RUIZ-PICASSO JT V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — DAIMLERCHRYSLER (PICARO})

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
22. juuni 20047

Kohtuasjas T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, elukoht: Pariis (Prantsusmaa),

Paloma Ruiz-Picasso, elukoht: London (Suurbritannia),

Maya Widmaier-Picasso, elukoht: Pariis,

Marina Ruiz-Picasso, elukoht: Genf (Sveits),

Bernard Ruiz-Picasso, elukoht: Pariis,

esindaja: avocat C. Gielen,

hagejad,
* Kohtumenetluse keel: saksa.
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versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja tééstusdisainilahendused),
esindajad: G. Schneider ja U. Pfleghar,

kostja,

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

DaimlerChrysler AG, asukoht: Stuttgart (Saksamaa), esindaja: avocat S. Vélker,
kohtudokumentide kittetoimetamise aadress Luxembourgis,

1

mille esemeks on kaebus Siseturu Uhtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja
18. mirtsi 2002. aasta otsuse (asi R 0247/2001-3) peale, mis on tehtud vastu-
lausemenetluses ,Picasso pirandi” ja DaimlerChrysler AG vahel,

EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

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

kohtusekretir: D. Christensen, ametnik,

arvestades kirjalikus menetluses ja 11. novembri 2003, aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

11. septembril 1998 esitas menetlusse astuja Siseturu Uhtlustamise Ametile
(kaubamirgid ja t6ostusdisainilahendused) (edaspidi ,lihtlustamisamet”) tthenduse
kaubamargi saksa keeles koostatud taotluse vastavalt néukogu 20. detsembri 1993.
aasta madrusele (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1)
{muudetud redaktsioonis).

Kaubamairk, mille registreerimist taotleti, on sdnamérk PICARO.

Kaubad ja teenused, mille suhtes kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad
15. juunil 1957 solmitud mérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste
rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja muudetud
redaktsioonis) mdistes klassi 12 ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,S6iduautod ja
nende osad, bussid”.

25. mail 1999 avaldati kaubamirgitaotlus Uhenduse Kaubamirgibiilletiiinis.
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19. augustil 1999 esitas ,Picasso pérand”, kaaspirand Prantsuse tsiviilkoodeksi
artikli 815 ja sellele jirgnevate artiklite moistes, mille kaasomanikeks on hagejad,
madruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1 alusel vastulause taotletava kaubamirgi
registreerimisele koéigi kaubamaérgitaotluses ette ndhtud kaubaliikide suhtes. Vastu-
lauset pohjendati médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktis b séitestatud segiajamise
téendosusega. Vastulause aluseks oli ithenduse kaubamérgi nr 614 867 olemasolu,
mille omanikuks on ,Picasso pirand” (edaspidi ,varasem kaubamirk”). Varasema
kaubamirgi — sonamérgi PICASSO — taotlus esitati 1. augustil 1997 ja see
registreeriti 26. aprillil 1999 kaupade jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe maistes
klassi 12 ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,Soidukid; maismaa-, vee- ja
6husodidukid, sdiduautod, bussid, veoautod, haagised, puksiirid”.

11. jaanuari 2001. aasta otsusega jéttis vastulausete osakond vastulause rahuldamata
motiivil, et konealuste kaubamérkide segiajamine ei ole tdendoline.

7. mértsil 2001 esitas ,Picasso pirand” médruse nr 40/94 artikli 59 alusel
tihtlustamisametile kaebuse, milles palus tithistada vastulausete osakonna otsus ja
likkata kaubamérgitaotlus tagasi.

18. mirtsi 2002. aasta otsusega, mis tehti hagejale teatavaks 17. aprillil 2002 (asi
R 0247/2001-3, edaspidi ,vaidlustatud otsus”), jittis {ihtlustamisameti kolmas
apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis, et asjaomase
avalikkuse korgendatud téhelepanu arvesse vottes ei ole konealused kaubamirgid
ei foneetiliselt ega. visuaalselt teineteisega sarnased. Veel leidis apellatsioonikoda, et
varasema kaubaméirgi kontseptuaalne moju on selline, et see neutraliseerib mis tahes
foneetilise ja/vdi visuaalse sarnasuse konealuste kaubamirkide vahel.
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Menetlus ja poolte néuded

Inglise keeles koostatud ja Esimese Astme Kohtu kantseleis 13. juunil 2002
registreeritud avaldusega on nimetuse ,Picasso pérand” all esinevad hagejad
esitanud kiesoleva hagi.

Esimese Astme Kohtu kantselei m#iratud téhtaja jooksul esitas menetlusse astuja
vastuviite sellele, et inglise keelest saaks kohtumenetluse keel; Esimese Astme Kohtu
kodukorra artikli 131 16ike 2 kolmanda 18igu kohaselt on menetluse keeleks saksa
keel kui keel, milles koostati ithenduse kaubamirgi taotlus.

Ettekandjaks oleva kohtuniku ettekande p&hjal otsustas Esimese Astme Kohus (teine
koda) avada suulise menetluse ja esitas kodukorra artiklis 64 sétestatud menetlust
korraldavate meetmete raames kiisimused hagejatele ja ithtlustamisametile, kes
vastasid neile selleks mé#ratud tihtaja jooksul.

Poolte kohtukéned ja vastused Esimese Astme Kohtu kiisimustele on dra kuulatud
11. novembri 2003. aasta kohtuistungil.

Hagejad paluvad Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;
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— rahuldada vastulause ja litkata kaubamérgitaotlus tagasi;

— moista kohtukulud vélja kostjalt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

Y

— mdista kohtukulud vilja hagejatelt.

Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— mdista kohtukulud vilja hagejatelt.

Hagi vastuvéetavus

Poolte argumendid

Menetlusse astuja véidab, et hagi on vastuvdetamatuy, sest ,Picasso pirand” ei ole ei
fiiiisiline ega juriidiline isik. Hagiavalduses ei ole mirgitud selle iiksuse juriidilise
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isiku liiki ning hagiavaldusele ei ole lisatud ka mingeid tdendeid tema juriidiliseks
isikuks olemise kohta, nagu néuab kodukorra artikli 44 16ige 5.

Vastuses Esimese Astme Kohtu kirjalikele kiisimustele on hagejad mirkinud, et
kaaspérand Prantsuse tsiviilkoodeksi artikli 815 ja sellele jargnevate artiklite mdistes
ei ole kiill juriidiline isik, kuid see on oma liikmetest eraldi seisev tiksus, mis voib olla
volausaldajaks voi volgnikuks ning kohtumenetluse pooleks. Hagejad tegid avalduse,
et teise vdimalusena voib hagi lugeda esitatuks viie kaasomaniku poolt. Lisaks esitati
avaldused, millega volitatakse Claude Ruiz-Picassot astuma nelja tilejaédnud périja
nimel samme, mis on vajalikud nende Giguste kaitsmiseks seoses Pablo Picasso
teoste ja nimega.

Uhtlustamisamet mirkis, et ,Picasso parand” on kaubamirgiregistrisse kantud kui
varasema kaubamirgi omanik ja seetdttu on tal digus olla vastulause menetluse
pooleks vastavalt médruse nr 40/94 artikli 8 ldike 2 punkti a alapunktile ii
koostoimes artikli 42 16ike 1 punktiga a.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Niitamaks, et ,Picasso pidrand” voib oma liikmetest eraldi seisva tiksusena olla
kohtumenetluse pooleks, viitasid hagejad Prantsuse tsiviilkoodeksi artiklile 815 ja
sellele jargnevatele artiklitele. Kui Esimese Astme Kohus palus neil oma sellealaseid
véiteid tdiendada ja esitada kodukorra artikli 44 16ike 5 kohaselt tdend selle iiksuse
juriidiliseks isikuks olemise kohta, piirdusid hagejad veelkordse viitamisega
Prantsuse tsiviilkoodeksi artiklile 815 ja sellele jirgnevatele artiklitele. Selle asemel,
et esitada tdiendavaid toendeid, millega kodukorra artikli 44 16ike 5 nduete kohaselt
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toendada ,Picasso pérandi” kas voi piiratud iseseisvust ja vastutust, ning esitada
téend, et nende advokaadi volikirja on nduetekohaselt viljastanud selle iiksuse pidev
esindaja, esitasid kaasomanikud teise voimalusena oma aadressid, Claude Ruiz-
Picassole nelja kaasomaniku antud volitused ja viimasena nimetatu poolt vilja antud
advokaadivolikirja.

Kirjeldatud olukorras ei ole asjaolu, et ,Picasso pérand” on registreeritud kui
varasema kaubamirgi omanik ja et ta osales kaubamirgi omanikuna vastulause
menetluses ja apellatsioonikoja menetluses, piisav selleks, et pidada tema nimel
esitatud hagiavaldust kodukorra artikli 44 nouetele vastavaks,

Erinevalt menetlusse astuja seisukohast ei tihenda see aga, et hagi oleks
vastuvOetamatu. Sisuliselt tdhistab sonaiithend ,Picasso pirand” iihiselt viit
kaasomanikku, kellele fiilisiliste isikutena ei laiene kodukorra artikli 44 ldike 5
kohustused. Seega tuleb lugeda hagiavaldus esitatuks nimetatud viie kaasomaniku
poolt.

Asjaolu, et kaasomanikud on esitanud kdesoleva hagi {ihisnime ,Picasso pirand”
kasutades, ei mojuta hagi vastuvdetavust. Selle iihisnime all esinevate isikute
identiteedis ei ole mingit kahtlust. Kéesoleva kohtuasja puhul ei ole see ka teiste
vaidluspoolte digustatud huvidega vastuolus, et Esimese Astme Kohus parandab
omal algatusel hageja téhistust kédesolevas kohtuotsuses,
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Pohikiisimus

Hagejad pohjendavad oma hagi kahe fakti- ja sigusviitega: esiteks, midruse nr 40/94
artikli 8 1oike 1 punkti b rikkumine, ja teiseks, madruse nr 40/94 artikli 74 16ike 1
lopuosas kisitletud menetluspohimotete mittejirgimine, kuna apellatsioonikoda
viljus vastulause menetluse poolte vahelise vaidluse piiridest. Koigepealt tuleks
uurida teist véidet.

Teine véiide, mille kohaselt on rikutud menetluspohimétteid, kuna apellatsioonikoda
véljus vastulause menetluse poolte vahelise vaidluse piiridest

Poolte argumendid

Hagejad viidavad, et vaidlustatud otsuse punktis 15 véljendatud eeldus asjaomase
avalikkuse kérgendatud tihelepanu kohta ning nimetatud otsuse punktides 19-21
esitatud oletused varasema kaubamirgi moju kohta turul ja selle kaubamirgi
tajumise kohta asjaomase avalikkuse poolt ei tugine tihelegi vastulause menetluse
poolte esitatud elemendile. Hagejate arvates ei olnud apellatsioonikojal digust
pohistada oma otsust selliste eelduste ja oletustega, mida pooled ei olnud tdstatanud.

Uhtlustamisamet vaidleb sellele vastu, viites, et apellatsioonikoda ei ole rikkunud
midruse nr 40/94 artikli 74 16ike 1 16puosa sitteid, pohistades oma otsust faktidega,
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mida ta menetluse kiigus omal algatusel esile tdi. Vastupidi — iihtlustamisameti
arvates andis apellatsioonikoda asjakohase &igusliku hinnangu @ldtuntud faktidele,
millega vastulausete osakond oli oma otsust juba pohistanud.

Menetlusse astuja leiab, et iihtlustamisametil on digus pohistada oma otsuseid
tildtuntud faktidega ka juhul, kui menetluspool neid ei tostatanud. Tema arvates on
tildtuntud fakt, et sdiduautod on kérge hinnaga turustatav kaup ja et sdiduauto
ostmisel mojutab tarbija otsust eriti suur hulk tegureid.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Méidruse nr 40/94 artikli 74 kohaselt ,registreerimisest keeldumise suhteliste
pohjustega seotud menetlustes piirdub amet siiski kontrollimisel osaliste esitatud
faktide, toendite ja viidetega ning esitatud ndudmistega®,

See site seab iihtlustamisameti poolt teostatavale kontrollimisele topeltpiirangud.
Sdte ndeb ette iihelt poolt {thtlustamisameti otsuste faktilise aluse, s.o faktid ja
téendid, millega saab otsuseid nduetekohaselt péhistada (vt selle kohta Esimese
Astme Kohtu 13. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas T-232/00: Chef Revival US v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Massagué Marin (Chef), EKL 2002, 1k II-2749,
punkt 45), ja teiselt poolt iihtlustamisameti otsuste digusliku aluse, s.o sitted, mida
asja lahendav organ peab kohaldama. Seega lahendades vastulausemenetluse
lopetamise otsuse peale esitatud kaebust, saab apellatsioonikoda oma otsust
pohistada vaid nende suhteliste keeldumisp&hjustega, mida asjaomane pool on
tostatanud, ja vaid nende seonduvate faktide ja téenditega, mida see pool on
esitanud (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,, punkt 32).
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Kuid tihtlustamisameti poolt teostatava kontrolli faktilise aluse piiramine ei vilista
seda, et apellatsioonikoda véiks lisaks vastulause menetluse poolte poolt otseselt
mirgitud faktidele arvesse votta ka iildtuntud fakte, s.o fakte, mida tden#oliselt teab
igaiiks v6i mida saab teada tldkéttesaadavatest allikatest.

Feskitt tuleb arvestada, et médruse nr 40/94 artikli 74 16ike 1 16puosas sisalduv
digusnorm kujutab endast erandit faktide omal algatusel kontrollimise pshiméttest,
mida kisitleb sama sitte algusosa. Seega tuleb konealust erandit tolgendada
tihttiheliselt, nii et selle ulatus ei oleks laiem, kui on vaja sitte eesmirgi
saavutamiseks.

Mairuse nr 40/94 artikli 74 1dike 1 16puosas sisalduva digusnormi ratio legis on
vabastada iihtlustamisamet {ilesandest uurida inter partes menetluste raames ise
fakte. Selle eesmirgiga ei ole vastuolus, kui iihtlustamisamet vtab arvesse tildtuntud
fakte.

Kuid méaruse nr 40/94 artikli 74 16ike 1 16puosa eesmérk ei ole sundida vastulausete
osakonda voi apellatsioonikoda vétma teadlikult vastu otsust, mis pohineks ilmselt
ebatiielikel vdi ebareaalsetel hiipoteesidel faktide kohta. Selle siitte eesmirk ei ole ka
nouda, et vastulause menetluse pooled esitaksid iihtlustamisametile koik tildtuntud
faktid, mis voivad osutuda langetatava otsuse puhul asjakohasteks. Kui konealust
sitet tdlgendada nii, et on vilistatud iildtuntud faktide omal algatusel arvessevot-
mine, 8hutaks see pooli ettevaatusabinduna kirjeldama iildtuntud fakte iiksikasja-
likult oma Kkirjalikes seisukohtades, see aga vdiks vastulausemenetlust oluliselt
raskendada.
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" Eespool esitatud kaalutlusi silmas pidades tuleb kontrollida, kas vaadeldavas fakti- ja

digusviites kisitletud eri elemente arvesse vottes on apellatsioonikoda viljunud
pooltevahelise vaidluse piiridest.

Koigepealt kritiseerivad hagejad vaidlustatud otsuse punkti 15, mis sedastab, et
keskmise tarbija tédhelepanu médr kaldub olenevalt kaubaliigist varieeruma ning et
»voib eeldada, et kiesolevas asjas on asjaomane tarbija eriti tahelepanelik selle kauba
ostmisel” (s.0 s6iduautode ja nende osade ning busside puhul). Teiseks heidavad
hagejad apellatsioonikojale ette, et see vottis vaidlustatud otsuse punktis 19 arvesse
nime ,Picasso” kontseptuaalset mdju asjaomasel turul ning sedastas, et ,vdib
eeldada, et enamik Euroopa tarbijaid seostab séna ,PICASSO” maailma koige
kuulsama 20. sajandi kunstniku Pablo Picassoga”. Kolmandaks leiavad hagejad, et
apellatsioonikoda ei v6i tugineda vaidlustatud otsuse punktides 20 ja 21 esitatud
kinnitustele, mille kohaselt ,mérgi PICASSO eristusvéime on sedavord suur, et iga
tajutav erinevus on piisav vilistamaks igasugust segiajamise t6eniiosust asjaomaste
tarbijate poolt” ning et ,asjaomane tarbija, kohates nime PICASSO ja sellenimelist
kaubamirki, ei seosta kunagi kaubamirki PICARO Hispaania kunstnikuga, keda
peab silmas kaubamirk PICASSO”.

Vaidlustatud otsuse eespool taasesitatud ldikudes ei ole apellatsioonikoda sisse
toonud uusi fakte, tldtuntuid voi mitte, vaid ta on tipsustanud ja kohaldanud
kriteeriumi, mis viljakujunenud kohtupraktika kohaselt on vajalik hindamaks
asjaomaste kaubamirkide segiajamise tdendosust, s.0 nende kaubamirkide eel-
datavat tajumist piisavalt tihelepaneliku ja aruka vastavate kaupade véi teenuste
keskmise tarbija poolt (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas
C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k I-6191, punkt 23; 16. juuli 1998. aasta otsus
kohtuasjas C-210/96: Gut Springenheide ja Tusky, EKL 1998, Ik 1-4657, punkt 31,
ning 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL
1999, 1k 1-3819, punktid 25 ja 26). Seega on tegemist apellatsioonikoja pohistuse
olulise elemendiga. Hagejad ei saa viita, et segiajamise tenfiosuse hindamisel seda
hédavajalilkku kriteeriumi kasutades oleks apellatsioonikoda viljunud pooltevahelise
vaidluse piiridest,
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Teise eespool nimetatud elemendi kohta tuleb mérkida, et ,Picasso pirand” ise on
tihtlustamisameti apellatsioonikojale esitatud kaebuse motiive kisitleva arvamuse
lehekiiljel 3 kirjutanud jargmist:

»Esiteks mirgib ithtlustamisamet, et Euroopa tarbijad tunnevad ira, et Picasso on
kuulus Hispaania kunstnik. Kaebuse esitaja jagab seda seisukohta.” (,The Office
firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a
famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.”)

Kirjeldatud olukorras ei saa hagejad apellatsioonikojale ette heita, et apellatsiooni-
koda véttis vaidlustatud otsuses arvesse sellist eeldatavat tajumist avalikkuse poolt,
millega ,Picasso parand” oma eespool mainitud arvamuses on otsesdnu ndustunud.
Seega ei ole viide ka selles aspektis kinnitust leidnud.

Jarelikult ei ole teine fakti- ja digusviide pdhjendatud.

Esimene oigus- ja faktivdide, mille kohaselt on rikutud mddruse nr 40/94 artikli 8
loike 1 punkti b

Poolte argumendid

Seda viidet pohjendavad hagejad kuue argumendiga.
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Esiteks kritiseerivad hagejad apellatsioonikoda sellepérast, et ta pohistas oma otsust
eeldusega, et sdiduautosid ja nende tarvikuid ostes on keskmine tarbija eriti hoolas ja
tahelepanelik. Hagejad mérgivad, et selline eeldus peab silmas vaid ostuhetke, kuid
kohates asjaomaseid vastavate kaubamirkidega tdhistatud kaupu muus kui
miiiigiolukorras — néiteks méirgates konealuseid sdidukeid maanteel —, voivad ka
tahelepanelikud tarbijad kalduda uskuma, et need kaubad on mingil viisil samased
v0i et nende tootjate vahel on éri- voi muud sidemed. Seega jittis apellatsioonikoda

-arvestamata ,miiiigijirgse segiajamise” teooria, kuigi see on kaubamérgidiguses

tildtunnustatud, eelkdige Furoopa Kohtu 12. novembri 2002. aasta otsuses
kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, 1k 1-10273. Sellega seoses
toonitavad hagejad, et segiajamise tdenéosuse mdiste holmab ka kaudse segiajamise
téendosuse. Veel heidavad nad apellatsioonikojale ette, et ta ei esitanud péhjusi,
millele tugines tema eeldus asjaomase avalikkuse erilisest hoolikusest ja tihelepa-
nelikkusest.

Teiseks miérgivad hagejad, et konealused kaubamirgid on nii visuaalselt kui ka
foneetiliselt sarnased. Nad viidavad, et kahe kaubamirgi vahelist visuaalset,
foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust tuleks hinnata nende vérdlemise pdohjal,
mitte arvestades asjaomase avalikkuse médratlust — viimast tegurit voetakse arvesse
vaid segiajamise tdendosusele iildhinnangut andes.

Kolmandaks vaidlevad hagejad vastu teesile, et nime ,Picasso” kontseptuaalne méju
on suurem kui konealuste kaubamirkide vaheline sarnasus. Nad tipsustavad, et
sonamirk PICASSO ei ole kuidagi tdhenduslikus seoses asjaomase kaubaga, s.o
soiduautodega. Nad leiavad, et apellatsioonikoda oleks pidanud kontrollima
segiajamise tdendosust ainult kdnealuse kauba suhtes ning et ei ole asjakohane
arvestada tdhendusi, mis sel mirgil vdiks olla muidu kui seoses autodega.
Kohtuistungil lisasid nad, et lahenemisviis, mille kohaselt séna ,Picasso” tajutakse
kui niisugust ja moistetakse alati viitavana kunstnikule ja mitte autodele, voib viia
eitamiseni, et sel kaubamirgil on vdime eristada konealuseid kaupu, ehkki
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ithtlustamisamet on selle registreerinud. Lisaks piiraks selline lihenemisviis kauba-
mirgi PICASSO kaitset selles tihenduses, et nimetatud kaubamérgile saaks tugineda
vaid tdpselt identseid mirke vastustades, sest selle sona semantiline téhendus
neutraliseeriks alati visuaalse ja foneetilise sarnasuse, mis selle sonamirgi ja pisut
erinevate mirkide vahel voiks olla.

Veel viidavad hagejad, et asjaolu, et kaks kaubamirki on sarnased vaid {ihe
asjakohase visuaalse voi foneetilise kriteeriumi poolest, vib olla piisav, et tuvastada
segiajamise tdendosust.

Neljandaks vdidavad hagejad, et vaidlustatud otsus eirab reeglit, mille kohaselt tuleb
segiajamist hinnata seda t8enéolisemaks, mida eristavam varasem kaubamirk on.
Nad kinnitavad, et sénamirgile PICASSO on omane suur eristusvdime ning see ei
ole seotud asjaoluga, et see mérk kujutab endast ka kuulsa kunstniku nime.

Viiendaks leiavad hagejad, et vaidlustatud otsuse punktis 21 on apellatsioonikoda
ekslikult kisitlenud ainult kiisimust, kas asjaomane avalikkus varasemat kaubamérki
kohates kalduks métlema taotletava kaubamirgi peale. Hagejate arvates olnuks
vajalik uurida vastupidist: kas taotletavat kaubamirki kohates véiks avalikkus
seostada seda varasema kaubamirgiga. Hagejad kinnitavad, et just sellega oleks
kiiesoleva asja puhul tegemist, arvestades konealuste kaubamirkide sarnasust.

Kuuendaks ja viimaseks viidavad hagejad, et apellatsioonikoda ei ole méistnud
argumenti, mille jargi oli menetlusse astujal kavatsus saada kasu varasemast
kaubamirgist ja tekitada meelega konealuste kaubamirkide segiajamine. Nad
tunnistavad, et vastulause pdhines méiruse nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punktil b ja
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mitte selle artikli 16ikel 5, kuid tipsustavad, et see argument kuulub konteksti, milles
»Picasso pérand” apellatsioonimenetluses t6i esile asjaolu, et kaubamirgi taotluse
esitamise ajal teadis menetlusse astuja, et kaubad lastakse vilja varasema kaubamirgi
all.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et see viide ei ole pshjendatud, sest
konealuste kaubamirkide vaheline erinevus on piisav, et vilistada segiajamise
toendosus.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita taotletavat
kaubamarki varasema kaubamérgi omaniku vastuseisu korral, kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse v6i sarnasuse tottu varasema
kaubamargiga kaitstud kaupade véi teenustega on tdensoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

1

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tihendab segiajamise toendosus seda, et
avalikkus voib uskuda, et asjaomased kaubad voi teenused pirinevad samast
ettevottest voi omavahel majanduslikult seotud ettevotetest.

Mainitud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tdensiosust hinnata iildiselt,
vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus neid mirke ning kaupu ja teenuseid
tajub, ning arvestades koiki asjakohaseid tegureid, eelkdige mirkide sarnasuse ning
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tahistatud kaupade voi teenuste sarnasuse vahelist vastastikkust séltuvust (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 31-33, ning osundatud kohtupraktika).

Kiesolevas asjas on méiruse nr 40/94 artikli 8 16ike 2 punkti a mdistes varasema
kaubamirgi puhul tegemist ithenduse kaubamérgiga. Eelmises punktis mérgitud
hindamisel tuleb seega arvestada kogu ithenduse avalikkuse seisukohta. Varasema
kaubamirgiga téhistatud kaupade laadist ldhtudes moodustavad asjaomase avalik-
kuse 16pptarbijad.

Vaieldamatult on taotletava kaubamérgiga téhistatavad kaubad ja varasema kauba-
mirgiga tdhistatavad kaubad osaliselt identsed ja osaliselt sarnased.

Seega tuleb kontrollida, kas konealuste mirkide vaheline sarnasus on piisavalt suur
jareldamaks, et nende kaubamirkide segiajamine on tdendoline. Viljakujunenud
kohtupraktika kohaselt peab segiajamise tdendosuse iildine hindamine ldhtuma
vastuolus olevate mérkide visuaalse, foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse puhul
nende mérkide tekitatavast tildmuljest, vottes eelkoige arvesse nende eristavaid ja
domineerivaid elemente (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 1I-4335, punkt 47, ning
osundatud kohtupraktika). Selles osas ei saa ndustuda hagejate argumendiga, et kahe
mirgi vahelist sarnasust tuleb hinnata asjaomase avalikkuse maératlust arvestamata,
vottes viimati nimetatud aspekti arvesse alles segiajamise tGenfosuse tildisel
hindamisel. Vaadeldavate mérkide sarnasuse analiiiis on oluline element segiajamise
tdendosuse hindamisel, Seega peab see samamoodi toimuma asjaomase avalikkuse
tajumist arvestades.
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Visuaalse ja foneetilise sarnasuse osas on hagejad asjakohaselt mirkinud, et
molemad vaadeldavad mirgid koosnevad kolmest silbist, sisaldavad analoogilises
kohas ja samas jérjekorras ithesuguseid vokaale ning peale tihtede ,ss” ja ,r”
sisaldavad nad ka tthesuguseid konsonante, mis samuti asetsevad analoogilistes
kohtades. Ja lopuks, eriti tihtis on asjaolu, et identsed on kaks esimest silpi ja
viimane tdht. Kuid topeltkonsonandi ,ss” hééldus erineb selgelt konsonandi ,r”
haaldusest. Jérelikult on need kaks mirki sarnased visuaalselt ja foneetiliselt, kuid
viimati nimetatud plaanis on nende sarnasus viike.

Kontseptuaalses plaanis on sonamérk PICASSO kui kuulsa kunstniku Pablo Picasso
nimi asjaomasele avalikkusele hdsti teada. Sonamérki PICARO voivad hispaania
keelt kdnelevad inimesed madista téhistavana eelkdige hispaania kirjanduslikku kuju,
kuid asjaomase avalikkuse (suurema) osa jaoks, kes hispaania keelt ei kénele,
puudub sel mirgil semantiline sisu. Seega ei ole need mirgid kontseptuaalselt
sarnased.

Seesugune kontseptuaalne erinevus v6ib teatud juhtudel neutraliseerida asjaomaste
mirkide visuaalse ja foneetilise sarnasuse. Selliseks neutraliseerimiseks on vaja, et
vihemalt iihel vaadeldavatest mérkidest oleks asjaomase avalikkuse jaoks selge ja
kindlaksmaéaratud tihendus, nii et avalikkus seda kohe tajuks (vt eespool punktis 53
viidatud BASS-i kohtuotsus, punkt 54).

Sonamirgil PICASSO on asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksméiratud
semantiline sisu. Vastupidiselt hagejate viidetele ei mojuta kiiesolevas asjas mirgi
tahenduse asjakohasust segiajamise tdendosuse hindamisel asjaoly, et sel tihendusel
puudub seos asjaomaste kaupadega. Kunstnik Pablo Picasso maine on selline, et
konkreetsete vastupidiste tdendite puudumisel ei ole alust arvata, et mirk PICASSO
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soidukeid tahistava kaubamirgina véiks keskmise tarbija teadvuses varjutada
kunstniku nime, nii et asjaomaste kaupade puhul mérki PICASSO kohates ei tajuks
see tarbija edaspidi mirki kui kunstniku nime, vaid peamiselt kui iiht sdidukite
kaubamirki teiste hulgas.

Sellest jireldub, et vaadeldavaid mirke lahutavad kontseptuaalsed erinevused on
kiesolevas asjas sellised, et need neutraliseerivad eespool punktis 54 kisitletud
visuaalse ja foneetilise sarnasuse.

Segiajamise tdendosuse iildisel hindamisel tuleb veel arvesse vétta asjaolu, et
vaadeldavate kaupade laadi ja eelkdige nende hinda ning nende mirkimisvédrset
tehnoloogilisust silmas pidades on asjaomase avalikkuse tdhelepanelikkuse aste
ostmise ajal eriti suur. Hagejate tostatatud voimalus, et asjaomase avalikkuse hulka
kuuluvad isikud véivad kénealuseid kaupu mérgata ka olukordades, kus nad ei pdora
neile nii suurt tihelepanu, ei takista selle tdhelepanelikkuse astme arvestamist.
Kaubamiirgi registreerimisest keeldumine varasema kaubamirgiga segiajamise
toendosuse tottu on digustatud pdhjusel, et selline segiajamine voib digusvastaselt
mojutada asjaomaste tarbijate otsust kaupade voi teenuste valimisel. Seega tuleb
segiajamise tdendosuse hindamisel votta arvesse keskmise tarbija tihelepanelikkuse
astet hetkel, mil ta valmistub tegema ja teeb valiku eri kaupade voi teenuste vahel,
mis kuuluvad liiki, mille jaoks kaubamirk on registreeritud.

Tuleb lisada, et kiisimus segiajamise tdendosuse hindamisel arvessevoetavast
asjaomase avalikkuse tihelepanu astmest erineb kiisimusest, kas miiiigiolukorrast
hilisemad asjaolud véivad olla asjakohased hindamaks, kas kaubamirgidigust on
rikutud, nagu seda kinnitati kaubamérgiga identse mérgi kasutamise osas (eespool
punktis 40 viidatud) kohtuotsuses Arsenal Football Club, millele tuginesid hagejal.
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Pealegi tuginevad hagejad kéesolevas asjas valesti kohtupraktikale, mille jirgi on kas
olemuslikult v6i nende turul tuntuse tSttu suure eristusvdimega kaubamarkidel
ulatuslikum kaitse kui vdiksema eristusvéimega kaubamirkidel (eespool punktis 35
viidatud SABEL-i kohtuotsus, punkt 24, ning Euroopa Kohtu 29. septembri 1998,
aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, Ik I-5507, punkt 18). Sonamérgi
PICASSO kui kuulsa kunstniku Pablo Picasso nimele vastava mérgi tuntus ei ole
seda laadi, et see suurendaks kahe kaubamirgi segiajamise tSendosust vastavate
kaupade puhul.

Arvestades koiki neid elemente, ei ole vaadeldavate kaubamirkide sarnasuse aste
piisavalt korge jéreldamaks, nagu voiks asjaomane avalikkus uskuda, et vaadeldavad
kaubad périnevad samast ettevottest voi omavahel majanduslikult seotud ettevote-
test. Seega otsustas apellatsioonikoda oigesti, et nende segiajamise toeniiosus
puudub.

Ja 16puks, mis puutub iihtlustamisametile esitatud kaebuse motiive selgitavas
kirjalikus arvamuses véljendatud argumenti, et menetlusse astuja taotletava kauba-
mérgi valikul on silmas peetud voimalust saada pettuse teel alusetult kasu varasema
kaubamirgi driedust, on apellatsioonikoda digesti otsustanud, et see argument saaks
olla asjakohane vaid médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 raames, mis aga ei olnud
vastulause aluseks.

Jarelikult tuleb ka esimene fakti- ja digusviide tagasi liikata.

Seega tuleb hagi tervikuna jitta rahuldamata,
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Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
kandma kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hagejate kahjuks, moistetakse vastavalt {ihtlustamisameti ja menetlusse astuja
taotlusele kohtukulud vélja hagejatelt.

Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jdtta hagi rahuldamata.

2, Moista kohtukulud vilja hagejatelt.

Forwood Pirrung Meij

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. juunil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

H. Jung J. Pirrung
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