamairgi olemuslik eristusvoime on keskmine,
kuna varasemal kaubamirgil puudub asjaomaste kaupade suhtes tahendus®.

Kuna aga Uldkohus — nagu kohtujurist on selle kohta oma ettepaneku punktides 92 ja 93 mirkinud —
siiski on vaidlustatud kohtuotsuse punktides 91 ja 92 teise voimalusena analiiiisinud apellandi
argumente ja need pohjendamatuna tagasi lilkkanud, siis tuleb omal algatusel Uldkohtu pdhjendus
ebapiisavaks tunnistada, kuna ebapiisav pohjendamine kujutab endast avalikul huvil pohinevat viidet,
mille liidu kohus peab omal algatusel tdstatama (vt selle kohta 20. detsembri 2017. aasta kohtuotsus
EUIPO vs. European Dynamics Luxembourg jt, C-677/15 P, EU:C:2017:998, punkt 36 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Nimelt ei tipsustanud Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuses péhjuseid, miks ta leidis, et need
argumendid on pohjendamatud, sest ta piirdus apellandi poolt vastulausete osakonnas esitatud
argumentide kordamisega, selgitamata, miks selle argumentatsiooni peaks lugema kaalukamaks kui
Uldkohtus esitatud argumentatsioon. Lisaks tuleb mirkida, et Uldkohtus ei viitnud apellant, et tema
poolt vastulausete osakonnas sonale ,prima“ antud tédhendus, see tihendab ,boonus” voi ,tadi- voi
onutiitar”, oli védr, vaid ta viitis iiksnes seda, et sellel sonal voib nende tdhenduste korval olla ka muid
tahendusi ja ka kiitev varjund.

Lisaks tuleb tddeda, et kuigi Uldkohtu esitatud pdhjendus véib olla kaudne, nagu on mirkinud Bolton
Cile Espaiia, peab see siiski véimaldama huvitatud isikutel aru saada péhjustest, miks Uldkohus nende
argumentidega ei noustunud, ning Euroopa Kohtul peab olema piisavalt andmeid oma kontrolli
tegemiseks (vt selle kohta 28. veebruari 2019. aasta kohtuotsus Groupe Léa Nature vs. EUIPO,
C-505/17 P, ei avaldata, EU:C:2019:157, punkt 55). Kéesolevas asjas see aga nii ei ole, nagu nahtub
kéesoleva kohtuotsuse punktist 60.

Seega tuleb asuda seisukohale, et isegi kui oletada, et Uldkohus teise véimalusena liikkas vaidlustatud
kohtuotsuse punktis 92 pohjendamatuse tottu tagasi apellandi argumendid varasema kaubamairgi
norga eristusvoime kohta, tuleks vaidlustatud kohtuotsus ebapiisava pohjenduse tottu tithistada.

Koigest eeltoodust tuleneb, et kuna Uldkohus rikkus digusnormi, nagu nihtub kiesoleva kohtuotsuse
punktist 47, siis tuleb vaidlustatud kohtuotsus tiihistada.

Hagimenetlus Uldkohtus

Euroopa Liidu Kohtu pdohikirja artikli 61 esimese 16igu kohaselt véib Euroopa Kohus Uldkohtu otsuse
tithistamise korral teha ise asja suhtes 16pliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium lubab, voi suunata
asja tagasi Uldkohtusse otsuse tegemiseks.

Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 98 madrkis, ei voimalda menetlusstaadium kéaesolevas
kohtuasjas otsust teha, kuna Uldkohus ei ole votnud véi vihemalt ei ole piisavalt vétnud seisukohta
vaidlustatud kohtuotsuse punktides 83—85 esitatud nende apellandi argumentide kohta, mis kasitlevad
varasema kaubamargi ndrka eristusvoimet.

Seega tuleb kohtuasi saata tagasi Uldkohtusse ning jitta otsuse tegemine kohtukulude kandmise kohta
edaspidiseks.
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Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (seitsmes koda) otsustab:

1. Tiihistada Euroopa Liidu Uldkohtu 12. septembri 2018. aasta kohtuotsus Primart vs. EUIPO -
Bolton Cile Espaiia (PRIMART Marek Lukasiewicz) (T-584/17, ei avaldata, EU:T:2018:530).

2. Saata kohtuasi tagasi Euroopa Liidu Uldkohtusse.

3. Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Allkirjad
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