NEW LOOK V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — NAULOVER (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE
JA NLCOLLECTION)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
6. oktoober 2004~

Liidetud kohtuasjades T-117/03-T-119/03 ja T-171/03,

New Look Ltd, asukoht Weymouth, Dorset (Uhendkuningriik), esindajad:
advokaadid R. Ballester ja G. Marin,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused),

esindajad: O. Montalto, J. Garcia Murillo ja S. Laitinen,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas

Naulover, SA, asukoht Barcelona (Hispaania),

* Kohtumenetluse keel: hispaania.
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KOHTUOTSUS 6.10.2004 — LIIDETUD KOHTUASJAD T-117/03-T-119/03 JA T-171/03

mille esemeks on neli hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja
27. jaanuari 2003. aasta otsuste (asi R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) ja
15. aprilli 2003. aasta otsuse (asi R 19/03-1) peale, mis késitlevad Naulover, SA ja
New Look Ltd vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

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

kohtusekretir: vanemametnik J. Palacio Gonzdlez,

arvestades 4. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldusi
(kohtuasjad T-117/03~T-119/03) ja 19. mail 2003 saabunud hagiavaldust (kohtuasi
T-171/03),

arvestades 25. septembril 2003 (kohtuasjad T-117/03—T-119/03) ja 8. oktoobril 2003
(kohtuasi T-171/03) Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu
Uhtlustamise Ameti vastuseid,

arvestades Esimese Astme Kohtu presidendi 1. aprilli 2004. aasta mésrust
kohtuistungi ja kohtuotsuse huvides kohtuasjade liitmise kohta,

arvestades 28. aprilli 2004. aasta Lkohtuistungil, millest hageja osa ei vétnud,
toimunut,
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NEW LOOK V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — NAULOVER (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE
JA NLCOLLECTION)

on teinud jargmise
otsuse
Vaidluse taust

Hageja esitas 5. mail 1998 (kohtuasjades T-117/03-T-119/03) ja 19. veebruaril 1999
(kohtuasjas T-171/03) Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja téostusdisai-
nilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) Ghenduse nelja kaubamérgi registree-
rimise taotluse ndukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 iithenduse
kaubamirgi kohta (EUT L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146) (muudetud kujul)
alusel.

Kaubamairgid, mille registreerimist taotleti, olid jairgmised sénamargid:

— kohtuasjas T-117/03: HLSPC)RT

— kohtuasjas T-118/03: NLJEANS

— kohtuasjas T-119/03: MLACTIVE

— kohtuasjas T-171/03: ;NIQOHW’Q';]

Kéesolevas kohtuasjas kuuluvad kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist
taotleti, 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja
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teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja
parandatud kujul) klassi 25 ning vastavad alljirgnevale kirjeldusele: ,naiste ja laste
rdivad, peakatted ja jalandud” taotletavate kaubamirkide NLSPORT, NLJEANS ja
NLACTIVE osas ja kirjeldusele ,rdivad, peakatted ja jalandud” taotletava kauba-
mérgi NLCollection osas. ‘

11. juunil 1999 (kohtuasjad T-117/03-T-119/03) ja 3. jaanuaril 2000 (kohtuasi
T-171/03) esitas teine menetluspool iihtlustamisameti apellatsioonikojas madruse
nr 40/94 artikli 42 Ioike 1 alusel koigi asjaomaste ithenduse kaubamirgi taotluste
peale vastulause.

Iga kohtuasja vastulauses tugineti ithenduse kujutismérgi nr 13417 olemasolule
(edaspidi ,varasem kaubamirk”), mille taotlus esitati 1. aprillil 1996 ning mis
registreeriti 1. veebruaril 1999, ja mis on kujutatud jirgnevalt:

Nimetatud kaubamirk on registreeritud eelkdige jirgnevatele Nizza kokkuleppe
klassi 25 kuuluvatele kaupadele: ,sviitrid, kinnised kampsunid; kampsunid voi
villased jakid; vestid; jakid; seelikud; piiksid; sdrgid; pluusid; hommikumantlid,
hommikukleidid; aluspesu; kitlid; ujumisriided; vihmamantlid; kleidid; sukad; sokid;
kaelasallid, kaelartid; kaelasidemed, lipsud, peakatted ja kindad (rdivad)”.

Oma vastulauses tugines teine menetluspool iihtlustamisameti apellatsioonikojas
mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktis b osutatud suhtelisele keeldumispdhjusele.
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Vastulausete osakond jittis 10. aprilli 2001. aasta (otsus nr 939/2001 kohtuasjas
T-119/03), 27. aprilli 2001. aasta (otsus nr 1106/2001 kohtuasjas T-118/03),
23. novembri 2001. aasta (otsus nr 2765/2001 kohtuasjas T-117/03) ja 29. oktoobri
2002. aasta (otsus nr 3138/2002 kohtuasjas T-171/03) otsustega vastulaused
rahuldamata. Sisuliselt leidis vastulausete osakond, et asjaomased mirgid olid
visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinevad ning et tihelgi neist méarkidest ei
olnud konkreetset tahendust.

7. juunil 2001 (kohtuasjad T-118/03 ja T-119/03), 22. jaanuaril 2002 (kohtuasi
T-117/03) ja 24. detsembril 2002 (kohtuasi T-171/03) esitas teine menetluspool
ihtlustamisameti apellatsioonikojas vastulausete osakonna iga asjaomase otsuse
peale hagiavalduse.

27. jaanuari 2003. aasta otsustega (kohtuasjades T-117/02-T-119/03) ja 15. aprilli
2003. aasta otsusega (kohtuasi T-171/03) tithistas iihtlustamisameti esimene
apellatsioonikoda vastulausete osakonna asjaomased otsused ja liikkas tagasi hageja
iihenduse kaubamirgi taotlused koigi nende kaupade osas, mis kuuluvad Nizza
kokkuleppe klassi 25. Apellatsioonikoda leidis sisuliselt esiteks seda, et iga taotletud
kaubamairgi domineeriv osa on tihekombinatsioon ,NL”, samas kui sonadel ,sport”,
Jjeans”, ,active” ja ,collection” on roivasektoris nork eristusvoime. Apellatsiooni-
koda todes seejarel, et vaidlusalused kaubamirgid on tdnu varasema kaubamérgi
erilisele graafilisele kujundusele ning taotletavate kaubamirkide NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection koostisosaks olevate sonade ,sport”,
sjeans”, ,active” ja ,collection” olemasolule visuaalselt vihe sarnased. Seevastu leidis
apellatsioonikoda, et vaidlusalused i{ithenduse kaubamirgid on foneetiliselt ja
kontseptuaalselt sarnased, kuna tiahekombinatsioon ,NL”, mis moodustab varasema
margi, esineb taotletavates mirkides NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection domineeriva osana. Apellatsioonikoda leidis, et roivasektoris kasuta-
takse sageli sama kaubamérki erinevatel viisidel kujutatuna soltuvalt tahistatavatest
kaupadest, samuti on tavapirane kasutada erinevate tootesarjade eristamiseks alam-
kaubamirke. Apellatsioonikoja arvamuse kohaselt vdib tarbija seetdttu kalduda
arvama, et taotletavate kaubaméarkide NLSPORT, NLJEANS ja NLACTIVE kaubad
kuuluvad noortepirasesse tooteseeriasse voi et taotletava kaubamargi NLCollection
puhul on tegemist hooajamudelitega, samas kui varasema kaubamirgi kaubad
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kuuluvad véljapeetuma stiiliga roivasarja. Apellatsioonikoda jireldas sellest, et
segiajamise tdendosus oli olemas médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b méttes.

Poolte néuded

Hageja palub igas kohtuasjas Esimese Astme Kohtul:

— tithistada apellatsioonikoja otsus;

— moista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud vilja ithtlustamis-
ametilt ja vajadusel menetlusse astujalt.

Uhtlustamisamet palub igas kohtuasjas Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— mdista kohtukulud vilja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Poolte argumendid

Jattes arvestamata moned véga viikesed iiksikasjad, on poolte viited ja argumendid
koigis neljas asjaomases kohtuasjas samad. Hageja toetub koigis hagides mairuse
nr 40/94 artikli 8 Idike 1 punkti b rikkumisele.

Esiteks viidab hageja, et apellatsioonikoda analiiiisis taotletud mérke vidralt, kui ta
tostis esile tiahekombinatsiooni ,NL” ja nii eristas selle jargnevatest sénadest, s.o
~sport”, ,jeans”, ,active” ja ,collection”.

Teiseks ei ole hageja arvates tahekombinatsioon ,NL” ithegi taotletava kaubamairgi
domineeriv osa ega varasema iihenduse kaubamirgi pohiosa. Esiteks on hageja
taotletavate mirkide osas vastu hinnangule, mille kohaselt sonadel ,sport” ,jeans”
sactive” ja ,collection” on asjaomases sektoris nork eristusvdime. Varasema
kaubamirgi osas viidab hageja, et on vdimatu tiieliku kindlusega maéaratleda,
millistest tihtedest see koosneb. Hageja arvamuse kohaselt voib lisaks tihtedele
»NL” olla tegemist tihtedega ,ALV”, ,AVOL”, ,AOL” voi ,AL". Lisaks leiab hageja, et
kui tarbija ndeks varasemat mirki tagurpidi, oleks voimalik sellest vilja lugeda téihti
»JRV” voi ,JPV”. Lopuks lisab hageja, et véljakujunenud kohtupraktika ja doktriini
kohaselt on kahest voi kolmest tihest koosnevatel kaubamirkidel nende olemusest
tulenevalt nork eristusvdime, mistottu asjaomased tihed ei saa moodustada margi
domineerivat osa. Oma viite toetuseks viitab hageja tihtlustamisameti kontrolli-
menetluse eeskirjade punktile 8.3 ning osundab Tribunal Supremo (Hispaania
korgeim kohus) 21. jaanuari 1993. aasta otsusele, milles sedastati, et teatavatele
tihestiku tihtedele ei ole foneetilisest aspektist vdimalik anda ainudigust. Hageja
mirgib samuti, et tiahekombinatsioon ,NL” on pajude siseriiklike ja iithenduse
kaubamérkide osa.
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Kolmandaks, seoses asjaomaste kaubamérkide visuaalse kiiljega toob hageja esile, et
varasem kaubamirk on kujutatud rohutatud barokk-stiilis. Hageja leiab, et
apellatsioonikoda on jitnud selle kujundusliku detaili tihtsusega arvestamata.

Neljandaks leiab hageja, et apellatsioonikoda ei ole oma pohjendustes mirkide
foneetilise sarnasuse kohta olnud jérjekindel, tuvastades samaaegselt nii asjaomaste
mirkide foneetilist sarnasust kui ka identsust. Lisaks heidab hageja apellatsiooni-
kojale ette tdhekombinatsiooni ,NL” vérdlevale kontrollile keskendumist.

Hageja vdidab lopuks, et rdivasektori keskmine tarbija on réivaste ostmisel
kaubamirkide suhtes eriti tihelepanelik, mistottu teda on raske eksitusse viia.

Uhtlustamisameti arvates ei ole hageja etteheited pohjendatud. Uhtlustamisamet
leiab, et varasema kaubamérgi ja taotletavate kaubamirkide vahel on segiajamise
toéendosus apellatsioonikoja asjaomases otsuses esitatud pohjendustel.

Uhtlustamisamet vaidlustab viite, mille kohaselt réivasektori keskmine tarbija on
eriti hoolikas ja tihelepanelik. Kohtuistungil tipsustas ithtlustamisamet, et tarbija
téhelepanelikkuse aste teatava mirgi suhtes soltub asjaomase kauba véirtusest ning
sihtrithma asjatundlikkuse astmest. Kéesoleval juhul on hageja ilma iihegi
pohjendava selgituseta piirdunud viitega, et tarbija tihelepanelikkuse aste kauba-
mirkide suhtes on rdivasektoris korgem kui teistes sektorites.
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Uhtlustamisamet viidab, et vastandatud kaubamirgid on kolaliselt ja kontseptuaal-
selt sarnased. Kohtuistungil tapsustas ithtlustamisamet, et asjaolu, et konealuste
mirkide domineeriv osa koosneb tahekombinatsioonist, ei eelda veel suurema kaalu
omistamist visuaalse killje erinevusele, vorreldes foneetilise ja kontseptuaalse
sarnasusega. Uhtlustamisamet méoénab, et iildiselt voimaldab kujutiselement anda
ithest tihest voi kahe tihe kombinatsioonist koosnevale tihisele eristusvoime, kuid
rohutab, et segiajamise tdendosuse kontrollimist reguleerivad ka teised pohimétted.
Uhtlustamisameti viidete kohaselt on kaubamirk mairuse nr 40/94 artikli 8 1ike 1
punktiga b kaitstud kohe, kui tahisel on tegelik eristusvoime, kasvoi nork, ning ta on
kehtivalt registreeritud kaubamirgina. Uhtlustamisamet ei vilista voimalust, et
asjaomaste mirkide sarnasuse hindamisel antakse visuaalsele, foneetilisele ja
kontseptuaalsele tegurile erinev kaal, lihtudes asjaomastel turgudel toimivatest
turustamisrealiteetidest. Arvestades asjaomaste kaupade identsust ning alam-
kaubamirkide kasutamise sagedust nimetatud sektoris, leiab ithtlustamisamet, et
kiesoleval juhul on olemas segiajamise tdendosus.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamairgiga kaitstud kaupade voi teenustega on toenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.
+Varasema kaubamirgi” all tuleb méidruse nr 40/94 artikli 8 ldike 2 punkti a
allpunkti i jargi moista thenduse kaubamirke, mille registreerimise taotluse
kuupiev on varasem ithenduse kaubamairgi registreerimise taotluse kuupéevast.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise téendosus selles, et
avalikkus voib arvata, et konealused kaubad voi teenused pirinevad samalt
ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt.
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Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tdendosust hinnata igakiilgselt,
vottes aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus konealuseid tihiseid ning kaupu voi
teenuseid tajub, ja arvestades koiki asjakohaseid tegureid, isedranis kaubamirkide
sarnasuse ja nendega tdhistatavate kaupade voi teenuste sarnasuse vastastikust
soltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01:
RTB v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Glorglo Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), EKL 2003, Ik 1I-2821, punktid 31-33 ja viidatud kohtupraktika).

Kéesoleval juhul on asjaomased kaubad (rdivad, eelkdige naiste ja tiitarlaste roivad)
laiatarbekaubad (vt Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas
T-104/01: Oberhauser v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties),
EKL 2002, 1k II-4359, punkt 29, ja 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas
T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, Ik 11-4335, punkt 43). Vastulause tugineb
kaubamirgi ithenduse registreeringul. Jérelikult peab segiajamise téendosuse
hindamisel asjaomane avalikkus koosnema Euroopa Uhenduse keskmistest tarbija-
test.

Poolte vahel ei ole vaidlust selle iile, et taotletavate kaubamirkidega tihistatavad
kaubad ja varasema kaubamirgiga téhistatavad kaubad on osaliselt sarnased ja
osaliselt identsed.

Nimetatud asjaolusid silmas pidades sdltub vaidluse tulemus asjaomaste tihiste
sarnasuse astmest. Vastavalt véljakujunenud kohtupraktikale peab segiajamise
toendosuse igakiilgne hindamine vaidlusaluste mérkide visuaalse, foneetilise ja
kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist tekkival tervikmuljel, arvestades
isedranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt eespool viidatud kohtuotsus
BASS, punkt 47 ja viidatud kohtupraktika).
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Visuaalse kiilje osas kirjeldas apellatsioonikoda varasemat kaubamirki jargnevalt:
»see on moodustatud kahest suurtidhest ,NL”, mis asetsevad vertikaalselt, kasutatud
on kujunduslikku kirjastiili ingliskeelse nimega ,Stephenson Blake”, mis on
paremale kaldu” (kohtuasjas T-117/03 apellatsioonikoja asjaomase otsuse punkt 32,
kohtuasjades T-118/03 ja T-119/03 apellatsioonikoja asjaomaste otsuste punkt 31, ja
kohtuasjas T-171/03 apellatsioonikoja asjaomase otsuse punkt 28). Esimese Astme
Kohus tunnistab nimetatud kirjelduse oigeks. Varasemas téhises voib kergesti dra
tunda tihe ,L”. See asub teisest tihest paremal ning allpool. Kuna tavaliselt loetakse
vasakult paremale ning ilalt alla, ei ole tiht ,L” tdhekombinatsiooni esimene tiht.
Tdhe ,N” vasaku nurga, mis voiks pohimétteliselt moodustada ka tihe ,A” tipu
(alguspunkti, nurga), ning tahe ,L” iilaosa vahele jadb ala, millest on kergesti naha, et
tegemist ei ole tihe ,A” kaldkriipsuga. Seega ei saa pidada esimest tihte taheks ,A”.
Lisaks ei saa pidada tihe ,L” iilaosast korgemale jadvat osa tiheks ,O". Lopuks tuleb
todeda, et asjaomaseid tihiseid tuleb vorrelda sellisena, nagu need on kaitstud, mitte
sellistena, nagu need pohimotteliselt voiksid tarbijale tagurpidi vaadatuna paista.
Seetottu ei ole pohjendatud hageja kahtlused seoses sellega, kuidas varasemat
kaubamirki tajutakse.

Taotletavate tihiste osas saab todeda, et igaiiks neist koosneb kujutismérgist, mis
moodustub tihekombinatsioonist ,NL”, millele kohtuasjade T-117/03-T-119/03
korral vahetult jirgneb sona suurtihtedes ning millele kohtuasja T-171/03 korral
vahetult jargneb sona suure algustihega ja tiheksa viikse tihega. Koikide mirkide
puhul on tihekombinatsioon ,NL” (esitatud) rohutatud kirjas, samas kui teised
tahed on tavakirjas. Eelnimetatust jireldub, et tihed ,NL” moodustavad koikide
taotletavate mirkide visuaalselt (visuaalset kiilge arvestades) domineeriva osa, nagu
seda on oOigesti leidnud apellatsioonikoda oma otsuses.

Uhtlustamisamet mirgib asjakohaselt, et taotletavatel mirkidel on morfosiintakti-
liselt sarnane struktuur. Vaid taotletav kaubamérk NLCollection on natuke erinev,
kuna nimetatud tghis ei koosne tiielikult suurtdhtedest ning kuna sona
+NLCollection” raamistab must nelinurkne joon. Kuigi hageja on pohjendatult
kritiseerinud asjaolu, et apellatsioonikoja 15. aprilli 2003. aasta otsuses, milles
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27. jaanuari 2003 otsuste eeskuju jirgides ei arvestatud nende iiksikasjadega, on
apellatsioonikoja asjaomase tihise visuaalse kiilje analiiiis dige, tuvastades asjaolu, et
tdhekombinatsioon ,NL” on visuaalset kiilge arvestades taotletud mérgi NLCollec-
tion domineeriv osa.

Uhelt poolt varasema tihise ja teisalt taotletavate tihiste visuaalse vordluse osas
tddes apellatsioonikoda, et need on vihe sarnased. Hageja ei ole sellele jireldusele
vastu vaielnud.

Mis puutub asjaomaste mérkide kontseptuaalsesse sarnasusse, on pdhjust rohutada,
et taotletavad mirgid koosnevad iihelt poolt tihtedest ,NL” ning teisalt sonadest
»sport”, ,jeans”, ,active” ja ,collection”. Samas koosneb varasem mirk iiksnes
tiahekombinatsioonist ,NL”. Nagu apellatsioonikoda on asjakohaselt tddenud, ei ole
tdhekombinatsioonil ,NL” réivasektoris tdhendust.

Nagu iihtlustamisamet on digesti mirkinud, on see-eest sénadel ,sport”, ,jeans”,

»active” ja ,collection” inglise ja prantsuse keeles asjaomaseid kaupu kirjeldav
kontseptuaalne sisu. Roivasektoris seostatakse séna ,sport” spordirdivaste voi
»sportlikku stiili” roivastega. Sona ,jeans” all peetakse silmas teksariideid. Séna
»collection” tihistab réivamudelite kogumit, mis on kavandatud teatavaks hooajaks.
Sona ,active” viitab pigem kaupade kasutusalale, nimelt aktiivsetele inimestele
suunatud voi aktiivsust voimaldavatele roivastele.

Esimese Astme Kohus tuletab meelde, et iildreeglina ei pea avalikkus mitmeosalise
kaubamirgi kirjeldavat osa kaubamirgist tekkivas iildmuljes eristatavaks ja
domineerivaks (vt Esimese Astme Kohtu 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas
T-129/01: Alejandro v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Anheuser-Busch (BUD-
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MEN), EKL 2003, Ik I1-2251, punkt 53). Selles osas piisab, kui taolist osa peetakse
eristatavaks ithenduse ménes piirkonnas. Kuigi maéruse nr 40/94 artikkel 8 ei sisalda
sama mairuse artikli 7 loikes 2 sitestatuga sarnast normi, tuletas Esimese Astme
Kohus nimetatud mééruse artikli 1 16ikes 2 sétestatud tthenduse kaubamairgi iihtsuse
pohimattest, et asjaomasest registreerimisest tuleb keelduda isegi siis, kui suhteline
keeldumispdhjus esineb vaid ithenduse ithes osas (vt Esimese Astme I ohtu 3. mértsi
2004. aasta otsus kohtuasjas T-355/02: Mithlens v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Zirh International (ZIRH), EKL 2004, Ik 1I-791, punktid 35 ja 36, edasi kaevatud).

Kiesoleval juhul sisaldavad taotletavad téhised osi, millel on asjaomaste kaupade
suhtes vihemalt inglis- ja prantsuskeelse avalikkuse jaoks kirjeldav kontseptuaalne
sisu. Apellatsioonikoda on seega oigesti sedastanud, et vihemalt asjaomase
avalikkuse jaoks on kontseptuaalselt iga taotletava kaubamirgi domineeriv osa
tahekombinatsioon ,NL”, mis on varasema kaubamargi ainus osa.

Kolalise sarnasuse puhul on pdhjust dra mérkida, et arvestades eespool punktides
28-30 esitatud analiitisi, mis kisitles visuaalset sarnasust, hadldatakse varasemat
mirki, mis koosneb tihtedest ,N” ja ,L” enamikes Euroopa Uhenduse keeltes,
eelkoige prantsuse ja inglise keeles, ,N-L”. Taotletavat mirki hiéldatakse vihemalt
inglise ja prantsuse keeles ,N-L-sport”. Teisi taotletavaid mérke haaldatakse ,N-L-
jeans”, ,N-L-active” ja ,N-L-collection”. Sellest jareldub, et kolaliselt sisaldub
tahekombinatsioon ,N-L”, mis moodustab varasema margi, koigis taotletavates
kaubamirkides. Samas tajuvad vihemalt prantsus- ja ingliskeelsed tarbijad sonu
ssport”, .jeans”, ,active” ja ,collection” asjaomaseid kaupu voi nende kasutust
kirjeldavate osadena. Nii moodustab tihekombinatsioon ,NL” vihemalt nimetatud
avalikkuse jaoks foneetilisest kiiljest domineerivat osa. Seega tuleb noéustuda
apellatsioonikoja jareldustega punktides 33 (kohtuasi T-117/03), 32 (kohtuasjad
T-118/03 ja T-119/03) ja 29 (kohtuasi T-171/03). Ka tuleb todeda, et apellatsioo-
nikoda ei tuvastanud asjaomaste mirkide foneetilist identsust, vaid taotletavate
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tahiste domineerivate osade ,NL” ja varasemate mirkide tihekombinatsioonide
»NL” foneetilist identsust.

Varasema kaubamirgi téielik sisaldumine asjaomase tihise kujul koigi taotletavate
tahiste domineerivas osas annab alust jéreldada, et nende foneetiline sarnasus on
suur (vt vastupidise olukorra kohta eespool viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 40).

Hageja viidete kohaselt ei ole apellatsioonikoda hinnanud asjaomaste kaubamirkide
sarnasust igakiilgselt, vaid eraldanud taotletud tihised osadeks, mis iihelt poolt
tihekombinatsiooniks ,NL” ja teiselt poolt sénadeks ,sport”, ,jeans”, ,active” ja
»collection”.

Selles osas on kohane miérkida, et tavaliselt kisitleb keskmine tarbija kaubamirki
tervikuna ega uuri selle erinevaid detaile (vt Euroopa Kohtu 11. novembri 1997.
aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1k I-6191, punkt 23), {ildiselt jaévad
paremini meelde téhise domineerivad ja eristavad omadused (vt selle kohta eespool
viidatud kohtuotsus Fifties, punktid 47 ja 48). Seetdttu ei saa apellatsioonikojale ette
heita asjaolu, et viimane uuris tarbija taju seisukohast kaubamirkide eristavaid ja
domineerivaid osi — osi, mis jadvad tarbijale meelde.

Seega on apellatsioonikoda digesti jireldanud, et asjaomased tihised on foneetiliselt
ja kontseptuaalselt sarnased.
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Segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise osas jireldas apellatsioonikoda, et
taoline toendosus on olemas asjaomaste tihiste foneetilise ja kontseptuaalse
sarnasuse, samuti kaupade identsuse ning ka turustamistingimuste tottu roivasek-
toris, kus sagedasti kasutatakse alam-kaubamarke ning tavapéraselt esitatakse sama
kaubamirki erinevatel viisidel kujutatuna soltuvalt tahistatavatest kaupadest. Hageja
vaidlustab selle jirelduse kahel pohjusel.

Esiteks leiab hageja, et roivasektori keskmine tarbija on kaubamirkide suhtes eriti
tiahelepanelik, mistottu teda on raske eksitusse viia.

Selles osas tuleb mirkida, et tarbija tihelepanelikkuse aste teatava mérgi suhtes voib
soltuda asjaomase kauba voi teenuse liigist (vt analoogia pohjal Euroopa Kohtu
22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer,
EKL 1999, Ik I-3819, punkt 26). Nagu tihtlustamisamet on oigesti mirkinud, ei
piisa hageja viitest, et teatavas sektoris on tarbija eriti tahelepanelik mérkide suhtes,
kui seda viidet ithegi selgituse voi tdendiga ei pohjendata. Roivasektori osas todeb
Esimese Astme Kohus, et see holmab viga erineva kvaliteedi ja hinnaga kaupu. Kui
ongi voimalik, et tarbija on kaubamirkide valiku suhtes enam tidhelepanelik eriti
hinnaliste roivaesemete ostmisel, ei saa sellist tarbija lihenemist tdendite
puudumisel eeldada kogu asjaomase sektori kaupade suhtes. Nimetatud pohjusel
tuleb nimetatud viide tagasi Hikata.

Teiseks viitab hageja sellele, et asjaomastel tdhekombinatsioonidel on oma olemuse
tottu roivasektoris nork eristusvoime. Lisaks ei ole hageja viite kohaselt voimalik
anda ainudigust teatava tihekombinatsiooni foneetilisele kiiljele. Hageja toetub
siinkohal Tribunal Supremo 21. jaanuari 1993. aasta otsusele, milles kisitleti tdhest
»D" koosnevat kaubamiirki. Lopuks mirgib hageja, et tihekombinatsioon ,NL” on
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paljude siseriiklike ja tihenduse kaubamérkide osa ning nende vahel ei ole tuvastatud
segiajamise tdendosust.

Téhekombinatsiooni ,NL” sisaldava mitme registreeritud kaubamirgi osas mirgib
Esimese Astme Kohus, et hageja ei ole tdendanud, et need juhtumid on vérreldavad
kiesoleva juhtumiga. Lisaks on iihtlustamisamet mérkinud, ilma et oleks esitatud
vastuviiteid, et hageja nimetatud ithenduse kaubamérgi registreeringute suhtes ei
ole kunagi esitatud vastulauseid. Tribunal Supremo vastava otsuse osas on
tihtlustamisamet asjakohaselt toonud esile, et see kisitles juhtumit, kus kaubamark
koosnes iihest ainsast tihest. Lopuks tuleb meenutada, et apellatsioonikoja otsuste
Giguspirasust tuleb hinnata vaid mééruse nr 40/94 alusel, nagu {ihenduse kohus on
seda tolgendanud (eespool viidatud kohtuotsus BUDMEN, punkt 61 ja viidatud
kohtupraktika). Seega ei ole asjaomase viite nimetatud osal tihtsust.

Viide, mille kohaselt varasema kaubamérgiga ei saa tekkida ainudigust tihekombi-
natsiooni ,NL” foneetilisele kiiljele, tihendab sisuliselt kolalisest kiiljest selle mirgi
eristusvOime eitamist ning sellest tulenevat hinnangut, et foneetiline sarnasus ei saa
kaasa tuua segiajamise tGendosust méidruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
tahenduses. )

Uhenduse kaubamirgi voivad moodustada mis tahes tihised, mida on voimalik
graafiliselt esitada, eelkdige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, téhed, numbrid
voi kaupade v6i nende pakendi kuju, kui selliste tihiste pohjal on véimalik eristada
iihe ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevtjate omadest.
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Mairuse nr 40/94 artiklid 7 ja 8, mis kisitlevad registreerimisest keeldumist, ei nie
ette erinorme selliste tdhekombinatsioonidest koosnevate tahiste suhtes, mis ei
moodusta kokku séna. Sellest jireldub, et madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
mottes toimub segiajamise toendosuse igakiilgne hindamine taoliste tdhiste osas
samade normide jéargi kui sdbnamérkide osas, mis koosnevad iihest sonast, nimest voi
viljamoeldud sonast. Seetottu tuleb tagasi liikata hageja viide, et tdhekombinat-
sioonidest koosnevatel téhistel ei ole oma olemuse tottu foneetilisest kiiljest mingit
eristusvoimet.

Siiski tuleb mirkida, et segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise puhul ei ole
visuaalsel, kolalisel ja kontseptuaalsel kiiljel alati sama kaal. Tuleb hinnata
objektiivseid tingimusi, milles asjaomased kaubamirgid véivad turul esineda
(eespool viidatud kohtuotsus BUDMEN, punkt 57). Tahiste sarnaste vdi erinevate
elementide tihtsus voib soltuda eelkoige asjaomaste markide eriomastest omadus-
test voi vastavate kaupade ja teenuste turustamistingimustest. Kui asjaomaste
kaubamirkidega tahistatud kaupu miitiakse tavaliselt iseteeninduskauplustes, lkus
tarbija valib tooteid ise ning peab seejuures usaldama kaubal olevat kaubamirgi
kujutist, on tahiste visuaalne sarnasus ildiselt tihtsam. Kui aga asjaomaseid kaupu
miltiakse eelkoige suulise noudmise alusel, on tavaliselt suurem tihtsus tahiste
kolalisel sarnasusel.

Hageja ei ole toonud esile erilisi turustamistingimusi. Uldiselt vdivad réivakaupluste
kliendid kas valida ostetavad riided ise vilja voi lasta miiiijatel ennast seejuures
abistada. Kuigi ei saa vilistada suulisi seletusi asjaomase kauba ja kaubamirgi kohta,
tehakse roivaste valik tavaliselt visuaalse vaatluse tulemusena. Seega tajutakse
asjaomast kaubamirki tavaliselt enne ostmist visuaalselt. Sellest tulenevalt on
visuaalsel kiiljel segiajamise toendosuse igakiilgsel hindamisel suurem kaal.
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Siiski kasutatakse roivasektoris sageli sama kaubamirki erinevatel viisidel kujutatuna
soltuvalt tdhistatavatest kaupadest. Selles sektoris on samuti tavapirane, et roivaid
tootvad ettevotjad kasutavad erinevate tootesarjade eristamiseks alam-kaubamirke,
mis tulenevad peakaubamirgist ning millel on sellega ithine domineeriv osa (eespool
viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 49, ja eespool viidatud kohtuotsus BUDMEN,
punkt 57). Kéesolevas asjas voib taotletavate kaubamirkide kontseptuaalne sisu
kinnistada seda, et tarbija tajub neid kaubamirgi NL alam-kaubamirgina. Isegi kui
tarbija puutuks kokku vaid iihe asjaomase tihisega, voib see, kui tajutakse eraldi
esiteks jamedas kirjas tihekombinatsiooni ,NL” ja teiseks sellele jirgnevat séna, mis
voib viidata teatavale réivastiilile, suunata tarbijat tundma seda #ra kui kaubamirgi
NL alam-kaubamdrki. Lisaks voidakse taotletavate kaubamirkide tihekombinat-
siooni teistsugust graafilist kujundust tajuda varasema kaubamirgi NL kujutamisena
erineval viisil. Seetottu tuleb ndustuda apellatsioonikoja asjaomase otsusega, mille
kohaselt ei ole vilistatud, et tarbija tajub asjaomaseid taotletud kaubamirke kui
erinevaid tootesarju, mille on loonud varasemat kaubamirki omav ettevétja.

Esimese Astme Kohus tuletab meelde, et médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkt b
nieb ette segiajamise tGendosuse olemasolu, mitte aga segiajamise tdendamise.
Nimetatud asjaolusid arvesse véttes ning kuigi on dige mirkida, et apellatsioonikoda
oleks voinud tdpsemini hinnata varasema mirgi tihekombinatsiooni ,NL” erilist
kirjastiili, mille vélimus erineb taotletavate mirkide tihtedest ,NL” ning mis
moodustab olemuslikust kiiljest varasema mérgi olulisima osa, on apellatsioonikoja
jireldus oige. Vottes arvesse asjaomaste kaupade identsust ja eelmises punktis
késitletud turustamistingimusi, piisab kéesoleval juhul kaubamirkide segiajamise
téendosuse sedastamiseks kaubamairkide tuvastatud sarnasusest.

Eeltoodust jireldub, et ainus méidruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumisele
tuginev viide ei ole pohjendatud. Seetdttu tuleb jitta hagi rahuldamata.
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Kohtukulud

Vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 ldikele 2 on kohtuvaidluse
kaotanud pool kohustatud hivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud.
Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, tuleb kohtukulud vastavalt iihtlustamis-
ameti noudele vilja moista hagejalt.

Esitatud pohjendustest idhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jétta hagi rahuldamata.

2, Moaista kohtukulud viilja hagejalt.

Pirrung Meij Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 6. oktoobril 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

H. Jung J. Pirrung
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