SPAG V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — DANN JA BACKER (HOOLIGAN)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
1. veebruar 2005°

Kohtuasjas T-57/03,

Société provencale d’achat et de gestion (SPAG) SAS, asukoht Marseille
(Prantsusmaa), esindaja: advokaat K. Manhaeve, kohtudokumentide kittetoimeta-
mise aadress Luxembourgis,

hageja,

versus

Siseturu Ultlustamise Amet (kaubamirgid ja tédstusdisainilahendused),
esindajad: U. Pfleghar ja G. Schneider,

kostja,

teised menetluspooled Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse
astujad Esimese Astme Kohtus

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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Frank Dann ja Andreas Backer, elukoht Frankfurt Maini ##res (Saksamaa),
esindaja: advokaat P. Baronikians,

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja
5. detsembri 2002. aasta otsuse (asi R 1072/2000-2) peale, mis kisitleb kaubamérke
HOOLIGAN ja OLLY GAN puudutavat vastulausemenetlust,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud N. J. Forwood ja S. Papasavvas,

kohtusekretir: vanemametnik J. Palacio Gonzélez,

arvestades 20. veebruaril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 12. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades 12. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
menetlusse astuja vastust,

arvestades 28. septembril 2004 toimunud kohtuistungil esitatut,
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on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Frank Dann ja Andreas Backer (edaspidi ,menetlusse astujad”) esitasid 1. aprillil
1996 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja tddstusdisainilahendused)
(edaspidi ,ithtlustamisamet”) ndukogu 20. detsembri 1993. aasta médruse (EU)
nr 40/94 ithenduse kaubamérgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01,
Ik 146) (muudetud kujul) alusel ithenduse kaubamérgi registreerimise taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sénamérk HOOLIGAN.

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libivaadatud ja parandatud kujul) klassi 25
ning vastavad jirgmisele kirjeldusele: ,rdivad ja peakatted”.

Kaubamirgi registreerimise taotlus avaldati 31. augusti 1998. aasta Uhenduse
Kaubamirgibiilletaénis nr 65/98.
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Société provencale d’achat et de gestion (SPAG) SAS (edaspidi ,hageja”) esitas
30. novembril 1998 madruse nr 40/94 artikli 42 alusel taotletavale kaubamirgile
vastulause koikide sellega tihistatud kaupade osas, tuginedes oma kahele varasemale
kaubamargile:

— rahvusvaheline sonamirk OLLY GAN nr 575552, mis kehtib eelkdige
Saksamaal, Hispaanias, Itaalias ja Portugalis ning mis téhistab eelkdige roivaid,
mis kuuluvad klassi 25;

— Prantsuse sonamérk OLLY GAN nr 1655245, mis téhistab eelkoige réivaid, mis
kuuluvad klassi 25.

Menetlusse astujad palusid 26. mail 1999, et hageja toendaks viidatud varasemate
kaubamaérkide tegelikku kasutamist.

Uhtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas nimetatud vastulause 15. septembri
2000. aasta otsusega pohjusel, et Prantsusmaal ja Portugalis on asjaomaste
kaubamarkide segiajamine tdengoline, kuna vastandatud kaubamairkidega tihistatud
kaubad on identsed ning asjaomased sdnalised tdhised on kolaliselt, ja sellest
tulenevalt ka kontseptuaalselt, sarnased.

Menetlusse astujad esitasid 9. novembril 2000 iihtlustamisametile vastulausete
osakonna otsuse peale kaebuse.

Uhtlustamisameti teine apellatsioonikoda tithistas 5. detsembri 2002. aasta otsusega
(asi R 1072/2000-2, edaspidi ,vaidlustatud otsus”) vastulausete osakonna otsuse.
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10 Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et keskmine Prantsuse voi Portugali tarbija teab
ingliskeelse sdna hooligan tavatihendust ja selle digekirja ning hidldab asjaomaseid
vastandatud kaubamirke erinevalt. Apellatsioonikoda jéreldas sellest, et ei esine
vastandatud kaubamirkide visuaalset, kolalist ega kontseptuaalset sarnasust,
mistottu vastandatud kaubamirkide segiajamine ei ole tdendoline.

Poolte nouded

n  Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— mbdista kohtukulud vilja tihtlustamisametilt.

12 Uhtlustamisamet ja menetlusse astujad paluvad Esimese Astme Kohtul:

— jdtta hagi rahuldamata;

— mbdista kohtukulud vilja hagejalt.
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Esimese Astme Kohtule esitatud faktiliste ja 6iguslike asjaolude vastuvdetavus

Poolte argumendid

Uhtlustamisamet vaidab koigepealt, et Esimese Astme Kohtu iilesanne ei ole otsuse
digusparasuse kontrollimisel uuesti hinnata faktilisi asjaolusid esimest korda
Esimese Astme Kohtus esitatud tdendeid silmas pidades. Kuna hageja ei
vaidlustanud apellatsioonikojas asjaomaste kaupade identsust, kaubamirkide
kasutamist, iiksnes Prantsusmaa ja Portugali territooriumi asjakohasust, vastandatud
kaubamirkide visuaalse sarnasuse puudumist ning kuna ta véitis esimest korda alles
Esimese Astme Kohtus, et asjaomased varasemad kaubamirgid on tugeva
eristusvoimega, siis ei saa neid kiisimusi Esimese Astme Kohtus enam tdstatada
iiksnes hagi eseme muutmise teel, sest see on vastuolus Esimese Astme Kohtu
kodukorra artikli 135 16ikega 4.

Hageja leiab, et kaubamirgi OLLY GAN kontseptuaalset tihendust puudutav
argument esitati juba tthtlustamisameti menetluses. Esimese Astme Kohtule esitatud
uute téendite vastuvoetavuse iile palub hageja otsustada Esimese Astme Kohtu
dranagemisel, kuid soovib, et samasugust korda kohaldataks menetlusse astujate
esitatud uutele tdenditele.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Mairuse nr 40/94 artikli 63 kohaselt:

»1. Kaebusi kisitlevate apellatsioonikodade otsuste peale voib Euroopa Kohtule
esitada kaebuse.

II - 296




SPAG V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — DANN JA BACKER (HOOLIGAN)

2. Kaebuse aluseks voib olla pddevuse puudumine, olulise menetlusnormi
rikkumine, asutamislepingu, kéesoleva médruse voi nende rakendusnormide
rikkumine voi véimu kuritarvitamine.

3. Euroopa Kohus on pédev vaidlustatud otsust tithistama v6i seda muutma.

4. Kaebusega voib iithineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus
kahjustab.

[...]".

Maéiruse nr 40/94 artikli 74 kohaselt:

»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 voib mitte arvesse votta fakte ja tdendeid, mille asjaomased pooled on
esitanud hilinenult.”
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Tuleb meelde tuletada, et médruse nr 40/94 artikli 63 16ike 2 alusel esitatud kaebuse
eesmirgiks on kontrollida apellatsioonikodade otsuste diguspérasust (vt Esimese
Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, Ik II-5301, punkt 46, ja 22. oktoobri
2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Editions Albert René v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, 1k II-4625, punkt 70 ja viidatud
kohtupraktika). Médruse nr 40/94 raames peab selle méiruse artikli 74 alusel
nimetatud kontrolli teostama ldhtuvalt apellatsioonikojas aset leidnud vaidluse
faktilisest ja Giguslikust raamistikust (Esimese Astme Kohtu 5. mirtsi 2003. aasta
otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever v. Siseturu Uhtlustamise Amet (munakujuline
tablett), EKL 2003, 1k 1I-383, punkt 16).

Samuti tuleb meelde tuletada, et tihtlustamisameti iiksuste vahelisest funktsionaal-
sest jarjepidevusest tuleneb, et méiruse nr 40/94 artikli 74 kohaldamisalas peab
apellatsioonikoda oma otsuses tuginema koikidele faktilistele ja oiguslikele
asjaoludele, mida on késitletud vaidlustatud otsuses ning mida asjaomane pool voi
pooled on esitanud kas esimeses menetlusastmes asja libivaadanud iiksusele voi,
sama artiklis 1dikes 2 sitestatut silmas pidades, kaebemenetluse kiigus. Kindlasti ei
ole kontrolli ulatus, mida apellatsioonikoda on kohustatud vaidlustatud otsuse
suhtes teostama, pohimétteliselt kindlaks mé#ratud iiksnes tema menetluse poolte
villjatoodud véidetega (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta
otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel v. Siseturu Uhtlustamise Amet — LHS (UK)
(KLEENCARE), EKL 2003, 1k 1I-3253, punktid 29 ja 32).

Faktilise raamistiku osas on miéruse nr 40/94 artikli 74 16ike 2 kohaselt pooltel
kohustus esitada iihtlustamisametile aegsasti faktilised asjaolud, millele nad
kavatsevad tugineda. Sellest jireldub, et {ihtlustamisametile ei saa ette heita
digusvastast kditumist seoses faktiliste asjaoludega, mida talle ei olnud esitatud.

Seega tuleb Esimese Astme Kohtus esitatud faktilised asjaolud jitta téhelepanuta
juhul, kui neid ei ole eelnevalt esitatud mones iihtlustamisameti iiksuses (vt selle
kohta Esimese Astme Kohtu 5. mértsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-237/01: Alcon

II - 298




21

22

SPAG V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — DANN JA BACKER (HOOLIGAN)

v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), EKL 2003, 1k II-
411, punktid 61 ja 62, mida kinnitab Euroopa Kohtu 5. oktoobri 2004. aasta mééarus
kohtuasjas C-192/03 P: Alcon v. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2003, lk 1-8993;
Esimese Astme Kohtu 6. mértsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: Daimler-
Chrysler v. Siseturu Uhtlustamise Amet (Calandre), EKL 2003, 1k 11-701, punkt 18;
3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, 1k 1I-2251, punkt 67; 4. novembri
2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Diaz v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Granjas
Castell6 (CASTILLO), EKL 2003, 1k 11-4835, punkt 46, ja 13. juuli 2004. aasta otsus
kohtuasjas T-115/03: Samar v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Grotto (GAS
STATION), EKL 2004, 1k 11-2939, punkt 13).

Oigusliku raamistiku osas tuleb mirkida, et registreerimisest keeldumise suhteliste
pohjustega seotud menetlustes piirdub iihtlustamisamet asjaomasel kontrollimisel
madruse nr 40/94 artikli 74 16ike 1 viimase osa kohaselt menetluspoolte esitatud
viidete ning ndudmistega. Seega kui apellatsioonikoda lahendab vastulausemenet-
luse 16petamise otsuse pérast esitatud kaebust, saab ta oma otsuses tugineda vaid
nendele suhtelistele keeldumispohjustele, mida asjaomane pool on vilja toonud, ja
vaid nendele seonduvatele faktilistele asjaoludele ja tdenditele, mida pooled on
esitanud (vt Esimese Astme Kohtu 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-185/02:
Ruiz-Picasso jt v. Siseturu Uhtlustamise Amet — DaimlerChrysler (PICARO),
EKL 2004, 1k 1I-1739, punkt 28 ja viidatud kohtupraktika). Suhtelise keeldumis-
pohjuse vdi poolte esitatud ndudmiste toetuseks vilja toodud muude sitete
kohaldamise kriteeriumid kuuluvad iihtlustamisameti kontrollitavate oiguslike
asjaolude hulka. Selles osas tuleb mérkida, et tihtlustamisamet voib kisitleda ka
diguskiisimust, mida pooled ei ole tdstatanud, kui selle kiisimuse lahendamine on
poolte esitatud viiteid ning ndudmisi arvestades méaéruse nr 40/94 dige kohaldamise
tagamiseks vajalik. Apellatsioonikojale esitatud diguslike asjaolude hulka kuulub
seega ka diguskiisimus, mida tuleb tingimata kontrollida selleks, et hinnata poolte
esitatud viiteid ja otsustada, kas ndudmised rahuldada voi rahuldamata jitta, isegi
kui pooled ei ole selle kiisimuse osas oma seisukohta viljendanud ja iihtlustamis-
amet ei ole seda aspekti kisitlenud. Kui vididetakse, et iihtlustamisamet on poolte
ndudmisi kisitledes kéitunud digusvastaselt, niiteks rikkunud voistlevuse pohimo-
tet, siis see viidetav digusvastasus kuulub samuti asja diguslilkku raamistikku.

Eeltoodust tuleneb, et Esimese Astme Kohtus esitatud diguslikud asjaolud, mida ei
ole eelnevalt esitatud mones iihtlustamisameti {iksuses ja mis puudutavad
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oiguskiisimust, mis ei ole poolte esitatud viiteid ning ndudmisi arvestades mééruse
nr 40/94 dige kohaldamise tagamiseks vajalik, ei saa mdojutada apellatsioonikoja
sellise otsuse diguspdrasust, mis puudutab suhtelise keeldumispohjuse kohaldamist,
kuna sellised diguslikud asjaolud ei kuulu apellatsioonikojale lahendamiseks esitatud
vaidluse oiguslikku raamistikku. Seetdttu on need oiguslikud asjaolud vastu-
voetamatud. Kui aga mééruse nr 40/94 dige kohaldamise tagamiseks tuleb poolte
esitatud viiteid ning ndudmisi arvestades jirgida teatavat digusnormi voi késitleda
asjaomast oOiguskiisimust, siis voib selle kiisimusega seotud oiguslikule asjaolule
tugineda esimest korda Esimese Astme Kohtus.

Lopuks tuleb tépsustada, et sellised faktiliste asjaolude vastuvoetavust kisitlevad
sitted kehtivad ka Esimese Astme Kohtu menetluses osalevate iihtlustamisameti
ning Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134 alusel menetlusse astujate suhtes
(vt menetlusse astuja poolt esitatud tdendite kohta Esimese Astme Kohtu
18. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas T-10/03: Koubi v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Flabesa (CONFORFLEX), EKL 2004, 1k I1-719, punkt 52). Oiguslike
asjaolude osas kehtivad menetlusse astujate suhtes samad vastuvdetavust kisitlevad
sdtted kui hageja suhtes. Poolte protsessuaalse vordsuse pohimote néeb ette, et
hagejal ja menetlusse astujal Esimese Astme Kohtus on samad vahendid.

Kéesoleval juhul tuleb todeda, et hageja ei ole apellatsioonikojas mérkusi esitanud.
Uhtlustamisamet viidab, et Esimese Astme Kohus ei saa enam kontrollida
apellatsioonikojas esitamata jéetud kiisimusi, mis puudutavad asjaomaste kaupade
identsust, territooriumi, mille osas on varasemate kaubamérkide tegeliku kasutamise
kohta esitatud tdendid, analiiiisis arvesse voetud territooriumide asjakohasust ja
vastandatud téhiste visuaalse sarnasuse puudumist. Eespool punktis 18 esitatud
pohjustel tuleb see argument tagasi liikata.

Tegelikult tuleb nentida, et need kiisimused kuulusid apellatsioonikojas toimunud
menetluse faktilisse ja Oiguslikku raamistikku. Koiki neid kiisimusi kisitles
vastulausete osakond oma otsuses, vastates poolte esitatud voi omal algatusel
tostatatud argumentidele, sest need kiisimused tuli vastulause suhtes otsuse
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tegemisel paratamatult lahendada. Apellatsioonikoda tugines seega tingimata voi
oleks pidanud tuginema oma otsuses koikidele neile faktilistele ja oiguslikele
asjaoludele, mis olid talle edasi kaevatud otsuse aluseks. Seega v6ib neid kiisimusi
Esimese Astme Kohtus sisuliselt ldbi vaadata.

Seevastu tuleb hageja vilja toodud varasemate kaubamérkide nii eriomase kui
tildtuntusel pohineva tugeva eristusvdime kohta mirkida, et {ihtlustamisameti
toimiku kohaselt ei ole hageja iihtlustamisametis ei vastulausete osakonnas ega veel
vihem apellatsioonikojas sellele tugevale eristusvoimele kordagi tuginenud, sest
hageja ei viibinud apellatsioonikojas toimunud istungil.

Selles osas on Euroopa Kohus sedastanud, et segiajamise tdendosuse hindamisel
tuleb votta arvesse varasema kaubamirgi eristusvoimet ning eriti selle mainet
(Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon,
EKL 1998, 1k 1-5507, punkt 24 ja resolutiivosa). Selles kohtuotsuses andis Euroopa
Kohus nodukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi kaubamirke késitlevate
liikmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne
17/01, 1k 92) artikli 4 Idike 1 punkti b, mille sdnastus on suures ulatuses analoogne
mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktiga b, tipse tolgenduse. Peale selle soltub
segiajamise tOendosuse hindamine médruse nr 40/94 seitsmenda pohjenduse
kohaselt eelkdige ,kaubamérgi tuntusest turul”.

Nimetatud direktiivist erinevalt on seadusandja médruses nr 40/94 sdtestanud
oigusnormid, millega reguleeritakse kaubamirkidega tegeleva asutuse tegevust ning
selle asutuse menetlusse astuvate isikute digusi ja kohustusi. Méadruse artikli 74
16ike 1 viimase osa kohaselt piirdub iihtlustamisamet registreerimisest keeldumise
suhteliste pohjustega seotud menetlustes kontrollimisel osaliste esitatud viidete
ning ndudmistega. Sama médruse artikli 74 16ike 2 kohaselt v6ib iihtlustamisamet
mitte arvesse votta fakte ja tdendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult.
Kuna tugevale eristusvoimele tuginemine podhineb nii diguslikele kui faktilistele
asjaoludele, siis tuleb teha vahet, kas tthtlustamisamet vdib teha otsuse poolte nouete
kohta talle esitatud tdendite pohjal.
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Esiteks varasemate kaubamirkide iildtuntusest tuleneva eristusvdime osas tuleb
mirkida, et sellisele eristusvGimele on hageja tuginenud iiksnes segiajamise
toenéosuse hindamise raames méiaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b alusel.

Méiruse nr 40/94 artikli 74 kohaselt kontrollib iihtlustamisamet koiki véiteid, mis
on seotud kaubamargi mainest tuleneva eristusvsimega. Kui aga menetluspool ei ole
lildse tuginenud varasemate kaubamirkide mainele ega ole esitanud t&endeid sellise
maine kohta, siis ei saa iihtlustamisametile ette heita seda, et ta ei ole omal algatusel
teinud selle aspekti kohta otsust. Esiteks kuna kaubamirgi maine on a priori ilksnes
oletuslik, siis tuleb pooltel selleks, et iihtlustamisamet saaks nende esitatud véidete
iile nduetekohaselt otsustada, oma nuet piisavalt tipsustada. Teisalt pshineb maine
hindamine pohimatteliselt faktilistel asjaoludel, mille esitamine on poolte iilesanne,
Juhul kui vastulause esitanud pool soovib tugineda asjaolule, et tema kaubamirk on
laialt tuntud, lasub tal kohustus esitada faktid ja vajaduse korral ka tdendid, mis
voimaldavad {ihtlustamisametil kontrollida sellise viite paikapidavust (Esimese
Astme Kohtu 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-66/03: ,Drie Mollen sinds
1818” v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Nabeiro Silveira (Galéxia), EKL 2004,
Ik 11-1765, punkt 32).

Seega tuleb leida, et iihtlustamisamet ei olnud kohustatud asjaomaste varasemate
kaubamirkide mainet kontrollima, Talle esitatud vastulauses ei mainitud asjaomast
mainet. Seega tuleb hageja viide, mis puudutab varasemate kaubamirkide mainet, ja
sellega seotud téendid vastuvbetamatuse tottu tagasi litkata.

Teiseks seoses yarasema kaubamirgi eriomase eristusvSimega tuleb vastupidi
todeda, et iihtlustamisametil oli kohustus vajaduse korral kas voi omal algatusel seda
asjaolu vastulause alusel kontrollida. Erinevalt tuntusest ei eelda eriomase
eristusvime hindamine pooltelt faktilisté asjaolude esitamist. Peale selle ei ole
kénealuse hindamise tingimuseks seatud poolte esitatud viiteid ja argumente, mis
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seda eriomast eristusvdimet toetaksid, sest ainult iihtlustamisamet tuvastab ja
hindab selle olemasolu, pidades silmas varasemat kaubamérki, millele tugineb
vastulause.

Eeltoodust tuleneb, et hageja varasemate kaubamirkide eriomane eristusvoime
kuulub ithtlustamisameti menetluses diguslike asjaolude hulka, mida {ihtlustamis-
amet kontrollib hageja poolt esitatud viiteid ning ndudmisi arvestades kéesoleval
juhul méiiruse nr 40/94 &ige kohaldamise tagamiseks segiajamise tGendosuse
analiiiisimisel. Seet6ttu tuleb hageja asjaomane argument sisuliselt labi vaadata.

Esimest korda Esimese Astme Kohtus esitatud faktiliste asjaolude osas ei ole
{ihtlustamisamet miérganud hagi lisasid, mis puudutavad iihte teist aspekti kui
varasemate kaubamirkide tuntus, mis juba eespool tagasi liikati. Siiski ilmneb
toimikust, et lisadega A 7 ja A 8, millega iiritatakse tdendada, et asjaolu, et
varasemad kaubamirgid OLLY GAN meenutavad mdistet huligaan, on juba esile
toodud, soovitakse just nimelt tdendada, et apellatsioonikoja hinnang asjaomaste
kaubamdrkide kontseptuaalse erinevuse kohta on viér. Isegi kui need lisad toetavad
vaidlustatud otsuses sisalduvate faktiliste ja oiguslike asjaolude Lkohta tehtud
kriitikat, ei esitatud neid iihtlustamisametile. Seetdttu ei kuulu need lisad
apellatsioonikoja menetluse faktilisse raamistikku ning on seega vastuvoetamatud.

Samuti tuleb tagasi liikata uus faktiline asjaolu, mille on esitanud menetlusse astujad
ja milleks on Interneti-lehekiiljel Google sooritatud otsingu tulemus, kuna seda
toendit ei esitatud iihtlustamisameti haldusmenetluse kéigus. Samuti tuleb tagasi
lilkata menetlusse astujate viide, mille kohaselt taotletav kaubamirk on intensiivse
kasutamise kiiigus omandanud tugeva eristusvoime, sest seda argumenti ei esitatud
{ihtlustamisameti menetluses.
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Pohikiisimus

Poolte argumendid

Hageja arvates on selge, et vastandatud kaubamirkidega tdhistatavad kaubad on
identsed.

Ta leiab, et vastandatud tihised on teataval méiral visuaalselt sarnased, sest
molemad sisaldavad téhti ,0l” ja lopevad silbiga ,gan”.

Hageja véidab, et konealused téhised on kolaliselt identsed voi vaga sarnased. Ta
vaidlustab apellatsioonikoja poolt tsiteeritud prantsus- ja hispaaniakeelsetes sona-
raamatutes esitatud hédlduse asjakohasuse, sest esiteks on asjaomane prantsuskeelne
sona houligan ja teiseks ei sobi nende sdnaraamatute akadeemiline haaldusviis
tavalisele voi lausa argisonale. Asjaomane avalikkus, kiesoleval juhul eelkoige
Prantsuse, Hispaania ja Portugali keskmised tarbijad, ei ole mirkimisvédrselt suures
osas inglise keelt konelejad. Sellest tulenevalt ei ole sugugi iseenesestmoistetav, et
nad oskavad sona hooligan oigesti hidldada ja kirjutada. Peale selle haildavad
asjaomased inglise keelt konelevad tarbijad seda s6na tugeva ladina aktsendiga, mis
kaotab vastandatud tihiste hidlduste vahelised erinevused, mis tulenevad aspiree-
ritud ,h”-st, kahekordsest ,0"-st v6i tiihikust sénade ,Olly” ja ,Gan” vahel. Seega
hidldatakse kaht vastandatud tihist véiga sarnaselt.

Hageja viidab, et vastandatud tdhised on kontseptuaalselt identsed véi viga
sarnased. Asjaomaste tihiste kolalisest sarnasusest tulenevalt viitavad mélemad
tihised samale huligaani méistele.
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Ta leiab, et vastavalt kohtupraktikale ja Gigustloovatele aktidele on segiajamise
téeniiosus seda tugevam, mida tugevam on varasema kaubamdrgi eriomane
eristusvdime. Asjaomastel varasematel kaubamdrkidel on tugev eriomane eristus-
vbime,

Vottes arvesse asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva vdimalus vastandatud
kaubamirke vahetult vorrelda, on segiajamine toendoline (Esimese Astme Kohtu
15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, 1k II-43).

Uhtlustamisamet leiab vastandatud kaubamairkide visuaalset sarnasust puudutava
argumendi vastuvdetamatuse osas esitatud vastuvidite suhtes tdiendavalt, et asja-
omased tihised on erinevad, vilja arvatud ainult elementide ,ol” ja ,gan” osas.

Menetlusse astujad viidavad, et asjaomased téhised ei ole visuaalselt sarnased.
Taotletav kaubamiirk koosneb tihest sdnast ning selle domineeriv osa on kahekordne
,0", samas kui varasemad kaubamirgid koosnevad kahest sonast ning nende
domineeriv osa on ,oll".

Uhtlustamisamet viidab, et vastandatud téhised on kolaliselt erinevad. Ingliskeelset
séna hooligan teatakse kogu iihenduses ning eriti Prantsusmaal, kus see on joudnud
keelde peamiselt selle kasutamise tottu jalgpallis. Seda sona iseloomustab
ingliskeelne voi vihemalt sellest vihe erinev hédldus. Seega esineb vastandatud
tahiste vahel selgeid kolalisi erinevusi, eelkdige varasemate kaubamirkide esimese
silbi hiiilduse ja neid kaubamérke moodustava kahe sona vahelise tiithiku osas.
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Menetlusse astujad leiavad samuti, et kéesoleval juhul ei esine kolalist sarnasust,
Sona hooligan on teada ning kasutusel Prantsusmaal, kuigi selle kirjutusviis on seal
veidi teistsugune, samuti Hispaanias, ning seda osatakse inglise keeles oigesti
hidldada. Nii koosnevad méisted ,hooligan” ja ,Olly Gan” erinevatest tiishiilikute
reast, vastavalt [u-i-d] ja [o-i-a] ning nende mdistete puhul on réhuasetus erinevates
kohtades, vastavalt esimesel silbil ja teisel sonal. Lisaks kujutab varasemaid
kaubamarke moodustavate sonade vaheline tiihik piisavat kélalist erinevust.

Kuna tihtlustamisameti arvates puudub varasematel kaubamérkidel tihendus, siis on
vastandatud kaubamaérkide vahelise kontseptuaalse sarnasuse olemasolu vilistatud.
Kuna asjaomane avalikkus teab sona ,hooligan” ehk ,houligan” ning kuna
asjaomaste kaubamirkide vahel on visuaalseid ja kolalisi erinevusi, siis ei saa see
avalikkus sona ,hooligan” segi ajada mdistega ,Olly Gan” (Esimese Astme Kohtu
14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01, Phillips-Van Heusen v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003,
Ik 11-4335).

Menetlusse astujate arvates ei ole asjaomased kaubamirgid kontseptuaalselt
sarnased. Kaubamirki OLLY GAN tajutakse kui mehe ees- ja perekonnanime ning
peetaks disaineri nimeks, mis on levinud praktika moevaldkonnas, vilistades
seejuures muude seoste tekkimise. Seevastu sona hooligan on prantsus-, itaalia-,
portugali- ja hispaaniakeelsetes tekstides laialt kasutusel. Seega on kontseptuaalne
segiajamine vilistatud.

Uhtlustamisamet viidab, et kuna arvesse tuleb vétta iiksnes varasemate kauba-
mirkide keskmist eristusvdimet, siis vilistavad vastandatud tihiste vahelised
erinevused segiajamise toendosuse (eespool punktis 41 viidatud kohtuotsus
MYSTERY).

Menetlusse astujad vaidlustavad asjaolu, et varasemad kaubamairgid on eriti tuntud.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Misruse nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tSendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade vdi teenuste kaubandusliku
péritolu segiajamise tdendosust hinnata igakiilgselt, vottes aluseks selle, kuidas
asjaomane avalikkus konealuseid tihiseid ning kaupu voi teenuseid tajub, ning
arvestades kaiki asjakohaseid tegureid, isedranis kaubamirkide sarnasuse ja nendega
tahistatavate kaupade voi teenuste sarnasuse vastastikust soltuvust (vt Esimese
Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)
EKL 2003, Ik 11-2821, punktid 29-33 ja viidatud kohtupraktika).

Mis puudutab kiesolevas asjas asjaomast avalikkust, siis on koik pooled ithel ndul, et
see koosneb vihemalt keskmistest Prantsuse ning Portugali tarbijatest.

Seejirel tuleb mirkida, et asjaomaste kaubamirkidega tahistatud kaupade identsust
ei ole Esimese Astme Kohtus vaidlustatud.

Vastandatud tdhiste sarnasuse osas tuleneb viljakujunenud kohtupraktikast, et
segiajamise tendosuse igakiilgne hindamine vaadeldavate téhiste visuaalse, kolalise
ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab rajanema neist tekkival tervikmuljel,
arvestades isedranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt Euroopa Kohtu
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11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k 1-6191,
punkt 23, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik
Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 25). Visuaalse, kolalise ja kontseptuaalse
sarnasuse astme kindlaksmééramisel tuleb vajadusel samuti hinnata, millise kaaluga
on need erinevad elemendid, vGttes arvesse asjaomaste kaupade ja teenuste liiki ning
nende turustustingimusi (eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer’i kohtuotsus,
punkt 27).

Kéesoleval juhul on apellatsioonikoda esmalt vastandatud tihiste visuaalse sarnasuse
osas kinnitanud vastulausete osakonna otsust, mille kohaselt need tihised on
visuaalselt erinevad (vaidlustatud otsuse punkt 20). Hageja piirdub viitega, et
vastandatud téhistel on iihised tihed ,0l” ja 16pusilp ,gan”.

Tuleb mirkida, et visuaalne sarnasus piirdub hageja nimetatud iihiste osadega.
Seevastu on vastandatud tdhistel olulisi visuaalseid erinevusi. Varasemad kauba-
margid koosnevad kahest sdnast, algavad tihega ,0” ja sisaldavad kahekordset tihte
»1” ning tahte ,y”. Taotletav kaubamirk koosneb iihest sdnast, algab tihega ,h” ning
sisaldab kahekordset tdhte ,0” ja ihte tihte ,i”. Seetbttu tuleb jireldada, et
apellatsioonikoda leidis digesti, et vastandatud tihised on visuaalselt erinevad.

Vastandatud tdhiste kolalise sarnasuse osas leidis apellatsioonikoda, et vastavalt
hispaania- ja prantsuskeelsetele sdnaraamatutele on nende hiildus erinev.
Kohtuistungil mirkis ithtlustamisamet, et apellatsioonikojal on ,siseteavet” hiilduse
kohta erinevates keeltes, kuna tal on paljudest eri rahvustest liikmeid. Apellatsioo-
nikoda leidis samuti, et kuna Prantsuse ja Portugali keskmised tarbijad teavad sona
hooligan tihendust seoses jalgpalliga, siis teavad nad ka selle h#ildust. Sona-
devaheline paus, mis on olemas varasemate kaubamirkide hiilduses ning puudub
taotletava kaubamargi hadlduses, kujutab endast samuti kolalist erinevust (vaidlus-
tatud otsuse punktid 21 ja 22).
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Tuleb mirkida, et keskmise tarbija poolt voorkeelse sona oma emakeeles higldamist
on keeruline kindlalt selgeks teha. Esiteks ei ole kindel, et seda sona peetakse
voorsdnaks, eriti kui kiiesoleval juhul Prantsuse tarbija puhul on selle sona kirjapilti
vastavalt sihtkeelele muudetud. Nii esineb ingliskeelne sona hooligan prantsuse
keeles kui houligan. Teiseks, isegi kui asjaomase sona péritolu peetaksegi
vodramaiseks, siis ei ole selle sona héildus ilmtingimata péritolukeele pérane.
Paritolukeelele vastav dige hiddldamine eeldab mitte ainult selle hddldamisviisi
teadmist, vaid ka asjaomase sona hédldamist 6ige rdhuga. Kolmandaks tuleb
segiajamise toendosuse hindamise raames mirkida, et asjaomase avalikkuse
enamusel on see véime.

Selles osas voib pohimétteliselt nii {ihtlustamisameti esimene menetlusaste kui ka
apellatsioonikoda vdtta arvesse asjaomase avalikkuse keeltes vilja antud sona-
raamatuid isegi siis, kui pooltele ei ole neid esitatud, sest need sisaldavad a priori
{ildtuntud teavet. Nendes sOnaraamatutes antakse teavet asjaomase sona oige
hailduse kohta sihtkeeles, isegi kui miski ei taga, et tavakeeles seda diget haildust
kasutatakse. Peale selle voib ithtlustamisameti erinevate {iksuste paljudest eri
rahvustest ametnikelt voi liikmetelt saadav teave kinnitada tdendeid, millega
tiritatakse maérata kindlaks keskmise tarbija haaldusviisi.

Seoses sona hooligan hidlduse teadmisega asjaomase avalikkuse poolt leidis
apellatsioonikoda digesti, et kdnealune avalikkus teab seda sona tavakasutuse tottu
jalgpallis. Samuti leidis ta oigesti, et selle sona esimest silpi hidldatakse prantsuse
keeles a priori ,ou”. Apellatsioonikoda tuvastas asjakohaselt, et Prantsuse tarbija
teab kas ingliskeelset mdistet hooligan ja selle pdhihaéldust voi siis prantsuskeelset
mdistet houligan, nagu see esineb selles prantsuskeelses sonaraamatus, millele on
viidatud vaidlustatud otsuses. Prantsuse asjaomase avalikkuse see osa, kes ei tunne
asjaomast prantsuskeelset sona ja hiéldab ingliskeelset sona prantsuse keele
piraselt, kuigi sellel on ilmselgelt vodramaine piritolu, on seevastu ilmselt véike.
Seetdttu isegi kui tdishaalikud ,ou” ja ,0” on sarnased, kujutavad need endast kolalist
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erinevust vastandatud kaubamérkide vahel. Portugali tarbija osas apellatsioonikoja
tehtud jdreldust norgendab aga asjaolu, et ta tugines ekslikult hispaaniakeelsele
sonaraamatule, mis ei ole selle keskmise tarbija rddgitava keele osas asjakohane.
Peale selle rohutas apellatsioonikoda digesti, et asjaoly, et varasemad kaubamirgid
koosnevad kahest sonast, samas kui taotletav kaubamirk koosneb vaid iihest sénast,
kujutab endast samuti vastandatud kaubamérkide asjakohast kélalist erinevust.

Siiski tuleb mérkida, et miski ei anna alust jireldada, et taotletava kaubamirgi silpi
Ji” ja varasemate kaubamdrkide silpi ,ly” hdildab asjaomane avalikkus erinevalt.
Olenemata vastandatud mirkide puhul samuti iihise silbi ,gan” hiildusest tajub
asjaomane avalikkus seda silpi nende mérkide puhul identsena. Samuti ei anna miski
alust arvata, et taotletava kaubamdrgi esitiht ,h” ja vastandatud kaubamirkide
ingliskeelse hadldamise tegelik réhuerinevus vdimaldaksid asjaomasel Prantsuse ja
Portugali avalikkusel vastandatud kaubamirke sellistena, nagu see avalikkus neid
haildab, kolaliselt eristada.

Kokkuvétteks voib mirkida, et kuna kaubamirkide HOOLIGAN ja OLLY GAN
vahelised kolalised sarnasused on suuremad kui erinevused, siis on need kauba-
mirgid asjaomase avalikkuse jaoks kolaliselt sarnased. Seega on apellatsioonikoda
teinud hindamisvea, leides, et vastandatud tdhised on Prantsuse ja Portugali
keskmise tarbija jaoks kolaliselt erinevad.

Vastandatud tihiste kontseptuaalse sarnasuse osas leidis apellatsioonikoda, et kuna
seda sarnasust pohjendati vastulausete osakonna asjaomases otsuses iksnes kélalise
sarnasusega, siis viimati nimetatud sarnasuse puudumine tihendab seda, et
igasugune kontseptuaalne sarnasus on vélistatud.
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Kuna selles arutluskiigus lahtutakse eeldusest, mis kéesolevas otsuses eespool leiti
olevat vidr, siis tuleb samuti jireldada, et vaidlustatud otsus on selles osas viir.

Siiski on apellatsioonikoja jéreldus, mille kohaselt vastandatud kaubamérgid on
kontseptuaalselt erinevad, Gige.

On selge, et esiteks rajaneb taotletava kaubamirgi pdhiolemus huligaani mdistel.
Lisaks ndustutakse sellega, et Prantsuse ja Portugali tarbijad teavad seda mdistet eriti
seetottu, et seda kasutatakse jalgpallis. Seega moistaks ja seostaks asjaomane
avalikkus taotletavat kaubamirki selles tdhenduses. Teiseks ei ole varasemate
kaubamaérkide moistetel a4 priori mingitki tdhendust ning need seostuvad kdigepealt
ees- ja perekonnanimega. Viimati nimetatud ldhenemine on rdivasektoris laialt
levinud ja asjaomane avalikkus votab selle tdiesti omaks, nii et varasemad
kaubamaérgid jaetakse meelde selles tdhenduses. Asjaomane avalikkus vdib seostada
varasemad kaubamirgid ja huligaani mdiste iiksnes kaudselt ning ainuiiksi kolalisest
vaatenurgast. Selline seostamine pohineks siiski sellel, et vastandatud kaubamérgid
on nende kolalise sarnasuse tottu eelnevalt segi aetud. Varasemate kaubamérkide
visuaalne tajumine loob aga kohe distantsi huligaani maiste ja nende kaubamérkide
vahel. Selles osas leidis apellatsioonikoda oigesti, et tildiselt eeldab riiete ostmine
kaubamirgi visuaalset uurimist (vaidlustatud otsuse punkt 23). Seega jitab keskmine
tarbija varasemad kaubamirgid meelde ees- ja perekonnanime tdhenduses.

Arutluskiigu selles staadiumis tuleb kontrollida hageja argumenti, mille kohaselt
asjaomastel varasematel kaubamirkidel on tugev eriomane eristusvdime. Nagu
eespool mainitud, on varasemad kaubamérgid moodustatud viisil, mida asjaomane
avalikkus seostab ees- ja perekonnanimega. Selline lahenemine on rdivasektoris viga
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levinud. Peale selle ei viita miski asjaolule, et asjaomane avalikkus voiks pidada
valitud ees- ja perekonnanime eriti tdhendusrikkaks. Seega ei saa kinnitada véidet,
mille kohaselt varasematel kaubamirkidel on tugev eriomane eristusvéime.

Seega tuleb vastandatud tahiste sarnasuse igakiilgse hindamise raames jareldada, et
apellatsioonikoda leidis hoolimata kolalise sarnasuse puudumisega seotud hinda-
misveast digesti, et tdhistevaheline visuaalne erinevus ning kontseptuaalse sarnasuse
puudumine toovad kaasa nende tihiste sarnasuse puudumise.

Vastandatud kaubamirkide igakiilgse hindamise raames leidis apellatsioonikoda
vaidlustatud otsuse punktis 23 seega Oigesti, et asjaomane avalikkus ei ajaks
taotletavat kaubamirki varasemate kaubamérkidega segi, ja seda eriti roivasektoris.

Arvestades koike eespool toodut, tuleb hagi tervikuna rahuldamata jitta.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 loike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, jéetakse kohtukulud vastavalt ithtlustamisameti ja menetlusse
astujate ndudele hageja kanda.
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