KOHTUOTSUS 10.10.2006 — KOHTUASI T-172/05

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
10. oktoober 2006 *

Kohtuasjas T-172/05,

Armacell Enterprise GmbH, asukoht Miinster (Saksamaa), esindaja: advokaat
O. Spubhler,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toostusdisainilahendused),
esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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nmc SA, asukoht Raeren-Eynatten (Belgia), esindaja: advokaadid P. Péters ja T. de
Haan,

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja té6stusdisai-
nilahendused) esimese apellatsioonikoja 23. veebruari 2005. aasta otsuse (asi
R 552/2004-1) peale, mis on tehtud vastulausemenetluses nmc SA ja Armacell
Enterprise GmbH vahel

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud F. Dehousse ja D. Svaby,
kohtusekretir: ametnik K. Andova,

arvestades kirjalikus menetluses ja 4. mail 2006 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse aluseks olevad asjaolud

Armacell Enterprise GmbH (edaspidi ,hageja”) esitas 3. detsembril 2001 Siseturu
Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja té6stusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlus-
tamisamet”) noukogu 20. detsembri 1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 iihenduse
kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud
kujul) alusel tihenduse kaubamérgi taotluse.
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Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sdnaméirk ARMAFOAM.

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotletakse, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libivaadatud ja parandatud kujul) klassi 20
ning vastavad jiargmisele kirjeldusele: ,elastomeerist, termoplastist voi reaktoplastist
valmistatud vahutooted toote osana voi 16pp-tootena”.

Kaubamiirgi registreerimistaotlus avaldati 24. juuni 2002. aasta Uhenduse Kauba-
mérgibiilletdénis.

Nmc SA (edaspidi ,menetlusse astuja”) esitas 9. juulil 2002 midruse nr 40/94
artikli 42 16ike 1 alusel selle kaubamérgi registreerimistaotluse vastu vastulause.

Vastulause tugines taotletava mérgi ja menetlusse astujale kuuluva selle varasema
sonamirgi NOMAFOAM segiagjamise tdendosusele médruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b tihenduses, mis registreeriti 31. oktoobril 1997 jirgnevate kaupade
jaoks:

— klass 17: ,pooltoodeldud plastikmaterjalid, toppimis-, tihtimis- ja isoleerimis-
materjalid, pooltéddeldud poliietiileenvaht, soojus- ja heliisolatsioonimaterjalid,
plastikust tdite- ja polstrimaterjalid, plastikust pakendmaterjalid (tdite- ja
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polstrimaterjalid), niiskus- ja killmakaitsesegud, mis kuuluvad sellesse klassi,
heliisolatsioonimaterjalid, mittemetallist painduvad ehitustorud;”

— klass 19: ,mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jdigad ehitustorud;
mittemetallist teisaldatavad ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mélestus-
mérgid; plastist seinakatted, mis kuuluvad sellesse klassi;”

— klass 20: ,teistesse klassidesse mitte kuuluvad plastikmaterjalid, plastikmaterja-
list pakendid, madratsid, padjad, plastikmaterjalist tugipadjad, mida kasutatakse
istumiseks ja/voi aia- ja/voi kodutéddel, sportimisel, voimlemisel, puhkuse ning
vaba aja veetmisel toestamiseks;”

— klass 27: ,,vaibad, libisemisvastased matid, autovaibad, uksematid, matid; vaibad,
plastikmatid ja —uksematid, mida kasutatakse istumiseks ja/vdi aia- ja/voi
kodutdddel, sportimisel, voimlemisel, puhkuse ning vaba aja veetmisel
toestamiseks; teistesse klassidesse mitte kuuluvad porandakatted, seinakatted,
isoleerimiskatted, mitte tekstiilist katted;”

— Kklass 28: ,teistesse klassidesse mitte kuuluvad voimlemis- ja sportriistad”.

Vastulausete osakond jdttis 24. mai 2004. aasta otsusega vastulause rahuldamata
pohjendusel, et taotletav kaubamirk ja varasem kaubamirk on piisavalt erinevad
viltimaks tihenduse keskmise tarbija seisukohalt igasuguse segiajamise tdendosuse
tekkimist {ihenduse territooriumil.
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Menetlusse astuja esitas 5. juulil 2004 méidruse nr 40/94 artiklite 57-62 alusel
tihtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale. 23. septembril 2004
esitas ta esitas ta kirjaliku avalduse, mis sisaldas kaebuse pohjendusi. 17. detsembril
2004 esitas hageja oma méirkused menetlusse astuja kaebuse kohta.

Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda rahuldas kaebuse 23. veebruari
2005. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud otsus”), mis tehti hagejale teatavaks
25. veebruari 2005. aasta kirjaga, tuues pdhjenduseks segiajamise toendosuse
esinemise.

Menetlus ja poolte néuded

Hageja esitas kiesoleva hagiavalduse, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse
29. aprillil 2005. Hageja mirkis hagiavalduses, et tema patendivolinik C. Hano
esindab teda koos ta advokaadiga.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja esitasid oma vastused vastavalt 10. ja
29. augustil 2005.

Esimese Astme Kohtu kantseleisse 19. septembril 2005 joudnud 15. septembri
2005. aasta kirjas taotles hageja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 loike 2
kohaselt repliigi esitamist. Samuti kinnitas hageja, et tema patendivolinik osaleb
kohtuistungil.

II - 4068



13

14

15

16

ARMACELL VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — NMC (ARMAFOAM)

Esimese Astme Kohtu viienda koja esimehe 27. septembri 2005. aasta otsusega jdeti
repliigi esitamise taotlus rahuldamata. Samal pdeval koostatud kirjaga teavitas
Esimese Astme Kohtu kohtusekretir taotluse rahuldamata jétmisest, asjaolust, et
hageja voib esitada oma mirkused kohtuistungil ning samuti sellest, et C. Hano v6ib
kohtuistungil sdna votta tiksnes hageja advokaadi juuresolekul ja tema kontrolli all.

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus

— mbdista kohtukulud vélja iihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud viélja hagejalt.

Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud viélja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Hageja toob tithistamise alusena vdlja {iheainsa vdite, mis hoolimata formaalsest
viitest midruse nr 40/94 artikli 43 ldike 5 teise lause rikkumisele, pohineb sama
madruse tksnes artikli 8 1dike 1 punkti b rikkumisel, esitades pohjenduseks, et
apellatsioonikoda eksis, pidades segiajamist téenéoliseks.

Poolte argumendid

Esiteks vdidab hageja, et vaidlusalused kaubamirgid ei ole sarnased.

Nende kaubamirkide esimesed silbid, vastavalt ,no” NOMAFOAM’i puhul ja ,ar”
ARMAFOAM'i puhul, on vdga erinevad. Kuna need silbid asuvad téhiste esiosas,

panevad tarbijad neid kergemini tihele. Seega on kolalise ja visuaalse sarnasuse aste
madal.

Tihenduse sarnasuse osas mirgib hageja, et sonu ,armafoam” ja ,nomafoam” kui
sellised ei ole asjaomastes keeltes olemas, mistottu asjaomane avalikkus késitleb neid
kui viljamdeldud sonu. Hageja leiab siiski, et vaidlusaluste kaubamairkide teist osa,
ingliskeelset sona ,foam” tajub asjaomane avalikkus tiksnes nende mairkidega
tihistatud kaupu kirjeldavatena. Selles osas leiab hageja, et inglise keel on asjaomase
avalikkuse vaatenurgast tihenduse sarnasuse hindamisel seetdttu otsustav. Seega on
vaidlusaluste kaubamirkide teise osa ,foam” eristatavus véga nork. See asjaolu
muudab veelgi olulisemaks nimetatud kaubamairkide esimesed osad ,arma” ja
,noma”, mis on asjaomase avalikkuse jaoks teineteisest tdiesti erinevad moisted ega
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viita thelegi tihenduse sarnasusele. Kuna nende téhiste esiosad on eriti
eristusvdimelised, siis on need osad vaidlusalustest kaubamirkidest jddvas tervik-
muljes domineerivad.

Seega viidab hageja, et asjaomane avalikkus ei podra tihelepanu vaidlusaluste
kaubamdrkide tiksnes kirjeldavale 16puosale vaid mérkide selgesti eristusvoimelistele
esimestele osadele, mis ei ole tldse kirjeldavad. Vaidlusalused kaubamirgid ei ole
tdhenduselt sarnased. Pealegi ei ole apellatsioonikoda toonud vaidlusaluses otsuses
vidlja tihtki elementi, mis viitaks tihenduse sarnasuse olemasolule.

Apellatsioonikoda on alusetult leidnud, et vaidlusalustest kaubamirkidest jddv
tervikmulje pohineb asjaomaste kaubamirkide lépuosal ,foam”, samas kui
vdljakujunenud kohtupraktikas on sedastatud, et ildiselt on eristatav sonade
algusosa, kuna see jadb paremini meelde. Apellatsioonikoda mirkis samuti, et
identne osa ,foam” on asjaomaseid kaupu kirjeldav. Euroopa Kohtu praktika
kohaselt ei pruugi aga kaubamirgi kirjeldav osa olla eristav, mis on vastuolus
apellatsioonikoja kdesoleva hinnanguga ning toob kaasa vaidlustatud otsuse
tithistamise.

Teiseks ning teise voimalusena véidab hageja, et vaidlusaluste kaubamdirkidega
tihistatud kaubad ei ole sarnased. Kaubamirgi taotluses nimetatud vahutooted ja
varasema kaubamaérgiga holmatud klassi 20 kuuluvad plastiktooted ei ole sarnased.
See kehtib ka muude varasema kaubamirgiga téhistatud kaupade suhtes.

Apellatsioonikoda nentis vaidlustatud otsuse punktis 21 {iiksnes, et kaubamirgi
taotlus holmas muu seas ka elastomeerist ja termoplastist valmistatud vahutooted; et
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klassi 20 kuuluvad kaubad, mida varasemad kaubamérgi hélmasid, olid valmistatud
plastikust, ja et plastikud, kautsuk ja elastsed poliimeerid on sarnased materjalid,
mida vdib kasutada paljude klassi 20 kuuluvate kaupade valmistamiseks, nagu matid,
madratsid ja tugipadjad.

Siiski ei piisa vaidlusaluste kaubamérkidega tdhistatud kaupade samast materjalist
valmistamisest tuvastamaks, et need kaubad on sarnased kaubad midruse nr 40/94
artikli 8 16ike 1 punkti b tihenduses. Apellatsioonikoda eksis seega tolgendades
kaupade sarnasuse tingimust.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja vaidlevad hageja kénealustele argumentidele
vastu. Apellatsioonikoda tuvastas digesti segiajamise tdendosuse olemasolu. Igal
juhul vaidlustab menetlusse astuja kaupade vordluse hageja poolse vaidlustamise
vastuvOetavuse,

Esimese Astme Kohtu hinnang

Médruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1 punkti b alusel ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, ,kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse vi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenéoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada;
segiajamise tdendosus hdlmab ka tdendosust, et kaubamirk seostatakse varasema
kaubamirgiga”.
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Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise toendosus selles, et
avalikkus véib uskuda, et kénealused kaubad vdi teenused pirinevad samalt
ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevdtjatelt (Euroopa Kohtu
29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, 1k I-5507,
punkt 29; 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer,
EKL 1999, 1k [-3819, punkt 17, ja Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta
otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit
Liberto (Fifties), EKL 2002, lk [1-4359, punkt 25).

Nimetatud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tdenédosust hinnata igakiilgselt
ja arvestades koiki asjaomaseid tegureid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta
otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1995, lk [-6191, punkt 22; eespool
punktis 28 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 16; eespool punktis 28 viidatud
kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18 ja eespool punktis 28 viidatud
kohtuasi Fifties, punkt 26).

See segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine asjaomaste téhiste visuaalse,
kolalise ja tihenduse sarnasuse osas peab rajanema neist jidvale tervikmuljele,
arvestades isedranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (eespool punktis 29
viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23).

Segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel tuleb vtta arvesse asjaomaste tegurite
vahel esinevat teatavat vastastikust soltuvust, eriti asjaomaste kaubamérkide vahel
esinevat vastastikust soltuvust ja nendega tihistatavate kaupade ja teenuste vahel
esinevat vastastikust sdltuvust. Nii voib tihistatavate kaupade voi teenuste vihese
sarnasuse kompenseerida kaubamirkide suur sarnasus, ning vastupidi (eespool
punktis 28 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17; eespool punktis 28 viidatud
kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19 ja eespool punktis 28 viidatud
kohtuotsus Fifties, punkt 27).

Lisaks on sellel, kuidas asjaomaste kaupade vdi teenuste keskmine tarbija kauba-
mirke tajub, médrav tihendus segiajamise tdoendosuse igakiilgsel hindamisel.
Tavaliselt kisitleb keskmine tarbija kaubamirki tervikuna ega uuri selle erinevaid
detaile (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja eespool
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punktis 28 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25; Esimese Astme
Kohtu eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 28, ja 3. martsi
2004. aasta otsus kohtuasjas T-355/02: Miihlens vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Zirh International (ZIRH), EKL 2004, lk II-791, punkt 41). Sellisel igakiilgsel
hindamisel lihtutakse keskmisest tarbijast, kes on eeldatavalt piisavalt informeeri-
tud, moistlikult tihelepanelik ja arukas. Peale selle tuleb arvesse votta asjaolu, et
keskmisel tarbijal on harva vdimalus erinevaid kaubamirke vahetult vorrelda ning ta
peab selle asemel usaldama ebatdiuslikku mélupilti nendest. Samuti tuleb arvestada
sellega, et tema tihelepanu tase voib soltuda asjaomaste kaupade ja teenuste liigist
(eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, ja
eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 28).

Maiidruse nr 40/94 artikli 1 loikes 2 nimetatud tthenduse kaubamirgi {ihtsest
olemusest tuleneb, et varasemat tthenduse kaubamadrki kaitstakse koigis liikmesrii-
kides tihetaoliselt. Seega on varasemad tithenduse kaubamirgid takistuseks igale
hilisemale kaubamirgi taotlusele, mis kahjustaks varasema kaubamirgi kaitset kas
voi ainult osa ithenduse territooriumi tarbijate tajus. Sellest tuleneb, et mddruse
nr 40/94 artikli 7 16ikes 2 sisalduv pohimote, et kaubamirk jietakse registreerimata,
kui kas voi teatavas ithenduse osas esineb absoluutne keeldumispdhjus, kehtib
analoogselt ka médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tihenduses suhtelise
keeldumispohjuse esinemise korral (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta
otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, Ik [1-4335, punkt 59; eespool punktis 32
viidatud kohtuotsus ZIRH, punkt 36; 6. oktoobri 2004. aasta otsused liidetud
kohtuasjades T-117/03—T-119/03 ja T-171/03: New Look vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), EKL 2004,
lk II-3471, punkt 34, ja 1. mértsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-185/03: Fusco vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Fusco International (ENZO FUSCO), EKL 2005,
1k 1I-715, punkt 33).

Esiteks tuleb asjaomase avalikkuse médratluse osas apellatsioonikoja (vaidlustatud
otsuse punktid 8 ja 9) ja menetlusosaliste eeskujul mérkida, et asjaomase kaubamérgi
taotluses nimetatud kaupu ja varasema kaubamérgiga téhistatud kaupu saab
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turustada laiale avalikkusele, kelle hulka kuuluvad nii asjaomaste kutsealade
asjatundjad kui ka erialateadmisteta isikud. Seega holmab asjaomane avalikkus
koiki tihenduse tarbijaid.

Teiseks leidis kaupade vordluse osas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse
punktis 21 sisuliselt, et kaubamirgi taotluses esitatud kaupade véga lai médératlus
holmab varasema kaubamirgiga tihistatud kaupu. Viimaste seas toi apellatsiooni-
koda eelkdige esile selliseid klassi 20 kuuluvaid kaupu, nagu plastikmaterjalist
valmistatud teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, matid, madratsid ja
tugipadjad, st kaubad, mida apellatsioonikoja viitel valmistatakse samast materjalist
kui on taotletava mérgiga tihistatavate kaupade valmistamiseks kasutatav lihtema-
terjal. Apellatsioonikoda jéreldas sellest, et vaidlusaluste kaubamirkidega téhistatud
kaubad on viga sarnased, kui mitte identsed (vaidlustatud otsuse punkt 21).

Hageja viidab ilma seejuures iihtki selgitust esitamata, et vaidlusaluste kauba-
mairkidega tdhistatud kaubad ei ole sarnased. Lisaks mirgib ta, et vaidlusaluste
kaubamarkidega tihistatud kaupade valmistamine samast lihtematerjalist, ei ole
piisav tuvastamaks, et need kaubad on sarnased kaubad mééruse nr 40/94 artikli 8
like 1 punkti b tihenduses. Apellatsioonikoda tdlgendas seega valesti kaupade
sarnasuse tingimust.

Uhtlustamisamet jagab apellatsioonikoja arvamust selles osas, et asjaomased kaubad
on sarnased, kuid tugineb teistele pdhjendustele. Uhtlustamisamet leiab vastu-
pidiselt nimetatud apellatsioonikojale, et mitte taotletava kaubamérgiga téhistatud
kaubad ei hdlma teatavaid asjaomase varasema kaubamaérgiga tahistatud kaupu, vaid
et varasema kaubamirgiga téhistatud kaubad, eelkodige ,klassi 20 kuuluvad
plastikmaterjalist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse”, moodustavad
kategooria, mis tihtlustamisameti arvates ei ole ei valmistamisel kasutatava plastiku
liigi ega plastikust toote kasutusala osas piiritletud, holmavad taotletava kauba-
mairgiga tihistatud kaupu.
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Menetlusse astuja vdidab, et hageja algatatud kaupu puudutavad vaidlused ei ole
kodukorra artikli 135 15ike 4 alusel Esimese Astme Kohtus vastuvoetavad, kuna neid
ei vaidlustatud tihtlustamisametis toimunud menetluses. Teise véimalusena jagab
menetlusse astuja apellatsioonikoja arvamust, mille kohaselt on kaubamirgi taotluse
sonastus selles mérgitud kaupade osas nii lai, et see holmab varasema kaubamérgiga
tahistatud klassi 20 kuuluvaid kaupu. Menetlusse astuja esitas teatavad &ridoku-
mendid, mida ta oli esitanud {thtlustamisametile.

Esiteks, mis puutub hageja algatatud kaupu puudutavate vaidluste viidetavat
vastuvdetamatust, siis tuleb meelde tuletada, et midruse nr 40/94 artikli 63 16ike 2
alusel esitatud kaebuse eesmirk on kontrollida apellatsioonikodade otsuste
oiguspdrasust (vt Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-247/01: eCopy vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002,
Ik I1-5301, punkt 46; 22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Editions
Albert René vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, 1k
[[-4625, punkt 70, ja eespool viidatud kohtupraktika). Maédruse nr 40/94 raames peab
selle médruse artikli 74 alusel nimetatud kontrolli teostama lihtuvalt apellatsioo-
nikojas aset leidnud vaidluse faktilisest ja diguslikust raamistikust (Esimese Astme
Kohtu 5. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (munakujuline tablett), EKL 2003, 1k II-383, punkt 16, ja
1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Dann et Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, 1k I1-287, punkt 17). Lisaks ei voi
Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 Idike 4 kohaselt poolte avaldused muuta
apellatsioonikoja menetluses olnud vaidluse eset.

Seega tuleb kontrollida, kas alles esimest korda Esimese Astme Kohtus viites, et
vaidlusaluste kaubamairkidega tihistatud kaubad on erinevad, on hageja muutnud
vaidluse eset.

Neil asjaoludel tuleb sedastada, et taotletava kaubamérgi registreerimisele médruse
nr 40/94 artikli 8 1dike 1 punkti b alusel esitatud vastulause menetlemise raames on
tihtlustamisameti iilesanne kontrollida vaidlusaluste kaubamirkidega tdhistatud
kaupade identsuse voi sarnasuse kiisimust.
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See kehtib ka olukorras, kus iihtlustamisamet voi iiks menetluspool ei pea
asjaomaste kaupade ja teenuste identsuse voi sarnasuse kiisimuse kontrollimist
asjaomaste kaubamirkide vaheliste suurte erinevuste tottu vajalikuks, vélistades igal
juhul igasuguse segiajamise tdendosuse. Lisaks ei ole see asjaolu, et kidesoleval juhul
ndustus hageja vastulausete osakonna menetluses sellega, et asjaomaste tdhistega
tihistatud kaubad on vdib-olla identsed, kuna viitis apellatsioonikojas, et kaupade
sarnasuse kiisimuse voib vaidlusaluste kaubamirkide erinevuste olemasolu téttu
jitta lahendamata, sugugi votnud thtlustamisametilt {ilesannet kontrollida asja-
omaste kaubamairkidega tdhistatud kaupade identsuse voi sarnasuse kiisimust. See
asjaolu ei ole seega votnud hagejalt digust vaidlustada apellatsioonikoja menetluse
oiguslike ja faktiliste raamide piires apellatsioonikoja selles kiisimuses tehtud
jareldusi (vt samuti analoogia pohjal Esimese Astme Kohtu 23. novembri 2004. aasta
otsus kohtuasjas T-360/03: Frischpack vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (juustukarbi
kuju), EKL 2004, lk II-4097, punktid 32-35).

Seetottu tuleb sedastada, et hageja algatatud kaupade vordlust puudutav vaidlus
Esimese Astme Kohtus ei vilju apellatsioonikojale esitatud vaidluseseme raamidest.
Hageja iiksnes vaidlustab asjas tehtud jéreldusi ning nendeni viinud pdhjendusi.
Jarelikult ei ole hageja oma algatatud vaidluses muutnud vaidluse eset ning seega on
asjaomane vaidlus Esimese Astme Kohtus vastuvdetav.

Lihtudes kohtupraktikast tuleb konealuste kaupade vdi teenuste sarnasuse
hindamiseks arvesse votta koiki nende kaupade voi teenuste vahelist suhet
iseloomustavaid asjaomaseid tegureid, eriti kaupade ja teenuste olemust, otstarvet,
kasutusviisi ning samuti nende {iiksteisega konkureerivat voi iiksteist tdiendavat
iseloomu (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97:
Canon, EKL 1998, 1k I-5507, punkt 23; Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta
otsus T-203/02: Sunrider vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Espadafor Caba
(VITAFRUIT), EKL 2004, 1k I1-2811, punkt 65, ja 4. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas
T-359/02: Chum vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Star TV (STAR TV), EKL 2005,
lk 1I-1515, punkt 31).
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Kéesoleval juhul on kaubamirgi taotluses mérgitud asjaomaste kaupade loetelu
nende kaupade olemuse osas eriti lai, sest see hdlmab kaupu, mis on ,siisteemi osad
voi lopp-tooted”, seega teoreetiliselt mis tahes kaupu. Ainus selle médratluse piirang
on seotud materjaliga, millest asjaomased kaubad on valmistatud: tegemist on
elastomeerist, termoplastist voi reaktoplastist valmistatud vahutoodetega.

Varasem kaubamirk tihistab peale nende viheste apellatsioonikoja vaidlustatud
otsuse punktis 21 viidatud klassi 20 kuuluvate kaupade veel laia kaupade valikut,
millest enamus voib vastata kirjeldusele ,stisteemi osad” voi ,16pp-tooted” ning olla
valmistatud vahumaterjalidest.

Hageja ei ole kordagi véitnud, et tema kaubamirgi taotluses viidatud vahumaterja-
lidel on sellised keemilised véi fiiiisilised eriomadused, mis on sobivad ainult
teatavate viga eriliste kaupade valmistamiseks, mida ei ole varasema kaubamérgiga
tihistatud kaupade loetelus nimetatud.

Hageja viidab hagiavalduse punktis 65 iiksnes, et iihelt poolt vahutooted ja teisalt
Klassi 20 kuuluvad plastiktooted ei ole sarnased ning lisab, et see kdib ka varasema
kaubamirgiga tihistatud teiste kaupade kohta.

See hageja vidide, mida ei ole pealegi iildse pdhjendatud, ei sea kahtluse alla
apellatsioonikoja vaidlustatud otsuse punktis 21 antud hinnangut, mille kohaselt
~plastik, kautsuk ja elastsed poliimeerid” on sarnased materjalid, ning see on igal
juhul jirgnevate kaalutluste valguses juba timber liikatud.
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Esiteks, nagu tihtlustamisamet mérgib oma vastuses, ei ole elastomeerist, termo-
plastist voi reaktoplastist valmistatud vahutooted midagi muud kui plastikmaterjalid.
Tundub, et hageja moonab seda asjaolu, sest hagiavalduse punktis 63 viitab ta
voimalusele, et vaidlusaluste kaubamirkidega tihistatud kaupu valmistatakse samast
lihtematerjalist.

Teiseks on hageja viide vastuolus tema esitatud seisukohaga tdhiste sarnasuse
hindamise osas, mille kohaselt jérelliide ,foam” on vaidlusaluste kaubamaérkidega
tiahistatud kaupu ,iiksnes kirjeldav” (hagiavalduse punkt 43). Seega on hageja
kaudselt mé6nnud, et menetlusse astujale kuuluva kaubamairgiga thistatud kaubad
on samuti vahutooted.

Kolmandaks tuleneb menetlusse astuja tihtlustamisametis toimunud menetluses
esitatud dokumentidest, mis on lisatud tema vastusele, et hageja valmistab
kaubamirgi ARMAFOAM all kaupu, mis vastavad kaubamirgi taotluses esitatud
maidratlusele ning on identsed voi analoogsed teatavatele kaupadele, mida
menetlusse astuja turustab kaubamirgi NOMAFOAM all, s.0 vahumaterjalist
valmistatud kaitseprofiilid 6rnade kaupade pakendamiseks. Seega illustreerivad need
dokumendid konkreetselt, olgugi et vaid teatavate kaupade osas, vaidlusaluste
kaubamirkidega tdhistatud kaupade sarnasust vdi identsust. Peale selle ei olnud
hageja kohtuistungil Esimese Astme Kohtu esitatud kiisimusele vastates usutavalt
suuteline eitama asjaolu, et teatavad kaubamérgi taotlusega téhistatud kaubad
konkureerivad otseselt menetlusse astuja varasema kaubamirgi all turustatavate
kaupadega.

Eeltoodust tulenevalt ei ole hageja suutnud pohjendatult seada kahtluse alla
apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt on ,kaubamirgi taotluse sdnastus
(elastomeerist voi termoplastist valmistatud vahutooted) piisavalt lai, et holmata
kaupu, mis on nimetatud varasemas registreeringus (teistesse klassidesse mitte
kuuluvad plastikmaterjalid)” (vaidlustatud otsuse punkt 21).

Peale selle ei ole vastupidiselt hageja viitele apellatsioonikoja nimetatud hinnangus
tiletildse dritatud siduda asjaomaste kaupade sarnasuse olemasolu tuvastamist
tiksnes asjaoluga, kas konealuseid kaupu valmistatakse samast lahtematerjalist. Kui
apellatsioonikoda pidas oma kohustuseks kisitleda vaidlustatud otsuse punktis 21
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asjaomaste kaupade valmistamisel kasutatavaid materjale, siis tegi ta seda tiksnes
seepdrast, et asjaomases kaubamirgi taotluses olid téhistatud kaubad médratletud
mitte nende olemuse kaudu, mis vois jidda liiga laiaks (,slisteemi osad voi 16pp-
tooted”), vaid nende lihtematerjali (,vaht”) kaudu.

Seetottu jdreldas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 21 odigesti, et
taotletava mirgiga tdhistatud kaupade kirjeldus kattub varasema kaubamérgiga
tihistatud kaupade kirjeldusega ning tuvastas seega asjakohaselt, et vaidlusaluste
kaubamirkidega tdhistatud kaubad on sarnased, kui mitte identsed mééruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Kolmandaks tuvastas apellatsioonikoda seoses vaidlusaluste kaubamirkide vordlu-
sega asjaomaste kaubamirkide sarnasuse olemasolu eelkdige inglise keelt mitte
koneleva asjaomase avalikkuse jaoks (vaidlustatud otsuse punkt 23).

Vaidlusaluste kaubamirkide tihenduse vordluse osas mirkis apellatsioonikoda
esmalt, et asjaomased kaubamirgid on tervikuna vaadeldes viljamoeldud kons-
truktsioonid, millel ei ole themdttelist tihendust ning mille tihendust ei saa seetdttu
vorrelda (vaidlustatud otsuse punkt 18). Apellatsioonikoda leidis aga, et asjaomaste
kaupade tarbijate hulgas oskasid vaid inglise keelt konelevad tarbijad vaidlusalustes
kaubamirkides spontaanselt eristada jdrelliite ,foam”, mis vastab ingliskeelsele
sonale ,vaht” (vaidlustatud otsuse punkt 13).
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Sisuliselt vdidab hageja, et vaidlusalused kaubamirgid ei ole tildse sarnased. Selle
toetuseks mirgib ta, et kuna asjaomane avalikkus tajub jdrelliidet ,foam”
spontaanselt iiksnes asjaomaseid kaupu kirjeldavana, siis ei poora see avalikkus
tihelepanu sellele jdrelliitele vaid nende téhelepanu keskendub vaidlusaluste
kaubamirkide esimestele osadele ,arma” ja ,noma”, millel, kui neil iildse tdhendus
olemas on, puudub vihemalt igasugune maisteline sarnasus kdigis ihenduse keeltes.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja on apellatsiooniga samal arvamusel, et inglise
keelt mitte konelevaid tarbijaid puudutavat téhenduse vordlust ei ole asjakohane libi
viia. Inglise keelt konelevate tarbijate kohta arvab ithtlustamisamet, et viimaste poolt
vaidlusalustes kaubamairkides ingliskeelse mdiste, mis tihendab ,vahtu”, eristamisest
ei piisa tdhenduste sarnasuse olemasolu tuvastamiseks. Menetlusse astuja leiab, et
see asjaolu viitab vaidlusaluste kaubamirkide tdhenduse suhtelise sarnasuse
olemasolule.

Esimese Astme Kohus leiab, et apellatsioonikoja jéreldus on pdhjendatud vihemalt
osas, mis puudutab inglise keelt mitte konelevaid tarbijaid, kelle puhul ei ole
vaidlusaluste kaubamérkide tihenduse vérdlust asjakohane ldbi viia. Selles osas on
hageja arvamus, mille kohaselt inglise keelt mitte konelevad tarbijad nagu ka inglise
keelt konelevad tarbijad eristavad spontaanselt jirelliite ,,foam” kui ingliskeelse séna
»vaht” kui seega vaidlusaluste kaubamérkidega tdhistatud kaupu kirjeldava maiste,
ilmselgelt ebadige, sest seda arvamust ei ole pealegi toimiku materjalide juurde
arvatud toenditega iildse pohjendatud.

Apellatsioonikoda jdreldas sisuliselt, et inglise keelt mitte koneleva avalikkuse jaoks
esineb vaidlusaluste kaubamirkide visuaalse ja foneetilise vordluse osas suuri
sarnasusi (vaidlustatud otsuse punktid 11-19). Ta mirkis, et vaidlusaluste kauba-
mérkide kaheksast tihest kuus ning neljast silbist kolm on samad ja et eesliited ,ar”
ja »no”, mis on asetatud kiill vaidlusaluste kaubamirkide algusesse, ei sea kahtluse
alla nende kaubamirkide visuaalset ja foneetilist sarnasust. Menetlusse astuja ja
tihtlustamisamet jagavad seda arvamust.
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Apellatsioonikoda leidis, et inglise keelt koneleva avalikkuse jaoks jérelliite ,foam”
kirjeldav olemus pigem suurendab vaidlusaluste kaubamadrkide terviku visuaalseid ja
foneetilisi sarnasusi (vaidlustatud otsuse punktid 16 ja 17). Uhtlustamisamet leiab, et
selle jdrelliite kirjeldav olemus suunab selle avalikkuse tihelepanu vaidlusaluste
kaubamairkide suhteliselt eristatavatele esiosadele ,arma” ja ,noma”.

Hageja rohutab, et tema arvates eristavad eesliited ,ar” ja ,no” nende paiknemise
tottu vaidlusaluste kaubamarkide alguses selgesti asjaomaseid kaubamérke visuaal-
selt ja foneetiliselt. Ta véidab ka, et eesliited ,arma” ja ,noma”, mis tema arvates on
vaidlusaluste kaubamérkide domineerivad osad, on visuaalselt ja foneetiliselt selgesti
eristatavad.

Esimese Astme Kohus mirgib, et vaidlusaluste kaubamérkide ainukesed visuaalsed
ja foneetilised erinevused, mis objektiivselt vottes voivad inglise keelt mitte koneleva
avalikkusele ilmneda, tulenevad nende kaubamairkide eesliidetest ,ar” ja ,no”.

Siinkohal tuleb mairkida, et tarbijatele jadb tavaliselt toesti téhise algus paremini
meelde kui 16pp (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 17. mértsi 2004. aasta otsus
liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: El Corte Inglés vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Gonzélez Cabello ja Iberia Lineas Aéreas de Espafia
(MUNDICOR), EKL 2004, 1k II-965, punkt 81, ja 16. mértsi 2005. aasta otsus
kohtuasjas T-112/03: L’Oréal vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Revlon (FLEXI
AIR), EKL 2005, 1k II-949, punktid 64 ja 65). Siiski ei kehti see jdreldus koigis
olukordades (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, 1k I1-4335, punkt 50, ja 6. juuli
2004. aasta otsus kohtuasjas T-117/02: Grupo El Prado Cervera vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), EKL 2004, 1k I1-2073,
punkt 48). See ei sea aga kahtluse alla pohimdtet, mida on viljendatud eespool
punktides 29-32 viidatud kohtupraktikas, et kaubamirkide sarnasuse hindamisel
tuleb votta arvesse neist jadvat tervikmuljet, kuna tavaliselt késitleb keskmine tarbija
kaubamirki tervikuna ega uuri selle erinevaid detaile.
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Kéesoleval juhul leiab Esimese Astme Kohus samamoodi kui apellatsioonikoda,
menetlusse astuja ja tihtlustamisamet, et inglise keelt mitte koneleva avalikkuse osas
ei ole vaidlusaluste kaubamairkide eesliidete ,ar” ja ,no” (vaheline) erinevus selline,
mis hoolimata nende asumisele kaubamirgi alguses, kaotab nende kaubamirkide
loodava suure visuaalse ja foneetilise sarnasuse mulje, mis tuleneb asjaolust, et need
kaubamirgid on tipselt ihesuguse pikkusega (modlemad kaheksa tdhte ja neli silpi)
ning sellest, et peale nimetatud erinevuse on need kaubamérgid visuaalselt (kuus
tihte on paigutatud samas jérjekorras: ,m”, ,a”, ,f’, ,0”, ,a” ja ,m”) ja hédlikuliselt
(,ma”, ,fo” ja ,am”) rangelt identsed.

Eeltoodust tuleneb, et visuaalselt ja foneetiliselt on vaidlusalused kaubamérgid
sarnased vihemalt inglise keelt mitte koneleva avalikkuse jaoks. Seetottu ning vottes
arvesse seda, et asjaomaste kaubamdirkide tihenduse vordlust ei ole selle avalikkuse
osas asjakohane ldbi viia, tuleb jéreldada, et need kaubamairgid on selle avalikkuse
jaoks sarnased.

Vottes arvesse nimetatud jéreldust ning eespool punktis 33 viidatud kohtupraktikat,
mille kohaselt on varasemad {ihenduse kaubamirgid takistuseks igale hilisemale
kaubamirgi taotlusele, mis kahjustaks varasema kaubamérgi kaitset kas voi ainult
osa {thenduse territooriumi tarbijate tajus, tuleb mérkida, et apellatsioonikoda leidis
vaidlustatud otsuse punktis 19 oigesti, et vaidlusalused kaubamérgid on sarnased
médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses ilma, et oleks vaja lahendada
nende kaubamirkide sarnasuse kiisimus inglise keelt kdneleva avalikkuse osas.

Eeltoodust tuleneb, et médruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1 punkti b rikkumisest
tulenev ainus véide tuleb pohjendamatuse tottu tagasi litkata. Neil asjaoludel tuleb
hagi jétta rahuldamata.
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Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 Idike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, jietakse kohtukulud vastavalt tihtlustamisameti ja menetlusse astuja
ndudele hageja kanda.

Esitatud pohjendustest lahtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Jdtta hagi rahuldamata.

2. Mbista Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja tdostusdisainilahen-
dused) ning nmc SA kohtukulud vilja hagejalt, kes iihtlasi kannab ise oma
kohtukulud.

Vilaras Dehousse Svaby

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 10. oktoobril 2006. aastal Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

E. Coulon M. Vilaras
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