KOHTUOTSUS 6.10.2004 — KOHTUASI T-356/C2

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)

Kohtuasjas T-356/02,

Vitakraft-Werke Wiihrmann & Sohn GmbH & Co. KG, asukoht Bremen
(Saksamaa), esindaja: avocat U. Sander,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused),
esindajad: A. Apostolakis ja G. Schneider,

kostja,

teine menetlusosaline Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses
ning menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus
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Krafft, SA, asukoht Andoain (Hispaania), esindaja: avocat P. Koch Moreno,

kohtuasjas, mille esemeks on Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsiooni-
koja 4. septembri 2002. aasta otsuse peale esitatud hagi (liidetud asjad R 506/2000-4
ja R 581/2000-4), mis puudutab vastulausemenetlust Krafft, SA ja Vitakraft-Werke
Withrmann & Sohn GmbH & Co. KG vahel,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE
ASTME KOHUS (teine koda),

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

kohtusekretar: kohtusekretiri asetditja B. Pastor,

arvestades kohtukantseleisse 29. novembril 2002 saabunud hagi,

arvestades kohtukantseleisse 25. aprillil 2003 saabunud Siseturu Uhtlustamise Ameti
vastust,

arvestades kohtukantseleisse 10. aprillil 2003 saabunud menetlusse astuja vastust,

arvestades 5. mai 2004. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

5. juunil 1996 esitas hageja noukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU)
nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT L 11, Ik 1) (muudetud redaktsioonis)
alusel Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused,
edaspidi ,ithtlustamisamet”) taotluse ithenduse kaubamérgi registreerimiseks.

Kaubamark, mille registreerimist taotleti, on sénaline tihis VITAKRAFT.

Kaubad, mille jaoks registreerimistaotlus esitati, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja muudetud redaktsiooni) klassidesse
1, 3, 4, 12, ja 19 ning vastavad igaiiks oma klassis jirgmisele kirjeldusele:

— Kklass 1: ,Too0stuses, teaduses, fotograafias, pdllumajanduses, aianduses ja
metsanduses kasutatavad keemiatooted, eriti keemilise, mineraalse, taimse
baasiga keemiatooted ja filtreerimismaterjalid, to6tlemata plast voi keraamika
osakesed vee, eriti akvaariumite ja aiatiikide vee, kiitlemiseks; téotlemata
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siinteesvaigud, tootlemata plastid; vietised, tulekustutusained, keemilised
metallijoote- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained;
toostuslikud kleebid”;

klass 3 ,Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, kiiiirimisained,
abrasiivtootlusvahendid, eriti liivapaber loomapuuride jaoks; seebid, parfiimee-
riatooted, eeterlikud 6lid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad”;

klass 4: ,Toostuslikud 6lid ja rasvad, méirdeained, tolmu absorbeerivad,
niisutavad ja siduvad ained; kiitteained (k.a kiittepiiritus) ja valgustusained,
kiriinlad, tahid”;

klass 12: , Transpordivahendid, maa-, vee- ja dhusoidukid”;

klass 19: ,Mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jaigad ehitustorud;
asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad ehitustarindid ja
rajatised; mittemetallist méalestusmérgid”.

Kaubamiirgi taotlus avaldati 27. aprilli 1998. aasta Uhenduse Kaubamargibiilletianis
nr 30/98.

27. juulil 1998 esitas menetlusse astuja méiruse nr 40/94 artikli 42 aluse! vastulause.
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Vastulause tugines alljargnevalt esitatud kujutismirkidele:

i

Need mirgid on Hispaanias registreeritud jargmiselt:

— registreering nr 1924081 (mérk A) 5. maist 1995. aastast jargmistele klassi 1
kuuluvatele kaupadele: , To0stuses, teaduses, fotograafias, samuti pollumajan-
duses, aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted, tootlemata
stinteesvaigud, tootlemata plastid, véetised, tulekustutusained, keemilised
metallijoote- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained;
toostuslikud kleebid, eriti antigeelid, kiilmutusvedelikud, veekindlad téostusli-
kud kleebid” (edaspidi ,varasem kaubamirk A1”);

— registreering nr 1924082 (mérk A) 5. maist 1995. aastast jirgmistele klassi 3
kuuluvatele kaupadele: ,Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer- ja
kiitirimisained, abrasiivtootlusvahendid; seebid, parfiimeeriatooted, eeterlikud
olid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad, eriti séidukite mootori ja
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karburaatori puhastusvahendid; vaha ja muud soéidukite poleervahendid,
soidukitepesu $ampoon, soidukite tekstiilkatteosade Sampoon, kroomitud
katteosade puhastamis- ja poleervahendid, poleervahendid ldikivate pindade
uuendamiseks, sdidukite dhuvirskendajad” (edaspidi ,,varasem kaubamark A2");

registreering nr 1160484 (mirk B) 5. septembrist 1987. aastast jargmistele klassi
4 kuuluvatele kaupadele: ,Toostuslikud olid ja rasvad, midrdeained, tolmu
absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kiitteained (k.a kiittepiiritus) ja
valgustusained, kiiinlad, tahid” (edaspidi ,varasem kaubamirk B”");

registreering nr 1042443 (méark C) 20. veebruarist 1984. aastast jirgmistele
klassi 12 kuuluvatele kaupadele: ,Transpordivahendid, maa-, vee- ja 6hu-
soidukid; maasoidukite mootorid” (edaspidi ,varasem kaubamirk C1”);

registreering nr 1052802 (miérk C) 20. juulist 1984. aastast jargmistele klassi 19
kuuluvatele kaupadele: ,Mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jaigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad ehitusta-
rindid ja rajatised; mittemetallist milestusmérgid” (edaspidi ,varasem kauba-
mirk C27).

Hageja noudis, et menetlusse astuja esitaks vastavalt madruse nr 40/94 artikli 43
ldigetele 2 ja 3 toendeid varasemate kaubamarkide B, C1 ja C2 tegeliku kasutamise
kohta. Vastusena hageja noudmisele esitas menetlusse astuja vastavalt valdkondadele
18 kataloogi erinevate toodete kohta.
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Vastulausete osakonna 24. veebruari 2000. aasta otsusega nr 317/2000 toetati
vastulauset osaliselt pérast seda, kui tuvastati klassidesse 1 ja 3 kuuluvate kaupade
sarnasus, seejirel ka tihiste sarnasus, mis jirelikult toendas segiajamise tdendosuse
olemasolu. Seevastu liikkas ta vastulause tagasi osas, mis puudutas klassidesse 4, 12
ja 19 kuuluvaid tooteid pohjusel, et menetlusse astuja ei ole esitanud piisavaid
téendeid varasemate mérkide B, C1 ja C2 kasutamise kohta, eriti mis puudutab
nende kasutamise ulatust ja aega.

26. aprillil 2000 esitas menetlusse astuja vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse,
véites, et vastulausete osalkond on hinnangu andmisel eksinud, pidades klassidesse 4,
12 ja 19 kuuluvate kaupade varasemate kaubamirkide kasutamise tdendamist
ebapiisavaks. Lisaks sellele, juhtides tihelepanu klassidesse 1 ja 3 kuuluvate
varasemate kaubamérkidega kaitstud kaupade ning registreerimistaotluses masrat-
letud klassidesse 4, 12 ja 19 kuuluvate vaidlustatud kaupade vahelisele sarnasusele,
néudis menetlusse astuja, et registreerimistaotlus tuleb klassidesse 4, 12 ja 19
kuuluvate kaupade osas tagasi liikata.

5. mai 2000. aasta kirjaga esitas hageja kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale,
milles leiti, et tihiste vahel esineb sarnasus.

4. septembri 2002. aasta otsusega liidetud asjades R 506/2000-4 ja R 581/2000-4
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) tiihistas {ihtlustamisameti neljas apellatsioonikoda
vastulause osakonna otsuse osaliselt, leides, et menetlusse astuja oli esitanud
toendeid kaubamirkide B ja C2 tegeliku kasutamise kohta vaid osade kaupade
puhul, nimelt Klassi 4 kuuluvate ,rasvad ja mootoridlid; mésrdeained” ning klassi 19
kuuluvate ,mért ja ehitustodde silumispastad” puhul. Apellatsioonikoda mo6nis
sarnasuse olemasolu kaubamirgitaotluses viidatud klassi 4 kuuluvate kaupade
»to0stuslikud olid ja rasvad, méirdeained, kiitteained (k.a kiittepiiritus) ja
valgustusained” ning nende kaupade vahel, mille puhul oli varasema kaubamiirgi
B kasutamine tdendatud. Muu hulgas joudis apellatsioonikoda jireldusele sarnasuse
olemasolus varasema kaubamirgiga A2 kaitstud klassi 3 kuuluvate ,puhastusva-

II - 3454



i3

VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — KRAFFT (VITAKRAFT)

hendid” ning registreerimistaotluses viidatud klassi 4 kuuluvate ,tolmu absorbee-
rivad, niisutavad ja siduvad ained” vahel. Peale selle nentis ta sarnasust taotletava
kaubamairgiga holmatud kaupade ,mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist
jaigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” ja kaupade ,mort ja ehitustoode
silumispastad” vahel, mille suhtes menetlusse astuja oli téendanud varasema
kaubamiargi C2 kasutamist. Apellatsioonikoda seevastu, leides, et vastulausete
osakond on oma otsuses teinud konealuste kaupade ja tdhiste sarnasuse tottu
segiajamise ohu olemasolu kohta oige jirelduse, lilkkas hageja kaebuse taielikult
tagasi. Peale selle lilkkas ta menetlusse astuja kaebuse osaliselt tagasi pohjusel, et
esiteks ei olnud menetlusse astuja tdendanud ei varasema kaubamargi C1 tegelikku
kasutamist ega ka varasemate kaubamérkide B ja C2 kasutamist muude kaupade kui
orasvad ja mootoriolid; midrdeained” (klass 4) ning ,mort ja ehitustoode
silumispastad” (klass 19) osas ning teiseks, et klassidesse 4, 12 ja 19 kuuluvad
teatud vaidlustatud kaubad ei olnud sarnased varasemate kaubamarkidega A1, A2 ja
C2 kaitstud klassidesse 1, 3 ja 19 kuuluvate kaupadega. Seega keelduti tthenduse
kaubamirgina registreerimast jargmisi kaubamargi taotluses nimetatud kaupu: koéik
Nizza kokkuleppe kohaselt klassidesse 1 ja 3 kuuluvad kaubad, aga samuti
Jtoostuslikud olid ja rasvad, miirdeained, kiitteained (k.a kiittepiiritus) ja
valgustusained” (klass 4) ning ,mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jaigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” (klass 19).

Menetlus ja poolte nouded

8. jaanuaril 2003 palus menetlusse astuja méairata kohtumenetluse keeleks inglise
keel. Kuna nii hagi kui taotlus kaubamirgi registreerimiseks olid koostatud saksa
keeles, jéeti see taotlus rahuldamata ning vastavalt Esimese Astme KKohtu kodukorra
artikli 131 loikele 1 ja artikli 131 ldike 2 kolmandale 16igule sai menetluse keeleks
salsa keel.
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1+ Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus osas, milles rahuldati Krafft SA kaebus ning jéeti
rahuldamata tema kaebus;

— jatta kohtukulud tihtlustamisameti kanda.

15 Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— jétta kohtukulud hageja kanda.

Oiguslik kisitlus

16 Oma hagi toetuseks osundab hageja kahele alusele. Esimene alus viitab médruse
nr 40/94 artikli 43 16igete 2 ja 3 ning komisjoni 13. detsembri 1995. aasta médruse
(EU) nr 2868/95, millega rakendatakse mérus nr 40/94 (ELT L 303, Ik 1), eeskirja 22
rikkumisele; teine alus viitab méiruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumisele.
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Esimene diguslik alus, mis pohineb mddruse nr 40/94 artikli 43 loigete 2 ja 3 ning
mddruse nr 2868/95 eeskirja 22 loike 2 rikkumisel

Poolte argumendid

Hageja viitel ei ole menetlusse astuja esitanud tdendeid varasemate kaubamairkide
tegeliku kasutamise kohta kaupade ,rasvad ja mootoriélid; méaardeained” ning ,,mort
ja ehitustoode silumispastad” puhul.

Mis puudutab viidetavalt 1992. aastal triikitud mootoridlide kataloogi, siis ei kuulu
see asjassepuutuva perioodi 28. aprill 1993 kuni 28. aprill 1998 alla.

Seevastu kataloogid, mis trikiti vdidetavalt 1993., 1994. ja 1996. aastal, ei sisalda
hageja sonul klassi 4 kuuluvate kaupade ,mootoriolid ja rasvad” véi klassi 19
kuuluvate ,mort ja ehitustoode silumispastad” puhul iihelegi varasemate kauba-
mirkide kasutamist viitavale elemendile.

Hageja moonab, et konealused kataloogid sisaldavad teatud tunnuseid, mis vastavad
»méirdeainetele”. Hageja tostab esile asjaolu, et need tunnused ei vasta méiruse
nr 2868/95 eeskirja 22 loikes 2 nimetatud nouetele. Toendid puudutavad iiksnes
aastaid 1993 kuni 1996 ning mitte aastaid 1997 ja 1998. Hageja on seisukohal, et kui
margi kasutamine on téendatud vaid asjassepuutuva perioodi osas, on moddapiis-
matuy, et varasema kaubamairgi valdaja naitaks, et vihemalt selle perioodi jooksul oli
mirgi kasutamine ulatuslik. Menetlusse astuja ei ole esitanud iihtki kaalukat téendit
varasema kaubamirgi kasutuse ulatuse kohta.
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Uhtlustamisamet tostab esile asjaolu, et menetlusse astuja vastulausemenetluse
jooksul esitatud neli kataloogi véimaldavad nende kasutusaja, olemuse ja kasutamise
koha suhtes teha jireldusi, nimelt:

— 1992. aastal triikitud kataloog 1 mootoridlide kohta, pealkirjaga ,Emergiendo
con fuerza”, mis osutab, et mainitud hinnad kohalduvad alates jaanuarist 1993;

— 1993, aastal vilja antud kataloog 2 méérdeainete kohta, pealkirjaga ,Lubricantes
para automocién”;

— 1994. aasta kataloog 3 rasvade ja maérdeainete kohta, pealkirjaga ,Lubricantes
automocion”;

— 1997. aasta kataloog 4 mordi ja ehitustédde silumispastade kohta, pealkirjaga
»Suelos industriales”.

Uhtlustamisamet seevastu kahtleb, et kénealused kataloogid sisaldavad varasemate
kaubamérkide kasutusulatuse kohta asjakohaseid tunnuseid, mis on sitestatud
médruse nr 2868/95 eeskirja 22 16ikes 2 eristamaks mérkide tegelikku kasutamist
ndilisest kasutamisest. Uhtlustamisamet on seisukohal, et reklaammaterjalide
tootmine voib pohimétteliselt olla piisavaks tdendiks. Samas téstatab tihtlustamis-
amet kiisimuse vajaduse kohta tuua niiteid reklaammaterjalide levitamise ulatuse
kohta. Ta leiab, et kiiesolevas kohtuasjas pole selliseid niiteid voimalik tuua.
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Menetlusse astuja noustub apellatsioonikoja pohjendustega. Ta leiab, et médruse
nr 2868/95 eeskirja 22 loikes 2 sitestatud nouded olid tdidetud. Naited ja
kasutuskoha téendamine pohinevad asjaolul, et menetlusse astujal on esindajad
mitmes Hispaania linnas. Niited kasutuse aja kohta tulenevad kataloogide
trikkimise kuupdevadest. Kasutamise iseloomu koha pealt olid kataloogides
esindatud varasemate kaubamirkidega B ja C2 varustatud kaubad.

Menetlusse astuja moonis kohtuistungil, et kataloogid ei sisaldanud kasutuse ulatuse
kohta dhtki tunnust. Lisaks sellele ei toetanud ta viidet, mille kohaselt tuleneb
kasutuse tdendamine asjaolust, et nimetatud mérgid olid Hispaania turul tuntud.
Siiski ta rohutab, et nididata tuleb iiksnes seda, et varasemate mirkide B ja C2
kasutamine ei olnud niilik, eesmérgiga neid registris hoida. Samuti lisas menetlusse
astuja kohtuistungil, et vastavalt thtlustamisameti praktikale oleks asjakohane
esitada objektiivseid toendeid nagu niiteks kataloogid voi arved. Ta selgitas, et arved
sisaldasid vaid kaupade nimetusi, osundamata kaubamirgile, ning kuna ta turustas
tiksnes Kraffti kaubamargiga tooteid, ei oleks kaubamirk saanud eristuda teistest
samalaadsetest kaupadest. Menetlusse astuja otsustas seega varasemate kauba-
mirkide kasutamist ndidata reklaammaterjalide kaudu, mille ta menetluse ajal oli
tihtlustamisametile esitanud.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Tulenevalt mairuse nr 40/94 preambuli Gtheksandast pohjendusest on seadusandja
arvates varasema kaubamérgi kaitse pohjendatud tiksnes juhul, kui seda on tegelikult
kasutatud. Kooskolas selle pohjendusega on médruse nr 40/94 artikli 43 loigetes 2 ja
3 sdtestatud, et tihenduse kaubamargi taotleja voib nouda téendust selle kohta, et
varasemat ithenduse kaubamirki on tegelikult kasutatud territooriumil, kus ta on
kaitstud viie aasta jooksul enne vastulause aluseks oleva iihenduse kaubamirgi
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taotluse avaldamist (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-39/01: Kabushiki Kaisha Fernandes v. Siseturu Uhtlustamise Amet
— Harrison (HIWATT), EKL 2002, Ik 11-5233, punkt 34).

Nagu ilmneb Euroopa Kohtu 11. mértsi 2003. aasta otsusest Ansul (C-40/01, EKL
2003, 1k 1-2439, punkt 43), on kaubamirki tegelikult kasutatud juhul, kui seda on
kasutatud kooskolas tema pShieesmérgiga, milleks on tagada kaubamirgiga kaitstud
kaupade ja teenuste algupira nendele kaupadele ja teenustele turuosa loomiseks voi
sdilitamiseks, tegelikuks kasutuseks ei loeta iiksnes siimboolse iseloomuga
kasutamist, mille ainsaks eesmirgiks on silitada kaubamirgiga saadud digusi. Peale
selle nduab kaubamirgi tegeliku kasutamise tingimus, et kaubamirki, mis on
asjaomasel territooriumil kaitstud, oleks kasutatud avalikult ja viljapoole suunatult
(Ansuli otsus, punkt 37, ja Esimese Astme Kohtu 12. mirtsi 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-174/01: Goulbourn v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Redcats (Silk
Cocoon), EKL 2003, 1k [1-789, punkt 39).

Vastavalt méadruse nr 2868/95 reegli 22 Ioikele 2 peavad kasutamist téendavad niited
ja toendid koosnema viidetest varasema kaubamirgi kasutamise kohale, ajale,
ulatusele ja olemusele.

Lisaks sellele leidis Esimese Astme Kohus, et kaubamiirgi tegelikku kasutamist ei saa
toendada toendolisuste voi oletustega, vaid see peab tuginema usaldusviirsetel ja
objektiivsetel tdenditel kaubamirgi tegeliku ja Lkiillaldase kasutamise kohta
asjaomasel turul (eelmainitud otsus HIWATT, punkt 47).

Selliste kaalutluste valguses peab kohus hindama, kas apellatsioonikoda leidis
kéesolevas asjas Oiguspiraselt, et menetlusse astuja oli toendanud varasemate
kaubamirkide B ja C2 tegelikku kasutamist kaupade ,rasvad ja mootoridli;
miérdeained” (klass 4), ning samuti kaupade ,mért ja ehitustédde silumispastad”
(klass 19) osas. Selle kohta mirgib kohus, et menetlusse astuja ei esitanud kaebust
apellatsioonikoja jéirelduste peale, mille kohaselt olid varasemad kaubamirgid
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apellatsioonikoja silmis registreeritud iiksikutele kaupadele, mille kasutamise kohta
oli menetlusse astuja konkreetseid tdendeid esitanud, ning mitte kogu kategooriale,
kuhu need kaubad kuuluvad ja millises varasemad kaubamargid olid registreeritud.
Mis puudutab varasemat kaubamirki C1 ning teisi varasemate kaubamirkidega B ja
C2 kaitstud kaupu, siis kuivérd menetlusse astuja ei vaidlustanud apellatsioonikoja
sedastusi nende kaubamirkide kasutamise mittetoendamise kohta, ei ole need
sedastused kiesoleva kohtuasja esemeks.

Esmalt tuleb mirkida, et kuna ithenduse kaubamirgi taotlus avaldati 27. aprillil
1998, ulatub viieaastane periood 27. aprillist 1993 kuni 26. aprillini 1998. Seejdrel
aga, kuna varasemad kaubamirgid B ja C2 olid kaitstud Hispaania registreeringuga,
on asjaomaseks territooriumiks Hispaania. Sellest jarelduvalt on menetlusse astuja
kohustatud tdendama, et varasemad kaubamargid olid perioodil 27. aprill 1993 kuni
26. aprill 1998 Hispaania turul kasutuses.

Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 14, et tal puudus igasugune alus
kahelda asjaolus nagu ei oleks menetlusse astuja poolt esitatud kataloogid
peegeldanud neis kataloogides esitatud kaupade turustamist vastava kaubamirgi
all. Lisaks eelnevale leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 16, et
konealuse perioodi alla kuuluvaid kuupdevi sisaldavad kataloogid, mis naitavad
vastulause esitanud poole turustatud kaupu ning kaitstud kaubamarki, samuti kuidas
kaubamirki on kaupadel rakendatud, mis sisaldavad vastulause esitanud poole
esindajate nimekirja, ning mis moodustavad sideme vastulause esitanud poole ja
selle kaubamiirgi vahel, mille omanik ta on, tdendavad vastavalt miaruse nr 40/94
artikli 43 Ioike 2 eesmirkidele piisavalt, et varasemat kaubamirki oli tegelikult
kasutatud.

Selline jireldus on ekslik, kuna pohineb oletustel.
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Tulenevalt iilaltoodud punktis 26 viidatud kohtupraktikast on vaja uurida, kas
menetlusse astuja on enne {ihtlustamisametis toimunud menetlust tdendanud oma
varasemate kaitstud kaubamirkide B ja C2 kasutamist asjaomasel territooriumil
avalikult ning véljapoole suunatult, eesmirgiga luua voi siilitada turuosa nende
kaubamirkidega kaitstud kaupadele. M##ruse nr 2868/95 eeskirja 22 16ike 2 kohaselt
peab selline tend olema seotud kasutuse ulatusega. Kaubamirgi tegeliku kasutuse
téendamiseks ei piisa tdendolisusest voi usutavusest, kasutuse kohta tuleb esitada
tegelik toend.

Kéesolevas kohtuasjas apellatsioonikojale esitatud kataloogid ei osuta ei asjaolule,
nagu oleks neid levitatud voimalikule Hispaania klientuurile, ei levitamise ulatusele
ega ka kaubamirgiga kaitstud toodete miiiigimahule. Menetlusse astuja ei ole
toonud téenduslikke néiteid, mis voimaldaksid selles osas teha vajalikke jireldusi.
Nende kataloogide olemasolu iiksi voiks #drmisel juhul teha véimalikuks voi
usutavaks, et varasemate kaubamirkidega kaitstud kaupu turustati voi vihemalt
pakuti asjaomasel territooriumil, kuid ta ei suudaks neid asjaolusid téendada.

Tuleb nentida, et apellatsioonikoda on teinud digusliku vea, kui kisitles menetlusse
astuja toodetud katalooge piisava tdendina, ilma et oleks leidnud olevat vajaliku vilja
selgitada, kas kataloogid sisaldavad piisavalt nditeid kaupade ,mootoriéli ja rasvad”
ning ,mort ja ehitustoode silumispasta” kohta voi nende kasutuse aja kohta.

Jarelikult on hageja esimene diguslik alus pohjendatud. Seega apellatsioonikoda
eksis, kui rahuldas osaliselt menetlusse astuja poolt vastulausete osakonna otsuse
peale esitatud kaebuse. Seet6ttu tuleb vaidlustatud otsus tithistada osas, millega
rahuldati menetlusse astuja apellatsioonikojale esitatud kaebus iihenduse kauba-
mirgi taotluses nimetatud klassi 4 kuuluvate kaupade ,té6stuslikud 6lid ja rasvad;
kiitteained (k.a kiittepiiritus) ning valgustusained” ning klassi 19 kuuluvate kaupade
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»mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jaigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja
bituumen” osas.

Teine oiguslik alus, mis pohineb mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b
rikkumisel

Poolte argumendid

Hageja on seisukohal, et apellatsioonikoda on teinud kahe konealuse mérgi vordleva
analiiiisi vigaselt.

Esiteks olid varasemad kaubamirgid nii sdnalised kui kujundlikud, mis koosnesid
kahte vordsesse ossa jaotatud punase, sinise ja valge vérviga ristkilikust, mille
tilemine osa kandis punasel taustal valgega kirjutatud téhist ,krafft” ning alumine
pind oli sinine. Isegi kui hageja m66nab, et varasemate kaubamirkide eristavaks ja
domineerivamaks elemendiks on nimetus ,Krafft”, jadb ta seisukohale, et
apellatsioonikoda on ekslikult jareldanud, nagu jaiaks see graafiline osa keskmise
tarbija téieliku tihelepanuta ning unustataks.

Teiseks juhib hageja tdhelepanu, et vastavalt kohtupraktikale tajutakse kaubamirki
tervikuna. Keskmine tarbija ei vii lidbi selle iiksikasjaliklcu analiiisi. Seega kummutab
hageja apellatsioonikoja viite, mille kohaselt jagab Hispaania tarbija taotletava
kaubamirgi moisteteks ,vita” ja ,kraft”. Peale selle, isegi eeldusel, et tarbija teeb
sellise analiiiisi, on vdhetoendoline, et ta jitab vilja moiste ,vita” ning jitab alles
maiste ,kraft”. Selles suhtes juhib hageja tihelepanu asjaolule, et sona ,vita” ei
kirjelda kaupu, mida taotletava kaubamirgiga soovitakse kaitsta. Ta viidab, et kuigi
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vastab toele, et seda osa, millest kompleksne kaubamiirk moodustub ja mis neid
kaupu kirjeldab, ei saa kisitleda kaubamirgi domineerivama elemendina, ei ole see
argument kiesolevas kohtuasjas rakendatav. Seega ei ole séna ,vita” teisejirgulisel
kohal. Hageja arvates tuleneb sellest, et vaidlusalused mérgid on oma graafiliste ja
sonaliste osade poolest piisavalt erinevad, et neil oleks eristusvéimet.

Kolmandaks leiab hageja, et vaidlusalused tihised on kuuldeliselt piisavalt erinevad,
kuna tahist, mille registreerimist taotleti, hiéldatakse ,vitakraft”, samal ajal kui
varasemate tahiste hadldusosa kolab kui ,krafft.”

Lopuks jadb hageja seisukohale, et konealuste tihiste vahel on ilmne olemuslik
erinevus. Hispaania tarbija saab varasematest tdhistest aru kui lihtsalt leiutatud
nimetusest. Seevastu téhis, mille registreerimist taotleti, tekitab kujutluse elujouli-
susest (hispaania keeles ,vitalidad”), kui mitte isegi omadussdnast ,elujéuline”
(hispaania keeles ,vital”).

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja néustuvad tiielikult apellatsioonikoja
pohjendustega.

Menetlusse astuja rohutab, et eesliide ,vita” on igapievamdiste, mis on vaevalt
eristatav, ning et hispaania keeles on pdhirdhk sona ,vitakraft” hidldamisel silbil
JKraft”.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Kuna hageja esimene diguslik alus oli pohjendatud, tuleb hinnata iiksnes segiajamise
toendosust taotletava tihise ning varasemate kaubamirkide Al ja A2 (edaspidi
wvarasemad kaubamirgid”) vahel, mille suhtes tegeliku kasutamise tdendamist ei
nouta, kuna ithenduse kaubamirgi registreerimise taotluse kuupédevaks olid need
olnud registreeritud vihem kui 5 aastat (médaruse nr 40/94 artikli 43 1oiked 2 ja 3).

Vastavalt méadruse nr 40/94 artikli 8 ldike 1 punktile b ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamairki, kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamérgiga kaitstud kaupade voi teenustega on téendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

Olemasoleva kohtupraktika kohaselt esineb segiajamise toendosus siis, kui avalikkus
jadb uskuma, nagu oleks konealused kaubad voi teenused pirit samast ettevottest voi
sobival juhul omavahel majanduslikult seotud ettevotetest.

Lahtudes samast kohtupraktikast, tuleks segiajamise toendosust hinnata ildiselt,
vastavalt konealuste tihiste ja kaupade ning teenuste tajumisele asjaomase
avalikkuse poolt ning vottes arvesse koiki kidesolevas asjas tiahendust omavaid
tegureid, eriti omavahelist soltuvust téihiste ja kaitstud kaupade ja teenuste sarnasuse
vahel (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01:
Laboratorios RTB v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, Ik II-2821, punktid 31 kuni 33 ja viidatud
kohtupraktika).
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Tuleb #ra mérkida, et apellatsioonikoja jireldused, mis puudutasid kaupadevahelist
sarnasust, ei olnud ei hageja ega ka menetlusse astuja poolt vaidlustatud. Seega
soltub kaebuse tulemus sellest, kas segiajamise tdenfiosus esineb tihiste sarnasuse
alusel. Uhenduse kaubamirgi taotluses nimetatud kaubad, mis olid tihiste vahelise
sarnasuse hindamisega seotud, kuulusid kéik Nizza kokkuleppe kohaselt klassidesse
1 ja 3, samuti nagu ka klassi 4 kuuluvad ,tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad
ained”, mida apellatsioonikoda pidas sarnasteks varasema kaubamirgiga A2 kaitstud
ja klassi 3 kuuluvate kaupadega ,puhastus-, poleer-, kiitirimisained, abrasiivt66tlus-
vahendid”.

Tulenevalt kohtupraktikast peab segiajamise téeniosuse hindamine, mis puudutab
vastuolus olevate tdhiste visuaalset, foneetilist v6i moistelist erinevust, tuginema
nende toodete terviklikul muljel, vottes eriti arvesse nende eristavaid ja
domineerivaid osi (vt Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, 1k I1-4335, punkt 47 ja viidatud
kohtupraktika).

Esmalt on apellatsioonikoda varasemate kaubamérkide visuaalse kiilje pealt
sedastanud bigesti, et hoolimata nende kujundlikust olemusest, moodustab kauba-
mérkide domineerivama elemendi sdna ,Krafft”. Varasemate tihiste kujundlikud
elemendid, nimelt s6na ,Krafft” kirjapilt ihest kiiljest ning sinine ja punane ristkiilik
teisest kiiljest, ei ole piisavalt mojuvad, et avaldada tarbijale suuremat muljet kui
nende kaubamirkide verbaalsed elemendid.

Taotletav tihis tdhendab hispaaniakeelse tarbija jaoks kahest elemendist koosnevat
sona, mille esimene osa on mdiste ,vita” ja teine ,kraft” Apellatsioonikoda sedastas
Oigesti, et verbaalset mérki tajudes jagab tarbija selle osadeks nii, et sellel on tema
jaoks konkreetne tdhendus v6i mis on sarnased sénadele, mida ta juba teab. Niisiis,
mdiste ,vita” on hispaaniakeelsele tarbijale méistetav nii, nagu vihjataks sénadele
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selujoulisus” voi ,elujoud” (hispaania keeles ,vitalidad” voi ,vital”). Samas aga, kuigi
moiste ,kraft” tdhendab teatud keeltes ,joud”, kaasa arvatud saksa keeles, ei ole tal
hispaania keeles konkreetset tihendust.

Esimese Astme Kohus mirgib, et {ildreeglina tombab leiutatud termin rohkem
tarbija tdhelepanu (vaata selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta
otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk 1I-4335, punkt 43, mida toetab
Euroopa Uhenduste Kohtu 28. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas C-3/03 P:
Matratzen Concord v. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, Ik 1-3657). Lisaks
taheldab Esimese Astme Kohus, et tildjuhul ei kisitle avalikkus kirjeldavat osa, mis
on tervikliku kaubamirgi iiks osa, selle kaubamairgiga edasi antud tldmulje puhul
eristava ja domineerivama elemendina (Esimese Astme Kohtu 3. juuli 2003. aasta
otsus kohtuasjas T-129/01: José Alejandro v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II-2251, punkt 53). Analoogsed
kaalutlused puudutavad suurele hulgale erinevatele kaupadele ja teenustele
omistatavat positiivset omadust sisendavaid iildise tihendusega osi. Esimese Astme
Kohus leiab, et Hispaania avalikiuse jaoks kuulub séna ,vita” nimetatud kategooria
alla.

Sellest jirelduvait on taotletava tihise valitsevaks elemendiks hispaania keeles teine
osa ,kraft”, kuna see on leiutatud termin ning avalilckusele on tihise esimene pool
»vita” vihem eristatav.

Mis puudutab hadlikulist kiilge, siis hddldatakse varasemaid kaubamarke ,Krafft”.
Seevastu taotletav téhis sisaldab kolme silpi (,vi®, ,.ta” ja ,kraft”). Vastavalt punktides
52 ja 53 toodud pohjendustele tajub asjaomane avalilckus taotletava tihise viimast
silpi, st sona ,kraft”, sonalise kaubamirgi VITAKRAFT iilekaaluka elemendina.
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Eeltoodust ilmneb, et nii visuaalsest kui kuuldelisest vaatepunktist on taotletava
tdhise tilekaalukas osa ,kraft” ning varasemate kaubamirkide suuline osa ,Krafft”
viga sarnased kui mitte identsed, kusjuures kahekordne ,f” sonas ,Krafft” ei too
kaasa miérgatavat héélduslikku erinevust ega ka piisavat visuaalset erinevust, et
hajutada tilaltoodud osade visuaalset sarnasust.

Kuigi moistelise kiilje pealt vastab toele, et sdna ,vita” osutab sonale ,vitaalsus” voi
omadussonale ,vitaalne”, ei ole sonal VITAKRAFT hispaania keeles konkreetset
tihendust. Arvestades asjaolu, et ei taotletaval kaubamirgil ega ka varasematel
kaubamérkidel ei ole selles keeles konkreetset tdhendust, ei saa ilmneda mingisugust
piisavat moistelist erinevust nende kahe tihise vahel.

Sellest tulenevalt on konealused kaubamirgid hispaaniakeelsetest tarbijatest
koosnevale avalikkusele sarnased nii visuaalses kui foneetilises plaanis. Véttes
arvesse, et konealuste kaubamirkidega kaitstud kaubad on omavahel identsed voi
véga sarnased, ei teinud apellatsioonikoda diguslikku viga, jéreldades, et segiajamise
téendosus esineb varasemate kaubamirkide, mis sisaldavad osa ,Krafft”, ning
taotletava kaubamargi ,VITAKRAFT” vahel, mis puudutab kéiki ithenduse kauba-
mirgi saamise taotluses nimetatud klassidesse 1 ja 3 kuuluvaid kaupu ning klassi 4
kuuluvad ,tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained”.

Jarelikult tuleb hageja teine diguslik alus tagasi liikata.

Sellest tulenevalt on hagi pdhjendatud iiksnes apellatsioonikoja eksimuslikult tehtud
jarelduse osas, milles leiti, et menetlusse astuja esitas tdendi varasemate kauba-
mirkide B ,rasvad ja mootoridli; méérdeained” (klass 4) ning C2 alla kuuluvate
kaupade ,mort ja ehitustédde silumispasta” (klass 19) tegeliku kasutuse kohta.
Jarelikult tuleb vaidlustatud otsus tithistada osas, millega rahuldati menetlusse astuja
apellatsioonikojale esitatud kaebus iihenduse kaubamirgi taotluses sisaldunud

II - 3468



60

61

VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — KRAFFT (VITAKRAFT)

kaupade ,toostuslikud 6lid ja rasvad, médrdeained; kiitteained (k.a kiittepiiritus) ja
valgustusained” (klass 4) ning kaupade ,mittemetallist jaigad ehitustorud; asfalt,
vaigud ja bituumen” (klass 19) suhtes. Muus osas tuleb hagi jitta rahuldamata.

Kulude kohta

Vastavalt kodukorra artikli 87 lsikele 3 voib juhul, kui osa noudeid rahuldatakse tihe
poole, osa teise poole kasuks, Esimese Astme Kohus méédrata kulude jaotuse voi jitta
kummagi poole kohtukulud tema enda kanda.

Kiesolevas asjas on nii menetlusse astunud isik kui tihtlustamisamet eksinud teatud
osas oma jireldustes. Seega on kohane, et kumbki poolt kannab oma kohtukulud ise.

Esitatud pohjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja tédstusdisaini-
lahendused) neljanda apellatsioonikoja 4. septembri 2002, aasta otsus
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(liidetud asjades R 506/2000-4 ja R 581/2000-4) osas, millega rahuldati
menetlusse astuja poolt apellatsioonikojale esitatud kaebus iithenduse
kaubamirgi taotluses sisaldunud kaupade ,toostuslikud 6lid ja rasvad,
miirdeained; kiitteained (k.a kiittepiiritus) ja valgustusained” (klass 4)
ning kaupade ,mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jiigad
ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen” (klass 19) suhtes.

2. Muus osas jitta hagi rahuldamata.

3. Jatta kohtukulud poolte endi kanda.

Pirrung Meij Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 6. oktoobril 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

H. Jung J. Pirrung
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