KOHTUQTSUS 16.3.2005 — KOHTUASI T-112/03

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

Kohtuasjas T-112/03,

L’Oréal SA, asukoht Pariis (Prantsusmaa), esindaja: advokaat X. Buffet Delmas
d’Autane,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja tééstusdisainilahendused),
esindajad: B. Filtenborg, S. Laitinen ja G. Schneider,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainila-
hendused) apellatsioonikoja menetluses

Revlon (Suisse) SA, asukoht Schlieren (Sveits),
* Kohtumenetluse keel: inglise.
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mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja tédstusdisai-
nilahendused) neljanda apellatsioonikoja 15. jaanuari 2003. aasta otsuse (asi
R 396/2001-4) peale, mis kasitleb L’Oréal SA ja Revlon (Suisse) SA vahelist
vastulausemenetlust,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja I. Pelikdnovs,

kohtusekretér: asekohtusekretir B. Pastor,

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

arvestades 31. juulil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades 8. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagi-
avalduse lisadokumenti, s.o koopiat Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamérgid ja
toostusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 11. juulil 2003 asjas R 831/2002-2
tehtud otsusest, mis kisitleb Revlon (Suisse) SA ja Lancome Parfums et
Beauté & Cie vahelist vastulausemenetlust,

arvestades 21. oktoobril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hageja
vastust,

arvestades 28. septembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse
Vaidluse taust

Hageja esitas 9. septembril 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamérgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) néukogu 20. detsembri
1993. aasta madruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul) alusel iihenduse kaubamirgi
registreerimise taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sénamérk FLEXT AIR.

Kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
Klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 3
ning vastavad jirgmisele kirjeldusele: ,$ampoonid; soengu- ja juuksehooldusgeelid,
-vahud, -palsamid ja -aerosooltooted; juukselakid; juuksevérvid ja juuksevérviee-
maldid; lokivedelikud ja juuksesirgendustooted; eeterlikud &lid”.

Kaubamirgi registreerimise taotlus avaldati 30. augustil 1999 Uhenduse Kauba-
mirgibiilletdénis nr 69/99.
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Revlon (Suisse) SA (edaspidi ,vastulause esitaja”) esitas 30. novembril 1999 midruse
nr 40/94 artikli 42 I6ike 1 alusel vastulause taotletava kaubamirgi registreerimisele.

Vastulause rajanes sonamirgil FLEX (edaspidi ,varasem kaubamirk”), mis on
registreeritud:

— Prantsusmaal kaupadele klassides 3 ja 34, mis vastavad kirjeldusele »valgendid ja
muud pesuained; puhastus-, poleer- ja kiitirimisained ning abrasiivid; seebid,
16hnaslid, eeterlikud 6lid, kosmeetikatooted, juukseveed; hambapastad; tubakas
(to6tlemata voi té6deldud); suitsetamistarbed; tikud”;

— Rootsis kaupadele klassis 3, mis vastavad kirjeldusele »Sampoon; juuksepalsam,
-vaht, -lakk ja -geel”;

— Uhendkuningriigis kaupadele klassis 3, mis vastavad kitjeldusele ,juustele
méeldud Sampoonid ja hooldusvahendid”.

Vastulause toetuseks t6i vastulause esitaja vilja médruse nr 40/94 artilli 8 16ike 1
punktis b sitestatud suhtelise keeldumisp&hjuse.
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Hagejale teatati 7. detsembril 1999, et tema kaubamirgitaotlusele on esitatud
vastulause. Vastulausete osakond palus 23. mértsil 2000 vastulause esitajal hiljemalt
23. juuliks 2000 esitada uusi téendeid oma vastulause toetuseks ning hagejal
hiljemalt 23. septembriks 2000 esitada vastuseks vastulausele oma mirkused.

Nimetatud tihtaegade jooksul pooled ithtlustamisametile oma markusi ei esitanud.

Uhtlustamisamet teatas pooltele 27. novembril 2000, et uute mérkuste puudumisel
teeb ta otsuse juba tema valduses olevate téendite pohjal.

28. ja 29. novembril 2000 sai {ihtlustamisamet hageja mirkused, milles teatati, et
»tema tahtest soltumatutel pshjustel” oli hageja alles 4sja vastulausest teada saanud.
Hageja néudis ka téendeid varasema kaubamiirgi tegeliku kasutamise kohta ning
teatas, et jitab endale diguse esitada restitutio in integrum hagi. Ta lisas koopia oma
mirkustest, mis ta oli esitanud iihes seotud vastulausemenetluses.

Vastulausete osakond vastas 26. mirtsil 2001, et ta ei vota arvesse eelmises punktis
viidatud miérkusi, kuna need esitati pirast eespool viidatud 27. novembri 2000. aasta
teadet. '

Oma 27. mirtsi 2001. aasta otsusega litkkas vastulausete osakond kaubamérgitaot-
luse tagasi, pohjendades seda taotletava kaubamirgi ja Uhendkuningriigis registree-
ritud varasema kaubamérgi segiajamise toendosusega.
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14 Hageja esitas selle otsuse peale 20. aprillil 2001 kaebuse mi#ruse nr 40/94 artikli 59
alusel.

15 Oma 15. jaanuari 2003. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud otsus”) jdttis neljas
apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata ja maistis kulud vilja hagejalt.

Poolte nouded

16 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— moista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluse kulud vilja iihtlustamisame-
tilt.

17 Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jitta hagi rahuldamata;

— mdista kohtukulud vilja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Hagi toetuseks esitab hageja kolm viidet, mis tulenevad oluliste menetlusnormide
rikkumisest seoses varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise téendamise noudega,
mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumisest ning sama madruse artikli 8
Idike 2 punkti a alapunkti ii rikkumisest.

Esimene viide, mis tuleneb oluliste menetlusnormide rikkumisest seoses varasema
kaubamdirgi tegeliku kasutamise téendamise noudega

Poolte argumendid

Hageja viidab esiteks, et jittes jousse vastulausete osakonna otsuse, millega liikati
varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise tdendamise ndue tagasi, rikkus apellat-
sioonikoda méadruse nr 40/94 artikli 43 16iget 2 ning komisjoni 13. detsembri
1995. aasta magruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse noukogu mésrus (EU)
nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1995, L 303, 1k 1), eeskirja 22 16iget 1. Ta
tidpsustab, et kuna kumbki nendest sitetest ei kehtesta tihtaega tegeliku kasutamise
téendamise noudmiseks, voib sellise noude esitada kuni vastulausemenetluse
I6petamiseni, mis kdesoleval juhul toimus alles 27. mirtsil 2001, st vastulausete
osakonna otsuse tegemise kuupdeval.

Teiseks viidab hageja, et jittes jdusse vastulausete osakonna otsuse, millega liikati
varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise téendamise ndue tagasi, rikkus apellat-
sioonikoda tegevuse jirjepidevuse pohimétet, nagu seda on viljendatud Esimese
Astme Kohtu 8. juuli 1999. aasta otsuses kohtuasjas T-163/98: Procter & Gamble v.
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Siseturu Uhtlustamise Amet (BABY-DRY) (EKL 1999, Ik 1I-2383); 16. veebruari
2000. aasta otsuses kohtuasjas T-122/99: Procter & Gamble v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (seebi kuju) (EKL 2000, Ik II-265); 5. juuni 2002. aasta otsuses kohtuasjas
T-198/00: Hershey Foods v. Siseturu Uhtlustamise Amet (Kiss Device with plume)
(EKL 2002, 1k I1-2567); 12. detsembri 2002. aasta otsuses kohtuasjas T-63/01:
Procter & Gamble v. Siseturu Uhtlustamise Amet (seebi kuju) (EKL 2002,
Ik 11-5255), ja 23. septembri 2003. aasta otsuses kohtuasjas T-308/01: Henkel v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE) (EKL 2003, Ik II-3253).

Uhtlustamisamet vaidlustab kiesoleva viite pohjendatuse.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb mérkida, et miiruse nr 2868/95 eeskirja 22 15ige 1 ei ole kiesoleval
juhul asjakohane. See niieb ette, et juhul kui vastulause esitaja peab esitama toendid
varasema kaubamérgi kasutamise kohta, teeb tihtlustamisamet talle ettepaneku
esitada ndutud tdendid iihtlustamisameti madratud tihtaja jooksul. Kiesoleva
vaidluse raames ei tousetu mitte kiisimus, millise hetkeni tdendeid varasema
kaubamirgi tegeliku kasutamise kohta voib esitada, vaid millise hetkeni selliseid
téendeid voib nduda.

Edasi tuleb tddeda, et vaidlustatud otsuse punktis 16 leidis apellatsioonikoda, et
hageja ei esitanud varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise toendamise nouet
tdhtaegselt ning seega ei tulnud seda vastulause suhtes otsuse tegemisel arvesse
votta.

Selle seisukoha pohjendatuse uurimiseks tuleb kéigepealt meenutada, et vastavalt
médruse nr 40/94 artikli 43 16igetele 2 ja 3 eeldatakse sama maidruse artikli 42 alusel
esitatud vastulause menetlemisel varasema kaubamiirgi tegelikku kasutamist seni,
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kuni kaubamirgi taotleja nouab sellise kasutamise toendamist. Sellise ndude
esitamine toob kaasa vastulause esitaja kohustuse tdendada tegelikku kasutamist
(voi niidata, et kasutamata jitmine oli pohjendatud), kuna vastasel juhul liikatakse
tema vastulause tagasi. Sellise tagajirje tekkimiseks tuleb noue koostada selgelt ja
esitada iihtlustamisametile digeaegselt (Esimese Astme Kohtu 17. mértsi 2004. aasta
otsus liidetud kohtuasjades T-183/02 ja T-184/02: El Corte Inglés v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Gonzalez Cabello ja Iberia Lineas Aéreas de Espana
(MUNDICOR), EKL 2004, 1k I11-965, punkt 38).

Selle kiisimuse kohta tuleb mirkida, et midruse nr 40/94 iiheksas pohjendus
toepoolest todeb, et ,ithenduse kaubamirkide kaitsmine voi muude varem
registreeritud kaubamirkide kaitsmine nende vastu -ei ole péhjendatud, kui
kaubamiirke tegelikult ei kasutata”. Seda silmas pidades ei tohi ebamoistlikult
piirata kaubamirgi taotleja vimalusi nduda tdendeid selle kaubamirgi kasutamise
kohta, millele on tuginetud taotletava kaubamirgi registreerimise vastu.

Sellegipoolest tuleb varasema kaubamiirgi tegeliku kasutamise kiisimus juhul, kui
kaubamirgi taotleja on selle tdstatanud, lahendada enne, kui tehakse otsus
vastulause enda suhtes. ‘

Kuna nii vastulausemenetlus kui apellatsioonimenetlus on vdistlevad menetlused,
kutsub iihtlustamisamet pooli nii sageli kui vajalik esitama mérkusi ithtlustamis-
ameti poolt neile adresseeritud vdi teiste poolte edastatud teadete kohta (vt selle
kohta madruse nr 40/94 artikli 43 16ige 1 ja artikli 61 1dige 2). Menetluse parema
korraldamise eesmirgil tuleb need mirkused esitada iihtlustamisameti méératud
tahtaja jooksul.
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Kéesoleval juhul kutsus vastulausete osakond oma 23. mirtsi 2000, aasta kirjaga
vastavalt médruse nr 40/94 artikli 43 I6ikele 1 vastulause esitajat hiljemalt 23. juuliks
2000 esitama uusi tdendeid oma vastulause toetuseks ning hagejat hiljemalt
23. septembriks 2000 esitama vastuseks vastulausele oma mirkused. Hageja oleks
seega pShimétteliselt pidanud varasema kaubamirgi tegeliku kasutamise toendamist
nbudma midratud tdhtaja jooksul, st hiljemalt 23. septembriks 2000.

Toimikus ei leidu iihtki seika, mis igustaks sellest pohimottest erandi tegemist.
Iseiranis ei kujuta endast sellist seika ,tema tahtest sgltumatud” pohjused, millele
hageja tugines ning millele on viidatud eespool punktis 11. Esimese Astme Kohtu
suulisele kiisimusele vastates kinnitas hageja, et tegemist oli tema enda korraldusliku
eksimusega.

Neil asjaoludel leidis vastulausete osakond digesti, et varasema kaubamdirgi tegeliku
kasutamise t6endamise nouet, mille hageja esitas 28. ja 29. novembri 2000. aasta
teadetega, ei esitatud Gigel ajal ning et see tuleb jirelikult tagasi liikata.

Sellest tuleneb, et leides vaidlustatud otsuse punktis 16, et see ndue ei olnud esitatud
midratud tihtaja jooksul, ei rikkunud apellatsioonikoda madruse nr 40/94: artikli 43
loiget 2.

Tegevuse jirjepidevuse pohimottele tugineva argumendi osas tuleb todeda, et hageja
poolt apellatsioonikojale esitatud kaebuse asjakohased punktid on sénastatud
jérgmiselt (vt kaebuse punktid 2.2.9 ja 3.10):

»[...] hageja palub tiiendava véimalusena, et vastavalt [médruse nr 40/94] artiklile 62
teostaks apellatsioonikoda vastulausete osakonna pidevust ja votaks vastu hageja
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noude toendada Uhendkuningriigis registreeritud varasema kaubamirgi tegelikku
kasutamist, voi saadaks asja vastulausete osakonnale hageja ndude edasiseks
menetlemiseks.” (,[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with
Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the
Opposition Division and accept the appellant’s request for evidence of use of the
earlier opposing UK. trademark or remit the case to the Opposition Division for
compliance with the applicant’s request for said evidence of use.”).

Sellest nihtub, et apellatsioonikojas kordas hageja tiiendava vdimalusena varasema
kaubamirgi tegeliku kasutamise téendamise nouet.

Apellatsioonikoda ei maininud vaidlustatud otsuses seda taiiendava vdimalusena
esitatud nduet, kui ta jattis segiajamise téendosust kisitleva pohindude rahuldamata.

See eksimus ei digusta siiski vaidlustatud otsuse tithistamist, kuna apellatsioonikoda
vois tegevuse jirjepidevuse pohimétet rikkumata tdiendava vdimalusena esitatud
tegeliku kasutamise tdendamise ndude Siguspéraselt rahuldamata jatta.

{htlustamisameti apellatsioonikodade padevusse kuulub tthtlustamisameti iiksuste
poolt esimese instantsina tehtud otsuste ldbivaatamine. Kaebuse lahendus selle
libivaatamise raames soltub sellest, kas hetkel, mil kaebus lahendatakse, vdib
seaduslikult vastu votta uue otsuse, millel on sama resolutiivosa nagu kaebuse
esemeks oleval otsusel. Seega voivad apellatsioonikojad miéruse nr 40/94 artikli 74
Ioikes 2 sitestatud erandiga arvestades kaebusi rahuldada kaebuse esitanud poole
esitatud uute asjaolude alusel voi ka viimati mainitu esitatud uute toendite alusel
(eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE, punkt 26). Selle ldbivaatamise ulatus,
mille apellatsioonikoda on kohustatud kaebuse esemeks oleva otsuse suhtes
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teostama, ei ole pohimdtteliselt kindlaks mi#ratud kaebuse esitanud poole
viljatoodud véidetega. Seega, isegi kui kaebuse esitanud pool ei ole tuginenud
konkreetsele viitele, on apellatsioonikoda siiski kohustatud kaiki asjakohaseid
diguslikke ja faktilisi asjaolusid silmas pidades uurima, kas hetkel, mil kaebus
lahendatakse, voib seaduslikult vastu vétta uue otsuse, millel on sama resolutiivosa
nagu kaebuse esemeks oleval otsusel (eespool viidatud kohtuotsus KLEENCARE,
punkt 29).

Jarelikult tuleb kiesoleval juhul kiisimusele, kas kaebuse lahendamise hetkel vais
apellatsioonikoda seaduslikult vastu vétta otsuse, mis sarnaselt vastulausete
osakonna otsusega litkkas tegeliku kasutamise tdendamise noude tagasi, vastata
jaatavalt. Hageja ei esitanud apellatsiconikoja menetluses tihtki uut seika, mis oleks
oigustanud selle ndude esitamata jitmist vastulausete osakonna miratud tihtaja
jooksul. Seega, kuna olukord jii selles suhtes samasuguseks nagu see, millest
vastulausete osakond teadlik oli, vois apellatsioonikoda sarnaselt eespool punktides
28-31 vastulausete osakonna menetluse kohta mirgituga seaduslikult leida, et talle
tdiendava voimalusena esitatud nduet ei esitatud Gigeaegselt.

Sellest jareldub, et esimene viide tuleb tagasi liikata.

Teine viide, mis tuleneb médruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja viidab, et leides, et esineb segiajamise tden#iosus, rikkus apellatsioonikoda
midruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1 punkti b.
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Selles suhtes viidab ta kdigepealt, et kuna vaidlustatud otsus pohineb varasema
kaubamirgi registreerimisel Uhendkuningriigis, siis tuleb segiajamise téenfosust
hinnata selle riigi suhtes.

Lisaks ithineb ta apellatsioonikoja seisukohaga, mille kohaselt varasemal kauba-
miérgil on nork eristusvoime.

Edasi viidab ta, et apellatsioonikoda jareldas ekslikult, et konealused téhised on
niivord sarnased, et neid voib segi ajada.

Esiteks oleks apellatsioonikoda pidanud varasema kaubamérgi norga eristusvoime
tottu leidma, et itksnes selle kaubamérgi téielik taasesitamine voib kaasa tuua
segiajamise toendosuse.

Teiseks ei ole vastandatud tihised piisavalt sarnased, et tekitada segiajamise
toendosust.

Visuaalse kiilje osas viidab hageja esmalt, et kahe sona kombinatsioonist koosnevat
tihist ei tohiks pidada visuaalselt sarnaseks iihestainsast sénast koosneva tihisega,
eriti seetdttu, et kumbki kahest sonast ei ole identne varasema tdhisega, mis on
lihem. Selles kiisimuses tugineb hageja Esimese Astme Kohtu 12. detsembri
2002. aasta otsusele kohtuasjas T-110/01: Vedial v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
France Distribution (HUBERT) (EKL 2002, Ik II-5275), mis on seda tdhendusrikkam,
et vastupidi tegusonale ,flex” ja tiivisdnale ,flexi” kirjutatakse selle otsuse aluseks
olevas kohtuasjas viidatud téhiste {ihisosa ithtemoodi ja see osa on #irmiselt
eristusvdimeline. Lisaks tugineb hageja apellatsioonikodade otsustele asjades
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SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE,
TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA ja DRIVE/DRIVEWAY.

Teiseks ei digusta iikski konkreetne p&hjendus apellatsioonikoja seisukohta, mille
kohaselt tarbija paneb automaatselt tihele tihiste esimest osa, mis on ithine, ning
see seisukoht on vastuolus apellatsioonikoja otsusega asjas ORANGEX/ORANGE
X-PRESS. '

Foneetilise kiilje osas viidab hageja, et i-tihe lisamine sénale flex loob iihe lisasilbi.
Veelgi enam, varasem tihis koosneb eelkoige kaashilikutest, samal ajal kui taotletav
téhis sisaldab rohkem tiishéélikud ning seda hadldatakse Uhendkuningriigis laulvalt.

Kontseptsiooni osas viidab hageja kdigepealt, et vastulause esitaja on ise teadlik sona
Jlex kirjeldavast iseloomust, kuna viimane registreeris kaubaméargi FLEX Uhendku-
ningriigi ja lirimaa registrite nendes osades, mis on méeldud vihese eristusvoimega
kaubamirkide jaoks, ning ta ei rajanud kiesolevat vastulauset varasema kaubamérgi
tildtuntusele Uhendkuningriigis. Hageja jareldab sellest, et ingliskeelsetes riikides ei
tohiks sona flex endast kujutada tihise FLEXI AIR domineerivat osa. Vastupidi,
grammatilisest vaatepunktist on séna air tihtsaim osa, kuna séna ,flexi” véib olla
lihivorm omadussonast flexible (painduv), mis iseloomustab nimiséna air.

Hageja tépsustab, et sona ,flexi” ei ole inglise keeles olemas ning taotletav tihis on
viljamdeldud nimetus. Viidates inglise keele sGnaraamatu viljavéttele, mirgib ta
samuti, et sona air mitme tihenduse hulgast valis apellatsioonikoda ithe koige
harvemini kasutatavatest. Seevastu sdnal flex on inglise keeles oma tihendus olemas
ning seetdttu ei ole see iildse eristusvbimeline.
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Tahiste vordlemise osas lisab hageja, et vaidlustatud otsuse kaalutlused on vastuolus
Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsusega kohtuasjas T-6/01:
Matratzen Concord v, Siseturu Uhtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRAT-
ZEN) (EKL 2002, 1k I1-4335), kuna osa flex ei ole taotletavas tihises domineeriv ning
kuna tihise teised osad ei ole téhtsusetud.

Segiajamise toensiosuse igakiilgse hindamise osas toob hageja vilja, et on selge, et
erinevalt Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsuses kohtuasjas T-99/01:
Mystery Drinks v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)
(EKL 2003, Ik 11-43) kasitletud kaupadest ei tellita kdnealuseid kaupu suuliselt, vaid
need on kittesaadavad riiulitelt, mistSttu on voimalik foneetiline sarnasus ja
jarelikult ka segiajamise téendosus tihtsusetud.

Viidates Uhendkuningriigis tehtud registreerimiskande koopiatele, vdidab hageja, et
keskmine tarbija selles riigis tdendoliselt ei aja vaidlusaluseid kaubamérke segi, kuna
ta on juba tuttav mitme teise sarnastele voi identsetele kaupadele registreeritud
kaubamérgiga, mis sisaldavad sona flex.

Hageja viiidab ka, et arutluskiik, millele teine apellatsioonikoda tugines oma 11. juuli
2003. aasta eespool viidatud otsuses, mille hageja esitas Esimese Astme Kohtu
kantseleisse 8. septembril 2003, et jireldada, et puudub kaubamirkide FLEX ja
FLEXIUM segiajamise tdenéosus, on kiesoleval juhul vahetult kohaldatav. Seega ei
voi tildtihenduslikku séna nagu flex monopoliseerida. Hageja arvates on see otsus
seda tahendusrikkam, et see viitab kahele tihisele, mis mélemad koosnevad iihest
sonast, samal ajal kui kiesolevas asjas taotletav tdhis koosneb kahest s6nast,
kusjuures kumbki sonadest ega ka iikski silp ei ole identne varasema tihisega (,fle-
xi-air”).

Uhtlustamisamet vaidlustab kéesoleva véite pohjendatuse.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt varasema kaubamérgi omaniku
vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamirki, kui identsuse v&i sarnasuse
tottu varasema kaubamdrgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema kauba-
mirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on téendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise toendosus selles, et
avalikkus vo6ib arvata, et konealused kaubad voi teenused périnevad samalt
ettevdtjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevétjatelt.

Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tGenosust hinnata igakiilgselt,
vottes aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus konealuseid tihiseid ning kaupu voi
teenuseid tajub, ja arvestades koiki asjakohaseid tegureid, isedranis kaubamirkide
sarnasuse ja nendega tihistatavate kaupade véi teenuste sarnasuse vastastikust
s6ltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01:
Laboratorios RTB v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, Ik 11-2821, punktid 31-33, ja viidatud
kohtupraktika).

— Asjaomane avalikkus

Hageja ei vaidlustanud asjaolu, et apellatsioonikoda hindas segiajamise tdendosust
Uhendkuningriigis. Ta ei vaidlustanud ka apellatsioonikoja seisukohta, mille
kohaselt asjaomane avalikkus koosneb keskmistest tarbijatest, kelle tahelepane-
likkuse tase ei ole eriti kérge. Seega leiab Esimese Astme Kohus, et kiiesoleva viite
uurimisel tuleb lihtuda nendest eeldustest.
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— Varasema kaubamirgi eristusvoime

Nagu mirkis apellatsioonikoda, on pooled ndus, et varasemal kaubamérgil on nork
eristusvodime.

Hageja viidab sellegipoolest, et norga eristusvoime tttu oleks apellatsioonikoda
pidanud leidma, et iiksnes selle kaubamrgi tiielik taasesitamine oleks voinud kaasa
tuua segiajamise tdendosuse. "

See viide tuleb tagasi litkata. Kuigi varasema kaubamirgi eristusvdimet tuleb
segiajamise tdendosuse hindamisel arvesse votta (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu
29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, 1k 1-5507,
punkt 24), on see vaid iiks selle hindamise kiigus arvesse vOetavatest seikadest.
Seega, isegi kui on olemas iihelt poolt norga eristusvdimega varasem kaubamirk ja
teiselt poolt taotletay kaubamérk, mis ei kujuta endast téielikku taasesitamist, v6ib
segiajamine olla tdensoline, eriti just tdhiste sarnasuse ja nendega tahistatud
kaupade voi teenuste sarnasuse tottu. '

— Konealuste kaupade vordlus

Hageja ei vaidlustanud apellatsioonikoja seisukohta, mille kohaselt on konealused
kaubad osaliselt identsed ja osaliselt véiga sarnased. Seega leiab Esimese Astme
Kohus, et kiesoleva viite uurimisel tuleb ldhtuda sellest seisukohast. \
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— Konealused tihised

Nagu ndhtub viljakujunenud kohtupraktikast, peab segiajamise toendosuse iga-
killgne hindamine vastandatud tihiste visuaalse, foneetilise voi kontseptuaalse
sarnasuse osas rajanema neist tekkival tildmuljel, arvestades isefiranis nende
eristavaid ja domineerivaid osi (vt Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta
otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, Ik 11-4335, punkt 47, ja
viidatud kohtupraktika).

Visuaalse kiilje osas leidis apellatsioonikoda, et tihis FLEXT AIR koosneb peamiselt
sonast flex. Lisaks, kuna osa flex on paigutatud algusesse, siis on sellel tdenioliselt
suurem m&ju kui taotletava téhise iilejisnud osal. Séna air asub teisejirgulisel kohal
ning on liihem. Tarbijatele jiib tavaliselt tihise algus paremini meelde kui 15pp.
I-tdhe lisamine ei muuda mérkimisvisdrselt osa flex domineerivat iseloomu.
Apellatsioonikoda jéreldas sellest, et tihised on visuaalselt sarnased.

Need seisukohad ei ole ekslikud ning hageja argumentidega, mis ta selles kiisimuses
esile tdi ja millele on viidatud eespool punktides 45 ja 46, ei saa ndustuda.

Esimeste argumentide osas tuleb kdigepealt mérkida, et ei esine {ihtki pohjust, miks
kahest sonast koosnev tihis ja iihestainsast sonast koosnev tihis ei véiks visuaalselt
sarnased olla. Teiseks ei saa kiesoleval juhul ei asjaolu, et kumbki tihise kahest
sOnast ei ole identne varasema téhisega, ega asjaolu, et varasem téhis on lithike, teha
olematuks tahiste visuaalset sarnasust, mis tuleneb sellest, et taotletava tdhise
kaheksast tdhest neli on samad mis varasemal tihisel ning need tihed on paigutatud
samas jarjekorras mélema téhise algusesse.
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Eespool viidatud kohtuasjale HUBERT tugineva argumendi osas piisab mérkimisest,
et selles kohtuotsuses tehtud jireldus, mille kohaselt konealuste tdhiste visuaalne
{ildmulje on erinev, rajaneb ithe tdhise kujutisosal (punkt 54), samal ajal kui
kiesolevas asjas on molemad tihised sonalised.

Eespool punktides 45 ja 46 viidatud apellatsioonikodade varasemate otsuste osas
tuleb meenutada, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb téhise ithenduse
kaubamirgina registreerimist kisitlevate apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust
hinnata iiksnes mi#ruse nr 40/94 alusel, nii nagu seda on télgendanud Euroopa
Kohus, mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel (Esimese Astme
Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve v. Siseturu
Uhtlustamise Amet (STREAMSERVE), EKL 2002, 1k 1I-723, punkt 66, mis jéeti
jousse Euroopa Kohtu 5. veebruari 2004. aasta maarusega kohtuasjas C-150/02 P:
Streamserve v, Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k I-1461). Kuigi varasemas
otsuses sisalduvad faktiliste voi diguslike asjaolude pdhjendused vodivad tdepoolest
endast kujutada argumente médruse nr 40/94 rikkumisest tuleneva viite toetuseks
(Esimese Astme Kohtu 20. novembri 2002. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-79/01
ja T-86/01: Bosch v. Siseturu Uhtlustamise Amet (Kit pro ja Kit Super Pro),
EKL 2002, Ik 11-4881, punkt 33), tuleb siiski todeda, et koik eespool punktides 45 ja
46 viidatud varasemad otsused kisitlevad tihiseid, mille visuaalne suhe ei ole
vorreldav kéesolevas asjas esinevaga.

Eespool punktis 46 viidatud pohjendamise puudulikkuse osas tuleb todeda, et
apellatsioonikoda leidis, et tarbijatele ja#b tavaliselt tihise algus paremini meelde kui
16pp (vaidlustatud otsuse punkt 33). Apellatsioonikojale ei saa ette heita seda, et ta
oma seisukohta selles kiisimuses rohkem ei selgitanud.

Foneetilise vordluse osas leidis apellatsioonikoda, et ka selles suhtes on téhise algusel
peamine roll. Héilduse erinevus tuleneb iiksnes taotletava tihise 16pust ning on
vihene. I-tihe pehme kola ja sona air lahtine hidldamine inglise keeles pohjustavad
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osa flex foneetilise identsuse ning isedranis x-tihe domineerimise hiilduses. Seega
on tihised apellatsioonikohtu arvates foneetiliselt sarnased.

Ka need seisukohad ei ole ekslikud.

Eespool punktis 47 viidatud hageja argumendid, mis tuginevad i-tihe ja séna air
olemasolule tihises FLEXI AIR, tuleb tagasi litkata. On vaieldamatu, et tihise
moodustavast kaheksast tihest esimest nelja hadldatakse tipselt samamoodi nagu
tahist FLEX, et i-téht kujutab endast foneetiliselt tihtsusetut lisandit nendele neljale
esimesele téhele ning et ka sona air lisamine ei saa korvaldada hiilduse osalist
identsust.

Kontseptsiooni osas leidis apellatsioonikoda, et sénad flex ja ,flexi” on lihedalt
seotud, kuna mélemad vihjavad juuste painduvusele ning seega nende elujoulisusele.
Sona air lisamine ei muuda kontseptuaalset identsust. Seetdttu on tihistel
apellatsioonikohtu arvates inglise keeles {thesugune tihendus.

Ka need seisukohad ei ole ekslikud ning hageja argumentidega, mis ta selles
kiisimuses esile t6i ja millele on viidatud eespool punktides 48 ja 49, ei saa ndustuda.

Mis puudutab argumenti, mille kohaselt vastulause esitaja on ise teadlik sona flex
kirjeldavast iseloomust, siis piisab mérkimisest, et isegi, kui see on tsi, ei ole sellisel
asjaolul kénealuste tihiste kontseptuaalse kiilje hindamisel tihtsust.
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Sama kehtib argumendi suhtes, mille kohaselt grammatiliselt on s6na air taotletava
tahise olulisim osa, kuna mitte eriti tdhelepanelik keskmine tarbija ei asu
konealuseid tihiseid grammatiliselt analiiiisima.

Sona air tihendust kisitleva argumendi osas piisab mérkimisest, et olenemata selle
tihendusest ei korvalda see osa ,flexi” tihendust ega jirelikult ka selle osa tekitatud
kontseptuaalset sarnasust.

Argumendid, mis tuginevad varasema tihise eristusvdime puudumisele, sellele, et
sona ,flexi” ei ole inglise keeles olemas, ja sellele, et tdhis FLEXI AIR on
viljaméeldud nimetus, tuleb samuti tagasi liikata, kuna need ei saa korvaldada
asjaolu, et sonad flex ja ,flexi” viitavad molemad inglise. keeles painduvusele (vt
hispaania keele kohta Esimese Astme Kohtu 18. veebruari 2004. aasta otsus
kohtuasjas T-10/03: Koubi v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Flabesa (CONFOR-
FLEX), EKL 2004, 1k II-719, punkt 48).

Eespool punktis 50 esitatud argumendi osas tuleb miirkida, et eespool viidatud
kohtuotsuses MATRATZEN tdepoolest leitakse, et mitmeosalist kaubamérki saab
pidada sarnaseks teise kaubamirgiga, mis on identne vdi sarnane mitmeosalise
kaubamiirgi ithe osaga, iiksnes juhul, kui see osa on mitmeosalise kaubamirgiga
tekitatavas iildmuljes domineeriv. Sellegipoolest ei ole selles seisukohas viidatud
kaubaméirk kaugeltki sarnane kiesolevas asjas taotletava kaubamirgiga, kuna see
sisaldab kujutisosa.

Seega tuleb jireldada, et apellatsioonikoda leidis digesti, et konealused tahised on
visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased.

II - 974



81

82

83

84

L'OREAL V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — REVLON (FLEXI AIR)

— Segiajamise tGendosus

Apellatsioonikoja arvates on tdeniioline, et tarbijad eeldavad, et tihistevaheline
véhene erinevus viljendab kaupade iseloomu erinevust v&i tuleneb turustamiskaa-
lutlustest, mitte et see erinevus tahistab erinevat kaubanduslikku péritolu.
Apellatsioonikoda jireldas seega, et Uhendkuningriigis esineb segiajamise tdentio-
sus.

Selles suhtes tuleb mirkida, et varasema kaubamirgi norka eristusvéimet ei ole
vaidlustatud, konealused tihised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt
sarnased ning kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt viga sarnased.

Neil asjaoludel tuleb jireldada, et esineb segiajamise téendosus.

Eespool punktis 51 viidatud hageja argument, mille kohaselt tihiste foneetiline
sarnasus on téhtsusetu, tuleb tagasi liikata. Kuna tihised on sarnased ja kaubad on
osaliselt identsed ja osaliselt véiga sarnased, ei oma tihtsust kiisimus, millisel mégral
tihiste foneetiline sarnasus mojutab segiajamise tdendosust.

Eespool punktis 52 viidatud argument, mis tugineb teiste sona flex sisaldavate
kaubamérkide olemasolule Uhendkuningriigis, tuleb samuti tagasi likata. Tuleb
meenutada, et just see asjaolu pani apellatsioonikoja vaidlustatud otsuse punktis 27
tddema, et varasemal kaubamirgil on nérk eristusvéime, ning jareldama, et
Uhendkuningriigis esineb segiajamise tGenfosus (vt eespool punkt 81). See jireldus
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on heaks kiidetud (vt eespool punkt 83). Pealegi iihines hageja sonaselgelt
seisukohaga, mille kohaselt varasemal kaubamirgil on ndrk eristusvoime (vt eespool
punktid 41 ja 59).

Teise apellatsioonikoja 11. juuli 2003, aasta otsusele tuginevate eespool punktis 53
viidatud argumentide osas tuleb veel kord meenutada, et téhise iihenduse
kaubamirgina registreerimist kisitlevate apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust
tuleb hinnata iiksnes vastavalt sellele, kuidas Euroopa Kohus on médrust nr 40/94
tolgendanud, mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel, kusjuures
varasemas otsuses sisalduvad faktilised voi diguslikud pohjendused voivad endast
siiski kujutada argumente selle mééruse mone sitte rikkumisest tuleneva véite
toetuseks (vt eespool punkt 68). Seega tuleb mirkida, et eespool viidatud teise
apellatsioonikoja otsuses Kisitletavate tdhiste vaheline seos ei ole vorreldav
kiesoleva asja tihiste vahelise seosega. Tihis FLEXIUM koosneb iihestainsast
sonast, millest ei ole voimalik eraldada sona flex, samal ajal kui tahisest FLEXT AIR
on lihtne eraldada sonu flex ja ,flexi”. Lisaks tuleb mirkida, et jéreldus, mille
kohaselt esineb kiesolevas asjas kisitletavate téhiste segiajamise tdendosus, ei too
kaasa sona flex monopoliseerimist.

Eeltoodut silmas pidades tuleb jireldada, et leides, et on olemas kénealuste tihiste
segiajamise toenslosus, ei rikkunud apellatsioonikoda méddruse nr 40/94 artikli 8
loike 1 punkti b.

Seetottu tuleb teine viide tagasi liikata.
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Kolmas viiide, mis tuleneb mdiruse nr 40/94 artikli 8 loike 2 punkti a alapunkti ii
rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja viidab, et jéttes analiiiisimata, kas varasema kaubamirgi alusel sai
seaduslikult esitada vastulause Uhendkuningriigi diguse kohaselt, ning jéttes selle
diguse kohaselt segiajamise toendosuse hindamata, rikkus apellatsioonikoda
médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 2 punkti a alapunkti ii. Ta tipsustab, et selle
sittega ei saa siseriikliku kaubamirgi omanikule anda thenduse kaubamiirgi taotluse
suhtes laiemaid digusi kui need, mis tal on vastavalt siseriiklikele digusnormidele.
Seega voib apellatsioonikoja tegevusetus anda varasemale kaubamirgile ithenduse
tasandil ulatuslikuma kaitse, kui tal on siseriiklikul tasandil.

Uhtlustamisamet vaidlustab kiesoleva viite pohjendatuse.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Tuleb mirkida, et ithenduse kaubamirgi taotluse suhtes kohaldatakse midiruses
nr 40/94 ette néhtud menetlusi. Seega tuleb vastavalt sama médruse artikli 8 Isike 1
punktile b ja artikli 8 Idike 2 punkti a alapunktile ii taotletava kaubamirgi
registreerimisest igal juhul keelduda, kui artikli 8 6ike 1 punkti b tihenduses esineb
segiajamise tOendiosus varem liikmesriigis registreeritud kaubamiirgiga. Selle
kiisimuse eelnevat uurimist, kas varasemat siseriiklikku kaubamirki sai seaduslikult
vaidlustada registreerimise riigi iguse kohaselt, ega kahe asjaomase kaubamirgi
segiajamise tGendosuse hindamist vastavalt siseriiklikele digusnormidele ei ole
médrusega nr 40/94 ette nihtud.
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Veelgi enam, tuleb mirkida, et kiesolev viide rajaneb hiipoteesil, mille kohaselt
médrus nr 40/94 annab varasema siseriikliku kaubamirgi omanikule ithenduse
kaubamargi taotluse suhtes laiemad digused kui need, mis tal on vastavalt selle
varasema kaubamirgi registreerimise riigi 6igusnormidele. Vastavalt noukogu
21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
liikmesriikide 6igusaktide ithtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, lk 1;
ELT eriviljaanne 17/01, lk 92) artikli 4 Idike 1 punktile b ja artikli 4 loike 2
punkti a alapunktile ii on taotletava kaubamirgi ja varasema siseriikliku kaubamérgi
segiajamise téendosuse kiisimust késitlevad liikkmesriikide siseriiklikud digusnormid
taielikult {ihtlustatud. Direktiivi 89/104 nende sétete normatiivne sisu on sama, mis
maédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b ja artikli 8 1oike 2 punkti a alapunkti ii
sisu. Neil asjaoludel ei pea hageja esitatud hiipotees paika.

Seega tuleb kolmas viide tagasi liikata.

Kuna koik véited tuleb tagasi litkata, tuleb hagi rahuldamata jitta.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kéesoleval
juhul on kohtuotsus tehtud hageja kahjuks ja iihtlustamisamet on kohtukulude
hiivitamist ndudnud. Seega tuleb kohtukulud vilja moéista hagejalt.
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Esitatud pohjendustest lahtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jétta hagi rahuldamata,

2. Moista kohtukulud viilja hagejalt.

Pirrung Meij Pelikdnova

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 16. mértsil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

H. Jung J. Pirrung
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