MERIC VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — ARBORA & AUSONIA (PAM-PIM’S BABY-PROP)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
7. september 2006 "

Kohtuasjas T-133/05,

Gérard Meric, elukoht Pariis (Prantsusmaa), esindaja: advokaat P. Murzeau,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused),

esindaja: A. Rassat,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas

Arbora & Ausonia, SL, asukoht Barcelona (Hispaania),
* Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisai-
nilahendused) esimese apellatsioonikoja 17. jaanuari 2005. aasta otsuse peale
(asi R 250/2004-1), mis kisitleb siseriiklike kujutis- ja sénamirkide PAM-PAM

omaniku vastulauset sonamargi PAM-PIM’S BABY-PROP registreerimisele (vastu-
lausemenetlus nr B 505 067),

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud F. Dehousse ja M. Svaby,

kohtusekretir: kohtusekretiri abi B. Pastor,

arvestades 17. martsil 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 15. juulil 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades 8. detsembril 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,
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on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 9. juulil 2001 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,ihtlustamisamet”) ndéukogu
20. detsembri 1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta
(EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146), muudetud kujul, alusel
ithenduse kaubamirgi registreerimistaotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sénaméirk PAM PIM’S BABY PROP.

Kaubad, mille jaoks kaubamérgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe, uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul,
klassi 16 ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,paberist ja tselluloosist piiksméhk-
med iihekordseks kasutamiseks”.

Taotlus avaldati 21. jaanuari 2002. aasta Uhenduse Kaubamairgibiilletanis nr 7/02.
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19. aprillil 2002 esitas éritihing Arbora & Ausonia, SL (edaspidi ,Arbora & Ausonia”)
vastulause taotletava kaubamairgi registreerimisele, tuginedes kolmele alljargnevale
Hispaanias registreeritud kaubamairgile:

— sdnamirk PAM-PAM nr 855 391, mis registreeriti 7. oktoobril 1981 jargnevatele
Nizza kokkuleppe klassi 25 kuuluvatele kaupadele: ,(valmis)roivad, eriti
pliksmidhkmed, jalanoud”;

— kujutisméark PAM-PAM nr 1 146 300, mis registreeriti 7. mail 1991 jargnevatele
Nizza kokkuleppe klassi 16 kuuluvatele kaupadele: paberist ja tselluloosist
pliksmihkmed (iihekordseks kasutamiseks)”:

— sonamidrk PAM-PAM Servicio de Merchandising, SA nr 1 153 492, mis
registreeriti 20. aprillil 1988 jargnevatele Nizza kokkuleppe klassi 5 kuuluvatele
kaupadele: ,hiigieenipiiksikud, hiigieenisidemed, hiigroskoopne absorbeerma-
terjal, hiigieenisidemed ja -tampoonid, steriliseerimispreparaadid, meditsiiniline
vatt”.
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Vastulause tugines mdadruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b ja oli suunatud
koikide thenduse kaubamaérgi taotluses mérgitud kaupade vastu.

Vastulausete osakond rahuldas 26. oktoobri 1999. aasta otsusega Arbora & Ausonia
vastulause, litkkas tihenduse kaubamairgi taotluse tagasi ja otsustas, et hageja kannab
menetluskulud.

Oma otsust, mis pohines iiksnes varasemal kujutismérgil PAM-PAM, pdhjendas
vastulausete osakond sisuliselt sellega, et asjaomased kaubad on identsed ja et
asjaomased téhised on foneetiliselt sarnased. Vastulausete osakond tegi jarelduse, et
asjaomane avalikkus voib need omavahel segi ajada méaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1
punkti b tihenduses.

Hageja esitas 6. aprillil 2004 iihtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna
otsuse peale.

Ettekandja teatas 19. novembril 2004 pooltele, et ta kavatseb teha apellatsioonikojale
ettepaneku votta arvesse mitte iiksnes varasemat kujutismirki PAM-PAM, mida
vastulausete osakond ainukesena uuris, vaid ka teisi kahte varasemat kaubamirki,
millele vastulauses viidati. Uhtlustamisamet markis kohtuistungil, et pooled ei olnud
apellatsioonikojale esitanud oma seisukohti selles kiisimuses.

Apellatsioonikoda jéttis 17. jaanuari 2005. aasta otsusega, millest teatati hagejale
20. jaanuaril 2005 (edaspidi ,vaidlustatud otsus”), kaebuse rahuldamata. Apellat-
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sioonikoda leidis sisuliselt, et vottes arvesse taotletava kaubamérgi ja varasema
sonamérgi PAM-PAM paljusid olulisi sarnaseid osi, asjaomaste kaupade véga suurt
sarnasust ja varasema sdonamirgi PAM-PAM eriomast eristusvoimet, ei korvalda
viidatud visuaalsed ja foneetilised erinevused kiesolevas asjas segiajamise tdendosust
(vaidlustatud otsuse punkt 28). Joudnud sellele jareldusele, leidis apellatsioonikoda,
et kahte ilejadanut vastulauses viidatud kaubamiirki ei ole vaja enam uurida.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— muuta vaidlustatud otsust;

— jatta rahuldamata Arbora & Ausonia, S.L vastulause kaubamirgi PAM-PIM’S
BABY-PROP registreerimisele;

— mdista kohtukulud vilja éritihingult Arbora & Ausonia.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Esialgsed mdrkused

Koigepealt tuleb tihelepanu juhtida sellele, et hageja ei osalenud 8. detsembri
2005. aasta kohtuistungil. Esimeses 7. detsembril 2005. aastal saadetud faksis teatas
ta Esimese Astme Kohtule, et ,viimasel hetkel ette tulnud takistuse tottu ei ole [tal]
voimalik kohtuistungist osa votta”. Hageja maérkis, et ta ,iiritas Esimese Astme
Kohut sellest asjaolust koheselt teavitada nii, et [viimane] saaks kohtuistungi
korraldamisel seda arvesse votta” ning palus ,teata[da] kohtuotsus langetamise
kuupiev”. Teises 7. detsembril 2005 saadetud faksis teatas hageja, et ta soovib
kohtuistungi lilkkamist ,véimaluse korral” edasi jargmisesse jaanuari- voi veeb-
ruarikuusse ning viitas siinkohal ,puhtisiklik[ule] viimase minuti takistus[ele]”.
Vaottes arvesse nimetatud teadete vastukiivust, kohtuistungi peatset toimumist ning
eelkoige hageja taotluse puudulikku pohjendust, otsustas viies koda jitta
kohtuistungi edasililkkamise taotlus rahuldamata.

Samuti tuleb arvesse votta seda, et kuigi formaalselt palus hageja vaidlustatud otsust
muuta, tuleneb hagi sisust selgesti, et asjaomase hagiga taotleb hageja sisuliselt
vaidlustatud otsuse tithistamist pdhjusel, et apellatsioonikoda on ekslikult tuvasta-
nud vastandatud kaubamérkide segiajamise tdendosuse madruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b tihenduses.
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Péhikiisimus

Hageja esitab oma hagi toetuseks ainsa viite, mis tuleneb médruse nr 40/94 artikli 8
ldike 1 punkti b rikkumisest. Puudub sarnasus nii taotletud kaubamérgi ja
varasemate kaubamirkide vahel kui ka taotletud kaubamirgiga ja varasemate
kaubamirkidega tdhistatud toodete vahel. Hageja viidab, et Hispaania keskmise
tarbija jaoks ei esine konealuste kaubamirkide segiajamise toendosust.

Uhtlustamisamet leiab vastupidiselt, et apellatsioonikoja otsusega ei ole digusnorme
rikutud.

Midruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b alusel ei registreerita taotletavat
kaubamirki, kui identsuse v6i sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning
identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga kaitstud kaupade voi
teenustega on todendoline, et territooriumil, kus varasem kaubamirk on kaitstud,
voib avalikkus need omavahel segi ajada. Maaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 2 punkti a
alapunkti ii kohaselt tihendab ,varasem kaubamirk” liikmesriikides registreeritud
kaubamirke, mille registreerimise taotluse kuupédev on varasem ithenduse kauba-
mirgi registreerimise taotluse kuupdevast (Esimese Astme Kohtu
4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Diaz vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Granjas Castell6 (CASTILLO), EKL 2003, 1k 11-4835, punkt 27).

Uhtlustamisameti vastulausete osakonna ja apellatsioonikodade vahelisest funktsio-
naalsest jarjepidevusest (Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-308/01: Henkel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — LHS (UK)
(KLEENCARE), EKL 2003, lk II-3253, punkt 25, ja 30. juuni 2004. aasta otsus
kohtuasjas T-107/02: GE Betz vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Atofina Chemicals
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(BIOMATE), EKL 2004, Ik II-1845, punkt 33) tuleneb, et apellatsioonikoda
kontrollib koiki asjakohaseid faktilisi ja diguslikke asjaolusid, et teha kindlaks, kas
kaebuse iile otsuse tegemise ajal vdis teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama,
kui otsusel, mille peale kaebus esitati (eespool viidatud Esimese Astme Kohtu otsus
KLEENCARE, punkt 29, ja 3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-16/02: Audi
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (TDI), EKL 2003, Ik II-5167, punktid 81 ja 82).

Kiesolevas asjas on selge, et Arbora & Ausonia vastulause p&hineb kolmel varasemal
siseriiklikul kaubamirgil, mis on nimetatud eespool punktis 5. Vastulausete osakond
leidis, et taotletava kaubamirgi ja ainsa uuritud varasema kujutismargi vahel esineb
segiajamise tOendosus.

See-eest vordles apellatsioonikoda, olles teavitanud pooli oma kavatsusest votta
arvesse ka kahte tlejadnut vastulauses viidatud varasemat kaubamadrki, koigepealt
taotletavat kaubamirki ning varasemat kaubamérki PAM-PAM nr 855 391, kuna
viimane on samuti sdnamirk ning seega taotletava kaubamirgiga sarnasem
(vaidlustatud otsuse punkt 22). Alles nende kahe kaubamirgi segiajamise tdendosuse
tuvastamise jarel leidis apellatsioonikoda, et taotletava kaubamérgi ja kahe iilejadnud
varasema kaubamirgi vahelist segiajamise tdendosust ei ole enam vaja uurida
(vaidlustatud otsuse punkt 30).

Tuleb meenutada, et Esimese Astme Kohtule esitatud hagi eesmirk on iihtlusta-
misameti apellatsioonikoja poolt tehtud otsuse diguspérasuse kontrollimine (vt selle
kohta Esimese Astme Kohtu 5. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-237/01: Alcon
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), EKL 2003,
1k I1-411, punkt 61; 6. mértsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrys-
ler vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (Calandre), EKL 2003, Ik I1-701, punkt 18; 3. juuli
2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, 1k II-2251, punkt 67, ja
22. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-311/01: Editions Albert René vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Trucco (Starix), EKL 2003, 1k 11-4625, punkt 70).

II - 2747



23

24

25

KOHTUOTSUS 7.9.2006 — KOHTUASI T-133/05

Miiruse nr 40/94 artikli 63 kohaselt on Esimese Astme Kohus piadev EU
artiklite 229 ja 230 raames tithistama otsuseid kaebuse pdhjal, mille ,aluseks voib
olla padevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu,
kéesoleva maidruse voi nende rakendusnormide rikkumine v6i véimu kuritarvita-
mine”. Jarelikult ei tohi Esimese Astme Kohtu poolt teostatav apellatsioonikoja
otsuse diguspérasuse kontroll véljuda apellatsioonikoja poolt kisitletud 6iguslikust
raamistikust (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 31. mai 2005. aasta otsus
kohtuasjas T-373/03: Solo Italia vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Nuova Sala
(PARMITALIA), EKL 2005, 1k II-1881, punkt 25).

Seega tuleb uurida, kas apellatsioonikoda on 6igesti leidnud, et taotletava kauba-
margi ja varasema sonamirgi PAM-PAM (edaspidi ,asjaomane varasem kauba-
mirk”) vahel on segiajamise tdendosus.

Kaupade vordlus

— Poolte argumendid

Hageja leiab, et erinevalt apellatsioonikoja arvamusest ei ole asjaomased kaubad
identsed ega sarnased. Ta mérgib, et taotletava kaubamirgiga téhistatud kaubad on
viikelaste paberist ja tselluloosist pitksméhkmed ithekordseks kasutamiseks, samas
kui asjaomase varasema kaubamérgiga holmatud kaubad on ,pestavad ja mitu korda
kasutatavad viikelaste piiksmdhkmed, mis ei ole valmistatud mitte paberist voi
tselluloosist vaid mdnest muust materjalist (kangas, poliiester, nailon jne)”.

Hageja mirgib selles osas, et ,kaubamirgi PAM-PAM all levitatakse iiksnes
tdiskasvanutele moeldud mahkmeid”. Arbora & Ausonia ei ole kunagi turustanud
viikelasteméhkmeid. Selle iile puudub vaidlus, kuna Arbora & Ausonia ei ole
esitanud téendeid selle kohta, et ta on seda liiki kaupu varem turustanud.

II - 2748



26

27

28

29

MERIC VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — ARBORA & AUSONIA (PAM-PIM’S BABY-PROP)

Uhtlustamisamet leiab, et apellatsioonikojal on leidnud oigesti, et taotletava
kaubamairgiga ja asjaomase varasema kaubamirgiga tahistatud kaubad on ,vihemalt
viga sarnased”.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

Esmalt tuleb tuletada meelde, et apellatsioonikoda leidis, et asjaomased kaubad on
identsed voi vihemalt viga sarnased.

Asjaomaste kaupade voi teenuste vahelise sarnasuse hindamisel tuleb arvesse votta
koiki nende kaupade voi teenuste vahelisi suhteid iseloomustavaid olulisi tegureid.
Need tegurid hélmavad eelkdige nende olemust, otstarvet, kasutamisviisi ning
samuti seda, kas nad on lksteisega konkureerivad voi tiksteist tiiendavad kaubad
(eelpool punktis 18 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus kohtuasjas CASTILLO,
punkt 32, ja 24. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-346/04: Sadas vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), EKL 2005, Ik I1-4891,
punkt 33).

Samuti v6ib kaupu pidada identseteks, kui varasema kaubamirgiga téhistatud
kaubad kuuluvad sellise iildisema kategooria alla, millele viitab kaubamérgitaotlus
(Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00: Institut
fiir Lernsysteme vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Educational Services (ELS),
EKL 2002, 1k 11-4301, punkt 53) v6i kui taotletava kaubamirgiga tihistatud kaubad
kuuluvad varasema kaubamirgiga holmatud uldisema kategooria alla (Esimese
Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties)) EKL 2002, 1k II-4359,
punktid 32 ja 33; 12. detsember 2002. aasta otsus kohtuasjas T-110/01: Vedial vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT), EKL 2002,
lk 11-5275, punktid 43 ja 44, ja 18. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas T-10/03:
Koubi vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Flabesa (CONFORFLEX), EKL 2004, 1k II-
719, punktid 41 ja 42).
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Tuleb meenutada, et kaupade vordlus peab tuginema konealuste kaubamirkide
registreerimistaotluses loetletud kaupadele, mitte kaupadele, mille jaoks kaubamérki
tegelikult kasutatakse, vilja arvatud juhul, kui méiruse nr 40/94 artikli 43 16igete 2
ja 3 alusel esitatud noude korral ilmneb, et varasemat kaubamérki kasutati ainult
osade kaupade tdhistamiseks, vorreldes sellega, mille jaoks see registreeriti. Vastaval
juhul loetakse vastulause kontrollimisel varasem kaubamérk registreerituks ainult
nimetatud kaupade ja teenuste jaoks (vt selle kohta eespool punktis 29 viidatud
kohtuotsus ELS, punkt 50, ja eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus ARTHUR ET
FELICIE, punkt 35).

Kidesoleval juhul on apellatsioonikoda pohjendatult mérkinud, et varasemate
kaubamirkide kasutamise kohta ei ole toendite esitamist ndutud ja seetottu tugines
asjaomastele registreerimistaotluses loetletud kaupadele.

Apellatsioonikoda mérkis vaidlustatud otsuse punktis 27, et taotletud kaubamérgiga
tihistatud kaubad on nii tdiskasvanutele kui viikelastele moeldud ,paberist ja
tselluloosist pitksmidhkmed (iihekordseks kasutamiseks)”. Ta vordles neid asjaomase
varasema kaubamérgiga tdhistatud teatavate kaupadega, mis on apellatsioonikoja
arvamuse kohaselt ,lastele moeldud pitksméahkmed”.

Hageja viitega selle kohta, et Arbora & Ausonia ei turusta lapsemédhkmeid, ei saa
noustuda. Hageja vididab, et varasema kaubamirgi tegelikku kasutamist ei ole
toendatud. Tegeliku kasutamise toendite puudumise korral saab likata vastulause
tagasi ainult juhul, kui taotleja on selle tdendi esitamist thtlustamisametilt
sonaselgelt ning oOigeaegselt noudnud (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu
17. mirtsi 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 Espaa (MUNDICOR), EKL 2004, 1k II-965, punkt 38, ja 7. juuni 2005. aasta otsus
kohtuasjas T-303/03: Lidl Stiftung vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — REWE-Zentral
(Salvita), EKL 2005, 1k I1I-1917, punkt 77).
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Tuleb mirkida, et asjaomane varasem kaubamaérk registreeriti ,(valmis)roivaste, eriti
piikksmihkmete ja jalandude” jaoks. Piksmihkmete osas on hispaaniakeelses
originaaltekstis kirjas ,braga-paiial infantil” (piiksmahkmed vaikelastele).

Taotletav kaubamirk holmab ,paberist ja tselluloosist pitksmidhkmed iihekordseks
kasutamiseks”. Kuna hageja ei ole viidanud asjaoludele, mis annaksid alust jareldada,
et registreerimistaotlusega holmatud kaubad piirduvad tiiskasvanutele voi viike-
lastele moeldud mihkmetega, on apellatsioonikoda digesti leidnud, et konealune
registreerimistaotluses loetletud kaupade loetelu hoélmas nii tdiskasvanutele kui
viikelastele moeldud mahkmeid.

Seega tuleb mirkida, et varasema asjaomase kaubamirgiga tihistatud kaubad,
eelkaige viikelastele moeldud méhkmed, kuuluvad asjaomase kaubamaérgitaotlusega
holmatud kaupadega iihe ja sama iildisema kategooria alla, kuhu kuuluvad nii
tdiskasvanutele kui viikelastele moeldud mahkmed.

Tuleb lisada, et kdnealuste kaupade olemus on sama (hiigieenitarbed), neil on sama
kasutusala ja eesmirk (roivaste kaitsmine kusepidamatuse korral) ja neid
turustatakse samades miiigikohtades (ildjuhul kaubahallides ja apteekides). Lisaks
sellele on neil teineteist potentsiaalselt tdiendav iseloom, kuna piiksmahkmeid
ithekordseks kasutamiseks, juhul kui need on mdeldud viikelastele, voib kasutada
mitmekordselt kasutatavate tekstiilmihkmete sees. Ei ole kahtlust, et neid voidakse
toota ja turustada samade ettevotjate poolt.

Hageja argument, mille kohaselt kaubad ei ole koostiselt voi kasutusalalt identsed
voi vihemalt sarnased, tuleb tagasi litkata. Kéesoleval juhul ei saa need erinevused
olla olulisemad asjaomaste kaupade iihesugusest olemusest ja eesmérgist. Olene-
mata sellest, kas tegemist on tselluloosist voi tekstiilist, {the- v6i mitmekordsete
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méhkmetega, voib tarbija nendega kokku puutudes arvata, et tegemist on sarnaste
kaupadega (vt sarnane kisitlus, Esimese Astme Kohtu 21. aprilli 2005. aasta otsus
kohtuasjas T-164/03: Ampafrance vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Johnson &
Johnson (monBeBé), EKL 2005, lk 11-1401, punkt 53), mis kuuluvad samasse
pliksmiahkmete {ldisesse kaubagruppi ja mis vdivad olla sama kaubandusliku
paritoluga (vt selle kohta eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus CASTILLO,
punktid 33-38).

Neil asjaoludel ei teinud apellatsioonikoda viga, leides, et vastandatud kauba-
mirkidega tahistatud kaubad on identsed voi vihemalt viga sarnased.

Kaupade vordlus

Esmalt tuletab Esimese Astme Kohus meelde, et kaks kaubamirki on sarnased, kui
need on asjaomase avalikkuse silmis vdhemalt osaliselt identsed iihe vdi mitme
visuaalse, kolalise voi kontseptuaalse aspekti osas (Esimese Astme Kohtu
23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, 1k II-4335,
punkt 30, ja 22. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-34/04: Plus vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Bilz ja Hiller (Turkish Power), EKL 2005, 1k I1I-2401,
punkt 43).

— Poolte argumendid

Hageja viidab, et vastupidiselt apellatsioonikoja arvamusele ei ole tihised PAM-
PAM ja PAM-PIM'S BABY-PROP identsed. Varasema asjaomase kaubamirgi ja
taotletava kaubamairgi vahel on suuremaid visuaalseid, kolalisi ja kontseptuaalseid
erinevusi, kui on leidnud apellatsioonikoda.
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Selles osas vaidlustab hageja apellatsioonikoja ldhenemise, mille kohaselt keskendub
tarbija tdhelepanu kindlasti kaubamirgi esimesele osale, kidesoleval juhul sonadele
~pam-pim’s”, jittes tihelepanuta teise poole ,baby-prop ”. Hageja arvates mérkab
tarbija vastupidiselt just selliseid aspekte nagu kaubamairgi omapira voi erilisus.

Esiteks, kuna taotletav kaubamirk ja asjaomane varasem kaubamirk sisaldavad
mitut erinevat sona, ei ole need visuaalselt sarnased. Samuti viitab hageja veelgi
olulisemale visuaalsele ja graafilisele erinevusele taotletava kaubamérgi PAM-PIM’S
BABY-PROP ja varasema kujutismérgi PAM-PAM vahel, mis on ainus varasem
kaubamirk ka klassi 16 kuuluvate kaupade jaoks.

Teiseks viitab hageja foneetilisele erinevusele, mille kohaselt annab silp ,pim’s”
taotletavale viikelastele mdeldud kaupu hoélmavale kaubamirgile teatava pehmuse,
erinedes seega varasemast asjaomasest kaubamirgist PAM-PAM, mis kélab nagu
trummiheli.

Lisaks heidab hageja apellatsioonikojale ette viidetavate visuaalsete ja kolaliste
sarnasuste subjektiivset hindamist. Nimetatud subjektiivsus tuleneb sellest, et
territoorium, kus arvesse voetud varasemad kaubamairgid on kaitstud (Hispaania)
ja otsuse langetamise koht langevad kokku.

Kolmandaks mairgib hageja, et kontseptuaalsest vaatenurgast ei ole asjaomased
tihised sarnased. Taotletav kaubamérk voimaldab koheselt jireldada, millise
kaubaga on tegemist, s.o viikelastele moeldud méhkmed, samas kui varasemal
asjaomasel kaubamirgil ei ole erilist tihendust. Peale selle ei ole tdendatud, et
keskmine Hispaania tarbija seostab seda kaubamirki ilmtingimata viikelastele
moeldud mahkmetega.
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Uhtlustamisamet leiab, et apellatsioonikoda on oigesti kinnitanud vastulausete
osakonna jireldust, et asjaomased tihised on sarnased.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab segiajamise tdendosuse hindamine
asjaomaste tihiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema
neist jadvale tervikmuljele, arvestades isedranis nende eristavaid ja domineerivaid osi
(Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL,
EKL 1997, 1k I-6191, punkt 23; 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97:
Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 25, ja Esimese Astme Kohtu
5. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-423/04: Bunker & BKR vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Marine Stock (B. K. R.), EKL 2005, Ik 11-4035, punkt 57).

Kuigi tavaliselt kisitleb keskmine tarbija kaubamirki tervikuna ega uuri selle
erinevaid detaile, jadvad tldiselt paremini meelde tahise domineerivad ja eristavad
osad (vt selle kohta eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Fifties, punktid 47 ja 48,
ja 6. oktoobri 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-117/03-T-119/03 ja
T-171/03: New Look wvs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), EKL 2004, lk I1-3471, punkt 39).

Kéesoleval juhul leidis apellatsioonikoda, et taotletavas kaubamérgis kasutatud
mbdiste ,pam-pim’s” on tihistatud kaupu eristatav ning moiste ,baby-prop” suhtes
domineeriv (vaidlustatud otsuse punkt 21).
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Tuleb miérkida, et nagu apellatsioonikoda on &igesti leidnud, peab asjaomane tarbija
kergemini meeles viljendit ,pam-pim’s”, millel esiteks ei ole hispaania keeles erilist
tihendust peale lapsekeelse hiilitsuse ja mis teiseks asub taotletava kaubamirgi
PAM-PIM’S BABY-PROP alguses. Tarbija poorab iildjuhul suuremat tihelepanu
kaubamérgi algusele kui Idopule (vt selle kohta eespool punktis 22 viidatud
kohtuotsus BUDMEN, punkt 47, ja eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus
ARTHUR ET FELICIE, punkt 46). Sénaiihend ,pam-pim’s” on varasema kaubamirgi
visuaalsel ja foneetilisel hindamisel seega oluline, arvestades tema paiknemist
eespool, st enam silma jadval kohal (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu
14. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-312/03: Wassen International vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), EKL 2005,
1k 11-2897, punkt 41).

Taotletavas kaubamirgis sisalduv sonaiihend ,baby-prop” ei tomba tdhelepanu
elemendilt ,pam-pim’s” eemale nii palju, et see oluliselt muudaks seda, kuidas
avalikkus seda kaubamirki tajub. Pooled on odigesti iiksmeelel, et apellatsioonikoda
ei ole teinud viga, leides, et asjaomane Hispaania tarbija moistab sona ,baby” all
~vaikelast”. See sona kuulub viikelastele moeldud pitksmihkmeid puudutava
igapdevakeele sdénavara hulka (vt selle kohta Euroopa Kohtu
20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2001, Ik 1-6251, punkt 43). Eelnimetatut arvesse
vottes omab sonade ,baby” ja ,prop” tihend, mis paikneb taotletava kaubamérgi
16pus, asjaomase tihisega loodud uldpildis tksnes teisejargulist tahendust (vt
sarnane kasitlus, eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus HUBERT, punkt 53).

Eelnimetatud kaalutlustest tulenevalt on sonaithend ,,pam-pim’s” taotletava kauba-
mérgi domineeriv osa.

Sellest hinnangust tulenevalt on kohane uurida, kas konealused tahised on sarnased.
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Esmalt tuleb mirkida, et kui vaidlustatud otsuses leidis apellatsioonikoda, et vottes
arvesse eriti asjaomaseid eristavaid ja domineerivaid osi (vaidlustatud otsuse
punkt 25), on asjaomase varasema kaubamirgi ja taotletava kaubamirgi vahel on
visuaalne ja kolaline sarnasus (vaidlustatud otsuse punktid 23 ja 24) ning vdhene
kontseptuaalne sarnasus, siis ei langetanud vastupidiselt hageja arvamusele
apellatsioonikoda otsust tihiste identsuse kiisimuses.

Esiteks koosneb nii taotletav kaubamirk ,pam-pim’s” kui asjaomase varasema
kaubamirgi domineeriv osa PAM-PAM molemad kahest sonast, mida iithendab
sidekriips. Molemad sonad koosnevad kolmest tihest, millest kaks on moélemal juhul
samad ning paiknevad samas jirjekorras ja samal kohal.

Vaidlustatud otsuses leiti, et vokaalide ,a” ja ,i” erinevus ning tdhe ,s” iilakomaga
lisamisest tulenev erinevus ei ole piisavalt olulised, et seada kahtluse alla visuaalset
sarnasust, mis esineb asjaomase varasema kaubamirgi ja taotletava kaubamairgi
domineeriva osa vahel (vt selle kohta eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus ELS,
punkt 66).

Samuti ei muuda moiste ,baby-prop” liitmine taotletavale kaubamirgile seda
hinnangut, sest need sonad on tihisest jadvas tervikmuljes teisejiargulise tihtsusega.

Seega leidis apellatsioonikoda &igesti, et taotletava kaubamirk ja asjaomase
varasema kaubamirk on visuaalselt sarnased.
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Hageja argument, mille kohaselt on taotletav kaubamérk ja varasem kujutismérk
erinevad, ei ole pohjendatud, kuna Esimese Astme Kohus leidis eespool punktis 21,
et apellatsioonikoda on oma otsuses digesti tuginenud iiksnes asjaomasele
varasemale sonamirgile ning teisi viidatud kaubamaérke ei ole vaja uurida.

Teiseks, foneetilisest vaatenurgast koosnevad taotletava kaubamirgi domineeriv osa
»pam-pim’s” ja asjaomane varasem kaubamirk kahest {hesilbilisest sonast, mis
algavad sama kaashailikuga ,,p” ja lopevad sama kaashiélikuga ,m”. Ka esimene silp
on neil ithine ,pam”. Ainus hadlduserinevus Hispaania avalikkuse jaoks seisneb teise
silbi keskmise téishéaaliku erinevuses — ,a” asjaomase varasema kaubamérgi puhul ja
- taotletava kaubamirgi puhul. See viheoluline erinevus ei sea kahtluse alla
konealuse kahe kaubamirgi kolalist sarnasust.

Seoses taotletavas kaubamairgis sisalduvate sénadega ,,baby-prop” on Esimese Astme
Kohus juba mirkinud, et neil on vaid teisejirguline tihendus asjaomase téhise
loodud iildpildis. Seetdttu ei sea need sonad kahtluse alla taotletava kaubamirgi
domineeriva osa ja asjaomase varasema kaubamargi vahelist suurt kolalist sarnasust
(vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 11. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-31/03:
Grupo Sada vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Sadia (GRUPO SADA), EKL 2005,
1k II-1667, punkt 62).

Hageja viidet, mille kohaselt varasem asjaomane kaubamirk kélab nagu trummiheli
vastupidiselt pehme kolaga taotletavale kaubamargile, ei ole pohjendatud. Igal juhul
ei piisa sellest taotletava kaubamirgi ja asjaomase varasema kaubamirgi kélalise

.

sarnasuse vilistamiseks, kuna kéla ,,pam-pim’s” pehmus ei ole téendatud.
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Seetottu on apellatsioonikoda oigesti tuvastanud, et taotletava kaubamérgi ja
asjaomase varasema kaubamaérgi vahel on koélaline sarnasus, kuna tervikuna voetuna
kaaluvad sarnasused iiles erinevused (vt sarnane kisitlus, eespool punktis 51
viidatud kohtuotsus SELENIUM-ACE, punkt 44).

Peale selle mirgib Esimese Astme Kohus, et hageja viide, mille kohaselt
apellatsioonikoja hinnang visuaalse ja kolalise sarnasuse kohta on subjektiivne, ei
ole pohjendatud.

Kolmandaks ei ole tihisel PAM-PAM ja taotletava kaubamirgi domineerival osal
~pam-pim’s” kontseptuaalsest kiiljest asjaomase avalikkuse jaoks selget ja méiratle-
tud semantilist sisu. Nagu apellatsioonikoda on 6igesti mérkinud, ei ole neil
hispaania keeles tiahendust peale lapsekeelse hidlitsuse. Sonaithendi ,baby-prop”
osas aga, mida on kasutatud taotletavas kaubamirgis, tuleb mérkida, et see on
asjaomase tihisega loodud ildpildis teisejargulise tihendusega. Peale selle, kui
asjaomane avalikkus vdib aru saada, et sdna ,baby” tihendab ,viikelast”, siis sonal
~prop” ei ole hispaania keeles erilist tihendust. Koike eeltoodut arvesse vottes voib
seega jareldada, et taotletaval kaubamairgil PAM-PIM’S BABY-PROP ei ole selget ja
madratletud tiahendust. Vastupidiselt sellele, mida védidab hageja, ei vdimalda
konealune kaubamairk asjaomasel avalikkusel asjaomast kaupa méératleda.

Seega ei esine kontseptuaalseid erinevusi, mis voiksid neutraliseerida kahe téhise
vahelised visuaalsed ja foneetilised sarnasused.

Koigest eeltoodust tulenevalt leidis apellatsioonikoda digesti, et asjaomased kauba-
mérgid on sarnased.
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Segiajamise tdendosus

— Poolte argumendid

Hageja arvates ei ole asjaomaste kaubamirkide vahel segiajamise toendosust, kuna
nende asjaomane avalikkus on téielikult erinev. Taotletava kaubamairgiga téhistatud
kaupade tarbijad on noored lapsevanemad, samas kui kaubamirgi PAM-PAM all
levitatavate taiskasvanutele moeldud mihkmete tarbijad on eakad inimesed ja
vanurid.

Uhtlustamisameti arvates ilmneb segiajamise téeniosuse igakiilgsel hindamisel
segiajamise tdendosus. Vottes arvesse asjaomaste kaupade ja kaubamirkide
sarnasust, kaldub asjaomane Hispaania tarbija omistama PAM-PIM’S BABY-PROP
kaubamairgiga kaupadele sama kaubanduslikku péritolu, mis on kaubamérgi PAM-
PAM all miitidavatel kaupadel.

— Esimese Astme Kohtu hinnang

Segiajamise tdendosus on olemas, kui avalikkus v6ib uskuda, et konealused kaubad
vOi teenused pirinevad samalt ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud
ettevotjatelt (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97:
Canon, EKL 1998, 1k I-5507, punkt 29; eespool punktis 48 viidatud kohtuotsus Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 17, ja eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus ARTHUR
ET FELICIE, punkt 26).
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Segiajamise toendosust tuleb hinnata igakiilgselt ja arvestades koiki asjaomaseid
tegureid (eespool punktis 48 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 22; eespool
punktis 71 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 16, ja eespool punktis 48 viidatud
kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18).

Sellisel igakiilgsel hindamisel lahtutakse keskmisest tarbijast, kes on eeldatavalt
piisavalt informeeritud, mdistlikult tdhelepanelik ja arukas. Tema téhelepanu tase
voib soltuda asjaomaste kaupade ja teenuste liigist (eespool punktis 29 viidatud
kohtuotsus ELS, punkt 47).

Kiesoleval juhul tuleb eespool toodud kaalutlusi arvesse vottes tddeda, et taotletava
kaubamirgi ja asjaomase varasema kaubamirgi vaheline sarnasus on tuvastatud.
Samuti tuleb mirkida, nagu seda tehti ka vaidlustatud otsuses, et vastandatud
kaubamairkidega tihistatud kaubad on identsed. Sellest identsusest tuleneb, et
asjaomaste tihiste monede voimalike erinevuste osatihtsus kahaneb (vt selle kohta
eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus BUDMEN, punkt 59).

Seoses asjaomase avalikkusega tuleb mairkida, et eespool on tuvastatud asjaolu, et
asjaomane varasem kaubamirk ja taotletav kaubamirk tdhistavad eelkoige
vaikelastele moeldud méhkmeid. Seega on vastandatud kaubamairkide puhul
asjaomane avalikkus vihemalt osaliselt sama.

Esimese Astme Kohus tuletab meelde, et roivasektoris kasutatakse sageli sama
kaubamirki erinevatel viisidel kujutatuna soltuvalt tihistatavatest kaupadest. Selles
sektoris on samuti tavapirane, et roivaid tootvad ettevotjad kasutavad erinevate
tootesarjade eristamiseks alam-kaubamirke, mis tulenevad peakaubamirgist ning
millel on sellega tihine domineeriv osa (eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus
Fifties, punkt 49; eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus BUDMEN, punkt 57, ja
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eespool punktis 49 viidatud kohtuotsus NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection, punkt 51). Neil asjaoludel on mdistetav, et asjaomane avalikkus
kasitleb vastandatud kaubamérkidega tidhistatud kaupu kill kahte erinevasse
tootesarja kuuluvatena, kuid siiski iihelt ja samalt ettevétjalt péarinevatena (vt selle
kohta eespool punktis 29 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 49, ja eespool punktis 28
viidatud kohtuotsus ARTHUR ET FELICIE, punkt 68).

Eespool nimetatud kaalutlusi arvesse vottes tuleb olla seisukohal, et keskmine
Hispaania tarbija voib arvata, et kaubamirki PAM-PIM’S BABY-PROP kandvad
kaubad ja kaubamirki PAM-PAM kandvad kaubad péarinevad samalt ettevdtjalt voi
ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt.

Seega leidis apellatsioonikoda oigesti, et asjaomaste kaubamirkide vahel esineb
segiajamise tOendosus.

Seetottu tuleb jitta ainus viide, mis tuleneb madruse nr 40/94 artikli 8 ldike 1
punkti b rikkumisest, rahuldamata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, moistetakse kohtukulud vastavalt iihtlustamisameti noéudele vilja
hagejalt.
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Esitatud pdhjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Jitta hagi rahuldamata.

2. Maoista kohtukulud vilja hagejalt.

Vilaras Dehousse Svaby

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 7. septembril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretir

E. Coulon
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M. Vilaras



