KOHTUOTSUS 1.3.2005 — KOHTUASI T-185/03

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
1. mirts 2005 "

Kohtuasjas T-185/03,

Vincenzo Fusco, elukoht Sarmeola di Rubano (Itaalia), esindaja: advokaat
B. Saguatti,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja tééstusdisainilahendused),
esindajad: O. Montalto ja P. Bullock,

kostja,

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

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, asukoht
Lugano (Sveits), esindajad: M. Bosshard, S. Verea ja K. Muraro,

* Kohtumenetluse keel: itaalia.
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mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja
17. mirtsi 2003. aasta otsuse peale asjas R 1023/2001-4,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

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

kohtusekretir: kohtusekretéri asetiitja B. Pastor,

arvestades 27. mail 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 17. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
Siseturu Uhtlustamise Ameti vastust,

arvestades 10. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
menetlusse astuja seisukohti,

arvestades 5. novembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
repliiki,

arvestades 22. juuni 2004. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 21. jaanuaril 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) noukogu 20. detsembri
1993. aasta madruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamérgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146) alusel ithenduse kaubamirgi registreerimise
taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sonamirk ENZO FUSCO.

Kaubad, mille jaoks kaubamiirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957.
aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
Klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (parandatud ja muudetud kujul) klassidesse 3,
9, 18, 24 ja 25 ja vastavad konkreetses klassis jérgmisele kirjeldusele:

— Klass 3: ,seebid, parfiimeeriatooted, eeterlikud olid, kosmeetikavahendid,
juukseveed, hambapastad”;
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— Klass 9: ,,prillid ja prillipuhastajad”;

— klass 18: ,nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; loomanahad, reisikohvrid ja reisikastid, seljakotid ja kotid;
vihmavarjud, piikesevarjud ja jalutuskepid”;

— Klass 24: ,riie ja tekstiilitooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; voodikatted ja
laudlinad”;

— klass 25: ,rbivad, jalatsid, peakatted”.

Taotlus avaldati 11. jaanuari 1999. aasta Uhenduse Kaubamirgibiilletéinis
ar 2/1999,

Menetlusse astuja esitas 8. aprillil 1999 mééruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause
taotletud kaubamérgi vastu.

Vastulause toetuseks esitatud kaubamirk on ithenduse sdnamirk ANTONIO
FUSCO, mille registreerimistaotlus esitati 10. oktoobril 1997 ja mis registreeriti
8. mirtsi 1999,

See varasem kaubamérk oli registreeritud jargmiste toodete jaoks:

— Kklass 3: ,pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, kitiirimisained,
abrasiivto6tlusvahendid; seebid; parfiimeeriatooted, eeterlikud &lid, kosmeeti-
kavahendid, juukseveed, hambapastad”;
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—  Klass 9: ,prillid; teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-,
kaalumis-, mobte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pédste- ja oppevahendid ning
-seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -regulee-
rimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli v6i kujutise salvestus-, edastus- ja
taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; miiiigiautomaadid ja
-mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad, infoto6tlusseadmed ja
arvutid; tulekustutid”;

— Klass 14: ,vadrismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud voi nendega
plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vadriskivid;
horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (kellad ja kronomeetrid)”;

— Klass 18: ,nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse
Klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja reisikastid; vihmavarjud, paikesevarjud
ja jalutuskepid; piitsad ja hobuseriistad ja sadulsepatooted”;

— Klass 20: ,modbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse mittekuuluvad
kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust,
elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, parlmutrist, sepioliidist,
nende aseainetest voi plastist”;

— klass 24: ,riie ja tekstiilitooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; voodikatted ja
laudlinad”; "

— Klass 25: ,rdivad, jalatsid, peakatted”.
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Vastulausete osakond jittis 28. detsembri 2001. aasta otsusega registreerimistaotluse
médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b alusel rahuldamata.

Hageja esitas 5. detsembril 2001 iihtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna
otsuse peale.

Uhtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jittis 17. mirtsi 2003. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata. Sisuliselt leidis apellatsiooni-
koda, et molemas kaubamérgis esinev perekonnanimi ,Fusco”, mis ei ole Itaalias eriti
haruldane, aga mitte ka véga levinud, oli laialt levinud eesnimedega ,Antonio” ja
»Enzo” vorreldes enam individualiseeriva olemusega. Ta leidis, et nende kauba-
méirkide sarnasus ei olnud ei suur ega viike, vaid keskmine. Kuna aga tdhistatavad
tooted olid identsed, leidis apellatsioonikoda, et sdnalise osa ,Fusco” olemasolu
mdlemas kaubamirgis tegi téensolisemaks selle, et avalikkus vaiks neid segi ajada.

Poolte nduded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— esimese vSimalusena tithistada apellatsioonikoja vaidlustatud otsus;

— tunnistada, et taotletud kaubamirk ENZO FUSCO vaidakse registreerida;
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— teise véimalusena, kui Esimese Astme Kohus leiab, et neid kaubamirke voidakse
segi ajada, tipsustada otsuse tépne territoriaalne kohaldamisala;

—  esimese véimalusena tunnistada, et mairuse nr 40/94 artiklis 108 sitestatud
muutmismenetlus ei ole vilistatud, vilja arvatud territooriumil, mille osas
otseselt tunnistatakse segiajamise tdendosust;

— jitta kohtukulud ithtlustamisameti ja menetlusse astuja kanda voi teise
voimalusena teha otsus kohtukulude hiivitamise kohta.

12 Kohtuistungil loobus hageja teisest ja kolmandast ndudest, Esimese Astme Kohus
yottis selle teatavaks. Hageja tunnistas ka, et neljas ndue puudutab tulevikukiisimust,
mida on vaja lahendada iiksnes hagi rahuldamata jétmise korral.

15 Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— jatta kohtukulud hageja kanda.
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Oiguslik kisitlus

Vastuvéetavus

Poolte argumendid

Menetlusse astuja méirgib, et hagiavaldusel ja advokaadivolikirjal olevad advokaadi
allkirjad on erinevad. Pealegi ei ole hagiavalduse drakirju kinnitanud méne
liikmesriigi advokatuuri kuuluv advokaat. Kohtuistungil esitas menetlusse astuja
Esimese Astme Kohtule kolm kiekirjaekspertiisi akti, et toendada, miks ta peab
vajalikuks tostatada kiisimust hageja advokaadi allkirja digsusest,

Hageja advokaat kinnitas nii repliigis kui ka kohtuistungil, et nii hagiavaldusel kui ka
advokaadivolikirjal olevad allkirjad on tema omad, itks neist on loetay ja tdielik
versioon, teine aga initsiaalide kujul. Sellele lisaks lisas hageja repliigile seitse oma
advokaadi poolt kinnitatud hagiavalduse &rakirja.

Hageja leidis, et kolme kiekirjackspertiisi tulemuse esitamine oli hilinenud,
Uhtlustamisamet mirkis, et ta kaldub seda arvamust jagama,
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Kuna hageja ‘advokaat kinnitas, et hagiavaldusel ja advokaadivolikirjal olevad
allkirjad on tema omad, ja kuna kiekitjacksperdid leidsid, et ekspertiisi aluseks
olnud allkirjad ei vbimalda vilistada nende parinemist samalt isikult, mérkis Esimese
Astme Kohus, et menetlusse astuja esitatud esimene hagi labivaatamist takistav
asjaolu tuleb tagasi litkata, ilma et oleks vaja seisukohta votta kiekirjaekspertiiside
hilinenud esitamise kohta.

Kinnitatud drakirjade osas mirgib Esimese Astine Kohus, et hageja on hagiavalduse
selle puuduse korvaldanud.

Tiihistamistaotlus

Poolte argumendid

Hageja esitab tithistamistaotluse toetuseks vaid ithe viite, mis tuleneb méiiruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkt b rikkumisest.

Pooltel ei ole vaidlust selle iile, et asjaomased kaubamirgid puudutavad identseid
kaupu. Lisaks sellele viitavad pooled eranditult Itaalia turule.
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Hageja viidab sisuliselt, et apellatsioonikoda eksis segiajamise toensosuse hindamise
normide kohaldamisel.

Esiteks heidab hageja apellatsioonikojale ette, et see kohaldas valesti pohimotet, et
vastandatud tihiseid tuleb vorrelda ithetaoliselt ja siinteetiliselt ning nende loodud
tildmuljet silmas pidades. Hageja sénul oli apellatsioonikoda ekslikult keskendunud
oma vordlevas analiiiisis iiksnes osale ,,Fusco”.

Teiseks leiab hageja, et apellatsioonikoda tugines oma arutluskiigus eeldusele, et
eesnimest ja perekonnanimest koosnevas kaubamirgis on just perelconnanimi alati
domineerivaks ja individualiseerivaks osaks. Ta leiab, et selliste tihiste hinnang peab
tuginema teiste mérkide vordlemisega samadele pohimétetele. Kohtuistungil viitas
hageja mitmele hiljutisele Saksa ja Hispaania kohtu otsusele, mille kohaselt
kaasaegne keskmine tarbija ei loe tihises ,eesnimi + perekonnanimi” aprioorselt
perekonnanime domineerivaks osaks.

Kolmandaks viidab hageja, et apellatsioonikoja otsus pohineb ebatéipsetel faktidel.
Koigepealt ei ole erinevalt apellatsioonikoja otsusest perekonnanimi ,Fusco”
vithelevinud, vaid keskmiselt levinud. Jargmiseks, isegi kui ,Antonio” ja ,Enzo” on
Itaalias levinud eesnimed, on sellegipoolest tegu viiga erinevate eesnimedega,
Hagejate s6nul vihendab mélemas tihises esineva perekonnanime identsust nii
eesnimede ,Enzo” ja , Antonio” erinevus kui ka asjaolu, et perekonnanimi ,,Fusco” on
Itaalias keskmiselt levinud.
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Neljandaks on hageja sonul Itaalia réivatarbija eriti tihelepanelik ja teadlik ja on
tiiesti voimeline seostama vastandatud kaubamirkidega tihistatud kaupu kahe
erineva moeloojaga, riskimata nende pdritolu segi ajada. Hageja vaidleb vastu
apellatsioonikoja jireldustele, et eristamisoskus voib olla aja jooksul omandatav,
mitte aga juba aprioorselt esinev omadus.

Viiendaks on hageja arvates apellatsioonikoda alahinnanud asjaomaste kauba-
mirkide iildtuntuse asjakohasust. Koigepealt ei ole varasem kaubamirk tuntud.
Kuna varasem kaubamirk ei ole tuntud, ei ole ka vastandatud kaubamérkide
sarnasus piisavalt suur, et jireldada segiajamise tdendosust. Peale selle oleks
apellatsioonikoda pidanud arvestama asjaolu, et kaubamirk ENZO FUSCO on
Itaalias juba alates 1982, aastast kaitstud ja et hageja on tunnustatud ja juba 30 aastat
tegutsev moelooja.

Uhtlustamisamet viidab omakorda, et apellatsioonikoda kohaldas Gigesti vastanda-
tud tihiste vordlemise norme. Ta rohutab eelkdige, et perekonnanimi ,Fusco”
kujutab endast kummagi tihise domineerivat osa vaidlustatud otsuses esitatud
pohjustel.

Menetlusse astuja sénul on perekonnanimi peamiseks eristusvoimeliseks isiku
perekonnaseisu niitajaks ja on seetdttu ka tarbija jaoks kaubamirgi
,eesnimi + perekonnanimi” tajumisel domineerivaks osaks. Lisaks leiab menetlusse
astuja, et vastandatud kaubamirkidega silmitsi olles v8iks tarbija arvata, et nende
kahe kaubaméirgi omanike vahel esineb perekondlik seos. Selle viite toetuseks viitab
ta mitmele Itaalia kohtu otsusele selles valdkonnas.
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Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad tahiste iildtuntuse osas sisuliselt, et
hageja esitatud argumendid ei ole asjakohased.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt méiruse nr 40/94 artikli 8 Iike 1 punktile b ei registreerita varasema
kaubamérgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, kui identsuse vi
sarnasuse t6ttu varasema kaubamairgiga ning identsuse vi sarnasuse tottu varasema
kaubamérgiga kaitstud kaupade v6i teenustega on tdenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamiirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada,

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise toendosus selles, et
avalikkus voib uskuda, et asjaomased tooted véi teenused pirinevad samalt
ettevGtjalt voi majanduslikult seotud ettevotjatelt.,

Sama kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tdensosust hinnata kéikehdlmavalt,
lihtudes sellest, kuidas asjaomane avalikkus tajub téhiseid voi konealuseid kaupu voi
teenuseid, ja vottes arvesse kaiki asjaomaseid asjaolusid, eelkdige tihiste sarnasuse ja
nende poolt tihistatavate toodete voi teenuste sarnasuse omavahelist séltuvust (vt
Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003, aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios
RTB v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), EKL 2003, Ik 11-2821, punktid 31 ja 33 ja viidatud kohtupraktika).
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— Sihtgrupiks olev avalikkus

Kaesolevas asjas on varasem kaubamirk ithenduse kaubamirk. Sellest tuleneb, et
varasem kaubamirk on kaitstud tervel Euroopa Uhenduse territooriumil. Sellegi-
poolest tuleneb midiruse nr 40/94 artikli 1 Ioikes 2 viljendatud ithenduse
kaubamirgi tihtsest olemusest, et varasemat ithenduse kaubamirki kaitstakse koigis
liikmesriikides tihetaoliselt. Seega on varasemad ithenduse kaubamdrgid takistuseks
igale hilisemale kaubamirgitaotlusele, mis kahjustaks varasema kaubamiirgi kaitset
kasv6i ainult osa iihenduse territooriumi tarbijate taju seisukohalt, Sellest tuleneb, et
midruse nr 40/94 artikli 7 18ikes 2 sisalduv pdhimote, et kaubamirk jdetakse
registreerimata, kui kasvoi teatavas ithenduse osas esineb absoluutne keeldumis-
pohjus, kehtib analoogselt ka madruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b tahenduses
suhtelise keeldumispdhjuse esinemise korral.

Kuigi apellatsioonikoda viitas vaidlustatud otsuse punktis 15 ,ihenduse territoo-
riumi” tarbijale, tuleneb kogu jirgnevast arutluskiigust, et apellatsioonikoda uuris
vaid Itaalia turgu. Nii on vaidlustatud otsuse punktis 20 viidatud statistikale nime
Fusco” levikust Itaalia territooriumil. Selle otsuse punktis 22 uurib apellatsiooni-
koda, kuidas ,Itaalia tarbija” tajus varasemat kaubamirki. Kontekstist tulenevalt
peetakse vaidlustatud otsuse punktis 23 silmas iiksnes Itaalia tarbijate tajumist, kuigi
seal otseselt Itaalia turule ei viidata. Nimelt esineb selles punktis eelmise punktiga
paralleelne arutlus, kus otseselt viidati Itaalia turule.

Samuti viitavad poolte argumendid vaid Itaalia turule.
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Sellest tuleneb, et vaidlustatud otsust tuleb uurida lihtuvalt segiajamise tdensiosusest
tiksnes Itaalia tarbija arusaamades.

Ei apellatsioonikoda ega ka iihtlustamisameti vastulausete osakond vétnud otseselt
seisukohta asjaomase avalikkuse osas. Sellegipoolest tuleneb vastulausete osakonna
otsusest, et see hindas segiajamise toendosust keskmise tarbija tajumise vaatepunk-
tist, kes eeldatavalt on tavapiraselt informeeritud ja moistlikult tdhelepanelik ja
arukas. Apellatsioonikoda kiitis vaikimisi selle jirelduse heaks, ilma et hageja voi
menetlusse astuja oleksid sellele vastu vaielnud.

Sellest ldhtuvalt peab Esimese Astme Kohus hindama segiajamise toensiosust
keskmise Itaalia tarbija, kellele see valdkond on vo6ras, tajumisest lihtuvalt.

— Toodete sarnasus

Pooled ei vaidle vastu apellatsioonikoja jireldusele, et asjaomaste kaubamérkidega
téhistatud kaubad on identsed. Seetdttu peab Esimese Astme Kohus vajalikuks
sellest eeldusest lihtuda,

— Tihiste sarnasus

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et Itaalia tarbija tajub tihiseid esitatuna identse
struktuuriga, kus eesnimele jirgneb perekonnanimi (,eesnimi + perekonnanimi”).
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Nii visuaalselt kui foneetiliselt on vastandatud kaubamirgid sarnased ténu
perekonnanimele ,Fusco”. Seevastu on nad erinevad sellele sonale eelnevate
eesnimede ,Antonio” ja ,Enzo” osas, viimane neist on lithend eesnimest Vincenzo.
Pooled on iihel noul selles, et need eesnimed ei ole visuaalselt ega ka kolaliselt
sarnased.

Esimese Astme Kohus leiab seoses tihendusliku tasandiga, et tavaliselt jireldab
tarbija asjaolust, et eesnimed on erinevad, et sonad ,Enzo Fusco” ithest killjest ja
»Antonio Fusco” teisest kiiljest tahistavad kahte erinevat isikut. Pealegi noustuvad
pooled selles, et tihistel ei ole mingit semantilist seost téhistatavate kaupadega, vaid
et neid tajutakse pigem périsnimedena,

Apellatsioonikoda leidis, et nimi ,Fusco” on nende kahe téhise domineerivaks ja
eristusvoimeliseks osaks, sest esiteks on tegu perekonnanimega, teiseks ei ole see
nimi Itaalias eriti levinud ja kolmandaks on nii ,Antonio” kui ka ,Enzo” Itaalias
levinud eesnimed.

Vaidlus puudutab seega peamiselt kiisimust, kas kiesoleval juhul piisab erinevate
eesnimede olemasolust, viltimaks segiajamise toendosust Itaalia avalikkuse arusaa-
mades, nagu viidab hageja, v6i vastupidi kujutab s6na ,Fusco” asjaomastes téhistes
domineerivat osa, mis allutab v&i kustutab tarbija tajust ja mélust ometigi nii
erinevate eesnimede ,Enzo” ja ,Antonio” olemasolu.

Kaigepealt tuleb mirkida, et médruse nr 40/94 artiklis 4 on sitestatud, et ithenduse ,
kaubamirgi voivad moodustada mis tahes tihised, mida on vdimalik graafiliselt
esitada, eelkdige isikunimed. Selle mééruse registreerimist puudutavates artiklites 7
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ja 8 ei tehta vahet erinevat liiki tihistel. Msruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
téhenduses segiajamise tdendosust selliste tihiste vahel tuleb seega hinnata samade
pohimétete alusel kui koigi teiste tihiste puhul. See ei vilista sellegipoolest
voimalust, et asjaolu, et tihis koosneb isikunimest, mdjutab selle tihise tajumist
asjaomase avalikkuse poolt.

Nagu tuleneb viljakujunenud kohtupraktikast, tuleb asjaomaste tihiste visuaalse,
foneetilise vdi tihendusliku sarnasuse osas segiajamise tGenéiosust hinnata nende
tildmulje pohjal, arvestades eelkdige nende eristusvoimelisi ja domineerivaid osasid
(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, Ik I1I-4335, punkt 47 ja viidatud kohtupraktika).,
Tarbijal on harva voimalik erinevaid kaubamiirke otseselt vorrelda, vaid ta peab
usaldama oma millu jésnud mittetdiuslikku kujundit (Euroopa Kohtu 22. juuni
1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, Ik I-
3819, punkt 26). Uldiselt jietakse koige paremini meelde tihise valitsevad ja
eristusvdimelised osad (vt selle kohta 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, punktid 47 ja 48). Seetdttu ei vilista vajadus
hinnata téhise kogumuljet iga tiksiku osa hindamist valitsevate osade médramiseks.

Sellest tuleneb, et uurides iihest kiiljest vastandatud tihiste sarnaseid ja erinevaid
osasid ja teisest kiiljest otsides domineerivat osa, mis tarbijale kdige paremini meelde
jédb, ei ole apellatsioonikoda rikkunud kohtupraktikas viljakujunenud p&himétteid.

Sellegipoolest tuleb iiksikasjalikumalt uurida apellatsioonikoja viite, et perekonna-
nimi ,Fusco” on asjaomaste tihiste domineeriv osa, asjakohasust.
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Sellega seoses tuleb kéigepealt todeda, et esmapilgul ei ole kahes asjaomases téhises
sona ,Fusco” ei visuaalselt ega foneetiliselt esile tostetud. Varasemas kaubamirgis on
eesnimi ,Antonio” tihise alguses. Pealegi on see sdna nii visuaalselt kui foneetiliselt
pikem jargnevast sonast ,Fusco”. Taotletava téhise alguses esinev eesnimi ,Enzo” on
yisuaalselt pisut lithem sdnast ,Fusco”, ent foneetiliselt on molemad kahte silpi
sisaldavad sonad ,Enzo” kui ka ,Fusco” vordse pikkusega.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja mirgivad, nagu ka apellatsioonikoda
vaidlustatud otsuses seda tegi, et eesnimest ja perekonnanimest koosnevas tihises
annab just viimane kaubamrgile eristusvdime ja kujutab seega domineerivat osa,
vilja arvatud siis, kui tegu on viga levinud perekonnanimega, millel on seetdttu
oluliselt viiksem eristusvdime.

Esimese Astme Kohus mirgib esiteks, et kumbki pool ei ole vaidlustanud
apellatsioonikoja hinnangut, et ei eesnime ,Enzo” ega eesnime ~Antonio” tajuta
olulisema, iseloomustavama véi eristusvoimelisemana kui sona ,Fusco”.

Jargmiseks tuleb mirkida, et isikunimedest koosnevate tahiste tajumine erineb
erinevates Euroopa Uhenduse riikides. Saamaks teada, kas teatud riigis omistab
asjaomane avalikkus iildiselt suurema eristusvoime perekonnanimele voi eesnimele,
on kasu selle riigi kohtupraktikast, olgugi et see ei ole ithenduse kohtule siduv.
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Kdesolevas asjas tuleb arvestada, kuidas Itaalia asjaomane avalikkus konealuseid
téhiseid tajus. Sellega seoses mirgib Esimese Astme Kohus, nagu ka menetlusse
astuja on vilja toonud, et Itaalia kohtupraktika seisukohast on eesnimest ja nimest
koosnevas tihises keskseks osaks just nimi. Lisaks sellele ei ole pooltel ka vaidlust
selles, et nimi ,Fusco” ei ole Itaalias viga levinud,

Selles olukorras leiab Esimese Astme Kohus, et kiesolevas asjas ei ole vaja kahtluse
alla seada apellatsioonikoja ning ka vastulausete osakonna hinnangut, et Itaalia
tarbija jaoks on reeglina suurema eristusvdimega just asjaomases kaubamirgis
esinev perekonnanimi, mitte aga eesnimi,

Seetdttu leiab Esimese Astme Kohus, et asjaomased tihised on teatavas ulatuses
sarnased, kuna nende kéige suurema eristusvéimega osad on identsed. Arvestades
tahiste teisi osasid — eesnimesid , Antonio” ja ,Enzo” — ei ole tegu aga ei viikese ega
ka viéiga suure sarnasusega,

— Segiajamise tGendosus

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tihendab segiajamise tdenidosuse hindamine
teatavat arvesse vetud asjaolude iiksteisest séltuvust, eelkdige soltuvust kauba-
méirkide sarnasuse ning tihistatud kaupade véi toodete sarnasuse vahel. Seega voib
téhistatud toodete véi teenuste vihest sarnasust kompenseerida tihiste suurem
sarnasus (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus
kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, Ik 1-5507, punkt 17 ja miédruse nr 40/94
kohta eespool viidatud kohtuotsus GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 32). Sama
kohtupraktika kohaselt on segiajamise tdendiosus seda suurem, mida suurema
eristusvdimega on varasem kaubamirk (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu
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11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k 1-6191,
punkt 24; eespool viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18 ja eespool viidatud
kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Kiesolevas asjas viidab hageja esiteks, et sihtgrupiks olev avalikkus on eriti
tiahelepanelik asjaomaste toodete ostmisel.

Sellega seoses tuleneb kohtupraktikast, et tarbija tihelepanu tase voib erineda
olenevalt asjaomaste toodete voi teenuste kategooriast (vt analoogia alusel eespool
viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26). Nagu ihtlustamisamet
digesti mirkis, ei piisa aga siiski hageja tldisest tdpsustamata voi toenditega
kinnitamata viidetest, nagu oleks asjaomaste toodete tarbijate tahelepanu tase korge.
Seega ei saa arvestada hageja argumendiga, nagu oleks sihtmirgiks olev avalikkus
eriti tihelepanelik.

Teiseks leiab hageja, et apellatsioonikoda oleks pidanud arvestama asjaolu, et
varasem kaubamirk ei ole tuntud.

Esimese Astme Kohus sedastab, et menetlusse astuja ei viidagi, nagu oleks varasem
kaubamiirk suure eristusvoimega tuntuse tottu Itaalia turul. Sellegipoolest mirgivad
{ihtlustamisamet ja menetlusse astuja digesti, et hageja tegi varasema kaubamirgi
voimaliku tuntuse puudumise pdhjal ekslikke jireldusi, viites, et varasemal
kaubamirgil on sellisel juhul ndrgem kaitse. Tegelikult tuleb selleks, et hinnata,
kas kahe kaubamirgiga tihistatud toodete vdi teenuste sarnasus on piisav, et tekitada
segiajamise tOendosust, arvesse votta varasema kaubamirgi eristusvoimet, mis
tuleneb selle kaubamirgi sisemistest omadustest v6i tema tuntusest (eespool
viidatad kohtuotsus Canon, punktid 18 ja 24). Tuntuse olemasolu ei ole aga
varasema diguse kaitse eeltingimuseks.
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Kolmandaks leiab hageja, et apellatsioonikoda oleks pidanud arvesse votma asjaolu,
et kaubamirk ENZO FUSCO on Itaalias juba 1982. aastast alates kaitstud ja et
hageja on tunnustatud ja juba 30 aastat tegutsev moelooja.

Selles osas miirkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 18, et kaubamirgi
ENZO FUSCO oiguste formaalsel omandamisel Itaalias juba 1982. aastal ei ole
tdhtsust vaidluse eseme osas, kuna arvestada tuli vaid kahte asjaomast {ihenduse
kaubamarki,

Selle jareldusega peab noustuma. Kui hagejal on ithenduse kaubamérgist ANTONIO
FUSCO varasem siseriiklik kaubamirk, mis on vihemalt pohiosas identne taotletud
iihenduse kaubamérgiga, peab ta ise, kui ta usub selle pdhjendatud olevat ja seda
soovib, oma kaubamiirgi kaitset taotlema vastulause- véi tithistamismenetluses voi
vajaduse korral mééruse nr 40/94 artiklis 106 lubatud viisil siseriiklikus kohtus, Nii
kaua aga, kui varasem ithenduse kaubamirk ANTONIO FUSCO on tegelikult
kaitstud, ei ole sellest varasema siseriikliku registreeritud kaubamirgi olemasolul
téhtsust tihenduse kaubamirgi taotluse vastu esitatud vastulausemenetluses, isegi
kui taotletav tihenduse kaubamiirk on identne hagejale kuuluva ja vastandatud
tithenduse kaubamérgist varasema siseriikliku kaubamérgiga (vt varasem tthenduse
kaubamrk kui absoluutne keeldumispshjus registreerimisest: Esimese Astme Kohtu
23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, 1k 11-4335,
punkt 55).

Niivord, kuivord hageja iiritab oma argumendiga niidata, et varasema iithenduse
kaubamérgi eristusvoimet vihendab asjaolu, et see on rahumeelselt kooseksistee-
rinud vididetavalt juba 1982. aastast alates kaitstud Itaalia kaubamérgiga ENZO
FUSCO, tuleb mirkida, et kui selle viitega ka noustuda, on nende kahe kaubamérgi
kooseksisteerimise aeg ikkagi liiga liihike, et mojutada Itaalia tarbija taju. Tegelikult
ilmneb toimikust, et varasema iihenduse kaubamirgi taotlus esitati 10. oktoobril
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1997 ja see registreeriti 8. mirtsil 1998. Kuna vaidlusaluse kaubamirgi registree-
rimistaotlus esitati 21. jaanuaril 1998, ei ole asjaomase perioodi pikkus isegi mitte
neli kuud. ‘

Mis puudutab 16puks hageja kutsealast voi isiklikku tausta v6i nime ,Enzo Fusco”
véimalikku tuntust, sedastab Esimese Astme Kohus, et hageja ei ole esitanud
piisavalt téendeid nende asjaolude sisu voi isegi asjakohasuse hindamiseks. Eelkdige
ei ole ta niidanud, kuidas need asjaolud méjutasid seda, kuidas Itaalia avalikkus tajus
asjaomaseid tahiseid.

Segiajamise toendosuse igakiilgsel hindamisel voib tihiste norka sarnasust
kompenseerida teiste asjakohaste asjaoludega, nagu toodete suur sarnasus.

Kéesolevas asjas leiab Esimese Astme Kohus, et Itaalia tarbija silmis on
perekonnanimel suurem eristusvoime kui eesnimel ning seetottu méletab ta pigem
soéna ,Fusco” kui eesnimesid ,Antonio” voi ,Enzo”. Peale selle on asjaomased tooted
identsed. Sellises olukorras vois apellatsioonikoda diguslikku viga tegemata leida, et
tarbija, kes nieb taotletud kaubamérki ENZO FUSCO kandvat toodet, voib selle segi
ajada varasema kaubamirgiga ANTONIO FUSCO, nii et esineb segiajamise
tdendosus.

Seetdttu ei ole pohjendatud ainus vdide, mis tuleneb médruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b rikkumisest, ning hageja peamine noue tuleb jitta rahuldamata.
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Teise voimalusena esitatud néue, et tunnistataks, et muutmismenetius ei ole
vélistatud

Mééruse nr 40/94 artikli 108 I6ike 1 punkti a alusel v6ib ithenduse kaubamérgi
taotleja v6i omanik teha avalduse muuta oma iihenduse kaubamirgi taotlus voéi
tihenduse kaubamirk siseriikliku kaubamérgi taotluseks sel mééral, kui ithenduse
kaubamdrgi taotlus liikatakse tagasi.

Kéesolevas asjas tuleb sedastada, et hageja ei ole veel taotlenud oma iihenduse
kaubamirgi taotluse muutmist. Seega on teise véimalusena esitatud néude eesmirk,
et Esimese Astme Kohus tunnistaks eelnevalt ja ilma iihegi seoseta méaruse nr 40/94
artikli 63 tdhenduses vaidlustatava otsusega, et iihtlustamisametil on mingi
kohustus.

Selline tuvastamine ei ole aga Esimese Astme Kohtu pidevuses ning teise
véimalusena esitatud noue tuleb vastuvdetamatuse tottu jitta ldbi vaatamata,

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 like 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nsudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, méistetakse kohtukulud vastavalt iihtlutamisameti ja menetlusse
astuja nouetele vélja hagejalt.
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Esitatud pdhjendustest léhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jitta hagi rahuldamata.

2. Moista kohtukulud vilja hagejalt.

Pirrung Meij Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 1. mértsil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

H. Jung J. Pirrung
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