GRUPO EL PRADO CERVERA V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — DEBUSCHEWITZI PARIJAD (CHUFAFIT)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)
6. juuli 2004~

Kohtuasjas T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, asukoht Valencia (Hispaania), esindaja: avocat
P. Koch Moreno,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja tédstusdisainilahendused),
esindajad: . F. Crespo Carrillo ja G. Schneider,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas toimunud menetluse vastaspool ja

menetlusse astujad Esimese Astme Kohtus

Helene Debuschewitz jt Johann Debuscewitzi pirijad, elukoht Rosrath-Forsbach
(Saksamaa), esindaja: avocat E. Krings,

mille esemeks on tithistamishagi Siseturu Uhtlustamise Ameti esimese apellatsioo-
nikoja 12. veebruari 2002. aasta otsuse peale (asi R 798/2001-1) Grupo El Prado
Cervera, SL ja ]. Debuschewitzi vahelises vastulausemenetluses,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
(esimene koda),

koosseisus: koja esimees B. Vesterdorf, kohtunikud P. Mengozzi ja M. E. Martins
Ribeiro,

kohtusekretir: ametnik I. Natsinas,

arvestades kirjalikus menetluses ja 9. mértsi 2004. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jirgmise

otsuse

Vaidluse varasem kiik

J. Debuschewitz (edaspidi ,iihtlustamisametis toimunud menetluse vastaspool”)
esitas 18. detsembril 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) taotluse ithenduse kauba-
mirgi registreerimiseks noukogu 20. detsembri 1993. aasta mééruse (EU) nr 40/94
ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1) alusel (muudetud redaktsioonis).

Kaubamirk, mille registreerimist taotletakse, on sonaline tihis CHUFAFIT.

Tooted, mille jaoks registreerimist taotletakse, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (parandatud ja tiiendatud versiooni) kohaselt klassidesse 29
ja 31 ja vastavad jargmistele kirjeldustele:

— klass 29: ,to6deldud pahklid”;

— Klass 31: ,virsked péhklid”.
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Nimetatud taotlus on avaldatud Uhenduse Kaubamirgibiilletdinis
nr 69/1999 30. augustil 1999.

Ariiihing Grupo El Prado Cervera, SL (varem Compaiiia Derivados de Alimentacién,
SL), hageja Esimese Astme Kohtus, esitas 29. novembril 1999 vastulause mééruse
nr 40/94 artikli 42 alusel. Vastulause oli suunatud taotletava kaubamérgi
registreerimise vastu koigi kaubamérgitaotluses nimetatud kaupade suhtes. Vastu-
lause pohjenduseks oli segiajamise tdendosus midruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1
punkti b tihenduses. Vastulause tugines kahe varasemalt Hispaanias registreeritud
siseriikliku kaubamirgi olemasolule. Esimene kaubamirk, mis on registreeritud
4. veebruaril 1994 numbri 1 778 419 all, on sénamirk CHUFI tihistamaks klassi 29
kuuluvat kaupa: ,liha, kala ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja
keedetud puuvili ja kodgivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja
piimatooted; toidudlid ja toidurasvad”. Teine kaubamirk, mis on Hispaanias
registreeritud 5. mail 1997 numbri 2 063 328 all, on jirgmine kujutismérk:

See kaubamirk téhistab mitmeid klassi 31 kuuluvaid kaupu: ,pollumajandus-, aia- ja
metsasaadused ning teraviljad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; virske
puu- ja koogivili; seemned, looduslikud taimed ja lilled; s66t, linnased”.

Uhtlustamisameti vastulausete osakond liikkas oma 11. juuli 2001. aasta otsusega
vastulause tdies ulatuses tagasi pohjendusel, et kuigi taotletava kaubamirgiga
tdhistatavad kaubad on identsed kaupadega, mida kaitsevad hageja varasemad
siserjiklikud kaubamérgid, on ithenduse kaubamirgina registreerimise taotluse
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objektiks oleva kaubamirgi ja hageja varasemate siseriiklike kaubamirkide vahel
olemas visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed erinevused, mis vilistavad nende
segiajamise toendosuse Hispaania avalikkuse arusaamades.

Hageja esitas 31. augustil 2001 iihtlustamisametile méiruse nr 40/94 artikli 59 alusel
kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jattis 12. veebruari 2002. aasta otsusega
(edaspidi — ,vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata, kinnitades vastulausete
osakonna otsust samade pohjendustega.

Apellatsioonikoda asus seisukohale, et vaatamata kaupade identsele olemusele ei ole
kaubamirgid identsed ega sellisel méiral sarnased, et tekiks oht neid omavahel segi
ajada. Apellatsioonikoda leidis iihelt poolt, et kuigi konkureerivatel tdhistel on
tthesugune silp ,chu”, on neil visuaalsed ja foneetilised erinevused, mis seisnevad
silpide arvus ja hidlduses (vaidlustatud otsuse punkt 18). Teiselt poolt, mdistete
vordlemisel leidis apellatsioonikoda, et iihine osa ,chuf’, mis seostub Hispaanias
mdistega ,chufa”, mis tdhendab maas kasvavat mandlit, mida kasutatakse
yhorchata”-joogi (chufa-mandlitest tehtud mandlipiim) valmistamiseks, seostub
otseselt chufa-mandlitega, mistottu ei ole voimalik tunnistada neid tahiseid
kaubamirkideks ega nende vahel vahet teha. Seevastu sedastas apellatsioonikoda,
et kaubamirkide tilemaailmsel vordlemisel on konkureerivad tédhised kui kauba-
mirgid tarbijale arusaadavalt eristatavad nende lopuosade jargi. Kuna need osad on
apellatsioonikoja hinnangul piisavalt erinevad, on véimalik dra hoida nende
segiajamine isegi hajameelse tarbija arusaamades (vaidlustatud otsuse punktid 19
ja 20).
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Menetlus ja poolte nouded

Hageja algatas kéesoleva menetluse hispaania keeles koostatud ja 15. aprillil 2002
Esimese Astme Kohtu kantseleile esitatud hagiavaldusega.

Uhtlustamisametis toimunud menetluse vastaspool esitas 3. mail 2002 Esimese
Astme Kohtu kodukorra artikli 131 16ike 2 esimese taande alusel kirjaliku vastuvéite
sellele, et hispaania keel on kohtumenetluse keel Esimese Astme Kohtus, ja palus
kohtumenetluse keeleks méirata saksa keele.

Kodukorra artikli 131 16ike 2 kolmanda taande alusel méiras Esimese Astme Kohus
kohtumenetluse keeleks saksa keele, arvestades asjaolu, et iihtlustamisametis
toimunud menetluse vastaspool oli vaidlustatud kaubamirgi taotluse esitanud just
selles keeles kooskolas médruse nr 40/94 artikli 115 Idikega 1.

Uhtlustamisamet esitas oma vastuse apellatsioonkaebusele Esimese Astme Kohtu
kantseleile 7. oktoobril 2002 ja tihtlustamisameti haldusmenetluse vastaspool tegi
seda 16. septembril 2002.

Ettekandjaks oleva kohtuniku ettekande alusel otsustas Esimese Astme Kohus
(esimene koda) avada suulise menetluse.

Esimese Astme Kohus kuulas 9. mértsi 2004. aasta kohtuistungil dra poolte
kohtukoned ja nende vastused Esimese Astme Kohtu suulistele kiisimustele, vilja
arvatud Uhtlustamisametis toimunud menetluse vastaspoole omad, kes kohale ei
ilmunud.
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17 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tunnistada vaidlustatud otsus maéruse nr 40/94 artikli 8 ldike 1 punktiga b
vastuolus olevaks ja see otsus tiihistada;

— tuvastada, et iihelt poolt klassidesse 29 ja 31 kuuluvate kaupade tdhistamiseks
taotletava iihenduse kaubamirgi CHUFAFIT ja klassi 29 kuuluvaid kaupu
kaitsva hispaania kaubamirgi nr 1 778 419 CHUFI ning teiselt poolt klassi 31
kuuluvaid kaupu kaitsva hispaania kujutismérgi nr 2 063 328 CHUFI sarnasuse
toéttu on toendoline, et need aetakse omavahel segi;

— jatta rahuldamata taotlus registreerida CHUFAFIT iihenduse kaubamirgina
nr 1 021 229 Klassidele nr 29 ja 31;

— madista kohtukulud vilja thtlustamisametilt ja vastavalt asjaoludele ka
{ihtlustamisametis toimunud menetluse vastaspoolelt.

18 Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— mboista kohtukulud vilja hagejalt.
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Uhtlustamisametis toimunud menetluse vastaspool palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik hinnang

Hagiavalduses palub hageja Esimese Astme Kohtul iihelt poolt jitta rahuldamata
taotletava ithenduse kaubamirgi registreerimise taotlus ja teiselt poolt tithistada
vaidlustatud otsus.

Taotlus jatta rahuldamata ithenduse kaubamdirgi registreerimise taotlus

Oma néuete kolmandas punktis palub hageja Esimese Astme Kohtul sisuliselt
kohustada tihtlustamisametit keelduma taotletava kaubamirgi registreerimisest.

Selles aspektis tuleb miérkida, et médruse nr 40/94 artikli 63 1dike 6 kohaselt peab
{ihtlustamisamet votma vajalikud meetmed iithenduse kohtu otsuse tditmiseks. Seega
ei ole tihtlustamisametile korralduse andmine Esimese Astme Kohtu pidevuses.
Samas on iihtlustamisamet kohustatud tegema jireldused lahtudes Esimese Astme
Kohtu otsuse resolutiivosast ja pohjendustest (Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari
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2001. aasta otsus kohtuasjas T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (Giroform), EKL 2001, Ik I1I-433, punkt 33; 27. veebruari
2002. aasta otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (EUROCOOQOL), EKL 2002, ik II-683, punkt 12; 3. juuli 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-129/01: José Alejandro v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Anheuser-
Busch (BUDMEN), kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 22). Hageja
noéuete kolmas punkt on seega vastuvoetamatu.

Vaidlustatud otsuse tithistamise taotlus

Oma noduete esimeses ja teises punktis palub hageja eelkdige vaidlustatud otsuse
tithistamist. Seda taotlust pdhjendab ta iiheainsa viitega, mis tuleneb méiruse
nr 40/94 artikli 8 Ioike 1 punkti b rikkumisest. Nimetatud véide jaguneb kaheks
osaks. Esimene osa pohineb kinnitusel, et vaidlustatud otsus ei tunnista hispaania
kaubamargi CHUFI tildtuntust ja/voi mainet ega korget eristusvoimet. Teine osa
pohineb kinnitusel, et konkureerivate tihiste omavahelise segiajamise toenédosuse
hindamisel on tehtud vigu.

Esmalt tuleb tdodeda, et kohtuistungi ajal, kui whtlustamisamet oli kirjalikult
tostatanud hagi vastuvéetavuse kiisimuse, loobus hageja oma ainsa viite esimesest
osast, mille Esimese Astme Kohus kandis istungi protokolii.

Seega piirdub ainus viide taotlusega, et Esimese Astme Kohus kontrolliks, kas
ihtlustamisameti esimene apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuses ekslikult
asunud seisukohale, et konkureerivate tihiste omavaheline segiajamine ei ole
téendoline.
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Poolte argumendid

Hageja on seisukohal, et kaks konkureerivat tdhist on sarnased visuaalselt,
foneetiliselt ja kontseptuaalselt, mistdttu esimene apellatsioonikoda oleks pidanud
tuvastama nende segiajamise toenéosuse.

Konkureerivate tihiste visuaalse sarnasuse osas peab hageja vajalikuks mirkida, et
kaubamark CHUFI on praktiliselt identne kaubamirgi CHUFAFIT algusosaga ja
kuivord sonamérgi juures pddrab avalikkus tihelepanu peamiselt séna algusele, on
need kaks kaubamirki jérelikult visuaalselt sarnased. Hageja réhutab samuti, et
tarbija voib vabalt seostada kahe konkureeriva kaubamirgi piritolu iihe ja sama
ettevotjaga ka seetdttu, et toiduainesektori iildtuntud kaubamérkide omanikud
kasutavad oma kaubamirkide algusosa uute kaubamirke loomisel nende koostis-
osana.

Hageja mirgib seejérel, et taotletav kaubamirk CHUFAFIT ei erine foneetiliselt
kaubamiérgist CHUFI, kuna viimane on taotletavas kaubamirgis tiies ulatuses
taasesitatud. Hageja arvates jéttis apellatsioonikoda nende kahe tihise silbilist
tilesehitust uurides tihelepanuta, et kaubamirk CHUFI sisaldub tiielikult tihises
CHUFAFIT. Ta lisab, et varasema kaubamirgi selline taasesitamine taotletavas
tahises suurendab oluliselt nende segiajamise téenéosust.

Kontseptuaalses plaanis tddeb hageja, et kui kaubamirgid CHUFI ja CHUFA
seonduvad tdepoolest moistega ,chufa”, mis tihendab koostisosa, millest valmista-
takse chufa-mandlitest tehtud mandlipiim, siis seda asjaolu ja {ihise elemendi ,chuf”’
olemasolu arvestades oleks apellatsioonikoda pidanud jéudma jireldusele, et nende
kahe kaubamirgi segiajamine on tden#oline. Uhtlasi viitab hageja, et vaidlustatud
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otsus ei ole kooskélas iihtlustamisameti otsusega FLEXICON/FLEXON’i
(R 183/2002-3) asjas, kus kolmas apellatsioonikoda tuvastas kontseptuaalse
sarnasuse pohjusel, et kaks konkureerivat kaubamirki seostuvad sama tdhendusega
ja on lihedased hispaania moistele ,flexion”.

Tédiendavalt rohutab hageja, et vaidlustatud otsuses ei ole arvesse voetud
sihtrithmaks oleva tarbija tdhelepanu taset, kuid seda asjaolu oleks tulnud arvestada
kahe kaubamirgi omavaheline sarnasusega voimalikult kaasneva segiajamise
téendosust kaaludes. Hageja arvates, kui tegu on toidu- voi laiatarbekaupade
eristamiseks moeldud kaubamérkidega, tuleb sihtrithmaks lugeda keskmist tarbijat,
keda iseloomustab hajameelne kiitumine. Antud juhul, kui sellist tiiipi tarbija teeb
sisseoste, kalduks ta hageja arvates seostama taotletavat kaubamirki varasema
kaubamargiga CHUFI, mis on Hispaanias koige enam miiiidava chufa-mandlitest
valmistatud mandlipiima kaubamirk ja mis téielikult sisaldub tdhises CHUFAFIT
ning mille esimesed héilikud langevad kokku nimetatud téhisega.

Uhtlustamisamet mirgib, et hageja ei ole vaidlustanud apellatsioonikoja hinnangut
kahe asjaomase kaubamirgiga tdhistatud kaupade identsuse kohta, ja leiab, et
vaidlustatud otsuses on hageja vastuvdited konkureerivate tihiste visuaalse,
foneetilise ja kontseptuaalse kérvutamise tulemusena iimber litkatud. Uhtlustamis-
amet on esiteks seisukohal, et konkureerivad tihised on visuaalselt ja foneetiliselt
erinevad eelkaige erineva silbilise tilesehituse poolest. Teiseks rohutab tihtlustamis-
amet kontseptuaalses plaanis, et osa ,chuf’, mis hispaania avalikkuse jaoks seondub
ainega ,chufa”, kirjeldab nende kahe kaubamirgiga kaitstud kaupa. Uhtlustamis-
ameti arvates ei saa kahe konkureeriva tahise eristusvoime rajaneda algusosal ,,chuf”,
vaid vastupidi, see pohineb nende kahe fantaasiamirgi lopuosadel: iihelt poolt on
tiahises CHUFI lisatud tédht ,i” ja teiselt poolt, tdhises CHUFAFIT on lisatud ,afit”.
Uhtlustamisameti hinnangul ei saa hageja osa ,chuf’ kirjeldusvoime tottu nouda
ainudigust sellele osale asjaomaste kaupade suhtes ega tohiks olla vastu sellist osa
sisaldava tihenduse kaubamirgi registreerimisele.
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Uhtlustamisamet moénab kolmanda apellatsioonikoja otsust FLEXICON/FLE-
XON'i asjas puudutava argumendi osas, et esmapilgul on kahe apellatsioonikoja
seisukohad erinevad. Uhtlustamisamet leiab siiski, et jérgides {thenduse kohtuprak-
tikat tuleb segimineku tdendosuse kiisimus lahendada iiksikute juhtumite kaupa.
Selles osas juhib iihtlustamisamet tdhelepanu olulisele erinevusele FLEXICON/
FLEXON'i asja ja kiesoleva juhtumi vahel: kui esimesel juhul olid nii algus- kui ka
lopuosad samad (,flex” ja ,,on”), siis kiesolevas asjas on ithine ainult algusosa ,chuf”.

Lopuks vaidleb iihtlustamisamet vastu hageja viitele, mille kohaselt asjaomased
kaubad (vérsked pédhklid, t66deldud pédhklid ja chufa-mandlitest valmistatud
mandlipiim) on laiatarbekaubad v6i vihemalt vorreldavad 6lle, veini voi muude
alkohoolsete jookidega. Uhtlustamisameti arvates ei leia tarbija kauplustest neile
kaupadele spetsialiseerunud osakonda. Uhtlustamisamet on seisukohal, et keskmi-
selt tdhelepanelik ja moistlik tarbija, kes on otsustanud asjaomast kaupa osta, on igal
juhul suuteline neid kahte kaubamérki eristama. Neid kahte nérka kaubamérki
ndhes seostab tarbija mérgiosa ,chuf’ pigem ainega ,chufa” kui iithega neist
kaubamirkidest. Uhtlustamisameti hinnangul tuleks vastupidist viites anda chufa-
kaupu kirjeldava ja absoluutsete keeldumispdhjuste iiletamiseks vaid minimaalselt
ndutavat eristusvoimet eviva kaubamirgi CHUFI omanikule ainudigus koigile
kaubamirkidele, mis sisaldavad chufa-ainet tihendavat osa ,chuf”.

Uhtlustamisametis toimunud menetluse vastaspool kahtleb selles, kas asjaomased
kaubad on identsed. Teisest kiiljest viitab ta koigile tihtlustamisameti viidetele, mis
puudutavad konkureerivate tihiste vordlemist.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Esmalt tuleb tddeda, et méiruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei
registreerita varasema kaubamérgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kauba-
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marki, ,kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamargiga ning identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on
toenioline, et territooriumil, kus varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus
need omavahel segi ajada”; samas on tipsustatud, et ,segiajamise tdendosus holmab
ka toeniosust, et kaubamirk seostatakse varasema kaubamairgiga”.

Kiesolevas asjas on selge, et varasemad kaubamirgid on registreeritud Hispaanias.
Jarelikult tuleb eelmises punktis osundatud tingimuste hindamisel arvestada selle
liilkmesriigi avalikkuse arvamust. Seega on sihtrithm peamiselt hispaaniakeelne.

Jargnevalt tuleb rohutada, et ndukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/
EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide oigusaktide whtlustamise kohta
(EUT 1989, L 40, Ik 1) tolgendamist puudutavate Euroopa Kohtu lahendite ja
midrust nr 40/94 puudutavate Esimese Astme Kohtu lahendite kohaselt on
segiajamine toendoline, kui avalikkus voiks arvata, et konealused kaubad ja teenused
pirinevad samalt ettevotjalt voi majanduslikult omavahel seotud ettevétjatelt
(Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL
1998, 1k 1-5507, punkt 29, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd
Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk 1-3819, punkt 17; Esimese Astme Kohtu
23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, Ik 1I-4359, punkt 25, ja
22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Editions Albert René v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, Ik 1I-4625, punkt 39).

Segiajamise toendosust avalikkuse poolt tuleb hinnata globaalselt, arvestades kéiki
kisitletaval {iksikjuhul tihtsust omavaid asjaolusid (Euroopa Kohtu 11. novembri
1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, Ik I-6191, punkt 22;
eespool viidatud Canoni kohtuotsus, punkt 16; eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik
Meyeri kohtuotsus, punkt 18; 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98:
Marca Mode, EKL 2000, Ik 1-4861; eespool viidatud Fiftiesi kohtuotsus, punkt 26, ja
eespool viidatud Starixi kohtuotsus, punkt 40).
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Globaalne hindamine tihendab arvesse voetavate asjaolude teatud omavahelist
soltuvust ning eelkdige seoseid kaubamirkide sarnasuse ja asjaomaste kaupade voi
teenuste sarnasuse vahel. Niisiis, tdhistatavate kaupade voi teenuste viikest
sarnasust voib korvata nende tdhistamiseks moeldud kaubamirkide suurem
sarnasus ja vastupidi. Nimetatud asjaolude omavaheline s6ltuvus ilmneb mééruse
nr 40/94 preambuli seitsmendas pohjenduses, mille kohaselt sarnasuse pohimote
tuleks méératleda suhtes segiajamise toendosusega, mille hindamine s6ltub mitmest
asjaolust ja eelkdige kaubamirgi tuntusest turul, seostest, mis vdivad tekkida
kasutatava voi registreeritud tihisega, ning kaubamirgi ja téhise ja identifitseeritud
kaupade vo6i teenuste vahelise sarnasuse ulatusest (eespool viidatud Starixi
kohtuotsus, punkt 41).

Lopuks tuleb tddeda, et asjaolul, kuidas kaupade vdi teenuste keskmine tarbija
kaubamirke tajub, on otsustav tihtsus segiajamise tdenéiosuse globaalsel hindamisel.
Keskmine tarbija tajub kaubamirki tervikuna ega siivene selle erinevate detailide
uurimisse (eespool viidatud SABEL'i kohtuotsus, punkt 23 ja eespool viidatud Lloyd
Schuhfabrik Meyeri kohtuotsus, punkt 25). Globaalse hindamise puhul eeldatakse,
et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on tavapiraselt informeeritud ning
moistlikult tihelepanelik ja hoolas. Uhtlasi tuleb arvestada fakti, et keskmisel
tarbijal on harva vimalus erinevaid kaubamirke vahetult vorrelda, ta peab tuginema
ebatdielikule kujutluspildile, mis on jéinud tema méllu. Samuti tuleb silmas pidada,
et keskmise tarbija tdhelepanelikkuse aste voib varieeruda eri liiki kaupade ja
teenuste puhul (eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyeri kohtuotsus, punkt 26).

Nimetatud tarbija osas tuleb tddeda, et kuna iithenduse kaubamirki taotletakse
igapdevaselt tarbitavatele toidukaupadele, nimelt chufa-mandlitest valmistatud
mandlipiima (hispaania keeles ,horchata”) pohilisele koostisosale, ja kuna hageja
varasemad kaubamirgid on kaitstud Hispaanias, siis sihtrithm, kelle suhtes
segiajamise toendosust tuleb analiiiisida, moodustub nimetatud liikmesriigi kesk-
mistest tarbijatest.
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Esimese Astme Kohus ei saa noustuda hageja kaebusega selles, et apellatsioonikoda
ei ole vaidlustatud otsuses arvestanud konealuse tarbija tihelepanu madalat astet.
Kuigi apellatsioonikoda ei votnud seisukohta, kas asjaomased kaubad kuuluvad
laiatarbekaupade kategooriasse, nagu seda viidab hageja, leidis ta vaidlustatud otsuse
punktis 20 siiski, et tihised on piisavalt erinevad, et viltida segiajamise tdendosust
isegi hajameelse tarbija arusaamades. Seega on apellatsioonikoda konkureerivate
tihiste segiajamise tdendiosuse globaalse hindamise kdigus arvestanud tihelepanu
madala astmega tarbijat, miiratlemaks, kas sellise tarbija arusaamades on
segiajamine toendoline.

Kaupade vordlemise osas tuleb todeda, et kiesolevas asjas taotletava kaubamirgiga
tahistatavad kaubad, nimelt klassi 29 kuuluvad téédeldud pahklid ja klassi 31
kuuluvad virsked pahklid, kuuluvad varasemate kaubamarkidega kaetud ja samasse
klassi kuuluvate kaupade suurimasse rithma. Lisaks ei vaidlusta hageja apellatsioo-
nikoja hinnangut (vaidlustatud otsuse punktid 12 ja 13), et ithenduse kaubamirgi
taotluses mirgitud ja varasemate kaubamirkidega kaitstavad kaubad on samad.
Seega tuleb todeda, et asjaomased kaubad on identsed.

Konkureerivate tihiste vordlemise kiisimuses tuleneb Eurcopa Kohtu ja Esimese
Astme Kohtu kohtupraktikast, et segiajamise tdendosuse globaalsel hindamisel tuleb
asjaomaste kaubamirkide visuaalse, foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse osas
tugineda kaubamirkidest jaavale tildmuljele, kusjuures erilist tihelepanu tuleb
poodrata kaubamirkide eristavatele ja domineerivatele osadele (eespool viidatud
SABEL'i kohtuotsus, punkt 23; eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyeri
kohtuotsus, punkt 25; 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, punkt 47).
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Kaesolevas asjas tuleb tddeda, et apellatsioonikoda vordles taotletavat sdnamirki
hageja varasema sOnamirgiga, mis on registreeritud numbriga 1 778 419, ning
piirdus taotletava sonamérgi ja hageja kujutismirgi (registreeritud numbriga
2 063 328) segiajamise tdendosuse hindamisel kaubamérgi sénalise osa uurimisega.
Selline lahenemine on korrektne. Hageja varasema kujutismirgi sénaline osa on
nimetatud téhises domineeriv osa, mis iiksinda suudab luua sellest kaubamérgist
sihtriihma mallu jééva kujutluspildi sellisel méaéral, et kaubamirgi muud osad, st
antud juhul kujutismérgi tihe ,u” keskele paigutatud kérge klaasi kujutis, ei oma
kaubamirgist tekkiva tildmulje loomisel tihtsust (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri
2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, 1k I1-4335, punkt 33). Lisaks
tuleb tddeda, et hageja ega iihtlustamisameti haldusmenetluse vastaspool ei ole
vaidlustanud apellatsioonikoja lihenemisviisi.

Sellisel juhul tuleb uurida, kas apellatsioonikoda on konkureerivate tihiste visuaalse,
foneetilise ja kontseptuaalse vordlemise tulemusena pdéhjendatult vilistanud
asjaomaste kaubamérkide mistahes segiajamise tdendosuse.

Apellatsioonikoda viis konkureerivate tihiste visuaalse ja foneetilise vordluse lébi
samaaegselt. Ta leidis:

»Kuigi on t6si, et visuaalselt ja foneetiliselt on téhistel ithine esimene silp ,CHU”, on
kaubamirgid CHUFI ja CHUFAFIT iildiselt vottes visuaalselt erinevad — need
kirjutatakse erinevalt: varasemad kaubamirgid on kahesilbilised, taotletav kauba-
mirk on aga kolmesilbiline. Neid haéldatakse kiillaltki erinevalt — tihis CHUFI on
lihem ja kuna selles domineerivad vokaalid U ja I, on see foneetiliselt
harmoonilisem kui tihis CHUFAFIT, mille hé#ldus 16peb jirsemalt silbiga ,FIT” ja
mis holmab kolme vokaali, tekitades iildise kola U-A-L”
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Visuaalse vordluse osas tuleb todeda, et konkureerivatel tdhistel on lisaks hisele
eesliitele ,chuf” ka tihine tiht ,i”. Neil tihistel on seega viis ithesugust tihte, millest
neli moodustavad téhiste algusosa. Konkureerivatel tdhistel on siiski mitmeid
visuaalseid erinevusi, millele tarbija tihelepanu voib keskenduda sama histi kui
algusosale, sest asjaomased tihised ei ole vaga pikad. Sonalised tahised kirjutatakse
erinevalt, need erinevad tihtede arvult, nimelt koosnevad hageja varasemad
kaubamirgid viiest tihest ja taotletav ithenduse kaubamirk kaheksast tihest, samuti
on neil erinev silbiline iilesehitus, kusjuures hageja varasemate kaubamirkide
iilesehitus on eriti lithike. Lisaks sellele loovad tihtede ,f’, ,a” ja ,f” koosluse keskne
asend taotletavas ithenduse kaubamirgis CHUFAFIT ning loputéht ,t” taotletavast
kaubamargist visuaalse mulje, mis erineb hageja varasematest kaubamérkidest. Seega
on tihiste iildise visuaalse hindamise raames need erinevused, kuigi need ei ole viga
olulised, siiski piisavad, et vilistada konkureerivate tihiste visuaalne sarnasus.

Apellatsioonikoja analiiiis foneetilise vordluse osas on korrektne. Tuleb rohutada, et
konkureerivatel tihistel on iithesugune algussilp ,chu” ning iisna sarnane 1dpuosa,
nimelt ,fi” varasematel kaubamirkidel ja ,fit" tihisel CHUFAFIT. Siiski tuleb
sedastada, et konkureerivate tihiste silbiline iilesehitus on erinev, kuna varasematel
kaubamarkidel on kaks silpi (,chu” ja ,fi") aga taotletaval ithenduse kaubamirgil on
kolm silpi (,chu”, ,fa” ja ,fit"). Nagu apellatsioonikoda ja iihtlustamisamet on
mérkinud, lopeb taotletava kaubamérgi viimane silp hispaania keelele omaste
hadldusreeglite kohaselt jirsult tihega ,t”, mis on réhulise silbi osa ja millele on
seega pandud kogu kolaline rohk. See rohuasetus toob kaasa foneetilise erinevuse
vorreldes varasemate kaubamarkide lopusilbiga ,fi”. Lisaks, kuigi tdhis CHUFI on
taielikult taasesitatud tihises CHUFAFIT, esineb ta siin jagatud kujul, kuna varasema
kaubamirgi CHUFI silbid on tdhises CHUFAFIT eraldatud tihtedega .f° ja ,a".
Nende tihtede paigutamine iihise esimese silbi ja konkureerivate téihiste l1opuosa
vahele loob mulje foneetilistest erinevustest vorreldes varasemate kaubamirkidega.
Nende foneetiliste erinevuste kogumist tulenevalt ei tihenda tihise CHUFI
katkendlik taasesitamine taotletavas kaubamirgis seda, et konkureerivad tihised
oleksid foneetiliselt sarnased.
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Apellatsioonikoda on kontseptuaalse vordluse osas eelkdige sedastanud, et
konkureerivate tihiste tihine osa ,chuf’, mis seostub chufa-mandlitega, kirjeldab
kaupa, millest valmistatakse jooki ,horchata” (chufa-mandlitest tehtud mandlipiim),
mistSttu see ei saa olla kaubamairkide eristamise aluseks. Apellatsioonikoda méonis,
et see on nende kahe kaubamérgi ithine nork kiilg, ja leidis, et konkureerivate téhiste
globaalse vordlemise raames on nende algusosa seega vihem oluline kui 16puosa,
mille pohjal tarbija voib aru saada, et need sonad on kaubamérgid, mitte kirjeldavad
moisted.

Selles osas tuleb silmas pidada, et ildiselt sihtrithm ei késitle kompleksse
kaubamaérgi osaks olevat kirjeldavat elementi kaubaméirgi poolt loodud mulje
eristava ega domineeriva osana (vt. eespool viidatud BUDMEN’i kohtuotsus,
punkt 53; Esimese Astme Kohtu 18. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas T-10/03:
Koubi v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Flabesa (CONFORFLEX), EKL
2004 1k II-719, punkt 60).

Kuigi hageja on kdesolevas asjas esitatud kirjalikes dokumentides méénnud, et tema
kaubamirgid CHUFI seostuvad oma tihenduse poolest chufa-mandlitega, viitis ta
siiski, et neil kaubamaérkidel on eristusvdime tinu mainele ja/voi ildtuntusele, mille
need Hispaanias on saavutanud. Nagu eelpool punktis 24 mirgitud, on hageja
kohtuistungil loobunud oma kaubamirgi viidetavale mainele ja/véi iildtuntusele
rajatud argumentidest.

Esimese Astme Kohus leiab, et konkureerivate tihiste ithine algusosa ,chuf’
tahendab maas kasvavat mandlit, mille hispaaniakeelne nimetus on ,,chufa” ja millest
valmistatakse populaarset jooki ,horchata” (chufa-mandlitest tehtud mandlipiim),
mida hageja Hispaanias turustab. Konkureerivate tihiste poolt tekitatud ildmuljes
kisitab sihtrithm elementi ,chuf’ kui elementi, mis kirjeldab konkureerivate
tahistega téhistatavat kaupa, mitte kui elementi, mille alusel saaks eristada kaupade
kaubanduslikku péritolu. Seega puudub elemendil ,chuf” eristusvoime ja seda ei saa
pidada konkureerivate kaubamirkide poolt loodava iildmulje domineerivaks osaks.

II - 2092



54

55

56

GRUPO EL PRADO CERVERA V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — DEBUSCHEWITZI PARIJAD (CHUFAFIT)

Vastupidi, nagu ihtlustamisamet on pohjendatult sedastanud, konkureerivate
tahiste poolt loodava iildmulje puhul on téhiste lopuosa see, mis voimaldab
sihtrithmal maista neid téhiseid kui kujundsonu, mitte kui tksnes kirjeldavaid
mdisteid. Oluline on siiski rdhutada, et kontseptuaalsest kiiljest vaadelduna puudub
nii taotletava iihenduse kaubamirgi 16puosal ,fit” kui ka hageja varasemate
kaubamirkide tahel ,i” hispaania keeles kindel tihendus. Nende elementide
kontseptuaalses plaanis vordlemine on seega kohatu. Jadb siiski faktiks, et nende
elementide visuaalsed ja foneetilised erinevused on piisavad selleks, et konkuree-
rivate tdhiste globaalse hindamise raames vilistada tiielikult nende segiajamise
toendosus sihtrithma arusaamades. Kui isegi eeldada, nagu hageja seda esimesel
kohtuistungil tegi, et taotletava kaubamérgi lopuosa ,fit” seondub ingliskeelse
sonaga ,fit", mille iiks tihendus on heas fiitisilises vormis olev isik, ja kuna
sihtrdhma markimisvéarsel osal on selle seose mdistmiseks vajalik inglise keele
oskus, mida hageja ei ole kiill tdendanud, siis leiab Esimese Astme Kohus, et see seos
ei kirjelda taotletava kaubamirgiga tihistatavate kaupade omadusi ning voib lihemal
uurimisel pigem vilistada konkureerivate tihiste segiajamise tdendosuse. Viide, mis
on suunatud taotletava tihenduse kaubamirgi eristusvoime vaidlustamisele, ei saa
mingil juhul olla kdesoleva menetluse esemeks, milleks tulenevalt kiesoleva otsuse
punktides 22 ja 23-25 esitatud kaalutlustest lihtudes saab olla ainult suhteline
keeldumispohjus ehk siis konkureerivate tihiste segiajamise toendosus.

Seega on apellatsioonilkoda pohjendatult leidnud, et konkureerivate tihiste ildise
hindamise raames on téhiste vahel piisavalt erinevusi, et vilistada nende segiajamise
tdendosus sihtrithma arusaamades.

Seda jireldust ei ole hageja poolt eritatud erinevate argumentidega voimalik
kummutada.
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Seonduvalt ithtlustamisameti viidetavalt ebaiihtlase praktikaga otsuste tegemisel ja
viidetega Hispaania siseriiklikele otsustele, mis puudutavad kiesoleva kohtuasja
esemeks mitteolevaid tahiseid ja nende registreerimist, tuleb esiteks mirkida, et
apellatsioonikodade otsuste seaduslikkuse hindamisel tuleb ldhtuda iiksnes maru-
sest nr 40/94, nagu iihenduse kohtud on seda tdlgendanud, ja mitte {ihtlustami-
sameti varasematest otsustest (Esimese Astme Kohtu 5. detsembri 2000. aasta otsus
kohtuasjas T-32/00: Messe Miinchen v. Siseturu Uhtlustamise Amet (electronica),
EKL 2000, Ik I1-3829, punkt 47; Esimese Astme Kohtu 5. detsembri 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-130/01: Sykes Enterprises v. Siseturu Uhtlustamise Amet (REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS), EKL 2002, Ik 1I-5179, punkt 31; eespool viidatud
BUDMEN'i kohtuotsus, punkt 61). Argumenti, mis tugineb vdimalikule vastuolule
vaidlustatud otsuse ja tihtlustamisameti kolmanda apellatsioonikoja poolt FLEXI-
CON/FLEXONi asjas tehtud otsuse vahel, ei saa jirelikult arvestada. Sama jéreldus
kiib Hispaania siseriiklikele otsustele viitamise kohta (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, 1k 11-2821,
punkt 53, ning 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Diaz v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Granjas Castellé (CASTILLO), EKL 2003, 1k II-4835,
punkt 37).

Teiseks tuleb tagasi likata hageja viide, mis pohineb iildtuntud kaubamirkide
omanike kaubandustegevusel ja mille kohaselt viimased kasutavad oma kauba-
mirkide algusosa, et luua uusi tuletatud kaubamirke, mis sisaldavad sedasama osa.
Uhelt poolt ei saa hageja tugineda oma varasemate kaubamirkide viidetavale
tildtuntusele, kuna kéesoleva kohtuotsuse punktis 24 nimetatu kohaselt loobus ta
sellele asjaolule rajatud argumentidest kohtuistungil. Teiselt poolt, nagu iihtlusta-
misamet on viditnud, ei saa hageja olla vastu sellele, et iihtlustamisametis toimunud
menetluse vastaspool kasutab kaupade jaoks asjaomasel territooriumil elementi
»chuf’, kuivord kiesoleva kohtuotsuse punktis 54 on sedastatud, et sihtrithm ei saa
seda elementi kisitada alusena, mille pohjal saaks eristada hageja varasemate
kaubamaérkidega kaitstud toodete kaubanduslikku péritolu.

Lopuks tuleb tdodeda hageja nende mirkuste osas, mis puudutavad tihiste
seostamise tdendosust iihise algusosa ,chuf’ kasutamise tottu, et seostamise
tdendosus on segiajamise téendosuse erijuhtum, kusjuures seostamise tGendosust
iseloomustab fakt, et sihtrithm voib asjaomaseid kaubamérke pidada iihele ja samale
omanikule kuuluvateks, kuigi ta neid omavahel segi ei aja (Esimese Astme Kohtu
9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferrit v. Siseturu Uhtlustamise
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Amet — Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, lk II-1589, punkt 60 ja viidatud
kohtupraktika). Kuigi asi voib nii olla, eriti kui kaks kaubamirki tunduvad kuuluvat
ithest tiivest moodustatud kaubamirkide seeriasse (eespool viidatud NU-TRIDE
kohtuotsus, punkt 61), tuleb rohutada, et kiesolevas asjas see nii ei ole, kuna
algusosa ,chuf” on kirjeldava iseloomuga, mistottu see ei saa tekitada konkureerivate
tahiste seostamise toendosust sihtrithma arusaamades.

Eeltoodust jareldub, et isegi kui konkureerivate tdhistega tahistatud kaubad on
kiesolevas asjas identsed, on nende tihiste omavahelised erinevused piisavad, et
vilistada segiajamise toendosus sihtrithma arusaamades.

Seega tuleb tagasi lilkata médruse nr 40/94 artikli 8 1oike 1 punkti b vadral
kohaldamisel pohinev viide ja hagi tervikuna rahuldamata jatta.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 1oike 2 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
kandma kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud. Kuna hageja néudeid ei
rahuldatud, moistetakse iihtlustamisameti ja iihtlustamisametis toimunud menet-
luse vastaspoole kohtukulud vastavalt nende nouetele vélja hagejalt.
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