KOHTUOTSUS 30.6.2004 — KOHTUASI T-186/02

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)
30. juuni 2004

Kohtuasjas T-186/02,

BMI Bertollo Srl, asukoht: Pianezze San Lorenzo (Itaalia), esindajad: advokaadid
F. Tedeschini, M. Pinnaro, P. Santer, V. Corbeddu ja M. Bertuccelli, kohtudoku-
mentide kittetoimetamise aadress Luxembourgis,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja tdostusdisainilahendused),
esindaja: O. Montalto,

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: itaalia.
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Diesel SpA, asukoht: Molvena (Itaalia), esindajad: advokaadid B. Bozzola ja
C. Bellomunno,

mille esemeks on kaebus Siseturu Uhtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja
19. mirtsi 2002. aasta otsuse (asi R 525/2001-3) peale, mis on tehtud vastu-
lausemenetluses BMI Bertollo Sil ja Diesel SpA vahel,

EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

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

kohtusekretiir: asekohtusekretir B. Pastor,

arvestades 14. juunil 2002 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiaval-
dust,

arvestades 8, novembril 2002 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades menetlusse astuja esitatud vastust, mis saabus Esimese Astme Kohtu
kantseleisse 31. oktoobril 2002,

4, veebruari 2004. aasta kohtuistungi jarel,
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on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

BMI Bertollo Stl, tuginedes néukogu 20. detsembri 1993. aasta mairusele (EU)
nr 40/94 tihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1) selle muudetud
redaktsioonis, esitas 17. juulil 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamdirgid ja
todstusdisainilahendused) (edaspidi: ,ithtlustamisamet”) ithenduse kaubamairgitaot-
luse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on jirgnevalt #ra toodud tdhis, mis
taotluses sisalduva vérvide kirjelduse kohaselt on punast vérvi.

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad mirkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Kklassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe uuesti libi vaadatud ja muudetud redaktsiooni jargi klassidesse 7,
11 ja 21 ning vastavad jiargmisele kirjeldusele:

— Kklass 7: , Triikrauad”;
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— Klass 11: ,Triikraua veepaagid (mitte masin ega ka masinaosad)”;

— Klass 21; , Triikimislauad”.

See taotlus avaldati 12. juuli 1999. aasta Uhenduse Kaubamirgibiilletddnis nr 55/99.

7. oktoobril 1999 esitas ériithing Diesel SpA médruse nr 40/94 artikli 42 alusel
vastulause kaubamirgi registreerimise kohta. Vastulause esitati koigi kaubamérgi-
taotluses esitatud kaupade kohta. Vastulause pohjenduseks toodi madruse nr 40/94
artikli 8 18ike 1 punktis b sitestatu. Vastulause aluseks oli ithelt poolt eespool
mainitud Nizza kokkuleppe klassidesse 1-42 kuuluvate koikide kaupade ja teenuste
tihistamiseks Itaalias 23. augustil 1996 registreeritud siseriikliku kaubamérgi
nr 686092 ja teiselt poolt nimetatud kokkuleppe klassidesse 11, 19, 20 ja 21
kuuluvate koikide kaupade tihistamiseks 27. aprillil 1999 registreeritud ithenduse
kaubamirgi nr 743401 olemasolu. Need varasemad kaubamirgid (edaspidi
yvarasemad kaubamirgid”) koosnesid sonalisest tdhisest DIESEL.

Vastulause aluseks olid osad varasemate kaubamirkidega tdhistatud kaubad ja
teenused, nimelt:

— Klass 7: ,Masinad ja to6pingid; mootorid ja jouseadmed (v.a maismaasoiduki-
tele); sidurdus-, haake- ja jouillekandeseadmed (v.a maismaasoidukitele);
pollutdoriistad (v.a kiisi-tooriistad), munahaudeaparaadid”;
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— klass 11: , Valgustus-, kiitteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtsét-
lusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sani-
taarseadmed”;

— Klass 21: ,Maja- ja kiogitarbed ning ndud (v.a védrismetallist voi sellega kaetud);
kammid ja kdsnad; harjad (v.a pintslid); harjamaterjal; puhastus- ja koristustar-
bed; porandakaabitsad; to6tlemata vé6i pooltdodeldud klaas (v.a ehitusklaas);
klaas-, portselan- ja fajansstooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse”.

28. veebruari 2001. aasta otsusega pidas vastulausete osakond vastulauset
pShjendatuks ning selle tulemusena keeldus ta taotletud kaubamiirgi registreerimi-
sest, pohjusel, et klassidesse 11 ja 21 kuuluvate kaupade puhul on Itaalias olemas
segiajamise tOendosus ning et segiajamise tdendiosuse hindamisel on tihiste
réhutatud sarnasuse ning tihiste ja kaupade seose tottu segiajamine t&endoline
ithtlasi ka hageja ,triikraudade” osas, millel on teatav sarnasus menetlusse astuja
kaupadega.

8. mail 2001 esitas hageja mddruse nr 40/94 artikli 59 alusel iihtlustamisametile
kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

Kolmanda apellatsioonikoja 19. mirtsi 2002. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”) jéeti kaebus rahuldamata. Koda leidis pohiliselt, et vottes arvesse varasemate
kaubamirkide pshiolemust ja kaubamirkidevahelist olemuslilku sarnasust ning
asjaomaste kaupade identsust vdi sarnasust, on misruse nr 40/94 artikli 8 Ioike 1
punkti b mottes tdenioline, et territooriumil, kus varasem kaubamiirk on kaitstud,
vo6ib avalikkus need omavahel segi ajada.
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Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— rahuldada ithenduse kaubamdrgitaotlus.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jdtta kaebus rahuldamata;

— mbdista kohtukulud vilja hagejalt.

Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jitta vaidlustatud otsus jousse ja kaubamirgi DIESELIT registreerimistaotlus

rahuldamata;
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— mdista kohtukulud vilja hagejalt.

Kohtuistungil loobus hageja teisest, taotletud kaubamirgi registreerimise néudest,
mille kohta Esimese Astme Kohus tegi kohtuistungi protokolli mirkuse.

Oiguslik kisitlus

Hageja esitab sisuliselt kolm fakti- ja digusviidet: médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1
punkti b rikkumine, sama mégruse artikli 43 15igete 2 ja 3 rikkumine ning teise
vdimalusena sama médruse artikli 7 16ike 1 rikkumine.

Fakti- ja oigusvéide, mis tuleneb mdidruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b
rikkumisest

Poolte argumendid

Esiteks rohutab hageja vastupidiselt apellatsioonikoja seisukohale, et varasematel
kaubamérkidel DIESEL ei ole suurt eristusvdimet nende kaubamirkidega tihistatud
kaubaliikide suhtes.
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Hageja viidab, et isegi kui igapievases keelekasutuses olev nimetus nagu sona
Ldiesel” (,diisel”) ei oma ilmtingimata otsest leksikaalset seost asjaomaste kaupadega,
niiteks réivastega, siis voib see seevastu tekitada kontseptuaalse v6i leksikaalse seose
samuti sama tihisega tihistatud teistesse klassidesse kuuluvatele kaupadega, niiteks
masinaliikidega, arvestades, et sona ,diesel” tihistab mootori liiki. Hageja sonul
oleks apellatsioonikoda pidanud hindama téhise DIESEL kirjeldavat tdhendust
klassidesse 7, 11 ja 21 kuuluvate kaupade osas, mille hulgas on muu hulgas
»mootorid”, ,sidurdus-, haake- ja jouiilekandeseadmed”, »pollutéoriistad” ja
wvalgustus-, kiitteseadmed, aurugeneraatorid; veevarustusseadmed”, ning oleks
pidanud mébénma, et sellel tihisel on nende kaupadega leksikaalne seos v6i neid
kaupu kirjeldav korvaltihendus.

Hageja sonul omandab sénast ,diesel” koosnev kaubamirk, kui seda seostada
,masinatena” Lisitletavate vahendite ja tooriistadega, jirelikult liigile viitava ja
puhtalt kirjeldava kérvaltihenduse, tekitades kaupade ja tdhise vahel loomuliku ja
tavalise scose. Kirjeldav kaubamirk on nork, kuna sellel on véiksem eristusvdime
ning jirelikult vdidetava segiajamise korral teise kaubamirgiga ei ole sellel nii
ulatuslikku kaitset. Norga kaubamirgi puhul ei teki eelkéige ainudigust ja tdielikku
kaitset, kui vorreldes selle nimetuse igapdevase kasutusega tehakse sellest tahisest
erinevaid variante v6i muudatusi, nagu see on kiesolevas asjas tihise DIESELIT
puhul. Hageja viitab siseriiklikule kohtupraktikale, mille kohaselt ndrgad kauba-
mirgid on need tihised, mis on kaupadega kontseptuaalselt seotud vdi mille
moodustavad igapievases kasutuses olevad nimetused, mille suhtes ei saa téielikku
ainudigust omada. Hageja tuletab meelde, et {ihenduse kaubamirgi palju laiem
kohaldamisala toob kaasa selle, et on veel rangemalt keelatud registreerida liigi- ning
kirjeldavaid nimesid ja tihised, mis kuuluvad erinevates liilkmestiikides kasutusel
olevasse sbnavarasse.

Hageja lisab, et asjaomase avalikkuse jaoks, mis koosneb niiteks koduperenaistest,
kes tavaliselt teavad mootorite erinevatest liikidest vihe, tekitab kodutarvete ja
-masinatega seotud tihis DIESEL puhtalt kirjeldava seose.
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Selleks, et mirk kvalifitseeruks tugeva kaubamirgina, ei tohi hageja sénul
kaubamirgi ja kaubamirgiga tihistatud kaupu tdhistavate nimetuste vahel olla
tarbijate silmis seost. Kaitse saamiseks ei pea kaubamiirk {thtima asjaomase kauba
liigi kirjeldusega ega ka teise sellise kauba kirjeldusega, mida tarbijad véivad ometi
esimesega samastada voi seostada.

Seega otsus, et varasemad kaubamirgid DIESEL on tugevad kaubamérgid isegi siis,
kui neid saab seostada kaupadega, mida asjaomane avalikkus voib seostada selle sona
téhendusega, eeldab hageja sonul eraldi iga kauba vordlust, millele apellatsioonikoda
kiill viitas, kuid mida ta siiski ei teinud.

Phimétte viljendamine ilma igasuguse selgituseta muudab vaidlustatud otsuse
pdhjenduse puudumise tottu digusvastaseks. Hageja sénul on tal téepoolest véimatu
kindlaks teha pohjusi, miks seda pohimdtet rakendati, samuti on tal voimatu
tuletada pdhjenduskiiku, mis viis vaidlustatud otsuse tegemiseni.,

Teiseks vdidab hageja, et taotletud kaubamérgi ning varasemate kaubamirkide vahel
ei ole ei foneetilist ega visuaalset sarnasust.

Mis puudutab foneetilist vordlust, siis ennekéike asjaomane avalikkus voiks tihist
DIESELIT haaldada kahte moodi (,dieselit” vai ,diselit”). Kuna itaalia keeles on
tummasid héélikuid, siis hageja sonul tuleb seda séna s6ltumata itaalia v6i anglo-
saksi hédldusest hédldada tdiesti erinevalt sénast ,diesel”. Kui sona ,diesel”
hééldamisel tuua vilja koik itaalia keele grammatikast tulenevad tummad ja
mirkimata héalikud, siis peaks seda s6na kirjutama ,,diisel”, samas kui sona ,dieselit”
peaks kirjutama ,diéselit”,
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Kisitledes visuaalset vordlust, mirgib hageja, et varasemad kaubamirgid on
kujutatud lihtsate ja tavaliste triikitdhtedega (Times New Roman), samas kui tdhist
DIESELIT on kujutatud tiiesti teistsuguse kirjatiiibiga.

Kolmandaks vaidlustab hageja vaidlustatud otsuse hinnangu kaupade viidetava
sarnasuse kohta.

Hageja viidab selles osas, et on ilmne erinevus ,triikraua veepaakide” (mitte masin
ega masinaosad) ja ,aurugeneraatorite” vahel, mille hulka apellatsioonikoda hageja
asjaomase kauba liigitas, kuna esimene ei genereeri auru, kui ta ei ole {thendatud
selleotstarbelise masinaga.

Hageja vaidlustab samuti ,triikimislaua” ning ,maja- ja koogitarvete ning noude”
seose. Samamoodi vaidlustab ta ,triikraua” ning ,triikimislana” viiidetavalt tdiendava
iseloomu, kuna need kaubad ei tdienda teineteist ostmise ajal, vaid ainult nende
kasutamise ajal.

Lopuks vaidlustab hageja apellatsioonikoja otsuse osas, mille kohaselt tarbija v&ib
sona ,dieselit” tolgendada kaubamirgi DIESEL itaalia versioonina voi selle
veebiversioonina. Triikraudade voi kodutarvete tarbijad ei ole eriti infotehnoloo-
giaturuga seotud. Kuna kaubamirgi DIESEL iildtuntus puudutab lisaks veel
kiesolevas asjas vaatluse all olevatest sektoritest erinevaid sektoreid, st spordi- ja
noorterdivaid, siis seega puudutab see tarbijad, kes mingil juhul ei kattu
kodutarvetest huvituva sihtgrupiga.
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Uhtlustamisamet viidab, et apellatsioonikojal oli Gigus selles osas, et vdttes arvesse
varasemate kaubamirkide pohiolemust ja kaubamirkide vahelist suurt sarnasust,
nagu ka asjaomaste kaupade identsust véi sarnasust, on tdendoline, et territooriumil,
kus varasem kaubamirk on kaitstud, v8ib avalikkus need omavahel segi ajada.

Uhtlustamisamet leiab, et vaidlusalused tihised DIESEL ja DIESELIT ei kirjelda
mingil viisil vaidlusaluseid kaupu, mis on identsed véi vahemalt viga sarnased. Seega
voib varasemaid kaubamérke DIESEL pidada asjaomaste kaupade osas tugevateks
kaubamarkideks.

Menetlusse astuja tuletab koigepealt meelde, et aastate jooksul omandasid tema
kaubamirgid vabaaja roivaste (teise nimega ,casual”) osas iilemaailmse tuntuse.
Seetdttu hakkasid need kaubamérgid tihistama ka teisi kaubaliike, kuna menetlusse
astuja laiendas ning mitmekesistas oma tootmist. Menetlusse astuja tuletab meelde,
et tema vastulause aluseks on siiski juba kaks olemasolevat kaubamirgi
registreerimist ning mitte kaubamirkide ildtuntus, mida ta mainis ainult
apellatsioonikoja menetluse raames.,

Mis puudutab asjaomast sihtgruppi, siis menetlusse astuja sénul voib see koosneda
erinevatest inimestest, kes vdivad peamiselt olla kiill naissoost, kuid see ei koosne
ainult koduperenaistest v6i mootorite teemal asjatundmatutest inimestest. Seega on
vilistatud, et keskmine tarbija, ostes triikraua, triikraua veepaagi voi triikimislaua,
voib moelda, et nendel kaupadel on diiselmootor véi et need téétavad
mootorikiitusega. Peale selle, arvestades Interneti levikut ning ka kaubamirgi
DIESEL tldtuntust, voib enamus inimesi téhise DIESELIT jarelliidet ,it” tolgendada
kui kaubamérgi DIESEL veebiversiooni.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Miidruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamdrki ,kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamérgiga ning identsuse voi sarnasuse téttu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada”; samuti
tipsustatakse, et ,segiajamise tdendosus holmab ka tdendosust, et kaubamirk
seostatakse varasema kaubamirgiga”. Lisaks sellele tihendab midruse nr 40/94
artikli 8 16ike 2 punkti a alapunktide i ja ii kohaselt varasem kaubamark tihenduses ja
liilkmestiikides registreeritud kaubamirke, mille registreerimise taotluse kuupéev on
varasem {ihenduse kaubamirgi registreerimise taotluse kuupéevast.

Néukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi kaubamérke kisitlevate litkmesriikide
oigusaktide tihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1) télgendava Euroopa Kohtu
praktika kohaselt ning midrust nr 40/94 kisitleva Esimese Astme Kohtu praktika
kohaselt tihendab segiajamise tdendosus ohtu, et avalilkus voib vastavaid kaupu voi
teenuseid pidada sama ettevétte voi viihemalt majanduslikult seotud ettevotete poolt
toodetuks (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus C-39/97: Canon, EKL
1998, 1k 1-5507, punkt 29, ja 22. juuni 1999. aasta otsus C-342/97: Lloyd Schuhfabrik
Meyer, EKL 1999, 1k I-3819, punkt 17; Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta
otsus T-104/01: Oberhauser v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties),
EKL 2002, Ik I1-4359, punkt 25).

Avalikkuse poolt segiajamise tdenéosust tuleb kisitleda tildiselt, vottes arvesse
konkreetse juhtumi koiki olulisi asjaolusid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta
otsus C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk 1-6191, punkt 22; eespool punktis 34 viidatud
kohtuotsused Canon, punkt 16, ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18; Euroopa
Kohtu 22. juuni 2000. aasta otsus C-425/98: Marca Mode, EKL 2000, Ik 1-4861,
punkt 40; eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 26).
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Selline tildine késitlus eeldab arvesse voetud faktorite vahelist teatud séltuvust, eriti
aga tahiste ja nendega tihistatud kaupade voi teenuste sarnasuse vastastikkust
soltuvust. Seega asjaomaste kaupade voi teenuste vihese sarnasuse puhul vdivad
neid tdhistavad kaubamirgid olla suurel méiral sarnased ja vastupidi (eespool
punktis 34 viidatud kohtuotsused Canon, punkt 17, ja Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 19). See viljendub mééruse nr 40/94 seitsmendas pdhjenduses, mille kohaselt
segiajamise toéendosuse tottu tuleks médratleda sarnasuse pohiméte, mille hinda-
mine s6ltub mitmest asjaolust ja eelkdige kaubamirgi tuntusest turul, seostest, mis
voivad tekkida kasutatava vdi registreeritud tihisega, ning kaubamirgi ja tihise ja
identifitseeritud kaupade v6i teenuste vahelise sarnasuse ulatusest (eespool
punktis 34 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 27).

Peale selle tuleneb kohtupraktikast, et segiajamise tenéosus on seda suurem, mida
eristatavam on varasem kaubamairk (eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL,
punkt 24, ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18), ning selle
hinnangu v&ib anda kas tulenevalt kaubamirgile omastest tunnustest voi selle
tildtuntusest (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 18; Esimese
Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsus T-99/01: Mystery Drinks v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, 1k I1-43, punkt 34,
ja 22. oktoobri 2003. aasta otsus T-311/01: Editions Albert René v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, 1k I1-4625, punkt 42).

Segiajamise tdendosuse hindamisel méngib muuhulgas otsustavat rolli keskmise
tarbija poolt asjaomaste kaupade voi teenuste kaubamirkide tajumine. Tavaliselt
tajub keskmine tarbija kaubamérki siiski kui tervikut ega uuri selle erinevaid detaile
(eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja eespool punktis 34
viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Uldise hindamise jaoks
tuleb asjaomaste kaupade keskmist tarbijat lugeda informeerituks, piisavalt
tihelepanelikuks ning arukaks. Muuhulgas tuleb silmas pidada, et keskmisel tarbijal
on ainult erandjuhtudel voimalik erinevaid kaubamirke otse vorrelda, tavaliselt peab
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ta usaldama oma milus siilinud ebatiiuslikku kujundit. Samuti tuleb arvesse votta
seda, et keskmise tarbija tahelepanuvdime kaldub olenevalt asjaomaste kaupade voi
teenuste kategooriast varieeruma (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Kéesolevas kohtuasjas on tihis DIESEL registreeritud Itaalias siseriikliku kauba-
miirgina klassidesse 1-42 kuuluvate kikide kaupade ja teenuste jaoks ning teiselt
poolt registreeritud iihtlustamisametis ithenduse kaubamérgina klassidesse 11, 19,
20 ja 21 kuuluvate kéikide kaupade jaoks. Uhenduse kaubamirgitaotluses esitatud
kaubad kuuluvad klassidesse 7, 11 ja 21. Seet6ttu tuleb klassidesse 11 ja 21 kuuluvate
kaupade osas segiajamise tdendosuse hindamise territooriumina vaadelda kogu
{ihendust, klassi 7 kuuluvate kaupade jaoks piirdub see Itaaliaga. Kuna asjaomased
kaubad on igapievaseks tarbimiseks, siis on nende sihtgrupiks keskmine tarbija,
keda peetakse piisavalt informeerituks, méistlikult tihelepanelikuks ja arukaks.

Eelpool esitatud kaalutlusi silmas pidades tuleb iihelt poolt asuda vdrdlema
asjaomaseid kaupu ning teiselt poolt vastuolus olevaid tihiseid.

— Kaupade vordlus

Kisitledes asjaomaste kaupade vordlust, tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu
praktika kohaselt tuleb asjaomaste kaupade voi teenuste sarnasuse hindamisel vétta
arvesse koiki nende scost iseloomustavaid asjaolusid. Nendeks asjaoludeks on
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kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning nende iiksteisega véistlev voi
iiksteist tdiendav iseloom (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23).

Peab sedastama, et kuna menetlusse astuja viitas oma kaubamirgi Itaalias
registreerimise taotluses koikide klasside pdistele, siis katab see siseriiklik
registreerimine kdik nendesse klassidesse kuuluda véivad kaubad. Samamoodi katab
tema lihenduse kaubamirgitaotlus iihenduse tasandil koik klassidesse 11, 19, 20 ja
21 kuuluda vdivad kaubad, kuna ta tegi taotluses viite nende klasside piistele.
Jérelikult segiajamise tOendosuse hindamiseks tuleb asjaomased kaubad lugeda
identseteks.

Seega tuleb sedastada, nagu leidis ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse
punktis 16, et taotletud kaubamirgiga téhistatud kaubad ja varasemate kauba-
mirkidega tdhistatud kaubad on identsed vi sarnased.

— Téhiste vordlus

Mis puudutab tihiste vordlust, siis kohtupraktikast tuleneb, et segiajamise
toendosuse iildine hindamine peab lihtuma vastuolus olevate mirkide visuaalse,
foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse hindamisel nende mirkide tekitatavast
iildmuljest, vottes eelkdige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente
(eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja eespool punktis 34
viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).
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Seega tuleb asuda uurima, kas asjaomaste téhiste sarnasuse aste on piisavalt suu, et
nende segiajamist saaks tdensoliseks pidada. Selleks on need kaks téhist siin allpool
dra toodud:

DIESEL

varasemad kaubamérgid taotletud kaubamirk (punane)

Mis puudutab visuaalset vordlust, siis vaib sedastada, et tihis DIESEL on taotletud
kaubamérgiga DIESELIT tdielikult holmatud. Viimane sisaldab vorreldes varasemate
kaubamirkidega sonalist lisaelementi, st jérelliidet ,it”. Pelgalt asjaolu, et
varasematele kaubamirkidele lisatakse jérelliide ,it”, ei kaota kahe tdhise vahelist
visuaalset sarnasust.

Nagu apellatsioonikoda ja menetlusse astuja leidsid, on taotletud kaubamirgi
graafiline element teisejirguline. Harilike ja tavapéraste punaste triikitihtedega
nimetuse ,dieselit” graafiline esitus ei anna tarbijale v6imalust poérata tihelepanu
taotletud kaubamirgi muudele graafilistele elementidele kui selle moodustavatele
tihtedele.

Seega on apellatsioonikoda Bigesti leidnud, et vastuolus olevad kaubamérgid on
visuaalselt sarnased.
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Mis puudutab foneetilist vordlust, siis apellatsioonikoda leidis, et (vaidlustatud
otsuse punkt 23):

»[...] Ghenduse kaubamirgile liidetud jérelliide ,it” ei muuda kaubamérgi DIESEL
pohiideed, mis ikkagi jiéb hageja kaubamirgi pshiosaks. Vihetihtis on sona ,diesel”
hééldamine (,die” voi ,,di”) Itaalia tarbija poolt; asjaomane séna on mélemas tihises
sees ning seega hoolimata hiéldusest on foneetiline tulemus sama.”

V6ib sedastada, et apellatsioonikoja otsus on selles osas dige. Molemal tihisel on
kuus esimest tihte samad (st tdhis DIESEL tdies ulatuses) ja neid héildatakse
samamoodi nii Itaalias (klassi 7 puhul) kui ka mujal ithenduses. Hageja tihisele
jarelliite ,it” lisamine ei ole seega foneetiliselt masirav.

Seega vGib sedastada, et vastuolus olevad kaubamirgid on foneetiliselt sarnased.

Kisitledes vastuolus olevate tdhiste kontseptuaalset vordlust, vdib sedastada, et
apellatsioonikoda ei asunud toesti seda vordlust teostama, piirdudes ainult nimetuse
»diesel” semantilise sisu hindamisega. Selles osas leidis apellatsioonikoda, et
asjaomaseid kaupu tdhistavad varasemad kaubamirgid DIESEL on iseenesest
tugevad kaubamirgid, kuna neil ei ole mingisugust kontseptuaalset seost kaupadega,
mida nad téhistavad (vaidlustatud otsuse punkt 21).
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Seega apellatsioonikoda leidis, et varasematel kaubamirkidel on pigem suur
eristusvdime. Tuleb meenutada, et kaubamirgi eristusvoime tuleneb kas kauba-
mirgile omastest tunnustest voi sellega seostuvast iildtuntusest. Kéesolevas asjas
leidis apellatsioonikoda, et asjaomaste kaupade osas on kaubamdrkidel DIESEL
suurem eristusvdime nende kaubamirkide omastest tunnustest tulenevalt.

Kasitledes hageja argumenti, et apellatsioonikoda oleks pidanud hindama téhise
DIESEL kirjeldavat tihendust klassidesse 7, 11 ja 21 kuuluvate kaupade osas, mille
hulgas on muuhulgas ,mootorid”, ,sidurdus-, haake- ja jouiilekandeseadmed”,
pollutdoriistad” ja ,valgustus-, kiitteseadmed, aurugeneraatorid; veevarustussead-
med”, v6ib sarnaselt iihtlustamisameti ja menetlusse astujaga sedastada, et hinnang
tahise DIESEL eristusvdimele tuleb anda seoses kaupadega, mis on vastulause
aluseks.

Siinkohal tuleb meelde tuletada, et hageja asjaomased kaubad sisalduvad taielikult
varasemate kaubamirkidega tihistatud kaupades. Seega tuleb eristusvoimet hinnata
ainult hageja poolt kaubamirgi registreerimisel taotletud ,tritkraudade”, ,triikraua
veepaakide” ja ,triikimislaudade” osas, mille jaoks hageja on kaubamirgi registree-
rimist taotlenud, ning arvesse ei voeta menetlusse astuja osutatud samadesse
klassidesse kuuluvat muud kaupa nagu ,masinaid” ja ,mootoreid (v.a maismaasdi-
dukitele)”.

Vaib sedastada, et nimetus ,diesel”, mis tihistab mootorikiitust voi -liiki, ei kirjelda
mingil viisil ,triikraudu”, ,triikraua veepaake” ja ,triikimislaudasid”. Selles osas voib
ndustuda apellatsioonikoja hinnanguga, et neid kaupu tdhistavad kaubamirgid
DIESEL on iseenesest tugevad kaubamirgid ning sellest tulenevalt on segiajamine
toendoline ka variantide ja muudatuste puhul, milles sdilib nende varasemate
kaubamérkide sisuline olemus.
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Voib siiski sedastada, et tihist DIESELIT saab pidada tihise DIESEL iiheks
variandiks. Tarbija tihelepanu pé6rdub tihises DIESELIT 4ratuntavale nimetusele
»diesel” ning seega annab tarbija sellele tihisele sama kontseptuaalse tihenduse kui
varasematele kaubamérkidele. Selline hinnang kehtib nii Itaalia kui ka ithenduse
territooriumi kohta. Jérelliite ,it” lisamine ei ole piisav selleks, et kaotada
kontseptuaalset sarnasust, kuna tdhises DIESELIT on séna ,diesel” peamine.
Muuhulgas ja nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24 leidis, voib
hageja tihisele jarelliite ,it” lisamine tekitada tarbijas 16puks tunde, et nende kahe
tihise vahel on seos: tihist DIESELIT v&ib pidada tahise DIESEL itaalia versiooniks.

Seega vdib sedastada, et vastuolus olevate tahiste vahel on ka kontseptuaalne
sarnasus.

Pidades silmas kdiki neid elemente, on nimetatud kaubamirkide sarnasuse aste
piisavalt suur jireldamaks, et asjaomane avalikkus voiks uskuda, et vaadeldavad
kaubad périnevad samast ettevéttest voi omavahel majanduslikult seotud ettevote-
test. Seega on téendoline, et neid kaubamirke aetakse segi.

1

Mis puudutab hageja véidet, et apellatsioonikoda ei pshjendanud, miks ta leidis, et
varasematel kaubamérkidel DIESEL on suur eristusvbime, siis piisab mirkusest, et
apellatsioonikoja vaidlustatud otsuse punktist 21 tuleneb selgelt, et apellatsiooni-
koda pidas kiesolevas asjas vaatluse all olevaid kaupu tihistavaid kaubamirke
iseenesest tugevateks kaubamirkideks, kuna neil ei ole asjaomaste kaupadega
mingisugust otsest voi kaudset kontseptuaalset seost, ning seda saab siin lugeda
piisavaks pohjenduseks.
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Kisitledes muuhulgas hageja argumenti, et apellatsioonikoda vdttis ebadigesti
arvesse kaubamirgi DIESEL iildtuntust voi kuulsust, siis voib sedastada, nagu
vaidlustatud otsuse punktist 12 tuleneb:

»[...] [menetlusse astuja] véited tihise tilemaailmse kuulsuse ja selle tegeliku kasutuse
kohta ei oma tihtsust, kuna selle kohta ei esitatud ega néutud hageja poolt [méaéruse
nr 40/94] artikli 43 loike 2 alusel mingisuguseid tdendeid ega esitatud ka
omaalgatuslikult [menetlusse astuja enda poolt]. Segiajamise toendosuse hindamise
objektiks saab seega olla ainult iihelt poolt ithenduse kaubamirgitaotluses esitatud
mérk ja teiselt poolt vastulause aluseks olev varasem kaubamark.”

Ulaltoodust tuleneb selgelt, et apellatsioonikoda ei votnud arvesse varasemate
kaubamirkide DIESEL kuulsust ega iildtuntust. Seega puudub hageja argumendil
faktiline alus.

Eeltoodut silmas pidades tuleb hageja esimene fakti- ja digusvéide tagasi liikata.

Teine fakti- ja igusviide, mis tuleneb mddruse nr 40/94 artikli 43 loigete 2 ja 3
rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja viidab, et menetlusse astuja ei ole esitanud iihtegi téendit asjaomastesse
klassidesse kuuluvate kaupade osas varasemate kaubamdrkide tegeliku kasutuse
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kohta ning seetdttu tuleks vastulause kohe tagasi litkata. Kaubamirgi iildtuntus
piirdub ainult réivasektoriga.

Uhtlustamisamet tuletab siinkohal meelde, et tulenevalt maaruse nr 40/94 artikli 43
1digetest 2 ja 3 peab varasema iithenduse véi siseriikliku kaubamirgi omanik selle
kasutamist téendama taotleja ndudmisel. Registreerimisest keeldumise suhteliste
pohjustega seotud menetluses piirdub iihtlustamisamet miiruse nr 40/94 artikli 74
kohaselt osaliste esitatud diguslike alustega ning esitatud ndudmistega. Kohtuprak-
tika kohaselt ei saa Esimese Astme Kohus vétta arvesse nduet, mida ei esitatud ega
kasitletud apellatsioonikoja menetluses. Kohtuistungil tuletas iihtlustamisamet
meelde, et kuna madruse nr 40/94 artikli 43 16ikes 2 séitestatud varasema kaubamiirgi
registreerimise viieaastane tdhtaeg ei ole veel mo6dunud, siis ei voi veel néuda
toendeid tegeliku kasutamise kohta.

Menetlusse astuja tuletab meelde, et kui tegeliku kasutamise téendeid ei esitatud
omaalgatuslikult, peab need esitama iiksnes taotleja ndudmisel, aga kiiesolevas asjas
ei ole vastaspool seda néudnud. Mis puudutab ithenduse kaubamirgi DIESEL
registreerimist 27. aprillil 1999, siis kuna tilalnimetatud viieaastane tihtaeg ei olnud
veel moddunud, ei oleks hageja mingil juhul saanud néuda iihtegi téendit.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Siinkohal tuleb meelde tuletada, et méidruse nr 40/94 artikli 43 16ike 2 alusel peab
taotleja néudmisel vastulause esitanud varasema iihenduse kaubamirgi omanik
téendama, et varasemat iihenduse kaubamirki on iihenduses tegelikult kasutatud
kaupade voi teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne
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{thenduse kaubamirgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks v6i et
mittekasutamine on digustatud, tingimusel, et varasem ithenduse kaubamirk on
selleks kuupievaks olnud registreeritud vdhemalt viis aastat. Sama artikli 16ike 3
kohaselt kohaldatakse loiget 2 varasemate siseriiklike kaubamirkide suhtes,
asendades Lkasutuse iihenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamrk
on kaitstud.

Kéesoleval juhul registreeriti varasem ithenduse kaubamirk 27. aprillil 1999 ja
varasem siseriiklik kaubamirk 23. augustil 1996, samas kui tdhise DIESELIT
thenduse kaubamirgitaotlus avaldati 12. juulil 1999. Seega voib sedastada, et
viieaastane tahtaeg ei olnud selleks ajaks méddunud ei tihenduse ega ka siseriikliku
varasema kaubamirgi osas. Toendeid tegeliku kasutamise kohta ei saanud seega
néuda ning varasemad kaubamérgid tuleb lugeda tegelikult kasutuses olevateks.

Jarelikult tuleb hageja teine fakti- ja digusvéide tagasi litkata.

Kolmas fakti- ja Gigusviide, mis tuleneb mddruse nr 40/94 artikli 7 loike 1
rikkumisest

Hageja viidab teise véimalusena, et tihise DIESEL registreerimiseks ithenduse
kaubaméirgina klasside 11 ja 21 osas ning siseriikliku kaubamirgina klassi 7 osas
eksisteerisid absoluutsed keeldumispohjused.
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V6ib sedastada, et hageja ei saa vastulause libivaatamise raames absoluutsele
keeldumispohjusele tuginedes vaidlustada tahise kehtivat registreerimist siseriikliku
ameti voi iihtlustamisameti poolt. Siinkohal tuleb meelde tuletada, et miiruse
nr 40/94 artiklis 7 sétestatud absoluutseid keeldumispdhjuseid vastulausemenetluses
ei kiisitletud ja see artikkel ei esine nende sitete hulgas, mille alusel tuleb hinnata
vaidlustatud otsuse diguspirasust (Esimese Astme Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus
T-224/01: Durferrit v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Kolene (NU-TRIDE), EKL
2003, Ik II-1589, punktid 72 ja 75). Kui hageja leiab, et kaubamirgi DIESEL
registreerimisel rikuti médruse nr 40/94 artiklit 7, siis peab ta ithenduse varasema
kaubamirgi osas esitama kehtetuks tunnistamise néude selle méiruse artikli 51
alusel. Pealegi ei saa siseriikliku kaubamirgi registreerimist vaidlustada iihenduse
kaubamirgi registreerimise menetluses, vaid ainult asjassepuutuvas liikmesriigis
algatatud kehtetuks tunnistamise menetluses (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri
2002. aasta otsus T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, 1k 1I-4335, punkt 55).

Jarelikult tuleb hageja kolmas fakti- ja digusviide tagasi lilkata.

Neil asjaoludel tuleb hagi tervikuna rahuldamata jitta,

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 1ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud kandma kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna
kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, tuleb tihtlustamisameti ja menetlusse astuja
ndudel moista kohtukulud vilja hagejalt.
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Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Jitta kaebus rahuldamata,

2. Mbista kohtukulud vilja hagejalt,

Legal Tiili Vilaras

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 30. juunil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekuetiir Koja esimees

H. Jung H. Legal
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