ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — POLO/LAUREN (ROYAL
COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
21. veebruar 2006

Kohtuasjas T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, asukoht Winkfield, Windsor,
Berkshire (Uhendkuningriik), esindajad: solicitor ]J. Maitland-Walker ja barrister
D. McFarland,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused),
esindaja: P. Bullock,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse
astuja Esimese Astme Kohtus

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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The Polo/Lauren Co. LP, asukoht New York (Ameerika Uhendriigid), esindajad:
solicitor P. Taylor ja barrister A. Bryson,

mille esemeks on Siseturu Uhtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 25. mirtsi
2004. aasta otsuse (asi R 273/2002-1), mis kasitleb vastulausemenetlust The Polo/
Lauren Co. LP ja The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd vahel, tiihistamise
taotlus,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. E. Martins Ribeiro ja K. Jirimée,

kohtusekretir: ametnik K. Andova,

arvestades 3. juunil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 29. septembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 21. septembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
menetlusse astuja vastust,

arvestades 15. septembri 2005. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Ariiihing Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (edaspidi ,hageja”) esitas 5. juunil
1997 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja tédstusdisainilahedused)
(edaspidi ,iihtlustamisamet”) ithenduse kaubamaérgi taotluse néukogu 20. detsembri
1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 {ihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994 L 11,
Ik 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 146) (muudetuna) alusel.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on alljargnev sonalist osa ja kujutisosa
sisaldav kombineeritud tihis:

Kaubad, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul)
klassidesse 3, 9, 14, 18, 21 ja 25. Klassi 3 kuuluvad kaubad vastavad jérgmisele
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kirjeldusele: ,,Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer- ja kiilirimisained,
abrasiivtootlusvahendid; seebid; parfiimeeriatooted, eeterlikud o6lid, kosmeetikava-
hendid, juukseveed; hambapastad, habemeajamisjirgsed ndoveed, juuksehooldusva-
hendid, $ampoonid, deodorandid, lohnavesi, kehale pihustatavad vahendid,
vannidlid, vannivahud, dusigeelid”.

Kaubamiirgitaotlus avaldati 30. novembril 1998 viljaandes Bulletin des marques
communautaires (Uhenduse Kaubamirgibiilletddn) nr 92/1998.

Ariiihing The Polo/Lauren Company LP (edaspidi ,menetlusse astuja”) esitas
8. jaanuaril 1999 vastavalt méddruse nr 40/94 artikli 42 loikele 1 vastulause.
Vastulauset toetava pohjusena toodi vilja médruse nr 40/94 artikli 8 loike 1
punktis b mérgitud taotletava kaubamirgi ning menetlusse astuja varasemate
siseriiklike kaubamirkide segiajamise tdendosus. Konealused varasemad kauba-
mérgid on jargmised:

a) Saksa kaubamirk nr 1 153 949, mille taotlus esitati 30. jaanuaril 1988, mis
registreeriti 9. veebruaril 1990 ja mis kehtib kuni 31. jaanuarini 2008 jargmistele
klassi 3 kuuluvatele kaupadele: ,parfiiimid, Kélni vesi, 16hnavesi, kosmeetika-
vahendid, sh puudrid, kreemid, tualettveed, eeterlikud o&lid, seebid, deodorant-
lisandeid sisaldavad kosmeetilised vahendid, v.a juustele médeldud
kosmeetikavahendid”;

b) Kreeka kaubamirk nr 103 778, mille taotlus esitati 23. aprillil 1991 ja mis
registreeriti 17. martsil 1994 Lkoigile klassi 3 kuuluvatele kaupadele, k.a
»parfumeeriatooted, Kolni vesi, 16hnavesi, kosmeetikavahendid, puuder, kree-
mid, tualettveed, eeterlikud olid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks),
juukseveed, hambapastad”;
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)

d)

e)

COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

Hispaania kaubamirk nr 1 253 471, mille taotlus esitati 19. mail 1988 ja mis
registreeriti 5. novembril 1990 reale klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt
sparfilmeeriatooted, Kolni vesi, 16hnavesi, kosmeetikavahendid, puuder, kree-
mid ja tualettveed, eeterlikud 6lid, seebid ja deodorandid (isiklikuks tarbeks), v.a
hambapastad ja hambapuhastusvahendid”;

Rootsi kaubamirk nr 225 475, mille taotlus esitati 4. juulil 1989 ja mis
registreeriti 2. augustil 1991 teatavatele klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt
sparfilmeeriatooted, Kolni vesi, 16hnavesi, kosmeetikavahendid, puuder, kree-
mid ja tualettveed, eeterlikud dlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks)”.

Nende nelja kaubamirgi jaoks registreeritud téhis oli jargmine:

EQlOo

Flogh Lewrery

kaks Uhendkuningriigi registreeringut nr 638 708 ja 657 863 sonamirgile
POLO, millele taotlused esitati vastavalt 18. juulil 1945 ja 1. aprillil 1947 ning
mida pikendati kuni 18. juulini 2008 ja 1. aprillini 2006 reale klassi 3 kuuluvatele
kaupadele, nimelt ,parfiimeeriatooted, tualettvahendid (v.a meditsiinilised),
kosmeetikavahendid, hambapastad, karvairastuspreparaadid, seebid ja tualett-
tarbed (mis ei kuulu teistesse klassidesse), v.a puudritoosid ja puudritoosidega
sarnased kaubad” (nr 638 708) ning ,vannisoolad, talgipulber, nidopuuder,
ndokreem, peanahka stimuleerivad vahendid, habemeajamisjirgsed néoveed,
mis koik on mittemeditsiinilised tualettvahendid, ja huulepulgad, huuleldiked,
juukseveed, $ampoonid, hambapastad, seebid ja parfiiiimid” (nr 657 863);
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f) Uhendkuningriigi kujutismark nr 2 007 609

MEBNYY HATYHE

mille taotlus esitati 23. detsembril 1994 ja mis registreeriti 13. mértsil 1996 reale
klassi 3 kuuluvatele kaupadele, nimelt ,seebid, parfiimeeriatooted, 16hnavesi,
eeterlikud 6lid, kosmeetikavahendid, hambapastad, Kolni vesi, habemeajamis-
geel, habemeajamiskreem, habemeajamisjirgne palsam, habemeajamisjargne
vaht, kehaemulsioon, kehakreem, ndonahka niisutavad vahendid, talgipulber,
higistusvastased pihustid ja pulkdeodorandid (isiklikuks tarbeks) ning piikese-
kaitsevahendid — koik meestele”, kuid v.a juuksehooldusvahendid;

g) Uhendkuningriigi kujutismark nr 2 140 409

SBERY
: [ ]
*mmmmmﬁ

mille taotlus esitati 30. juulil 1997 ja mis registreeriti 27. veebruaril 1998 reale
klassi 3 kuuluvatele kaupadele, st ,parfiiimid, Kolni vesi, aroomid, habeme-
ajamisjargne vesi, habemeajamisjirgne palsam, higistusvastased vahendid,
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h)

COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

deodorant (isiklikuks tarbeks), talgipulber, I6hnavesi, kehapuuder, kosmeetika-
vahendid, iluhooldusvahendid, sh n#do- ja kehakreemid, emulsioonid ja
péevitusemulsioonid ja -kreemid ning piikesekaitseemulsioonid ja -kreemid,
juuksehooldusvahendid, sh $ampoonid, palsamid, juuksekreemid, -veed ja
-ldiked ning peanahka stimuleerivad vahendid; vanni- ja dusitooted, sh
silmaseebid, kehasampoonid, nahka koorivad vahendid, nahka pehmendavad
vahendid, vannisoolad, vanni- ja dusigeelid, vanni- ja dusiolid ning eeterlikud
olid”;

Uhendkuningriigi kujutismirgi registreering nr 657 864,

mille taotlus esitati 1. aprillil 1947 ja mis pikendati 15. mail 1996 reale klassi 3
kuuluvatele kaupadele, nimelt ,vannisoolad, talgipulber, ndopuuder, peanahka
stimuleerivad vahendid, habemeajamisjargsed veed, nidokreem, mis koik on
mittemeditsiinilised tualettvahendid, ja huulepulgad, huuleldiked, juukseveed,
$ampoonid, hambapastad, seebid ja parfiiiimid”;
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i) Uhendkuningriigi kujutismirgi registreering nr 1 484 052,

Eolo

mille taotlus esitati 28. novembril 1991 ja mis registreeriti 7. jaanuaril 1994
klassi 3 kuuluvatele aroomiainetele.

Uhtlustamisameti vastulausete osakond liikkas vastulause tagasi 31. jaanuari
2002. aasta otsusega nr 182/2002, mis tehti pooltele teatavaks samal paeval.

Menetlusse astuja esitas madruse nr 40/94 artikli 59 alusel 27. maértsil 2002
ithtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

Uhtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 25. mirtsi 2004. aasta otsusega (asi
R 273/2002-1), mis tehti hagejale teatavaks 1. aprillil 2004 (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”), rahuldati kaebus osaliselt. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et esineb
taotletava kaubamiirgi ja varasema Uhendkuningriigi kujutismirgi nr 657 864, mis
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on registreeritud jargmistele kaupadele: ,puhastustooted, hambapastad, parfiimee-
riatooted, habemeajamisjérgsed vahendid, juuksehooldusvahendid, $ampoon, seebid,
eeterlikud olid, kosmeetikavahendid, juukseveed, deodorandid, 16hnavesi, kehale
pihustatavad vahendid, vannidlid, vannivaht, dusigeel”, segiajamise tdendosus.
Apellatsioonikoja arvates ei esine segiajamise tdendosust seevastu jargmiste kaupade
osas: ,pleegitusained ja muud pesuained, poleer- ja kiltirimisained, abrasiivtootlus-
vahendid”.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— kohustada iihtlustamisametit registreerima kaubamirk koéigi kaubaklasside, sh
klassi 3 jaoks;

— mdista kohtukulud, k.a apellatsioonikoja menetlusega seonduvad, vélja iihtlus-
tamisametilt.
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10 Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul

— jatta hagi rahuldamata;

— mdista kohtukulud vilja hagejalt.

11 Menetlusse astuja palub Eurcopa Kohtul rahuldada vastulause koikide registreeri-
mistaotluses mirgitud kaupade osas, k.a pleegitusained ja muud pesuained ning
poleer- ja kiiiirimisained, abrasiivto6tlusvahendid, tuginedes nii varasemale Uhend-
kuningriigis registreeritud kaubamérgile nr 657 864 kui ka teistele varasematele
kaubamarkidele.

Oiguslik kisitlus

12 Hageja tugineb oma hagi toetuseks peamiselt kahele viitele, millest esimene
puudutab pohjendamiskohustuse rikkumist ja teine médruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b rikkumist.
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Hageja esimene viide, mis puudutab pohjendamiskohustuse rikkumist

Poolte argumendid

Hageja leiab, et vaidlustatud otsuses on rikutud poéhjendamiskohustust. Tapsemalt,
apellatsioonikoda ei pohjendanud véi ei pohjendanud piisavalt, miks ta liikkkas tagasi
ithtlustamisameti vastulausete osakonna arutluskiigu, mille kohaselt esiteks peatub
tarbija pilk tdenidoliselt rohkem sonadel ,Royal County of Berkshire”, kuna need
sonad asuvad taotletava kaubamérgi kujutisosa iilemises osas, ja teiseks viidatakse
varasema kaubamirgiga POLO spordile iildiselt, samas kui ithenduse kaubamérgi
taotlus vdimaldab identifitseerida konkreetset poloklubi.

Uhtlustamisamet mirgib, et apellatsioonikoda péhjendas vaidlustatud otsuse
punktis 31 oma jareldust, mille kohaselt asjaomased tihised on visuaalselt sarnased.
Kontseptuaalse vordluse osas rohutab {ihtlustamisamet, et apellatsioonikoda leidis
pohjendatult, et tihised on teataval méiiral kontseptuaalselt sarnased, kuna
molemad kutsuvad esile kujutluspildi polospordist, millel pole mingit seost
konealuste kaupadega. Uhtlustamisamet jareldab, et apellatsioonikoda t6i vilja
pohjused, mille pérast ta vastulausete osakonna otsusest korvale kaldus.

Menetlusse astuja ei esita spetsiifilisi markusi argumendi kohta, mille kohaselt
apellatsioonikoda ei péhjendanud véi ei péhjendanud piisavalt, miks ta vastulausete
osakonna arutluskdigu tagasi likkas. Menetlusse astuja toetab siiski apellatsiooni-
koja arutluskaiku.

II - 251



16

17

18

19

KOHTUOTSUS 21.2.2006 — KOHTUASI T-214/04

Esimese Astme Kohtu hinnang

Tuleb meenutada, et méidruse nr 40/94 artikli 73 esimese lause kohaselt peavad
tihtlustamisameti otsused olema pohjendatud. Sellel kohustusel on samasugune
ulatus kui EU artiklist 253 tuleneval kohustusel (Esimese Astme Kohtu 28. aprilli
2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-124/02 ja T-156/02: Sunrider vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Vitakraft-Werke Wiihrmann ja Friesland Brands (VITA-
TASTE ja METABALANCE 44), EKL 2004, 1k 11-1149, punkt 72).

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt on iga otsuse pohjendamise kohustusel kaks
eesmdrki: tihelt poolt voimaldada huvitatud isikul teada véetud meetme pdhjendusi,
et oma oigusi kaitsta, ning teiselt poolt voimaldada iithenduse kohtul otsuse
seaduslikkust kontrollida (vt eespool viidatud kohtuotsus VITATASTE ja META-
BALANCE 44, punkt 73 ja osundatud kohtupraktika). Kiisimust, kas otsuse
pohjendav osa vastab nendele nduetele, tuleb hinnata mitte ainult selle sdnastust,
vaid ka selle tausta ning koiki vastavat valdkonda reguleerivaid digusnorme arvesse
vottes (Euroopa Kohtu 29. veebruari 1996. aasta otsus kohtuasjas C-122/94:
komisjon vs. ndukogu, EKL 1996, lk I-881, punkt 29, ja Esimese Astme Kohtu
6. aprilli 2000. aasta otsus kohtuasjas T-188/98: Kuijer vs. néukogu, EKL 2000,
1k II-1959, punkt 36).

Kéesoleval juhul tuleb kontrollida hageja viiteid pohjenduse puudumise voi selle
puudulikkuse kohta.

Mis puudutab koigepealt seda, et thtlustamisameti vastulausete osakonna
arutluskéik, mille kohaselt peatub tarbija pilk toenioliselt pigem sonadel ,Royal
County of Berkshire”, kuna need sénad asuvad taotletava kaubamairgi kujutisosa
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iillemises osas, litkati tagasi, siis leiab Esimese Astme Kohus eelkdige, et vaidlustatud
otsuse punktis 31 esitatud jareldus, mille kohaselt konelause tihise sonalist osa
moodustavate sonade kirjaviis tugevdab maérgatavalt poloméngija kujutise domi-
neerivat iseloomu, voimaldas hagejal teada saada tipset pohjust, miks apellatsioo-
nikoda ei pidanud sonalist osa domineerivaks osaks ning seega miks ta liikkas
vastulausete osakonna arutluskiigu tagasi.

Seejirel tuleb mirkida vastulausete osakonna selle arutluskiigu osas, mille kohaselt
varasem kaubamirk POLO viitab spordile iildiselt, samas kui taotletav kaubamirk
voimaldab identifitseerida konkreetset poloklubi, et vastupidi hageja viidetele ei
likanud apellatsioonikoda seda arutluskiiku imber. Vaidlustatud otsuse punktis 32
kinnitas apellatsioonikoda sonaselgelt, et sonad ,Royal County of Berkshire Polo
Club” voivad Inglise tarbija joaks kutsuda esile kujutluspildi konkreetsest klubist,
mille liikmed méngivad polo.

Kuna vaidlustatud otsuse pohjendustest tervikuna néhtub selgesti, milline on olnud
arutluskdik segiajamise toendosuse hindamisel, tuleb jiareldada, et esimene viide
tuleb pohjendamatuse tottu tagasi likata.

Hageja teine viide, mis puudutab mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b
rikkumist

Poolte argumendid

Hageja esitab mitu argumenti, mis seisnevad sisuliselt maaruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b rikkumise véitmises.
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Esiteks mérgib hageja, et vaidlustatud otsuses jagati taotletav kaubamirk
pohjendamatult osadeks ning seda ei analiiiisitud kui tervikut, vaid osade kaupa,
omistades osadele erineva viirtuse, eristusvoime voi tihelepandavuse.

Teiseks vaidlustab hageja apellatsioonikoja otsuse selle tottu, et selles on deldud, et
tikski sona konealuse tahise sonalist osa moodustavas ,Royal County of Berkshire
Polo Club’is” ei ole konealuse tdhise kujutisosaga, st polo mingivat ratsanikku
kujutava medaljoniga vorreldes silmatorkav. Sellise jirelduse puhul ei voetud hageja
sonul arvesse seda, et sdnadel on sama suur tihtsus kui kujutisosal. Selles osas on
sonad kéesoleval juhul hageja sonul oma suuruse, kujunduse ja valgete suurtihte-
dega kirjutatud kirjastiili tottu néhtavad ja selgelt silmatorkavad. Apellatsioonikoda
tegi seega hindamisvea, pidades kujutisosa tihise domineerivaks ja silmapaistvaks
osaks.

Kolmandaks arvustab hageja seda, et vaidlustatud otsuses viidatakse taotletava
kaubamirgi juhuslikkusele. Hageja sonul ei arvestata selle viite juures seda, et
tegemist on piritolule osutava kaubamirgiga, st see viitab sellele, et kaubad
périnevad Royal County of Berkshire Polo Club'ist.

Neljandaks mirgib hageja, et kui vaidlustatud otsust ei tiihistata, saab menetlusse
astuja polo mingivast ratsanikust koosneva kujutismirgi suhtes ebadiglase ja
pohjendamatu monopoli. Hageja leiab, et see on ebadiglane ja vastuvdetamatu,
eeskitt kui arvestada, kui palju on registreeritud kaubamérke klassi 3 kuuluvate
kaupade jaoks teistele poloklubidele. Siinkohal viitab hageja Uhendkuningriigi
registreeringule nr 1 558 682 ja ithenduse kaubamérgile nr 980 995.
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Viiendaks tegi apellatsioonikoda &igusliku vea, kuna ta viis labi kontrolli, milles
kriteerium, mida oleks tulnud segiajamise tdendosuse puhul kohaldada — s.o koigi
kéesoleva juhtumi tegurite arvessevotmine — asendati konealuste kaubamirkide
eeldatava sarnasuse astmega.

Uhtlustamisamet mirgib esiteks, et analiiiisides taotletavat kaubamirki tervikuna,
leidis apellatsioonikoda oigesti, et polomingija kujutis on visuaalsest kiiljest
domineeriv. Uhtlustamisameti sénul leidis apellatsioonikoda, et olenemata tihiste
teatavatest erinevustest, ei ole need erinevused piisavad sarnasuste iileskaalumiseks,
eelkdige kui arvestada tarbija ebatiiuslikku milu kisitlevat pshimétet. Uhtlustamis-
amet jareldab, et hageja argument, et koda ei analiiiisinud taotletavat kaubamérki
tervikuna, on ilmselgelt péhjendamatu. Uhtlustamisameti sénul ei rohutanud
apellatsioonikoda liialt ratsaniku logo tihtsust seda tiksikuna vilja tuues ega ldainud
seega vastandatud tdhiste analiiiisimisel liiga stigavale.

Teiseks leiab iihtlustamisamet, et apellatsioonikoda viitas digesti polo méngiva
ratsaniku kujutise juhuslikkusele konealuste klassi 3 kuuluvate kaupade osas. Selles
osas oleks hageja arutluskiik piaritolule osutava kaubamirgi kohta olnud vastu-
voetav, kui taotletav kaubamark oleks hélmanud vaid klassi 41 kuuluvaid teenuseid,
st spordialased tegevused voi poloklubi tegevused.

Kolmandaks ei anna vaidlustatud otsus ithtlustamisameti sonul menetlusse astujale
polomingija kujutise suhtes ebadiglast ja pohjendamatut monopoli. Uhtlustamis-
ameti arvates leidis apellatsioonikoda téiesti pohjendatult, et polo méngiva ratsani-
ku kujutisele on omane eriti tugev eristusvoime nende klassi 3 kuuluvate kaupade
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osas, millele laieneb varasem Uhendkuningriigi registreering, kuna tegemist on viga
loomingulise pildiga. Uhtlustamisameti sonul pole kahtlust, et selline kujutis on
kénealuste kaupade suhtes juhuslik ja seda tuleb kaitsta hilisemate taotluste eest, mis
sisaldavad sedavord sarnast kujutist, et neid voib segi ajada. Ta viidab, et kiesoleval
juhul kujutab varasema kaubamirgi omandatud eristusvdime endast lisategurit, mis
digustab selle kaitsmist hilisema kaubamérgi eest, mis sisaldab domineeriva osana
sarnast polomingija kujutist. Hageja selle mérkuse osas, mis puudutab teiste
poloklubide saadud registreeringuid klassi 3 kuuluvatele kaupadele, tidpsustab
iihtlustamisamet, et Uhendkuningriigi kaubamirk nr 1 558 682 registreeriti pirast
Uhendkuningriigi kaubamirgi nr 657 864 omaniku, st kiesoleva kohtuasja
menetlusse astuja, heakskiitu. Mis puudutab ithenduse kaubamérki nr 980 995, siis
selle kohta viidab iihtlustamisamet, et apellatsioonikoda méirkis oma otsuses, et see
kujutab kahte polomingijat.

Neljandaks ei pannud apellatsioonikoda toime 6igusnormi rikkumist selles mottes,
et ta oleks asendanud segiajamise tGendosust modtva analiiiisi kontrolliga, mis
lahtus tdhiste eeldatavast sarnasuse astmest. Siinkohal viidab tihtlustamisamet, et
apellatsioonikoda tuvastas oOigesti segiajamise tdendosuse esinemise, kuna oma
analiitisis vottis ta arvesse koiki kdesoleva juhtumi asjaomaseid tegureid, st kaupade
osalist identsust v6i sarnasust, tdhiste visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust,
menetlusse astuja varasematel kaubamirkidel oleva polomingija kujutise tugevat
eristusvdimet, mis on nii olemusest tulenev kui ka kasutamise kidigus omandatud,
ning lisaks veel seda, et klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks on olemas polo kisitlusega
seotud kaubamirkide perekond.

Menetlusse astuja mérgib esiteks, et ratsaniku pildist tekkiv visuaalne mulje on palju
rabavam ja paremini meeldejadv kui kaubamérgi sonaline osa. Esiteks on sonaline
osa menetlusse astuja sonul korvaline, kuna see koosneb kuuest suhteliselt viikeses
kirjas kirjutatud sonast, mida on isedranis raske lugeda, kuna need moodustavad
medaljoni. Pealegi ei ole iikski neist sonadest teistega vorreldes domineeriv. Teiseks,
arvestades, et keskmisel tarbijal on vaid harva voimalus kaubamirki tihelepanelikult
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uurida ja tema maéllu jaab sellest ebatéiuslik pilt voi milestus, on viga ebatdendoline,
et tarbija maéllu jadv kaubamirgi ebatdiuslik pilt voimaldaks tal meenutada selle
kaubamirgi sonalist osa. Siinkohal mirgib menetlusse astuja pealegi, et hageja
lahenemine, mis seisneb selles, et ta peab taotletava kaubaméirgi sonalist osa
moodustavaid sonu selle kaubamirgi domineerivaks tunnuseks, kuna need on
néhtavad, ei arvesta esiteks sellest kaubamargist tekkivat tervikmuljet ega teiseks
asjaolu, et keskmine tarbija ei uuri kaubamirki tksikasjalikult ja jitab tavaliselt
meelde tiksnes selle ebatiiusliku pildi.

Teiseks, mis puudutab taotletava kaubamirgi ja kaupade seose juhuslikkust, siis
mirgib menetlusse astuja, et esiteks ei ole see kaubamirk kuidagi seotud klassi 3
kuuluvate kaupadega ning sellel ei ole mingit tihendust, mis vdiks seda kdnealuste
kaupadega siduda, ning teiseks ei kisitle {ihenduse kaubamirgi taotlus polo
miéngimisega seotud kaupu voi teenuseid, vaid kaupu, mis ei ole selle spordialaga
tildse seotud.

Kolmandaks tdhendab hageja argument, mille kohaselt apellatsioonikoja otsus, juhul
kui seda ei tihistata, annab menetlusse astujale poloméngija kujutise suhtes
ebadiglase ja pohjendamatu monopoli, menetlusse astuja arvates seda, et hageja
kaudselt tunnistab, et tema ratsaniku logo on sarnane nii ménegi menetlusse astuja
varasema kaubamirgiga ning et avalikkus voib need segi ajada. Menetlusse astuja
sonul on seega hilisema kaubamirgi registreerimisest keeldumine tiiesti digustatud.
Lisaks esitab menetlusse astuja siinkohal argumendi, et apellatsioonikoda leidis
Oigesti, et hageja ei ole esitanud toendeid selle kohta, et klassi 3 kuuluvate kaupade
jaoks kasutatakse teisi poloméngijat kujutavat elementi sisaldavaid kaubamérke.
Uhendkuningriigi kaubamirgi nr 1 558 682 registreerimise osas mirgib menetlusse
astuja iihelt poolt, et selle registreerimine toimus tema néusolekul. Uhenduse
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kaubamairgi nr 980 995 osas viitab menetlusse astuja teiselt poolt apellatsioonikoja
otsusele, milles leiti, et nimetatud tihis kujutas kahte poloméngijat.

Menetlusse astuja maérgib neljandaks, et hinnangus segiajamise toendosuse
esinemise kohta vottis apellatsioonikoda oGigesti arvesse asjaolu, et esiteks oli
menetlusse astuja kaubamirk kasutamise kdigus omandanud veelgi tugevama
eristusvdime ja teiseks oli menetlusse astuja klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks vilja
tootanud poloménguga kontseptuaalselt seotud kaubamérkide perekonna.

Menetlusse astuja leiab, et jareldus, mille kohaselt (thenduse kaubamirgi taotluses
mirgitud kaubad on identsed voi sarnased tema varasemate kaubamirkidega
kaitstud kaupadega, on tidiendav asjaolu, mis toetab segiajamise tOenidosuse
esinemise fakti. Menetlusse astuja meenutab siinkohal Euroopa Kohtu praktikat,
mille kohaselt kaitstud kaupade voi teenuste vihese sarnasuse voib kompenseerida
kaubamairkide suur sarnasus ja vastupidi (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus
kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, 1k 1-3819).

Esimese Astme Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb meenutada, et méadruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt
ei registreerita varasema kaubamaérgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kauba-
mirki, kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga kaitstud kaupade vdi teenustega on
toendoline, et territooriumil, kus varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus
need omavahel segi ajada. Madruse nr 90/49 artikli 8 16ike 2 punkti a alapunkti ii
kohaselt tdhendab varasem kaubamirk eelkdige mones liikmesriigis registreeritud
kaubamarki, mille registreerimise taotluse kuupédev on varasem iihenduse kauba-
mérgi registreerimise taotluse kuupéevast.
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Nagu ndhtub véljakujunenud kohtupraktikast, peab segiajamise tdendosuse hinda-
mine vastandatud tdhiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas
rajanema neist jdaval tervikmuljel, arvestades isedranis nende eristavaid ja
domineerivaid osi (vt analoogia pohjal Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta
otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k [-6191, punkt 23, ja eespool
viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyeri kohtuasi, punkt 25).

Pealegi tuleb meenutada, et mitmeosalist kaubamérki saab pidada sarnaseks teise
kaubamairgiga, mis on identne voi sarnane mitmeosalise kaubamairgi iithe osaga,
iiksnes juhul, kui see osa on mitmeosalisest kaubamirgist tekkivas tervikmuljes
domineeriv. Sellise juhtumiga on tegemist siis, kui see koostisosa v6ib asjaomase
avalikkuse maélus piisivas kaubamirgikujutises liksi domineerima hakata, nii et selle
kaubamirgi teised koostisosad on sellest tekkivas tervikmuljes tdhtsusetud (Esimese
Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002,
1k 1I-4335, punkt 33).

Apellatsioonikoja hinnangut vastandatud mérkide segiajamise tdendosuse kohta
tuleb analiitisida just neid kaalutlusi silmas pidades.

Esmalt tuleb rohutada ithelt poolt, et kui apellatsioonikoda leidis, et kujutisosa on
taotletava kaubaméirgi domineeriv osa, ei jatnud ta siiski nimetatud tihiste visuaalsel
vordlemisel tihelepanuta nimetatud kaubamirgi sonalist osa. Tegelikult vottis
apellatsioonikoda selle vordluse kdigus sonaselgelt arvesse sdnade kirjaviisi. Hageja
viide, et apellatsioonikoda ei hinnanud taotletavat kaubamirki tervikuna, on seega
ilmselgelt pohjendamatu. Teisest kiiljest leidis apellatsioonikoda 6igesti, et
kujutisosa on taotletava kaubamirgi domineeriv osa. Tegelikult annab just
polomiéngija ehk kujutisosa sellele kaubamérgile eristusvoime ning just see jaib
tarbijatele paremini meelde. Seevastu taotletava kaubamirgi sonaline osa, mis
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koosneb kuuest suhteliselt viikeses kirjas kirjutatud sonast, mida on iseéranis raske
lugeda, kuna need moodustavad medaljoni, on sellest kaubamairgist tekkiva
tervikmulje seisukohast tihtsusetu. Medaljoni kujul esitatud sonaline osa pealegi
ainult toetab nimetatud kaubamirgi kujutisosa nii, et viimase domineeriv iseloom
tugevneb veelgi.

Teiseks tuleb analiiiisida hageja argumenti, mille kohaselt vaidlustatud otsuses
tehtud viites kaubamairgi juhuslikkuse kohta ei vdetud arvesse seda, et nimetatud
kaubamirk sisaldab viidet péritolule, kuna see osutab, et kaubad périnevad Royal
County of Berkshire Polo Club’ist. Siinkohal tuleb maérkida, et apellatsioonikoda
mirkis vaidlustatud otsuse punktis 31, et taotletava kaubamérgi kujutisosa, mida
peetakse selle kaubamirgi domineerivaks osaks, on kaupade suhtes, mille jaoks
kaubamirgi registreerimist taotletakse, juhuslik. Nimetatud tihelepanek on tdiesti
paikapidav, kuna vaieldamatult ei ole taotletavast kaubamargist tulenev polospordi
kontseptsioon kuidagi seotud klassi 3 kuuluvate kaupadega, mille jaoks ithenduse
kaubamirgi registreerimist taotletakse. Jarelikult sellel, kas vaidlustatud otsuses
voeti arvesse asjaolu, et tegemist on pdritolule osutava kaubamirgiga, ei ole
kéesoleva vaidluse lahendamisel tahtsust.

Kolmandaks leiab Esimese Astme Kohus, et noustuda ei saa argumendiga, mille
kohaselt apellatsioonikoja otsus, juhul kui seda ei tiihistata, annab menetlusse
astujale polomingija kujutise suhtes ebadiglase ja pohjendamatu monopoli ning
voimaldab tal takistada iga hilisemat sarnast logo sisaldavat taotlust. Siinkohal tuleb
mirkida, et apellatsioonikoda viitis tdiesti pohjendatult, et poloméngija kujutisel on
oma olemuse poolest tugev eristusvoime klassi 3 kuuluvate kaupade osas, mille jaoks
kaubamargi registreerimist taotletakse ja mida varasem Uhendkuningriigi registree-
ring praegu kaitseb, kuna nende kaupade suhtes on poloméngija kujutis pildina viga
loominguline. Sellist kujutist tuleb konealuste kaupade suhtes pidada juhuslikuks ja
seda tuleb kaitsta hilisemate taotluste eest, mis sisaldavad sedavord sarnast kujutist,
et neid voib segi ajada. Uhenduse kaubamirki kisitleva digusliku korra méte on
nimelt see, et varasema kaubamirgi omanikul on 6igus esitada vastulause sellise
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hilisema kaubamaérgi registreerimise vastu, mille puhul kasutatakse alusetult dra
varasema kaubamirgi eristusvoimet voi mainet. Niisiis ei anta nimetatud korra
raames sugugi ebadiglaselt voi pdhjendamatult varasema kaubamirgi omanikele
monopoli, vaid nimetatud kord vdimaldab kaubamérgi omanikel kaitsta ja
vadrtustada nende varasema kaubamirgi edendamiseks tehtud mérkimisviarseid
investeeringuid.

Hageja argument, et apellatsioonikoda asendas konealuste kaubamairkide segiaja-
mise tdendosuse analiilisi kontrolliga, mille puhul kasutati nende kaubamirkide
sarnasuse astme eeldust, tuleb samuti pohjendamatuse tottu tagasi likata.
Apellatsioonikoda tuvastas digesti nende kahe kaubamirgi segiajamise tdendosuse,
kuna oma analiiiisis vottis ta arvesse koiki kiesoleva juhtumi asjaomaseid tegureid,
st kaupade osalist identsust vbi sarnasust; tdhiste visuaalset ja kontseptuaalselt
sarnasust; menetlusse astuja varasemal kaubamairgil kujutatud polomingija kujutise
tugevat eristusvoimet, mis on nii olemusest tulenev kui ka kasutamise kaigus
omandatud, ning lisaks veel seda, et klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks on olemas polo
kasitlusega seotud kaubamirkide perekond.

Jarelikult, kuna hageja ei ole tdendanud, et apellatsioonikoda rikkus méiruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b, tuleb kéesolev viide tagasi litkata.
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Menetlusse astuja néue, mis tugineb Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134
loikele 3

Menetlusse astuja argumendid

Oma vastuses taotleb menetlusse astuja esiteks, et apellatsioonikoja otsust
muudetaks selles osas, milles jdeti rahuldamata vastulause jirgmiste iihenduse
kaubamirgi registreerimise taotluses mérgitud kaupade osas: ,pleegitusained ja
muud pesuained; poleer- ja kiiiirimisained, abrasiivtootlusvahendid”. Menetlusse
astuja leiab, et neid kaupu voib vorrelda seepidega, mida kaitseb tema kaubamirk
Uhendkuningriigi registreeringuga nr 657 864. Nende kaupade sarnasus seepidega
tuleneb menetlusse astuja arvates sellest, et molemaid véib kasutada kodu
puhastamisel, neid voib turustada samal viisil, need asuvad samadel poeriiulitel
(kui neid miitiakse suurtes kaubanduskeskustes), neid voib koos kasutada ning et
seda liiki kaupu tootvad ettevotjad pakuvad puhastusvahendite tiielikku valikut.
Jarelikult, kui arvestada seepide ja eespool nimetatud kaupade sarnasust ja nende
kaubamirkide segiajamise toendosust, oleks apellatsioonikoda pidanud registreeri-
mistaotluse jitma rahuldamata koigi selles nimetatud kaupade osas, sh ,pleegitus-
ained ja muud pesuained; poleer- ja kiitirimisained, abrasiivté6tlusvahendid”.

Menetlusse astuja arvustab vaidlustatud otsust ka sellepirast, et sellega ei
rahuldatud teistele talle kuuluvatele kaubamérkidele tuginevaid vastuviiteid.
Eelkoige kritiseerib ta vaidlustatud otsuse punkti 44, kuna selles Geldakse, et
taotletava kaubamirgi ja teiste varasemate kaubamérkide erinevusi, mis on loetletud
nimetatud otsuse punktis 5, oli rohkem kui visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi.
Siinkohal rohutab menetlusse astuja apellatsioonikoja jéreldusi, mille kohaselt
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esiteks nendest varasematest kaubamérkidest neli ei kujuta polo méngivat
ratsanikku ja teiseks neljas iilejadnud varasemas kaubamirgis, st polomingijat
kujutavates kaubamérkides, on domineerivaks osaks sdna ,polo”.

Menetlusse astuja mérgib, et taotletav kaubamirk ja teised varasemad kaubamirgid
on sarnased ning asjaomane avalikkus voib need segi ajada. Esiteks kutsub taotletav
kaubamirk esile polo kisitlemise spordina ning seetottu on just see késitlus
kaubamargi aluseks. Niisiis vastab see kasitlus tipselt sellele, millele viitavad teised
kaubamairgid, mistottu teised varasemad kaubamirgid ja taotletav kaubamérk on
kontseptuaalselt viga sarnased. Teiseks, arvestades asjaolu, et koigil varasematel
kaubamairkidel on spetsiifiline eristusvéime, mis on nii olemusest tulenev kui ka
kasutamise kidigus omandatud, ja seda, et segiajamise tdendosuse hindamise
seisukohalt jadb keskmise tarbija méllu vaid kaubamirgi ebatdiuslik pilt, on
toendoline, et tarbijad ajavad taotletava kaubamirgi segi menetlusse astuja kauba-
mirkide perekonda kuuluva méne teise kaubamérgiga.

Menetlusse astuja jireldab sellest, et apellatsioonikoda ei analiiiisinud piisavalt
taotletava kaubamaérgi ja teiste varasemate kaubamairkide kontseptuaalse sarnasuse
kiisimust ega votnud seisukohta segiajamise tdenédosuse kiisimuses.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Paludes Esimese Astme Kohtul esiteks muuta apellatsioonikoja otsust selles osas,
milles jéeti rahuldamata vastulause pleegitusainete ja muude pesuainete ning poleer-
ja kiilrimisainete, abrasiivtootlusvahendite osas, ja teiseks rahuldada vastulause
koikide ithenduse kaubamirgi taotluses mirgitud kaupade osas nii Uhendkuning-
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riigis registreeritud varasemale kaubamirgile nr 657 864 tuginedes kui ka muude
varasemate kaubamirkide alusel, kasutab menetlusse astuja talle kodukorra artik-
li 134 loikes 3 antud vdimalust taotleda oma vastuses apellatsioonikoja otsuse
muutmist punktis, mida hagiavalduses ei ole tostatatud.

Sellisel juhul véivad teised pooled kodukorra artikli 135 loike 3 kohaselt kahe kuu
jooksul pérast neile vastuse kittetoimetamist esitada mirkused, mille ese piirdub
vastusega esimest korda menetlusse astuja vastuses esitatud néuetele. Uhtlustamis-
amet ega hageja seda vdimalust ei kasutanud. Seevastu votsid nii hageja kui ka
ithtlustamisamet kohtuistungil seisukoha menetlusse astuja taotluse suhtes. Hageja
palus selle raames Esimese Astme Kohtul jitta see taotlus pdhjendamatuse tottu
rahuldamata. Uhtlustamisamet avaldas arvamust vaid taotluse selle osa kohta, mis
kasitles seda, et apellatsioonikoda jittis rahuldamata vastulause pleegitusainete ja
muude pesuainete ning poleer- ja kiliirimisainete, abrasiivtootlusvahendite osas. Ta
mirkis, et selles kiisimuses jagab ta menetlusse astuja seisukohti.

Esmalt tuleb markida, et on tdsi, et suuremat osa varasema Uhendkuningriigis
registreeritud kujutismérgiga nr 657 864 kaitstud kaupadest kasutatakse vaid ilu- voi
isikliku hiigieeni toodetena, kuid sama ei kehti seepide suhtes, millel on kahesugune
funktsioon. Tegelikult, kuigi seepe kasutakse keha pesemiseks ja sellele meeldiva
16hna voi viljandgemise andmiseks, kasutatakse seepe siiski ka kodu korrashoiuks,
mille apellatsioonikoda jattis vaidlustatud otsuse punktis 22 markimata. Selles osas
voib neid vorrelda pleegitusainete ja muude pesuainete ning puhastus-, poleer- ja
kiiirimisainete, abrasiivtootlusvahenditega. Sellest jéreldub, et iihelt poolt varasema
Uhendkuningriigis registreeritud kujutismirgiga nr 657 864 kaitstud seebid ning
teiselt poolt pleegitusained ja muud pesuained ning poleer- ja kiiirimisained,
abrasiivtootlusvahendid, mille jaoks hageja registreerimist taotles, on sarnased. Seda
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sarnasust arvesse vottes laieneb apellatsioonikoja poolt tuvastatud segiajamise
toendosus ka pleegitusainetele ja muudele pesuainetele ning poleer- ja kiitirimisai-
netele, abrasiivtootlusvahenditele nii, et apellatsioonikoja otsus tuleb osaliselt
tithistada selles osas, milles ithenduse kaubamirgi registreerimise taotlust nende
kaupade osas rahuldamata ei jaetud. Méadruse nr 40/94 artikli 63 kohaselt peab
ithtlustamisamet votma vajalikud meetmed, mis kaasnevad selle osalise tithistami-
sega.

Menetlusse astuja taotluse kohta, mis puudutab vastulause rahuldamist Uhendku-
ningriigis registreeritud varasema kaubamirgi nr 657 864 korval tema teistele
varasematele kaubamairkidele tuginedes, tuleb mirkida, et sellise taotluse tulemus
on enam-vihem sama kui eelmisest punktist tulenev, st ithenduse kaubaméirgi
taotluse tiielik rahuldamata jiatmine klassi 3 kuuluvate kaupade osas. Kuna
menetlusse astuja sellele teisele alusele tuginev taotlus on seega eesmirgi kaotanud,
tuleb see tagasi liikata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kiesoleval juhul on
kohtuotsus tehtud hageja kahjuks ja {ihtlustamisamet on kohtukulude viljamaist-
mist hagejalt néudnud. Samuti ndudis menetlusse astuja kohtuistungil, et
kohtukulud méistetaks vilja hagejalt. Asjaolu, et ta esitas kohtukulude hiivitamise
noude kohtuistungil, ei takista selle néude rahuldamist (Euroopa Kohtu 29. mértsi
1979. aasta otsus kohtuasjas 113/77: NTN Toyo Bearing jt vs. néukogu, EKL 1979,
1k 1185 ning kohtujurist Warneri ettepanek seoses selle otsusega, EKL 1979, 1k 1212,
1274). Jarelikult tuleb kéik kohtukulud vélja méista hagejalt.

II - 265
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Esitatud pdhjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Tiihistada vaidlustatud otsus osas, milles rahuldatakse Royal County of
Berkshire Polo Club Ltd kaubamiirgi registreerimise taotlus jiargmiste
klassi 3 kuuluvate kaupade osas: pleegitusained ja muud pesuained ning
poleer- ja kitiirimisained, abrasiivtootlusvahendid.

2. Jitta hagi iilejadnud osas rahuldamata.

3. Jitta hageja kohtukulud tema enda kanda ning méista Siseturu Uhtlusta-
mise Ameti (kaubamirgid ja tdostusdisainilahendused) ja menetlusse
astuja kohtukulud vilja hagejalt.

Vilaras Martins Ribeiro Jirimae

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 21. veebruaril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

E. Coulon M. Vilaras
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