WASSEN INTERNATIONAL V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — STROSCHEIN GESUNDKOST (SELENIUM-ACE)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kolmas koda)
14. juuli 2005°

Kohtuasjas T-312/03,

Wassen International Ltd, asukoht Leatherhead (Uhendkuningriik), esindajad:
_ barrister M. Edenborough ja solicitor S. Mayer,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toéostusdisainilahendused),
esindajad: S. Laitinen ja M. Capostagno,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas oli

Stroschein Gesundkost GmbH, asukoht Hamburg (Saksamaa),

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisai-
nilahendused) neljanda apellatsioonikoja 18. juuni 2003. aasta otsuse peale (asi
R 121/2002-4), mis kisitleb Wassen International Ltd ja Stroschein Gesundkost
GmbH vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees M. Jaeger, kohtunikud V. Tiili ja O. Cziicz,

kohtusekretir: kohtusekretiri abi B. Pastor,

arvestades 12. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 18. detsembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades 14. mirtsil 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse
Vaidluse taust

Wassen International Ltd esitas 16, veebruaril 1999 ndukogu 20. detsembri 1993.
aasta madruse (EU) nr 40/94 {ihenduse kaubamargi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1)
muudetud redaktsiooni alusel Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused, edaspidi ,iihtlustamisamet”) tihenduse kaubamirgi taot-
luse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sonamirk SELENIUM-ACE.

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta kaubamirkide registreerimisel kasutatava kaupade j ja teenuste rahvusva-
helise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul)
klassidesse 3 (,kosmeetikavahendid; ndokreemid; seebid, vananemisvastased kree-
mid ja emulsioonid”), 5 (,toidulisandid; vitamiinid ja mineraalid”) ja 42 (,ilusa-
longid”). :

Kaubamérgi registreerimise taotlus avaldati 11. oktoobri 1999. aasta Uhenduse
Kaubamirgibiilletdanis nr 81/99.
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Stroschein Gesundkost GmbH (edaspidi ,vastulause esitaja”) esitas 16. detsembril
1999 miidruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1 alusel taotletud kaubamiirgi regist-
reerimisele vastulause, tuginedes Saksamaal 27. septembril 1995 numbri all
39 519 649 registreeritud jirgmisele kujatismérgile:

Sﬁlﬁﬁiﬁm S{?G zi‘

Nimetatud kaubamirk oli registreeritud nii klassi 5 kui klassi 30 kuuluvate jirgmiste
kaupade jaoks:

»Preparaadid tirklise, kaltsiumisoolade, magneesiumstearaadi ja pirmi baasil véi
loetletud ainete kombinatsioonina kasutamiseks toidulisandina.”

Vastulause tugines koikidele kaupadele, mille jaoks varasem kaubamirk oli
registreeritud ja oli suunatud klassidesse 3 ja 5 kuuluvate kikide kaupade vastu,
mille jaoks tthenduse kaubamirgitaotlus oli esitatud. Pohjendus, mis vastulause
toetuseks vilja toodi, oli segiajamise tden#osus vastavalt médruse nr 40/94 artikli 8
ldike 1 punktile b.

Vastulausete osakond rahuldas oma 30. novembri 2001, aasta otsusega vastulause
ning seega keeldus taotletava kaubamirgi registreerimisest. Sisuliselt leidis ta, et
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kdnealused margid on visuaalselt viga sarnased ja foneetiliselt sarnased voi identsed.
Arvestades kaupade, mille jaoks ithenduse kaubamérki taotleti, ja varasema
kaubamiirgiga kaitstud kaupade identsust klassi 5 kuuluvat kaupade osas ja teatavat
sarnasust klassi 3 kuuluvate kaupade osas, leidis vastulausete osakond, et segiajamise
tdenfiosus on olemas. ’

30. jaanuaril 2002 esitas hageja iihtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna
otsuse peale.

Neljas apellatsioonikoda jéttis 18 juuni 2003. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”) hageja kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et varasema
kaubamirgi domineerivateks osadeks on sonalised osad; tdpsemalt, et séna
»selenium” moodustab kdige eristavama osa, et tdhtede ,2”, ,c” ja ,e” eraldamine
sidekriipsudega ei muuda seda, kuidas neid tajutakse, ja et tarbijad tajuvad séna
sspezial” teatavat tootesarja kirjeldava tdhisena. Apellatsioonikoda jéreldas, et
vastulausete osakond on &igesti leidnud, et tihised on sarnased ning asjaomased
kaubad identsed véi sarnased, ning on pdhjendatult joudnud jéreldusele, et koikide
konealuste kaupade puhul esineb segiajamise tdendosus.

Poolte néuded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul

— hagi rahuldada;
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— saata iihenduse kaubamirgitaotluse asi tagasi iihtlustamisametile kaubamirgi
registreerimiseks;

— tithistada vastulausete osakonna otsus;

— tithistada vaidlustatud otsus;

— mdista iihtlustamisametilt vilja hageja poolt kiiesoleva hagiavalduse menetluses,
apellatsioonikoja menetluses ja vastulausete osakonna menetluses kantud kulud.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jdtta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

Asja iihtlustamisametile kaubamiirgi registreerimiseks saatmise taotluse vastu-
voetavus

Hageja palub, et Esimese Astme Kohus saadaks asja tagasi iihtlustamisametile ja
kohustaks tihtlustamisametit registreerima konealuse ithenduse kaubamirgi.
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Mairuse nr 40/94 artikli 63 16ike 6 kohaselt peab iihtlustamisamet votma vajalikud
meetmed ithenduse kohtu otsuse tditmiseks. Samas ei ole Esimese Astme Kohus
pidev andma korraldusi iihtlustamisametile. Seega peab {ihtlustamisamet tegema
jareldusi kiesoleva otsuse resolutiivosast ja pohjendustest (Esimese Astme Kohtu
27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (STREAMSERVE), EKL 2002, Ik 1I-723, punkt 18). Kénealune
ndue on seega vastuvoetamatu.

Pohikiisimus

Hageja tugineb iihele viitele, mis tuleneb mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
rikkumisest.

Poolte argumendid

Hageja viitel on vastulausete osakond ja apellatsioonikoda molemad teinud
asjaomaste kaubamirkide hindamisel hindamisvea. Ta rohutab, et varasemat
kaubamiirki ja ithenduse kaubamirki tuleks hinnata igakiilgselt, uurides kaubamérke
tervikuna, sealhulgas koos nende véimalike kujutisosadega. Analiiiis ei tohi piirduda
kaubamirgi iiksikute osadega, eelkdige kuna ei ole esitatud iihtegi asjaolu, mis
toendaks, et sihtgrupp tugineb ainult teatavatele osadele, ja kuna kdnealused
kaubamirgid koosnevad teatavatest osadest, millel eraldi voetuna on ainult ndrk
eristusvdime, nii et kaubamirkide eristusvdime saab selguda alles nende igakiilgse
hindamise tulemusel.
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Hageja hinnangul on ekslik jéitta kérvale méju, mis on sénal ,spezial”, tihti ,a”, ,¢” ja
»e” eraldavatel sidekriipsudel ja varasema kaubamirgi kujutisosal, sest isegi kui igal
loetletud osal eraldivoetuna voib olla ainult piiratud maju, ei ole igakiilgselt hinnates
nende koosmdju sugugi tihtsusetu,

Hageja viitel on apellatsioonikoda teinud vea, pidades séna ,selenium” varasema
kaubamirgi kdige eristavamaks osaks. Nii vastulausete osakond kui apellatsiooni-
koda on eiranud véi ei ole piisavalt arvesse votnud asjaolu, et konealuste kaupade
ostmine ei ole juhuslik, vaid, vastupidi, toimub pérast konealuste kaubamirkidega
tdhistatud kaupade koostisosade tihelepanelikku uurimist, Nende kaupade siht-
gruppi ei huvita muu kui seleeni sisaldavad tooted, ilma et nad omistaks. tihtsust
asjaolule voi teaks seda, et sona ,selenium” voib olla nii v66rséna kui soovitava toote
teaduslik nimetus, Seetttu ei pea asjaomane avalikkus sona ,selenium” ,piisavalt
eristavaks”,

Hageja juhib tihelepanu, et tithiku véi sidekriipsu puudumisel tihtede ,a”, ,c” ja ,e”
vahel on loomulik, et tarbija hisldab neid iihe sénana. Ja vastupidi, kui tihed on
tihendatud, kaldutakse neid lugema nagu iseseisvaid sonu, isegi kui moodustuv sna
ei kuulu antud tarbija emakeelde. Seetdttu koosneb varasem kaubamirk tihtede
grupist ,ace”, mida hiildatakse iikshaaval, samal ajal kui taotletav mérk sisaldab
sona ,ace”, mida héildatakse iihe sénana.

Hageja hinnangul tuleks vaidlusaluste kaubamdrkide vordlemiseks nad seetdttu
esitada jirgnevalt: taotletav kaubamirk ,SELENIUM ACE” ja sonaline osa
»Selenium Special A-C-E” seotuna kujutisosaga, kui kéne all on varasem kaubamirk.
Isegi kui need on ainult vihesel méral eristavad, tuleks sona ,spezial” ja kujutisosa
arvesse votta. Veelgi enam, sona ,selenium” on tarbija jaoks, kes tahab osta seleeni
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sisaldavat toodet, samuti vaid vihesel miéral eristav. Mis puutub sonasse ,ace” ja
sidekriipsudega eraldatud tihtede gruppi ,ace”, siis hindab hageja, et esimene neist
on uudissdna, millel tden#oliselt ei ole keskmise Saksa tarbija jaoks mingit
tahendust, ja teine koosneb ilmselgelt lihtsatest tihestiku tahtedest.

Hageja jireldab sellest, et kénealuste kaubamérkide sonalised osad on foneetiliselt

erinevad, sest taotletav kaubamirk holmab sidekriipsuga eraldatud sona ja varasem
miérk kahte sona, millega on iihendatud kolm eraldi téhte. Visuaalselt on

kaubamirgid samuti erinevad, kuivord varasem kaubamirk sisaldab kujutisosa ja

eraldiseisvaid tihti, aga mitte vo66r- voi uudissona ,ace”. Kontseptuaalselt ei ole

taotletaval kaubamirgil muud tihendust peale selle, mida antakse edasi sdnaga

,selenium”, mis on sihtrithma poolt otsitav koostisosa, samal ajal kui varasemal

kaubamirgil on tihtede grupist ,ace” tulenev lisatdhendus.

Hageja osutab, et Saksa kaubamirgi- ja patendiamet joudis oma 21. augusti
2002, aasta otsuses samale jireldusele. Vastulausete osakond ja apellatsioonikoda
oleks pidanud jirgima sedasama otsust, mille kohaselt kaubamirkide vahel on
voimalik vahet teha, isegi kui nendega kaitstud kaubad on identsed.

Lopuks toob hageja vilja, et nii vastulausete osakond kui apellatsioonikoda on
ebadigesti pannud hagejale kohustuse tdendada, et segiajamise tdendosus puudub.
Vastulause esitaja on see, kes viidab, et segiajamise tdendosus on olemas ja kellel
lasub kohustus selle kohta tdendeid esitada. Kiesolevas asjas ei ole vastulause esitaja
esitanud ithtegi tdendit, mis kinnitaks tema viidet, et Saksamaa turul on segiajamine
toendoline. Seetdttu oleks sellekohaste voi vastupidiste tdendite puudumisel
pidanud kiisimuse lahendama vaidlusaluste kaubamirkide hiipoteetilise vordluse
pohjal.
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Uhtlustamisamet on seisukohal, et apellatsioonikoda on oigesti leidnud, et kone-
aluseid kaubamirke igakiilgselt hinnates on olemas segiajamise tdendosus nende
sarnasuse tottu, samuti loetletud kaupade vahelise identsuse ja sarnasuse tottu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Miiruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita taotletavat
kaubamirki varasema kaubamérgi omaniku vastuseisu korral, kui identsuse v&i
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga voi identsuse véi sarnasuse téttu varasema
kaubamiirgiga kaitstud kaupade véi teenustega on téendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada. Lisaks
sellele tihendab midruse nr 40/94 artikli 8 Idike 2 punkti a alapunktide i ja ii
kohaselt varasem kaubamirk iihenduse kaubamirke ning kaubamirke, mis on
registreeritud liikmesriikides, mille registreerimistaotluse kuupiev on varasem
tthenduse kaubamiirgi registreerimistaotluse kuupéevast.

Viéljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise tdeniosus selles, et
avalikkus voib arvata, et konealused kaubad véi teenused pirinevad samalt
ettevotjalt voi ka majanduslikult seotud ettevotjatelt,

Sama kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tden#osust hinnata igakiilgselt, vottes
aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus kénealuseid tahiseid ning kaupu voi
teenuseid tajub, ja arvestades koiki asjakohaseid tegureid, isediranis tihiste sarnasuse
ja nendega téhistatavate kaupade vdi 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 II-2821, punktid 3133 ning viidatud kohtupraktika).
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Kiesolevas asjas on varasem kaubamirk, millele vastulause tugineb, registreeritud
Saksamaal. Lisaks on kénealused kaubad esmatarbekaubad. Seepdrast koosneb
sihtrithm, kellega seoses tuleks segiajamise tGendosust hinnata keskmistest Saksa
tarbijatest.

Peale selle, kuigi miiruse nr 40/94 artikkel 8 ei sisalda sarnast sitet nagu artikli 7
I6ige 2, mille kohaselt kaubamérgi registreerimisest keeldumiseks piisab absoluutse
keeldumispdhjuse olemasolust ainult teatavas {ihenduse osas, tuleb jéreldada, et
kiesolevas asjas tuleb kohaldada sama lihenemist. Sellest jireldub, et regist-
reerimisest tuleb keelduda isegi siis, kui suhteline keeldumispdhjus esineb ainult
teatavas ithenduse osas (Esimese Astme Kohtu 3. mértsi 2004. aasta otsus kohtuasjas
T-355/02: Miilhens v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Zirh International (ZIRH),
EKL 2004, Ik 11-791, punkt 36).

Arvestades eelnevaid kaalutlusi, tuleb analiiiisida vordlust, mille apellatsioonikoda
on iihelt poolt libi viinud seoses asjaomaste kaupadega ja teiselt poolt seoses
vaidlusaluste kaubamérkidega.

Kaupade vordlus

Koigepealt on kohane mirkida, et hageja ei esita iihtegi argumenti apellatsioonikoja
poolt antud hinnangu kohta. Teisalt selgitas hageja kohtuistungil pdrast kohtu
sellekohast kiisimust, et ta ei ole esitanud oma kaubamirgi registreerimistaotluse
piiramise taotlust. Edasi tuleb meenutada, et vastulause pohines kéikidel kaupadel,
mille jaoks varasem kaubamérk on registreeritud, ja oli suunatud kaubamirgitaot-
luses loetletud, klassidesse 3 ja 5 kuuluvate kaupade vastu. Apellatsioonikoda leidis,
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et taotletava kaubamirgiga holmatud kaubad on osaliselt identsed varasema
kaubamiirgiga kaitstud kaupadega ja nendega osaliselt sarnased. Antud asjaoludel
tuleb todeda, et kaubamirgitaotluses loetletud kaubad on varasema kaubamirgiga
kaitstud kaupadega osaliselt identsed ja nendega osaliselt sarnased.

Kaubamirkide vordlus

Nagu nihtub véljakujunenud kohtupraktikast, peab segiajamise tdensosuse iga-
killgne hindamine vastandatud téhiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse
sarnasuse osas rajanema neist jadvale tervikmuljele, arvestades eelkdige nende
eristavaid ja domineerivaid osi (vt 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 II-4335, punkt 47 ning
viidatud kohtupraktika). '

Mis puutub hageja viidetesse seoses konealustele kaubamirkidele igakiilgse
hinnangu andmata jitmisega apellatsioonikoja poolt, tuleb kaaluda, kas viimane
on lébi viinud kénealuste kaubamirkide iga konkreetse osa analiiiitilise uurimise ja
kas ta seejérel tolgendas saadud tulemusi digesti kdikide andmete siinteesil pohineva
igakiilgse hindamise teel. :

Selles suhtes tuleb mirkida, et esiteks ei jitnud apellatsioonikoda vastupidi hageja
viidetele tdhelepanuta ei sdna ,spezial” méju, tihtede ,a”, ,c” ja ,e” eraldamist
sidekriipsudega ega ka varasema kaubamirgi kujutisosa.
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Seetdttu tuleb koigepealt todeda, et apellatsioonikoda on 6igesti leidnud, et sona
»spezial” vastab saksakeelsele omadussdnale, mis tihendab ,erilist” ja mida
toenioliselt tajutakse antud piirkonna tarbijate poolt teatavat tooteliini kirjeldava
tdhisena.

Jargnevalt tuleb mirkida, et apellatsioonikoda on uurinud ka tihtede grupi ,ace”
moju. Ta on leidnud, et sihtriihm moistab neid tihti kui viidet teistele ainetele, mida
toidulisandid tavaparaselt sisaldavad, milleks on néiteks vitamiinid. Lisaks on ta
leidnud, et asjaolu, kas tihed on esitatud sidekriipsudega voi ilma, ei oma tihendust;
kiiesoleval juhul ei muuda sidekriipsu puudumine mérkimisvadrselt kolme, samas
jarjekorras asuva tdhe tajumist tarbija poolt.

Lopuks on apellatsioonikoda seoses kujutisosaga vaidlustatud otsuses tiheldanud, et
kui kaubamirk koosneb sonalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi pidada
eristusvdimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale
lihtsam viidata selle nime vilja deldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Apellatsioo-
nikoda on digesti leidnud, et seda iildist arutluskdiku saab kiesoleval juhul
mdistlikult rakendada. Apellatsioonikoda leiab, et on mdistlik eeldada, et keskmine
tarbija tajub sénalist osa kaubamirgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina. Veel
voib mirkida, et kujutisosa asub sdnalise osa all, st vihem mirgataval kohal.

Sellest jireldub, et hageja viited, mille kohaselt apellatsioonikoda ei ole kisitlenud
muid kaubamirgi osi peale séna ,selenium”, tuleb tagasi litkata.
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Teiseks on oluline mérkida, et apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuses Oigesti
leidnud, et séna ,selenium” on varasema kaubamirgi domineeriv osa.

Kuna varasem kaubamiirk koosneb sonalistest osadest (sonad ,selenium”, ,spezial”
ja tdhtede grupp ,ace”) ja kujutisosast, tuleb meenutada, et apellatsioonikoda on
oigesti leidnud, et sonaline osa on eristavam kui kujutisosa. Tuleb lisada, et sdna
»selenium” on inglisekeelne séna, mille saksa keeles vastab nimisdna »Selen”, mis
tahistab keemilist elementi. Seda arvesse vottes tuleb mirkida, et kui asjaomased
tarbijad ei ole vdimelised aru saama, et sona ,selenium” tihistab itht koostisosa
kaubast, mida nad soovivad osta, on see séna isedranis eristav, sest seda tajutakse kui
kauba nime, mitte kui selle koostist kirjeldavat tahist. Isegi kui lisaks on v&imalik, et
tarbijad véivad seda osa miiratleda kui varasema kaubamiirgi all turustatavate
toodete koostisosa, nagu mirgib apellatsioonikoda, ei tulene sellest siiski, et sénal
»selenium”, tinu oma kohale varsemas kaubamirgis ja vorreldes varasema kauba-
mirgi teiste osadega, ei oleks koige olulisemat osa selles, kuidas asjaomane avalikkus
kaubamirki tajub ja meelde jitab.

Seepirast tuleb selles osas mirkida, et varasema kaubamirgi visuaalsel ja foneetilisel
hindamisel on sonal ,selenium” tihtis osa, kui vétta arvesse selle asumist esimesel
kohal, s.0 kdige mirgatavamal kohal. Seetdttu tajutakse seda esimesena. Teisalt on
oluline meeles pidada, et séna sspezial” tihendab saksa keeles ,erilist”. Seega sai
apellatsioonikoda bigustatult leida, et sihtriihm tajuks seda kui puhtalt kiitvat ja
kirjeldavat osa. Lopuks, tarbijad véivad tajuda tihtede ,ace” kombinatsiooni kui
viidet teatavatele toidulisandites, nagu niteks vitamiinidides, tavapiraselt sisaldu-
vatele ainetele.
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Sellest jareldub, et hageja viited, mille kohaselt apellatsioonikoda on eksinud, leides,
et sona ,selenium”, on varasema kaubamirgi koige eristavam osa, tuleb tagasi liikata.

Kolmandaks tuleb vilja tuua, et apellatsioonikoda on ldbi viinud oma hindamise
tulemusel saadud andmete siinteesil pohineva igakiilgse analiiiisi. Seega oli tal
voimalik pdhjendatult leida, et taotletav kaubamirk ja varasem kaubamirk on viga
sarnased, kuivord esimene kordab peaaegu tiielikult viimase sonalist osa.

Seetdttu on apellatsioonikoda digesti leidnud, et tervikuna voetuna on vastandatud
kaubamirgid sarnased ning nendevahelised sarnasused kaaluvad iiles erinevused.
Tuleb sedastada, et varasem kaubamirk on peaaegu identsel kujul taasesitatud

. ithenduse kaubamirgitaotluses; tihised erinevad tiksteisest ainult varasema kauba-

mirgi vihem eristavate osade tasemel, milleks on s6na ,spezial”, kujutisosa ja kaks
sidekriipsu, mis eraldavad kolme tihte ,a", ,¢” ja ,e”, mis asuvad kaubamirgitaot-
luses samas jirjekorras. Lisaks, kuivord taotletav kaubamirk on sonamérk, véib
taotluse esitaja seda kasutada iikskoik millise kirjaliigiga kirjutatult, sealhulgas
samaga, mida kasutab varasem kaubamiirk. Seega tuleb jireldada, et kdnealused
tiahised loovad nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt sarnase tervikmulje.

Jarelikult tuleb samuti tagasi lilkata véide, mis pdhineb apellatsioonikoja poolt
kénealuste kaubamérkide igakiilgse hindamise ldbi viimata jatmisel.
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Seoses hageja argumendiga, et apellatsioonikoda ei ole jirginud Saksa kaubamirgi-
ja patendiameti otsust samade kaubamérkide ja toodete kohta, hoolimata sellest, et
Saksamaa Liitvabariik oli vastulausega seotud riik, piisab, kui meelde tuletada, et
vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale on iihenduse kaubamirgi kord iseseisev
stisteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele omaseid eesmiirke ning
selle kohaldamine on sdltumatu kdigist siseriiklikest siisteemidest (Esimese Astme
Kohtu 5. detsembri 2000. aasta otsus kohtuasjas T-32/00: Messe Miinchen v.
Siseturu Uhtlustamise Amet (electronica), EKL 2000, Ik II-3829, punkt 47). Seetdottu,
isegi kui apellatsioonikoda voib siseriiklike ametiasutuste otsuseid arvesse vétta, ei
vabasta see vdimalus apellatsioonikoda kohustusest anda oma hinnang iiksnes
ithenduse asjaomase digusnormi alusel. Seepérast ei ole ithtlustamisamet ja antud
juhul ka ithenduste kohus seotud siseriiklikul tasandil tehtud otsusega. Seetdttu ei
saa hageja argumenti toetada.

Seoses hageja argumendiga, mille kohaselt apellatsioonikoda on ebadigesti pannud
hagejale kohustuse tdendada, et segiajamise tdendosus puudub, tuleb mirkida, et
tulenevalt médruse nr 40/94 artikli 74 Isike 1 16puosast piirdub iihtlustamisamet
registreerimisest keeldumise suhteliste p&hjustega seotud menetluses ainult
osapoolte esitatud viidete ning nouete kontrollimisega, Sellest sittest tulenevalt
peavad nii vastulause esitaja kui hageja esitama iihtlustamisametile oma nouete
aluseks olevad asjaolud. Sellega seoses tuleneb vastulausete osakonna otsusest, et
vastulause esitaja on viitnud, et konealuste kaubamirkide segiajamine on
téendoline, kuna kaubamirkide eristavad osad on identsed, ja et kaubamiirgitaot-
luses loetletud, s.o klassidesse 3 ja 5 kuuluvad kaubad on identsed ning sarnased
varasema kaubamirgiga kaitstud vastavate kaupadega. Sellest tuleneb, et vastulause
esitaja on oma vastulause alusena esitanud itheainsa viite, 5.0 segiajamise téensosuse
olemasolu, mille toetuseks on ta esile toonud mitu argumenti, mida ithtlustamis-
amet on arvesse votnud, nii et viimane ei tugine ainult hageja viidetel. Seet6ttu tuleb
hageja viide tagasi liikata.
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Eelnevaid kaalutlusi silmas pidades tuleb jireldada, et apellatsioonikoda ei teinud
hindamisviga, leides, et esineb segiajamise téendosus mésruse (EU) nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkt b tdhenduses; esiteks asjaomaste mirkide sarnasuse tottuy, mida on
hinnatud igakiilgselt, ja teiseks asjaomaste mirkidega holmatud kaupade identsuse
ja sarnasuse t6ttu. Seoses sellega on kohane meenutada, et vaatamata kaubamérkide
vihesele sarnasusele voib segiajamine olla tdendoline, kui kaubamairkidega kaitstud
kaubad véi teenused on viga sarnased (vt analoogia pohjal Euroopa Kohtu 22. juuni
1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, 1-3819,
punkt 19). Kiesolevas asjas on kaubad osaliselt identsed ja osaliselt sarnased. Selle
identsuse ja sarnasuse tottu vihenevad erinevused konealuste tdhiste vahel, kui
segiajamise tdendosust igakiilgselt hinnata.

Seetdttu, ilma et Esimese Astme Kohus peaks tegema otsuse hageja taotluse kohta
tithistada vastulausete osakonna otsus, tuleb hageja poolt esitatud tiksainus véide
tagasi liikata ja hagi tervikuna rahuldamata jétta.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 Ioike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, tuleb kohtukulud vastavalt iihtlustamisameti ndudele vilja mdista
hagejalt.
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Esitatud pohjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda)

otsustab:

1, Jitta hagi rahuldamata,

2. Mboista kohtukulud vilja hagejalt.

Jaeger Tiili Czicz

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 14. juulil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretir

H. Jung
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M. Jaeger



