KOHTUOTSUS 14.7.2005 — KOHTUASI T-126/03

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)
14. juuli 2005

Kohtuasjas T-126/03,

Reckitt Benckiser (Espaiia), SL, asukoht Barcelona (Hispaania), esindaja: advokaat
M. Esteve Sanz,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja tddstusdisainilahendused),
esindajad: A. von Miihlendahl, I. de Medrano Caballero ja A. Folliard-Monguiral,

kostja,
* Kohtumenetluse keel: inglise.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses

Aladin Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme GmbH, asukoht
Luckenwalde (Saksamaa),

mille esemeks on Siseturu Uhtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 31. jaanuari
2003. aasta otsuse (asi R 389/2002-1) peale esitatud kaebus, mis kisitleb
vastulausemenetlust Reckitt Benckiser (Espaiia), SL-i, ja Aladin Gesellschaft fiir
innovative mikrobiologische Systeme GmbH-i vahel,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud V. Tiili ja V., Vadapalas,

kohtusekretiit: vanemametnik J. Palacio Gonzilez,

arvestades 14. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiaval-
dust,

arvestades 7. augustil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 30. septembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jirgmise

otsuse

Vaidluse taust

Lipolyt Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme mbH, mille nimi
muudeti hiljem Aladin Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme
GmbH-ks (edaspidi ,Aladin”) esitas 20. mértsil 1997 Siseturu Uhtlustamise Ametile
(kaubamirgid ja t60stusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) néukogu
20. detsembri 1993. aasta midruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta
(EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel
tihenduse kaubamirgitaotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sénamérk ALADIN.

Kaubad, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957.
aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
Klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul) alusel
klassidesse 1, 3, 35, 37 ja 42 ning vastavad jirgmisele kirjeldusele:

— Kklass 1: ,Bakterpreparaadid (v.a meditsiinilised ja veterinaarsed); alused
(kemikaalid); so6vitid (klassi 1 kuuluvad); happed (klass 1); biokeemilised
kataliisaatorid; toostuskemikaalid ja teaduses kasutatavad kemikaalid; happe-
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kindlad keemilised segud; kloor; kloriidid; pesuvahendid (klass 1); klassi 1
kuuluvad veepehmendid (katlakivikérvaldid); enstitimid (to6stuslikud); ensiiii-
mipreparaadid (t66stuslikud); ensiiiimid (keemia tarbeks); rasvadrastid; ammo-
niaagi soolad; ammoniaak (t66stuslik)”;

klass 3: ,Puhastusained, poleerained, kitiirimisvahendid ja abrasiivid; kiiiirimis-
lahused, dravoolutorude puhastusained; vérvieemaldid; plekieemaldusvahendid
(klass 3); lakieemaldid; plekieemaldid; puhastusolid; abrasiivained (klass 3);
tarpentiin (rasvairastuseks); eespool nimetatud kaubad v.a tekstiilmaterjalide ja
metallitootluse abiained”;

klass 35 ,Frantsiisiteenused, s.h kanalisatsioonipuhastus- ja sanitaarteenuste
korralduse ja édritegevuse oskusteave ”;

klass 37: ,Ehitamine; paigaldusteenused; kanalisatsiooni- ja #ravoolutorude
puhastamine; puhastusseadmete {iirimine; desinfitseerimine; lakkimistood;
rottide hiivitamine; korrosioonikaitse; liivatamine; kahjurite hévitamine (v.a
pollumajanduslike)”;

klass 42: ,Tehniline noustamine ja ekspertiis; kanalisatsiooni korrashoiu,
hooldus- ja puhastusseadmete ja -vahendite viljatéotamine ja disain; kaugjuh-
timis- ja pildiedastusseadmete, -vahendite ja sensorite véljatotamine ning -
ehitamine; arvutitarkvara viljatootamine v.a veealuste arvutite tarkvara”.
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Taotlus avaldati 8. juuni 1998. aasta Uhenduse Kaubamirgibiilletiénis nr 42/98.

Reckitt & Colman SA esitas 8. septembril 1998 méiruse nr 40/94 artikli 42 alusel
ithenduse kaubamirgitaotlusele vastulause kéikide klassi 3 kuuluvate kaupade osas
nimetatud mééruse artikli 8 16ike 1 punktides a ja b toodud péhjustel. Vastulause
rajanes varasemal siseriiklikul kaubamirgil ALADDIN (edaspidi ,varasem kauba-
mirk”), mis on registreeritud 29. juulil 1912 Hispaanias numbri 20 512 all ja mida
uuendati 16. mail 1993 ning mis tihistas Nizza kokkuleppe klassi 3 kuuluvaid kaupu,
mis vastasid jargmisele kirjeldusele: ,Metallide poleerimiseks moeldud kaubad”.

Varasema kaubamirgi omaniku 6igused anti hiljem iile hagejale.

Uhtlustamisamet palus Aladini 30. aprilli 1999. aasta taotluse pohjal hagejal esitada
vastavalt madruse nr 40/94 artikli 43 I6igetele 2 ja 3 ning komisjoni 13. detsembri
1995. aasta midruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse néukogu méérus (EU)
nr 40/94 (EUT L 303, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 189) ithenduse kaubamirgi
kohta, eeskirjale 22, tdendid varasema kaubamirgi kasutamise kohta.

Hageja esitas varasema kaubamiirgi kasutamise tdendamiseks 26. juulil 1999
tihtlustamisametile mitmele Hispaanias asuvale kliendile esitatud arvete koopiad ja
oma miitidavate kaupade loetelu illustreeriva reklaamtriikise.
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28. veebruaril 2000 piiritles Aladin klassi 3 kuuluvate kaupade, mille jaoks ta soovis
kaubamirgi registreerida, loetelu jargmiselt:

+Metallitdstlustodstuse dravoolutorude puhastusained, v.a tekstiilmaterjalide abiai-
ned ja abiained”.

Vastulausete osakond teatas 27. mirtsil 2000 hagejale iilalnimetatud piiritlemisest ja
hageja kinnitas, et ta jiib oma vastulause juurde koigi klassi 3 kuuluvate kaupade
osas.

Vastulausete osakond jittis midruse nr 40/94 artikli 8 Idike 1 punktide a ja b ning
artiklitele 42 ja 43 ning médruse nr 2868/95 eeskirja 22 loike 1 alusel esitatud
vastulause 27. veebruari 2002, aasta otsusega rahuldamata. Esiteks leidis vastulausete
osakond varasema kaubamirgi kasutamise kohta esitatud tdendi kiisimuses, et
nimetatud téend, sellisena nagu hageja selle esitas, tdendab varasema kaubamérgi
kasutamist kauba puhul, mis on tunduvalt spetsiifilisem kui metallide poleerimiseks
moeldud kaubad ehk kategooria, mille jaoks varasem kaubamirk oli registreeritud.
Vastulausete osakond leidis ka, et vastavalt maéruse nr 40/94 artikli 43 loikele 2
oleks vastulauset tulnud menetleda lihtuvalt konealusest spetsiifilisest. tootest, st
metallide poleerimiseks méeldud tootest, mis koosneb poleerainega immutatud
puuvillavatist (magic cotton). Teiseks leidis vastulausete osakond, et kuigi tihised on
viiga sarnased, ei ole tden#oline, et asjaomane avalilkus need segi ajab, arvestades, et
kaubad on oma olemuselt, otstarbelt, kasutusviisilt ning 16pptarbijate ja mitiigika-
nalite poolest viiga erinevad.

Hageja esitas iihtlustamisametile 25. aprillil 2002 vastulausete osakonna otsuse peale
kaebuse.
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Esimene apellatsioonikoda jéttis 31. jaanuari 2003. aasta otsusega (edaspidi
»vaidlustatud otsus”), mis tehti hagejale teatavaks 4. veebruaril 2003, kaebuse
rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis, et téendatud oli vaid varasema kaubamirgi
kasutamine konealuse spetsiifilise toote jaoks ning vaatamata kaubamérkide niivale
identsusele ja nendele eriomasele eristusvgimele puudub Hispaanias segiajamise
toendosus médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tihenduses, kui votta arvesse
kaupade suurt erinevust ja kui arvestada eelkéige Aladini kaupade tarbijate
voimalikke teadmisi ning konealuste kaupade erinevat olemust ja otstarvet.

Menetlus ja poolte nouded

Esimese Astme Kohtu 30. septembri 2004. aasta kohtuistungil kuulati fira poolte
kohtukéned ja vastused. Aladin vastust ei esitanud.

Seetdttu véttis Esimese Astme Kohus teadmiseks, et hagiavalduse néudeid tuleb
tolgendada nii, et nendega taotletakse vaid vaidlustatud otsuse tithistamist ja
kohtukulude vilja moistmist iihtlustamisametilt.

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus;
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— mbista kiesoleva kohtumenetluse ning iihtlustamisameti vastulausemenetluse
kulud vilja tihtlustamisametilt.

¢

17 Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jdtta hagi rahuldamata;

— mbista kohtukulud vilja hagejalt.

18 Kohtuistungil paluti iihtlustamisametil teavitada Esimese Astme Kohut Aladini
pankrotimenetluse kiigust, samuti selle mojust tema iihenduse kaubamirgi
registreerimistaotlusele. Uhtlustamisamet vastas sellele taotlusele Esimese Astme
Kohtu kantseleisse 25. novembril 2004 esitatud kirjaga. 15. detsembri 2004. aasta
otsusega lopetati suuline menetlus.

Oiguslik kisitlus

v Hageja toetub kahele viitele, mis késitlevad vastavalt midruse nr 40/94 artikli 43
Idigete 2 ja 3 ning nimetatud médruse artikli 8 l6ike 1 punkti b rikkumist.
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Esimene viiide, mis késitleb médruse nr 40/94 artikli 43 loigete 2 ja 3 rikkumist

Poolte argumendid

Hageja leiab, et apellatsioonikoda leidis ekslikult, et varasema kaubamirgiga oli
kaitstud vaid spetsiifiline toode, st metallide poleerimiseks méeldud toode, mis
koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist (magic cotton), mille tegelikku
kasutamist Hispaanias ta oli tdendanud.

Hageja sonul hélmab selle spetsiifilise toote jaoks kaubamiirgi tegeliku kasutamise
tdendamine kaubamiirgi ,metallide poleerimiseks méeldud kaupade” jaoks kasuta-
mise téendamist iildiselt, kuna see spetsiifiline toode kuulub nende kaupade
kategooriasse. Seetottu tuleb vastulausemenetluse raames jireldada, et varasem
kaubamirk on registreeritud ,metallide poleerimiseks méeldud kaupade” ja mitte
iiksnes ,metallide poleerimiseks méeldud kaupade, mis koosnevad poleerainega
immutatud puuvillavatist (magic cotton)” jaoks.

Selle koha pealt tolgendab hageja miéruse nr 40/94 artikli 43 I6iget 2 nii, et seda
kohaldatakse juhul, kui vastulause esitaja ei suuda toendada kaubamiirgi kasutamist
seoses kaupadega, mis kuuluvad ithes v6i mitmes klassis registreeritud erinevatesse
kaupade kategooriatesse. Sel juhul on p&hjendatud lugeda kaubamark registreerituks
vaid nende kaubakategooriate jaoks, mille puhul vastulause esitaja suutis kasutamist
toendada.

Uhe kaubakategooria osas kaubamirgi tegelikku kasutamist tdendavad kauba kohta
esitatud asjaolud, nagu otstarve, pakend, kasutusviis voi mitiigikanalid, on mééruse
nr 40/94 artikli 43 16ike 2 kohaldamisel tiiesti ebaolulised. Esimese Astme Kohtu
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praktika kohaselt on need tegurid see-eest olulised hindmaks varasema kaubamargi
ja samasse klassi kuuluva kauba jaoks taotletava kaubamirgi segiajamise téenéosust.

Kuna vaidlustatud otsuses on mi#ruse nr 40/94 artikli 43 16iget 2 kohaldades leitud,
et varasema kaubamirgiga kaitstud toodet kantakse metallist esemete vilispinnale
immutatud puuvillavati tikiga késitsi ning see on mdeldud kasutamiseks
kodumajapidamises, samas kui taotletava kaubamiirgi esemeks on puhastusaine,
mida valatakse ummistunud véi saastunud torudesse ning mis on mdoeldud ainult
kutsealaselt tegutsevalele avalikkusele, rikub vaidlustatud otsus iilalnimetatud
artiklit.

Hageja jareldab sellest, et kuna vastulausemenetluse tulemusel leiti vaidlustatud
otsuses, et varasem kaubamirk tuleb lugeda registreerituks vaid ,kodumajapidami-
ses kasutatava metallide poleerimiseks mdeldud ainega immutatud puuvillavati”
jaoks, rikub vaidlustatud otsus méairuse nr 40/94 artikli 43 15iget 2,

Uhtlustamisamet leidis, et vastulausete osakond ei rikkunud mééruse nr 40/94
artikli 43 Ioikeid 2 ja 3. Selle kinnituseks esitab ta kaks argumenti. Esiteks tuleb
varasema kaubamirgi ulatuse médratlemisel arvestada kaupade ja teenuste, mille
kasutamine on tdéendatud, konkreetseid turustamistingimusi, et hinnata varasema
kaubamirgi ja taotletava kaubamirgi segiajamise tdeniosust konkreetsel turul.
Méiruse nr 40/94 artikli 43 Idikeid 2 ja 3 kohaldatakse séltumata sellest, kas
varasema kaubamirgi kaupade ja teenuste loetelu hdlmab vaid tiksikut kaubaartiklit
vOi mitte.

IT - 2873



27

28

29

KOHTUOTSUS 14.7.2005 — KOHTUASI T-126/03

Esimese viite osas meenutab tihtlustamisamet, et tihenduse kaubamiirgiiguses
eeldatakse, et kaubamirgi omanik registreeritud mirki tegelikult kasutab, nii et
kaitstud on iiksnes tema tegelik turupositsioon. 21. detsembri 1988. aasta esimese
noukogu direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liikmesriikide sigusaktide
tihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 92) kaheksanda
pohjenduse ja mééruse nr 40/94 iiheksanda pohjenduse kohaselt on selle néude
eesmirgiks vihendada kaubaméirkidevaheliste konfliktide arvu ning piirata selliste
kaubamérkide arvu, mis on regitreeritud, kuid mida ei kasutata (Esimese Astme
Kohtu 12. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-174/01: Goulbourn v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Redcats (Silk Cocoon), EKL 2003, 1k II-789, punkt 38).

Seega on madruse nr 40/94 artikli 43 15ike 2, mis sitestab, et varasemat kaubamirki
kaitstakse vaid niivord, kuivord nimetatud kaubamirki tegelikult kasutatakse,
eesmirgiks viltida ,kunstlikke konflikte”. Nimetatud eesmirki toetab nii Euroopa
Kohtu kui ka Esimese Astme Kohtu praktika, mis kinnitab, et kaubamirgi kaitse
peab piirduma sellega, mis on vajalik kaubamiirgi omaniku 6iguspiraste huvide
kaitseks.

Uhtlustamisameti sénul ei tohi varasema kaubamirgi ainudigus, juhul kui kauba-
mirgid on registreeritud erinevate kaubandusvaldkondade jaoks, kus neid
kasutatakse, takistada hilisema kaubamirgi registreerimist, v.a juhul, kui varasem
kaubamiirk on iildtuntud. Seda véljendab konkreetselt Euroopa Kohtu ja Esimese
Astme Kohtu iihine lihenemine segiajamise tdenosuse hindamise kiisimuses, mille
kohaselt tuleb kaupade v&i teenuste ning asjaomaste kaubamirkide sarnasuse
hindamisel arvesse votta varasema kaubamirgi tuntust turul (Euroopa Kohtu
29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, Ik 1-5507,
punkt 24 ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik
Meyer, EKL 1999, Ik 1-3819, punkt 23), keskmise tarbija tihelepanelikkuse astet
(eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26), asjaomaste
kaupade ja teenuste olemust, Iopptarbijaid ja kasutusviisi ning samuti seda, kas
kaubad on teineteise suhtes konkureerivad voi tdiendavad teineteist (eespool
viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23).
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Hageja tunnistab muu hulgas ise, et segiajamise toendosuse hindamisel tuleb
arvestada kaupade konkreetseid turustamistingimusi. Ometi on hageja viited
vastuolulised, kuna ta viidab, et see ei ole nii miiruse nr 40/94 artikli 43 16ike 2
sitete rakendamisel.

Kui vastulause rajaneb mairuse nr 40/94 artikli 8 Idike 1 punktil b, on nimetatud
direktiivi artikli 43 1oigete 2 ja 3 eesmirgiks teha kindlaks, kas konkreetsel juhul on
varasema kaubamirgi, sellisena nagu seda registreerituks loetakse, ning kaubamérgi,
mille registreerimist taotleti, segiajamine toendoline, ning seda ainult selleks, et
hinnata, kas vastulause on pdhjendatud.

Kuna Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu praktika nieb ette, et hinnata tuleb
kalie erineva mirgi konflikti toenfosust turul, mitte aga registris, tuleb arvesse votta
koiki nende kaupade voi teenuste turustamist puudutavaid asjaolusid, mis véivad
tuleneda kaubamirgi kasutamise kohta esitatud tdenditest, mille abil saab kauba-
mirgi kaitse ulatuse méératleda objektiivsemalt ja paremini eristatavalt.

Sellest tulenevalt leiab iihtlustamisamet, et apéllatsioonikoda ei rikkunud mééruse
nr 40/94 artikli 43 16ikeid 2 ja 3, kui ta leidis, et varasem kaubamirk tuleb lugeda
registreerituks vaid sellise metallide poleerimiseks méaeldud toote jaoks, mis koosneb
poleerainega immutatud puuvillavatist (magic cotton), mille peamiseks omaduseks
on, et see on mdeldud eelkdige kodumajapidamises kasutamiseks. Seevastu, kui
hageja kombel ndustuda, et konealuse spetsiifilise toote kaubamirgi tegeliku
kasutamise tdendamisest nihtub, et kaubamirki kasutati tegelikult koigi registree-
ritud kaupade kategooriate puhul, st ,metallide poleerimiseks moeldud kaupade”
jaoks, oleks segiajamise toendosuse hindamine raskendatud. Niisuguse tdlgenduse
tagajérjeks oleks asjaomase turu moiste moonutamine ning teiste ettevdtjate jaoks
teatavatele tmgudele juurdepiisu ebaproportsionaalne piiramine. Uhtlustamisameti
sonul on niisugune kunstlik konflikt just see, mida mééruse nr 40/94 artikli 43
I6igetes 2 ja 3 ning Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu praktikas piiiitakse
viltida.
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Teiseks vdidab thtlustamisamet, et médruse nr 40/94 artikli 43 loikeid 2 ja 3
kohaldatakse soltumata sellest, kas varasema kaubamirgiga kaitstud kaupade véi
teenuste loetelu holmab vaid iihte kaubaartiklit voi mitte. Taiesti ebaoluline on
hageja viide, mille kohaselt seda sitet kohaldatakse vaid juhul, kui varasema
kaubamérgiga kaitstud kaupade ja teenuste loetelu sisaldab rohkem kui iihte
kaubaartklit ning et seega on kiiesoleval juhul varasema kaubamirgi konealuse
spetsiifilise toote jaoks kasutamise tdendamine vordsustatav kaubamiirgi kasutamise
tdendamisega selle kategooria kaupade jaoks, kuhu toode kuulub ning millele jaoks
on kaubamirk registreeritud.

Uhelt poolt viidab iihtlustamisamet, et miirus nr 40/94 ei sisalda midagi, mis
toetaks hageja esitatud nimetatud mairuse artikli 43 Ioike 2 viimase lause
tolgendust. Teiselt poolt tooks selline tdlgendus kaasa selle, et iga vastulause esitaja
vOib hélpsasti vabaneda kaubamirgi tegeliku kasutamise néudest, sdnastades
registreeritud kaupade kategooria iildsonaliselt ja laiendades seega kunstlikult
kaubamdirgi kaitse ulatust kaupadele, mida ei turustata.

Lisaks tuleneb iihtlustamisameti apellatsioonikodade varasemast otsustuspraktikast,
et kaupade voi teenuste alamkategooriate kasutamine ei vordu pohimétteliselt
tildisema kategooria kasutamisega, séltumata asjaolust, et varasema kaubamérgiga
on kaitstud vaid iiks kaupade v&i teenuste kategooria.

Lopetuseks tdheldab {ihtlustamisamet, et kuigi iiks kaupade kategooria vib
moodustada samasuguste omadustega kaupade kogumi, véivad need kaubad olla
stiski erisugused oma otstarbe, Iopptarbijate ja miiiigikanalite poolest, nagu
kéesoleval juhul. Médruse nr 40/94 artikli 43 Ioiked 2 ja 3 eeldavad, et iga kaupade
voi teenuste kategooria puhul miiratakse juhtumip6hiselt kindlaks alamkategoo-
riad, mille abil saab médratleda kasutamise tdendamise sisu, kuna varasema
kaubamérgi esialgne kirjeldus véib hélmata kasutusviisi, Iopptarbijate ja miitigika-
nalite poolest piisavalt erinevaid kaupu vi teenuseid.
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Kiesoleval juhul leiab {ihtlustamisamet, et varasema kaubamérgi kasutamine néitab,
et ,metallide poleerimiseks mdeldud kaubad” ei moodusta samasuguste omadustega
kogumit niivord, kuivord nimetatud kategooria holmab erineva otstarbega kaupade
laialdast valikut (nii s6ogiriistade kui ka metallkonstruktsioonide pindade hooldus),
erinevaid 16pptarbijaid (tarbekaupade keskmist tarbijat voi metallitd6tlustoostuse
téotajaid) ning erinevaid miitigikohti (rauakauplused, selvehallid v6i puudub
miitigikoht {ildse, kui kauba miiiimine on seotud metallito6tlemisteenuse osutami-
sega). Apellatsioonikoja kasutatud alamkategooria méiratlus, st ,metallide poleeri-
miseks moeldud tooted, mis koosnevad poleerainega immutatud puuvillavatist
(magic cotton)”, on seetdttu véga dige.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Mdéiruse nr 40/94 artikli 43 loigete 2 ja 3 kohaselt:

»2. Taotleja ndudmisel peab vastulause esitanud varasema {ihenduse kaubamirgi
omanik tdendama, et varasemat iihenduse kaubamérki on iihenduses tegelikult
kasutatud kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta
jooksul enne iithenduse kaubamirgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause
aluseks voi et mittekasutamine on digustatud, tingimusel, et varasem {ihenduse
kaubamiirk on selleks kuupievaks olnud registreeritud vahemalt viis aastat. Selliste
toendite puudumise korral liikatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ithenduse
kaubamérki on kasutatud vaid osa kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on
registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade vdi
teenuste jaoks registreerituks.

3. Loiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 16ike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike
kaubamaérkide suhtes, asendades kasutuse ithenduses kasutusega liikmesriigis, kus
varasem kaubamérk on kaitstud.”

11 - 2877




KOHTUOTSUS 14.7.2005 — KOHTUASI T-126/03

o Mairuse nr 2868/95 eeskiri 22 sitestab:

41

42

»2. Kasutamist tdendavad néited ja tdendid koosnevad viidetest varasema kauba-
miirgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupade ja teenuste puhul,
mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks [...].”

Kdesoleval juhul on selge, et varasem kaubamirk oli registreeritud Nizza kokkuleppe
klassi 3 kuuluvate ,metallide poleerimiseks mdeldud kaupade” jaoks. Vaidlust ei ole
ka selles, et Aladini noudmisel tdendas hageja varasema kaubamirgi tegelikku
kasutamist, tuginedes dokumentidele, mis niitasid, et seda kasutati tegelikult
metallide poleerimiseks méeldud toodete, mis koosnesid poleerainega immutatud
puuvillavatist (magic cotton), miitimiseks.

Tuleb meenutada, et varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise noude eesmirk on
vihendada kaubamirkide vaheliste konfliktide t6endosust, kaitstes vaid tegelikult
kasutatavaid kaubamirke, v.a juhul, kui mittekasutamist digustab péhjendatud
majanduslik kaalutlus. Niisugust télgendust toetab miiruse nr 40/94 itheksas
pohjendus, mis viitab selgesonaliselt sellele eesmirgile (vt selle kohta eespool
punktis 27 viidatud kohtuotsus Cocoon, punkt 38). Midruse nr 40/94 artikli 43
16ike 2 ja 3 eesmiirgiks ei ole seevastu arilise edu hindamine v6i ettevétte arilise
strateegia jérelevalve ega kaubamiirgi kaitse tagamine vaid nendel juhtudel, kui
kaubamirgi kaubanduslik kasutamine on suuremahuline (Esimese Astme Kohtu
8. juuli 2004. aasta otsused kohtuasjas T-334/01: MFE Marienfelde v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Vétoquinol (HIPOVITONEKL 2004, Ik I1-2787, punkt 38 ja
kohtuasjas T-203/02: Sunrider v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Espadafor Caba
(VITAFRUIT), EKL 2004, 1k 11-2811, punkt 38).
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Nimetatud nbéude eesmirk ei ole niivord varasema kaubamirgiga antava kaitse
ulatuse tipsustamine konkreetsete kaupade voi teenuste suhtes, mille jaoks
kaubamiirki sel ajahetkel kasutatakse, vaid eesmirk on tagada iildiselt, et varasemat
kaubamirki on tegelikult kasutatud kaupade ja teenuste puhul, mijlle jaoks see oli
registreeritud.

Sellises olukorras tuleb méiruse nr 40/94 artikli 43 ldike 2 viimast lauset ning
nimetatud mairuse artikli 43 16iget 3, mille kohaselt artikli 43 16iget 2 kohaldatakse
varasemate siseriiklike kaubamirkide suhtes, tolgendada nii, et sellega piiiitakse
viltida seda, et vaid osa kaupade ja teenuste puhul kasutatud kaubamirki kaitstakse
ulatuslikult iiksnes seetdttu, et see on registreeritud laia kauba- voi teenusevaliku
jaoks. Nimetatud sitete kohaldamisel tuleb arvestada selliste kaupade véi teenuste
kategooriate ulatust, mille jaoks varasem kaubaméirk oli registreeritud, ning eelkdige
nimetatud kategooriate kirjeldamiseks kasutatud sonade iildisust; seda tuleb teha
kaupade ja teenuste suhtes, mille tegelikku kasutamist voib pidada tdendatuks.

Ulaltoodud siitetest nihtub, et kui kaubamirk on registreeritud kaupade voi teenuste
kategooria jaoks, mis on nii lai, et vdimaldab eristada kategooria sees mitut
iseseisvalt vaadeldavat alamkategooriat, toob vastulausemenetluses kaubamirgi
tegeliku kasutamise tdendamine iiksnes osa kaupade voi teenuste suhtes kaasa
kaitse vaid selle v6i nende alamkategooriate jaoks, mis hdlmavad kaupu voi
teenuseid, mille jaoks kaubamirki on tegelikult kasutatud. Kui kaubamirk oli

_ seevastu registreeritud tdiesti tipselt ja piiritletult kindlaks méératud kaupade voi

teenuste jaoks nii, et kategooria sees pole voimalik teha olulisi jaotusi, holmab
vastulausemeneluses kaubamirgi tegeliku kasutamise tdendamine nimetatud
kaupade ja teenuste suhtes tingimata kogu seda kategooriat.

Kuigi osalise kasutamise mdiste mote on tagada, et kaubamirgid, mida antud
kaupade kategooria kohta kasutatud pole, ei muutuks kittesaamatuks, ei tohi
varasema kaubamérgi omanik selle tagajirjel siiski jidda ilma igasugusest kaitsest
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kaupade osas, mis kiill ei ole rangelt identsed nendega, mille tegelikku kasutamist ta
toendas, kuid mis ei erine oluliselt kaupadest, mis kuuluvad samasse riihma, mida
saab jagada vaid suvaliselt. Selles osas tuleb téheldada, et praktikas on kaubamirgi
omanikul véimatu tdendada, et kaubamirki on kasutatud kéikide méeldavate
registreerimise objektiks olevate kaupade teisendite jaoks, Jarelikult ei saa moistet
»0sa kaupadest vbi teenustest” méista nii, et see tihendab kéiki analoogiliste
kaupade voi teenuste kaubanduslikke teisendeid, vaid ainult neid kaupu voi
teenuseid, mis on piisavalt eristuvad moodustamaks iihtseid kategooriaid voi
alamkategooriaid.

Siinkohal tuleb réhutada, et varasem kaubamirk on registreeritud vaid ,metallide
poleerimiseks mdeldud kaupade” jaoks. Niisugune kirjeldus piiritleb, arvestades nii
konealuste kaupade funktsiooni, st poleerimist, kui ka nende otstarvet, st metallide
jaoks, kaitstavate kaupade kategooria, mis hélmab Nizza kokkuleppe tihenduses
»puhastusained, poleerained, kiiiirimisvahendid ja abrasiivid”. Pealegi tuleb mirkida,
et viimane kategooria kuulub iseenesest laiemalt nimetatud kokkuleppe klassi 3, mis
hélmab lisaks puhastusainetele, poleerainetele, kiiiirimisvahenditele ja abrasiividele
jirgmisi tooteid: ,pleegitusained ja muud pesupesemisel kasutatavad ained, seebid,
parfiimeeriatooted, eeterlikud 6lid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapulbrid
ja -pastad”.

Sellises olukorras tuleb varasem mirk lugeda registreerituks kaupade kogumi jaoks,
mis moodustab isedranis tipse ja piiritletud alamkategooria kaupade kategooria
raames, millesse see Nizza kokkulepe kohaselt kuulub.

Sellest tuleneb, et esitades vaieldamatu téendi kaubamirgi kasutamise kohta
»metallide poleerimiseks moeldud toote, mis koosneb poleerainega immutatud
puuvillavatist (magic cotton)” jaoks, mis on mdistagi varasema kaubamirgiga
kaitstud kaupade alamkategooriasse kuuluv ,metallide poleerimiseks méeldud
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kaup”, on hageja nouetekohaselt tdendanud kaubamirgi tegelikku kasutamist kogu
selles alamkategooria osas, ilma et selles suhtes oleks vaja vahet teha asjaomase
avalikkuse alusel.

Jarelikult kohaldas apellatsioonikoda valesti méaédruse nr 40/94 artikli 43 16ikeid 2 ja
3, kuna ta luges vastulause menetlemisel varasema kaubamérgi registreerituks vaid
»metallide poleerimiseks méeldud toote, mis koosneb poleerainega immutatud
puuvillavatist (rmagic cotton)” jaoks.

Méiruse nr 40/94 artikli 43 sitted, mis voimaldavad lugeda varasema kaubamérgi
registreerituks vaid osa kaupade ja teenuste jaoks, mille suhtes kaubamirgi tegelik
kasutamine on tdendatud, piiravad esiteks kaubamiérgi omaniku registreerimisest
tulenevaid 6igusi nii, et neid ei saa tdlgendada nii laialt nagu seda teeb
ithtlustamisamet, ning teiseks peab neid sitteid piiiidma sobitada nimetatud
omaniku diguspéraste huvidega, et tal oleks tulevikus voimalik, jiddes kaupade ja
teenuste, mille jaoks kaubamérk oli registreeritud, kirjelduse piiridesse, kaupade ja
teenuste valikut laiendada, kasutades nimetatud kaubamirgi registreerimisest
tulenevat kaitset. Nii on see eelkdige siis, kui sarnaselt kdesolevale juhtumile
moodustavad kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamirk oli registreeritud, piisavalt
piiritletud kategooria, nii nagu on kirjeldatud eespool.

Ukski iihtlustamisameti viidetest seda jireldust kahtluse alla ei sea.

Esiteks on 6Gige, et kuigi mddruse nr 40/94 artikli 43 16ike 2 viimane lause piiiiab
viltida varasema kaubamirgi ja taotletava kaubamérgi vahelisi kunstlikke konflikte,
tuleb samas tiheldada, et selle digusliku eesmirgi jérgimine ei tohi viia varasema
kaubamérgi kaitseulatuse pdhjendamatu piiramiseni, juhul kui registreerimistaot-
luses toodud kaubad ja teenused kujutavad, nii nagu kiesoleval juhul, piisavalt
kitsast kategooriat.
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Teiseks, isegi kui ithtlustamisameti viide, et nimetatud misruse artikli 8 ldike 1
punkti b kohase kaupade ja teenuste sarnasuse hindamise raames vérdlevad Euroopa
Kohus ja Esimese Astme Kohus konkreetselt asjaomaseid kaupu ja teenuseid, tuleb
mirkida, et sellel ei ole mingisugust rolli médruse nr 40/94 artikli 43 Idigete 2 ja3
kohaldamisel, mis eelneb igasugusele kaubamirkide segiajamise tdendosuse
hindamisele ning millest lihtudes peaks otsustatama ainult kas ja millises ulatuses
on kaubamirki kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see oli registreeritud,
tegelikult kasutatud.

Kolmandaks, mis puudutab iihtlustamisameti vaidet, mille kohaselt apellatsiooni-
kodade varasemast otsustuspraktikast tuleneb, et alamkategooriate kasutamine ei
vordu pohimétteliselt iildisema kategooria kasutamisega, piisab kui meenutada, et
isegi kui selline tava on tekkinud, rajanevad apellatsioonikodade otsused varasema
kaubamirgi kasutamise kohta midruse nr 40/94 kohaldamisel. Seetdttu tuleb
apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust hinnata vaid lihtudes sellest madrusest,
nii nagu dhenduse kohus on seda télgendanud, ning mitte apellatsioonikodade
varasema otsustuspraktika alusel (Esimese Astme Kohtu 9. oktoobri 2002. aasta
otsus kohtuasjas T-36/01: Glaverbel v. Siseturu Uhtlustamise Amet (klaasplaadi
pind), EKL 2002, Ik 1I-3887, punkt 35, mis jéeti apellatsioonimenetluses jousse
Euroopa Kohtu 28. juuni 2004. aasta méarusega kohtuasjas C-445/02 P: Glaverbel v.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, Ik I-6267).

Lisaks tuleb mirkida, et iihtlustamisameti argument ei ole kiesoleval juhul
asjakohane, kuna hageja ei viida, et varasema kaubamiirgi tegeliku kasutamise
toendamine selle alamkategooria puhul, mille jaoks see oli registreeritud, tdendaks
tegelikku kasutamist kogu selle kategooria puhul, kuhu alamkategooria Nizza
kokkuleppe kohaselt kuulub, vaid ta viidab lihtsalt seda, et kaup, mille puhul
kaubamirgi tegelikku kasutamist on téendatud, niitab kaubamirgi tegelikku
kasutamist kogu selle alamkategooria puhul, mille jaoks kaubamirk registreeritud
oli.
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Neljandaks ei ole kiesoleval juhul asjakohane viide, mille kohaselt hageja esitatud
tolgenduse tagajirg oleks, et iga vastulause esitaja voib holpsasti vabaneda
kaubamirgi tegeliku kasutamise ndudest, sonastades registreeritud kaupade voi
teenuste kategooria itldsonaliselt — kuigi teatavatel juhtudel v6ib see pohjendatud
olla —, kuna konealuse kategooria kirjeldus on detailne,

Viimasena viidab iihtlustamisamet, et kuigi iiks kaupade kategooria v&ib
moodustada samasuguste omadustega kaupade kogumi, vdivad need kaubad olla
siiski erisugused oma otstarbe, 1opptarbijate ja miiiigikanalite poolest, nagu see on
kiesoleval juhul. Ma#ruse nr 40/94 artikli 43 16iked 2 ja 3 eeldavad, et iga kaupade
voi teenuste kategooria puhul midratakse juhtumipdhiselt kindlaks alamkategoo-
riad, mille abil saab misratleda kasutamise toendamise sisu, kuna varasema
kaubamirgi esialgne kirjeldus voib holmata kasutusviisi, Iopptarbijate ja miitigika-
nalite poolest piisavalt erinevaid kaupu véi teenuseid.

Kuigi, nagu on &eldud eespool punktis 45, on tdsi, et see télgendus vdib olla
asjakohane juhul, kui kénealuste kaupade ja teenuste kategooria on piisavalt lai,
voimaldades eristada kategooria sees mitut iseseisvalt vaadeldavat alamkategooriat,
tuleb nentida, et kiiesoleval juhul on kaupade alamkategooria, mille jaoks varasem
kaubamirk oli registreeritud, piisavalt tipne ja piiritletud, nii et ei saa jireldada, et
see kaubamérk holmab nii erinevaid kaupu, et {ihtlustamisameti véidete kohaselt
oleks tulnud méiratleda selle sees uusi alajaotusi.

Eeltoodust jareldub, et apellatsioonikoja otsus, milles leiti, et varasema kaubamérgi
kasutamine tdendati vaid ,metallide poleerimiseks méeldud toote, mis koosneb
poleerainega immutatud puuvillavatist (magic cotton)” osas, ning et nimetatud
kaubamirk tuleb vastulausemenetluse seisukohast lugeda registreerituks vaid selle
ainsa toote ning mitte kogu alamkategooria jaoks, mille jaoks nimetatud kaubamirk
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registreeritud oli, st ,metallide poleerimiseks moeldud kaupade” jaoks, rikkus
midruse nr 40/94 artikli 43 Ioikeid 2 ja 3. Kuna vaidlustatud otsus rajanes seega
ebadigel eeldusel, toob niisugune rikkumine iseenesest kaasa nimetatud otsuse
tithistamise.

Arvestades siiski, et apellatsioonikoda véttis vaidlustatud otsuses seisukoha ka
vastandatud mérkide segiajamise tGendosuse osas, leiab Esimese Astme Kohus, et
labi tuleb vaadata ka hageja teine viide, mis kisitleb midruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b rikkumist.

Teine vdide, mis késitleb mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumist

Poolte argumendid

Hageja viidab, et varasema kaubamirgiga ja taotletava kaubamirgiga kaitstud
klassi 3 kuuluvate kaupade, st vastavalt ,metallide poleerimiseks maeldud kaupade”
ja smetallitdstlustdostuse dravoolutorude puhastusainete, v.a tekstiilmaterjalide
abiained ja abiained” vordlusest nihtub, et kénealuste kaubamirkidega tihistatud
kaubad on oma otstarbelt, asjaolu poolest, et nad teineteist tiiendavad ja
Iopptarbijate poolest sarnased.

Varasema kaubamirgiga on kaitstud kaubad, mis on méeldud igasuguste metallide,
ka kanalisatsiooni- ja #ravoolutorude, poleerimiseks ning seda kaubamirki vaib
kasutada koigile tarbijate liikidele, k.a metallitostlustoostuses kutsealaselt tegutse-
vatele isikutele méeldud kaupade jaoks.
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Lisaks tiheldab hageja, et kohtupraktika kohaselt v6ib kaubamérkidega tahistatud
kaupade vbi teenuste vihest sarnasust kompenseerida nende kaubamirkide suur
sarnasus ning vastupidi. Pealegi on eriti eristusvimelistel kaubamirkidel kas oma
olemuse véi tildtuntuse téttu ulatuslikum kaitse vorreldes kaubamérkidega, mille
eristusvdime on ndérgem, ning mida tugevam on varasema kaubamargi eristusvbime,
seda suurem on segiajamise tdendosus.

Jarelikult vdidakse kaubamirgi registreerimisest, vaatamata kaitstud kaupade voi
teenuste viiksemale sarnasusele, keelduda juhul, kui varasem kaubamirk on tugeva
eristusvéimega.

Kiesoleval juhul nihtub vaidlustatud otsusest mitte ainult, et vastandatud kauba-
mirgid on viga sarnased vaid ka, et varasemal kaubamargil on tugev eristusvdime.
Tegemist on viljamdeldud sonaga, mis ei kirjelda kuidagi tdhistatavaid kaupu ning
mida on Hispaanias alates 1912. aastast laialdaselt kasutatud.

Lépuks leiab hageja, et arvestades vastandatud kaubamérkidega téhistatud kaupade
piisavalt sarnast olemust, v&ib avalikkus toenéoliselt arvata, et konealused kaubad
voi teenused pirinevad samalt ettevdtjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud
ettevotjatelt, isegi siis, kui segiajamise toendosuse hindamisel voetakse arvesse vaid
kénealust spetsiifilist toodet.

Uhtlustamisamet leiab, et nimetatud véide ei ole péhjendatud.
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Uhtlustamisamet rhutab, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuses digesti, et
kaubad, mille jaoks varasem kaubamirk loetakse registreerituks, st metallide
poleerimiseks méeldud toode, mis koosneb poleerainega immutatud puuvillavatist,
erinevad taotletava kaubamirgiga tahistatud kaupadest, st metallitédtlustodstuse
dravoolutorude puhastusainetest, v.a tekstiilmaterjalide abiained ja abiained.

Uhtlustamisamet méonab, et kuigi monel juhul véivad ,puhastamine” ja ,poleeri-
mine” tihedalt seotud olla, eriti mis puudutab kodumajapidamiseks méeldud kaupu,
ei ole see kéesoleval juhul sugugi nii, kuna kasutuseesmiirgi seisukohast ei ole
éravoolutorude puhastamisel ja kodumajapidamises kasutatavate metallide poleeri-
misel mingisugust seost.

Konealustel kaupadel on erinevad kasutuseesmirgid, kaubad ei rahulda samu
vajadusi ning ei ole ei konkureerivad ega asenda teineteist.

Uhtlustamisamet vaidleb lisaks vastu hageja viitele, et kaubad tiiendavad teineteist,
leides, et hageja on tuginenud ebadigele oletusele, arvates, et konealused
puhastusained on méeldud metalltorude jaoks.

Samuti ei ole bige, et konealustel kaupadel vdivad olla samad l6pptarbijad. Kénealust
spetsiifilist toodet voib kasutada vaid kodumajapidamises kasutatavate viikeste
ndude jaoks ning see on suurematele metallist esemetele ilmselgelt sobimatu.
Pealegi tunnistas hageja oma 23. juuli 1999. aasta kirjas, et tema kaup oli méeldud
kodumajapidamises kasutamiseks ja mirkis, et pélvkonniti kasutati jatkuvalt
ALADDINi-nimelisi tooteid. Seda avalikkust, st tarbekaupade keskmisi tarbijaid,
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tuleb eristada viga spetsialiseerunud metallurgiatdostuse kutsealal tegutsejatest.
Seda seisukohta toetab iiks hageja reklaamidest, mis tutvustab tema ,kodumajapi-
damise korrashoiu kaupade valikut” ning kus konealune spetsiifiline toode seisab
teiste kodumajapidamise kaupade seas.

Viimaks leiab iihtlustamisamet, et avalikkuse seisukohast, kellele kdnealune
spetsiifiline toode on méeldud, on vihetdendoline, et nimetatud toote jaoks
kasutatakse samu miitigikanaleid kui asjaomase taotletava tthenduse kaubamirgiga
tahistatud kaupade jaoks, mida miiiivad vdga spetsialiseerunud torude jae- ja
hulgimiiiijad.

Uhtlustamisamet jéreldab sellest, et vorreldavad kaubad on erinevad, olenemata
sellest, kas varasem kaubamiirk loetakse registreerituks vaid konealuse spetsiifilise
toote jaoks vdi mitte.

Niisiis, direktiivi 89/104 artikli 4 Idike 1 punkti b kisitleva Euroopa Kohtu praktika
kohaselt, mida v&ib sisuliselt kohaldada mééiruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
tolgendamisele, eeldab segiajamise tden#osus tahistatud kaupade voi teenuste
identsust voi sarnasust (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 22).
Eespool toodud péhjustel ei ole see eeltingimus tiidetud, nii et vastandatud
kaubamirkide segiajamine ei ole tden#oline, soltumata sellest, kas varasemal
kaubamirgil on tugev eriomane eristusvdime. Apellatsioonikoda leidis jarelikult
digesti, et segiajamine ei ole tden#oline.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Midruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, kui identsuse véi
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sarnasuse t6ttu varasema kaubamairgiga ning identsuse véi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamérk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada. Artikli 8
16ike 2 punkti a alapunkti ii kohaselt tihendab varasem kaubamiirk eelkdige mones
liikmesriigis registreeritud kaubamirki,

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise tdeniiosus selles, et
avalikkus voib arvata, et konealused kaubad voi teenused périnevad samalt
ettevtjalt v6i ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt.

Sama kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tSendosust hinnata igakiilgselt,
lahtudes asjaomase avalikkuse tajust ja arvestades koiki kiesoleva juhtumi
asjaomaseid tegureid, isedranis mirkide ja nendega tihistatavate kaupade voi
teenuste sarnasuse vastastikust soltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli
2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, 1k 11-2821,
punktid 3133 ja viidatud kohtupraktika).

Kéesoleval juhul, vastavalt esimeses viites esitatule ning vastupidiselt iihtlustamis-
ameti viidetele, tuleb varasem kaubamirk vastulause seisukohast lugeda registree-
rituks koigi nende kaupade jaoks, mille jaoks see oli registreeritud. Sellest jireldub,
et kaubad, mida vastandatud kaubamérkide segiajamise tdenéosuse hindamisel tuleb
arvesse votta on iihel poolt varasema kaubamirgiga tihistatud kaubad, st ,metalli
poleerimiseks moeldud kaubad” ning teiselt poolt taotletava kaubamirgiga
téhistatud klassi 3 kuuluvad kaubad, st ,metallitootlustoostuse dravoolutorude
puhastusained, v.a tekstiilmaterjalide abiained ja abiained”.
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Niisiis, kuigi ,metalli poleerimiseks méeldud kaubad” vdivad hélmata nii tarbekaupu
kui ka kutsetealal tegutsevale voi spetsialiseerunud avalikkusele méeldud kaupu, ei
ole vaidlust selles, et registreerimistaotluses toodud kaupu tuleb pidada vaid
metallitootlustoostuse asjatundjatele suunatuks. Sellest tuleneb, et ainus avalikkus,
kes neid kaubamirke segamini voib ajada, on nimetatud asjatundjad. Pealegi tuleb
meenutada, et varasem kaubamirk on registreeritud Hispaanias. Sellest tulenevalt
on asjaomaseks avalikkuseks, kellest lhtuvalt segiajamise toendosust tuleb hinnata,
Hispaania metallitd6tlustéostuse asjatundjad.

— Konealuste kaupade vordlus

Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale tuleb konealuste kaupade ja teenuste
sarnasuse hindamisel arvestada kdigi asjaomaste teguritega, eelkdige nende olemuse,
otstarbe, kasutusviisi ning samuti sellega, kas nad on teineteise suhtes konkureerivad
voi teineteist tdiendavad (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23 ja
Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01:
Oberhauser v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties), EKL 2002,
1k 11-4359, punkt 31).

Konealuste kaupade olemuse osas tuleb mirkida, et kaubad kuuluvad samasse
kategooriasse ning kujutavad endast sarnaselt metallpindadele kantavaid keemilisi
aineid. Lisaks tuleb tunnistada, et kuigi poleerimine ja puhastamine ei ole
kahtlemata samad tegevused, on need enam-vihem sarnased, kuivord molemad
kauluvad ildkorrashoiutegevuste hulka. Konealustel kaupadel on seega sama
funktsioon,
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Samas tuleb ihelt poolt siiski iildiselt tiheldada, et iihenduse kaubamirgi
registreerimistaotluses toodud klassi 3 kaupade kirjeldus, st ,metallitd6tlustddstuse
dravoolutorude puhastusained, v.a tekstiilmaterjalide abiained ja abiained” hélmab
kitsamat ja spetsiifilisemat alamkategooriat kui varasema kaubamérgiga tihistatud
»metallide poleerimiseks méeldud kaubad”.

Teiselt poolt, nagu rohutab iihtlustamisamet, ei saa eitada, et kaupadel on erinev
otstarve ja kasutusviis. Kui varasema kaubamérgiga kaitstud kaubad on p&himétte-
liselt moeldud metallesemete pinnale magrimise teel nende liikima 166miseks, ning
seega on neil osaliselt esteetiline kasutuseesmirk, on registreerimistaotluses toodud
kaubad sisuliselt moeldud metallisetete lahustamise eesmirgil ravoolutorudesse
valamiseks, et puhastada ja likvideerida ummistusi metallitéotustédstuses, mis
viljendab nende praktilist kasutuseesmérki.

Ulaltoodut arvestades tuleb kiesolevas jargus mdrkida, et konealused kaubad on
osaliselt sarnased.

— Konealuste tihiste vordlus

Siinkohal piisab nentimisest, et vaidlust ei ole selles, et vastandatud tihised on viga
sarnased, kuna apellatsioonikoda on ise tunnistanud, et tihised on visuaalselt viga
sarnased ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed. Pealegi tuleb rohutada, et
kdnealused mirgid on mélemad tiies ulatuses sGnamirgid ja miski, v.a nende
kirjapildi viike erinevus, neid ei erista.
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— Kaubamirkide segiajamise tdendosus

Hageja viidab, et kaubamirkide segiajamise tdenfosust tostab esile asjaolu, et
varasem siseriiklik kaubamirk ALADDIN on tugeva eristusvdimega, mis tuleneb
sellest, et tegemist on viljamdeldud sdnaga, mis ei kirjelda kuidagi tahistatavaid
kaupu ning mida on Hispaanias alates 1912. aastast laialdaselt kasutatud. Hageja
sonul tunnistas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, et varasemal kaubamérgil on
tugev eristusvdime,

Selleks, et otsustada, kas kaubamirgil on eristusvdime ning seega hinnata, kas see
eristusvdime on tugev, tuleb igakiilgselt hinnata kaubamirgi tugevamat voi
nérgemat véimet identifitseerida teatud ettevotjalt périnevaid kaupu voi teenuseid,
mille jaoks see registreeriti, ning jérelikult eristada neid kaupu voi teenuseid teiste
ettevitete omadest (vt selle kohta Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk 1-2779,
punkt 49).

Niisuguse hindamise juures tuleb arvesse votta kaubamirgile iseloomulikke
omadusi, k.a asjaoly, kas kaubamiirk sisaldab véi ei sisalda neid kaupu véi teenuseid
kirjeldavat osa, mille jaoks see on registreeritud, kaubamirgi tldtuntust, eriti
kaubamiirgi turuosa, kui intensiivselt, millises geograafilises ulatuses ja kui kaua seda
kaubamirki kasutatud on, summat, mida ettevdte on selle kaubamirgi reklaamimi-
seks kasutanud, niisuguse avalikkuse hulka, kes tinu kaubamdérgile identifitseerib
kaupu ja teenuseid teatavalt ettevitjalt pirinevatena, ning kaubandus- ja t66stusko-
dade v&6i muude erialaliitude arvamusi (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus
Canon, punkt 18; eespool punktis 89 viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee,
punkt 51, ja eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 23; Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01:
Mystery Drinks v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
EKL 2003, 1k I1-43, punkt 34).
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Selles kiisimuses nendib Esimese Astme Kohus esiteks, et hageja piirdub vaid
vditega, et varasemat kaubamirki on alates 1912, aastast Hispaanias laialdaselt
kasutatud, ilma et ta esitaks mingeid toendeid iilaltoodud erinevate seikade kohta,
mis vdivad toestada nimetatud kaubamirgi iildtuntust. Jarelikult ei ole varasemal
kaubamiirgil sellel alusel tugevat eristusvoimet.

Mis puudutab varasema kaubamiirgi iseloomulikke omadusi, tuleb mérkida, et nagu
tdheldas hageja, ei sisalda sonamérk ALADDIN midagi, mis kirjeldaks kaupu, mille
jaoks see on registreeritud, ning et mirgi tugev véime kutsuda esile kujutluspilte
kujutab endast selle kauba eriomast omadust. Aladdin on tildtuntud kangelane
muinasjutust ,Tuhat ja tiks 66d”, kes leidis metallist dlilambi, mida héorudes ilmus
ndhtavale dZinn, kes oli voimeline tditma Jambi omaniku soove. Niisiis vihjab séna
Aladdin nii varasema kaubamirgiga hélmatud kaupade iihele vsimalikule kasutus-
viisile kui ka nende kaupade viidetavale imet tegevale omadusele, Jirelikult tuleb
asuda seisukohale, et varasemal kaubamérgil on suur vbime identifitseerida kaupu,
mille jaoks see on registreeritud, st ,metallide poleerimiseks moeldud kaupu”,
teatavalt ettevotjalt pirinevatena ning seega eristada neid kaupu teiste ettevotete
kaupadest. Pealegi noustus apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses hageja viitega,
mille kohaselt varasemal kaubamirgil on tugev eristusvéime ja millele iihtlustamis-
amet kiesolevas menetluses samuti vastu ei vaidle. :

Tuleb meenutada, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamise
toendosus seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamirgi eristusvéime (vt
Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL,
EKL 1997, 1k 1-1691, punkt 24); kaubamérkidel, millel on tugev eristusvdime kas
tulenevalt nende olemusest voi nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse
kui nendel, mille eristusvdime on nérk (iilal punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon,
punkt 18),

Segiajamise toendosuse igakillgne hindamine eeldab teatavate arvesse vdetavate
tegurite vastastikust soltuvust, eelkdige kaubamirgiga kaitstud kaupade ja teenuste
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sarnasust. Pealegi voib kaubamérgiga kaitstud kaupade ja teenuste vihest sarnasust
kompenseerida kaubamirkide suur sarnasus, ja vastupidi. Nende tegurite vastastik-
kust on selgesonaliselt nimetatud méaaruse nr 40/94 seitsmendas pShjenduses, mille
kohaselt sarnasuse maistet tuleb tdlgendada seoses segiajamise toendosusega, mille
hindamine soltub miéruse kohaselt eelkdige kaubamirgi tuntusest turul ning
kaubamirgi ja tdhise ning kaubamirgi ja tdhisega tihistatud kaupade voi teenuste
sarnasuse ulatusest (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17;
eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 29, ja
eespool punktis 82 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 27).

Seet6ttu voib madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tihenduses segiajamine olla
toendoline, vaatamata tihistatud kaupade voi teenuste vdiksemale sarnasusele, kui
kaubamirkide sarnasus on suur ning varasema kaubamirgi eristusvéime on tugev
(vt selle kohta eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 19).

Kéesoleval juhul tuleb kindlasti tunnistada, et konealused kaubad on osaliselt
sarnased ning et asjaomane avalikkus, kelleks on {ihenduse kaubamaérgitaotluses
toodud kaupade valdkonnas spetsialiseerunud kutsealal tegutsejad, voib nende
kaupade valikul ilmutada suurt tédhelepanelikkust (vt selle kohta Esimese Astme
Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferrit v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, Ik 1I-1589, punktid 37, 40 ja
52 ning 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-317/01: M+M v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Mediametrie (M+M EUROdATA), EL 2004, 1k 1I-1817,
punktid 51 ja 52).

Siiski tuleb todeda, et lisaks asjaolule, et kdnealused kaubad on, nii nagu iilal Geldud,

. osaliselt sarnased, on need tavaliselt seotud korrashoiutééde ja metalliga, ja seda

seost tugevdab lisaks asjaolu, et konealused kaubamirgid on kontseptuaalselt
identsed — millele apellatsioonikoda vastu ei vaidle —, ning vdivad iseenesest niida
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seotuna kaupadega, mida nad tihistavad, kuna need vihjavad muinasjutu tegelasele,
kes seondub metallist slilambiga.

Sellises olukorras ei ole vilistatud, et asjaomane avalikkus tajub konealuseid kaupu
samasse metallidega seotud korrashoiuvahendite valikusse kuuluvatena. Isegi kui
oletada, et nimetatud avalikkus, kelleks on kindlasti kutsealal tegutsejad, on teadlik
nende kaupade valmistamisviiside erinevustest, ei jarelda nad sellest tingimata, et
need erinevused takistavad samal ettevittel toota voi miiiia samaaegselt kahte
erinevat liiki kaupa. SeetSttu jiiib asjaomasele avalikkusele mulje, et kénealustel
kaupadel on sama kaubanduslik piritolu (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu
4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Difaz v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Granjas Castell6 (CASTILLO), EKL 2003, Ik I1-4835, punkt 33).

Sellest jéreldub, et konealused kaubad véivad asjaomasele avalikkusele niida
omavahel seotud kaupadena, kuna need kuuluvad samasse kaubagruppi ja neid
vGib seega tajuda osana sama kaubandusliku pritoluga iildisest kaubavalikust.

Seet6ttu leiab Esimese Astme Kohus, et kui vétta arvesse konealuste kaupade
sarnasust, vastandatud téhiste viga suurt sarnasust ja varasema kaubamirgi tugevat
eristusvoimet, siis asjaolust, et asjaomaseks avalikkuseks on metallité5tlustddstuse
spetsialiseerunud kutsealal tegutsejad, ei piisa vilistamaks, et nimetatud avalikkus
voib arvata, et konealused kaubad périnevad samalt ettevotjalt v6i ka omavahel
majanduslikult seotud ettevotjatelt.
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Sellest jareldub, et vastandatud kaubamirkide segiajamine on tden#oline. Seega
tuleb hageja teist véidet, mis késitleb médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
rikkumist, samuti toetada.

Kaigest iilaltoodust jireldub, et kdebus tuleb rahuldada ning vaidlustatud otsus
tithistada.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 1oike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna
{ihtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb hageja kohtukulud vastavalt
hageja esitatud taotlusele maista vilja kostjalt.

Hiivitatavate kulude kiisimuses tuleb meenutada, et kodulkorra artikli 136 laike 2
kohaselt ,[p]oolte viltimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega *ja
kulusid seoses artikli 131 16ike 4 teises Idigus ettendhtud avalduste voi muude
dokumentide télgete esitamisega kisitatakse hiivitatavate kuludena”, Vastulauseme-
netluses tekkinud kulusid ei saa késitada apellatsioonikojas kantud kuludena.
Jarelikult tuleb vastulausemenetlusega seotud kulude iihtlustamisametilt viljamdist-
mise noue jitta rahuldamata.
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Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamiirgid ja toostusdisainila-
hendused) esimese apellatsioonikoja 31. jaanuari 2003. aasta otsus.

2. Mboista kohtukulud vilja Siseturu Uhtlustamise Ametilt.

Legal Tiili Vadapalas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 14. juulil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretir ' Koja esimees

H. Jung H. Legal
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