MAST-JAGERMEISTER VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET - LICORERA ZACAPANECA (VENADO RAAMIGA)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
14. detsember 2006

Liidetud kohtuasjades T-81/03,T-82/03 ja T-103/03,

Mast-Jigermeister AG, asukoht Wolfenbiittel (Saksamaa), esindaja: advokaat
C. Drzymalla,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet
(kaubamiirgid ja todstusdisainilahendused), esindaja: J. Garcia Murillo,

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: hispaania.

II - 5411



KOHTUOTSUS 14.12.2006 — LIIDETUD KOHTUASJAD T-81/03, T-82/03 JA T-103/03

Licorera Zacapaneca SA, asukoht Santa Cruz (Guatemala), esindajad: advokaadid
L. Corno Caparrés ja B. Uriarte Valiente,

mille esemeks on kolm hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) esimese apellatsioonikoja 19. detsembri 2002. aasta
(asjad R 412/2002-1 ja R 382/2002-1) ja 14. jaanuari 2003. aasta (asi R 407/2002-1)
otsuste peale, mis késitlevad Licorera Zacapaneca SA ja Mast-Jigermeister AG
vahelisi vastulausemenetlusi,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. E. Martins Ribeiro ja K. Jirimde,

kohtusekretidr: ametnik K. Andova,

arvestades 3. mirtsil (kohtuasjad T-81/03 ja T-82/03) ja 19. mirtsil 2003
(kohtuasi T-103/03) Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldusi,

arvestades 14. detsembril (kohtuasjad T-81/03 ja T-82/03) ja 15. detsembril 2004
(kohtuasi T-103/03) Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu
Uhtlustamise Ameti (kaubamairgid ja tédstusdisainilahendused) vastuseid,

arvestades 15. detsembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
menetlusse astuja vastuseid,
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arvestades 16. juunil ja 5. detsembril 2003 ning 22. aprillil 2004 otsustatud
menetluste peatamisi,

arvestades 1. juunil 2006 otsustatud kohtuasjade liitmist,

arvestades suulist menetlust ja 13. juulil 2006 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jirgmise

otsuse

Vaidluse taust

Licorera Zacapaneca SA esitas 13. novembril 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile
(kaubamairgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) néukogu
20. detsembri 1993. aasta miidruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta
(EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146), muudetud kujul, alusel kolm
tihenduse kaubamirgi registreerimise taotlust.

Kolm kaubamirki, mille registreerimist taotleti (edaspidi koos ,taotletavad kauba-
maérgid”), on jirgmised kujutismérgid, mille jaoks taotletud vérvid olid must, kuldne
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ja valge ning tiksnes kohtuasjades T-81/03 ja T-103/03 kisitletud taotletavate
kaubamirkide puhul ka punane:

(kohtuasi T-81/03) (kohtuasi T-82/03) (kohtuasi T-103/03)

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, on koigil kolmel juhul
samad ning kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava
kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi
vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 32 ja 33. Tdpsemini sisaldab kaupade
loetelu, mille jaoks registreerimist taotleti ning mida menetlusse astuja 7. veeb-
ruaril 2000 piiras, jargmisi kaupu:

— klass 32: ,Mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuvilja-
joogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained”;

— Kklass 33: ,Rumm, rummilikéérid ja piiritusjoogid”.

Kohtuasjade T-81/03 ja T-82/03 esemeks olevate tihenduse kaubamirkide mélemad
registreerimistaotlused avaldati 8. novembri 1999. aasta Uhenduse Kaubamaérgibtil-
letdénis nr 88/99.
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Mast-Jdgermeister AG esitas 24. novembril 1999 médruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1
alusel neile registreerimistaotlustele kaks vastulauset. Vastulaused tuginesid hageja
varasemale ihenduse kujutismérgile, mis on registreeritud 16. oktoobril 1998. aastal
numbri 337 337 all (edaspidi ,,varasem kaubamirk”) ja mis on kujutatud jérgnevalt:

Kaubad, mille jaoks varasem kaubamirk on registreeritud, kuuluvad Nizza
kokkuleppe klassidesse 18, 25, 32 ja 33, vastates jirgmisele kirjeldusele:

— Kklass 18: ,Péikese- ja vihmavarjud”;

— Kklass 25: ,Réivad, jalatsid, peakatted”;

— Kklass 32: ,,Alkoholivabad joogid”;

— klass 33: ,Vein, vahuveinid, puuviljaveinid, puuviljavahuveinid, piiritusjoogid”.
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7 Mblema vastulause pdhjenduseks toodi taotletava ja varasema kaubamérgi identsus
ning nende segiajamise tdendosus madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktide a ja b
mottes.

s Menetlusse astuja kolmas iihenduse kaubamiirgi taotlus, mis on kohtuasja T-103/03
ese, avaldati 15. mai 2000. aasta Uhenduse Kaubamirgibiilletddnis nr 38/2000.

o Hageja esitas 31. mail 2000 sellele registreerimistaotlusele vastulause, mis tugines
eespool punktis 5 kujutatud varasemale kaubamirgile ning hageja varasemale
tihenduse kujutismérgile, mis on registreeritud 15. oktoobril 1998. aastal numb-
ri 135 228 all (edaspidi ,teine varasem kaubamirk”) ja mis on kujutatud jérgnevalt:

S - -
M sesrinzaniciiin e
T ol Bemany =

i T e T

SERVELGID » TEED QY IE

1 Kaubad, mille jaoks teine varasem kaubamirk on registreeritud, kuuluvad Nizza
kokkuleppe klassi 33 ning vastavad jirgmisele kirjeldusele: ,Alkoholjoogid (v.a 6lu)”.
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Vastulause pohjenduseks toodi taotletava ja kahe varasema kaubaméirgi identsus
ning nende segiajamise tdendosus madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktide a ja b
mottes.

Hageja toetus 2. juunil (kohtuasi T-81/03), 27. aprillil (kohtuasi T-82/03) ja
3. novembril 2000 (kohtuasi T-103/03) esitatud nende kolme vastulause pohjen-
dustes ning samuti 27. septembri 2000. aasta kirjades (kohtuasjad T-81/03 ja
T-82/03) kahe Saksamaal 1994. ja 1999. aastal ldbiviidud arvamusuuringu
tulemustele. 1994. aasta arvamusuuringus jouti jareldusele, et 88% Saksa tdisealisest
elanikkonnast seostab kaubamérki Jdgermeister alkoholjookidega. 1999. aasta
arvamusuuringu jirelduste kohaselt on 70% Saksa elanikkonnast voimeline
seostama nimetust Jigermeister hirve pea must-valge kujutisega.

Vastulausete osakonnad leidsid 25. mirtsil (kohtuasi T-81/03), 27. veebruaril
(kohtuasi T-82/03) ja 14. mirtsil 2002 (kohtuasi T-103/03) tehtud otsustes, et
vastulaused on pdhjendatud ning likkasid kolm registreerimistaotlust tervikuna
tagasi, leides et, arvestades vaidlusaluste tihiste sarnasust ja asjaolu, et asjaomased
kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt sarnased, esineb Hispaanias segiajamise
tdendosus. Kahe hageja esitatud arvamusuuringu osas leidsid vastulausete osakon-
nad, et 1994. aasta uurimus ei ole asjakohane, kuna see kisitleb kaubamérgi
Jagermeister tuntust turul ning mitte varasema kaubamirgi tuntust. 1999. aastal
libiviidud teise arvamusuuringu osas leidsid vastulausete osakonnad
kohtuasjade T-81/03 ja T-82/03 esemeks olevate vastulausete kohta tehtud otsustes,
et hageja ei esitanud oma vastulausete tdiendamiseks médédratud tdhtaja jooksul
arvamusuuringus kiisitletud isikutele nédidatud joonistuse kujutist.
Kohtuasja T-103/03 esemeks oleva vastulause kohta tehtud otsuses ei arvestanud
vastulausete osakond samuti selle arvamusuuringuga, mille koik osad esitati digel
gjal, kuna tihelt poolt ei olnud tdendatud, et sdnalisel osal ,venado especial” oleks
avalikkusele teistel asjaomastel territooriumidel peale Hispaania samasugune moju
kui Hispaania avalikkusele ning teiselt poolt on segiajamise tdendosuse olemasolu
Hispaanias piisav selleks, et litkata tervikuna tagasi vaidlustatud kaubamérgi taotlus.
Vastulausete osakond analiiiisis 16puks samas otsuses lihemalt selles asjas taotletava
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kaubamirgi ja varasema kaubamadrgi segiajamise tdendosust ning ei vorrelnud enam
taotletavat kaubamérki teise varasema kaubamargiga.

25. aprillil (kohtuasi T-82/03) ja 10. mail 2002 (kohtuasjad T-81/03 ja T-103/03)
esitas menetlusse astuja vastulausete osakondade eelnimetatud otsuste peale
madruse nr 40/94 artiklite 57—-62 alusel kolm kaebust.

Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda leidis 19. detsembri 2002. aasta
(kohtuasjas T-81/03 hagi esemeks olev asi R 412/2002-1 ja kohtuasjas T-82/03 hagi
esemeks olev asi R 382/2002-1) ning 14. jaanuari 2003. aasta (kohtuasjas T-103/03
hagi esemeks olev asi R 407/2002-1) otsustes (edaspidi koos ,vaidlustatud otsused”),
et menetlusse astuja kaebused on pdhjendatud ja liikkkas sellest tulenevalt hageja
vastulaused tagasi. Hagejat teavitati vaidlustatud otsustest 2. jaanuaril
(kohtuasjad T-81/03 ja T-82/03) ja 20. jaanuaril 2003 (kohtuasi T-103/03).

Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et kuigi klassidesse 32 ja 33 kuuluvad teatud
vaidlusalused kaubad on identsed, ei ole pohjust uskuda, et esineb tdendosus, et
laiem avalikkus vdib taotletavad kaubamirgid ja varasema kaubamdrgi mis tahes
tihenduse osas segi ajada, kuna nimetatud kaubamérgid on visuaalselt ja foneetiliselt
erinevad ning samuti ei ole nad kontseptuaalselt viiga sarnased. Apellatsioonikoda
leiab, et seda peamiselt vastandatud tdhiste vordlemisel pohinevat jéreldust kinnitab
hirve v6i hirve pea kujutise sage kasutamine mitmete jookide kaitseks, mida
kinnitavad kaheksa tihenduse kaubamérgi registreeringut ja apellatsioonikoja omal
initsiatiivil Uhendkuningriigi kaubamargiregistris tehtud uurimus.
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Hageja esitatud kahe arvamusuuringu osas kinnitas apellatsioonikoda oma
19. detsembri 2002. aasta (kohtuasjad T-81/03 ja T-82/03) otsustes vastulausete
osakondade seisukohti samasuguse pshjendusega. Uhtlasi kinnitas apellatsioonikoda
oma 14. jaanuari 2003. aasta otsuses (kohtuasi T-103/03) vastulausete osakonna
jareldust, et 1994. aasta arvamusuuring ei ole asjakohane. 1999. aasta arvamus-
uuringu osas leidis apellatsioonikoda, et selle tulemustest ei nihtu, kuidas tajub
Saksa tarbija hirve pea kujutist, mis erineb hageja kaubamérgi hirve pea kujutisest
ning mille juures on vodrkeelsed sonad ,,venado especial”. Apellatsioonikoja kohaselt
on sellisel juhul raske uskuda, et tarbijad seostavad jatkuvalt konealust piltkujutist
hageja kaubaga (Mast-Jdagermeister). Kuigi apellatsioonikoda moonab, et varasemal
kaubamairgil on Saksamaal tugevam eristusvdime, ei tihenda see seda, et Saksa
avalikkus ajab taotletava kaubamirgi segi hageja kaupu tdhistava hirve peaga.
Viimaks tihines apellatsioonikoda samas otsuses vastulausete osakonna seisukohaga,
mille kohaselt tuleb selles asjas segiajamise tdendosuse hindamisel arvesse votta
tiksnes eespool punktis 5 kujutatud varasemat kaubamérki, kuna see on taotletava
kaubamairgiga sarnasem. Apellatsioonikoja arvates ei ole juhul, kui esineb taotletava
ja varasema kaubamirgi segiajamise tdendosus, enam otstarbekas hinnata teist
varasemat kaubamirki. Juhul kui aga taotletava ja varasema kaubamairgi segiajamise
tdendosust ei ole, siis on vastupidi veel enam vilistatud nimetatud tdendosus
taotletava ja teise varasema kaubamirgi vahel.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsused;

— mbista kohtukulud vilja kostjalt.

II - 5419



KOHTUOTSUS 14.12.2006 — LIIDETUD KOHTUASJAD T-81/03, T-82/03 JA T-103/03

1 Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— esimese voimalusena:

— tiihistada vaidlustatud otsused;

— mdista kohtukulud vélja menetlusse astujalt voi jéitta poolte kohtukulud
nende endi kanda;

— teise voimalusena:

— jétta hagid rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

2  Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jdtta hagid rahuldamata;

— moista kohtukulud viélja hagejalt.
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Kohtuistungil loobus iihtlustamisamet oma ndudest, et menetlusse astujalt
mobistetakse vilja kohtukulud juhul, kui hagi rahuldatakse, ning tdpsustas, et sellisel
juhul tuleb jitta poolte kohtukulud nende endi kanda. Esimese Astme Kohus kandis
selle muudatuse kohtuistungi protokolli.

Menetlusse astuja lisas kohtuistungil kohtukulude osas ndude, mille kohaselt tuleb
vaidlustatud otsuste tithistamise korral mdista menetlusse astuja kohtukulud vilja
tihtlustamisametilt. Menetlusse astuja pchjendas seda nduet tuginedes asjaolule, et
tihtlustamisamet tihines oma pdhindudes hageja néudega, millega nduti vaidlustatud
otsuste tithistamist. Menetlusse astuja arvates tuleneb Euroopa Kohtu 12. oktoobri
2004. aasta otsusest C-106/03 P: Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2004,
1k 1-9573, punkt 26), et selline positsioon kahjustab menetlusse astuja Giguspérast
ootust, mille kohaselt eeldatakse, et iihtlustamisamet kaitseb Esimese Astme Kohtus
oma apellatsioonikodade otsuseid. Esimese Astme Kohus kandis selle muudatuse
kohtuistungi protokolli.

Uhtlustamisameti pohinéuete vastuvietavus

Poolte argumendid

Uhtlustamisamet leiab, et tema pshinduded, millega taotletakse vaidlustatud otsuste
tithistamist, on vastuvoetavad. Uhtlustamisamet tugineb selles osas kohtupraktikale,
mille kohaselt ei saa temalt néuda, et ta kaitseks siistemaatiliselt koiki
apellatsioonikodade otsuseid, vaid tihtlustamisamet voib {ihineda hageja noudega
voi jétta asi otsustada Esimese Astme Kohtu drandgemisel (Esimese Astme Kohtu
30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-107/02: GE Betz vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Atofina Chemicals (BIOMATE),EKL 2004, 1k II-1845, punktid 34 ja 36).
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Tuleb mirkida, et oma pohinduetes nduab ithtlustamisamet Esimese Astme Kohtult
vaidlustatud otsuste tiihistamist. Nimetatud nduete toetuseks esitab iihtlustamis-
amet argumendid, millega soovitakse néidata, et apellatsioonikoda on teinud vea, kui
eitas kiesoleval juhul segiajamise téendosuse olemasolu.

Seoses sellega tuleb meenutada, et iihtlustamisametil ei ole kohtumenetluses, milles
kisitletakse hagi apellatsioonikoja otsuse peale, mis on tehtud vastulausemenetluses,
oigust muuta registreerimise taotleja ja vastulause esitaja vastavatest nduetest ja
vdidetest tulenevaid vaidluse tingimusi vastavalt oma seisukohale, millele ta asub
Esimese Astme Kohtus (eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus Vedial vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, punkt 26; vt Esimese Astme Kohtu 1. veebruari 2006. aasta
otsus liidetud kohtuasjades T-466/04 ja T-467/04: Dami vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), EKL 2006, 1k I1I-183,
punkt 29 ja viidatud kohtupraktika).

Siiski ei tulene sellest kohtupraktikast, et {ihtlustamisamet peab ndudma tema
apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi rahuldamata jétmist. Kuigi tihtlustamis-
ametil ei ole apellatsioonikoja otsuse peale hagi esitamiseks vajalikku padevust, siis
samas ei pea ta ka siistemaatiliselt kaitsma koiki apellatsioonikodade vaidlustatud
otsuseid voi taotlema alati nende otsuste peale esitatud hagide rahuldamata jatmist
(eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus BIOMATE, punkt 34 ja punktis 25 viidatud
kohtuotsus GERONIMO STILTON, punkt 30).

Uhtlustamisametil ei ole takistusi hageja taotlustega {ihinemiseks ega selleks, et jitta
asi otsustada Esimese Astme Kohtu dranédgemisel, kui ta esitab koik asjakohased
argumendid, et anda Esimese Astme Kohtule vajalikku teavet (eespool punktis 23
viidatud Esimese Astme Kohtu otsus BIOMATE, punkt 36; 25. oktoobri 2005. aasta
otsus kohtuasjas T-379/03: Peek & Cloppenburg vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(Cloppenburg), EKL 2005, 1k II-4633, punkt 22 ja eespool punktis 25 viidatud
kohtuotsus GERONIMO STILTON, punkt 31).
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Teisest kiiljest ei saa tihtlustamisamet esitada apellatsioonikoja otsuse tithistamise
voi muutmise nduet punktides, mida hagiavalduses ei ole vilja toodud, voi esitada
viiteid, mida hagiavalduses ei ole vilja toodud (eespool punktis 22 viidatud
kohtuotsus Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 34; eespool punktis 27
viidatud kohtuotsus Cloppenburg, punkt 22 ja eespool punktis 25 viidatud
kohtuotsus GERONIMO STILTON, punkt 32).

Antud juhul tuleb tddeda, et ithtlustamisamet esitas oma pohinduetes iiksnes
argumendid hageja nouete toetuseks, mille kohaselt tegi apellatsioonikoda vea,
leides, et vastandatud kaubamirkide segiajamise tdendosust vihemalt Hispaanias ei
esine. Jarelikult on thtlustamisameti pdhinduded ja nouete toetuseks esitatud
argumendid vastuvdetavad niivord, kuivord need ei lihe kaugemale hageja nouetest
ja argumentidest.

Pohikiisimus

Hageja esitab koigis kohtuasjades kaks viidet, mis tulenevad esiteks méiruse 40/94
artikli 8 loike 1 punkti b rikkumisest ja teiseks sama médruse artikli 73 rikkumisest.
Esmalt tuleb hinnata esimest véidet.

Poolte argumendid

Hageja mirgib segiajamise tdendosuse hindamisega seonduvale kohtupraktikale
viidates, et kuna varasem kaubamirk on ithenduse kaubamairk, siis tuleb nimetatud
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tdendosuse hindamisel votta aluseks kogu Euroopa Liidu asjaomase avalikkuse
vaatenurk. Siiski tuleneb médruse nr 40/94 artikli 8 15ikest 4, et piisab sellest, kui
segiajamise toendosus esineb vihemalt {ihes asjaomases Euroopa Liidu osas nagu
nditeks tihe liitkmesriigi territoorium.

Hageja mirgib, et apellatsioonikoda on digesti tuvastanud, et asjaomased kaubad on
identsed voi sarnased. Samas kritiseerib hageja apellatsioonikoja teostatud tdhiste
vordlemist.

Selles osas viidab hageja esiteks, et apellatsioonikoda omistas {ilemédédra suure
tdhtsuse sonale ,venado” voi kohtuasjas T-103/03 sonadele ,venado especial”. Kui
votta arvesse sona ,venado” tihendust hispaania keeles (hiry), siis kirjeldab see
hispaania keelt koneleva tarbija jaoks tiksnes taotletavate kaubamadrkide piltkujutist.
See piltkujutis on ainuiiksi tema suuruse tottu taotletavatel kaubamérkidel
domineeriv. Seega, kuna sonal ,venado” on iiksnes kujutisosa kirjeldav funktsioon,
siis ei saa seda pidada hispaania keelt kdneleva avalikkuse jaoks silmatorkavaks.
Sonal ,especial”, mis esineb tiksnes kohtuasja T-103/03 esemeks oleval taotletaval
kaubamargil, ei ole muud tihendust kui ,spetsiaalne”, mistottu asjaomane avalikkus
moistab seda kui viidet, et antud kaup on sama tootja parandatud v6i muudetud
kaup. Sarnaseid moisteid kasutatakse sageli ja neil ei ole eristusvoimet.

Ka viljaspool hispaaniakeelset avalikkust ei saa eitada vastandatud kaubamérkide
sarnasust pohjusel, et taotletavates kaubamérkides esineb sonaline osa ,venado”.
Hageja viidab, et kuna varasem kaubamirk koosneb ainult kujutismérgist, siis
pohjustab segiajamist hilisema kombineeritud kaubamirgi, tdpsemini sdna- ja
kujutisosast koosneva kaubamirgi, kujutisosa. Hilisema kombineeritud kaubamérgi
sonaline osa voib kiill veelgi suurendada segiajamise toendosust, kui, nagu kédesoleval
juhul, see sonaline osa vastab kontseptuaalselt taotletavate kaubamirkide kujutis-
osale. Hageja leiab samas, et hilisema kombineeritud kaubamérgi sdnaline osa ei saa
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suurendada selle téhise ja varasema kaubamirgi, millel puudub sdnaline osa, vahelist
erinevust, kuna selle sdnalise osa vordlus varasema kujutismérgiga on juba algusest
peale vilistatud. Hageja vididab, et tegelikult vordleb avalikkus varasemast
kujutismérgist jadvat mélupilti hilisema kaubamirgi kujutisosaga. Nimetatud
kitsimuse teistsugune hindamine viiks selleni, et hilisemasse kaubamdrki saaks
varasema kujutismirgi kas identselt vdi peaaegu identselt tile votta, lisades
hilisemale kaubamirgile mone sona, isegi kui selle séna ndol on tegemist
kujutismérgi lihtsa sonalise kirjeldusega.

Hageja leiab, et kéesolev juhtum erineb juhust, kus nii varasem kui taotletav
kaubamirk koosnevad sona- ja kujutisosade kombinatsioonist. Sellisel juhul vdib
monikord juhtuda, et varasema kaubamirgi sonaline osa on nii silmatorkav, et
asjaomase avalikkuse méllu jddb kaubamirk selle sdonalise osa kaudu ning kui
nimetatud avalikkus puutub kokku hilisema sdna- ja kujutisosast koosneva tihisega,
osutuvad médravaks tiksnes vastandatud tdhiste sonalised osad.

Hageja arvates tuleneb eeltoodust, et vastandatud tihiste vordlemisel tuleb arvesse
votta taotletavate kaubamérkide kujutisosa kui médravat osa, seda enam et nende
tihistega tdhistatavad kaubad on igapdevased tarbekaubad, mida peamiselt ostetakse
vaatluse pohjal, mistottu on kujutisosa nende puhul erilise tihtsusega.

Teiseks vdidab hageja, et apellatsioonikoda eksis, kui arvestas antud kontekstis
taotletavate kaubamirkide vérvikombinatsiooni. Tegelikult on varasema kaubamérgi
registreerimisel must-valgena kaetud kéik vérvikombinatsioonid, sh kuldse vérvi
kasutamine ringikujulise piirjoone ja hirve pea kontuurjoone jaoks. Tahtsust ei oma
ka asjaolu, et kohtuasjas T-103/03 taotletav kaubamirk asetseb musta ja punase
joonega raamis, mis vdib seega tekitada mulje, et tegemist on etiketiga. Kuna see
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raam on geomeetriline pdhikujund, ei omista asjaomane avalikkus sellele
mingisugust tihtsust. Lisaks koosneb teine varasem kaubamirk samuti etiketist
ning varasemat kaubamirki esitatakse samuti sageli etiketil.

Kolmandaks leiab hageja, et vorreldes sellega kui suur sarnasus esineb taotletavate
kaubamirkide ja varasema kaubamairgi vahel, omistas apellatsioonikoda liiga suurt
tahtsust nendevahelistele detailierinevustele. Asjaomase avalikkuse méllu jadb
kujutismérkidest tiksnes ligikaudne mulje ning mitte mérkide detailid, nagu see, et
varasemal kaubamirgil on visandatud hirve karvastik ning tema pea on joonistatud
graafiliselt, samas kui taotletavatel kaubamirkidel ei ole selliseid tunnusjooni. Sama
puudutab ka hirve sarvi, mis on taotletavatel kaubamirkidel iiksnes osaliselt
kujutatud, samas kui varasemal kaubamdérgil on need kujutatud tdissuuruses, samuti
puudub taotletavatel kaubamirkidel aupaistega timbritsetud rist, mis on aga
kujutatud varasemal kaubamérgil.

Hageja toob esile, et varasemast kaubamairgist jddvat tervikmuljet iseloomustab
portreelaadne hirve pea, mis on ringikujulises raamis ja vaatleja seisukohalt
otsevaates. Kujuteldav joon, mis jookseb otsmikust iile nina hirve koonuni, ulatub
vertikaalselt looma kaelani. Kdrvad asetsevad selle vertikaalse joone suhtes umbes
45 kraadise nurga all ning sarved algavad otse korvade tagant.

Taotletavaid kaubamirke iseloomustab samuti selline kaelani ulatuv kujuteldav
vertikaalne joon, mis otsmikust kulgedes jookseb iile nina kuni hirve koonuni. Lisaks
sellele asetsevad ka hirve korvad selle vertikaalse joone suhtes umbes 45 kraadise
nurga all ning sarved algavad samuti otse korvade tagant. Viimaks on nii
taotletavatel kaubamirkidel kui varasemal kaubamirgil hirve pea kaela korgusel
ringjoonega katkestatud, molemaid joonistusi iseloomustab suur stimmeetria ning
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molemad kujutavad stiliseeritud hirve pead, kusjuures abstraktsiooniaste on
taotletavate kaubamirkide puhul iiksnes dige pisut suurem. Vastupidiselt apellat-
sioonikoja arvamusele ei ole ringid, milles hirve pead asetsevad, lihtsalt
dekoratiivsed lisandid, vaid need piiravad kujutisi ja annavad neile vormi. See detail
suurendab sarnasust vastandatud téhistest jadvas tervikmuljes. Seevastu ristkiiliku
kujuline raam, mida sisaldavad kaks taotletavat kaubamérki (kohtuasjad T-81/03 ja
T-103/03), on tegelikult tiksnes dekoratiivne lisand, mida asjaomane avalikkus ei
taju.

Hageja arvates on himmastav ka see, et taotletavatel kaubamarkidel olev hirve pea
néeb vilja kui varasematel kaubamirkidel kujutatud hirve pea pisut suurendatud
kujutis. Kui suurendada varasemal kaubamirgil asuva hirve pea kujutist nii, et
suumitakse hirve pead, siis kaoksid hirve sarved samuti véljaspoole ringi. Selline
efekt suurendab vastandatud tihiste segiajamise tdendosust, kuna asjaomase
avalikkuse méllu jadb nende tdhiste ebatdiuslik malupilt.

Hageja vididab samuti, et asjaolu, et taotletavatel kaubamérkidel puudub piihapais-
tega timbritsetud risti motiiv, ei tee neid tdhiseid piisavalt erinevaks. Uhelt poolt on
taotletavatel kaubamirkidel loodud kiirte mulje, tipsemini nende kaubamérkide
kujutisossa kuuluva ringi nédol. Teiselt poolt v6ib taotletavaid kaubamérke tajuda kui
varasema kaubamirgi ajakohastatud variante. Apellatsioonikoda litkkkas selle
argumendi ekslikult tagasi, leides, et tihiste vahelised erinevused on liiga selged.
Hageja arvates on need erinevused, pidades silmas hageja toodud pohjendusi, tiksnes
vdikese tihtsusega vorreldes tihiste vahelise sarnasusega. Lisaks ilmneb menetlusse
astuja endistest kaubamérkidest, et menetlusse astuja on ise ajakohastanud oma
tahist.

Hageja arvates erineb kéesolev kohtuasi {ihtlasi Euroopa Kohtu 11. novembri
1997. aasta otsuses C-251/95: SABEL (EKL 1997, 1k 1-6191) késitletud kohtuasjast.
Esiteks pidi Euroopa Kohus viimati nimetatud kohtuasjas vastama eelotsuse
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kitsimusele ega pidanud hindama vastandatud tdhiste segiajamise tdendosust.
Teiseks tdhistab, erinevalt nimetatud kohtuasjas kisitletud mdistest ,sabel”,
kdesoleval juhul sona ,venado” hispaania keelt konelevas kogukonnas moistet
Lhirv”, mistottu ei ole sellel iseseisvat tihendust kdénealuste kaubamirkide
vordlemisel, vaid see kirjeldab iiksnes taotletavate kaubamirkide piltkujutist.
Kolmandaks on sdna ,sabel” integreeritud kaubamdirgi kujutisossa, samas kui sdna
»venado” esineb taotletavatel kaubamérkidel kujutisosast eraldi. Neljandaks ei piirdu
konealuste kaubamirkide sarnasus {iksnes asjaomaste motiivide sarnasusega, vaid ka
nende motiivide esitamisviis on véga sarnane.

Peale selle toendab asjaolu, et kolm erinevates koosseisudes ja erinevat iihtlusta-
misameti vastulausete osakonda joudsid {iksteisest soltumata jireldusele, et
taotletavate kaubamirkide ja varasema kaubamirgi vahel esineb segiajamise
tdendosus, et paremad argumendid rddgivad segiajamise tdendosuse poolt. Lisaks
joudis kolmas vastulausete osakond oma 12. detsembri 2002. aasta otsuses
nr 3006/2000 sarnasele jireldusele.

Viimaks leiab hageja, et vastandatud tdhiste sarnasuse tottu ei ole vaja téendada
varasema kaubamérgi suurenenud eristusvoimet.

Hageja mirgib, et kuigi on tosi, et ta ei esitanud kohtuasjades T-81/03 ja T-82/03
tihtaegselt kujutismérki, mis oli 1999. aastal libi viidud teise arvamusuuringu
aluseks, kirjeldas ta seda siiski oma 27. septembri 2000. aasta mirkustes vastulausete
osakondadele, mistottu ei ole poolte vahel selles kiisimuses arusaamade lahknevust.
Menetlusse astuja mdistis muu hulgas viga hésti selle arvamusuuringu sisu ja alust
ning ei vaidlustanud selle tulemust, piirdudes tiksnes selle asjaclu esiletoomisega, et
uurimus puudutab ainult Saksamaad. Hageja védidab, et kohtuasjas T-103/03, mille
menetluse kiigus esitati arvamusuuringu aluseks olev téhis téhtaegselt, kohaldas
apellatsioonikoda oigust védralt, keeldudes arvestamast selle uuringu tulemusega
pohjusel, et see ei kisitle avalikkuse reaktsiooni sonalist osa ,venado especial”
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sisaldavale tdhisele. Viimaks mérgib hageja, et arvamusuuringu aluseks olev ilma
ristita hirve peast koosnev téhis on registreeritud hageja nimel nii Saksamaa
siseriikliku kaubamirgina kui rahvusvahelise kaubamirgina.

Uhtlustamisamet leiab, et kiesolevates kohtuasjades on vastulausete osakondade ja
asjas R 213/2001-3 kolmanda apellatsioonikoja otsused need, milles on digesti
tolgendatud kohtupraktika kriteeriume, mida kohaldatakse hindamaks vaidlusaluste
kujutismérkide segiajamise toendosust vdi selle puudumist.

Esiteks mirgib {ihtlustamisamet, et arvestades asjaolu, et varasem kaubamirk on
tthenduse registreering, on kédesoleval juhul asjaomane avalikkus tihenduse tarbija.
Kohtupraktika kohaselt jdetakse tihenduse kaubamiirgi tihtse olemuse pdhimottest
tulenevalt registreerimistaotlus rahuldamata, kui segiajamise tdenédosus esineb kas
vOi teatavas lthenduse osas. Seega on segiajamise tdendosuse esinemine Hispaania
territooriumil piisav selleks, et keelduda tervikuna kdigi vaidlustatud registreeri-
mistaotluste rahuldamisest.

Teiseks vordleb fihtlustamisamet vastandatud kaubamirkidega téhistatatavaid
kaupu ja tihineb hageja seisukohaga ihtlustamisameti menetluses, mille kohaselt
ei oma tdhtsust menetlusse astuja vélja toodud erinevused kohaldamises, kuna
Klassi 33 kuuluvad taotletavate kaubamérkidega tahistatavad kaubad, nimelt ,rumm,
rummilik6érid ja piiritusjoogid”, kuuluvad tildisema nimetaja ,piiritusjoogid” alla,
mille jaoks on registreeritud varasem kaubamirk. Samamoodi saab klassi 32
kuuluvad ja taotletavate kaubamirkidega tdhistatavad joogid nagu ,mineraal- ja
gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad”
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holmata tildisema kategooriaga, mis on kaetud varasema kaubamirgiga ,alkoholi-
vabad joogid”. Seega on neil juhtudel tegemist identsete kaupadega.

Taotletavate kaubamérkidega tdhistatavad ja klassi 32 kuuluvad ,siirupid ja teised
joogivalmistusained” on véga sarnased varasema kaubamairgiga kaetud alkoholiva-
bade jookidega, sest mdlemal kaubakategoorial on identne otstarve, mistdttu on nad
turul otseselt konkureerivad kaubad. Uhtlustamisamet leiab selles osas, et
alkoholivabade jookide tootjad voivad miitia oma kaupu kahel kujul, s.t kas
tarbimiseks valmis 16pptootena voi pulbri voi vedelikuna (siirupid ja joogivalmistu-
sained), millele tuleb lisada kas gaseeritud voi gaseerimata vett. Viimati mainitud
juhul on 16puks valmiv toode alkoholivaba jook, mis enamikul juhtudel ei erine
mingil viisil tarbimiseks valmis tootest.

Uhtlustamisamet jareldab, et apellatsioonikoda leidis pdhjendatult, et teatud
vaidlusalused kaubad on identsed, ning lisab, et teised kaubad, mida apellatsioo-
nikoda identseteks ei pea, on vdga sarnased. Uhtlasi leiab iithtlustamisamet, et
vaidlusalused kaubad on laiatarbekaubad.

Seoses vastandatud téhiste vordlemisega mérgib iihtlustamisamet kolmandaks, et
visuaalselt sisaldavad nii varasem kaubamirk kui taotletavad kaubamirgid
kujutisosa, mis kujutab peamiselt ringis asuvat eestvaates hirve pead. Erinevused
seisnevad kujutamise stiilis, pea suuruses, samuti asjaolus, et varasemal kaubamairgil
on hirve sarvede vahel piithapaistega timbritsetud rist ning selles, et taotletavates
kaubamirkides lisandub sonaline osa ,venado” v6i ,venado especial” ning
kohtuasjades T-81/03 ja T-103/03 késitletavate taotletavate kaubamérkide puhul
ristkiiliku kujuline raam, mille sees kaubamirgid asuvad.
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Uhtlustamisamet leiab, et séltumata sénalise osa ,venado” véi ,venado especial”
olemasolust taotletavates kaubamdirkides, tajutakse nende kujutisosa selle asendi,
viga silmatorkava vilimuse ja suuruse tottu domineerivana. Lisaks sellele on
kaubamirgi asetamine etiketti meenutavasse ristkiilikusse, nagu seda on tehtud
kohtuasjade T-81/03 ja T-103/03 esemeks olevate taotletavate kaubamérkide puhul,
joogisektoris tavaline praktika. Varasema kaubamirgi osas on iihtlustamisamet
seisukohal, et hoolimata asjaolust, et piihapaistega timbritsetud rist on selgesti
néhtav, ei ole see vorreldes looma pea kujutisega domineeriv.

Foneetilises osas leiab iihtlustamisamet, et varasemad kaubamérgid on iiksnes
kujutismérgid. Seega kirjeldatakse tihise suuliseks véljendamiseks kujutist, et
vestluspartner saaks kdnealuse téhise identifitseerida. Seega ei saa vilistada, et
Hispaania avalikkus osundab varasematele kaubamirkidele viidates kujutatud
loomale, kes on nimelt ,venado” (hirv). Seevastu taotletavaid kaubamirke
viljendatakse suuliselt neid sisaldavate sonade, tdpsemini ,venado’ja ,venado
especial”, kaudu.

»

Kontseptuaalses osas leiab tihtlustamisamet, et Hispaania tarbija peab sona ,venado
selle looma méératluseks, kelle tunnusjooned vastavad kujutisosas kujutatud looma
omadele. Taotletavatest kaubamirkidest jddvas tervikmuljes ei taju Hispaania
avalikkus seda sona iseseisva elemendina, vaid selges seoses kujutisosaga, millel on
iseenesest tihtis roll, arvestades, et taotletavate kaubamarkide ainuke sénaline osa
madratleb kujutatud looma. Eeltoodust tuleneb, et taotletavate kaubamirkide
kujutisosal on otsustav tdhtsus selles, kuidas Hispaania tarbija taotletavaid kauba-
miérke tajub.

Eeltoodut arvesse vottes leiab tihtlustamisamet, et segiajamise téendosuse igakiilgsel
hindamisel tuleb kiesoleval juhul arvestada jargmiste teguritega: esiteks taotletavate
kaubamérkide kujutisosa, mida tuleb pidada tarbija tdhelepanu koitvaks osaks,
samas kui varasema kaubamirgi piithapaistega tmbritsetud rist ei ole sellest
kaubamargist jadvas tervikmuljes domineeriv element; teiseks taotletavate kauba-
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mérkide sdnaline osa ,venado” vdi ,venado especial”, mida Hispaania avalikkus tajub
nende kaubamirkide kujutisosaga tihedalt seotuna, kuna tegemist on sdnaga,
millega kujutatud looma téhistatakse; kolmandaks asjaolu, et vaidlusalustel tdhistel
on {hine tarbija tdhelepanu koitev element nende kujutisosadega esitatud idee,
nimelt ringis asuv eestvaates hirve pea, millel on iseenesest tavaline eristusvdime;
neljandaks asjaolu, et vaidlusalused kaubad on identsed vdi viga sarnased ning et
kuna pealegi on tegemist tarbekaupadega, siis ostab keskmine tarbija neid ilma
erilise tihelepanelikkuseta.

Viimaks leiab {ihtlustamisamet tdpselt nii nagu vastulausete osakonnad ning
vastupidiselt apellatsioonikoja antud hinnangule vaidlustatud otsustes, et juhul kui
sihtgrupp ei poora taotletavate kaubamirkide kujutisosaga seonduvalt erilist
tihelepanu sonale ,venado”, esineb vaidlusaluste tihiste segiajamise tdendosus,
kuna osad, millest taotletavad kaubamirgid koosnevad, on kontseptuaalselt selgesti
seotud.

Uhtlustamisamet nduab alles teise véimalusena hagi rahuldamata jitmist juhul, kui
Esimese Astme Kohus kinnitab apellatsioonikoja arutluskéiku, et vaidlusaluste
tihiste segiajamise toendosust ei ole.

Seoses nende kahe arvamusuuringuga arvestamisega, mis hageja esitas varasemate
kaubamairkide iildtuntuse tdendamiseks Saksamaal, {ithineb iihtlustamisamet
kohtuasjades T-81/03 ja T-82/03 apellatsioonikoja ja vastulausete osakondade
seisukohaga, et esimene dokument ei ole asjakohane ning teine ei ole kehtiv, kuna
see esitati méédratud tdhtaja jooksul iiksnes puudulikult. Seevastu
kohtuasjas T-103/03 leiab tihtlustamisamet, et juhul kui Esimese Astme Kohus
leiab, et vastandatud kaubamaérkide segiajamise tdoendosust Hispaania territooriumil
ei esine, siis peab ta arvestama 1999. aastal Saksamaal 14bi viidud (vt eespool
punkt 12) arvamusuuringuga, mis esitati tervikuna méératud tihtaja jooksul.
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Menetlusse astuja liikkab esiteks tagasi hageja vdite, et kuna varasemad kaubamérgid
on puhtalt kujutismérgid, siis tuleb vordlusest jitta vilja taotletavate kaubamirkide
sonaline osa. Sellise lihenemisega, kus sonalised osad jdetakse tdiesti korvale,
eiratakse menetlusse astuja arvates kohtupraktikas néutud kaubamaérkide igakiilgset
vordlemist, mille kiigus arvestatakse kaubamadrkide eristavaid ja domineerivaid osi.

Menetlusse astuja ei leia, et apellatsioonikoda oleks omistanud tilemddra suure
tihtsuse sonadele ,venado” véi ,venado especial”.Uhelt poolt on need osad, mis
votavad enda alla taotletavatest kaubamirkidest kolmandiku ning on esitatud
tritkitdhtedega rasvases kirjas ning kohtuasjade T-81/03 ja T-103/03 esemeks olevate
taotletavate kaubamirkide puhul punases kirjas, esile toodud viisil, et koidavad
otsustavalt tarbija tdhelepanu. Teisalt on varasema kaubamirgi eristusvéime
norgenenud seetdttu, et mitmed jookide jaoks kasutatavad kaubamairgid sisaldavad
hirve pea vdi keha kujutist. Selle kohaselt tuleb hirve piltkujutist pidada selliseks
sageli kasutatavaks elemendiks, mida ei saa monopoliseerida iiks ettevote, kellele
antaks muidu sel viisil ebatavaline privileeg. Neil pohjustel on sellel piltkujutisel
vordluse jaoks viiksem tdhtsus ning seda ei saa pidada taotletavate kaubamaérkide
domineerivaks osaks.

Menetlusse astuja eitab iihtlasi vastandatud kaubamirkide foneetilist identsust.
Menetlusse astuja vdidab selles osas, et keskmine tarbija kasutab alati tema kaupade
tellimiseks sénu ,venado” vdi ,venado especial”, soltumata sellest, millised
piltkujutised on pudelitel. Hageja kaupadega seoses leiab menetlusse astuja, et
arvestades hageja hirve pead sisaldava kaubamirgi tldtuntust, mida tdéendas
tihtlustamisameti menetluses hageja esitatud arvamusuuring, tellib Saksa tarbija
hageja kaupu alati kasutades nimetust , Mast-Jagermeister”. Menetlusse astuja ei tea,
kuidas Hispaania tarbijad kutsuvad hageja kaubamirki, kuid ta arvab, et tdendoliselt
kasutavad ka nemad nimetust ,Mast-Jagermeister” voi kui nad kutsuvad seda pildile
viidates, siis kasutavad nad véljendit ,cabeza de ciervo”, kuna séna ,ciervo” on
hispaania keeles levinum kui ,,venado”.
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Menetlusse astuja leiab, et viljaspool Hispaaniat ei mdista keskmine tarbija sonu
»venado” vdi ,venado especial” ning ei seosta neid hirve piltkujutisega. Seega
peetakse taotletavaid kaubamirke nendes riikides viljamoeldud mérkideks. Lisaks
vdidab menetlusse astuja, et ta registreeris tihtlustamisametis sonaméirgi VENADO,
ilma et hageja oleks esitanud sellele vastuviiteid. Hageja ei vaidlustanud ka mitmeid
sama sona ja hirve pea piltkujutist sisaldavaid sdna- ja kujutismérke, mis menetlusse
astuja on Hispaanias registreerinud, mis aga oleks pidanud juhtuma, kui véimalik
segiajamise toendosus oleks piiratud selle riigi territooriumiga.

Visuaalses osas leiab menetlusse astuja, et varasema kaubamirgi ja taotletavate
kaubamirkide vahel on vaieldamatud erinevused, mis on vélja toodud vaidlustatud
otsustes. Lisaks vdidab menetlusse astuja, et arvestades hirve pea kujutise piiratud
eristusvdimet, on taotletavate kaubamérkide sonalisel osal vordlemise jaoks suurem
tihtsus. Sénaline osa ,,venado” vdi ,venado especial” on suurte vérviliste tihtede abil
nii esile toodud, et see peaks kéitma tarbija tihelepanu isegi rohkem kui kujutis.

Menetlusse astuja arvates on vilistatud, et tarbijad peavad taotletavaid kaubamérke
varasema kaubamérgi ajakohastatud versiooniks, sest taotletavad kaubamérgid ei
sisalda Pitha Hubertuse risti, mida menetlusse astuja peab varasemal kaubamaérgil
selgelt silmatorkavaks osaks, vaid tarbijad ndevad uut ja iseloomulikku osa, nimelt
sonu ,venado” vdi ,venado especial”. Menetlusse astuja mérgib, et iildiselt sisaldavad
kaubamirkide ajakohastatud versioonid kaubamirkide koige iseloomulikumaid
elemente ning nende vdéimalikud uued elemendid ei ole tavaliselt eriti esilekerkivad.
Menetlusse astuja arvates ei oma vastandatud kaubamirkide segiajamise toendosuse
hindamisel tihtsust hageja viide, et menetlusse astuja on ise ajakohastanud oma
kaubamarke.
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Kontseptuaalses osas jagab menetlusse astuja apellatsioonikoja seisukohta, mille
kohaselt kontseptuaalset identsust ei esine, arvestades asjaoluga, et varasem
kaubamirk sisaldab tdiendavat elementi, nimelt Pitha Hubertuse risti, samas kui
taotletavad kaubamairgid sisaldavad seevastu sénu ,venado” voi ,venado especial”.

Menetlusse astuja mérgib, et kuigi vastandatud kaubamérkide vahel esineb teatud
kontseptuaalne sarnasus, tuleneb SABEL’i kohtuotsusest (eespool viidatud
punkt 43), et see sarnasus saab tekitada segiajamise tdendosuse tiksnes siis, kui
vastandatud kaubamérk on eriti eristusvoimeline selle olemusest tulenevalt vdi selle
tildtuntuse tottu avalikkuse seas. Menetlusse astuja arvates ei ole varasem
kaubamirk samas eriti eristusvdimeline. Nagu menetlusse astuja apellatsioonikojas
tdendas ning ilma et hageja oleks sellele vastu viitnud, on varasema kaubamirgi
tegelik eristusvdime iihelt poolt piiratud teiste kaubamérkide olemasolu tottu, mis
tihistavad samu kaupu ning sisaldavad ema- voi isashirve pea kujutist. Teiselt poolt
ei ole varasema kaubamirgi tildtuntus tdendatud, kuna hageja esitatud arvamus-
uuringud liikati tagasi.

Menetlusse astuja meenutab, et 1999. aastal libi viidud arvamusuuringu aluseks oli
ilma ristita hirvepea kujutis, mitte varasem kaubamérk. Téhtsust ei oma asjaolu, et
nimetatud kujutis on samuti registreeritud hageja kaubamairgina, kuna sellele
kaubamirgile, mida hageja ei kasutanud vastulausete pohjendamiseks voi millele ta
ei tuginenud apellatsioonikojas, ei saa kohtupraktika kohaselt tugineda esimest
korda Esimese Astme Kohtus.

Menetlusse astuja jdreldab, et apellatsioonikoda on leidnud pdhjendatult, et
vaidlusaluste kaubamérkide vahelisi erinevusi ja varasemate kaubamirkide erilise
eristusvoime puudumist arvesse vottes ei esine kédesoleval juhul segiajamise
tdendosust madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b méttes.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Miidruse nr 40/94 artikli 8 1oike 1 punkti b alusel ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, ,kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse vi sarnasuse tdttu varasema
kaubamairgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, vdib avalikkus need omavahel segi ajada;
segiajamise tdendosus hdlmab ka tdendosust, et kaubamirk seostatakse varasema
kaubamirgiga”.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise toendosus selles, et
avalikkus voib arvata, et konealused kaubad voi teenused pédrinevad samalt
ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt (Esimese Astme
Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, 1k 11-4359, punkt 25; vt
analoogilised Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97:
Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 29 ja 22. juuni 1999. aasta otsus
kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk 1-3819, punkt 17).

Nimetatud kohtupraktika kohaselt tuleb hinnata segiajamise tdendosust avalikkuse
seas igakiilgselt ja arvestades koiki konkreetse juhu asjaomaseid tegureid (vt
analoogilised eespool punktis 43 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 22; eespool
punktis 71 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 16; eespool punktis 71 viidatud
kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18 ja eespool punktis 71 viidatud
kohtuotsus Fifties, punkt 26).

See segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine asjaomaste téhiste visuaalse,
foneetilise ja tdhenduse sarnasuse osas peab rajanema neist jidvale tervikmuljele,
arvestades isedranis nende eristavaid ja domineerivaid osi. Seepirast ei saa vilistada,
et kontseptuaalne sarnasus, mis tuleneb asjaolust, et kaks kaubamérki kasutavad
kujutisi, mis on semantilise sisu poolest identsed, voib tekitada segiajamise
tdendosuse juhul, kui varasemal kaubamiérgil on eriline eristusvdime selle olemusest
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tulenevalt vdi iildtuntuse tottu avalikkuse seas (vt analoogiline eespool punktis 43
viidatud kohtuotsus SABEL, punktid 23 ja 24).

Lisaks tuleb segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel votta arvesse asjaomaste
tegurite vahel esinevat teatavat vastastikust soltuvust, eriti asjaomaste kaubamérkide
vahel esinevat vastastikust soltuvust ja nendega téihistatavate kaupade ja teenuste
vahel esinevat vastastikust soltuvust. Nii voib tahistatavate kaupade vdi teenuste
vidhese sarnasuse kompenseerida kaubamirkide suur sarnasus, ning vastupidi (vt
analoogilised eespool punktis 71 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17; eespool
punktis 71 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19 ja eespool
punktis 71 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 27).

Uhtlasi tuleb markida, et sellel, kuidas asjaomaste kaupade véi teenuste keskmine
tarbija kaubamirke tajub, on miédrav tihendus segiajamise tdendosuse igakiilgsel
hindamisel. Tavaliselt kisitleb keskmine tarbija kaubamarki tervikuna ega uuri selle
erinevaid detaile (eespool punktis 71 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus Fifties,
punkt 28 ja Esimese Astme Kohtu 3. mértsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T-355/02:
Miilhens vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Zirh International (ZIRH), EKL 2004,
1k II-791, punkt 41; vt analoogilised eespool punktis 43 viidatud kohtuotsus SABEL,
punkt 23 ja eespool punktis 71 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 25). Sellisel igakiilgsel hindamisel lihtutakse keskmisest tarbijast, kes on
eeldatavalt piisavalt informeeritud, maistlikult tihelepanelik ja arukas. Peale selle
tuleb arvesse votta asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva véimalus erinevaid
kaubamirke vahetult vorrelda ning ta peab selle asemel usaldama ebatdiuslikku
mélupilti nendest. Samuti tuleb arvestada sellega, et tema tihelepanu tase vdib
soltuda asjaomaste kaupade ja teenuste liigist (vt analoogilised eespool punktis 71
viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26 ja eespool punktis 71
viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 28).

Lisaks tuleneb médruse nr 40/94 artikli 1 16ikes 2 nimetatud tihenduse kaubamérgi
tihtsest olemusest, et varasemat tthenduse kaubamarki kaitstakse koigis liikkmesrii-
kides tihetaoliselt. Seega on varasemad {ihenduse kaubamirgid takistuseks igale
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hilisemale kaubamérgi taotlusele, mis kahjustaks varasema kaubamairgi kaitset kas
voi ainult osa tihenduse territooriumi tarbijate tajus. Sellest tuleneb, et mééruse
nr 40/94 artikli 7 loikes 2 sisalduv pohimote, et kaubamérk jéetakse registreerimata,
kui kas voi {ihes {ihenduse osas esineb absoluutne keeldumispdhjus, kehtib
analoogselt ka médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tihenduses suhtelise
keeldumispohjuse korral (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Hukla
Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk I1-4335, punkt 59; eespool punktis 75
viidatud kohtuotsus ZIRH, punktid 35 ja 36; 6. oktoobri 2004. aasta otsused liidetud
kohtuasjades T-117/03 — T-119/03 ja T-171/03: New Look vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollec-
tion), EKL 2004, lk II-3471, punkt 34 ja 1. mértsi 2005. aasta otsus kohtu-
asjas T-185/03: Fusco vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Fusco International (ENZO
FUSCO), EKL 2005, 1k II-715, punkt 33).

Viimaks tuleb meenutada, et apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust tuleb
hinnata tiksnes méiédruse nr 40/94 alusel, nii nagu seda on tdlgendanud {ihenduse
kohus, ja mitte tihtlustamisameti varasemate otsuste alusel (Esimese Astme Kohtu
5. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-130/01: Sykes Enterprises vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), EKL 2002, 1k II-5179,
punkt 31; 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, 1k II-2251, punkt 61
ja 6. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-117/02 Grupo El Prado Cervera vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), EKL 2004, 1k II-2073,
punkt 57).

Eespool esitatud kaalutlusi silmas pidades tuleb iihelt poolt asuda vordlema
asjaomaseid kaupu ning teiselt poolt vastandatud tdhiseid. Selles osas tuleb
tipsustada, et nimetatud analiiiisi jaoks ei oma tdhtsust vastulausete osakonna ja
apellatsioonikoja otsused, millele hageja ja tihtlustamisamet tuginevad (vt eespool
vastavalt punktid 45 ja 47) ning mis kisitlevad menetlusse astuja teiste taotletavate
kaubamaérkide ja varasema kaubamirgi segiajamise toendosust, kuna neist ndhtub
ddrmisel juhul dhtlustamisameti teatud otsustuspraktika, millega Esimese Astme
Kohus ei pea eelmises punktis viidatud kohtupraktika kohaselt arvestama.
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Kohtuasjas T-103/03 kisitletavad varasemad kaubamirgid

Hageja tugines kohtuasja T-103/03 esemeks oleva vastulause toetuseks tema kahele
tthenduse kaubamirgile, mis on kujutatud eespool punktides 5 ja 9. Siiski tuleb
mirkida, et teine varasem kaubamirk sarnaneb etiketile, mille pohielement on sama
hirve pea kujutis, mis on kujutatud varasemal kaubamirgil. Siia lisanduvad teised
elemendid nagu asjaomase kauba nimetus ,jigermeister”, hageja nimi ja aadress
ning tema kauba ingliskeelsed kasutamisjuhised (serve cold — keep on ice).

Neil asjaoludel on vastulausete osakond ja apellatsioonikoda pohjendatult kesken-
dunud oma analiiiisis selles asjas taotletava kaubamirgi ja varasema kaubamérgi
segiajamise tdendosusele. Tegelikult ei ole juhul, kui joutakse jireldusele, et samas
asjas taotletava kaubamirgi ja varasema kaubamirgi segiajamise tdendosus on
olemas, vaja enam arvestada teist varasemat kaubamérki. Juhul kui leitakse, et sellist
toendosust ei ole, siis kehtib see jireldus veel enam teise varasema kaubamirgi
suhtes, mis sisaldab lisaks varasemal kaubamirgil esinevale hirve pea kujutisele
tiiendavaid, eelmises punktis nimetatud elemente, mis eristavad teist varasemat
kaubamirki selles asjas taotletavast kaubamirgist veel enam. Selles osas tuleb tihtlasi
markida, et ka hageja keskendus oma hagi analiiiisis kohtuasjas T-103/03 taotletava
kaubamirgi ja varasema kaubamirgi sarnasustele.

Seega keskendub ka Esimese Astme Kohus oma analiiiisis, mis puudutab
kohtuasjas T-103/03 kisitletavaid vastandatud téhiseid, selles asjas taotletava
kaubamirgi ja varasema kaubamirgi segiajamise tdendosusele.
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Asjaomane avalikkus

Taotletavad kaubamirgid tihistavad alkohoolseid voi alkoholivabu jooke. Samad
kaubad esinevad ka varasema kaubamérgiga kaitstud kaupade seas. Kuna nii
alkohoolsed kui alkoholivabad joogid on laiatarbekaubad, on vaidlustatud otsustes
leitud pohjendatult, et asjaomase avalikkuse moodustab lai avalikkus, st keskmine
tarbija.

Kuna varasem kaubamirk on tihenduse kaubamdrk, siis on segiajamise toendosuse
hindamisel asjaomane territoorium kogu Euroopa Liidu territoorium. Siiski ei ole
vaidlust selles, et taotletavatel kaubamérkidel asuvad sdénad ,venado’ja ,venado
especial” on hispaaniakeelsed s6nad, mille tihendust maistab {iksnes hispaania keelt
rddkiv tarbija. Seetdttu on taotletavate kaubamirkide ja varasema kaubamdrgi
vahelise segiajamise tdendosuse hindamine Hispaanias kéesolevate kohtuasjade
jaoks erilise tihtsusega. Kui ilmneb, et taotletavate kaubamirkide ja varasema
kaubamairgi segiajamise tdendosust Hispaanias ei esine, siis kehtib see jireldus veel
enam teiste liikkmesriikide keskmise tarbija suhtes, kes ei moista taotletavate
kaubamarkide eelnimetatud sonaliste osade tihendust. Vastavalt eespool punktis 76
tsiteeritud kohtupraktikale on seevastu vastandatud kaubamérkide vahelise segi-
ajamise téendosuse esinemine Hispaanias piisav pohjus selleks, et jitta rahuldamata
konealused registreerimistaotlused, ilma et oleks vaja hinnata selle tdendosuse
esinemist tilejiinud Euroopa Liidus.

Eeltoodust tuleneb, et segiajamise toendosuse analiiiisi peab alustama selle asjaolu
hindamisega, kuidas tajub vastandatud kaubamirke Hispaania avalikkus.

Kaupade vordlus

Apellatsioonikoda leidis, ilma et pooled oleks sellele vastu vaielnud, et vastandatud
kaubamarkidega tihistatavad teatud kaubad on identsed. Sellise juhuga on tegemist
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Klassi 32 kuuluvate ja taotletavate kaubamirkidega tdhistatavate alkoholivabade
jookidega ,mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja
puuviljamahlad”, mis on seega identsed samasse klassi kuuluvate ja varasema
kaubamirgiga téhistatud ,alkoholivabade jookidega”. Samamoodi on klassi 33
kuuluvad ja taotletavate kaubamirkidega tdhistatavad ,rumm, rummilikédrid ja
piiritusjoogid” identsed samasse klassi kuuluvate ja varasema kaubamirgiga
tihistatud ,piiritusjookidega” (vaidlustatud otsused kohtuasjades T-81/03 ja
T-103/03, punkt 23; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-82/03, punkt 20).

Apellatsioonikoda ei votnud selget seisukohta taotletavate kaubamarkidega tahista-
tud ja klassi 32 kuuluvate teiste kaupade, nimelt ,siirupid ja teised joogivalmistus-
ained”, vdrdlemise osas varasema kaubamirgiga kaitstud kaupadega.
Apellatsioonikoda ei seadnud siiski kahtluse alla vastulausete osakondade hinnan-
gut, mille kohaselt on nimetatud taotletavate kaubamérkidega tihistatavad kaubad ja
samasse klassi 32 kuuluvad varasema kaubamirgiga kaitstud alkoholivabad joogid
sarnased. Hageja ja {ihtlustamisameti arvamus ihtib selles, et need kaubad on viga
sarnased, samas kui menetlusse astuja ei viljendanud oma vastuses selle kiisimuse
osas oma seisukohta. Menetlusse astuja siiski mdonis kohtuistungil, et nimetatud
kaubad on sarnased. Niisiis tuleb asuda seisukohale, et kdnealused kaubad on viga
sarnased, kuna, nagu pdhjendatult mirkis tihtlustamisamet, piisab taotletavate
kaubamirkidega tihistatud kaupadele gaseeritud voi gaseerimata vee lisamisest, et
saada nendest tarbimiseks valmis alkoholivabad joogid; eelnimetatud kaubad on
tihesuguse otstarbega ning need on turul otseselt konkureerivad.

Seega voib jireldada, et vastandatud kaubamirkidega tihistatud kaubad on suures
osas identsed ja tilejaénud osas véga sarnased.

Tahiste vordlus

Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsustes, et taotletavate kaubamirkide ja
varasema kaubamairgi segiajamise téendosust ei esine tiheski thenduse osas, kuigi
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asjaomaste kaubamirkidega téhistatud teatavad kaubad on identsed ning nende
vahel on ,ilmselged sarnasused”. See jéreldus tugineb teatud ,ilmsetele ja 165vatele”
erinevustele vastandatud kujutismirkide vahel, nagu see, et taotletavates kauba-
mérkides puudub piihapaistega timbritsetud Pitha Hubertuse rist, mis konkureerib
apellatsioonikoja arvates isegi hirve pea endaga ning koéidab tarbija tdhelepanu,
erinevused konkreetsete hirve peade kujutamises ning samuti stiliseeritud ja
vérvilises kirjas sonalise osa (,venado” voi ,venado especial”) olemasolu taotletavates
kaubamirkides. Neid erinevusi arvestades leidis apellatsioonikoda, et vastandatud
kaubamirke tuleb pidada visuaalselt erinevaks (vaidlustatud otsus kohtu-
asjas T-81/03, punktid 25, 26, 28 ja 34; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-82/03,
punktid 22, 23, 25 ja 30; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-103/03, punktid 25, 26 ja
31).

Apellatsioonikoja arvates erinevad asjaomased kaubamérgid ka foneetiliselt, kuna
tiksnes taotletavad kaubamirgid sisaldavad sdnalist osa. Samuti sedastas apellat-
sioonikoda kohtuasjades T-81/03 ja T-82/03 vaidlustatud otsustes, et vastulausete
osakonnad eksisid, leides, et taotletavate kaubamirkide sonalist osa seostatakse
Hispaanias tdhiste kujutisosaga. Apellatsioonikoda pidas selles osas, tuginedes
seejuures hageja esitatud argumendile vastulausemenetluses, tdendolisemaks, et
varasemat kaubamadrki tajutakse foneetiliselt pigem viitena sdnale, seega kauba-
mérgile Jigermeister, kui kaubamirgile ,cerf” voi ,VENADO” (vaidlustatud otsus
kohtuasjas T-81/03, punktid 28 ja 34 ; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-82/03,
punktid 25 ja 30 ; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-103/03, punktid 26 ja 31).

Apellatsioonikoda leidis samuti, et vastandatud kaubamérgid ei ole kontseptuaalselt
vdga sarnased. Kuigi neid tthendavaks ideeks vdib pidada hirve pead, eristab neid
kontseptuaalselt teiste elementide olemasolu, nagu Pitha Hubertuse rist varasemal
kaubamaérgil ning sonalised osad ,venado” voi ,venado especial” taotletavates
kaubamirkides (vaidlustatud otsus kohtuasjas T-81/03, punkt 34; vaidlustatud otsus
kohtuasjas T-82/03, punkt 30; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-103/03, punkt 31).
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Lisaks nimetatud vordlustele leidis apellatsioonikoda, et hirve voi hirve pea motiivi
eristusvdime on ndrgenenud, arvestades selle sagedast kasutamist mitmete jookide
tahistamiseks, mida kinnitavad ka kaheksa tthenduse kaubamirgi registreeringut,
millele menetlusse astuja tugines, ning apellatsioonikoja omal initsiatiivil Uhendku-
ningriigi kaubamadrgiregistris teostatud uurimus (vaidlustatud otsus kohtu-
asjas T-81/03, punktid 27 ja 34; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-82/03, punktid 24
ja 30; vaidlustatud otsus kohtuasjas T-103/03, punkt 32).

Visuaalse vordluse osas mérgib Esimese Astme Kohus, et nii taotletavatel
kaubamadrkidel kui varasemal kaubamirgil on kujutisosad, mis kujutavad ringis
asuvat eestvaates hirve pead. See iihine kujutisosa on vastandatud tdhistes
domineeriv viga silmatorkava vilimuse ja suuruse tottu. Seda jéreldust ei sea
kahtluse alla taotletavate kaubamérkide kujutisosa abstraktsem ja vérvilisem stiil ega
nimetatud osa tmbritseva ringi sakiline piirjoon. Taotletavate kaubamdrkide
sonalised osad, taotletavaist kaubamérkidest kahe asetsemine ristkiilikukujulises
raamis ning varasema kaubamirgi ptihapaistega {imbritsetud rist on kindlasti
silmapaistvad elemendid, mis eristavad vastandatud tdhiseid visuaalselt. Erinevalt
aga nende tihiste iihisest kujutisosast, milleks on ringis asuv eestvaates hirve pea
kujutis, ei ole eelmises lauses nimetatud elementide néol tegemist domineerivate
elementidega. Vastupidiselt apellatsioonikoja hinnnangule leiab Esimese Astme
Kohus koiki neid elemente kogumis arvesse vdttes, et vastandatud kaubamaérgid on
visuaalselt méarkimisvadrselt sarnased.

Samuti on ekslik apellatsioonikoja jéreldus, et asjaomased kaubamirgid on
foneetiliselt erinevad isegi Hispaania tarbijate jaoks.

Tegelikult tuleb mirkida, et varasem kaubamérk on puhas kujutismirk. Kéik kolm
taotletavat kaubamirki sisaldavad sona ,,venado”, mida Hispaania keelt rddkiv tarbija
seostab kahtlemata nende kaubamérkide kujutisosaga. Nimetatud sona tdhendusest
tulenevalt voib sama tarbija seostada seda sona ka varasema kaubamirgiga voi
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kasutada seda varasema kaubamérgi tdhistamiseks, seda enam, et varasem kauba-
mirk ei sisalda sénalist osa. Vastulausete osakonnad leidsid sisuliselt samasugustel
pohjustel, et vastandatud tihised on Hispaania territooriumil foneetiliselt identsed
voi sarnased.

Apellatsioonikoda liikkas vaidlustatud otsustes selle jirelduse korvale, pohjusel, et
varasemal kaubamadrgil puudub selline tunderéhuline sonaline osa nagu see esineb
taotletavates kaubamadrkides (,venado”, ,venado especial”). Kohtuasjades T-81/03 ja
T-82/03 vaidlustatud otsustes tugines apellatsioonikoda ka argumendile, et hageja
vditis ise vastulausemenetluses, et tdendolisem on see, et ka Hispaanias tajutakse
varasemat kaubamérki pigem viitena kaubamérgile Jigermeister kui kaubamérgile
~cerf” voi ,VENADO”.

Nimetatud arutluskéik ei ole pdhjendatud. Sellega seoses tuleb meenutada, et
varasemal kaubamairgil sdna ,jdgermeister” ei esine, vaid see on olemas iiksnes teisel
varasemal kaubamadrgil, millele hageja oma vastulausete, mis on kohtuasjade T-81/03
ja T-82/03 esemeks, toetuseks ei tuginenud. Antud asjacludel puudub igasugune
mobistlik pdhjendus selleks, miks peaks hispaania keelt kdnelev tarbija varasemat
kaubamirki foneetiliselt seostama pigem sdnaga .jagermeister” kui sénadega ,cert”
voi ,VENADQO”, mis vastavad varasemal kaubamérgil domineerivale kujutisosale.
Teisiti voiks olla tiksnes siis, kui varasem kaubamirk oleks Hispaania territoorimil
omandanud maine. Hageja piitidis vastulausementluses oma argumentidega, millele
apellatsioonikoda toetus, téendada sellise maine olemasolu Saksamaal ja teistes
Euroopa Liidu riikides, sh Hispaanias, ning mitte tdendada vastandatud kauba-
mirkide foneetilist erinevust, nagu seda ekslikult réhutas apellatsioonikoda.
Koigepealt tuleb siiski jareldada, et hageja ei esitanud tihtegi toendit tdendamaks
varasema kaubamérgi mainet ménes muus Euroopa Liidu riigis kui Saksamaa. Peale
selle ei tuvastanud apellatsioonikoda, et varasem kaubamirk oleks Hispaanias
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omandanud maine. Viimaks on hageja ise vahepeal sellest argumendist loobunud,
sest oma hagides toetub ta {iksnes varasema kaubamérgi mainele Saksamaal, samuti
kinnitas ta kohtuistungil, et ta ei viida, et sellel kaubamirgil oleks Hispaanias
mingisugune maine.

Igal juhul ei tihenda ainuiiksi asjaolu, et hispaania keelt konelev tarbija tunneb
hageja kauba nime Jigermeister, et ta ei motle sellele kaubale, kui ta kuuleb
radgitavat likoorist ,,venado”, st sdna, mida ta vdiks pidada pigem viiteks varasema
kaubamargi piltkujutisele kui mone teise kauba nimele. Selle teeb veel tdendolise-
maks asjaolu, et séna ,jigermeister” hddldus ei ole hispaania keelt koneleja jaoks
iseenesestmoistetay, mistdttu voib selles riigis pigem eeldada, et hageja kaubale
viidatakse varasemat kaubamidrki kirjeldades.

Eeltoodud arutluskdiku ei saa kahtluse alla seada menetlusse astuja kinnitus, et
Hispaania tarbija kasutab varasemal kaubamirgil asuvale loomale viidates pigem
sdna ,ciervo”, mis on viidetavalt hispaania keeles sagedamini kasutatav kui sona
,venado”. Isegi kui see oleks nii, ei vaidlusta menetlusse astuja seda, et
hispaaniakeelne sona ,venado” téhistab samuti varasemal kaubamirgil kujutatud
looma. Seega voib ka see sona juhtida asjaomase tarbija motted viimati nimetatud
kaubamirgile.

Ka taotletaval kaubamirgil kohtuasjas T-103/03 omadusséna ,especial” lisamine
sonale ,venado” ei anna selles kohtuasjas alust teistsuguseks jirelduseks. Tegelikult
on selge, et Hispaania tarbija peab seda omadussona teisejirguliseks ja tdiendavaks
elemendiks. Uhelt poolt asub see séna ,venado” all ja on palju viiksemas kirjas.
Teiselt poolt tuleneb selle tdhendusest hispaania keeles (eriline), et tarbija tajub
kaubamirgi VENADO ESPECIAL all esinevat kaupa kaubamirgiga VENADO
tihistatud kauba variandina, kas siis omaduste poolest voi kvaliteedi osas.
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Kontseptuaalses osas voib idee, millel taotletavate kaubamérkide kujutisosa pdhineb,
kokku votta kui ringis voi medalil asuv eestvaates hirve pea. Nimetatud kauba-
markide sonaline osa ei muuda seda ideed Hispaania tarbija jaoks, kes ei taju sonu
»venado” vdi ,venado especial” eraldiseisvatena, vaid kui otsest viidet kujutisosale.
Sama idee on sisuliselt ka varasema kaubamirgi aluseks. Seega on vastandatud
kaubamirgid kontseptuaalselt sarnased.

Segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine

Segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise osas leiab Esimese Astme Kohus
erinevalt vaidlustatud otsustes sedastatud lahendustest, et kuna asjaomased kaubad
on suures osas identsed ja iilejiénud osas viga sarnased ning arvestades vastandatud
kaubamirkide visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid sarnasusi Hispaania
keskmise tarbija jaoks, ei ole vastandatud kaubamirkide vahelised erinevused
piisavad vilistamaks segiajamise tdendosust eelnimetatud asjaomase avalikkuse
tajus.

Eelkoige ei suuda ainutiksi tihiste vahelised visuaalsed erinevused tiielikult vilistada
segiajamise tdendosust asjaomase avalikkuse poolt.

Esiteks jddb keskmise tarbija millu kaubamirgist tiksnes ebatiiuslik mdlupilt,
mistottu ei saa eeldada, et ta suudab meenutada asjaomaste tihiste kujutisosa
puudutavaid detaile nagu hirve pea rohkem voi vihem realistlik stiil, hirve sarvede
modtmed voi asjaolu, kas ring, milles looma pea asetseb, on lihtne v6i sakilise
joonega.
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Asjaolu, et taotletavad kaubamirgid on vérvilised, muutub vdrdlusel varasema
kaubamadrgiga sisuliselt tdhtsusetuks, kuna varasem kaubamirk on must-valge
piltkujutis. Keskmine tarbija voib seega taotletavaid kaubamirke nihes moistlikult
arvata, et tegemist on {iksnes varasema kaubamadrgi virviliste variantidega.

Nagu juba mirgitud (vt eespool punkt 92), ei taju keskmine hispaania keelt konelev
tarbija varasemal kaubamirgil hirve sarvede vahel olevat risti, mis on kiill selgesti
nihtav, domineeriva elemendina.

Samuti ei saa pidada piisavalt eristavaks elemendiks kohtuasjades T-81/03 ja
T-103/03 kisitletavates taotletavates kaubamdrkides kujutatud ristkilikukujulist
raami. Hageja ja thtlustamisamet viitsid oigesti, et see raam on teisejdrguline
element, mis annab asjaomastele kaubamirkidele etiketi vdlimuse. Kuna jooke
miiiiakse sageli pudelis, siis on joogisektoris viga levinud praktika, et kaubamérk
asetatatakse nelinurksesse raami nagu etiketil.

Nagu eespool mainitud, tajub keskmine hispaania keelt konelev tarbija sonalisi
osasid (,venado”, ,venado especial’), mis esinevad iiksnes taotletavatel kauba-
mérkidel, kui otsest viidet nende kaubamirkide kujutisosale. Jdrelikult ei ole
ainutiksi need osad piisavad selleks, et Hispaanias eristada taotletavaid kaubamarke
varasemast kaubamdirgist, kuna Hispaania tarbija leiab ka varasemalt kaubamirgilt
selle looma piltkujutise, mida ta nimetab sénaga ,venado”.

Teiseks neutraliseerib asjaomaste kaubamérkide vahelised visuaalsed erinevused see,
et asjaomased kaubad on valdavas osas identsed ja iilejainud osas sarnased ning
hispaania keelt koneleva asjaomase avalikkuse osas ka nimetatud kaubamérkide
foneetiline ja kontseptuaalne sarnasus.
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Jareldust, et vastandatud kaubamirkide segiajamise tdendosus on Hispaanias
olemas, ei saa kahtluse alla seada menetlusse astuja argument (vt eespool punkt 63),
et ta registreeris sona venado ithenduse sonamérgina, ilma et hageja oleks esitanud
sellele vastuviiteid. Soltumata selle, esmakordselt Esimese Astme Kohtus esitatud
faktiviite vastuvoetavusest, piisab tihelt poolt markimisest, et ainuiiksi asjaolu, et
hageja ei vaielnud vastu ithe kaubamirgi registreerimisele, ei keela tal esitada
vastulauset teise kaubamirgi registreerimisele. Teiselt poolt on vastandatud
kaubamirkide foneetiline sarnasus fiksnes iiks element teiste seas, mida tuleb
segiajamise tboendosuse igakiilgsel hindamisel arvesse votta, kuna taotletavate
kaubamirkide ja varasema kaubamirgi segiajamise tdendosus ei ole vilistatud ka
siis, kui selgub, et hoolimata foneetilisest sarnasusest ei esine sellist tdendosust
varasema kaubamadrgi ja sdnamérgi VENADO osas.

Tagasi tuleb litkata ka menetlusse astuja vaidlustatud otsustes kinnitust leidnud
argument, mille kohaselt on hirve voi hirve pea piltkujutised viidetavalt norga
eristusvdimega, sest neid piltkujutisi kasutatakse sageli jookide kaitsmiseks.
Soltumata sellest, kas hageja vdidetud kaheksa registreeringut ning apellatsioonikoja
omal algatusel tehtud uurimus Uhendkuningriigi kaubamirgiregistris on sellisele
jareldusele joudmiseks piisavad, tuleb kdesoleval juhul mérkida, et vastandatud
kaubamarke ei thenda mitte tildisem idee hirvest v6i hirve peast, vaid tegemist on
konkreetsema ideega, mis seisneb medali kujul ringis asuva eestvaates hirve pea
kujutises. Menetlusse astuja esitatud kaheksast tthenduse registreeringust sarnanes
tiksnes kolm selle konkreetsema ideega. Tegemist on numbrite 86439, 164392 ja
163311 all registreeritud kaubamérkidega, millest kaks viimast on ilmselgelt seotud,
kuna molemad téhistavad sama toodet, nimelt dlu kaubamirgiga ANTLER. Lisaks
on numbri 86439 all registreeritud kaubamirk viga erinev kdesoleval juhul
vastandatud kaubamérkidest, kuna hirve pead sisaldav ring on asetatud tdiendava
raami sisse, mis on ebakorrapdrase ja originaalse piirjoonega, ning kaubamérk
sisaldab domineerivat sdnalist osa, nimelt séna ,,contri”, mis on kirjutatud suhteliselt
palju suuremate tihtedega ning millel puudub igasugune semantiline seos kauba-
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mérgi kujutisosaga. Koike eeltoodut silmas pidades ning arvestades ilmse semantilise
seose puudumisega hirve ja hirve pea ning alkohoolsete vdi alkoholivabade jookide
vahel, leiab Esimese Astme Kohus, et ei saa eitada, et ringis asuva eestvaates hirve
pea ideel on jookide tdhistamisel vihemalt keskmine eristusvoime.

Viimaks tuleb koérvale jitta menetlusse astuja eespool punktis 43 viidatud
kohtuotsusest SABEL tuletatud argument, et hirve pea piltkujutis ei ole eriti
eristusvbimeline. Selles kohtuasjas leidis Euroopa Kohus, et situatsioonis, kus
tegemist on kahe kaubamérgiga, millest tiks koosneb sona ja kujutise kombinat-
sioonist ning teine piltkujutisest, mis ei ole avalikkuse seas eriti tuntud, ei piisa
segiajamise tdendosuse jdreldamiseks ainuiiksi sellest, et avalikkus voib kahte
kaubamirki nende semantilise kokkulangevuse tottu lihtsalt seostada (eespool
punktis 43 viidatud kohtuotsus SABEL, punktid 11 ja 25). Euroopa Kohus mérkis, et
selline tdendosus saab esineda iiksnes siis, kui varasemal kaubamirgil on eriline
eristusvoime selle olemusest tulenevalt vi Gildtuntuse tottu avalikkuse seas (eespool
punktis 43 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 24). Seega tuleb jireldada, et
kiesoleval juhul viitab taotletavate kaubamirkide sonaline osa (,venado” ja ,venado
especial”) Hispaania territooriumil otseselt nimetatud kaubamirkide piltkujutisele,
samas kui eespool punktis 43 viidatud kohtuotsuse SABEL esemeks olevas
kohtuasjas puudus sonal ,sabel”, mis oli taotletava kaubamairgi osa selles kohtuasjas,
igasugune semantiline seos sona juures oleva hiippava gepardi piltkujutisega. Lisaks
piirdus eespool punktis 43 viidatud kohtuotsuse SABEL esemeks olevas kohtuasjas
kahe vastandatud kaubamirgi kujutisosade semantiline kokkulangevus sellega, et
kaubamirkidel kujutatud loomad, nimelt gepard ja puuma, kuuluvad mélemad
kaslaste sugukonda ning neid kujutati hiippavatena, mis on seda liiki looma jaoks
titipiline poos (kohtujurist M. Jacobs’i ettepanek eespool punktis 43 viidatud
kohtuasjas SABEL, EKL 1997, lk -6193, punktid 3, 4 ja 13). Nagu eespool
tihendatud, on kiesolevates kohtuasjades seevastu vastandatud tdhistel palju
sarnasusi, mis tiletavad lihtsa kokkulangevuse osade vahel, mis on laenatud
loodusest ja mis pole seetdttu eriti fantaasiarikkad. Nimelt tuleb meenutada, et
vastandatud tdhised sisaldavad koik iithe ja sama looma (hirv) osalist piltkujutist ning
et koigil juhtudel néidatakse selle looma iihte osa, nimelt sarvede ja kaelaga
eestvaates pead, mis asetseb ringi sees.
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Eeltoodud arutluskdigust tuleneb, et hageja esimese viitega tuleb néustuda, mistottu
tuleb vaidlustatud otsused tiithistada, ilma et oleks vaja hinnata hageja teisi
argumente selle kohta, et asjaomane avalikkus peab taotletavaid kaubamirke
varasema kaubamairgi ajakohastatud versiooniks ning et varasem kaubamirk on
véidetavalt omandanud Saksamaal maine; samuti pole vajadust hinnata hageja teist
viidet, mis tuleneb midruse nr 40/94 artikli 73 rikkumisest.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 loike 2 kohaselt on kohtuvaidluse
kaotanud pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud.
Siiski voib Esimese Astme Kohus kodukorra artikli 87 15ike 3 esimese 16igu alusel
otsustada kulude jaotuse, kui tegemist on eriliste pohjustega.

Kéesolevas asjas on otsus tehtud menetlusse astuja kahjuks selles osas, et
vaidlustatud otsused on vastavalt hageja nduetele tithistatud. Hageja ei ole néudnud,
et kohtukulud maistetaks vilja menetlusse astujalt, vaid on ndudnud, et need kulud
mobistetaks vélja ihtlustamisametilt.

Selles osas tuleb tddeda, et kuigi ihtlustamisamet toetas hageja nduete esimest
punkti, tuleb kohtukulud moista vélja ihtlustamisametilt, kuna vaidlustatud otsused
on teinud tema apellatsioonikoda (eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus
BIOMATE, punkt 97).
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116 Seoses menetlusse astuja kohtuistungil esitatud uue ndudega, mille kohaselt tuleb
vaidlustatud otsuste tithistamise korral mdista menetlusse astuja kohtukulud vélja
tihtlustamisametilt, peab mirkima, et kohtupraktika kohaselt vdivad pooled esitada
kohtukulude hiivitamise ndude kohtuistungil ka siis, kui nduet pole varem esitatud
(Euroopa Kohtu 29. mirtsi 1979. aasta otsus kohtuasjas 113/77: NTN Toyo Bearing
jt vs. ndukogu, EKL 1979, lk 1185 ja kohtujurist Warner’i ettepanek seoses selle
otsusega, EKL 1979, lk 1212, 1274; Esimese Astme Kohtu 21. veebruari 2006. aasta
otsus kohtuasjas T-214/04: Royal County of Berkshire Polo Club vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO
CLUB), EKL 2006, 1k 1I-239, punkt 54). Seega on see ndue vastuvoetav.

n7 Esimese Astme Kohus leiab siiski, et {ihtlustamisameti seisukoht tema apellatsioo-
nikoja otsuste suhtes ei ole eriline pdhjus, mis voiks digustada kohtukulude
timberjagamist kodukorra artikli 87 l6ike 2 esimese 16igu tdhenduses. Nagu eespool
punktides 2429 madrgitud, ei pea ihtlustamisamet siistemaatiliselt kaitsma koiki
apellatsioonikodade vaidlustatud otsuseid, vaid tal on vdimalus tihineda hageja
ndudega. Selline tihtlustamisameti seisukoht ei kahjusta seega menetlusse astuja
oiguspdrast ootust. Asjakohane ei ole eespool punktis 22 nimetatud kohtuotsus
Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, millele hageja selles osas tugines. Euroopa
Kohus viitas selle otsuse punktis 36 iiksnes poole, kelle kaebuse on apellatsioonikoda
rahuldanud, ootusele selle suhtes, et Esimese Astme Kohtus toimuva menetluse
eesmirk on apellatsioonikoja otsuse seaduslikkuse hindamine vastavalt madruse
nr 40/94 artikli 63 ldikele 2. Seda oOiguspdrast ootust ei ole kdesoleval juhul
kahjustatud, kuna Esimese Astme Kohus on sellise hindamise labi viinud
tihtlustamisameti seisukohast soltumata. Seega tuleb menetlusse astujal kanda enda
kohtukulud.
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Esitatud pohjendustest lahtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Tithistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisaini-
lahendused) esimese apellatsioonikoja 19. detsembri 2002. aasta otsused
(asi R 412/2002-1 ja asi R 382/2002-1) ja 14. jaanuari 2003. aasta otsus
(asi R 407/2002-1).

2. Mbista hageja kohtukulud vilja Siseturu Uhtlustamise Ametilt (kauba-
mirgid ja toostusdisainilahendused).

3. Jatta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 14. detsembril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

E. Coulon M. Vilaras
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