KOHTUOTSUS 10.7.2006 — KOHTUASI T-323/03

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)
10. juuli 2006”

Kohtuasjas T-323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, asukoht Turis (Hispaania), esindaja:
advokaat J. Carrefio Moreno,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused),
esindajad: S. Petrequin ja A. Folliard-Monguiral,

kostja,
* Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse
astuja Esimese Astme Kohtus

Baron Philippe de Rothschild SA, asukoht Pauillac (Prantsusmaa), esindaja:
advokaat K. Manhaeve,

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja té6stusdisai-
nilahendused) teise apellatsioonikoja 9. juuli 2003. aasta otsuse (asi R 57/2003-2)
peale, mis tehti La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana et Baron Philippe de
Rothschild SA vahelises vastulausemenetluses,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees J. D. Cooke, kohtunikud R. Garcia-Valdecasas ja
V. Trstenjak,

kohtusekretir: ametnik J. Plingers,

arvestades kirjalikus menetluses ja 17. novembril 2005 toimunud kohtuistungil
esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse

Oiguslik raamistik

Noukogu 20. detsembri 1993. aasta mdéruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamairgi
kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 146), muudetud kujul,
artikkel 59, artikli 62 1oige 1 ja artikkel 74, sitestavad:

JArtikkel 59

Kaebuse esitamise tdhtaeg ja vorm

Teade kaebuse esitamise kohta tuleb ametile esitada kirjalikult kahe kuu jooksul
alates otsuse teatavaks tegemisest, mille peale kaevatakse. Teadet ei loeta esitatuks
enne, kui on tasutud 16iv kaebuse esitamise eest. Nelja kuu jooksul alates otsuse
teatavaks tegemisest tuleb esitada kirjalik selgitus edasikaebuse aluste kohta.

[...]
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Artikkel 62

Kaebuste kohta tehtavad otsused

1. Parast kaebuse pohjendatuse kontrollimist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta
otsuse. Apellatsioonikoda kas tegutseb edasikaevatud otsuse teinud talituse
padevuse piires voi saadab asja nimetatud talitusele edasiseks menetlemiseks.

Artikkel 74

Faktide kontrollimine ameti omal algatusel

1. Asju menetledes kontrollib amet fakte omal algatusel; registreerimisest
keeldumise suhteliste pohjustega seotud menetlustes piirdub amet siiski kontrolli-
misel osaliste esitatud faktide, toendite ja véidetega ning esitatud ndudmistega.

2. Amet vdib mitte arvesse vdtta fakte ja téendeid, mille asjaomased pooled on
esitanud hilinenult.”
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Vaidluse taust

26. jaanuaril 2001 esitas Baron Philippe de Rothschild SA (edaspidi ,menetlusse
astuja”) Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamaérgid ja td6stusdisainilahendused)
(edaspidi ,,ithtlustamisamet”) madruse nr 40/94 alusel itthenduse kaubamérgi
taotluse.

Kaubamérk, mille registreerimist taqﬂeti, on sonamirk LA BARONNIE. Kauba-
margitaotlus avaldati 23. juulil 2001 Uhenduse Kaubamdérgibiilletddnis.

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) klassi 33 ja vastavad alljargnevale kirjeldusele: ,alkoholjoogid (v.a 6lu)”.

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana (edaspidi ,hageja”) esitas 2. oktoobril
2001 taotletava kaubamirgi registreerimisele vastulause. Vastulause esitati seoses
koikide tihenduse kaubamirgi taotlusega holmatud kaupadega.

Vastulause esitamise alusena tugineti taotletava kaubamirgi ja hagejale kuuluva
varasema kaubamirgi segiajamise tdendosusele médruse nr 40/94 artikli 8 ldike 1
punkti b tihenduses. Kénealune varasem mirk on sdonamirk BARONIA,
registreeritud Hispaanias 3. novembril 1976 numbri 699.163/7 all. Kaubad, mille
jaoks varasem mérk on registreeritud, kuuluvad klassi 33 ja vastavad kirjeldusele
»vein”.

II - 2092



LA BARONIA DE TURIS VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (LA BARONNIE)

Vastulause aluseks oli tihtlasi médruse nr 40/94 artikli 8 16ige 4. Sellega seoses viitas
hageja vastulause vormi lahtris nr 99 ,Pdhjuste selgitus” oma drinimega La Baronia
de Turis, Coop. V. seotud ainudigustele. Samas ei olnud hageja tditnud vastulause
vormi lahtreid nr 8285 ja 97, mis voimaldavad vastulause esitajal tugineda vastavalt
mddruse nr 40/94 artikli 8 ldikele 4 varasema kaubanduses kasutatava tihise
olemasolule kui vastulause diguslikule alusele.

Hageja esitas 28. jaanuaril 2002 varasema kaubamirgi kasutamise téendamiseks
jirgmised dokumendid: Barcelonas 1929. aasta rahvusvahelisel nditusel voidetud
kuldmedali diplom, 1946. aasta loteriipileti koopia, neli aastaarvuta etiketi koopiat,
viis etiketi ndidist, millest tiks kannab aastaarvu 2000, kaks 1929. aasta etiketi
koopiat, iiks brogiiiir BARONIA veinide kohta, kaks koopiat Hispaanias 1984. aastal
bussikiilgedel kasutatud reklaamfotost, kuupédevata koopia veinipudelite fotost,
kuupievata koopia BARONIA veinide kohta kirjutatud artiklist ja kuupéevata koopia
veinipudelite etikettidest.

Menetlusse astuja noudis thtlustamisameti vastulausete osakonnale adresseeritud
5. juuli 2002. aasta kirjas vastavalt mééruse nr 40/94 artikli 43 loigetele 2 ja 3, et
hageja toendaks vastulause aluseks oleva varasema kaubamirgi kasutamist. Kirjas
tapsustas ta:

»Taotleme, et vastulause esitaja toendaks vastulause aluseks oleva kaubamdrgi
kasutamist viimase viie aasta jooksul. 4. aprillil 2002 esitatud dokumendid ei tdenda
varasema kaubamirgi tegelikku kasutamist ega pirine nimetatud ajavahemikust.”
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Uhtlustamisamet palus 9. juulil 2002 hagejal esitada vajalikud tdendid enne
10. septembrit 2002, teatades talle, et tema vastulause liikatakse tagasi koigi
kaupade voi teenuste osas, mille puhul varasema kaubamirgi kasutamist ei ole
tdoendatud. Hageja ei esitanud uusi tdendeid.

Vastulausete osakond liikkkas 19. novembril 2002 vastulause tagasi pohjusel, et
toendid ei olnud piisavad selleks, et tdendada kaubamiérgi BARONIA tegelikku
kasutamist viie aasta jooksul enne ithenduse kaubamirgi taotluse esitamist. Ta
markis, et diplom, loteriipilet ja 1929. aasta etiketid ei pdrine ilmselgelt viidatud
gjavahemikust 23. juulist 1996 kuni 23. juulini 2001 ning et {ilejddnud téendid ei
sisalda registreeritud kaupade osas viidet varasema kaubamirgi kasutamise ulatusele
voi ajavahemikule. Seoses viidatud ajavahemikuga sai vastulausete osakond esile
tuua ainult ithe etiketi 2000. aastast. Kasutamise ulatuse osas tddes ta, et esitatud
dokumendid ei sisalda mingisugust teavet mahtude kohta. Méddruse nr 40/94 artikli 8
loikele 4 tugineva viite osas litkkkas vastulausete osakond vastulause tagasi pohjusel,
et hageja ei olnud piisavalt tdendanud ithenduse kaubamirgi taotluse esitamise ajal
kaubanduses érinime La Baronia de Turis, Coop. V. sellist tegelikku kasutamist, mis
oleks laiem kui ainult kohaliku tihtsusega. Vastulausete osakond tddes, et nimetatud
tihise kasutamise ulatuse, ajavahemiku ja kestuse kohta ei olnud esitatud tdenditest
samuti voimalik teavet leida.

Hageja esitas 8. jaanuaril 2003 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse. Kaebuse
toetuseks esitas ta uusi toendeid, milleks olid autentne dokument, mille kohaselt oli
hageja tuntud nime ,La Baronia de Turis, Coop. V.” jirgi, kaubamérgi BARONIA all
turustatavate veinipudelite olemasolu téendav autentne dokument, hageja tarnijate
poolt kaubamirgiga BARONIA tdhistatud kaupade kohta viljastatud arved aasta-
test 1993-2002, hageja poolt mitmele kliendile viljastatud arved kaubamirgi
BARONIA all turustatavate veinide miitigi kohta ajavahemikus 1996-2002 ning

II - 2094



13

14

15

16

LA BARONIA DE TURIS VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (LA BARONNIE)

hulgaliselt hageja poolt aastatel 1999-2002 viljastatud arveid kaubamirki BARO-
NIA kandvate veinide miiligi kohta.

Siseturu Uhtlustamise Ameti teine apellatsioonikoda jittis oma 9. juuli 2003. aasta
otsusega (asi R 57/2003-2) (edaspidi ,vaidlustatud otsus”) vastulausete osakonna
otsuse peale esitatud kaebuse rahuldamata. Ta kinnitas vastulausete osakonna poolt
toenditele antud hinnangut ja sellest kasutamise ebapiisava tdendatuse kohta tehtud
jireldusi. Arinimel pshineva vastulause osas leidis vastulausete osakond, et see on
vastuvdetav, kuid pshjendamatu, kuna vastulause esitaja ei olnud esitanud drinime
kasutamise kohta piisavaid tdendeid ega vilja toonud siseriikliku diguse kohalda-
tavaid norme. Esimest korda kaebuse raames esitatud toendid liikkas ta tagasi, kuna
need esitati pérast vastulausete osakonna méératud tihtaja moéodumist.

Menetlus ja poolte néuded

Hageja esitas kdesoleva menetluse algatamiseks hagiavalduse, mis saabus Esimese
Astme Kohtu kantseleisse 12. septembril 2003.

Uhtlustamisameti vastus saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 19. mirtsil 2004
ja menetlusse astuja seisukohad 8. mirtsil 2004.

Ettekandja-kohtuniku ettekande alusel otsustas Esimese Astme Kohus (esimene
koda) avada suulise menetluse.
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Poolte kohtukdned ja vastused Esimese Astme Kohtu kiisimustele kuulati dra
17. novembri 2005. aasta kohtuistungil.

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus;

— liikata tagasi menetlusse astuja {ihenduse kaubamirgi LA BARONNIE regist-
reerimise taotlus.

Kohtuistungil loobus hageja uurimistoimingute kohaldamise taotlustest, mis
sisaldusid hagiavalduses, vilja arvatud taotlusest kohustada Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (Hispaania patendi- ja kaubamirgiametit) tipsustama kauba-
mirgi BARONIA hetkeseisundit ning mérkida, mis téendeid talle registreeringu
nr 699.163/7 kehtivuse pikendamise taotluse toetuseks esitati.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud viélja hagejalt.
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Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— tiihistada apellatsioonikoja otsus osas, milles tunnistati méadruse nr 40/94
artikli 8 ldikele 4 tuginev hageja vastulause vastuvOetavaks, ning seega
tunnistada vastulause sellele sittele tuginevas osas vastuvoetamatuks;

— moista kohtukulud viélja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Taotletava iihenduse kaubamdrgi registreerimisest keeldumise noue

Teise ndude raames palub hageja Esimese Astme Kohtul sisuliselt keelduda
taotletava kaubamairgi registreerimisest.

Siinkohal tuleb meelde tuletada, et vastavalt maaruse nr 40/94 artikli 63 léikele 6
peab tihtlustamisamet votma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuse tditmiseks.
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Seega ei ole Esimese Astme Kohtu péddevuses anda {ihtlustamisametile korraldusi.
Tegelikult on tthtlustamisameti kohustus teha jareldusi Esimese Astme Kohtu otsuse
resolutiivosast ja pohjendustest (Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus
kohtuasjas T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (Giroform), EKL 2001, lk 1I-433, punkt 33; 27. veebruari 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EURO-
COOL), EKL 2002, 1k II-683, punkt 12, ja 3. juuli 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-129/01: Alejandro vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Anheuser-Busch
(BUDMEN), EKL 2003, 1k I1-2251, punkt 22).

Hageja ndue, et Esimese Astme Kohus liikkaks tagasi tithenduse kaubamérgi LA
BARONNIE registreerimise taotluse, on seega vastuvoetamatu.

Menetlusse astuja néue tithistada vaidlustatud otsus osaliselt

Menetlusse astuja palub oma teise ndudega Esimese Astme Kohtul tiihistada
apellatsioonikoja otsus osas, milles tunnistati méiédruse nr 40/94 artikli 8 ldikele 4
tuginev hageja vastulause vastuvoetavaks, ning tunnistada seega vastulause sellele
sdttele tuginevas osas vastuvdetamatuks.

Tuleb meenutada, et vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134 16ikele 3
voib menetlusse astuja, kes oli apellatsioonikoja menetluse osaline, oma vastuses
nouda apellatsioonikoja otsuse tiihistamist voi muutmist punktides, mida hagi-
avalduses ei ole tostatatud, ning esitada viiteid, mida hagiavalduses ei ole esitatud.
Menetlusse astuja teine ndue on seega vastuvdetav.
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Menetlusse astuja viitel on hageja tditnud vastulause vormi puudulikult, eriti
vastulause aluseks olevate diguslike pohjenduste osas. Nimelt mérgib ta, et hageja
jittis tditmata lahtrid nr 82-85 ja 97 érinime kui kaubanduses kasutatava varasema
kaubamirgi olemasolu kohta. Ta lisab, et kuigi hageja mainis vastulause vormi
lahtris nr 99 ,Pdhjuste selgitus” oma &rinime La Baronia de Turis, Coop. V.
olemasolu, tuleneb hageja viidetest, et vastulause diguslik alus oli médruse nr 40/94
artikli 8 15ike 1 punkt b. Ta on arvamusel, et midruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4
punktile b tuginevas osas ei vasta vastulause tingimustele, mis tulenevad vastulause
vastuvoetavuse kohta kéivatest digusnormidest. Ta jouab jireldusele, et apellatsioo-
nikoda oleks pidanud vastulause drinimele La Baronia de Turis, Coop. V. toetuvas
osas vastuvdetamatuse tdttu tagasi lilkkama.

Esimese Astme Kohus mirgib, et komisjoni 13. detsembri 1995, aasta miiruse (EU)
nr 2868/95, millega rakendatakse noukogu miirus (EU) nr 40/94 iihenduse
kaubamairgi kohta, eeskirja 18 1oike 1 kohaselt litkkab tihtlustamisamet vastulause
vastuvbetamatuna tagasi, kui selles ,ei ole selgelt médrgitud, millise [...] varasema
oiguse alusel see on esitatud.”

Kuigi kiesolevas asjas ei ole kahtlust, et hageja jittis tditmata vastulause vormi
lahtrid nr 82-85 ja 97, mis vdimaldavad vastulause esitajal viidata kaubanduses
kasutatava varasema tihise olemasolule, on samuti kindel, et ta viitas lahtris nr 99
oma drinime La Baronia de Turis, Coop. V. kasutamisega seotud kaitsele.

Lisaks ei markinud iihtlustamisamet kordagi, et vastulause on drinimele La Baronia
de Turis, Coop. V. kui vastulause alusele viitamise osas ebatépne, hoolimata
menetlusse astuja poolt 5. juuli 2002. aasta kirjas selle kohta esitatud véidetest. Nii ei
sisaldanud tihtlustamisameti 9. juuli 2002. aasta kiri, millega edastati hagejale
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menetlusse astuja noue tdendada kaubamirgi BARONIA tegelikku kasutamist,
palvet selles osas selgitusi anda.

Seega sedastati vaidlustatud otsusega digesti, et vastulause oli vastuvdetav osas,
milles see tugines drinime La Baronia de Turis, Coop. V. kasutamisele vastavalt
madruse nr 40/94 artikli 8 16ikele 4.

Menetlusse astuja teine ndue tuleb seega jitta pohjendamatuse tottu rahuldamata.

Vaidlustatud otsuse tiihistamise néue

Hageja esitab sisuliselt kolm viidet tiihistamise kohta. Esimene védide tugineb
médruse nr 40/94 artikli 43 ldigete 2 ja 3 sitete rikkumisele ja méiéruse nr 2868/95
eeskirja 22 16ike 1 rikkumisele. Teise ja kolmanda vdite raames viitab hageja
vastavalt médruse nr 40/94 artikli 8 1dike 4 ja médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1
punkti b rikkumisele.

Esimese viite puhul viidab hageja esiteks, et tema poolt vastulausete osakonnale
oma varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise ja drinime La Baronia de Turis,
Coop. V. kasutamise toendamiseks esitatud toendid on piisavad, ja teiseks, et
apellatsioonikoda on rikkunud kohustust uurida téendeid, mis ta esitas esimest
korda alles kaebuse pohjenduste lisas.
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1. Vastulausete osakonnale esitatud tdendite piisavus

— Poolte argumendid

Hageja leiab, et vaidlustatud otsusega on rikutud varasema kaubamargi kasutamise
tdoendamisele kohaldatavaid sétteid ja viitab madruse nr 40/94 artikli 43 l6igetele 2 ja
3 ning médruse nr 2868/95 eeskirja 16 loikele 2, eeskirja 22 1dikele 1 ja eeskirja 92
loikele 1. Tema sonul olid vastulausele lisatud toendid piisavad, et tdendada
Hispaania registreeringu nr 699.163/7 esemeks oleva kaubamirgi tegelikku
kasutamist, kuna need niitasid selgelt, et ta ei olnud rohkem kui seitsmekiimne
viie aasta jooksul lakanud kasutamast nimetust BARONIA koigi veiniklasside
veinide turustamisel. Samuti tdestavad hageja poolt registreeringu kehtivuse
pikendamisel tdidetud formaalsused tema hinnangul asjaolu, et see kaubamirk
kehtib siiani.

Hageja toob eriti esile Hispaania registreeringu nr 699.163/7 tunnistuse, millest
nédhtub, et registreerimistaotlus esitati 16. jaanuaril 1973 ja kaubamirgi BARONIA
kehtivust pikendati 25. oktoobril 1996. Ta rohutab, et Hispaania kaubamirgialaste
oigusaktide kohaselt on kaubamairgi kehtivuse pikendamise saavutamiseks tingimata
vajalik tdendada kdnealuse kaubamirgi kasutamist pikendamise taotluse esitamise
kuupievale vahetult eelnenud aastate jooksul. Registreeringu nr 699.163/7 tunnistus
nditab seega vaieldamatult nimetatud varasema kaubamadrgi kasutamist.

Uhtlustamisameti ja menetlusse astuja arvates on pdhjendatud apellatsioonikoja
hinnang, et vastulausete osakonnale esitatud toendid ei olnud piisavad.
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Uhtlustamisamet leiab ka, et ameti talitused toimisid diguspiraselt, kui liikkasid
tagasi koik dokumendid, mis périnesid varasemast ajast kui aluseks voetud
gjavahemik. Teiste toendite kohta mirgib ta, et peale iihe etiketi 2000. aastast, ei
ole neil kuupéeva ega aastaarvu, seega ei ole voimalik kontrollida, kas nad kuuluvad
konealusesse ajavahemikku. Lisaks ei ole nimetatud dokumentide pohjal voimalik
tuvastada varasema kaubamirgi kasutamise ulatust, kuna tikski téend ei viita
miitidud veinipudelite arvule.

Hispaania registreeringu nr 699.163/7 tunnistuse tdendusliku védrtuse kohta mérgib
ihtlustamisamet, et Hispaania patendi- ja kaubamirgiamet piirdub kaubamirgi
kehtivuse pikendamisel huvitatud &ritthingu enda titlusega ega uuri kaubamirgi,
mille kehtivuse pikendamist taotletakse, tegelikku kasutamist. Registreerimistun-
nistus on parimal juhul vaid viide tdelisele ja tegelikule kasutamisele, mida ei toeta
tikski konkreetne ega kontrollitav tdend.

Menetlusse astuja lisab, et hageja ei pohjendanud véidet nende tingimuste kohta, mis
on registreeringu kehtivuse pikenduse saamiseks viidetavalt Hispaania oigusakti-
dega kehtestatud ega esitanud tdendeid tema poolt Hispaania patendi- ja kauba-
mairgiametile esitatud dokumentide kohta. Menetlusse astuja tipsustab ka, et kui ka
kaubamairgi kehtivuse pikendamist 25. oktoobril 1996 arvestataks, ei saaks hageja
tugineda oma varasema kaubamairgi tegelikule kasutamisele rohkem kui kolmekuise
gjavahemiku jooksul kogu konealusest viiest aastast.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamirgi ,tegelik kasutamine” selle
toeline kasutamine, mis ei ole suunatud tiksnes kaubamirgiga kaasnevate diguste
sdilitamisele. Kasutamine peab olema kooskdlas kaubamirgi péhifunktsiooniga,
milleks on tarbijale voi loppkasutajale kauba vo6i teenuse péritolu tagamine,
voimaldades neil ilma vbimaliku segiajamiseta seda kaupa voi teenust teistest,
muu péritoluga kaupadest voi teenustest eristada. Kaubamérgiga pakutav kaitse ja
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selle registreerimisest tulenevad digused kolmandate isikute suhtes ei saa kesta, kui
kaubamirk on kaotanud oma kaubandusliku eesmargi, st teiste ettevotjate toodete
voi teenuste korval nende kaupade voi teenuste jaoks turu loomine voi séilitamine,
mis kannavad tihist, mis moodustab kaubamirgi (Esimese Astme Kohtu 8. juuli
2004. aasta otsus kohtuasjas T-334/01: MFE Marienfelde vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Vétoquinol (HIPOVITON), EKL 2004, lk II-2787, punkt 33; vt ka
analoogiline Euroopa Kohtu 11. mértsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul,
EKL 2003, 1k [-2439, punktid 36, 37 ja 43).

Sellist kaubamirgi kasutamist, mille eesmérk ei ole pohiliselt luua voi sdilitada
kaitstavate kaupade ja/voi teenuste jaoks turuosa, tuleb tolgendada kui kasutamist,
mis on tegelikkuses suunatud vaid voimaliku tiihistamistaotluse nurjamisele.
Niisugust kasutamist ei saa médratleda ,tegelikuna” (vt analoogiline 27. jaanuari
2004. aasta Euroopa Kohtu mdidrus kohtuasjas C-259/02: La Mer Technology,
EKL 2004, 1k 1-1159, punkt 26).

Kaubamirgi kasutamise tegelikkuse hindamine peab pohinema nende faktide ja
asjaolude kogumil, mille abil on vo&imalik kindlaks teha, kas kaubamirgi
kaubanduslik kasutamine on tdeline, st eelkdige kaubamirgiga kaitstud kaupade
voi teenuste jaoks vastavas majandussektoris turuosa sdilitamiseks voi loomiseks
pohjendatuks peetaval kasutamisel, kaupade voi teenuste olemusel, turu omadustel,
kaubamirgi kasutamise ulatusel ja sagedusel (eespool viidatud kohtuotsus
HIPOVITON, punkt 34; vt eespool viidatud analoogiline kohtuotsus Ansul,
punkt 43).

Varasema kaubamirgi kasutamise ulatuse osas tuleb eelkdige arvesse votta iihelt
poolt kogu kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teiselt poolt nii kasutamise
ajavahemikku kui ka kasutamise sagedust. Mida piiratum on siiski kaubamairgi
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kasutamise kaubanduslik maht, seda vajalikum on vastulause esitanud poolel esitada
tiiendavaid toendeid, mille alusel voiks korvaldada kahtlused seoses asjaomase
kaubamirgi tegeliku kasutamisega (eespool viidatud kohtuotsus HIPOVITON,
punktid 35 ja 37).

Kdesolevas asjas leidsid ihtlustamisameti talitused oigustatult, et vastulausete
osakonnale esitatud toendid kaubamdrgi BARONIA kasutamise kohta viieaastase
ajavahemiku jooksul, mis eelnes menetlusse astuja ithenduse kaubamirgi taotluse
esitamisele, ei olnud piisavad. Vastulausete osakond tdi digesti esile, et diplom,
loteriipilet ega 1929. aasta etiketid ei périne ilmselgelt viidatud ajavahemikust
23. juulist 1996 kuni 23. juulini 2001 ning et ilejdédnud dokumendid — teised
etiketid, broziiiir BARONIA veinide kohta, veinipudelite foto ega ajaleheartikkel —
peale iihe ei sisalda registreeritud kaupade osas iihtegi viidet ajavahemikule voi
varasema kaubamirgi kasutuse ulatusele. Viidatud ajavahemiku osas on arvestatav
vaid iiks veinipudeli etikett 2000. aastast. Mis puutub varasema kaubamérgi
kasutamise ulatusse, siis nagu vastulausete osakond odigesti mérkis, ei saa esitatud
dokumentidest vélja lugeda mingisugust teavet mahtude kohta. Nimelt ei saa {ihest
tiksikust etiketist mingisugust teavet miitigimahu kohta.

Samuti, nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 19 tddes, ei andnud
hageja vastuvoetud toenditele tuginedes tihtegi selgitust kaubamirgi BARONIA
kasutamise ulatuse kohta, tdpsemalt miitigimahu, edasimiitigi geograafilise ulatuse
— st jaemtiiijate ja miitigikanalite arvu —, kaubamérgi kasutusperioodi pikkuse ning
kasutamise tiheduse osas.

Hispaania registreeringu nr 699.163/7 kehtivuse pikendamine ning asjaolu, et
Hispaania digusaktide kohaselt on registreeringu kehtivuse pikendamiseks noutav, et
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toendatakse kaubamdrgi kasutamist pikendamistaotluse esitamisele vahetult eel-
nenud aastate jooksul, ei ole piisavad toendamaks varasema kaubamairgi tegelikku
kasutamist peale 25. oktoobrit 1996, mil Hispaania registreeringu kehtivust
pikendati. Hispaania registreeringu nr 699.163/7 kehtivuse pikendamisest néhtub
vaid, et kaubamérk BARONIA oli siis veel Hispaanias kehtiv, kui menetlusse astuja
esitas {thenduse kaubamirgi registreerimistaotluse. Hageja ei esitanud ka {ihtegi
toendit Hispaania patendi- ja kaubamérgiametile edastatud dokumentide kohta. Igal
juhul ei esitanud hageja apellatsioonikojale iihtki téendit, mis digustaks tema
kaubamirgi BARONIA kasutamist peale 25. oktoobrit 1996, mil pikendati Hispaania
registreeringu kehtivust.

Isegi kui eeldada, et Hispaania patendi- ja kaubaméargiamet uurib kaubamérgi, mille
kehtivuse pikendamist taotletakse, hiljutise kasutamise tdendeid, ei saa see asjaolu
vabastada hagejat tema kohustusest esitada tdendeid vastulause aluseks olevate
oiguste tegeliku kasutamise kohta, kui menetlusse astuja seda nouab. Kui selline
ndudmine esitatakse, lasub vastulause esitajal kohustus tdendada tegelikku
kasutamist — voi seda, et on olemas kasutamata jitmist digustavaid aluseid —,
kuna vastasel juhul lilkatakse tema vastulause tagasi, kusjuures néudmine peab
olema vormistatud sonaselgelt ning vastavalt méidruse nr 2868/95 eeskirjale 22
tihtlustamisameti seatud tdhtaja jooksul (Esimese Astme Kohtu 17. mirtsi
2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: El Corte Inglés vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Gonzalez Cabello ja Iberia Lineas Aéreas de Espafia
(MUNDICOR), EKL 2004, 1k II-965, punkt 38).

Lopetuseks tuleb mirkida, et apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust tuleb
hinnata tiksnes médruse nr 40/94 alusel, nii nagu tihenduste kohus on seda
tdlgendanud, mitte aga liikkmesriigi varasema otsustuspraktika alusel (Esimese
Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
EKL 2003, 1k 1I-2821, punkt 53).

Eeltoodust tuleb jareldada, vottes arvesse vastulausete osakonnale esitatud tdendeid,
et hageja ei toendanud ei vastulausete osakonnas ega apellatsioonikojas, et
varasemat kaubamirki oli tegelikult kasutatud. Selle ndude esimene osa tuleb seega
pohjendamatuse tottu tagasi likata.
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2. Esimest korda apellatsioonikojas esitatud tdendite vastuvdetavus

— Poolte argumendid

Hageja leiab, et apellatsioonikoda oleks pidanud vétma vastu tdéendid, mis olid
toodud kaebuse pohjenduste lisas. Hageja arvates ei ole tegemist uute tdenditega,
mis oleksid vastuvéetamatud, vaid vastupidi dokumentidega, mis tdiendavad
vastulausete osakonnale digel ajal esitatud tdendeid.

Uhtlustamisameti hinnangul ei saa Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta
otsust kohtuasjas T-308/01: Henkel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — LHS (UK)
(KLEENCARE), (EKL 2003, 1k I1-3253) tolgendada selliselt, et poolel on digus viidata
faktilistele asjaoludele ja esitada téendeid vastulause toetuseks esimest — v6i monel
juhul teist — korda apellatsioonikojas, kuigi nimetatud pool ei ole jirginud tihtaega,
mis oli talle nende faktiliste asjaolude ja tdendite esitamiseks vastulausete osakonnas
maddratud.

Uhtlustamisamet on sarnaselt menetlusse astujale seisukohal, et apellatsioonikoda
sedastas pohjendatult, et konealused tdendid olid vastuvoetamatud, kuna need
esitati peale vastulausete osakonna poolt hagejale kaubamérgi BARONIA kasuta-
mise tdestamiseks madruse nr 2868/95 eeskirja 22 1dike 1 alusel médratud tdhtaega.
Uhtlustamisamet viitab Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsusest
kohtuasjas 'T-388/00: Institut fiir Lernsysteme vs. Siseturu Uhtlustamise Amet -
Educational Services (ELS) (EKL 2002, Ik 1I-4301) tulenevale kohtupraktikale ning
lisab, et hageja otsustas loobuda 28. jaanuaril 2002 esitatud téendite tdiendamisest,
kuigi ithtlustamisamet oli ametlikult tal seda teha palunud.
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Uhtlustamisamet leiab, et inter partes menetluses takistab miiruse nr 2868/95
eeskirja 22 ldike 1 alusel kehtestatud tdhtaja olemasolu tal kasutamast madruse
nr 40/94 artikli 74 loike 2 kohast kaalutlusdigust, millele tuginedes voib ta hilinenult
esitatud téendeid vastu votta voi tagasi lilkata. Seda tolgendust kinnitab ka viimati
nimetatud sitte sonastus, mille kohaselt on see site kohaldatav vaid juhul, kui
tdendid on esitatud ,hilinenult” ja mitte siis, kui need on esitatud ,pérast tihtaja
moddumist”. Lisaks on vdimalus esitada tdendeid pérast mddratud tdhtaja
mooédumist sisuliselt vastulausemenetluse pikendamine, mis ei ole kooskdlas
menetlusdkonoomia péhimottega. Seega ei saa tihtlustamisameti sonul apellatsioo-
nikodadele kaebuse esitamine pédrast vastulausete osakonna méératud téhtaja
moddumist kaasa tuua nende tihtaegade uuendamist. Seda jéreldust ei mojuta
asjaolu, et vastulausete osakonna ja apellatsioonikodade vahel esineb funktsionaalne
jarjepidevus. Iga teistsugune tolgendus oleks vastuolus poolte protsessuaalse
vordsuse pohimottega ning kahjustaks teise poole huve.

Menetlusse astuja lisab, et isegi kui uued tdendid oleks apellatsioonikojas
vastuvoetavad, ei oleks need igal juhul piisavad, et toendada kaubamirgi BARONIA
tegelikku kasutamist asjaomase ajavahemiku jooksul. Etikettide tritkkimise arved ei
toenda kaubamirgi BARONIA all miitiidavate kaupade turustamise intensiivsust.
Selle kaubamirgi all miitidud veinide kohta on viga vihe arveid ning arvetel
mainitud pudelite arv piirdub alati kdige rohkem mone tosinaga.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

Midruse nr 40/94 artikli 62 loike 1 kohaselt apellatsioonikoda kas tegutseb
edasikaevatud otsuse teinud talituse piddevuse piires vdi saadab asja nimetatud
talitusele edasiseks menetlemiseks. Nimetatud sittest ja mddruse nr 40/94
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tilesehitusest tuleneb, et apellatsioonikojal on kaebuse kohta otsuse tegemisel sama
pidevus, mis talitusel, kes vaidlustatud otsuse vastu vttis, ning et ta vaatab vaidluse
lébi tervikuna nii, nagu see otsuse tegemise pdeva seisuga on.

Nimetatud artikli ja ka véljakujunenud kohtupraktika kohaselt valitseb tihtlustamis-
ameti eri osakondade, st iihelt poolt kontrollija, vastulausete osakonna, kauba-
mirkide haldus- ja oigusosakonna ja tiihistamisosakondade ning teiselt poolt
apellatsioonikodade vahel funktsionaalne jirjepidevus (vt eespool viidatud kohtuot-
sus KLEENCARE, punkt 25 ja viidatud kohtupraktika).

Uhtlustamisameti eri osakondade vahelisest funktsionaalsest jirjepidevusest tuleneb,
et asju esimeses astmes menetlevate {ihtlustamisameti osakondade otsuste
libivaatamisel apellatsiooni korras peavad apellatsioonikojad oma otsuses tuginema
koigile faktilistele ja diguslikele asjaoludele, mille pooled on esitanud kas esimeses
menetlusastmes asja libivaadanud tiksusele vo6i apellatsioonimenetluse kdigus
(Esimese Astme Kohtu eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 32;
1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, lk II-287, punkt 18, ja
9. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-275/03: Focus Magazin Verlag vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — ECI Telecom (Hi-FOCuS), EKL 2005, 1k 11-4725,
punkt 37).

Seetdttu saavad apellatsioonikojad rahuldada kaebusi kaebuse esitanud poole
viidatud uute faktiliste asjaolude vdi tema poolt esitatud uute tdendite pohjal,
arvestades siiski méddruse nr 40/94 artikli 74 Idikes 2 sitestatut (Esimese Astme
Kohtu 3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-16/02: Audi vs. {ihtlustamisamet
(TDI), EKL 2003, 1k II-5167, punkt 81 ja eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE,
punkt 26). Apellatsioonikodade poolt teostatav kontroll ei piirdu vaidlustatud otsuse
oiguspdrasuse kontrolliga, vaid apellatsioonimenetluse devolutiivefektist tulenevalt
eeldab see uue hinnangu andmist kogu vaidlusele tervikuna ning apellatsioonikojad
peavad samuti esialgse kaebuse uuesti terviklikult l4bi vaatama, vottes arvesse oigel
gjal esitatud téendeid.
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Vastupidiselt {ihtlustamisameti poolt viidetule ei tulene inter partes menetluses
tihtlustamisameti talituste vahelisest funktsionaalsest jarjepidevusest, et poolel ei
oleks lubatud vastavalt méadruse nr 40/94 artikli 74 loikele 2 tugineda apellatsioo-
nikojas uutele faktilistele ja diguslikele asjaoludele, mida esimeses astmes asja
labivaadanud iiksusele ei ole esitatud (eespool viidatud kohtuotsus Hi-FOCuS,
punkt 37). Uhtlustamisameti viite tulemuseks oleks see, et eitataks apellatsioonikoja
tldist padevust teha vaidluses otsus.

Midruse nr 40/94 artikli 74 1ikega 1 kehtestatud norm, mille kohaselt kontrollib
tihtlustamisamet fakte omal algatusel, seab kaks piirangut. Esiteks, menetlustes, mis
on seotud registreerimisest keeldumise suhteliste pohjustega, piirdub {ihtlustamis-
amet kontrollimisel osapoolte poolt esitatud faktide, toendite ja vdidetega ning
esitatud ndudmistega. Teiseks, nimetatud artikli 16ige 2 annab tihtlustamisametile
voimaluse mitte arvesse votta tdendeid, mille pooled on esitanud ,hilinenult”.

Siiski tuleneb funktsionaalsest jirjepidevusest, mis iseloomustab {ihtlustamisameti
talituste vahelist seost, et mdistet ,hilinenult” tuleb apellatsioonikojas kaebeme-
netluse raames tdlgendada selliselt, et see kehtib nii kaebuse esitamise tihtaja kui ka
asjaomase menetluse kdigus mdératud tdhtaegade kohta. Kuna nimetatud moiste
kohaldub kéikidele pooleliolevatele menetlustele iihtlustamisametis, ei oma
esimeses astmes otsustava {iksuse poolt toendite esitamiseks médratud tihtaegade
moddumine tdhtsust kiisimuses, kas tdendid on apellatsioonikojas ,hilinenult”
esitatud, Niisiis on apellatsioonikoda kohustatud arvesse votma talle esitatud
toendeid olenemata sellest, kas need esitati vastulausete osakonnale voi ei.
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Kéesolevas asjas esitas hageja apellatsioonikojas esiteks kaks autentset dokumenti ja
teiseks mitmeid arveid aastatest 19962002 kaubamirgi BARONIA all miitidud
veinide kohta, mis olid viljastatud kas tema enda voi tema veinipudelietikettide
tarnija poolt. Nimetatud dokumendid esitati juba vastulausete osakonnas esitatud
argumentide toetuseks, mille kohaselt oli seda kaubamirki tegelikult kasutatud.

Jarelikult, kuna hageja lisas vaidlusalused dokumendid kaebusele, mille ta edastas
apellatsioonikojale madruse nr 40/94 artiklis 59 médératud neljakuise téhtaja jooksul,
ei saa neid pidada hilinenuks mddruse nr 40/94 artikli 74 loike 2 tihenduses.
Seetdttu ei saanud apellatsioonikoda keelduda neid arvesse votmast (vt selle kohta
eespool viidatud kohtuotsus Hi-FOCuS, punkt 38).

Asjakohane ei ole iihtlustamisameti osundus eespool viidatud kohtuotsusele ELS
seoses vastulausete osakonnale varasema kaubamirgi kasutamise toendite esitami-
sega pirast thtlustamisameti méédratud tihtaega, kui votta arvesse, et tdendite
tahtaegse esitamise korral on apellatsioonikoda kohustatud neid kaebuse libivaa-
tamisel arvesse vdtma (eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 32, ja
eespool viidatud kohtuotsus Hi-FOCuS, punkt 40). Lisaks ei palunud vastulausete
osakond kdesoleval juhul hagejal esitada kindlaksmiédratud toendeid, vaid koiki
voimalikke tdendeid, mis tdendaksid kaubamérgi varasemat kasutamist. Kuigi hageja
oli esitanud téendeid, mis vastulausete osakonna hinnangul ei téendanud kauba-
mérgi varasemat kasutamist, ei takistanud miski tal apellatsioonikojale uusi téendeid
esitamast

Vastupidiselt {ihtlustamisameti véidetele ei ole apellatsioonikojas uute tdendite
vastuvotmine registreerimise taotleja kaitsediguse rikkumine, kui tal on vdimalik
teha kindlaks vastulause toetuseks esitatud varasema diguse olemasolu ja selle kaitse
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tipne ulatus. Juhul kui neid téendid uuritakse alles apellatsioonimenetluses, nagu
kdesolevas asjas, ei ole registreerimise taotleja kaitsedigust rikutud, kui ta saab
apellatsioonikojas médruse nr 40/94 artikli 61 16ike 2 alusel vaidlustada varasemate
diguste olemasolu vdi nende kaitse ulatust. Kdesoleval juhul oleks menetlusse astuja
saanud esitada nende toendite kohta vajalikke mérkusi apellatsioonikojas. Eeltoodut
arvestades ei saa ithtlustamisamet viita, et menetlusse astujal ei olnud véimalik teha
kindlaks vastulause toetuseks esitatud varasema diguse olemasolu ja kaitse tdpset
ulatust. Kokkuvotteks tuleb tddeda, et vaidlusaluste tdendite vastuvoetavus
apellatsioonimenetluses ei ohusta menetlusse astuja kaitsedigust ega riku poolte
protsessuaalse vordsuse pohimatet.

Lisaks ei ole asjakohane iihtlustamisameti vdide, mille kohaselt veniks {ihenduse
kaubamarkide registreerimisemenetlus mérkimisvadrselt pikemaks, kui pooltel oleks
voimalik esitada uusi faktilisi asjaolusid voi toendeid esimest korda ka veel
apellatsioonikojas. Vastupidi, kdesolevat menetlust on pikendanud asjaolu, et
apellatsioonikojas keelduti lisatdendite vastuvotmisest (vt selle kohta eespool
viidatud kohtuotsus Hi-FOCuS, punkt 42).

Jarelikult, kuna apellatsioonikoda ei votnud arvesse téendeid, mille hageja oli talle
madruse nr 40/94 artiklis 59 médratud tihtaja jooksul esitanud, on apellatsioonikoda
rikkunud médruse nr 40/94 artiklit 74 (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus
Hi-FOCuS, punkt 43).

Siiski tuleb uurida, mis on sellise digusnormi rikkumise tagajédrjed. Nimelt toob
menetlusviga otsuse tidieliku voi osalise tiihistamise kaasa ainult siis, kui on
téendatud, et selle vea puudumisel oleks vaidlustatud otsus vdinud olla teistsuguse
sisuga (Euroopa Kohtu 29. oktoobri 1980. aasta otsus liidetud kohtuasjades 209/78
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— 215/78 ja 218/78: Van Landewyck jt vs. komisjon, EKL 1980, Ik 2111, punkt 47, ja
23. aprilli 1986. aasta otsus kohtuasjas 150/84: Bernardi vs. Euroopa Parlament,
EKL 1986, 1k 1375, punkt 28; Esimese Astme Kohtu 6. juuli 2000. aasta otsus
kohtuasjas T-62/98: Volkswagen vs. komisjon, EKL 2000, 1k 2707, punkt 283, ja
5. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-279/02: Degussa vs. komisjon, EKL 2006,
1k 11-897, punkt 416). Samuti saab vastavalt médidruse nr 40/94 artikli 63 1dikele 2 ja 3
apellatsioonikoja otsust tithistada voi muuta ainult siis, kui see on sisult voi vormilt
digusvastane (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas
T-247/01: eCopy vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, Ik II-5301,
punkt 46).

Kéesolevas asjas ei saa vilistada, et tdendid, mida apellatsioonikoda keeldus alusetult
arvesse vdtmast, voivad muuta vaidlustatud otsuse sisu. Nimelt périnevad need
viidatud ajavahemikust 23. juulist 1996 kuni 23. juulini 2001, kusjuures vastulausete
osakond litkkkas vastulause tagasi just sel pohjusel, et esitatud tdendite hulgast
pérines vaid iiks 2000. aasta etikett viidatud ajavahemikust. Sellega seoses ei saa
Esimese Astme Kohus siiski asendada vaidlusaluste toendite uurimisel tihtlustamis-
ametit.

Eeltoodu valguses tuleb vaidlustatud otsus tiihistada, ilma et oleks vajalik asuda
hindama teisi véiteid ega rahuldada hageja taotlust uurimistoimingute kohaldami-
seks. Esimese Astme Kohus mairgib, et hageja ei nimeta pohjust, mille tottu tal ei
olnud vdimalik konealuseid tdendeid esitada ning mille téttu oleks vajalik Esimese
Astme Kohtu sekkumine.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kodukorra
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artikli 87 16ike 4 kolmanda ldigu alusel voib kohus méidrata, et menetlusse astuja
kannab oma kohtukulud ise.

73 Kéesoleval juhul on tihtlustamisamet ja menetlusse astuja kohtuvaidluse kaotanud.
Kuid hageja ei ole ndudnud, et kohtukulud maistetaks viélja tihtlustamisametilt ja
menetlusse astujalt.

7 Seetdttu tuleb miérata, et pooled kannavad oma kohtukulud ise.

Esitatud pohjendustest lahtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. TithistadaSiseturuUhtlustamise Ameti (kaubamiirgidjatéostusdisainilahen-
dused) teise apellatsioonikoja 9. juuli 2003. aasta otsus (asi R 57/2003-2).
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2. Jitta vastuvoetamatuse téttu libi vaatamata hageja La Baronia de Turis,
Cooperativa Valenciana noue keelduda taotletud iihenduse kaubamiirgi
registreerimisest.

3. Jitta rahuldamata menetlusse astuja Baron Philippe de Rothschild SA néue
tunnistada vastulause vastuvéetamatuks osas, milles see toetub ndukogu
20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamiirgi
kohta artikli 8 loikele 4.

4. Jitta iilejidnud osas hagi rahuldamata.

5. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Cooke Garcfa-Valdecasas Trstenjak

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 10. juulil 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretir President

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas

I - 2114



