g

W Kohtulahendite kogumik

ULDKOHTU OTSUS (itheksas koda laiendatud koosseisus)

19. juuni 2019*

Euroopa Liidu kaubamirk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu kujutismérk, mis
kujutab kolme paralleelset triipu — Absoluutne kehtetuks tunnistamise pohjus — Kasutamise kiigus
omandatud eristusvoime puudumine — Madruse (EU) nr 207/2009 artikli 7 16ige 3 ja artikli 52 16ige 2
(ntiid méaruse (EL) 2017/1001 artikli 7 16ige 3 ja artikli 59 loige 2) — Kasutuskuju, mida ei saa arvesse
votta — Kuju, mis erineb kaubamargi registreeritud kujust markimisvaarselt —
Virvilahenduse timberpoéramine

Kohtuasjas T-307/17,
adidas AG, asukoht Herzogenaurach (Saksamaa), esindajad: solicitor 1. Fowler ja solicitor 1. Junkar,

hageja,
keda toetab
Marques, asukoht Leicester (Uhendkuningriik), esindaja: advokaat M. Treis,

menetlusse astuja,
versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: M. Rajh ja H. O'Neill,

kostja,
teine menetluspool EUIPO apellatsioonikojas, menetlusse astuja Uldkohtus oli,

Shoe Branding Europe BVBA, asukoht Oudenaarde (Belgia), esindaja: advokaat ]. Laje,

mille ese on hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 7. maértsi 2017. aasta otsuse (asi R 1515/2016-2) peale,
mis kasitleb Shoe Branding Europe’i ja adidase vahelist kaubamairgi kehtetuks tunnistamise menetlust,

ULDKOHTU OTSUS (itheksas koda laiendatud koosseisus)

koosseisus: koja president S. Gervasoni, kohtunikud L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Banczyk
(ettekandja) ja C. Mac Eochaidh,

kohtusekretir: ametnik E. Hendrix,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 18. mail 2017,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

ET
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arvestades EUIPO kostja vastust, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 10. augustil 2017,
arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Uldkohtu kantseleisse 12. juulil 2017,

arvestades 5. detsembri 2017. aasta kohtumddrust, millega anti Marques’ile luba astuda hageja nouete
toetuseks menetlusse,

arvestades Marques’i menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Uldkohtu kantseleisse 22. jaanuaril
2018,

arvestades hageja seisukohti, mis saabusid Uldkohtu kantseleisse 19. veebruaril 2018,

arvestades EUIPO seisukohti, mis saabusid Uldkohtu kantseleisse 28. veebruaril 2018,
arvestades menetlusse astuja seisukohti, mis saabusid Uldkohtu kantseleisse 28. veebruaril 2018,
arvestades 24. jaanuaril 2019 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise
otsuse

I. Vaidluse taust

Hageja adidas AG esitas 18. detsembril 2013 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO)
vastavalt néukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusele (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamirgi
kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), muudetud redaktsioonis (asendatud Euroopa Parlamendi ja ndoukogu
14. juuni 2017. aasta madrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamérgi kohta (ELT 2017, L 154,
lk 1)), ELi kaubamargi registreerimise taotluse.

Kaubamark, mille registreerimist taotleti, on alljargnev kujutis:

Registreerimistaotluses on taotletud kaubamérki nimetatud kujutismérgiks ja seda kirjeldatakse
jargmiselt:

»Kaubamérk kujutab kolme paralleelset vordse laiusega triipu, mis paigutatakse tootele mis tahes
suunas.”

2 ECLL:EU:T:2019:427
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Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta markide registreerimisel
kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud
ja parandatud kujul) klassi 25 ning vastavad kirjeldustele: ,roivad, jalatsid, peakatted”.

Kaubamark registreeriti 21. mail 2014 numbriga 12442166.

Menetlusse astuja Shoe Branding Europe BVBA esitas 16. detsembril 2014 nimetatud kaubamérgi
kehtetuks tunnistamise taotluse mééruse nr 207/2009 artikli 52 16ike 1 punkti a alusel (niiiid maaruse
2017/1001 artikli 59 loike 1 punkt a) koosmojus miadruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punktiga b
(niitid méadruse 2017/1001 artikli 7 16ike 1 punkt b).

Tihistamisosakond rahuldas 30. juunil 2016 menetlusse astuja esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse
pohjendusel, et konealusel kaubamaérgil puudub tdielikult eristusvoime, nii olemusest tulenev kui ka
kasutamise kidigus omandatud.

Hageja esitas 18. augustil 2016 EUIPO-le médruse nr 207/2009 artiklite 58—64 alusel (niiiid maaruse
2017/1001 artiklid 66-71) tithistamisosakonna otsuse peale kaebuse. Kaebuses ei vaidlustanud ta
vaidlusaluse kaubamairgi olemusest tuleneva eristusvdime puudumist, vaid ta viitis hoopis, et see
kaubamirk on omandanud eristusvoime kasutamise kdigus maaruse nr 207/2009 artikli 7 loike 3 ja
artikli 52 loike 2 tdhenduses (niitid méaédruse 2017/1001 artikli 7 ldige 3 ja artikli 59 1dige 2).

EUIPO teine apellatsioonikoda jéttis 7. martsi 2017. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud otsus®)
kaebuse rahuldamata.

Koigepealt markis apellatsioonikoda, et vaidlusalune kaubamirk oli nouetekohaselt registreeritud
kujutismérgina (vaidlustatud otsuse punkt 20). Seejéirel kinnitas ta tithistamisosakonna hinnangut, et
konealusel kaubamirgil ei ole olemusest tulenevat eristusvoimet (vaidlustatud otsuse punkt 22).
Lopuks uuris ta hageja esitatud toendeid ja asus seisukohale, et hageja ei ole tdendanud, et konealune
kaubamirk on kogu Euroopa Liidus omandanud kasutamise kdigus eristusvoime (vaidlustatud otsuse
punkt 69). Seetottu leidis apellatsioonikoda, et vaidlusalune kaubamirk oli registreeritud vastuolus

madruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1 punktiga b ja et seetottu tuleb see tunnistada kehtetuks
(vaidlustatud otsuse punkt 72).

II. Poolte néuded

Hageja, keda toetab iihing Marques (,menetlusse astunud iithing®), palub Uldkohtul:
— tiihistada vaidlustatud otsus;

— moista kohtukulud vilja EUIPO-It ja menetlusse astujalt.

EUIPO palub Uldkohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— mdista kohtukulud vilja hagejalt;

— moista kohtukulud vilja menetlusse astunud tihingult.

Menetlusse astuja palub Uldkohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

ECLILEU:T:2019:427 3
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— madista kohtukulud vilja hagejalt.

II11. Oiguslik kisitlus

Hageja, keda toetab menetlusse astunud ithing, pdhjendab oma hagi iiheainsa viitega, mille kohaselt on
rikutud mééruse nr 207/2009 artikli 52 loiget 2 koosmojus sama madruse artikli 7 loikega 3 ning
diguspérase ootuse kaitse ja proportsionaalsuse pohimatteid.

Seda viidet voib kasitleda kahes osas, kuna hageja védidab sisuliselt esiteks, et apellatsioonikoda liikkas
ekslikult tagasi palju tdendeid podhjendusel, et need puudutasid muid tdhiseid kui vaidlusalune
kaubamairk ja teiseks, et apellatsioonikoda tegi hindamisvea, kui ta leidis, et ei ole tdendatud, et
asjaomane kaubamirk oli omandanud eristusvdime kasutamise kédigus, mis on toimunud liidu
territooriumil.

A. Sissejuhatavad kaalutlused

Esiteks olgu margitud, et madruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1 punkti b kohaselt ei registreerita
kaubamairke, millel puudub eristusvoime. Vastavalt sama méiruse artikli 7 16ikele 2 (ntiid méaaruse
2017/1001 artikli 7 1oige 2) kohaldatakse seda absoluutset keeldumispohjust olenemata sellest, et
registreerimata jatmise pohjused esinevad ainult liidu teatud osas. Sellegipoolest ei takista mdaaruse
nr 207/2009 artikli 7 loike 3 kohaselt nimetatud keeldumispdhus kaubamairgi registreerimist, kui
kaubamark on kasutamise kdigus muutunud neid kaupu eristavaks, mille jaoks registreerimist taotleti.

Teiseks tuleb silmas pidada, et médruse nr 207/2009 artikli 52 loike 1 punkti a sonastuse kohaselt
tunnistatakse ELi kaubamairk kehtetuks EUIPO-le esitatud taotluse pohjal, kui ELi kaubamirk on
registreeritud sama maéruse artikli 7 sdtete vastaselt. Samuti sdtestab madruse nr 207/2009 artikli 52
l6ige 2, et kui ELi kaubamirgi registreerimisel on rikutud artikli 7 16ike 1 punkti b, ei voi seda siiski
kehtetuks tunnistada, kui see on pdrast selle registreerimist kasutamise kidigus muutunud
eristusvoimeliseks seoses nende kaupade voi teenustega, mille jaoks see on registreeritud.

Seega tuleneb maidruse nr 207/2009 artikli 7 loikest 3 ja artikli 52 ldikest 2, et kehtetuks tunnistamise
menetluses ei too registreeritud kaubamairgi olemusest tuleneva eristusvoime puudumine kaasa selle
kaubamairgi kehtetust, kui see on kasutamise kdigus muutunud eristusvoimeliseks kas enne selle
registreerimist voi selle registreerimise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise vahele jaanud ajal
(vt selle kohta 14. detsembri 2017. aasta kohtuotsus bet365 Group vs. EUIPO — Hansen (BET 365),
T-304/16, EU:T:2017:912, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika).

Samuti tuleb markida, et kaubamargi eristusvoime, soltumata asjaolust, kas see tuleneb selle olemusest
voi on omandatud kasutamise kdigus, tdhendab seda, et kaubamirk voimaldab identifitseerida kauba,
mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevotjalt parinevana ja seega eristada
seda kaupa teiste ettevotjate omadest (vt selle kohta analoogia alusel 4. mai 1999. aasta kohtuotsus
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 46, ja 18. juuni 2002. aasta
kohtuotsus Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 35).

Kaubamargi olemusest tulenevat voi kasutamise kidigus omandatud eristusvoimet tuleb hinnata iihest
kiiljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest kiiljest seoses
sellega, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamirki tajub (vt analoogia alusel 18. juuni 2002. aasta
kohtuotsus Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punktid 59 ja 63, ja 12. veebruari 2004. aasta kohtuotsus
Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punktid 34 ja 75).

4 ECLL:EU:T:2019:427



21

22

23

24

25

26

27

28

29

KonTuotsus 19.6.19 — Kontuast T-307/17
ADIDAS vs. EUIPO — SHOE BRANDING EUROPE (KOLME PARALLEELSE TRIIBU KUJUTIS)

Kéesolevas asjas koosneb kaupade, mille jaoks vaidlusalune kaubamirk on registreeritud, nimelt
roivaste, jalatsite ja peakatete asjaomane avalikkus koigist nende kaupade potentsiaalsetest tarbijatest
liidus, see tahendab nii laiast avalikkusest kui ka erialateadmistega avalikkusest.

Eespool punktis 15 nimetatud ainsa viite kahte osa tuleb kontrollida neid kaalutlusi arvestades.

B. Esimene viiteosa, mis puudutab teatud toendite pohjendamatut korvale jitmist

Hageja, keda toetab menetlusse astunud iihing, viite esimeses osas heidetakse apellatsioonikojale ette
paljude tdendite tagasi lilkkamist pohjendusel, et need puudutasid muid tdhiseid kui vaidlusalune
kaubamirk. Nimetatud pohjendus tuleneb hageja viitel esiteks vaidlusalusele kaubamirgile antud
ekslikust tolgendusest ja teiseks ,lubatud erinevuste reegli“ védiarast kohaldamisest. Neid kahte viidet
tuleb uurida jargemooda.

1. Esimene etteheide, mille kohaselt on vaidlusalusele kaubamdrgile antud ekslik tolgendus

Hageja, keda toetab menetlusse astunud ithing, vdidab oma viite esimeses osas, et apellatsioonikoda
tolgendas seda kaubamarki ekslikult, kui ta leidis, et vaidlusalusele kaubamargile taotleti kaitset iiksnes
teatud mootmetes ja eelkdige selle korguse ja laiuse konkreetses suhtes. Nimelt seisneb konealune
kaubamérk pinnamustris, mida voib kujutada erinevates mootmetes ja proportsioonides, mis
varieeruvad vastavalt toodetele, millel seda kasutatakse. Nimelt voib kolme vordse laiusega paralleelset
triipu, milles vaidlusalune kaubamairk seisneb, pikendada voi ldbi loigata erinevatel viisidel, sealhulgas
diagonaalselt. Ta lisab, et tuginedes EUIPO kontrollimist kisitlevate suunistele ja nendest tulenevale
oiguspérasele ootusele, vaib ta tugineda asjaolule, et vaidlusalune kaubamairk kujutab endast mustrit,
kuigi see kaubamairk on registreeritud kujutismargina.

EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad hageja ja menetlusse astunud ithingu argumentidele vastu.

Hageja ja menetlusse astunud iihingu argumentidele vastamiseks tuleb esiteks meelde tuletada, et
vastavalt médruse nr 207/2009 artiklile 4 (niiidd madruse 2017/1001 artikkel 4) voivad ELi kaubamargi
moodustada mis tahes tdhised, kui selliste tdhiste pohjal on voimalik eristada iihe ettevotja kaupu voi
teenuseid teiste ettevotjate omadest.

Teiseks on oluline maérkida, et registreerimine saab toimuda {iksnes EUIPO-le esitatud
registreerimistaotluse alusel ja piires. Sellest tuleneb, et EUIPO ei saa votta arvesse taotletud
kaubamargi selliseid tunnuseid, mida ei ole registreerimistaotluses voi sellele lisatud dokumentides
mirgitud (vt 25. novembri 2015. aasta kohtuotsus Jaguar Land Rover vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(auto kuju), T-629/14, ei avaldata, EU:T:2015:878, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

Sellega seoses olgu margitud, et kaubamairgi tunnuste hindamisel tuleb arvesse votta mitmeid tegureid.

Koigepealt olgu mairgitud, et komisjoni 13. detsembri 1995. aasta miiruse (EU) nr 2868/95, millega
rakendatakse noukogu miirus (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1995, L 303, 1k 1; ELT
erividljaanne 17/01, lk 189) eeskirja 1 loike 1 punkti d ja eeskirja 3 ldigete 2 ja 5 (niiid komisjoni
5. mdrtsi 2018. aasta rakendusmaidruse (EL) 2018/626, millega ndhakse ette Euroopa Parlamendi ja
noukogu madadruse 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamairgi kohta) teatavate sitete tiiksikasjalikud
rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmaéarus (EL) 2017/1431 (ELT 2018, L 104, 1k 37)
artikli 2 loike 1 punkt d, artikli 3 16iked 6—8 ning artikli 3 loike 3 punktid b ja f) kohaselt peab juhul,
kui taotletakse graafilise kujutise voi konkreetse virvi registreerimist, ELi kaubamargi taotlus sisaldama
kaubamargi graafilist kujutist, mis vajaduse korral on vérviline.
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Graafilist kujutamist noutakse eelkoige selleks, et madrata kaubamairki ennast maératledes kindlaks
kaubamargiomanikule registreeritud kaubamairgiga antud kaitse tdpne objekt (vt analoogia alusel
12. detsembri 2002. aasta kohtuotsus Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punkt 48, ja 24. juuni
2004. aasta kohtuotsus Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 27). Seega peab
kaubamargitaotleja esitama kaubamairgi graafilise kujutise, mis vastab tépselt tema taotletud kaitse
objektile. Kui kaubamairk on registreeritud, siis ei ole selle omanikul digust ulatuslikumale kaitsele kui
see, mis tuleneb nimetatud graafilisest kujutisest (vt selle kohta 30. novembri 2017. aasta kohtuotsus
Red Bull vs. EUIPO - Optimum Mark (sinise ja hobedase vdrvi kombinatsioon), T-101/15 ja
T-102/15, edasi kaevatud, EU:T:2017:852, punkt 71).

Seejdrel tuleb markida, et méadruse nr 2868/95 eeskirja 3 16ige 3 néeb ette, et registreerimistaotlus ,voib
sisaldada margi kirjeldust”. Seega, kui kirjeldus on esitatud registreerimistaotluses, siis tuleb seda
hinnata koos graafilise kujutisega (vt selle kohta analoogia alusel 30. novembri 2017. aasta kohtuotsus
sinise ja hobedase virvi kombinatsioon, T-101/15 ja T-102/15, edasi kaevatud, EU:T:2017:852,
punkt 79).

Lopuks olgu mérgitud, et EUIPO peab uurima ka selle kaubamairgi eristusvoimet, mille registreerimist
taotletakse, vottes arvesse kaubamérgitaotleja poolt registreerimistaotluses valitud kaubamargiliiki (vt
selle kohta 21. jaanuari 2016. aasta kohtumiirus Enercon vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-170/15 P,
ei avaldata, EU:C:2016:53, punktid 29, 30 ja 32).

Kolmandaks tuleb esile tuua, et erinevalt komisjoni 18. mai 2017. aasta rakendusméérusest
(EL) 2017/1431, millega ndhakse ette ndoukogu mdédruse nr 207/2009 teatavate sdtete iiksikasjalikud
rakenduseeskirjad (ELT 2017, L 205, lk 39) (asendatud rakendusmédrusega 2018/626), ei ole ei
madruses nr 207/2009 ega madruses nr 2868/95, mis kehtisid kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise
kuupéeval, viidatud ,mustrimérkidele” ega ka mitte ,kujutismérkidele” kui kaubamaérkide eriliikidele.

Sellegipoolest ~tunnustas Uldkohus juba enne rakendusmiiruse 2017/1431 joustumist, et
kujutismérgina madratletud téhis voib koosneda korrapiraselt korduvate elementide jadast (vt selle
kohta 9. novembri 2016. aasta kohtuotsus Birkenstock Sales vs. EUIPO (laineliste ristuvate joontega
mustri kujutis), T-579/14, EU:T:2016:650, punktid 43, 49, 53 ja 62). Seega vois kuni rakendusmaéaruse
2017/1431 joustumiseni mustrimarki registreerida kujutismargina, kui see kujutas endast pilti (vt selle
kohta 19. septembri 2012. aasta kohtuotsus Fraas vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (helehalli, tumehalli,
beezi, tumepunast ja pruuni vérvi ruudumuster), T-326/10, ei avaldata, EU:T:2012:436, punkt 56).

Kéesoleval juhul registreeriti vaidlusalune kaubamirk vastavalt registreerimistaotlusele kujutismérgina
selle graafilise kujutise ja eespool punktides 2 ja 3 toodud kirjelduse alusel.

Vaidlustatud otsuse punktis 38 tolgendas apellatsioonikoda vaidlusalust kaubamarki jargmiselt:

»See seisneb kolmes kitsas vertikaalses ja paralleelses mustas triibus valgel taustal, mis on ligikaudu viis
korda pikemad kui laiemad. Sellel on suhteliselt vihe tunnuseid: pikkuse ja laiuse suhe (ligikaudu 5:1),
valge ala mustade triipude vahel ja asjaoluy, et triibud on paralleelsed.”

Tuleb todeda, et selline tolgendus vastab vaidlusaluse kaubamairgi graafilise kujutisele, mille alusel see
kaubamirk on registreeritud. Muu hulgas markis apellatsioonikoda pohjendatult, et vaidlusaluse
kaubamargi kogupikkuse ja kogulaiuse ligikaudne suhe on 5:1. Lisaks vottis apellatsioonikoda
nouetekohaselt arvesse kolme paralleelse musta triibu ja neid triipe lahutava kahe valge ala vordset
laiust.

Hageja vaidleb siiski vaidlusalusele kaubamairgile antud tolgendusele vastu, viites esiteks, et

kujutismérgi saab registreerida selle mootmeid ja proportsioone dra mérkimata (vt selle kohta ja
analoogia alusel 10. juuli 2014. aasta kohtuotsus Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punktid 19 ja 27) ja
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teiseks, et vaidlusalune kaubamirk kujutab endast mustrimérki. Neil asjaoludel on hageja vaitel
asjaomase kaubamairgi graafilise kujutise ainus otstarve ndidata kolmest vordse laiusega paralleelsest
triibust koosnevat joonist, soltumata nende triipude pikkusest voi sellest, kuidas need on lébi 16igatud.

Selle argumendiga ei saa ndustuda.

Esiteks tuleb maérkida, et kui apellatsioonikoda kirjeldas vaidlustatud otsuses vaidlusalust kaubamaérki,
lahtudes seda kaubamirgi moodustavate erinevate elementide proportsioonidest, nagu need olid
kujutatud registreerimistaotluses, siis ei maddratlenud ta vaidlusalust kaubamairki viitega selle
mootmetele, milles seda kaubamaérki kui tervikut saab asjaomastel toodetel kujutada. Sellest tuleneb, et
vastupidi hageja vdidetele ei sea apellatsioonikoja poolt vaidlusalusele kaubamairgile antud tolgendus
kahtluse alla asjaolu, et selle kaubamairgi registreerimist ei taotletud konkreetsetes mootmetes.

Teiseks moonis hageja, et vaidlusalune kaubamirk oli nduetekohaselt registreeritud kujutismérgina.
Samas néhtub eespool punktis 30 nimetatud kohtupraktikast, et kujutismark registreeritakse selle
graafilisel kujutisel ndidatud proportsioonides. Seda jareldust ei sea kahtluse alla 10. juuli 2014. aasta
kohtuotsus Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070, punktid 19 ja 27), millele hageja viitab. Selles
kohtuotsuses iiksnes tdpsustatakse, et disainilahendus voib olla registreeritud kaubamairgina, isegi kui
sellel puuduvad andmed seda kujutava eseme suuruse ja proportsioonide kohta. Seevastu ei tihenda see
kohtuotsus, et kaubamairki saab registreerida, ilma et oleks madratletud téhise enda proportsioonid.

Kolmandaks vididab hageja tulemusetult, et konealune kaubamirk ei kujuta endast mitte tavalist
kujutismérki vaid mustriméarki, mille proportsioonid ei ole kindlaks méératud.

Selles osas olgu koigepealt margitud, et vaidlusaluse kaubamargi graafilisest kujutisest ega kirjeldusest
ei ndhtu, et see koosneks elementide jadast, mis korduvad korraparaselt.

Seejérel tuleb esile tuua, et iikski konkreetne tdend ei toenda hageja viidet, et vaidlusalusele
kaubamairgile antud kaitse eesmirk seisneb kolme vordse laiusega paralleelse triibu kasutamises,
olenemata nende pikkusest voi sellest, kuidas need on labi ldigatud. Esiteks on see vdide vastuolus
vaidlusaluse kaubamairgi graafilise kujutisega, millel on ndha tdhis, mida iseloomustab selle
kogupikkuse ja kogulaiuse vaheline suhe, mis on ligikaudu 5:1, ning ristkiiliku kuju, kuna selle
kaubamairgi moodustavad kolm triipu on ldbi ldigatud tdisnurga all. Teiseks ei toeta seda viidet
vaidlusaluse kaubamirgi kirjeldus, milles on iiksnes maérgitud, et see kaubamirk koosneb ,kolmest
vordse laiusega ja vordsel kaugusel olevast paralleelsest triibust” ning tédpsustatud, et neid triipe voib
»paigutada tootele mis tahes suunas®, ilma et oleks vélja toodud, et nende triipude pikkust voib muuta
voi neid voib diagonaalselt 16igata.

Lopuks olgu margitud, et kuigi vastab tdele, et enne rakendusmaéruse 2017/1431 joustumist oli EUIPO
kontrollimist kasitlevates suunistes margitud, et ,EUIPO praktika kohaselt on mustris seisnevad
kaubamargid ,kujutavad” tdhised”, ei ole neis suunistes siiski antud mustrimarkide maératlust, mis
erineks eespool punktis 34 nimetatud kohtupraktikast tulenevast. Nimelt on neis suunistes
tapsustatud, et ,kujutismérki voib pidada ,mustrimirgiks® iiksnes juhul, kui see koosneb ainult
elementide jadast, mis korduvad korrapéraselt®.

Neil asjaoludel tuleb asuda seisukohale, et vaidlusalune kaubamirk on kujutismark ja mitte
mustrimirk. Seega tuleb jireldada, et esiteks ei eksinud apellatsioonikoda vaidlusalust kaubamaérki
tolgendades ja teiseks ei ole hagejal mingit alust tugineda selle tolgenduse vaidlustamiseks digusparase
ootuse kaitse pohimottele.

Sellest jareldub, et esimene viiteosa tuleb tagasi litkata.
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2. Teine vditeosa, mille kohaselt on vidralt kohaldatud ,lubatud erinevuste reeglit“

Hageja, keda toetab menetlusse astunud ithing, toob oma teises viiteosas vilja, et apellatsioonikoda
kohaldas véddralt ,lubatud erinevuste reeglit. Ta maédratleb selle reegli kui eeskirja, mille kohaselt
kasitatakse kaubamairgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest,
mis ei muuda selle kaubamairgi eristusvoimet, samuti selle kaubamairgi kasutamisena. Ta viidab, et
vastupidi apellatsioonikoja jareldustele puudutavad koéik tema esitatud dokumendid vaidlusaluse
kaubamairgi kasutuskujusid, millega selle kaubamargi eristusvdimet ei ole muudetud. Seega on tema
arvates konealused kasutuskujud asjakohased hindamaks, kas vaidlusalune kaubamérk on omandanud
eristusvoime.

Enne selle vditeosa uurimist tuleb méiratleda moiste kaubamargi ,kasutamine® méédruse nr 207/2009
artikli 7 16ike 3 ja artikli 52 loike 2 tdhenduses.

a) Moiste kaubamdirgi ,,kasutamine“ mddruse nr 207/2009 artikli 7 loike 3 ja artikli 52 loike 2
tahenduses

Hageja, keda toetab menetlusse astunud iithing, on seisukohal, et moistet kaubamairgi ,kasutamine®
madruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 3 ja artikli 52 loike 2 tahenduses tuleb tolgendada samamoodi kui
moistet kaubamirgi ,tegelik kasutamine, mis on esitatud sama mé&druse artikli 15 loikes 1 (nttd
maédruse 2017/1001 artikli 18 1dige 1), mis teatud juhtudel holmab kaubamairgi kasutamist kujul, mis
erineb kaubamargi registreeritud kujust.

EUIPO ja menetlusse astuja ei noustu sellise tolgendusega. Nad vdidavad, et moiste ,kasutamine”
madruse nr 207/2009 artikli 7 16ikes 3 ja artikli 52 loikes 2 on kitsam, kui sama méddruse artikli 15
l6ikes 1 esinev modiste ,tegelik kasutamine“. Nende arvates vdib kaubamérgi omanik vaidlusaluse
kaubamaérgi eristusvoime omandamise tdendamiseks tugineda iiksnes kaubamairgi kasutamisele
registreeritud kujul. Lubatud voéivad olla iiksnes ebaolulised erinevused.

Seoses kaubamirgi kasutuskujudega, mida saab arvesse votta, tuleb kindlaks teha, kas moistet
kaubamargi ,kasutamine” madruse nr 207/2009 artikli 7 16ikes 3 ja artikli 52 16ikes 2 tuleb télgendada
samamoodi, nagu sama madruse artikli 15 loikes 1 esinevat moistet ,tegelik kasutamine” voi mitte.

Selles osas tuleb meelde tuletada, et méidruse nr 207/2009 artikli 15 loike 1 teise l6igu punkt a (ntiid
madruse 2017/1001 artikli 18 loike 1 teise 1digu punkt a) ndeb ette, et registreeritud kaubamargi
tegelikuks kasutamiseks on ka selle ,kaubamirgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust
selliste elementide poolest, mis ei muuda [asjaomase] kaubamirgi eristusvoimet”. Viidatud séttest
tuleneb, et registreeritud kaubamarki on tegelikult kasutatud, kui on esitatud toendid selle kaubamérgi
kasutamise kohta registreeritust veidi erineval kujul (13. septembri 2007. aasta kohtuotsus Il Ponte
Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 86).

Tuleb markida, et madruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 teise 16igu punkti a eesmérk on voimaldada
kaubamérgiomanikul kaubanduses kasutatava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust
noudmata varieerida tdhist kaubanduslikul kasutamisel viisil, mis voimaldab asjaomaste kaupade ja
teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures
kaubamargi eristusvoimet (25. oktoobri 2012. aasta kohtuotsus Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671,
punkt 21, ja 18. juuli 2013. aasta kohtuotsus Specsavers International Healthcare jt, C-252/12,
EU:C:2013:497, punkt 29).

Samas tuleb maérkida, et vastupidi méédruse nr 207/2009 artikli 15 16ike 1 teise 16igu punktile a ei née

sama madruse artikli 7 loige 3 ja artikli 52 loige 2 otsesonu ette kaubamairgi kasutamist kujul, mis
erineb kujust, milles kaubamaérk registreerimiseks esitati, ja olenevalt olukorrast ka registreeriti.
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Sellist sonastuse erinevust selgitab asjaolu, et eespool punktis 55 nimetatud sitetel on erinev loogika.
Nimelt kohaldatakse maédruse nr 207/2009 artikli 15 loike 1 teise 1oigu punkti a ainult juba
registreeritud kaubamadrgile, mille eristusvdoimet ei ole vaidlustatud. See artikkel voimaldab niisiis
sailitada selle kaubamaérgi kaitse, tdendades selle kasutamist, olenevalt olukorrast teatud kujul, mis
erineb selle kaubamairgi registreeritud kujust. Seevastu sama madruse artikli 7 16ige 3 ja artikli 52
16ige 2 lahtuvad eeldusest, et esimesel juhul voib olemuslikult mitteeristava tdhise ja teisel juhul
eristusvoime puudumisest hoolimata ekslikult registreeritud kaubamérgi kasutamine teatud juhtudel
muuta voimalikuks sellise tdhise vo6i kaubamirgi registreerimise voOi registreeringu siilitamise.
Teisisonu on madruse nr 207/2009 artikli 15 l6ike 1 teise ldigu punkti a ldhtekohaks kaubamaérgi
registreerimine ja see eeldab seejarel kaubamérgi kasutamise uurimist, samas kui sama maddruse
artikli 7 16ike 3 ja artikli 52 16ike 2 lahtepunktiks on tdhise kasutamine, et olenevalt olukorrast jouda
kas selle registreerimiseni voi registreeringu sailitamiseni.

Sellegipoolest tuleb arvestada, et eespool punktis 54 nimetatud vajadus varieerida kaubamaérki
kaubanduslikul kasutamisel on olemas ka ajavahemikul, mil kaubamirk omandab asjaomasel juhul
eristusvdoime maaruse nr 207/2009 artikli 7 loike 3 ja artikli 52 16ike 2 tdhenduses kasutamise kaigus.

Seetottu ei ole voimalik otsustada kasutamise tingimuse iile erinevate elementide alusel soltuvalt sellest,
kas selle tingimuse alusel otsustatakse kaubamérgiga kaasnevate oiguste tekkimise voi selliste diguste
sailitamise tagamise iile. Kui tdhis voib omandada kaubamirgile antava kaitse tdhise teatud moel
kasutamise kiigus, siis peab samasugune kasutamine voimaldama ka sellist kaitset sdilitada. Seetottu
tuleb asuda seisukohale, et ndouded, mis esitatakse kaubamirgi kasutuskujudele, on analoogsed
nduetega, mis puudutavad tdhise registreerimiseks vajaliku eristusvoime omandamist kasutamise kaigus
(18. aprilli 2013. aasta kohtuotsus Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punktid 33 ja 34; vt
selle kohta ja analoogia alusel ka kohtujurist Kokotti ettepanek Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:61,
punkt 24).

Sellest tuleneb, et madruse nr 207/2009 artikli 15 loike 1 kohased kasutamise kujud, sealhulgas need,
mis ,[erinevad] registreeritud kujust [iiksnes] selliste elementide poolest, mis ei muuda mérgi
eristusvoimet” tuleb arvesse votta mitte ainuiiksi kontrollimisel, kas asjaomast kaubamirki on
tegelikult kasutatud nimetatud sitte tahenduses, vaid ka selle kindlaks méaramisel, kas see kaubamark
on omandanud eristusvoime kasutamise kidigus madruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 3 ja artikli 52
l6ike 2 tahenduses.

Vastab toele, et méadruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 3 ja artikli 52 16ike 2 kontekstis oleks vale radkida
eristusvdoime muutumisest enne, kui méératakse kindlaks, kas asjaomane kaubamirk on omandanud
selle voime voi mitte.

Samas on kohtupraktikas otsustatud, et maaruse nr 207/2009 artikli 15 loike 1 teise loigu punkt a
kasitleb olukordi, kus kaubanduses kasutatav tdhis erineb kaubamadrgi registreeritud kujust iiksnes
tiihiste elementide poolest, nii et molemat tdhist voib pidada iildjoontes samavédrseteks (vt selle kohta
15. detsembri 2015. aasta kohtuotsus LT] Diffusion vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Arthur et Aston
(ARTHUR & ASTON), T-83/14, EU:T:2015:974, punkt 18 ja seal viidatud kohtupraktika, ning
13. septembri 2016. aasta kohtuotsus hyphen vs. EUIPO — Skylotec (hulknurga kujutis), T-146/15,
EU:T:2016:469, punkt 27).

Neil kaalutlustel tuleb asuda seisukohale, mida pohjendatult toetab hageja, et moistet kaubamérgi
ykasutamine“ madruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 3 ja artikli 52 ldike 2 tdhenduses tuleb tolgendada
nii, et see moiste ei viita mitte iiksnes kaubamairgi kasutamisele kujul, milles kaubamairk
registreerimiseks esitati ja olenevalt olukorrast ka registreeriti, vaid ka kaubamérgi kasutamisele iiksnes
tithiste elementide poolest erineval kujul, mida seetottu voib pidada iildjoontes samavairseteks
asjaomase kujuga.
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Kéesoleval juhul tuleb mairkida, et apellatsioonikoda kohaldas pohimotteliselt eespool punktis 61
nimetatud tingimust. Nimelt mainis apellatsioonikoda mééruse nr 207/2009 artikli 15 1oike 1 teise loigu
punkti a (vaidlustatud otsuse punkt 30) ja tdpsustas, et see site lubab votta arvesse tdhise kasutamist
kujul, mis erineb registreeritud kujust tiksnes tiihiste elementide poolest, nii et neid téhiseid voib
pidada iildjoontes samavéirseteks (vaidlustatud otsuse punkt 32). Ta toi ka esile, et selle madruse
artikli 7 loike 3 kontekstis ei ole pohimotteliselt oluline, et kaubamérk oleks toendites
reprodutseeritud tépselt niimoodi, nagu see oli registreeritud (vaidlustatud otsuse punkt 69).

b) ,Lubatud erinevuste reegli“ kohaldamine

Hageja heidab apellatsioonikojale ette, et viimane rikkus ,lubatud erinevuste reeglit’, kui ta asus
ekslikult esiteks seisukohale, et kuna kaubamiérk on véga lihtne, voib viikseimgi erinevus oluliselt
muuta neid tunnuseid, mille alusel kaubamirk oli registreeritud, ning teiseks seisukohale, et
vaidlusaluse kaubamirgi kasutamine timberpooratud vérvilahenduse kujul muudab tingimata selle
kaubamargi eristusvoimet; kolmandaks vdidab hageja, et teatud toenditel oli ndha kolme triibu asemel
kahe triibuga tdhist ning neljandaks, et kaldus triibud muudavad nimetatud kaubamaérgi eristusvoimet.

EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad hageja argumentidele vastu.

Koigepealt tuleb mérkida, et hageja argumentide eesmiark on peamiselt seada kahtluse alla vaidlustatud
otsuse osa, milles apellatsioonikoda hindas, kas vaidlusalust kaubamarki oli hageja esitatud tdendites
kujutatud voi mitte (vaidlustatud otsuse punktid 29-45). Need toendid koosnevad peamiselt piltidest,
kataloogide voi muu reklaammaterjali véljavotetest, millel on nédha erinevate tihistega tooteid.

Oma hindamise tulemusel leidis apellatsioonikoda, nagu enne seda oli teinud tiihistamisosakond, et

enamik hageja esitatud dokumente ei puudutanud vaidlusalust kaubamarki ennast, vaid muid téhiseid,
mis erinesid oluliselt asjaomasest kaubamirgist (vt eelkdige vaidlustatud otsuse punktid 33, 42 ja 69).
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68 Muu hulgas kordas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 39, 40 ja 43 niiteid jargmistest
toenditest, mis tema arvetes ei sobi vaidlusaluse kaubamirgi kasutamise tdendamiseks:

ECLI:EU:T:2019:427 11
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Neist toenditest lahtudes tuleb hinnata hageja nelja etteheidet vaidlustatud otsuse suhtes (eespool
punkt 64) ja seejirel vilja selgitada, kas apellatsioonikojal oli tdepoolest alust jitta hageja esitatud
toendid korvale.

1) Vaidlusaluse kaubamdirgi ddrmise lihtsuse arvesse votmine

Apellatsioonikoda nimetas vaidlusalust kaubamark ,vaga lihtsaks®, sest sellel kaubamargil on suhteliselt
vihe tunnuseid ja see seisneb ristkiiliku-kujuliselt paigutatud kolmes paralleelses mustas triibus valgel
taustal (vaidlustatud otsuse punktid 37, 38 ja 69). Ta leidis, et silmas pidades vaidlusaluse kaubamérgi
ddrmist lihtsust, voib vdiksemgi erinevus oluliselt muuta neid tunnuseid, mille alusel kaubamairk oli
registreeritud (vaidlustatud otsuse punkt 69).

Selles osas tuleb esiteks markida, et hageja ei ole vaielnud vastu, et vaidlusalune kaubamirk on viga
lihtne.

Teiseks tuleb vilja tuua, et vastupidi sellele, mida vdidab hageja, tuleb asuda seisukohale, et kui
kaubamiérk on viga lihtne, voivad isegi vidikesed muudatused selles kaubamirgis endast kujutada
markimisvadrseid erinevusi, nii et selle muudetud kuju ei saa pidada iildjoontes registreeritud
kaubamairgiga samavéirseks. Nimelt, mida lihtsam on kaubamairk, seda vdiksem saab olla selle
eristusvoime ja seda enam voivad selles kaubamirgis tehtud muudatused mojutada iitht selle
peamistest tunnustest ja mojutada seda, kuidas asjaomane avalikkus kaubamarki tajub (vt selle kohta
analoogia alusel 13. septembri 2016. aasta kohtuotsus hulknurga kujutis, T-146/15, EU:T:2016:469,
punktid 33 ja 52 ja seal viidatud kohtupraktika).

Jarelikult ei rikkunud apellatsioonikoda o6igusnormi, kui ta vottis arvesse vaidlusaluse kaubamérgi
adarmist lihtsust.

2) Virvilahenduse iimberpooramise tagajirg

Apellatsioonikoda tépsustas, et kuigi vaidlusalune kaubamérk seisneb kolmes mustas triibus valgel
taustal, voib siiski moonda, et see vastab pohimotteliselt ,kolmele virvilisele triibule heledamal taustal®
(vaidlustatud otsuse punkt 38). Samas leidis apellatsioonikoda, et sellegipoolest tuleb korvale jétta
tdoendid, millel vérvilahendus on iimber pooratud, see tihendab need, millel on ndha valged (voi
heledad) triibud mustal (voi tumedal) taustal (vaidlustatud otsuse punktid 38 ja 42).

Hageja, keda toetab menetlusse astunud iihing, védidab, et vastupidi apellatsioonikoja seisukohale ei

muuda vaidlusaluse kaubamirgi kasutamine timberpdoratud vérvilahenduse kujul selle kaubamargi
eristusvoimet. Nimelt on vaidlusalune kaubamérk registreeritud mustvalgena ja ilma viiteta
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konkreetsele virvusele. Sellest tuleneb, et selle kaubamargi kasutamine erinevates varvilahendustes, mis
lahtuvad kolme triibu ja tausta esialgsest varvuskontrastist, kujutavad endast selle kaubamérgi
kasutamist méédruse nr 207/2009 artikli 7 16ike 3 ja artikli 52 16ike 2 tdhenduses.

Seoses sellega tuleb tddeda, et vaidlusalune kaubamédrk on kujutismark, mis ei sisalda {ihtegi sonalist
osa ja millel on vihe tunnuseid (eespool punkt 36). Uks sellistest tunnustest on kolme musta triibu
kasutamine valgel taustal. See tunnus loob erilise kontrasti iithelt poolt kolme musta triibu ja teiselt
poolt valge tausta vahel ning nende triipude vaheliste valgete alade vahel.

Neil asjaoludel ja arvestades eelkoige vaidlusaluse kaubamérgi darmist lihtsust ning eespool punktis 76
kirjeldatud tunnuse olulisust, ei saa varvilahenduse timberpooramist, isegi kui siilib tugev kontrast
kolme triibu ja tasusta vahel, pidada tdhtsusetuks erinevuseks, vorreldes registreeritud kaubamérgi
kujuga.

Sellest jareldub, et apellatsioonikoda litkkkas pohjendatult tagasi toendid, millel ei olnud vaidlusalune
kaubamirk, vaid muud téhised, mis seisnesid kolmes valges (voi heledas) triibus mustal (voi tumedal)
taustal.

Seda jéareldust, mis puudutab muu hulgas koiki eespool punktis 68 esitatud pilte, vilja arvatud kaks
pilti, millel on kujutatud kolm paralleelset musta triipu, mis on paigutatud sonas ,adidas“ seisnevale
logole viga ldhedale, ei sea kahtluse alla hageja ja menetlusse astunud tthingu muud argumendid.

Esiteks vdidab hageja, et apellatsioonikoja ldhenemisviis on vastuolus teatavate liikmesriigi kohtute
seisukohaga, tdpsemalt kahe Saksamaa ja ithe Prantsusmaa kohtu omaga. Nende kohtute arvates ei
tulenenud varvilahenduse iimberpooramisest mingeid tagajérgi.

Selles osas tuleb meelde tuletada, et ELi kaubamairgikord on soéltumatu, koosnedes oigusnormide
tervikust ja jargides temale ainuomaseid eesmirke ning selle kohaldamine on soltumatu mis tahes
riigisisesest siisteemist (25. oktoobri 2007. aasta kohtuotsus Develey vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
C-238/06 P, EU:C:2007:635, punkt 65). Seega tuleb vaidlusalust kaubamarki hinnata iiksnes asjaomaste
liidu oigusnormide alusel ja liikmesriigi kohtute otsused ei saa iihelgi juhul seada kahtluse alla
vaidlustatud otsuse odiguspérasust (22. oktoobri 2014. aasta kohtumdidrus Repsol YPF vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, C-466/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2331, punkt 90; vt selle kohta samuti
12. novembri 2008. aasta kohtuotsus Lego Juris vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Mega Brands
(punane legoklots), T-270/06, EU:T:2008:483, punkt 91).

Teiseks vididab hageja, et apellatsioonikoja lihenemisviis paneb ta ,viljapddsmatusse olukorda® teise
apellatsioonikoja 28. novembri 2013. aasta otsuses (adidas vs. Shoe Branding Europe BBVA, asi
R 1208/2012-2, punkt 78) voetud seisukoha tottu. Selles otsuses leidis teine apellatsioonikoda, et
hageja iiks teine kaubamérk, mis kujutas valgeid triipe mustal taustal, tuleb tootele paigutada just
nimelt sellisel kujul, see tihendab musta ristkiilikuna, millel on valged triibud. Hageja véidab, et
viidatud otsuse ja vaidlustatud otsuse koosmojust tuleneb, et praktikas ta ei voi kasutada kaubamarki
ei valgel taustal kolme musta triibu kujul ega ka mustal taustal kolme valge triibu kujul.

Sellele vaitele tuleb vastata, et diguskindluse ja hea halduse tagamiseks peab iga kehtetuks tunnistamise
taotluse kontrollimine olema range ja tdielik, et kaubamarkide registreeringud ei siiliks alusetult.
Selline kontroll tuleb labi viia igal konkreetsel juhul. Téhise registreerimine kaubamairgina soltub
nimelt konkreetsetest kriteeriumidest, mis on kohaldatavad asjaomastele faktilistele asjaoludele ning
mis on moeldud selle kontrollimiseks, ega asjaomane tdhis ei kuulu mone keeldumispohjuse
kohaldamisalasse (vt analoogia alusel 10. martsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza
Technopol vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 77). Sellest jireldub, et
kéesolevas vaidluses ei saa hageja tulemuslikult tugineda tagajdrgedele, mis voivad olla EUIPO mdnel
teisel otsusel mone muu tdhise kohta kui vaidlusalune kaubaméirk. Pealegi tuleb meelde tuletada, et
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28. novembri 2013. aasta otsus, isegi kui eeldada, et selle ulatus ja tagajirjed on sellised, nagu vdidab
hageja, tithistati 21. mai 2015. aasta kohtuotsusega adidas vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Shoe
Branding Europe (kaks paralleelset triipu jalatsil) (T-145/14, ei avaldata, EU:T:2015:303).

Kolmandaks viitab hageja mitmele kohtuotsusele, milles Uldkohus leidis, et teatud kaubamirkide
kasutamine erinevates vérvilahendustes, sealhulgas timberpooratud varvilahenduses, ei muutnud nende
kaubamarkide eristusvoimet. Samas ei saa seoses kéesoleva juhtumi lahendustega ja silmas pidades
eespool punktis 83 nimetatud kohtupraktikat, selline argument kédesoleval juhul olla tulemuslik. Seda
enam on see nii eraldiseisva kiisimuse puhul, kuna siis ei saa hageja enamgi veel tugineda muudele
otsustele, milles Uldkohus on otsustanud, et virvilahenduse imberpddramine ei takista teatud juhtudel
seda, et vastandatud kaubamairke tuleb maiaruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b (ntitid méadruse
2017/1001 artikli 8 16ike 1 punkt b) kohaldamisel pidada sarnasteks.

Neljandaks vdidavad hageja ja menetlusse astunud iihing, et apellatsioonikoja léhenemisviis, mis seisneb
kaubamargi lihtsus- voi keerukusastme arvesse votmises ja kasutatud tdhise samavéddruse puudumise
tuvastamises, kui vérvilahendus on iimber poéoratud, on vastuolus madruse nr 207/2009 artiklis 4
nimetatud pohimottega, et ELi kaubamairgi voivad moodustada mis tahes tdhised, mida on vdimalik
graafiliselt esitada. Nende viitel on sellise lahenemisviisi tagajarjeks, et teatud tdhised nagu need, mis
kujutavad endast motiivi, voi tdhised, mis on registreeritud mustvalgena ja mida hiljem kasutatakse
erinevatel kujudel ja vdrvides, jadvad automaatselt ELi kaubamarkidele antava kaitse alt vilja.

Selles osas tuleb meelde tuletada, et isegi maaruse nr 207/2009 artikli 4 sdnastuse kohaselt voivad selles
nimetatud tdhised moodustada ELi kaubamairgi tiksnes tingimusel, et nende pohjal on voimalik eristada
ihe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevotjate omadest. Lisaks olgu margitud, et apellatsioonikoja
lahenemisviis, mille kohaselt kontrollitakse vaidlusalusele kaubamirgile iseloomulikest tunnustest
lahtudes, kas see kaubamirk on eristusvoime kasutamise kdigus omandanud, ei takista pohimoétteliselt
teatud tdhiste ELi kaubamirkidena registreerimist. Jarelikult ei ole see lahenemisviis méadruse
nr 207/2009 artikliga 4 vastuolus.

Viiendaks viitvad hageja ja menetlusse astunud tihing sellele, et apellatsioonikoja lahenemisviis voib
tuua kaubamairgiomanikele kaasa ebaproportsionaalsed tagajdrjed. Nad selgitavad, et kui selline
lahenemisviis kiidetakse heaks, siis oleks kaubaméargiomanikel raske tdendada, et nende kaubamargid,
ja eelkoige need, mida kinnitatakse roivastele, on kasutamise kidigus omandanud eristusvoime, mistottu
neil oleks praktikas siistemaatiliselt takistatud koigi selliste kaubamérkide registreerimine, mille
vérvilahendus on timber pooratud voi mida kujutatakse erinevates varvikombinatsioonides.

Siiski tuleb esiteks meelde tuletada, et apellatsioonikojad on kohustatud kohaldama maéaruse
nr 207/2009 sitteid ning eelkoige keelduma registreerimast voi tunnistama kehtetuks kaubamairke,
millel puudub eristusvoime, ja seda olenemata kaubamairgiomanikele sellest tekkivatest
ebamugavustest. Teiseks kajastab madadruse artikli 7 loike 1 punkt b ildise huvi eesmérki, mis
endastmoistetavalt on vastavuses kaubamairgi peamise iilesandega tagada lopptarbijale voi -kasutajale,
et kaubamirgiga téhistatud kaupadel voi teenustel on teatud péritolu, mis lubaks ilma voimaliku
segiajamiseta eristada kaupu voi teenuseid nendest, millel on teine pdritolu (16. septembri 2004. aasta
kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 27, ja 8. mai
2008. aasta kohtuotsus Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-304/06 P, EU:C:2008:261,
punkt 56). Silmas pidades nimetatud iildise huvi eesmirki, ei saa kaubamirgiomanikele maaruse
nr 207/2009 kohaldamisest tekkivaid tagajargi pidada ebaproportsionaalseteks. Seega ei ole
apellatsioonikoja ldhenemisviis proportsionaalsuse pohimottega vastuolus.
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3) Pildid kahest mustast triibust valgel taustal

Apellatsioonikoda maérkis, et monel hageja esitatud pildil on ndha tdhised, mis tegelikult seisnevad
mitte kolmes, vaid ainult kahes paralleelses mustas (voi tumedas) triibus, mis on kontrastsed valge (voi
heleda) taustaga (vaidlustatud otsuse punktid 39, 41 ja 42). See jireldus puudutab eelkodige eespool
punktis 68 kujutatud itheksat esimest pilti.

Hageja vaidleb sellele apellatsioonikoja seisukohale vastu. Esiteks on apellatsioonikoja seletus
vasturddkiv osas, milles ta vdidab, et ta tegi sellise jdrelduse iiksnes osade esitatud piltide suhtes.
Teiseks kujutavad konealused pildid tdhiseid, millel pole mitte kaks musta (voi tumedat) triipu valgel
taustal, vaid kolm valget (voi heledat) triipu mustal (voi tumedal) taustal.

Sellega seoses tuleb maérkida, et isegi kui oletada, nagu védidab hageja, et konealused pildid kujutavad
tegelikult tdhiseid, mis seisnevad kolmes valges (voi heledas) triibus mustal (voi tumedal) taustal, tuleb
sellest jareldada, et need pildid nditavad vaidlusaluse kaubamargi kasutamist kujul, milles vérvilahendus
on timber pooratud. Neil asjaoludel tuleb konealused dokumendid igal juhul eespool punktides 77 ja 78
nimetatud pohjustel korvale jétta.

Seega ei ole asjaolul, et apellatsioonikoda maérkis ekslikult, et moéned pildid kujutavad téhiseid, mis
seisnevad kahes mustas (voi tumedas) triibus valgel (voi heledal) taustal, vaidlustatud otsuse
diguspérasuse seisukohast tdhtsust.

4) Pildid kaldus triipudest

Seoses eespool punktis 68 kujutatud kiimnenda pildiga markis apellatsioonikoda, et see pilt kujutab
sportlast, kes kannab kolme triibuga kaubamérgiga téhistatud rdivaid, kuid need triibud on siiski
kaldus sellise nurga all, mis erineb vaidlusaluse kaubamairgi sellest tunnusest registreeritud kujul
(vaidlustatud otsuse punkt 41). Ta leidis, et sellise olukorra puhul ei ole enam jargitud vaidlusaluse
kaubamargi ,mootmeid* (vaidlustatud otsuse punkt 42).

Hageja ei noustu sellega, et need pildid voib korvale jatta iiksnes pohjusel, et kujutatud triibud on
kaldus. Ta viidab, et need triibud on paigutatud sportlaste kantavatele toodetele, mistottu soltub
nende kalle ja suund nende sportlaste liikumisest ning sellest, kuidas need tooted on kokku volditud ja
kuidas neid esitletakse. Oma argumentide néitlikustamiseks esitab ta oma hagiavalduses neli pilti, mis
kujutavad kolme paralleelse triibuga kaubamairgiga rdivaid kandvaid sportlasi liikumises ning millel
need triibud ei paista mitte piisti, vaid kaldu.

Selles osas tuleb esiteks markida, et eespool punktis 93 nimetatud pilt, mille apellatsioonikoda korvale
jattis, kujutab téhist, mille varvilahendus on timberpdoratud. Sama kéib eespool punktis 94 nimetatud
nelja pildi kohta, millele hageja viitab. Neil asjaoludel tuleb konealused viis pilti igal juhul eespool
punktides 77 ja 78 nimetatud pohjustel korvale jétta.

Teiseks ei ole hageja esile toonud tihtegi pilti, mis kujutaks kolme triibuga kaubamarki, mis vastaks
asjaomasele virvilahendusele ja mis oleks samuti apellatsioonikoja poolt tagasi litkkatud voi

tahelepanuta jaetud iiksnes pohjusel, et kujutatud triibud on kaldus.

Seetottu ei saa hageja apellatsioonikojale tulemuslikult ette heita selle tuvastamist, et teatud piltidel olid
kujutatud kaldus triibud.

5) Jareldus ,lubatud erinevuste reegli“ kohaldamise kohta

Hageja ei ole mingil moel kritiseerinud apellatsioonikoja analiiiisi hageja esitatud erinevate piltide
kohta, muu hulgas nende kohta, mis on esitatud eespool punktis 68.
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Tédpsemalt ei ole hageja kahtluse alla seadnud seda, et apellatsioonikoda jattis korvale eespool
punktis 68 kujutatud neli viimast pilti. Neil piltidel on esitatud mitmeosalised tdhised, mis seisnevad
kas logos, mis koosneb nimest ,adidas“ ja kolmnurga sees olevat kolme triipu kujutavast osast,
kolmelehelises ristikulehes voi immarguses kujutises. Pealegi mo6onis hageja kohtuistungil sonaselgelt,
et sellised kujutised ei ole asjakohased.

Teiseks ei vaidlusta hageja asjaolu, et moned pildid kujutavad endast fotosid jalatsitest, millele on
paigutatud tdhis, mis seisneb kolmes paralleelses triibus, mis on heledat vérvi, tunduvalt jamedamad ja
palju lithemad kui need, millest koosneb vaidlusalune kaubamairk registreeritud kujul, ning et need on
labi loigatud diagonaalselt. Sama kehtib muu hulgas eespool punktis 68 kujutatud kolme jalatsikujutise
kohta, mis jdeti korvale vaidlustatud otsuse punktides 41 ja 42. Kuid lisaks asjaolule, et konealuses
olukorras ei olnud vérvilahendust jargitud, mojutab korraga triipude jamedus, pikkus ja viis, kuidas
need on labi l6igatud, oluliselt mitut vaidlusaluse kaubamaérgi tunnust, mida on kirjeldatud eespool
punktis 36.

Niisiis puudutavad eespool punktides 99 ja 100 nimetatud pildid kaubamirgi kasutuskujusid, mis
erinevad kaubamirgi registreeritud kujust. Tuvastatud erinevused kujutavad endast mérkimisvéérseid
muutusi, mistottu selliseid kasutuskujusid ei saa pidada kaubamairgiga registreeritud kujuga iildjoontes
samavaarseks.

Lisaks olgu mirgitud, et kuigi hageja tugines muu hulgas ka kohtuistungil voimalusele kasutada
vaidlusalust kaubamarki kujul, mis ei vasta pikkuse-laiuse ligikaudsele suhtele 5:1, mida on nimetatud
eespool punktides 36 ja 37, ei ndhtu vaidlustatud otsuse pohjendustest, et apellatsioonikoda oleks
korvale jatnud kaubamargi moned kasutuskujud iiksnes seetottu, et need ei vastanud sellisele suhtele.

Neil kaalutlustel ei ndi olevat vale apellatsioonikoja jéreldus, et enamikul esitatud piltidest paistvad
tadhised markimisvaarselt erinevad vaidlusaluse kaubamérgi registreeritud kujust. Seega jaittis
apellatsioonikoda pohjendatult korvale konealused pildid pohjendusel, et need puudutavad muid
tahiseid kui vaidlusalune kaubamairk. Seetottu ei ole hagejal alust tugineda ,lubatud erinevuste
reeglile”.

Sellest tuleneb, et teine etteheide ja ainsa vidite esimene osa tuleb tervikuna tagasi liikata.

C. Teine viiteosa, mille kohaselt on tehtud viga kasutamise kidigus omandatud eristusvoime
hindamisel

Teise viiteosa raames viidab hageja sisuliselt, et apellatsioonikoda tegi hindamisvea, kui ta otsustas, et
hageja ei ole toendanud, et vaidlusalune kaubamirk oli liidus kasutamise kidigus omandanud
eristusvoime.

Hageja margib, et ta esitas vdga suure hulga tdendeid, mida tuleb hinnata tervikuna ja séltumata neil
kujutatud triipude vérvusest, pikkusest ja kaldest. Need toendid annavad tunnistust ,kolme vordsel
kaugusel oleva paralleelse triibuga“ kaubamairgi intensiivsest kasutamisest; sellest, et kaubamirk on
omandanud asjaomase avalikkuse seas tuntuse ja et asjaomane avalikkus teab, et see tdhistab hageja
kaupu. Konealune toéend on esitatud kogu liidu territooriumi kohta ja seda ka toendite pohjal, millest
ndhtub vaidlusaluse kaubamairgi kasutamine registreeritud kujul.

Koigepealt tuleb maérkida, et vaidlusaluse kaubamairgi eristusvoime omandamise tdendamiseks ei saa
hageja tugineda mis tahes tdenditele, millel on esitatud kolmel vordsel kaugusel olevas paralleelses
triibus seisnev kaubamérk. Nimelt tuleneb esimesele viiteosale antud vastusest, et asjakohased on vaid
toendid, millest ndhtub vaidlusalune kaubamairk registreeritud kujul voi, kui see ei ole nii, siis sisuliselt
samavadrsel kujul, mis vélistab kasutuskujud, millele on iseloomulik imberpodratud varvilahendus voi
mille muud olulised tunnuseid ei vasta vaidlusalusele kaubamargile.
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Nimetatud tingimustest ldhtudes tuleb esmalt kindlaks teha, kas apellatsioonikoda on oigesti hinnanud
nende erinevate tdendite asjakohasust, mille hageja esitas toendamaks, et vaidlusalust kaubamaérki on
kasutatud ja et see on omandanud eristusvoime. Teiseks tuleb koiki esitatud andmeid arvestades
uurida, kas apellatsioonikoda leidis pohjendatult, et asjaomast tdendit ei olnud esitatud asjaomase
geograafilise territooriumi, see tdhendab liidu kohta.

1. Esitatud téendite asjakohasus

Jarjepidevast kohtupraktikast tuleneb, et selle hindamiseks, kas kaubamérk on kasutamise kaigus
omandanud eristusvdime, tuleb arvestada eelkdige kaubamairgi turuosa, selle kaubamairgi kasutamise
intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust, ettevotja poolt kaubamairgi tutvustamiseks tehtud
investeeringute mahtu, seda, millises ulatuses asjaomases sihtrithmas tuntakse selle kaubamairgi alusel
konealused kaubad voi teenused édra konkreetse ettevotja kaupade voi teenustena, ning kaubandus- ja
toostuskoja voi teiste erialaliitude avaldatud seisukohti (4. mai 1999. aasta kohtuotsus Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 51, ning 18. juuni 2002. aasta kohtuotsus
Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 60).

Konealuse kaubamairgi turuosa, samuti nagu kaubamaérgi reklaamimiseks kulutatud ressursside osakaal
vastavate kaupade turul voivad osutuda asjakohasteks nditajateks selle hindamisel, kas vastav
kaubamairk on kasutamise kdigus omandanud eristusvoime (22. juuni 2006. aasta kohtuotsus Storck vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punktid 76 ja 77).

Eespool punktides 109 ja 110 nimetatud andmeid tuleb hinnata tervikuna (4. mai 1999. aasta
kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 49, ning 7. juuli
2005. aasta kohtuotsus Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punkt 31).

Kui sihtrithm vo6i vahemalt oluline osa sellest identifitseerib nende tegurite alusel kaubamargi kauba
konkreetselt ettevotjalt parinevana, on méédruse nr 207/2009 artikli 7 16ikes 3 noutav tingimus tdidetud
(vt analoogia alusel 4. mai 1999. aasta kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97,
EU:C:1999:230, punkt 52).

Kéesoleval juhul voib hageja esitatud tdendid rithmitada mitmesse liiki: see tihendab esiteks: pildid,
millele viidati juba esimese viiteosa hindamise kiigus; teiseks: andmed kéibe, turustamise ja reklaami
kohta; kolmandaks: turu-uuringud ja neljandaks: muud tdendid.

a) Pildid
Hageja esitatud piltide analiiiis seab nende dokumentide asjakohasuse suure kahtluse alla.

Esiteks ilmneb hinnangust esimesele viiteosale nimelt, et apellatsioonikoda jéttis pohjendatult korvale
enamiku hageja poolt EUIPO-le esitatud piltidest pohjendusega, et need pildid ja eelkdige vaidlustatud
otsuses esitatud pildid kujutasid téhiseid, mida ei saa pidada iildjoontes samaviirseteks vaidlusaluse
kaubamargi registreeritud kujuga.

Vastab téele, nagu on mirgitud eespool punktis 106, et hageja viitel esitas ta muu hulgas Uldkohtule
»vaga suure hulga“ tdoendeid, mis nditavad vaidlusalust kaubamairki ,tépselt” voi ,peaaegu tdpselt”
samades ,mootmetes”, nagu on vaidlusalune kaubamark registreeritud kujul.

Siiski ei ilmne hagiavaldusele lisatud dokumentidest, et need sisaldaksid markimisvéarset hulka
toendeid, millel on kujutatud tdhised, mis on ildjoontes samavddrsed vaidlusaluse kaubamérgi
registreeritud kujuga. Samas tuleb meelde tuletada, et iihelt poolt esitas hageja EUIPO-le tdendeid
ligikaudu 12 000 lehekiiljel, kuid teiselt poolt heitsid nii tithistamisosakond kui ka apellatsioonikoda
talle ette, et ta ei ole esitanud tdendeid vaidlusaluse kaubamairgi enda kasutamise kohta. Sellegipoolest
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olgu mirgitud, et Uldkohtus ei toonud hageja EUIPO menetluses esitatud piltide hulgast esile neid, mis
voimaldaksid toendada taotletud kaubamaérgi kasutamist registreeritud kujul voi sellega iildjoontes
samavadrsel kujul.

Teiseks tuleb markida, et monel apellatsioonikoja poolt korvale jéetud pildil — mille hulgas on kolm
esimest eespool punktis 68 kujutatud pilti — on ndha kolme triibuga kaubamairk, mis on paigutatud
spordikotile, mis ei kuulu kéesoleval juhul asjaomaste kaupade hulka. Niisiis ei ole, silmas pidades
eespool punktis 20 nimetatud kohtupraktikat, niisugused téendid mingil juhul asjakohased.

Kolmandaks, kuigi on tosi, et moned hageja esitatud pildid vastavad vaidlusalusele kaubamairgile ja
voivad seega tdoendada kaubamairgi teatud kasutamist, ei anna need pildid, kuna puuduvad koik muud
andmed, siiski mingit teavet kaubamairgi kasutamise ulatuse ja kestuse kohta, ega ka selle kohta,
millist moju asjaomane kasutamine on avaldanud sellele, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamarki
tajub. Jarelikult ei voimalda need pildid toendada, et sellisest kasutamisest piisas, et oluline osa
asjaomasest avalikkusest identifitseeriks vaidlusalust kaubamérki konkreetselt ettevotjalt parinevana.

b) Kdiiibeandmed ning turundus- ja reklaamikulud

Hageja esitas EUIPO-le muu hulgas vande all antud kinnituse, mis puudutab ,adidase tootemarki® voi
skolme triibuga kaubamarki“, mis sisaldab koigi 28 liidu liikmesriigi kohta andmeid hageja juhitud
ettevotte kdibe ja selle ettevotte tehtud turundus- ja reklaamikulude kohta. Selles vande all antud
kinnituses tdpsustati, et peaaegu koik konealuse ettevotte poolt miiiidavad tooted kannavad ,kolme
trilbbuga kaubamérki“ ja enamikul tema reklaammaterjalil on kujutatud see kaubamirk. Nimetatud
kinnituses on esitatud ka teave ,adidase tootemargi“ turuosa kohta teatud liikmesriikides, niiteks
Saksamaal, Prantsusmaal, Poolas ja Uhendkuningriigis. Lisaks tehti selles kokkuvote hageja tegevusest
sponsorina spordisiindmuste ja -vdistluste raames.

Nii nagu tiihistamisosakond, markis ka apellatsioonikoda, et vande all antud kinnituses esitatud
arvandmed on ,muljetavaldavad” (vaidlustatud otsuse punkt 46). Selles osas ei ole kahtlust, et hageja
on liidus oma teatud kaubamairke kasutanud laialdaselt ja kesvalt ning teinud olulisi investeeringuid
viimatinimetatute reklaamimiseks.

Sellegipoolest markis apellatsioonikoda pohjendatult, et ei ole voimalik seostada hageja esitatud
arvandmeid ja vaidlusalust kaubamirki ning kéesoleval juhul esitatud andmeid omavahel (vaidlustatud
otsuse punktid 46 ja 70).

Hageja esitatud arvandmed puudutavad tegelikult ettevotja kogu dritegevust, koiki tooteid ja
kaubamairke kokku. Need holmavad niisiis {ihelt poolt selliste toodete miiiiki ja reklaami, mis ei ole
kéesoleval juhul asjakohased, nagu niiteks spordikotid (vt eespool punkt 118), ja teiselt poolt selliste
toodete miiiiki ja reklaami, mis kannavad muid téhiseid kui vaidlusalune kaubamark.

Lisaks on enamikul hageja poolt EUIPO-le ja hagiavalduses esitatud ndidetel spordi turundus- ja
reklaammaterjalide kohta kolme triibuga téhiseid, mis eelkdige timberpooratud virvilahenduse tottu ei

ole tldiselt samavédrsed vaidlusaluse kaubamairgiga registreeritud kujul.

Neil kaalutlustel ei voimalda andmed kéibe, turundus- ja reklaamikulude kohta tdendada, et
vaidlusalust kaubamarki on kasutatud ja see on omandanud kasutamise kidigus eristusvoime.

¢) Turu-uuringud

Hageja esitas EUIPO-le 23 turu-uuringut, mis olid aastatel 1983-2011 1dbi viidud Saksamaal, Eestis,
Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Madalmaades, Rumeenias, Soomes, Rootsis ja Uhendkuningriigis.
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Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et kuna osa hageja esitatud turu-uuringutest ei puudutanud
vaidlusalust kaubamairki registreeritud kujul, siis ei ole need uuringud asjakohased toendamaks, et
vaidlusalune kaubamirk on omandanud nimetatud liikmesriikide territooriumil kasutamise kaigus
eristusvoime (vaidlustatud otsuse punktid 48-50).

Seoses sellega tuleb vahet teha kahte liiki turu-uuringutel, mille hageja EUIPO-le esitas.

Esiteks olgu mirgitud, et hageja mirkis Uldkohtus otsesénu dra ja esitas viis uut turu-uuringut, mis
olid labi viidud 2009 ja 2011. aasta vahel Saksamaal, Eestis, Hispaanias, Prantsusmaal ja Rumeenias.
Need turu-uuringud olid lébi viidud, ldahtudes {ihest ja samast meetodist ja eespool punktis 2
kujutatud graafilise kujutise alusel. Need aitasid tegelikult ithe kiisimustiku alusel kindlaks teha
vaidlusaluse kaubamadrgi ,eristusvdime maddra“, mis on madratletud nende kiisitletud inimeste
osakaaluna, kes tajusid konealust kaubamérki kui iheltainsalt ettevotjalt périnevat, kui seda
kasutatakse seoses spordirdivaste voi -varustusega. Nimetatud turu-uuringute kokkuvotte kohaselt on
eristusvoime madr korge laia avalikkuse jaoks, milleks on Saksamaal 57%, Eestis 48,3% Hispaanias
47,1%, Prantsusmaal 52,0% ja Rumeenias 30,6%. Erialateadmistega avalikkuse jaoks, kes tdendoliselt
ostab voi kasutab spordirdivaid voi -varustust, oli eristusvoime maér veel korgem ja see oli Saksamaal
63,5%, Eestis 52,4%, Hispaanias 62,7%, Prantsusmaal 62,7% ja Rumeenias 43,2%.

Niisiis ilmneb viiest eespool punktis 129 nimetatud turu-uuringust esiteks, et need on seotud
vaidlusaluse kaubamairgiga registreeritud kujul ja teiseks, et nendega mooddeti konkreetselt seda, kuidas
asjaomane avalikkus seda kaubamarki tajub. Samuti ei ole ei apellatsioonikoda, EUIPO ega menetlusse
astuja vaidlustanud nende turu-uuringute labiviimiseks kasutatud meetodit. Sellest tuleneb, et need
turu-uuringud kujutavad pohimotteliselt endast asjakohaseid tdendeid niditamaks, et vaidlusalune
kaubamairk on omandanud selle kasutamise kiigus eristusvoime.

Sellegipoolest tuleb markida, et eespool punktis 129 nimetatud viie turu-uuringu labiviimise kaigus oli
selles osalejatele eelnevalt esitatud kiisimus, kas nad on juba selle kaubamirgiga kokku puutunud
seoses spordirdivaste voi -varustusega. Arvestades, et hageja on rohutanud vaidlusaluse kaubamairgi
kasutamist sporditegevuses ja -voistlustes, ei saa vilistada, et sellise eelneva kiisimuse sdnastamine
holbustas kiisitletud inimeste jaoks selle kaubamirgi seostamist kindla ettevotjaga. Neil asjaoludel
tuleb tdpsustada eespool punktis 129 nimetatud turu-uuringute asjakohasust konealuste toodete
suhtes.

Teiseks olgu mairgitud, et hageja piirdus oma dokumentides viitamisega 18-le muule turu-uuringule,
mille ta oli esitanud EUIPO-le, ja markimisega, et apellatsioonikoda liikkkas koik need turu-uuringud
koos tagasi.

Tuleb aga mirkida, et need 18 turu-uuringut olid ldbi viidud téhiste kohta, mis ei olnud iildiselt
samavadrsed vaidlusaluse kaubamairgiga registreeritud kujul, muu hulgas tUmberp&oratud
vdrvilahenduse tottu voi muude vaidlusaluse kaubamirgi oluliste tunnuste, nagu nditeks triipude arv,
muutmise tottu.

Niisiis on teatud uuringud, mis olid labi viidud 1983. aastal Saksamaal, 1986., 1991., 2008. ja 2009
aastal Hispaanias, 2011. aastal Prantsusmaal, 2009. aastal Itaalias, 2005. aastal Soomes, 2003. aastal
Rootsis ja 1995. aastal Uhendkuningriigis, seotud tihistega, mis seisnesid kahes, kolmes véi neljas
paralleelses triibus, mis olid paigutatud jalatsile. Need erineva pikkuse, laiuse voi varvusega triibud olid
alati paigutatud jalatsile konkreetsel viisil ja diagonaalselt (vt nditeks eespool punktis 68 kujutatud ja
eespool punktis 100 nimetatud kolm pilti).

Ulejadnud 2001. ja 2004. aastal Saksamaal, 1995. aastal Hispaanias, 2004 ja 2009. aastal Itaalias ning
2004. aastal Madalmaades ldbi viidud turu-uuringud puudutasid tdhiseid, mis seisnesid kahes voi
kolmes triibus, mis olid paigutatud musta vdrvi roivastele. Madalmaades 2004. aastal ldbi viidud
turu-uuring puudutas samuti kaubamairki, mis seisnes kahes voi kolmes mustas triibus, mis olid
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paigutatud valget vérvi roivastele. Lisaks uuriti mitmes neist uuringutest seda, kas esineb segiajamise
toendosus kujutatud tahiste kasutamise tottu ja mitte seda, kas need téhised on omandaud kasutamise
kdigus eristusvoime.

Lopuks olgu mairgitud, et teatud 1984. aastal Saksamaal ja 1991. aastal Hispaanias labi viidud
turu-uuringute ese ei olnud kujutismérgi graafiline kujutis, vaid iiksnes sonad ,kolm triipu“ saksa ja
hispaania keeles.

Neil kaalutlustel tuleb asuda seisukohale, et hagejal ei ole alust vaidlustada seda, et apellatsioonikoda
jattis korvale eespool punktides 132—-136 nimetatud 18 turu-uuringut.

d) Muud toendid

Hageja esitas veel arvukalt muid tdéendeid EUIPO-le ja seejirel Uldkohtule, mille hulgas on
liikkmesriikide kohtute otsused ja viljavotted ajakirjandusest, milles tostetakse esile tema ,kolme
triibuga kaubamargi“ maine.

Sellegipoolest ei ole hageja teises viiteosas nendele tdenditele sonaselgelt ja tapselt viidanud. Eelkoige ei
ole ta esile toonud, millised liikmesriikide kohtute otsused ja ajakirjanduse viljavotted on asjakohased,
et seada kahtluse alla apellatsioonikoja hinnang kaubamaérgi omandatud eristusvoime kohta.

On tosi, et esimeses viiteosas viitas hageja esiteks Saksa kohtute kahele otsusele ja teiseks Prantsuse
kohtu iihele otsusele, mis jéeti apellatsiooniastmes jousse. Nendes otsustes, millele viidati juba eespool
punktis 80 ja mis on esitatud hagiavalduse lisas A.8, oli tunnustatud hageja kaubamaérkide mainet ja
seega ka eristusvoimet ning nende tegelikku kasutamist.

Siiski tuleb esiteks mairkida, et Saksa kohtute konealused kaks otsust viitavad iildiselt hageja ,kolme
trilbbuga“ kaubamairgile ja teiseks, et Prantsuse kohtu otsus tehti kolmes valges triibus seisneva
kaubamargi kohta, mis on paigutatud jalatsile ja mis on kontrastne musta taustaga. Seega ei ole need
otsused asjakohased toendamaks, et asjaomane kaubamirk on kasutamise kédigus omandanud
eristusvoime, kuna need ei puuduta kaubamairgi kasutuskujusid, mida voiks pidada samavadrseks
varasema kaubamadrgi registreeritud kujuga.

2. Vaidlusaluse kaubamdrgi kasutamise toendamine ja selle poolt eristusvéime omandamine kogu
liidus

Tuleb meelde tuletada, et méiruse nr 207/2009 artikli 1 16ike 2 (ntiid mairuse 2017/1001 artikli 1
16ige 2) sonastuste kohaselt on ELi kaubamaérk iithtne ja selle moju on kogu liidus iithetaoline.

ELi kaubamirgi iithtsusest tuleneb, et kaubamérgina saab registreerida tahise siis, kui sellel on
olemusest tulenev voi kasutamise kiigus omandatud eristusvoime kogu liidus (25. juuli 2018. aasta
kohtuotsus Société des produits Nestlé jt vs. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P
ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 68).

Sellest tuleneb, et kaubamairki, millel olemusest tulenev eristusvoime koigis liitkmesriikides puudus,
saab nimetatud sitte alusel registreerida tiksnes siis, kui on tdendatud, et see on kasutamise kaigus
omandanud eristusvoime kogu liidu territooriumil (vt 25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Société des
produits Nestlé jt vs. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P,
EU:C:2018:596, punkt 76 ja seal viidatud kohtupraktika).
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Kuigi vastab toele, et kaubamérgi kasutamise kdigus eristusvoime omandamine peab olema téendatud
liidu sellises osas, kus sellel kaubamairgil olemuslikult niisugust voimet ei olnud, oleks liigne nouda, et
eristusvdoime omandamist toendataks iga liikmesriigi suhtes eraldi (vt 25. juuli 2018. aasta kohtuotsus
Société des produits Nestlé jt vs. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P
ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 77 ja seal viidatud kohtupraktika).

Nimelt ei ole iiheski madruse nr 207/2009 sdttes noutud, et eraldi tdenditega on vaja tdendada
kasutamise kidigus eristusvdime omandamist igas liilkmesriigis eraldi. Seega ei saa vilistada, et tdendid
teatava tdhise kasutamise kdigus omandatud eristusvdime kohta on asjakohased seoses mitme
liikmesriigi voi lausa kogu liiduga (25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Société des produits Nestlé jt vs.
Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 80).

Nimelt on voimalik, et ettevdtjad on teatud kaupu voi teenuseid puudutavas osas rithmitanud mitu
liilkmesriiki samasse turustusvorku ja kasitlevad neid liikkmesriike eelkdige seoses oma
turundusstrateegiaga kui ithe ja sama riigi turgu. Sellisel juhul voivad téendid téhise kasutamine kohta
nimetatud piiriiilesel turul olla asjakohased seoses koigi asjaomaste liikmesriikidega (25. juuli
2018. aasta kohtuotsus Société des produits Nestlé jt vs. Mondelez UK Holdings & Services,
C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 81).

See kehtib ka siis, kui kahe liikmesriigi geograafilise, kultuurilise voi keelelise ldheduse tottu on iihe
riigi asjaomane avalikkus piisavalt teadlik teise liikmesriigi turul pakutavatest kaupadest ja teenustest
(25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Société des produits Nestlé jt vs. Mondelez UK Holdings & Services,
C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 82).

Nendest kaalutlustest tuleneb, et kuigi méaruse nr 207/2009 artikli 7 loike 3 alusel registreerimiseks
puudub vajadus, et koikides liidu liikmesriikides esitatakse olemusest tuleneva eristusvoimeta
kaubamairgi kohta tdendid eristusvoime omandamise kohta seoses iga liikmesriigiga eraldi, peavad
esitatud toendid tdendama eristusvoime omandamist kogu liidu liikmesriikides (25. juuli 2018. aasta
kohtuotsus Société des produits Nestlé jt vs. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P
ja C-95/17 P, EU:C:2018:596, punkt 83). Samuti kehtib see kaubamairgi registreeringu siilitamise kohta
sama madruse artikli 52 16ike 2 alusel.

Kéaesoleval juhul ei ole vaidlust kiisimuses, et vaidlusalusel kaubamairgil puudub olemusest tulenev
eristusvoime kogu liidus. Seega wuuris apellatsioonikoda pohjendatult, kas see kaubamirk oli
omandanud eristusvoime asjaomase avalikkusse silmis kogu liidu territooriumil (vt vaidlustatud otsuse
punkt 22).

Olgu margitud, et hageja esitatud tdendite hulgas, mida on hinnatud eespool punktides 114—141, on
ainsad mingil méaral asjakohased viis turu-uuringut, mida on analiiiisitud eespool punktides 129-131.

Koénealused uuringud on aga ldbi viidud tiksnes viies liilkmesriigis ja seega hélmavad vaid iiht osa liidu
territooriumist.

Sellegipoolest on hageja, keda toetab menetlusse astunud iithing, viidanud kohtupraktikale, mille
kohaselt ei ole kuskil noutud, et sama liiki toendeid tuleb esitada iga liilkmesriigi kohta (28. oktoobri
2009. aasta kohtuotsus BCS vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Deere (rohelise ja kollase virvi
kombinatsioon), T-137/08, EU:T:2009:417, punkt 39, ja 15. detsembri 2016. aasta kohtuotsus
Mondelez UK Holdings & Services vs. EUIPO — Société des produits Nestlé (Sokolaaditahvli kuju),
T-112/13, ei avaldata, EU:T:2016:735, punkt 126). Ta véidab, et ta on esitanud iga liikmesriigi kohta
muid dokumente, mis puudutavad muu hulgas kdibeandmeid ja vaidlusaluse kaubamérgi
reklaamimiseks tehtud investeeringuid. Nendest dokumentidest ilmneb, et vaidlusalust kaubamarki
kasutatakse samamoodi ka teistes liikmesriikides ja seega on koigi liilkmesriikide turud sarnased. Seega
kokkuvottes voimaldavad hageja viitel tema esitatud erinevad tdendid ndidata, et vaidlusalune
kaubamairk on kasutamise kdigus omandanud eristusvdoime kogu liidu territooriumil.
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Selle argumendiga ei saa noustuda.

Esiteks ei ole hageja nimelt méératlenud iihtegi asjakohast toendavat dokumenti, vélja arvatud eespool
punktides 129 ja 151 nimetatud viis turu-uuringut. Seega ei ole ta suutnud tdendada, et ta esitas
asjakohased tdendid 23 liikmesriigi kohta, mida viidatud turu-uuringutes ei kasitletud.

Teiseks ei piisa vaid tema kéivet ning iga liikmesriigi kohta eraldi kogutud turustus- ja reklaamikulusid
puudutavate andmete esitamisest, et tdendada ithe vo6i mitme eri liikmesriikidest koosneva
riikidevahelise turu olemasolu. Tadpsemalt ei ole hageja tdendanud, et turustusvorgu iilesehituse ja
ettevotjate miudlgistrateegia ilesehituse tottu voi asjaomase avalikkuse teadmiste tottu on nende
23 liikmesriigi turud, mida eespool punktides 129 ja 151 nimetatud turu-uuringutes ei kasitletud,
samasugused nende viie liikmesriigi turgudega, mille suhtes need uuringud lébi viidi. Lisaks olgu
margitud, et kuigi hageja viitab vaidlusaluse kaubamairgi kasutamise tdendamiseks asjaolule, et ta
sponsib Euroopa ja rahvusvahelisi spordivoistlusi, ei ole ta vditnud ega ka téendanud oma sponsorlust
puudutava argumendi toetuseks, et eri liilkmesriikide turud on sarnased.

Seega tuleb asuda seisukohale, et isegi kui moonda, et need uuringud on tdiesti asjakohased, ei saa
eespool punktides 129 ja 151 nimetatud viie turu-uuringu tulemusi iile kanda koigile liikmesriikidele,
ega ka tdiendada voi kinnitada muude hageja esitatud toenditega liikmesriikide suhtes, mida ei olnud
konealustes uuringutes kasitletud.

Neil asjaoludel ei voimalda hageja esitatud erinevad tdendid, isegi kui neid hinnata kogumis, toendada
esiteks vaidlusaluse kaubamairgi kasutamist kogu liidu territooriumil, ja teiseks ei piisa nendest mingil
juhul, et toendada, et selle kasutamise tulemusel on vaidlusalune kaubamirk kogu nimetatud
territooriumil muutunud neid kaupu asjaomases registreeringus nimetatud kaupu identifitseerivaks,
ning on seega voimeline neid kaupu teiste ettevotjate omadest eristama.

Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda ei teinud hindamisviga, otsustades, et hageja ei ole tdendanud, et
vaidlusalune kaubamirk on omandanud kogu liidu territooriumil kasutamise kidigus eristusvdime.

Seega tuleb teine viiteosa ja jarelikult hageja ainus vdide tervikuna tagasi liikata.

Eespool toodust ilmneb, et hagi tuleb jatta rahuldamata.

IV. Kohtukulud

Uldkohtu kodukorra artikli 134 16ike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama
kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud.

Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb EUIPO ja menetlusse astuja kohtukulud vastavalt
viimaste noudele vilja moista hagejalt ning jatta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kodukorra artikli 138 16ike 3 alusel véib Uldkohus pealegi otsustada, et menetlusse astuja kannab ise
oma kohtukulud. Kéesolevas kohtuasjas tuleb jatta menetlusse astunud tihingu kohtukulud tema enda
kanda.
Esitatud pohjendustest lahtudes

ULDKOHUS (itheksas laiendatud koda)

otsustab:

1. Jatta hagi rahuldamata.
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2, Jdatta adidas AG kohtukulud tema enda kanda ja moista temalt vilja Euroopa Liidu
Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Shoe Branding Europe BVBA kohtukulud.

3. Jatta Marques’i kohtukulud tema enda kanda.

Gervasoni Madise da Silva Passos

Kowalik-Banczyk Mac Eochaidh
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 19. juunil 2019 Luxembourgis.

Allkirjad
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