SUNRIDER V. SISETURU UH I'LUSTAMISE AMET — ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
8. juuli 2004°

[Cohtuasjas T-203/02,

The Sunrider Corp., asukoht Torrance, California (Ameerika Uhendriigid),
esindaja: advokaat A. Kocklduner,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toostusdisainilahendused),
esindaja: S. Laitinen,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas

Juan Espadafor Caba, elukoht Granada (Hispaania),

mille esemeks on Juan Espadafor Caba ja The Sunrider Corp. vahelist vastulause
menetlust kisitleva Siseturu Uhtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 8. aprilli
2002. aasta otsuse (asjas R 1046/2000-1) peale esitatud hagi,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kohtusekretdr: ametnik J. Plingers,

arvestades hagi ja hagi vastust, mis saabusid kohtukantseleisse vastavalt 2. juulil
2002 ja 27. martsil 2003,

arvestades Siseturu Uhtlustamise Ameti vastust ja tiiendavat vastust, mis saabusid
kohtukantseleisse vastavalt 23. oktoobril 2002 ja 23. juunil 2003,

3. detsembri 2003. aasta kohtuistungi jirel,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse varasem kiik

1. aprillil 1996 esitas hageja ithenduse kaubamirgi taotluse Siseturu Uhtlustamise
Ametile (kaubamirgid ja té9stusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”)
noukogu 20. detsembri 1993. aasta médruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi
kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1) (muudetud kujul) alusel.
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SUNRIDER V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

Registreerimist taotleti kaubamargile, milleks oli sonaline tihis VITAFRUIT.

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotletakse, kuuluvad 15. juuni 1957.
aasta kaubamirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul)
klassidesse 5, 29 ja 32 ja vastavad pérast hageja 30. juuli ja 14. detsembri 1998. aasta
kirjadega tehtud kaubamirgi taotluse muudatusi klasside kaupa jiargmistele
kirjeldustele:

— klass 5: ,Ravimid, farmatseutilised ja keemilised hiigieenitooted; meditsiinilised
dieetained ja toiduasendajad; lastetoidud; vitamiinide, mikroelementidest ja/voi
mineraalidest valmistatud dieetotstarbega ja toidulisandina kasutatavad prepa-
raadid; taimede, ravimteest valmistatud tervishoiu otstarbega toidukontsentraa-
did voi toidulisandid”;

— klass 29: ,Liha, kala, mitte-elusad molluskid ja koorikloomad, kodulinnud ja
ulukid; liha ja vorstid, mereannid, kodulinnuliha ja ulukiliha, seathulgas
konserveeritult voi killmutatult; konserveeritud, kiilmutatud, kuivatatud,
keedetud voi valmistoiduks moeldud puu- ja koogiviljad (kaasa arvatud seened
ja kartulid, eriti friikartulid ja muud kartulist valmistatud tooted); supid voi
supikonservid; lihasalatid; liha-, kala-, kodulinnuliha-, ulukiliha- ja koogivilja-
toidud, sealhulgas killmutatult; munad; liha ja puljongiekstraktid; toiduvalmis-
tamiseks moeldud kodgiviljaekstraktid ja konserveeritud maitsetaimed;
mittemeditsiinilised taimedest voi taimetoidust valmistatud toidukontsentraa-
did ja toidulisandid, sealhulgas vahepalabatoonidena”;

— Kklass 32: ,Olled; mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad joogid;
puu- ja koogiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja muud ained jookide
valmistamiseks; taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”.
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5. jaanuaril 1998 avaldati kaubamirgi registreerimise taotlus Uhenduse Kauba-
madrgibiilletdéinis nr 2/98.

Apellatsioonikoja teine menetluspool esitas 1. aprillil 1998 méadruse nr 40/94
artikli 42 loike 1 alusel vastulause taotletud kaubamdrgi registreerimisele kaikide
kaubamirgi taotluses mérgitud kaupade osas. Vastulause aluseks oli Hispaanias
registreeritud kaubamirk prioriteedikuupéevaga 19. oktoober 1960. See sonalisest
tahisest VITAFRUT koosnev kaubamirk (edaspidi ,varasem kaubamirk”) on
registreeritud Nizza kokkuleppe kohaselt klassidesse 30 ja 32 kuuluvate jirgmisele
kirjeldusele vastavate kaupade jaoks: ,Alkoholivabad ja ilma ravitoimeta gaseeritud
joogid, igasugused kiilmad ravitoimeta joogid, gaasilised preparaadid, vahtutekitavad
graanulid; kadrimata puu- ja koodgiviljamahlad (vélja arvatud kédrimata vein),
limonaadid, apelsinijoogid, kiilmad joogid (vélja arvatud mandlijook), gaseeritud
veed, Seidlitz’i vesi ja tehisjad”.

Vastulause toetuseks viitas apellatsioonikoja teine menetluspool méiruse nr 40/94
artikli 8 Idike 1 punktis b mainitud suhtelisele keeldumispohjusele.

21. oktoobri 1998. aasta 1(1r)aga taotles hageja, et apellatsmomkoya teine
menetluspool esitaks vastavalt médruse nr 40/94 artikli 43 16igetele 2 ja 3 toendid,
et viie aasta jooksul enne iithenduse kaubamirgi taotluse avaldamist on varasemat
kaubamarki tegelikult kasutatud liikmesriigis, kus see kaubamirk on kaitstud.
26. novembri 1998. aasta teatisega palus iihtlustamisameti vastulausete osakond
(edaspidi ,vastulausete osakond”) apellatsioonikoja teisel menetluspoolel esitada
toendid kahe kuu jooksul.
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22. jaanuaril 1999 esitas apellatsioonikoja teine menetluspool iihtlustamisametile
esiteks kuus pudelietiketti, millel oli kujutatud varasem kaubamirk, ja teiseks
neliteist arvet ja tellimuskirja, millest kilmme pirinesid varasemast ajast kui
5. jaanuar 1998.

23. augusti 2000. aasta otsusega jittis vastulausete osakond kaubamirgi taotluse
vastavalt méiruse nr 40/94 artikli 43 Idike 5 esimesele lausele rahuldamata kaupade
osas, mis vastasid nimetusele ,mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad
joogid; puu- ja kéogiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja muud ained jookide
valmistamiseks; taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”. Selles osas, milles ta
oli kaubamirgi taotluse rahuldamata jiatnud, leidis vastulausete osakond esiteks, et
apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud toendid niitasid, et varasemat
kaubamirki oli madruse nr 40/94 artikli 43 Idigete 2 ja 3 mottes tegelikult kasutatud
nimetusele ,kdirimata puu- ja kéogiviljamahlad, limonaadid, apelsinijoogid”
vastavate kaupade osas. Teiseks leidis vastulausete osakond, et need kaubad olid
osaliselt sarnased ja osaliselt identsed kaubamirgi taotluses mirgitud kaupadega,
mis vastasid nimetusele ,mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad joogid;
puu- ja koogiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja muud ained jookide valmista-
miseks; taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”, ja et esines asjaomaste
kaubamairkide segiajamise tdendosus nimetatud midruse artikli 8 ldike 1 punkti b
mottes.

Hageja vaidlustas vastulausete osakonna otsuse 23. oktoobril 2000, esitades
ihtlustamisametile mdaaruse nr 40/94 artikli 59 alusel kaebuse. Ta palus
apellatsioonikojal eelkoige tihistada otsus osas, millega jdeti kaubamirgi taotlus
rahuldamata, ja alternatiivina tithistada otsus osas, millega jéeti kaubamirgi taotlus
rahuldamata nimetusele ,taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” vastavate
kaupade suhtes.

Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jittis 8. aprilli 2002. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata. Sisuliselt kinnitas ta vastu-
lausete osakonna otsuses sisaldunud hinnanguid, rohutades siiski, et varasema
kaubamargi kasutamine oli téendatud iiksnes nimetusele ,mahlakontsentraadid”
(juice concentrate) vastavate kaupade osas.
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Poolte néuded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— eelkdige tithistada vaidlustatud otsus;

— teise vdimalusena tithistada vaidlustatud otsus osas, millega jdeti kaebus
rahuldamata ulatuses, milles taotleti vastulausete osakonna otsuse tithistamist
nimetusele ,taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” vastavaid kaupu
kasitlevas osas;

— mdista kohtukulud vélja iihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jédtta hagi rahuldamata;

— mbdista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Oma hagi toetuseks esitab hageja kaks viidet. Esimene pdhindude toetuseks esitatud
viide tugineb mé#ruse nr 40/94 artikli 43 16ike 2 rikkumisele. See véide on jagatud
kahte ossa: esimene tugineb asjaolule, et ithtlustamisamet vottis tegeliku kasutami-
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sena arvesse kaubamirgi kasutamise kolmanda isiku poolt, ilma et kaubamirgi
omaniku nousolek oleks tdendatud; teine tugineb asjaolule, et iihtlustamisamet on
tegeliku kasutamise moistest védralt aru saanud. Teise voimalusena esitatud nouet
toetav teine viide tuleneb nimetatud méiruse artikli 8 loike 1 punkti b rikkumisest.

Mididiruse nr 40/94 artikli 43 loike 2 rikkumisest tulenev viide

Viite esimene osa, mis tugineb asjaolule, et apellatsioonikoda vottis ebadigelt
arvesse kaubamirgi kasutamist kolmanda isiku poolt

— Poolte argumendid

Hageja rohutab, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud arvetest nihtub, et
varasemat kaubamirki kasutas dritthing Industrias Espadafor, SA, mitte varasema
kaubamirgi omanik ise ehk Juan Espadafor Caba. Apellatsioonikoja teine
menetluspool on fitiisiline isik, samal ajal kui varasemat kaubamdrki kasutanud
isik on driithing. Lisaks ei ole hageja arvates apellatsioonikoja teine menetiuspool
toendanud, et varasemat kaubamirki kasutati tema kui kaubamiérgi omaniku
nousolekul méaruse nr 40/94 artikli 15 16ike 3 méttes.

Hageja tdpsustas kohtuistungil, et ta oli iihtlustamisameti menetluse kiigus
22. septembril 1999 ja 22. detsembril 2000 esitatud arvamustes mérkinud, et
iihtlustamisameti teise menetluspoole esitatud toendid ei téendanud varasema
kaubamirgi tegelikku kasutamist tema poolt. Hageja jireldab sellest, et viite
kiesolev osa, mis tugineb méiruse nr 40/94 artikli 43 rikkumisele, ei ole esitatud
hilinemisega.
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Uhtlustamisamet leiab, et viite kiiesolev osa, mida ei tostatatud ei vastulauseme-
netluses ega apellatsioonikojas, on Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135
I6ike 4 kohaselt vastvéetamatu.

Sisu osas leiab ihtlustamisamet, et asjaolu, et vastulause esitaja suudab vastu-
lausemenetluse raames varasema kaubamirgi kasutamist kisitlevaid toendeid
esitada, lubab jéreldada, et kaubamirgi kasutamine toimus kaubamirgi omaniku
ndusolekul. Uhtlustamisameti arvates on seda jireldust voimalik iimber liikata ainult
juhul, kui kaubamairgi taotleja selle selgesonaliselt vaidlustab.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt madruse nr 40/94 artikli 43 15igetele 2 ja 3 ja artikli 15 1ikele 1 jietakse
kaubamirgi taotluse registreerimisele esitatud vastulause rahuldamata, kui varasema
kaubamirgi omanik ei téenda, et kaubamirgi omanik on varasemat kaubamdrki
tegelikult kasutanud viie aasta jooksul enne ithenduse kaubamirgi taotluse
avaldamist., Samas, kui varasema kaubamdrgi omanikul énnestub need téendid
esitada, asub thtlustamisamet vastulause esitaja poolt esitatud kaubamirgi
registreerimisest keeldumise pohjuseid uurima.

Vastavalt madruse nr 40/94 artikli 15 15ikele 3 koostoimes artikli 43 Idikega 3,
vordsustatakse varasema siseriikliku kaubamérgi kasutamine kolmanda isiku poolt
kaubamérgi omaniku ndusolekul kaubamirgi kasutamisega omaniku poolt.
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Koigepealt tuleb rohutada, et Esimese Astme Kohus on juba otsustanud, et see,
millises ulatuses on iihtlustamisameti apellatsioonikoda kohustatud vaidlustatavat
otsust — ldesolevas asjas vastulausete osakonna otsust — kontrollima, ei olene
sellest, kas kaebuse esitanud pool esitab konkreetse viite, kritiseerides seda, kuidas
esimeses astmes asja lahendav ihtlustamisameti iiksus on télgendanud voi
kohaldanud digusnormi voi hinnanud téendit (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu
23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henlkel v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, 1k 11-3253, punkt
32). Seega, isegi kui iihtlustamisameti apellatsioonikojale kaebuse esitanud pool ei
ole konkreetset viidet esitanud, peab apellatsioonikoda siiski koikide kittesaadavate
asjakohaste oiguslike ja faktiliste asjaolude valguses uurima, kas kaebuse lahenda-
mise hetkel saab seaduslikult teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama, mis
vaidlustataval otsusel (eespool viidatud KLEENCARE'i kohtuotsus, punkt 29).
Uurimise alla kuulub ka kiisimus, kas apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud
fakte ja toendeid arvesse vottes on apellatsioonikoja teine menetluspool téendanud,
et varasemat kaubamairki on tegelikult kasutanud kas kaubamérgi omanik voi selleks
oigustatud kolmas isik mairuse nr 40/94 artikli 43 16igete 2 ja 3 ja artikli 15 1oike 3
tihenduses. Sellest tulenevalt on kéiesoleva viite esimene osa vastuvoetav.

Seevastu selle viite asjakohasus, mille kohaselt hageja ei vaidlustanud ei vastulausete
osakonnas ega apellatsioonikojas varasema kaubamirgi omaniku nousoleku
olemasolu, kuulub uurimisele asja sisulise lahendamise kaigus.

Apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud arvetest nahtub, et varasema
kaubamirgiga tihistatud kaupa miiis &ritthing Industrias Espadafor, SA, mitte
kaubamérgi omanik, kuigi viimatimainitu nimi esineb ka konealuse éritihingu nimes.
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Kui vastulause esitaja tugineb varasema kaubamirgi kasutamisele kolmanda isiku
poolt kui tegelikule kasutamisele mééruse nr 40/94 artikli 43 15igete 2 ja 3 méttes,
vilidab ta vaikimisi, et kasutamine toimus tema nousolekul.

Selle vaikimisi sedastamise paikapidavuse osas ilmneb, et juhul, kui ithtlustamis-
ametile esitatud arvetest néhtuv varasema kaubamdrgi kasutamine oleks toimunud
ilma kaubamirgi omaniku néusolekuta ja seega kaubamirgi omaniku &igusi
rikkudes, ei oleks ériithingul Industrias Espadafor, SA olnud huvi sellise kasutamise
toendeid kaubamirgi omanikule avaldada. Seega tundub vihetdenioline, et kauba-
mérgi omanik voiks esitada toendi tema tahte vastaselt toimunud kaubamirgi
kasutamise kohta.

Uhtlustamisamet vdis seda enam sellele eeldusele toetuda, et hageja ei vaidlustanud
asjaolu, et driithingu Industrias Espadafor, SA poolne kasutamine oli toimunud
vastulause esitaja nousolekul. Ei piisa sellest, et hageja viitis iihtlustamisameti
menetluses iildiselt, et teise poole esitatud téendid ei olnud piisavad, tdendamaks
temapoolset tegelikku kaubamérgi kasutamist.

Toimikust ndhtub, et hageja arvustas pohjalikult tdendatud kasutamise viidetavalt
liiga vihest kaubanduslikku mahtu ja esitatud tdendite kvaliteeti. Seevastu hageja
poolt iihtlustamisameti menetluses esitatud arvamuste sénastuses ei ole midagi,
millest voiks jireldada, et hageja juhtis iihtlustamisameti tihelepanu asjaolule, et
tegemist oli kasutamisega kolmanda isiku poolt, vdi et ta avaldas kahtlusi
kaubamérgi omaniku ndusoleku olemasolu suhtes selleks kasutamiseks.

Need elemendid moodustasid piisavalt tugeva aluse, véimaldamaks apellatsiooni-
kojal jéreldada, et varasema kaubamirgi kasutamine oli toimunud kaubamirgi
omaniku ndusolekul.
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Sellest jareldub, et madruse nr 40/94 artikli 43 Idigete 2 ja 3 rikkumisest tulenev viite
esimene osa tuleb pohjendamatuse tottu tagasi litkata.

Viite teine osa, mis tuleneb asjaolust, et apellatsioonikoda tolgendas tegeliku
kasutamise maistet vaaralt

— Poolte argumendid

Hageja kinnitab esiteks, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud etikette ei
oleks tohtinud téenditena arvesse votta, kuna need ei olnud kuupéevastatud. Lisaks
rohutab hageja, et teine pool ei esitanud toendeid, mis oleksid tdendanud, et etikette
kasutati téepoolest asjaomases ajavahemikus varasema kaubamirgiga téhistatud
kaupade turustamiseks Hispaanias. Hageja tdpsustas kohtuistungil, et apellatsioo-
nikoja teine menetluspool oleks pidanud esitatud toendeid tdiendama vandena
kasitletava kinnitusega, mille kohaselt kasutati etikette asjaomases ajavahemikus
Hispaania turul.

Teiseks viidab hageja, et apellatsioonikoda leidis viéralt, et apellatsioonikoja teise
menetluspoole esitatud toenditest tulenev varasema kaubamairgi kasutamise ulatus
oli piisavalt oluline, jareldamaks, et tegemist oli tegeliku kasutamisega maiiruse
nr 40/94 artikli 43 I6ike 2 mottes. Selles suhtes juhib hageja tihelepanu asjaolule, et
apellatsioonikoja teine menetluspool ei ole esitanud vandena kisitletavat kinnitust,
mis niitaks iga-aastast varasema kaubamirgiga tihistatud kaupade miitigi kiivet.
Lisaks toob hageja vilja, et teise poole esitatud arvetest nahtub selle kaubamirgiga
tahistatud kaupade miiiik kogu asjaomase ajavahemiku jooksul koguvéirtuses ainult
umbkaudu 5400 eurot. Kohtuistungil hindas hageja selle arvu timber, tdpsustades, et
asjaomaste kaupade maht ulatus 1996. aastal umbes 3500 euroni ja 1997. aastal 1300
euroni.
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Kolmandaks kinnitab hageja, et apellatsioonikoja teise menetluspoole esitatud arved
ei sisalda iihtki viidet varasema kaubamirgi kasutamise vormile.

Viimaseks leiab hageja, et vaidlustatud otsus on vastuolus iihtlustamisameti neljanda
apellatsioonikoja 26. septembri 2001. aasta otsusega asjas R 578/2000-4 (HIPOVI-
TON/HIPPOVIT), milles voeti arvesse varasema kaubamirgiga téhistatud kaupade
miiiigi kiiibe ja kaubamirki kasutanud ettevdtja aastase kogukdibe vahelist suhet.

Uhtlustamisamet viidab vastu, et varasema kaubamérgi kasutamise olemuse ja koha
osas nihtub toimikust, et kaubamirki kasutati asjaomasel territooriumil, st
Hispaanias, sbnamérgina ja seega vormis, milles see oli registreeritud.

Varasema kaubamirgi kasutamise ulatuse osas tunnistab iihtlustamisamet, et
varasema kaubamirgiga tihistatud kaupade miiiigi maht kogu asjaomase ajavahe-
miku jooksul ei olnud suur ning lisaks viitasid esitatud arved sellele, et miilidud oli
ainult iihele kliendile. Sellegipoolest leiab iihtlustamisamet, et varasema kaubamérgi
kasutamine oli piisavalt mahukas selleks, et pidada seda tegelikuks.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

Niahtuvalt méadruse nr 40/94 itheksandast pohjendusest on seadusandja leidnud, et
varasema kaubamirgi kaitse on pohjendatud ainult juhul, kui seda on tegelikult
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kasutatud. Vastavalt itheksandale pohjendusele ndevad maéruse nr 40/94 artikli 43
loiked 2 ja 3 ette, et ithenduse kaubamirgi taotleja voib nouda tdendit, et varasemat
kaubamirki on diguskaitse territooriumil viie aasta jooksul enne vastulause esemeks
oleva kaubamirgi taotluse avaldamist tegelikult kasutatud (Esimese Astme Kohtu
12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-39/01: Kabushiki Kaisha Fernandes v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Harrison (HIWATT), EKL 2002, 1k 1I-5233,
punkt 34).

Komisjoni madruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse néukogu maérus (EU)
nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1995, L 303, Ik 1), eeskirja 22 I6ike 2
kohaselt peavad kasutamise toenditest ilmnema varasema kaubamirgi kasutamise
koht, aeg, ulatus ja olemus. Seevastu ei ole noutud, et vastulause esitaja esitaks
kirjaliku kinnituse varasema kaubamirgi kasutamisest tuleneva kiibe kohta.
Madruse nr 40/94 artikli 43 loige 2 ja artikkel 76 sarnaselt mddruse nr 2868/95
eeskirja 22 ldikega 3 jatavad vastulause esitajale Giguse valida sobivad vahendid,
toendamaks, et varasemat kaubamirki on asjaomase ajavahemiku jooksul tegelilult
kasutatud. Seega tuleb hageja kriitika, mis kisitleb vandena kisitletava kinnituse
puudumist varasema kaubamirgiga tdhistatud kaupade miitigi kogukiibe kohta,
tagasi likata.

Tegeliku kasutamise moiste tolgendamisel tuleb arvesse votta asjaolu, et néude,
mille kohaselt varasemat kaubamirki on pidanud tegelikult kasutatama, selleks et
oleks véimalik {thenduse kaubamirgi taotluse suhtes vastulause esitada, ratio legis
on piirata kahe kaubamargi vahelisi vastuolusid niivord, kuivord ei esine kaubamérgi
tegelikust turufunktsioonist tulenevat moistlikku majanduslikku pohjust (Esimese
Astme Kohtu 12. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-174/01: Goulbourn v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Redcats (Silk Cocoon), EKL 2003, Ik 1I-789, punkt
38). Seevastu ei ole nimetatud sitte eesmirgiks ei majandusliku edu hindamine,
ettevotja majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamirkide
kaitsmisega ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral.
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Néhtuvalt Euroopa Kohtu 11. mértsi 2003. aasta otsusest kohtuasjas C-40/01: Ansul,
EKL 2003, Ik 1-2439, mis kisitleb ndukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi
89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta
(EUT 1989, L 40, Ik 1) artikli 12 Isike 1 tolgendamist, mille normatiivne sisu vastab
sisuliselt médruse nr 40/94 artikli 43 1dikele 2, on kaubamirgi kasutamine tegelik
juhul, kui kaubamirki kasutatakse vastavalt tema pohifunktsioonile, milleks on
kaubamérgiga kaitstud kaupade voi teenuste algupéra tagamine, eesmirgiga luua voi
sdilitada turg neile kaupadele ja teenustele, vilja arvatud siimboolse tihendusega
kasutamine, mille ainsaks eesmérgiks on kaubamirgiga saadud Giguste siilitamine
(eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 43). Selles suhtes nouab kaubamirgi
tegeliku kasutamise tingimus, et asjaomasel territooriumil kaitstud kaubamiirki
kasutataks avalikult ja véljapoole (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 37 ja
eespool viidatud kohtuotsus Silk Cocoon, punkt 39).

Kaubamirgi kasutamise tegelikkuse hindamine peab tuginema nende faktide ja
asjaolude kogumile, mille abil on vdimalik kindlaks teha, kas kaubamirgi
kaubanduslik kasutamine on tegelik, st eriti vastavas majandussektoris kauba-
mirgiga kaitstud kaupade voi teenuste jaoks turuosa sdilitamise voi loomisega
pdhjendatud kasutamine, kaupade vi teenuste olemus, turu omadused, kaubamiirgi
kasutamise ulatus ja sagedus (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 43).

Varasema kaubamirgi kasutamise ulatuse osas tuleb eelkdige arvesse votta iihelt
poolt kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teiselt poolt nii kasutamise ajavahemikku
kui ka kasutamise sagedust.

Uurides iiksikjuhtumil varasema kaubamérgi kasutamise tegelikkust, tuleb libi viia
koiki asjakohaseid tegureid arvesse véttev igakiilgne hindamine. Selline hindamine
toob kaasa arvessevoetud tegurite teatava vastastikuse séltuvuse, Nii voib nimetatud
kaubamirgiga tahistatud kaupade vihest kogust kompenseerida kaubamirgi
kasutamise markimisvidrne intensiivsus véi regulaarsus ja vastupidi. Lisaks ei tohi
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varasema kaubamirgiga tdhistatud kaupade miiligi kiivet ega mahtu hinnata
absoluutselt, vaid seoses teiste asjakohaste teguritega, nagu nditeks kaubandusliku
tegevuse maht, tootmis- voi turustamisvoimsus voi kaubamirki kasutava ettevotja
tegevuse mitmekillgsus ning samuti kaupade voi teenuste omadused asjaomasel
turul. Selles kiisimuses on Euroopa Kohus tidpsustanud, et varasema kaubamirgi
kasutamine ei pea olema koguseliselt suur selleks, et kasutamist véiks lugeda
tegelikuks (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 39).

Eeltoodu valguses tuleb uurida, kas iihtlustamisamet leidis digesti, et {ihtlustamis-
ameti teise menetluspoole esitatud toendid tdoendasid varasema kaubamairgi
tegeliklku kasutamist.

Arvestades, et hageja esitatud Gihenduse kaubamirgi taotlus avaldati 5. jaanuaril
1998, kestab maiaruse nr 40/94 artikli 43 Ioikes 2 viidatud 5-aastane ajavahemik
5. jaanuarist 1993 kuni 4. jaanuarini 1998 (edaspidi ,asjaomane ajavahemik”).

Tulenevalt sama mairuse artikli 15 loikest 1 rakendatakse selles 16ikes ette nahtud
sanktsioone iiksnes kaubamirkide suhtes, mille tegelik kasutamine on katkematu
viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud. Seega nimetatud sanktsioonide véltimi-
scks piisab, kui kaubamdrki kasutati tegelikult asjaomases ajavahemikus teatud aja
viltel.

Uhtlustamisameti teise menetluspoole esitatud arved téendavad, et kaubamirki
kasutati ajavahemikus 1996. aasta maikuu lopust kuni 1997. aasta maikuu
keskpaigani, seega 11,5 kuu viltel.
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Arvetest ndhtub ka, et tarnitud oli Hispaanias asuvale kliendile ja et tarnete eest
esitati arved Hispaania peseetades. Sellest jireldub, et kaubad olid moeldud
Hispaania turu jaoks, mis oli asjaomane turg,

Turustatud kaupade mahu osas tuleb tédeda, et selle vddrtus ei ulatunud iile
4800 euro ja vastas 293 iihiku miiligile, mida arvetes nimetati ,cajas” (kastid) ja
millest igaiiks sisaldas 12 tiikki, seega kokku 3516 tiikki, titki hinnaks ilma
kdibemaksuta 227 Hispaania peseetat (1,36 eurot). Kuigi kogus on suhteliselt viike,
lubavad esitatud arved jireldada, et nendes viidatud kaupu turustati kiillaltki
regulaarselt rohkem kui 11-kuulise ajavahemiku viltel, mis ei ole eriliselt liihike ega
ka eriliselt lahedal hageja esitatud ithenduse kaubamirgi taotluse avaldamisele.

Teostatud miiiik kujutab endast kaubamérgi kasutamise toiminguid, mis on
objektiivselt sobivad konealuste kaupade jaoks turuosa loomiseks voi siilitamiseks
ja mille kaubanduslik kogus, arvestades kasutamise kestust ja sagedust, ei ole nii
vaike, et voiks jireldada, et tegemist on puhtalt siimboolse, minimaalse voi fiktiivse
kasutamisega, mille ainus eesmérk on siilitada kaubamirgist tulenev diguskaitse.

Sama kehtib ka asjaolu suhtes, et arved olid suunatud ainult iihele kliendile. Piisab
sellest, kui kaubamirgi kasutamine toimub avalikult ja véljapoole, mitte iiksnes
kaubamirgi omanikuks oleva ettevitja voi selle omandis oleva véi kontrollitava
turustamisvorgu siseselt. Hageja ei ole véitnud, et arvete saaja kuulub {ihtlustamis-
ameti teisele menetluspoolele, ega ka tthegi asjaolu pohjal ei saa seda jireldada.
Seega ei ole vaja tugineda kohtuistungil esitatud ithtlustamisameti argumendile, et
klient on Hispaania supermarketite tihtis varustaja.
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Varasema kaubamirgi kasutamise olemuse osas tuleb mairkida, et arvetel viidatud
kaupu on nimetatud ,concentrado” (kontsentraat), millele jirgneb koigepealt viide
aroomile (,kiwi” (kiivi), ,menta” (piparmiint), ,granadina” (grenadiin), ,maracuya”
(passioon), ,lima” (laim), v6i ,azul trop.”) ning seejirel sona ,vitafrut” jutumdrkides.
Sellisest nimetusest voib jireldada, et konealused kaubad on erinevad kontsentree-
ritud puuviljamahlad voi puuviljamahla kontsentraadid.

Lisaks nihtub teise menetluspoole esitatud etikettidelt, et tegemist on I6pptarbijatele
moeldud erinevate puuviljade kontsentreeritud mahladega, mitte puuviljamahlu
tootvatele toostustele moeldud mahlakontsentraatidega. Etikettidel on mérge
»bebida concentrada para diluir 1 + 3" (kontsentreeritud jook, mida tuleb lahjendada
suhtes 1:3), mis on ilmselt moeldud lopptarbijale.

Nagu hageja mirkis, ei ole etikettidel kuupéeva. Asjas ei oma tdhendust kiisimus, kas
etikettidel on tavaliselt kuupiev, nagu arvas hageja ja millele ihtlustamisamet vastu
vaidles. Kuigi iiksnes etikettidest ei piisa toendamiseks, voivad need siiski toetada
muid Ghtlustamisameti menetluses esitatud tdendeid.

Sellest tuleneb, et apellatsioonikoja teine menetluspool esitas toendi, et tema
nousolekul miiiidi ajavahemikus mai 1996 kuni mai 1997 {ihele Hispaania kliendile
300 kaheteistkiimneosalist ithikut erinevate puuviljade kontsentreeritud mahla ja
selle miitigi kiive oli umbes 4800 eurot. Kuigi varasema kaubamairgi kasutamise
ulatus oli piiratud ja oleks soovitav omada rohkem tdendeid asjaomase ajavahemiku
jooksul toimunud kasutamise olemuse kohta, on teise menetluspoole esitatud
toendid tegeliku kasutamise tuvastamiseks piisavad. Sellest tulenevalt leidis
ihtlustamisamet vaidlustatud otsuses Oigesti, et varasemat kaubamirki kasutati
tegelikult monede kaubamirgiga kaitstud kaupade, st puuviljamahlade suhtes.
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Vaidlustatud otsuse ja {thtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja otsuse asjas
R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) vahelise vastuolu osas tuleb mérkida, et
viimatimainitu tithistati Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsusega
kohtuasjas T-334/01: MFE Marienfelde v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Vetoquinol (HIPOVITON) (EKL 2004, 1k 11-2787).

Eeltoodu valguses on kéesoleva viite teine osa péhjendamatu. Lihtuvalt sellest tuleb
vaidlustatud otsuse tiihistamist taotlev pohindue jitta rahuldamata.

Et esimene viide on pdhjendamatu, tuleb uurida teise voimalusena esitatud néuet,
mis on suunatud vaidlustatud otsuse osalisele tithistamisele mairuse nr 40/94
artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumise pdhjendusel.

Mddruse nr 40/94 artikli 8 léike 1 punkti b rikkumisest tulenev viide

Poolte argumendid

Hageja viidab, et lisaks koigele on esiteks kaupade, mille jaoks varasemat
kaubamérki tegelikult kasutati, st ,mahlakontsentraatide” ja teiseks nimetusele
»taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” vastavate kaubamirgitaotluses
viidatud kaupade omavaheline sarnasus viike.
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Selles suhtes viidab hageja esiteks, et kaupade olemuses esineb erinevusi, arvestades,
et mahlakontsentraate valmistatakse tavaliselt puuviljadest, samas kui ,taimedest ja
vitamiinidest valmistatud jookide” aluseks on vesi ja vastavalt taimed voi
stinteetilised koostisosad. Lisaks nouab erinevate kaupade valmistamine hageja
vaitel nii erinevaid masinaid ja seadmeid kui ka spetsiifilisi oskusi.

Teiseks kinnitab hageja, et konealustel kaupadel on erinev otstarve — mahlakont-
sentraadid on méaeldud karastusjookide tootmiseks, samas kui taimedest ja
vitamiinidest valmistatud jooke tarvitatakse peamiselt dieet-, kosmeetilistel ja/voi
meditsiinilistel eesmarkidel.

Hageja viidete kohaselt viljenduvad konealuste kaupade vahelised erinevused selles,
et need on moeldud erinevatele ostjatele, st mahlakontsentraatide puhul puuvilja-
mahlu tootvatele toostustele ning taimedest ja vitamiinidest valmistatud jookide
puhul 16pptarbijaile. Ulatuses, milles mahlakontsentraate ostavad ka lopptarbijad,
leiab hageja, et nende kaupade ning taimedest ja vitamiinidest valmistatud jookide
turustamise kanalid on erinevad. Hageja arvates miiiiakse esimesi supermarketites,
samas kui teisi voidalkse pigem miiiia apteekides voi dieettoidukauplustes. Isegi
juhul, kui mélemat kaubaliiki turustatakse samas kaupluses, asuvad need poe
erinevates osades.

Uhtlustamisamet leiab, et mahlakontsentraadid ehk iihelt poolt puuviljamahlad ja
teiselt poolt kaubamirgi taotluses viidatud ,taimedest ja vitamiinidest valmistatud
joogid” on sarnased kaubad.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt méidruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b ei registreerita taotletavat
kaubamérki varasema kaubamirgi omaniku vastuseisu korral, kui kaubad véi
teenused, mille jaoks kaubamiirgi registreerimist taotletakse, on identsed voi
sarnased varasema kaubamérgiga kaitstud kaupade voi teenustega ja kui konealuste
kaubamérkide sarnasuse aste on piisavalt koérge, pidamaks tdenioliseks, et
territooriumil, kus varasem kaubaméirk on kaitstud, voib avalikkus need kauba-
mirgid omavahel segi ajada. Lisaks tuleb vastavalt migruse nr 40/94 artikli 8 ldike 2
punkti a alapunktile ii varasemateks kaubamirkideks lugeda liikmesriigis registree-
ritud kaubamairke, mille registreerimise taotluse kuupdev on varasem iihenduse
kaubamirgi registreerimise taotluse kuupéevast.

Kéesolevas asjas ei vaidlusta hageja apellatsioonikoja seisukohti, mis kisitlevad
kiisimust, kas tihelt poolt nimetusele ,taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”
vastavad kaubamirgi taotluses mérgitud kaubad ja teiselt poolt varasema tegelikult
kasutatud kaubamérgiga kaitstud kaubad, st ,puuviljamahlad”, on identsed voi
sarnased (vaidlustatud otsuse punktid 19 ja 20).

Nahtuvalt kohtupraktikast tuleb selleks, et hinnata kénealuste kaupade v6i teenuste
vahelist sarnasust, arvesse votta koiki nende kaupade voi teenuste vahelist suhet
iseloomustavaid asjaomaseid tegureid, eriti kaupade ja teenuste olemust, otstarvet,
kasutamisviisi ning samuti seda, kas nad on iiksteisega konkureerivad véi iiksteist
tiiendavad (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97:
Canon, EKL 1998, Ik I-5507, punkt 23).

Nagu sedastati eespool punktis 52, kasutati kiesolevas asjas varasemat kaubamérki
I6pptarbijaile méeldud kontsentreeritud puuviljamahlade, mitte puuviljamahlu
tootvatele toostustele mdeldud puuviljamahlakontsentraatide jaoks. Seega tuleb
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hageja viide, et konealused kaubad on médeldud erinevatele ostjatele, st
mahlakontsentraatide puhul puuviljamahlu tootvatele téostustele ning taimedest ja
vitamiinidest valmistatud jookide puhul lopptarbijaile, tagasi liikata.

Apellatsioonikoda toi digesti vilja, et konealustel kaupadel on sama otstarve — janu
kustutada — ja nad on suures osas iiksteisega konkureerivad. Konealuste kaupade
olemuse ja kasutamisviisi osas tuleb todeda, et mélemal juhul on tegemist tavaliselt
jahedalt tarbitavate alkoholivabade jookidega, mille koostis on kiill enamasti erinev.
Nende kaupade erinev koostis ei tohiks siiski muuta todemust, et nimetatud kaubad
on vastastikku asendatavad, kuna need on maoeldud sama vajaduse rahuldamiseks.

Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda ei teinud ihtki kaalutlusviga, kui ta leidis, et
konealused kaubad on sarnased. Kéesolev viide on seega pohjendamatu ja jarelikult
tuleb ka teise voimalusena esitatud noue rahuldamata jatta.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 loike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndéudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, moistetakse kohtukulud vastavalt iihtlustamisameti noudele vilja
hagejalt.
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Esitatud pohjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jdtta hagi rahuldamata.

2. Moista kohtukulud viilja hagejalt.

Pirrung Meij Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 8. juulil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretir

H. Jung
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