KOHTUOTSUS 13.7.2004 — KOHTUASI T-115/03

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
13. juuli 2004

Kohtuasjas T-115/03,

Samar SpA, asukoht Mottalciata (Itaalia), esindaja: advokaat A. Ruo,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja téostusdisainilahendused),
esindajad: O. Montalto ja L. Capostagno,

kostja,

teine menettuspool Siseturu Uhtlustamise Ametis (kaubamirgid ja tééstusdisaini-
lahendused), menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus

Grotto SpA, asukoht Vicence (Itaalia), esindajad: advokaadid M. Bosshard ja
S. Verea,

mille esemeks on hagi Sisetura Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja téostusdisai-
nilahendused) kolmanda apellatsioonikoja 30. jaanuari 2003. aasta otsuse (asi
R 340/2002-3) peale, mis kisitleb siseriikliku kujutismirgi BLUE JEANS GAS
omaniku vastulauset {thenduse sonamirgi GAS STATION registreerimisele,

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

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

kohtusekretir: vanemametnik J. Palacio Gonzélez,

arvestades 7. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 21. juulil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse
astuja vastust,

arvestades 25. juulil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu
Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) vastust,

arvestades 4. veebruaril 2004 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jirgmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 12. jaanuaril 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) noéukogu 20. detsembri
1993. aasta madruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1) {(muudetud kujul) alusel iithenduse kaubamairgi taotluse.
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Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sdnaline tihis GAS STATION.

Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mirkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Kklassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 25 ning vastavad
jargmisele kirjeldusele: ,réivad, jalatsid, peakatted”.

Kaubamérgitaotlus avaldati 22, mértsil 1999 Uhenduse Kaubamirgibiilletisnis
nr 22/99.

Menetlusse astuja esitas 21. juunil 1999 miadruse nr 40/94 artikli 42 alusel
taotletavale kaubamirgile vastulause koikide sellega tdhistatud kaupade osas
tuginedes eelkoige oma varasemale siseriiklikule kujutismirgile nr 677 288, mis
on muu hulgas registreeritud klassi 25 kuuluvate kaupade, nimelt ,piiksid, jakid,
teksapiiksid, sdrgid, seelikud, talvejakid, kudumid, sviitrid, mantlid (,capisalla”),
sokid, kingad, saapad, sussid” jaoks, ja mis on kujutatud alljirgnevalt:

Uhtlustamisameti vastulausete osakond, pidades silmas téhiste réhutatud sarnasust
ning tdhiste ja kaupade vastastikust toimet segiajamise tdendosuse hindamisel,
rahuldas vastulause 28. veebruari 2002. aasta otsusega.
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Hageja esitas iihtlustamisametile 16. aprillil 2002 kaebuse vastulausete osakonna
otsuse peale maaruse nr 40/94 artikli 59 alusel.

Apellatsioonikoda jittis 30. jaanuari 2003. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”), millest hagejat teavitati 10. veebruaril 2003, kaebuse rahuldamata pdhjusel,
et kui arvestada nii menetlusse astuja kaubamirgi eriomast olemust ning kauba-
mirkide suurt sarnasust kui ka tihistatavate kaupade kas identsust voi sarnasust
ning hetke, mil asjaomane avalikkus kaubamérki tajub, siis esineb segiajamise
toenaosus.

Menetlus ja poolte nduded

Hageja palub Esimese Astme Kohtu:

— tunnistada, et kiiesolevas asjas segiajamise toendosus puudub, ning tiihistada
vaidlustatud otsus;

— teise voimalusena tunnistada, et kiesolevas asjas ei esine segiajamise tdendosust
mitte ithegi registreerimistaotluses dra toodud kauba, vilja arvatud teksapiikste
osas, voi vahemalt mitte nende kaupade osas, mille suhtes Esimese Astme
Kohus nii otsustab, ning tithistada selles ulatuses vaidlustatud otsus;

— mboista kohtukulud vilja iihtlustamisametilt.
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Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kasitlus

Hageja esitab kaks véidet, millest esimene tuleneb vaidlustatud otsuse péhjendamata
jatmisest ning teine hindamisveast segiajamise tdendosuse hindamisel. Kohtuistungil
tipsustas hageja, et tema esimeses noudes sisalduv viljend ,tunnistada, et [...]
segiajamise tdendosus puudub” ning viide hagiavalduses kdikidele tema viidetele,
mida ta oli juba iithtlustamisametis esitanud, on formaalsed laused, ning Esimese
Astme Kohus arvestas nendega.

Hageja esitas kohtuistungil dokumendi, millega ta soovis tdendada, et rdivasektoris
on mitmeid Itaalia kaubamirke, mis sisaldavad séna ,gas”, ja viitas Esimese Astme
Kohtu kodukorra artiklile 48 ning rohutas asjaolu, et parast seda, kui Esimese Astme
Kohus otsustas, et menetlusdokumentide teistkordne vahetamine ei ole vajalik, oli
hageja kindel, et ta saab esitada oma argumendid kohtuistungil. Esimese Astme
Kohus noustus selle dokumendi esitamisega kui ajutise meetmega tingimusel, et
selle vastuvoetavuse suhtes otsustatakse hiljem.
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Kohtuistungil esitatud dokumendi vastuvéetavus

Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale on Esimese Astme Kohtule esitatud hagi
eesmirk iihtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste diguspérasuse kontrollimine
mairuse nr 40/94 artikli 63 tdhenduses. Asjaolud, millele tuginetakse Esimese Astme
Kohtus, ilma et neid oleks varem esitatud ihtlustamisameti teiste osakondade
menetluses, saavad mojutada sellise otsuse oiguspdrasust ainult juhul, kui
{ihtlustamisamet oleks neid pidanud arvesse votma omal algatusel. Seoses sellega
tuleneb artikli 74 loike 1 viimasest osast, mille kohaselt registreerimisest keeldumise
suhteliste pohjustega seotud menetlustes piirdub tihtlustamisamet kontrollimisel
menetluspoolte esitatud faktide, toendite ja vdidetega ning esitatud noudmistega, et
iihtlustamisamet ei pea omal algatusel arvesse votma asjaolusid, mida pooled ei ole
vilja toonud. Jarelikult ei saa sellised asjaolud mojutada apellatsioonikoja otsuse
digusparasust.

Selge on see, et kohtuistungil esitatud dokumenti, millega soovitakse téendada, et
roivasektoris on mitmeid Itaalia kaubamirke, mis sisaldavad sona ,gas”, ei esitatud
ithtlustamisameti menetluses. Jarelikult ei saa Esimese Astme Kohus seda
dokumenti arvesse votta.

Hageja ei saa tugineda kodukorra artikli 48 loigetele 1 ja 2 odigustamaks selle
dokumendi hilist esitamist. Esiteks ei esitanud hageja tihtegi pohjendust, mis oleks
vajaduse korral digustanud uute toendite esitamist repliigi esitamise staadiumis.
Teiseks ei ole hilist esitamist voimalik digustada voistlevuse pohimoéttest lahtuvalt,
kuna seda dokumenti ei saa kisitleda vaid vastusena Gihtlustamisameti ja menetlusse
astuja seisukohtadele. Tegelikult pithendusid viimatinimetatud ainult séna ,gas”
eriomase eristusvoime téendamisele, ilma et nad oleksid kunagi viidanud varasema
kaubamargi voimalikule eristusvdimele Itaalia réivaturul.
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Jarelikult tuleb hageja poolt kohtuistungil esitatud dokument tagasi liikata, ilma et
oleks vaja uurida selle voimalikku tdendusjoudu voi sellega seoses dra kuulata
kéesoleva kohtuvaidluse teised pooled.

Péhjenduse puudumine

Hageja viidab, et apellatsioonikoda rikkus pohjendamiskohustust, kui ta viitis
vaidlustatud otsuse punktis 20 selgitusi esitamata, et asjaomased tihised on teataval
médral kontseptuaalselt seotud. Hageja rohutab, et seetéttu ei ole tal voimalik seda
pohjendust vaidlustada.

Esimese Astme Kohus leiab, et hageja kriitika tuleneb vaidlustatud otsuse vaid
osalisest lugemisest. Tegelikult ndustub apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse
punktis 20 selgesonaliselt vastulausete osakonna hinnanguga, mille kohaselt on
asjaomased tihised ,teataval mairal kontseptuaalselt seotud”. Seega oleks piisanud,
kui hageja oleks viidanud vastulausete osakonna otsuses, millest teda teavitati, dra
toodud hinnangule ning vajadusel kritiseerinud selle otsuse p&hjendusi Esimese
Astme Kohtus.

Kuivérd apellatsioonikoja poolt osundatud kontseptuaalne seotus tugineb sénale
»gas”, mida voib jireldada punktile 20 jirgnevast osast, kus seda séna kirjeldatakse
domineeriva osana, siis viidab Esimese Astme Kohus esiteks seda, et hageja poolt
vastulausete osakonna otsuse kohta esitatud kriitika, mille kohaselt on vastuoluline
viita, et sona ,gas” tihendab sisepdlemismootori kiitust ning samas leida, et see ei
tihenda ,bensiini”, on esitatud vaidlustatud otsuse punkti 6 esimeses taandes.
Teiseks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24, et sénal ,gas” on
spetsiifiline tdhendus ning et see, ,kuidas itaalia keelt kénelevad tarbijad seda
tegelikult moistavad (,galz]”, ;mootorikiitus”), ei oma iildse mingit tihtsust”. Seega
oli hagejal lihtne korvutada vaidlustatud otsuse punktides 20 ja 24 #ra toodud
pohjendusi ning vajadusel kritiseerida Esimese Astme Kohtus apellatsioonikoja
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arvamust, mille kohaselt on asjaomased tihised kontseptuaalses mottes sarnased
soltumata sona ,gas” tahendusest.

Jarelikult tuleb kiesolev viide tagasi liikata.

Hindamisviga segiajamise toendosuse analiilisimisel

Poolte argumendid

Hageja leiab, et on vale vorrelda eraldi iihelt poolt asjaomaseid tihiseid ja teiselt
poolt kaupu, mida need tihised tihistavad. Antud juhul mainis hageja, et
apellatsioonikoda leidis, et moiste ,blue-jeans” on kirjeldav, ning jareldas sellest,
et sona ,gas” on domineeriv osa menetlusse astuja kaubamdrgis. Hageja sénul kehtib
selline viide ainult blue-jeans'ide, nimelt teksariidest valmistatud roivaste kohta ja
mitte teiste kaupade, nagu niiteks sviitrite, susside ja saabaste kohta. Lisaks jéttis
apellatsioonikoda analitiisimisel digustamatult tihelepanuta taotletavas kaubamérgis
esineva sona ,station”.

Seoses asjaomaste kaubamirkide visuaalse vordlusega vaidab hageja, et koikide
kaupade osas, vilja arvatud blue-jeans, on menetlusse astuja kaubamirgi domineeriv
osa ,BLUE JEANS", millel on viga tugev eristusvoime. Taotletava kaubamirgi
domineeriv osa koosneb kahest sonast ,gas” ja .station”. Seega ei ole neced
kaubamirgid iildse sarnased. Kui asjaomased kaubamérgid tihistavad blue-jeans’e,
siis on médiste ,blue-jeans” kirjeldav ning seega on menetlusse astuja kaubamérgi
domineeriv osa ,gas”. Taotletava kaubamirgi domineerivaks osaks jaab ,gas station”.
Kuna menetlusse astuja kaubamirgi graafilisel kiiljel on tugev eristusvoime, siis
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segiajamise tGendosuse tuvastamiseks ei piisa kahe asjaomase kaubamirgi ithisest
sonast, milleks on ,gas”. Hageja sonul kinnitab seda analiiiisi arutluskiilk, mida
kasutas Esimese Astme Kohus oma 12. detsembri 2002. aasta otsuses kohtuasjas
T-110/01: Vedial v. Siseturu Uhtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT),
EKL 2002, Ik II-5275, punkt 54.

Seoses foneetilise vordlusega leiab hageja, et asjaomased kaubamirgid on tiiesti
erinevad kéikide kaupade, vilja arvatud blue-jeans osas. See viide kehtib seda enam,
et Lkohtupraktika kohaselt pooratakse rohkem tihelepanu kaubamirkide algus-
osadele.

Seoses kontseptuaalse vordlusega on asjaomased kaubamirgid tiiesti erinevad
koikide kaupade, vilja arvatud blue-jeans osas, kuna iiks neist sisaldab domineeriva
osana mdistet ,blue-jeans” ning teine méistet ,gas station”, mis tihendab
kittusetanklat. Isegi kui ndustuda sellega, et mdiste ,blue jeans” on kirjeldav,
seostub menetlusse astuja kaubamirk kiitusega, samas kui hageja kaubamirk
seostub tanklaga, antud juhul kiitusetanklaga.

Hageja viidab, et apellatsioonikoda ei teinud &igeid jreldusi sellest, kuidas ta
méératles asjaomase avalikkuse: nimelt, et on tegemist piisavalt informeeritud ja
mdistlikult tihelepaneliku avalikkusega iildiselt. Ometi tipsustas hageja kohtuis-
tungil, et ta ei vaidlusta seda midratlust.

Hageja jireldab sellest, et kaubamirkide erinevus vilistab segiajamise tdenéosuse,
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Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja vdidavad esiteks seda, et hageja ei vaidlusta
asjaomaste kaupade identsust voi sarnasust. Seejirel nad leiavad, et molemas
vastandatud kaubamirgis on domineeriv osa vaieldamatult sona ,gas”. Nad leiavad,
et nii apellatsioonikoja arutluskiik kui ka jareldus, milleni ta joudis, on odiged.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt madruse nr 40/94 artikli 8 ldike 1 punktile b ei registreerita varasema
kaubamérgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenéoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale tuleb kaupade voi teenuste kaubandusliku
piritolu segiajamise toendosust hinnata igakilgselt, vastavalt sellele, kuidas
asjaomane avalikkus tajub konealuseid kaupu voi teenuseid, pidades silmas koiki
antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkoige tihiste sarnasuse ja nende poolt
tihistatud kaupade vai teenuste sarnasuse omavahelist 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, 1k 11-2821, punktid 29-33 ja viidatud kohtupraktika).

Ennekaike tuleb mainida, et apellatsioonikoda leidis digesti, et esiteks antud juhul
koosneb asjaomane avalikkus Itaalia tarbijatest, kuna kisitletav varasem kaubamirk
on ltaalia siseriiklik kaubamérk (vaidlustatud otsus, punkt 13), ning teisels, kuna
asjaomaste kaubamirkidega tdhistatud kaubad on laiatarbekaubad, koosneb kone-
alune avalikkus keskmistest tarbijatest, kes on piisavalt informeeritud, maistlikult
tiahelepanelikud ja arukad (vaidlustatud otsus, punkt 30).
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Jargmisena tuleb mainida, et apellatsioonikoda meenutas Oigesti, et asjaomaste
kaubamérkidega tihistatud kaubad on kas identsed voi sarnased (vaidlustatud otsus,
punkt 12).

Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale tuleb seoses asjaomaste kaubamdérkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasusega segiajamise tdendosust hinnata
lahtuvalt kaubamaérgist jadvast terviklikust muljest, arvestades eriti selle eristavate ja
domineerivate osadega (vt Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otusus
kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, Ik [I-4335, punkt 47 ja viidatud
kohtupraktika).

Hageja viide, mille kohaselt viis apellatsioonikoda 1dbi vastandatud tahiste vordluse
abstraktselt, asjaomaste kaubamirkidega téhistatud kaupu arvestamata, on alusetu.
Tegelikult leidis apellatsioonikoda Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsusele
kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk 1-5507) tuginedes selgesonaliselt, et
sjareldus, et segiajamise tdendosus esineb, tugineb segiajamise toendosuse
hindamisel ilmnenud téhiste rohutatud sarnasusele ning tahiste ja kaupade
omavahelisele seotusele” (vaidlustatud otsus, punkt 12). Samuti leidis apellatsioo-
nikoda, et ,tihise voimet tiita kaubamirgi iilesannet tuleb hinnata seoses taotluses
ara toodud kaupadega” (vaidlustatud otsus, punkt 21).

Apellatsioonikoda leidis tema poolt ldbi viidud uurimise kaigus oigesti, et varasema
kaubamirgi domineeriv osa on sona ,gas” (vaidlustatud otsus, punktid 20 ja 28).
Esiteks on moiste ,blue-jeans” tegelikult selgelt kirjeldav nende roivaesemete puhul,
mis on valmistatud teksariidest vdi seda jéljendavast materjalist. Muude roivaese-
mete suhtes ei ole sellel moistel nii tugevat eristusvdimet kui on sonal ,gas”, mis ei
ole rdivaesemetega iildse seotud (vaidlustatud otsus, punkt 24). Teiseks on
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asjaomase kujutismérgi graafiline osa ,BLUE JEANS” teisejarguline, kuna see on
kirjutatud palju véiksemate tihtedega ja koigest tdiendab sona ,gas”.

Samuti oli apellatsioonikojal alus jireldada, et taotletava kaubamargi domineeriv osa
on sona ,gas”, kuna sdna ,station”, vaatamata oma tihenduse teatavale olulisusele, ei
muuda sona ,gas” tihendust (vaidlustatud otsus, punkt 27). Sona ,station” voib
viidata paljudele erinevatele kohtadele, olgu see kas maanteetranspordivahendite
peatuspaik voi koht, kus kas miiiiakse voi hoiustatakse mootorikiitust, ning see
omandab lopliku tihenduse tdiendi kaudu. Jarelikult kinnistab sona ,station” séna
»gas” tahendust ilma alternatiivset tdhendust lisamata.

Jarelikult on asjaomased tihised domineeriva osa poolest visuaalselt, foneetiliselt ja
kontseptuaalselt identsed.

Mis puudutab vastandatud tdhiseid kui tervikuid, siis sai apellatsioonikoda
hindamisviga tegemata oOigesti jireldada, et nende tdhiste erinevused, milleks on
esiteks teisejirguline graafiline osa ,blue jeans” ning teiseks teisejarguline sonaline
osa ,station”, ei jad meelde asjaomasele avalikkusele, kes jatab meelde ainult osa
wgas” (vaidlustatud otsus, punktid 27-29). Sellega seoses tuleb meenutada, et tarbijal
on harva véimalik erinevaid kaubamirke otseselt vorrelda, vaid ta peab usaldama
oma millu jianud ebatdiuslikku kujundit (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus
kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, 1k 1-3819, punkt 26).

Seda jareldust ei sea kahtluse alla Euroopa Kohtu arutluskiik eespool punktis 22
viidatud kohtuotsuses HUBERT, millele hageja tugines. Selles kohtuotsuses pidas
Esimese Astme Kohus iilekaalukaiks graafilist osa ja erinevaid sonalisi osi vorreldes
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sOnalise osaga, mis oli asjaomastel kaubamirkidel iihine, nimelt séna ,Hubert”.
Siiski, vastupidiselt graafilisele osale kiesolevas asjas oli eelnimetatud otsuses
graafiline osa eriti tdhtis. Sellega seoses tuleb mainida, nagu eespool tddeti, et osa
sblue jeans” on teisejérguline, olles koigest sona ,gas” tiiendav osa.

Jérelikult tuleb seoses asjaomaste kaubamiirkidega tihistatud kaupade identsuse ja
sarnasusega ning vastandatud tdhiste sarnasusega kinnitada apellatsioonikoja
jéreldust, mille kohaselt esineb asjaomaste kaubamirkide segiajamise téendosus
asjaomase avalikkuse seisukohalt lihtuvalt,

Kuna segiajamise t6endosus esineb seoses koikide taotluses dra toodud kaupadega,
olgugi et see on palju suurem teksariidest valmistatud roivaesemete puhul, ei ole
alust apellatsioonikoja otsuse tiihistamiseks, kuna see kisitleb ka muid rdivaesemeid
kui teksariidest valmistatud roivad voi klassi 25 kuuluvad teised alakategooriad.

Eeltoodut arvesse vottes tuleb kiesolev hagi jitta rahuldamata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, jaetakse kohtukulud vastavalt thtlustamisameti ja menetlusse astuja
ndudele hageja kanda.
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SAMAR V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — GROTTO (GAS STATION)

Esitatud pohjendustest lahtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jétta hagi rahuldamata.

2. Moista lkohtukulud vilja hagejalt.

Pirrung Meij Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. juulil 2004 Luxembourgis.

IKohtusekretir

H. Jung

Koja esimces

J. Pirrung
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