PEPSICO V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — INTERSNACK KNABBER-GEBACK (RUEFLES)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
21. aprill 2005°

Kohtuasjas T-269/02,

PepsiCo, Inc, asukoht Purchase, New York (Ameerika Uhendriigid), esindaja:
advokaat E. Armijo Chdvarri,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused),
esindajad: ]. Novais Gongalves ja J. Crespo Carrillo, hiljem A. von Miihlendahl ja
Novais Gongalves,

kostja,
* Kohtumenetluse keel: inglise.
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teine pool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses ja menetlusse
astuja Esimese Astme Kohtus

Intersnack Knabber-Gebick GmbH & Co. KG, varem Convent Knabber-Gebiick
GmbH & Co. KG, asukoht Kéln (Saksamaa), esindaja: advokaat M. Schaeffer,

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja
10. juuni 2002. aasta otsuse (asi R 114/2000-1) peale, mis on tehtud vastu-
lausemenetluses PepsiCo, Inc. ja Intersnack Knabber-Gebidck GmbH & Co. KG
vahel,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud F. Dehousse ja D. Svaby,

kohtusekretir: vanemametnik J. Palacio Gonzdlez,

arvestades kirjalikku menetlust ja 16. detsembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

PepsiCo, Inc. esitas 1. aprillil 1996 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) ndukogu 20. detsembri
1993. aasta mééruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul) alusel iihenduse kaubamérgi
registreerimise taotluse.

Kaubamark, mille registreerimist taotleti, on sonamérk RUFFLES.

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad
15, juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste
rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja paranda-
tud kujul) klassidesse 29 ja 30 ning vastavad neis klassides jérgmisele kirjeldusele:

— Kklass 29: ,Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud,
kuivatatud ja keedetud puuvili ja koogivili; tarretised, keedised, puuviljakompo-
tid; munad, piim ja piimatooted; toidudlid ja toidurasvad”;
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— Klass 30: ,Kohv, tee, kakao, suhku, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja
muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jadtis; mesi,
siirup; parm, kiipsetuspulbrid; sool, sinep; ##dikas, viirtsikastmed; viirtsid; jaa”.

Kaubamirgi taotlus avaldati 22. detsembril 1997 Uhenduse Kaubamérgibiilletéénis
nr 58/98.

Menetlusse astuja Intersnack Knabber-Gebick GmbH & Co. KG (varem Convent
Knabber-Gebick GmbH & Co. KG) esitas 23. mirtsil 1998 méiruse nr 40/94
artikli 42 16ike 1 alusel taotletud kaubamirgi registreerimisele vastulause.

Vastulause pohjendamisel toetuti taotletud kaubamirgi, mille puhul on tegu
nimetatud kaubamirgiga kaitstud ,kuivatatud koogivilja” (klass 29) ja ,valmis
teraviljasaaduste, kondiitritoodete ja maiustustega” (klass 30), segiajamise tdendo-
susele mééruse nr 40/94 artikli 8 Idike 1 punkti b tdhenduses menetlusse astuja poolt
Saksamaal registreeritud varasema siseriikliku kaubamérgiga RIFFELS, mille puhul
on tegu selle varasema kaubamérgiga kaitstud ,kartulikropsudega”.

Vastulausete osakond rahuldas 23. novembri 1999. aasta otsusega vastulause
Jkuivatatud koogivilja” ning ,kondiitritoodete ja maiustuste” osas pohjendusel, et
vastandatud tihistega varustatud toodete identsust ja osalist sarnasust ning
nimetatud tdhiste vahelist sarnasust arvestades esineb nende kahe kaubamirgi
segiajamise toendosus. Vastulause ,valmis teraviljasaaduste” osas liikkas ta seevastu
tagasi.
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Hageja esitas 24. jaanuaril 2000 vastulausete osakonna otsuse peale mdéruse
nr 40/90 artikli 59 alusel kaebuse iihtlustamisametile. 23. juunil 2000 esitas ta
kirjaliku avalduse, mis sisaldas kaebuse pohjendusi.

Menetlusse astuja esitas 2. mail 2001 hageja kaebuse kohta oma mérkused, millest
anti hagejale tema informeerimiseks teada iihtlustamisameti 4. mai 2001. aasta
kirjaga.

Hageja taotles 13. juuni 2001. aasta kirjaga, et apellatsioonikoda paluks tal méidruse
nr 40/94 artikli 61 15ike 2 kohaselt esitada uusi mérkusi.

Apellatsioonikoda jéttis 27. juuni 2001, aasta kirjaga selle taotluse rahuldamata.

Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jittis 10. juuni 2002. aasta otsusega,
millest teatati hagejale 24. juunil 2002 (edaspidi ,vaidlustatud otsus”), kaebuse
rahuldamata. Olles tuvastanud, et kaebus pdhines vaid viitel, mille kohaselt hagejal
oli Saksamaal menetlusse astuja omast varasem oGigus, leidis apellatsioonikoda, et
sellest viitest ei piisa vastulausete osakonna otsuse vaidlustamiseks. Sellel varasemal
siseriiklikul registreeringul puudub tegelikult vastulause menetluse seisukohalt
tahendus ning igal juhul ei ole hageja selle olemasolu tdendanud (vaidlustatud
otsuse punktid 17-21).
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Menetlus ja poolte néuded

Hageja esitas hagiavalduse, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse
2. septembril 2002.

Menetlusse astuja ja iihtlustamisamet esitasid oma vastuse vastavalt 23. ja
31. jaanuaril 2003. Menetlusse astuja esitas 27. jaanuaril 2003 oma vastusele
teatavad lisadokumendid.

Hageja taotles 5. mirtsi 2003. aasta kirjaga Esimese Astme Kohtu kodukorra
artikli 135 16ike 2 alusel luba esitada repliiki ning taotles, et kohtus teeks otsuse
hageja viidetavalt varem esitatud taotluse kohta, mis kisitles Saksa digusbiiroo
Lovells esitatud arvamust hageja taotletava Saksa kaubamirgi kohta.

Esimese Astme Kohus jittis 22. aprilli 2004. aasta kirjaga need kaks taotlust
rahuldamata ning tuletas teise taotluse osas meelde, et hageja peab kodukorras
kehtestatud tingimustel ja tihtajaks esitama tdendid, millele ta kavatseb toetuda.

Hageja esitas 30. aprilli 2004. aasta kirjaga Esimese Astme Kohtu kantseleile sama
kuupéevaga digusbiiroo Lovells arvamuse, mis lisati kohtuasja toimikusse.
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Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— mbista kohtukulud vilja tihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— mbdista kohtukulud vélja hagejalt.

Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul jdtta hagi rahuldamata.

Oiguslik kiisitlus

Hageja esitab otsuse tithistamise noude toetuseks kolm viidet. Esimese viitega, mis
pohineb kaitsediguste rikkumisel, heidab hageja apellatsioonikojale ette, et see ei
andnud talle véimalust toendada tema varasema Saksa kaubamirgi RUFFLES
olemasolu. Teise viitega, mis pdhineb dispositiivsuse pohimétte rikkumisel, heidab
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hageja apellatsioonikojale ette, et see ei votnud arvesse mainitud kaubamérki, mille
olemasolu oli esitatud tdendeid ja menetlusse astuja vastuvédidete puudumist
arvestades {iihtlustamisameti menetluses vaieldamatu. Kolmanda viitega, mis
pohineb iihenduse ja siseriiklike kaubamirkide kooseksisteerimise ja vordsuse
rikkumisel, vdidab hageja sisuliselt, et ainuiiksi tema varasema Saksa kaubamirgi
RUFFLES olemasolu tottu oleks tulnud vastulause tagasi liikata.

On vaieldamatu, et vastulause vaidlustamisel toetus hageja ihtlustamisametis
ainuiiksi Saksa kaubamirgi RUFFLES olemasolule, mille omanikuks ta oli ning mis
oli menetlusse astuja kaubamirgist varasem. Hageja arvates oleks vastulause
tagasilitlkkamine pidanud olema péhjendatud ainuiiksi selle olemasolu téttu.

Hageja ei ole itheski iihtlustamisameti menetluse staadiumis toetunud selle
viidetava kaubamirgi kasutamisele, et tdendada véidetava kaubamérgi ja menetlusse
astuja kaubamiirgi tegelikku kooseksisteerimist, mis oleks voinud olla oluline tegur
taotletava ithenduse kaubamirgi ja menetlusse astuja varasema kaubamirgi
segiajamise tdendosuse sbltumatul hindamisel iihtlustamisameti poolt médruse
nr 40/94 alusel.

Hageja ei ole samuti viitnud ning veel vihem tdendanud, et ta oleks oma varasema
Saksa kaubamirgi alusel saavutanud menetlusse astuja kaubamirgi tithistamise
siseriiklike padevate ametiasutuste poolt, ega isegi seda, et ta oleks sel eesmirgil
menetluse algatanud.

Sellises olukorras toob Esimese Astme Kohus vilja, et hoolimata sellest, kas hageja
esitas {ihtlustamisametile téendeid viidetava varasema Saksa kaubamirgi olemasolu
kohta, ei oleks ainuiiksi selle olemasolu saanud igal juhul olla vastulause
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tagasililkkamise aluseks. Hageja oleks pidanud lisaks tdendama, et oli saavutanud
menetlusse astuja kaubamadrgi tithistamise pédevate siseriiklike ametiasutuste poolt.

Siseriikliku kaubamérgi, kiesolevas asjas menetlusse astuja kaubamirgi kehtivust ei
saa vaidlustada {ihenduse kaubamirgi registreerimise menetluse raames, vaid ainult
asjaomases liikmesriigis algatatud tithistamismenetluse raames (Esimese Astme
Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002,
Ik 1I-4335, punkt 55). Kuigi ihtlustamisamet peab vastulause esitaja esitatavate
toendite alusel kontrollima selle siseriikliku kaubamérgi olemasolu, millel vastulause
pohineb, ei pea ta lahendama selle kaubamirgi ja teise kaubamirgi vahelist vastuolu
siseriiklikul tasandil, mis kuulub siseriiklike ametiasutuste pidevusse.

Jarelikult vois apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 17 vilja tuua, et ,iihe
siseriikliku kaubamargi registreerimise prioriteet [...] teise suhtes iihes liilkmesriigis
ei mojuta[nud] vastulausemenetlust iihtlustamisametis, tingimusel et [ithenduse
kaubamirgi] taotleja ei [ole] esitanud iihtegi toendit vastulause esitaja registreeritud
kaubamirgi tiihistamise taotluse esitamise kohta”,

Vastupidi hageja viidetele pole selles midagi absurdset ega ebanormaalset, et
{ihtlustamisamet rahuldab vastulause, mis tugineb varasemale siseriiklikule kauba-
mérgile, isegi kui {thenduse kaubamairgi taotleja tugineb veel varasemale siseriik-
likule kaubamérgile, kui vastulause esitaja kaubamirki pole padevates siseriiklikes
ametiasutustes kordagi vaidlustatud. Vastupidi, selline lahendus austab {ihtlustamis-
ameti ja siseriiklike ametiasutuste pidevuse jaotust.
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Hageja esitab teisigi argumente. Esiteks tekiks ithtlustamisameti seisukoha jérgi
absurdne olukord, kus hageja ei saaks ithenduse kaubamérgi RUFFLES regist-
reerimise taotluse rahuldamata jitmise tottu seda taotlust muuta siseriiklikuks
kaubamérgi registreerimise taotluseks ainult Saksamaal — riigis, kus hagejal on
registreeritud kaubamirk, mis lubab tal turustada asjaomaseid kaupu selle kauba-
mirgi all. Teiseks on ebanormaalne, et hagejale keeldutakse andmast ithenduse
kaubamirgist tulenevat kaitset, kui tegelikult laieneb talle asjaomane kaitse
siseriiklike registreeringute alusel. Need kaks argumenti rajanevad pohjendamata
eeldusel, et hagejal on tegelik digus turustada neid kaupu Saksamaal kaubamirgi
RUFFLES all. Tegelikult pole mingil viisil tdendatud, et menetlusse astuja ei saaks
kaubamirgi RIFFELS alusel seda digust vaidlustada.

Seoses hageja viitega ithtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 12. septembril
2000 vastulausemenetluses tehtud otsusele (asi R 415/1999-1) tuleb esile tosta, et
apellatsioonikodade otsuste diguspirasust peab hindama tiksnes mééruse nr 40/94
alusel, nii nagu seda on tdlgendanud iihenduse kohus, mitte aga nimetatud
apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel (Esimese Astme Kohtu
27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (STREAMSERVE), EKL 2002, Ik II-723, punkt 66 ning
9. oktoobri 2002, aasta otsus kohtuasjas T-36/01: Glaverbel v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (klaaspiaadi pealispind), EKL 2002, lk II-3887, punkt 35). See viide ei ole seega
asjakohane. Igal juhul puudutab see olukorda, mis erineb tiielikult kdesoleva asja
omast. Asjas R 415/1999-1 oli ithenduse kaubamirgi taotleja tdendanud, ilma et ta
oleks sarnaselt kiesolevale asjale tuginenud ainuiiksi varasemale digusele siseriik-
likule kaubamirgile, selle diguse olemasolu ning selle tegelikku ja rahumeelset
kooseksisteerimist vastulause esitaja kaubamérgidigusega liikmesriigi territooriumil.
Apellatsioonikoda tuvastas just sel pohjusel, et puudub segiajamise téendosus ning
liikkkas vastulause tagasi (eespool viidatud ithtlustamisameti esimese apellatsiooni-
koja 12. septembri 2000. aasta otsus, punkt 22). Tegelikult oleks sellises olukorras
olnud kiisitav vastulause rahuldamine ja jérelikult keeldumine ithenduse kaitse
andmisest, kuna kaubamirgi taotleja oleks voinud saavutada samasuguse kaitse
Euroopa Liidu territooriumil siseriiklikke voimalusi kasutades (vt selle otsuse
punkt 21, eelviimane lause). Kéesolevas asjas on olukord tdiesti erinev, kuna Saksa
kaubamirgi diguse tegelik olemasolu, millele hageja toetub, ei ole kindel ning pole
toendatud, et hageja voiks saavutada siseriiklikke vdimalusi kasutades sama tugeva
kaitse, nagu see, mis tuleneb ithenduse kaubamadrgi registreerimisest.
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Lopetuseks, vastupidi hageja viitele, ei ole médruse nr 40/94 artikkel 106 kiesolevas
asjas analoogia alusel kohaldatav. See site puudutab tegelikult liikmesriikide
oigusaktide alusel kehtivat Sigust esitada ndudeid siseriiklikes kohtutes hilisema
ithenduse kaubamiérgi kasutamise vastu seoses varasemate diguste rikkumisega.
Kéesolevas asjas ei ole aga tegemist hageja poolt Saksa pidevatele ametiasutustele
vastuviite esitamisega varasemat 6igust rikkuva ithenduse kaubamirgi kasutamise
vastu Saksamaal, vaid vastulause esitajale kuuluva Saksa kaubamirgi tegeliku
kasutamise vaidlustamisega {ithtlustamisametis. Jirelikult puudub analoogia kies-
olevas asjas esineva olukorra ja médruse nr 40/94 artiklis 106 ettendhtud olukorra
vahel. Pealegi, nagu seda on juba varem viljendatud, kuulub eespool nimetatud
vaidlustamine ainult Saksa ametiasutuste pidevusse ja Saksa diguse reguleerimisal-
asse.

Eespool esitatud pohjendustest tuleneb, et kolmas viide otsuse tithistamiseks, mis
pohineb viitel, et apellatsioonikoda on rikkunud siseriiklike ja {ihenduse kauba-
mirkide kooseksisteerimise ja vordsuse pohimatet, tuleb tagasi likata.

Esimese ja teise viite kohta, mis pohinevad vastavalt kaitsediguste rikkumisel ning
dispositiivsuse pohimotte rikkumisel, tuleb vélja tuua, et neis viidetes heidab hageja
iihtlustamisametile ette — ja seda vastuoluliselt —, et {ihtlustamisamet iihest kiiljest
ei palunud tal téendada tema varasema Saksa kaubamérgi olemasolu ning teisest
kiiljest ei votnud arvesse seda kaubamirki, mille olemasolu oli iihtlustamisameti
vaidluse kiigus vaieldamatu. Siiski tuleb tuvastada, et kumbki neist kahest viitest,
isegi kui need oleksid pdhjendatud, ei saa viia vaidlustatud otsuse tithistamiseni.
Vastavalt eespool esitatud pdhjendustele ning vastavalt sellele, mida apellatsiooni-
koda on vaidlustatud otsuse punktis 17 sisuliselt leidnud, ei saa vastulause tagasi
liilkkamine, juhul kui puuduvad tiiendavad tdendid vaidlustatud kaubamirgi
tithistamise kohta, pohineda ainuiiksi hageja vididetava Saksa kaubamiirgi olemas-
olul. Lisaks on vaieldamatu, et hageja toetus iihtlustamisametis ainuiiksi oma
viidetava Saksa kaubamirgi olemasolule.
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Kaikidest eespool esitatud pohjendustest lihtudes on tithistamise eesmérgil esitatud
esimene ja teine viide ainetud.

Lopetuseks, mis puutub hageja varasema Saksa kaubamirgi registreerimistunnistuse
drakirja ning Saksa digusbiiroo Lovells arvamusse, mis kisitleb selle kaubamirgi
kehtivust menetlusse astuja kaubamirgiga vorreldes, on hageja Esimese Astme
Kohtule esitatud molemad dokumendid vastuvdetamatud. Véljakujunenud kohtu-
praktika kohaselt on Esimese Astme Kohtule esitatud hagi suunatud apellatsioo-
nikodade otsuste diguspirasuse kontrollimisele médruse nr 40/94 artikli 63
tihenduses. Niisiis ei vOeta arvesse asjaolusid, millele tugineti Esimese Astme
Kohtus, kuid mida ei esitatud iihtlustamisameti talitustele, vilja arvatud juhul, kui
ithtlustamisamet oleks pidanud neid arvesse votma omal algatusel. Seoses sellega
tuleneb sama mééruse artikli 74 16ike 1 viimasest osast, mille kohaselt regist-
reerimisest keeldumise suhteliste pohjustega seotud menetlustes piirdub iihtlusta-
misamet kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tdendite ja vdidetega ning esitatud
noudmistega, et iihtlustamisamet ei pea arvesse votma faktilisi asjaolusid, mida
pooled ei ole esitanud. Jarelikult ei saa sellised faktilised asjaolud mojutada
apellatsioonikoja otsuse diguspérasust (vt viimasena Esimese Astme Kohtu 13. juuli
2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Grotto (GAS STATION), EKL 2004, 1k I1-2939, punkt 13).

Esitatud pohjendustest lihtudes tuleb kiesolev hagi jitta rahuldamata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 18ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, moistetakse kohtukulud vastavalt iihtlustamisameti noudele vilja
hagejalt.

II - 1354




38

PEPSICO V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — INTERSNACK KNABBER-GEBACK (RUFELES)

Kodukorra artikli 87 16ike 4 kohaselt ning menetlusse astuja nouete puudumisel
kohtukulude kohta kannab menetlusse astuja oma kohtukulud ise.

Esitatud pdhjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Jitta hagi rahuldamata,

2. Jitta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mdista hagejalt vilja Siseturu
Uhtlustamise Ameti (kaubamiirgid ja toostusdisainilahendused) kohtuku-
lud.

3. Jitta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda,

Vilaras Dehousse Svaby

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 21, aprillil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

H. Jung M. Vilaras
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