KOHTUOTSUS 10.11.2004 — KOHTUASI T-396/02

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)
10. november 2004

Kohtuasjas T-396/02,

August Storck KG, asukoht Berliin (Saksamaa), esindajad: advokaadid H. Wrage-
Molkenthin, T. Reher, A. Heise ja L. Rohr, kohtudokumentide kittetoimetamise
aadress Luxembourgis,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja tdostusdisainilahendused),
esindajad: B. Miiller ja G. Schneider,

kostja,

mille esemeks on tithistamishagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioo-
nikoja 14. oktoobri 2002. aasta otsuse (asi R 187/2001-4) peale, millega liikati tagasi
taotlus registreerida ruumiline kaubamirk, mis koosneb helepruuni vérvi kompveki
valiskujust,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE
ASTME KOHUS (neljas koda),

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

kohtusekretar: kohtusekretiri abi B. Pastor,

arvestades 27. detsembril 2002 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 14. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastustust,

arvestades 16. juunil 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 30. martsil 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) noukogu 20. detsembui
1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul) alusel ithenduse kaubamirgi
taotluse.
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2 Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on alljirgnev helepruuni vérvi karamell-
kompveki-kujuline ruumiline kaubamirk:

s Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
Klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul)
Klassi 30 ning vastavad selles klassis jargmisele kirjeldusele: ymaiustused”.

+  Kontrollija jattis 25. jaanuari 2001. aasta otsusega registreerimistaotluse rahuldamata
pohjusel, et taotletaval kaubamirgil puudub eristusvoime médruse nr 40/94 artikli 7
Iike 1 punkti b tdhenduses. Samuti leidis ta, et kaubamirk ei ole omandanud
eristusvoéimet kasutamise kaigus.

s Hageja esitas 14. veebruaril 2001 iihtlustamisametile mddruse nr 40/94 artikli 59
alusel kontrollija otsuse peale kaebuse. Kaebuses taotles hageja kontrollija asjaomase
otsuse osalist muutmist ning seda, et lubataks avaldada kaubamérgi registreerimine
maiustuste, tipsemalt karamellkompvekkide” jaoks. Seevastu kaebuse 14. mail 2001
esitatud pohjendustes palus hageja kontrollija otsuse tithistamist tdies ulatuses, ja
teise voimalusena taotles ,nende kaupade loetelu, mille jaoks taotletakse asjaomase
kaubamirgi registreerimist, [piiramist] ,karamellkompvekkidega”, juhul kui regist-
reerimistaotlus_ jéetakse rahuldamata seetdttu, et [kaubamérgil] puudub seoses

II - 3826



STORCK V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET (KOMPVEKI KUJU)

n»maiustustega” nii eriomane eristusvdime kui ka kasutamise kiigus omandatud
eristusvoime”. )

Uhtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jattis 14. oktoobri 2002. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”), millest teavitati hagejat 18. oktoobri 2002. aasta
faksiga ja 31. oktoobri 2002. aasta tihitud kirjaga, kaebuse rahuldamata sellel
pdhjusel, et taotletaval kaubamirgil puudub eristusvoime mairuse nr 40/94 artikli 7
16ike 1 punkti b tihenduses ning kuna kaubamirki ei saa registreerida ka nimetatud
madruse artikli 7 Ioike 3 alusel.

Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et taotletava kaubamiirgi kuju ja virvi kombinat-
sioon ei saa oma olemusest tulenevalt tihistada asjaomaste kaupade, st maiustuste
péritolu. Lisaks leidis apellatsioonikoda, et hageja esitatud toendid ei kinnitanud
seda, et taotletud kaubamirk on kasutamise kiigus omandanud karamellkompvek-
kide osas eristusvéime.

Menetlus ja poolte néuded

Hageja taotles Esimese Astme Kohtu kantseleisse 21. mai 2003. aastal esitatud
kirjaga Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 lsike 2 alusel repliigi esitamise
luba. Esimese Astme Kohtu neljanda koja esimees jittis selle taotluse rahuldamata.
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Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus;

— mbista kohtukulud vilja ithtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

Vaidluse ese

Poolte argumendid

Viitamata otseselt kiesoleva vaidluse esemele, heidab hageja vaidlustatud otsusele
ette seda, et tulenevalt kaubamirgi registreerimise taotlusega holmatud kaupade
nimekigja piiramisest, mis tema viidete kohaselt tulenes kaebuse 14. mai 2001. aasta
pohjendustes teise voimalusena esitatud néudest, peaks Lkéesolevas vaidluses
asjakohane turg olema itksnes ,karamellkompvekkide” mitte yildiselt kompvekkide”
turg.
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Uhtlustamisamet viidab selle kohta, et vottes iihelt poolt arvesse hageja néude
eesmirki, milleks on asjaomase kaubamirgi registreerimine ,maiustuste” jaoks ja
teisalt hageja apellatsioonikojale esitatud kaebuse ning nimetatud kaebuse
pohjendustes esitatud nouete vastukaivust (vt eespool punkt 5), on apellatsioonikoda
hageja vastukdivalt véljendatud noudeid digesti tolgendanud ning jireldanud, et
kontrollija otsus vaidlustati tdies ulatuses. Uhtlustamisamet viidab samuti, et kuna
kontrollija jéttis taotluse rahuldamata ,maiustuste” osas itldiselt, mitte ,maiustuste,
st karamellkompvekkide” véi ,karamellkompvekkide” osas, ei saa hageja piirata oma
kaebuse ulatust viimati mainitutega, kuna kontrollija otsus on selles osas »jagamatu”.

Lisaks iilaltoodule ei ole hageja 14. mai 2001. aasta péhjendustes teise voimalusena
esitatud kaupade loetelu piiramine lkiesolevas kohtumenetluses ithtlustamisameti
arvates tihtis. Hageja ei saa teise vdimalusena piirata kaupade loetelu juhuks, kui
hageja peamist nouet ei rahuldata (Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta
otsus kohtuasjas Ellos v. Siseturu Uhtlustamise Amet (ELLOS): T-219/00, EKL 2002,
Ik I1-753).

Uhtlustamisamet viidab eespool esitatu alusel, et apellatsioonikojas oli vaidluse
esemeks kaubamirgitaotluse rahuldamata jétmine maiustuste (klass 30) jaoks ning
et kiesoleva menetluse vaidluse esemeks on apellatsioonikoja vaidlustatud otsus,
milles hinnati kaubamrgi registreerimise taotluse rahuldamata jitmist bigesti.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Madruse nr 40/94 artiklitest 57-61 tuleneb, et kontrollijate otsuste peale véib esitada
kaebuse ning et kaebuse voib esitada menetluspool, kelle kahjuks otsus tehti.
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Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta maéruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse
néukogu miirus (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamérgi kohta (EUT L 303, Ik 1;
ELT eriviljaanne 17/01, Ik 189) artikli 48 loike 1 jdrgi peab kaebus sisaldama
teatavaid andmeid, nagu ,mérget vaidlustatava otsuse kohta ja selle kohta, millises
ulatuses otsuse muutmist voi tithistamist noutakse”.

Kéesoleval juhul on selge, et kontrollija jéttis kaubamérgi registreerimise taotluse
rahuldamata kéikide selles viidatud kaupade, st klassi 30 kuuluvate ,maiustuste”
osas. Hageja piiras oma 14. veebruaril 2001 apellatsioonikojale esitatud kaebuse
ulatust, vaidlustamata seejuures kaubamérgi registreerimise taotluse rahuldamata
jatmist ,maiustuste, st karamellkompvekkide” osas. Niisiis palus ta, et kontrollija
asjaomast otsust muudetaks osalist ning seda, et lubataks avaldada kaubamirgi
registreerimine ,maiustuste, st karamellkommide” suhtes. Siiski palus hageja
kaebuse 14. mail 2001 esitatud pohjendustes peamise ndudena kontrollija otsuse
tithistamist tiies ulatuses, ja teise voimalusena registreerimistaotlusega hélmatud
kaupade loetelu piiramist itksnes ,karamellkompvekkidega” kui registreerimistaotlus
jaetakse rahuldamata seetdttu, et kaubamirgil puudub seoses ymaiustustega” nii
eriomane eristusvéime kui kasutamise kaigus omandatud eristusvdime. Hageja
arvates on ilmselgelt vbimatu eitada asjaolu, et taotletava kaubamirgi kuju on
kasutamise kaigus omandanud eristusvdime karamellkompvekkide suhtes.

Apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 6, et kaebuse peamises taotluses
palutakse kontrollija asjaomase otsuse muutmist ja luba piiranguteta avaldada
kaubamirgi registreerimine ,maiustuste” suhtes sel alusel, et taotletav kaubamérk on
midruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punkti b tihenduses eristatav, ning teise
véimalusena viidetakse, et kaubamirk on registreeritav eelkdige ,karamellide” jaoks
kasutamise kiigus omandatud eristusvdime tottu. Hinnanud kaebuses esitatud
viiteid, jattis apellatsioonikoda kaebuse tdies ulatuses pohjendamatuse tottu
rahuldamata.
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Nouetes ning Esimese Astme Kohtule esitatud hagiavalduse teatavates ldikudes
palub hageja vaidlustatud otsuse tithistamist tiies ulatuses. Samas viidab hageja
hagiavalduse teatavates teistes 1dikudes (nt punktid 20, 21 ja 30), et arvestades
kaupade loetelu piiramist, mis esitati tema 14. mai 2001. aasta pohjendustes, on
taotluse objektiks niilidsest iiksnes karamellkompvekid. Seetottu tegi apellatsiooni-
koda hageja arvates vea, jittes kaubamirgi eristusvéime hindamisel eristamata
karamellkompvekkide turgu kompvekkide turust iildiselt.

Siin on kohane meelde tuletada, et mairuse nr 40/94 artikli 44 l6ike 1 kohaselt voib
taotluse esitaja {ihenduse kaubamirgi taotluse igal ajal tagasi votta véi piirata selles
loetletud kaupade véi teenuste loetelu. Seega on kaupade véi teenuste loetelu
piiramise Gigus iiksnes {thenduse kaubamiirgi taotlejal, kes vaib igal ajal esitada
sellekohase taotluse iihtlustamisametile. Selline ithenduse kaubamirgitaotluse
osaline voi tiies ulatuses tagasi votmine voéi kaupade voi teenuste loetelu piiramine
peab toimuma selgesonaliselt ja tingimusteta (vt selles osas eespool viidatud
kohtuotsus ELLOS, punktid 60 ja 61).

Kéesoleval juhul taotles hageja vaid teise voimalusena kaubamirgitaotlusega
holmatud kaupade loetelu piiramist ,karamellkompvekkidega”, seega iiksnes juhul,
kui apellatsioonikoda jitab selle taotluse koikide taotletud kaupade osas (st
»maiustuste” osas) rahuldamata. Jarelikult ei ole hageja piiranud kaupade loetelu
selgesénaliselt ja tingimusteta ning seet6ttu ei saa nimetatud piiramist arvesse votta
(vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus ELLOS, punkt 62).

Vastavalt kohtupraktikale peab kaubamirgitaotluses esitatud kaupade véi teenuste
loetelu piiramise arvesse votmiseks olema see tehtud ka teatava erikorra kohaselt, st
maaruse nr 40/94 artikli 44 ja médruse nr 2868/95 eeskirja 13 kohase taotluse
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muutmise taotluse vormis (Esimese Astme Kohtu 5. mirtsi 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-194/01: Unilever v. Siseturu Uhtlustamise Amet (munakujuline
tablett), EKL 2003, Ik 1I-383, punkt 13 ja 25. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas
T-286/02: Oriental Kitchen v. Siseturu Uhtlustamise Amet (KIAP MOU), 1k II-4953,
punkt 30).

Seda korda ei ole kiesoleval juhul jirgitud, sest hageja taotles oma
14. mai 2001. aasta pohjendustes iiksnes teise vdimalusena asjaomaste kaupade
loetelu piiramist, esitamata seejuures eespool nimetatud sitete kohast taotluse
muutmise taotlust.

Neid asjaolusid arvestades tuleb kiesolevat hagi tolgendada nii, et selle eesmérk on
vaidlustatud otsuse tithistamine madruse nr 40/94 artikli 7 Ioike 1 punkti b
rikkumise tottu koigi taotletud kaubamirgiga holmatud kaupade (st ,maiustuste”)
osas ning sama madruse artikli 7 16ike 3 rikkumise tottu nimetatud kaupade, st
karamellkompvekkide osas.

Esmakordselt alles Esimese Astme Kohtus esitatud téendite vastuvdetavus

Hagiavaldusele lisatud dokumente, mida apellatsioonikoda ei ole hinnanud, st 1997.
aastal Saksamaal Libi viidud avaliku arvamuse kiisitluse tulemused, mis késitlevad
kompveki ,Werther’s Echte” kuju ning mis esitati esmakordselt alles Esimese Astme
Kohtule, ei saa votta arvesse, kuna Esimese Astme Kohtu menetluse eesmérgiks on
ithtlustamisameti apellatsioonikoja otsuste Siguspérasuse kontrollimine médruse
nr 40/94 artikli 63 tihenduses. Kuna Esimese Astme Kohtu iilesandeks ei ole uuesti
hinnata faktilisi asjaolusid esmakordselt Esimese Astme Kohtus esitatud toendeid
silmas pidades, tuleb nimetatud dokumendid jitta tdhelepanuta, ilma et oleks
vajadust kontrollida nende téenduslikku joudu (Esimese Astme Kohtu 18. veebruari
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2004. aasta otsus kohtuasjas T-10/03: Koubi v. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Flabesa (CONFORFLEX), EKL 2004, Ik 11-719, punkt 52; 29. aprilli 2004. aasta otsus
kohtuasjas T-399/02: Eurocermex v. Siseturu Uhtlustamise Amet (6llepudeli kuju),
EKL 2002, 1k 1I-1391, punkt 52 ja viidatud kohtupraktika).

Poéhikiisimus

Hageja esitab oma hagi toetuseks sisuliselt kaks viidet; esimene viide tuleneb
madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b rikkumisest ja teine sama artikli 1sike 3
rikkumisest.

Esimene viide, mis tuleneb mddruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punksi b rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja viidab, et vastupidiselt apellatsioonikoja jireldustele on taotletud kauba-
mérgil minimaalne noutav eristusvéime madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
tihenduses.

Selles osas leiab hageja esiteks, et apellatsioonikoja vér hinnang tuleneb hindamisel
aluseks voetava turu véddrast maaratlusest. Kuna hageja soovis piirata kaubamirgi
registreerimise taotluses esitatud kaupade loetelu, on kiesoleval juhul ainus
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asjakohane turg ,karamellkompvekkide”, mitte Lildiselt kompvekkide” turg. Nimelt
on karamellkompvekkide turuosal omaseid jooni, mis eristavad seda turuosa teiste
kompvekkide turuosast. See, kas valitakse {iks kompvekiliik (nt kummikompvekid,
puuvilja- vdi $okolaadikompvekid) véi teine kompvekiliik (nt ,tugevamaitselised”
kompvekid nagu suure mentoolisisaldusega kommid), oleneb tarbijate erinevatest
vajadustest ja maitse-eelistustest. Sellest tulenevalt ei seostata karamellkompvekke
mis tahes muude kompvekkidega. Need erinevad omadused, mida tarbija vtab ostu
tegemisel arvesse, avaldavad moju erinevate kompvekkide kujule, nii et apellatsioo-
nikoda ja Esimese Astme Kohus ei saa teha jéreldust karamellkompvekkide tihtse
kuju olemasolu kohta enne nimetatud kompvekiliigi tarbijate eristamist.

Samuti mirgib hageja, et taotletud kaubamérk on oma kuju ja vérvi kombinatsiooni
osas sellist laadi, mis voimaldab eristada hageja valmistatud kompvekke teiste
tootjate kompvekkidest. Ta vdidab siinkohal, et nimetatud kaubamirk on midagi
enamat kui lihtne tihise mittekaitstavate koostisosade kombinatsioon. Taotletud
kaubamérgi pohikuju ei ole ring vaid ellips, mille pohi on lame, servad on kumerad
ning pealispinda iseloomustab @imar 6dnsus kommi keskosas. Seega on tegemist
karamellkompvekkide turul ebatavalise kujuga, mis on vorreldes teiste kompveki-
kujudega (iimarad, kolmnurksed, nelinurksed, tahukakujulised kompvekid véi ilma
erilise kujuta kompvekid) peenelt vélja toStatud. Lisaks ei ole asjaomasel Lkujul
funktsionaalset eesmérki ning see ei tulene ka kohustuslikest tehnilistest kaalutlus-
test ega ole tavaline.

Uhtlustamisamet véidab hageja argumentidele vastu, leides, et taotletaval kauba-
miirgil puudub eristusvime mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b tdhenduses
ja seda ka juhul, kui kiesoleva vaidluse eset oleks vdimalik piirata karamellkomp-
vekkidega.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt midruse nr 40/94 artiklile 4 voivad ithenduse kaubamirgi moodustada
kaupade v6i nende pakendi kuju, kui selliste tihiste pohjal on véimalik eristada iihe
ettevotja kaupu voi teenuseid teiste ettevotjate omadest. Sama midruse artikli 7
16ike 1 punkti b jérgi ei registreerita kaubamirlke, ,millel puudub eristusvéime”.
Asjaomase mééruse artikli 7 loikes 2 on sitestatud, et ,[l]oiget 1 kohaldatakse
olenemata sellest, et registreerimata jitmise pohjused on ainult teatavas ithenduse
osas”.

Siinkohal tuleb esiteks meelde tuletada, et kohtupraktika kohaselt on miiruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktiga b silmas peetud eelksige selliseid kaubamirke,
mida konealuse avalikkuse seisukohalt vaadatuna kasutatakse kaubanduses tavaliselt
asjaomaste kaupade voi teenuste tihistamiseks voéi sellised kaubamirke, mille puhul
on olemas konkreetsed asjaolud, mis viitavad sellele, et neid véib kénealusel viisil
kasutada. Nimetatud sittes viidatud kaubamirgid ei ole véimelised tiitma kauba-
mdrgi peamist ilesannet — eristama kauba v6i teenuse piritolu, et véimaldada
kaubamirgiga tahistatud kaupa voi teenust ostnud tarbijal hilisemate ostude korral
teha sama otsus juhul, kui kogemus osutus positiivseks voi teha teistsugune otsus,
kui kogemus osutus negatiivseks (Esimese Astme Kohtu eespool viidatud otsus
munakujulise tableti kohta, punkt 39; 20. aprilli 2003. aasta otsus liidetud
kohtuasjades T-324/01 ja T-110/02: Axions ja Belce v. Siseturu Uhtlustamise Amet
(pruuni sigari kuju ja kuldse toru kuju), EKL 2003 lk 11-1897, punkt 29;
3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-305/02: Nestlé Waters France v.
Siseturu Uhtlustamise Amet (pudeli kuju), EKL 2003, Ik 11-5207, punkt 28, ja eespool
viidatud kohtuotsus 6llepudeli kuju kohta, punkt 18).

Nii saab kaubamérgi eristusvoimet hinnata vaid esiteks seoses kaupade ja teenustega,
millele kaubamiirgi registreerimist taotletakse ja teiseks seoses sellega, kuidas
kaubamirki tajub asjaomane avalikkus (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu
8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01-C-55/01: Linde jt,
EKL 2003, Ik 1-3161, punkt 41; 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-218/01:
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Henkel, EKL 2004, 1k I-1725, punkt 50; 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas
C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 34;
29. aprilli 2004, aasta otsus liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel
v. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k 1-5089, punkt 35; 29. aprilli 2004. aasta
otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P-C-472/01 P: Procter & Gamble v. Siseturu
Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k I-5141, punkt 33; 29. aprilli 2004. aasta otsus
liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter & Gamble v. Siseturu
Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k I-5173, punkt 33, ning eespool viidatud otsused
kohtuasjades munakujulise tableti kohta, punkt 40, pruuni sigari kuju ja kuldse toru
kuju kohta, punkt 30 ja pudeli kuju kohta, punkt 29).

Esimese eelnimetatud hinnangu andmisel tuleb meelde tuletada, et vaidlusaluseks
kaubaméirgiks on kauba enda kujust koosnev ruumiline kaubamirk, st ellipsikujulise
helepruuni kompveki kuju, mida iseloomustavad kumerad servad, iimar 0dnsus
keskosas ning lame pohi.

Asjaomase avalikkuse osas miirkis apellatsioonikoda Gigesti, et kaubad, millele
taotletakse kiesoleval juhul kaubamirgi registreerimist — maiustused — ,on
suunatud phimotteliselt piiritlematule klientuurile, mis holmab koiki vanuse-
gruppe” ning kujutavad endast ,masstoodanguga toidukaupu, mille asjaomane
avalikkus on [...] kéik tarbijad” (vaidlustatud otsuse punkt 11). Seega tuleb taotletud
kaubamiirgi eristusvoime hindamisel votta arvesse piisavalt informeeritud, moistli-
kult tihelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavat ootust (vt samuti analoogia
alusel Euroopa Kohtu eespool viidatud kohtuotsused Linde jt, punkt 41; Koninklijke
KPN Nederland, punkt 34; Henkel v. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 35; liidetud
kohtuasjades C-468/01 P—C-472/01 P: Procter & Gamble v. Siseturu Uhtlustamise
Amet, punkt 33; liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter & Gamble
v. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 33; eespool viidatud kohtuotsused munaja
tableti kuju kohta, punkt 42; pruuni sigari kuju ja kuldse toru kuju kohta, punkt 31,
ja pudeli kuju kohta, punkt 33).

Teiseks tuleb mirkida, et vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale ei erine kauba
enda kujust koosnevate ruumilise kaubamérkide hindamiskriteeriumid nendest,
mida kohaldatakse teiste kaubamirgiliikide suhtes (vt analoogia alusel Euroopa
Kohtu 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, 1k 1-5475,
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punkt 48 ja eespool viidatud kohtuotsused Linde jt, punktid 42 ja 46; munaja tableti
kuju kohta, punkt 44; pruuni sigari kuju ja kuldse toru kuju kohta, punkt 32; pudeli
kuju kohta, punkt 35 ja ollepudeli kuju kohta, punkt 22).

Ometi tuleb silmas pidada, et nende kriteeriumide kohaldamisel ei pruugi asjaomane
avalilkkus tajuda kauba enda kujust koosnevat ruumilist kaubamarki samamoodi kui
sona-, kujutis- voi ruumilist kaubamérki, mis ei koosne kauba enda vilimusest. Kuigi
avalikkus kaldub séna- ja kujutismirke kohe tajuma viitena toote piritolule, ei
pruugi sama kehtida téhiste suhtes, mis ei eristu asjaomase kauba enda vilimusest
(vt analoogia alusel Euroopa Kohtu eespool viidatud kohtuotsus Linde jt, punkt 48;
6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel, EKL 2003 Ik 1-3793, punkt 65;
eespool viidatud kohtuotsused Henkel, punkt 52 ja Henkel v. Siseturu Uhtlustamise
Amet, punkt 38; eespool viidatud otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P-
C-472/01 P: Procter & Gamble v. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 36, ja otsus
liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter & Gamble v. Siseturu
Uhtlustamise Amet, punkt 36; eespool viidatud kohtuotsused munakujulise tableti
kohta, punkt 45, ja ollepudeli kuju kohta, punkt 23).

Viiljakujunenud kohtupraktika kohaselt méjutab kaubamirgi tajumist asjaomase
avalikkuse, kéesoleval juhul keskmise tarbija, tihelepanu tase, mis véib erinevate
asjaomaste kaupade voi teenuste puhul olla erinev (eespool viidatud kohtuotsused
munakujulise tableti kohta, punkt 42 ja pudeli kuju kohta, punkt 34).

Hindamaks, kas avalikkus voib asjaomase kauba kuju ja vérvi kombinatsiooni tajuda
kauba péritolutéhisena, tuleb analiiiisida sellest kombinatsioonist jivat tervikmul-
jet, mis samas ei takista erinevate kasutatud esituselementide iikshaaval uurimist
(Esimese Astme Kohtu 19. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas T-337/99: Henlel
v. Siseturu Uhtlustamise Amet (punane ja valge timmargune tablett), EKL 2001,
lk 1I-2597, punkt 49 ja eespool viidatud kohtuotsus munakujulise tableti kohta,
punkt 54), milleks on niiteks kasutatud kuju ja virv.
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Kiesoleval juhul on apellatsioonikoda leidnud digesti, et selliste laiatarbekaupade
puhul, nagu need, mida Kkisitletakse Ldesolevas asjas, ,ei osuta tarbija suurt
tihelepanu maiustuste kujule ja virvile”, mille tGttu ,on ebatdendoline, et kompveki
kuju magrab keskmise tarbija valiku” (vaidlusaluse otsuse punkt 12).

Apellatsioonikoda on teinud iguslikult piisavalt kindlaks, et konealuse kaubamérgi
kuju iihelgi elemendil ei ole ei eraldi ega ka koos teistega eristusvoimet. Selles osas
Jeidis apellatsioonikoda, et ,asjaomane kuju, mis on peaaegu immargune, sarnaneb
ringile kui geomeetrilisele pohivormile” ning et keskmine tarbija ,on harjunud kujult
itmmarguste (ringikujuliste, ovaalsete, ellipsikujuliste voi silindrikujuliste) maius-
tustega”. Kompveki kumerate servade osas leidis apellatsioonikoda, et ,kompvekki-
del on kumerad servad kujust olenemata” ning see tuleneb funktsionaalsetest
pohjustest. Apellatsioonikoda leidis kompveki keskel oleva timara 6dnsuse jalameda
alumise kiilje kohta veel, et ,need elemendid ei muuda oluliselt kompveki kujust
jadvat tervikmuljet”, mistottu ,on vihetdendoline, et asjaomane tarbija pd6rab neile
tihelepanu sel midral, et kisitleks neid elemente teatavale kaubanduslikule .
péritolule viitavatena” (vaidlusaluse otsuse punkt 13).

Asjaomase kauba vérvi, st pruuni voi selle erinevate toonide osas mirkis
apellatsioonikoda, et tegemist on ,kompvekkide tavalise virviga” (vaidlusaluse
otsuse punkt 13). Tuleb mirkida, et asjaomane avalikkus on harjunud maiustuste
puhul selle vérviga.

Eeltoodust tuleneb, et registreerimistaotluse objektiks olev ruumiline kuju on
geomeetriline pohivorm ja iks neist kujudest, mis tuleb tarbijale selliste
laiatarbekaupade nagu kompvekid puhul tavaliselt meelde.
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Seetdttu tuleb hageja argument taotletava kaubamirgi ja teiste maiustuste kuju ja
vérvi oluliste erinevuste kohta tagasi liikata.

Eeltoodut arvesse vottes tuleb asuda seisukohale, et taotletav ruumiline kaubamirk
koosneb selliste esituselementide kombinatsioonist, mis on asjaomase kauba puhul
loomulikud ja tavalised. Konealune kuju ei eristu oluliselt turul laialt levinud
asjaomaste kaupade teatavatest pohikujudest, vaid on pigem iiks nende variantidest.
Kuna viidetavad erinevused ei ole kergesti mirgatavad, siis ei eristu kénealune kuju
piisavalt teistest tavaliselt kasutatavatest kompvekkide kujudest ning asjaomane kuju
ei voimalda asjaomasel avalikkusel viivitamata ja kindlalt eristada hageja kompvekke
teise kaubandusliku péritoluga kompvekkidest.

Sellest tulenevalt ei véimalda taotletud kaubamirk piisavalt informeeritud,
moistlikult téhelepanelikul ja arukal keskmisel tarbijal eristada asjaomaseid kaupu
neist kaupadest, millel on teine kaubanduslik péritolu. Jarelikult puudub sellel kujul
seoses nende kaupadega eristusvéime.

Seega tuleb médruse nr 40/94 artikli 7 Idike 1 punkti b rikkumisest tulenev esimene
viide tagasi liikata.

Teine vdide, mis tuleneb mddruse nr 40/94 artikli 7 léike 3 rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja leiab, et taotletava kaubamirgi registreerimine tuleb igal juhul heaks kiita,
kuna taotletav kaubamirk on kasutamise kiigus muutunud karamellide turul
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eristatavaks. Kaubamirgi kasutamine ilmneb selle suurest kiibest, tutvustamiseks
kantud reklaamikuludest ning mitmesuguste avaliku arvamuse kiisitluste tulemus-
test konealuse kaubamirgi tuntuse kohta, mida hageja on {ihtlustamiseametile
esitanud.

Hageja viidab, et maiustuste turul on laialt levinud kasutada maiustuste péritolu
tahistena mitte ainult maiustuste nime vaid ka kuju. Ta mérgib, et just nimelt sel
pohjusel on pakenditel, kiesoleval juhul kottidel, nime »Werther’s Original”
(,Werther’s Echte”) kérval taotluslikult kujutatud kauba eriti iseloomulikud
elemendid, nagu pressitud &6nsus kommi keskosas ning kommi kumerad servad.
Seesugust kauba kujutamist ei saa kisitleda {iksnes pakendi sisu kujutamisena, millel
ei ole piritolu tihistamise osas mingitki tihendust. Kuna ruumilistel kaubamdrkidel
on kahesugune funktsioon, nimelt kaubamirgi ja kauba kujutamine, on neid
voimatu rangelt eristada, sest kaubaméirk vastab alati kaubale. Siiski on apellatsioo-
nikoda kiesoleval juhul jitnud nimetatud kahesuguse funktsiooni arvesse votmata.

Asjaoly, et pakendil on lugeda ja niha kauba teisi kaubamiirke ja kirjeldusi, ei mojuta
kauba kuju esitamist kaubamérgina. On tiiesti voimalik kasutada kauba mitut
kaubamirki samaaegselt ja korvuti, seda eriti kaupade puhul, mida eristatakse
ruumiliste kaubamirkide abil. Avalikkus tunneb ruumilise kaubamérgi dra kauba
kohta kiiivast teabest séltumata. Sellest tulenevalt ei ole apellatsioonikoja arutluskik
kaubamirgi kujutamise kohta veenev.

Uhtlustamisamet viitab kasutamise kiigus omandatud eristusvdime hindamiskri-
teeriumitele, mis tulenevad kohtupraktikast ning leiab, et taotletud kaubamérgi
registreerimist médruse nr 40/94 artikli 7 1dike 3 alusel ei saa heaks kiita.
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Uhtlustamisameti arvates on kontrollija ja apellatsioonikoda odigesti leidnud, et
hageja esitatud toenditest ei piisa taotletud kaubamirgi kasutamise kaigus
karamellkompvekkide osas omandatud eristusvéime tuvastamiseks.

Uhelt poolt ei vdimalda hageja esitatud andmed aastate 1994-1998 kiiibe kohta
hinnata asjaomast turuosa ning on seetdttu ebapiisavad. Laiatarbekaupade puhul,
nagu kiesolevas vaidluses, on otsustavaks kriteeriumiks asjaomase kauba turuosa,
mitte ainuiiksi andmed kiibe kohta, millest ei piisa kaubamirgi tuntuse
téendamiseks.

Teisalt ei ole ka kompveki ,Werther’s Original” reklaamikulud summas 27 729 000
Saksa marka, mida hageja kandis 1998. aastal mitmes Euroopa Liidu riigis, samuti
kisitletavad toendina. Hageja selle viite tdenduseks esitatud tabelist asjaomase
kompveki reklaamikulude kohta aastatel 1994~1998 ei ole kuidagi véimalik vilja
lugeda, millega seoses neid kulusid kanti: kas seoses tihisega ,Werther’s Original”,
seoses kompveki kujuga voi seoses méne teise tihisega.

Peale eelnimetatu viidati Euroopa Liidu seitsmes liikmesriigis ja Norras libi viidud
avaliku arvamuse kiisitlustes tahistele ,WERTHER’S”, ,Werther’s Original” vdi ,\¥.
O” ning neis ei viidatud kordagi konealusele kujule. Seetbttu ei ole esitatud iihtegi
toendit selle kohta, et hageja on suutnud teha asjaomase kompveki kuju avalikkuse
seas tuntuks. Maaruse nr 40/94 artikli 7 1dike 3 kohaldamiseks ei piisa kauba teatava
kuju kasutamise toendamisest, vaid tuleb lisaks toendada, et asjaomast kuju on
kasutatud nagu kaubamiirki (eespool nimetatud kohtuotsus Philips, punkt 65).
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Maéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 3 jirgi ei kohaldata 16ike 1 punkte b ja d, kui
kaubamirk on kasutamise kiigus muutunud neid kaupu voi teenuseid eristavaks,
mille jaoks registreerimist taotletakse. Midruse nr 40/94 artikli 7 loike 3 moistes
tuleneb asjaolu, et asjaomane avalikkus tajub téhist, millest koosneb kaubamérk kui
viidet kauba voi teenuse kaubanduslikule paritolule, kaubamirgi taotleja majandus-
likust ponnistusest. Sellest tulenevalt on pohjendatud sama artikli 1oike 1
punktides b—d nimetatud avaliku huvi kaalutluste, mis ndevad ette, et nende
sitetega holmatud kaubamirke voivad kéik vabalt kasutada, selleks et viltida iihele
ainsale ettevitjale digusvastase konkurentsieelise loomist (eespool viidatud koh-
tuotsus 6llepudeli kuju kohta, punkt 41) arvesse votmata jitmine.

Esiteks tuleneb kohtupraktikast, et kaubamirgi kasutamise kdigus eristusvoime
omandamise tingimuseks on vihemalt see, et oluline osa asjaomasest avalikkusest
eristab tinu kaubamirgile konealuseid kaupu véi teenuseid kindlalt ettevotjalt
pirinevatena. Siiski ei vdi kasutamise kiigus omandatud eristusvoimet téendavad
asjaolud pohineda iildisel voi abstraktsel teabel, nagu niiteks teatavad protsentuaal-
sed niitajad (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsused
kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, Ik I-2779,
punkt 52, eespool viidatud kohtuotsus Philips, punktid 61 ja 62, ja eespool viidatud
kohtuotsus dllepudeli kuju kohta, punkt 42).

Teiseks tuleb kaubamirgi registreerimiseks méaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 3 alusel
tdendada, et see kaubamirk on kasutamise kiigus muutunud eristatavaks selles
Euroopa Liidu osas, kus tihisel puudus eristusvdime sama maaruse artikli 7 1oike 1
punktide b-d tihenduses (Esimese Astme Kohtu 30. mirtsi 2000. aasta otsus
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kohtuasjas T-91/99: Ford Motor v. Siseturu Uhtlustamise Amet (OPTIONS),
EKL 2000, Ik I1-1925, punkt 27 ja eespool viidatud kohtuotsus dllepudeli kuju kohta,
punktid 43 ja 47).

Kolmandaks tuleb Kkiesoleval juhul kasutamise kiigus omandatud eristusvéime
hindamiseks eelkoige arvestada selliste asjaoludega, nagu kaubamirgi turuosa,
kaubamirgi Lkasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus, ettevotja
kaubamirgi miitigi edendamiseks tehtud investeeringute maht, suhteline osa
asjaomasest avalikkusest, kes kaubamirgi péhjal eristab kaupa iihelt kindlalt
ettevotjalt périnevana, kaubandus- ja téostuskodade ning teiste erialaliitude
seisukoht. Kui nendest asjaoludest ilmneb, et asjaomane sihtrithm voi vihemalt
oluline osa sellest eristab kaubamirgi alusel asjaomast kaupa ithelt kindlalt
ettevotjalt pirinevana, tuleb jireldada, et médruse nr 40/94 artikli 7 16ikes 3 olev
registreerimise tingimus on taidetud (eespool viidatud kohtuotsused Windsurfing
Chiemsee, punktid 51 ja 52, Philips, punktid 60 ja 61 ja 6llepudeli kuju kohta,
punkt 44).

Neljandaks tuleb kohtupraktika kohaselt kaubamiirgi eristusvéimet, sh kasutamise
kiligus omandatud eristusvdimet, hinnata lihtuvalt kaupadest ja teenustest, mille
jaoks kaubamirgi registreerimist taotletakse, ning votta arvesse seda, kuidas
asjaomaste kaupade keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, maistlikult
tahelepanelik ja arukas, eeldatavalt kaubamarki tajub (vt analoogia alusel eespool
punktis 24 viidatud kohtuotsus Philips, punktid 59 ja 63).

Neid pohjendusi silmas pidades tuleb uurida, kas kiesolevas asjas rilkkus
apellatsioonikoda digusnorme, kui ta lilkkas tagasi hageja viited, mille kohaselt
oleks pidanud taotletava kaubamirgi maaruse nr 40/94 artikli 7 Ioike 3 alusel
asjaomaste kaupade jaoks registreerima.
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Esiteks ei toenda andmed kiibe kohta ja karamellkompveki ,Werther’s Original”
(,Werther’s Echte”) suurtel reklaamikuludel pohinevad hageja argumendid, et
taotletud kaubamirk on omandanud kasutamise kiigus eristusvoime.

Kuigi apellatsioonikoda moonis, et andmed kiibe ja reklaamikulude kohta
tdendavad, et asjaomane kompveki liik on turul laialt levinud, leidis ta samas, et
need andmed ei toenda asjaolu, mis kiesoleval juhul on esmatihtis, nimelt, et
taotletud kaubamiirki kasutati hageja kompvekkide ruumilise tahisena (vaidlustatud
otsuse punkt 16).

Apellatsioonikoda pohjendas seda hinnangut vaidlustatud otsuse punktides 17-21
jargmiselt:

,17.Hageja on niidisena esitanud kompvekkide pakendamiseks kasutatavad
kilekotid ja seejuures viitnud, et nendel esitatud kuju on tarbija jaoks ,keskne
viide ja tunnusmirk”. Hageja arvates tdendab selline kasutamine seda, et kuju
kasutatakse reklaamis asjaomase kauba kaubamirgina ning tarbija tajub seda
niimoodi. Apellatsioonikoda ei ndustu selle arvamusega, kuna hageja viidete ja
viisi, kuidas kompvekid on kotil kujutatud, vahel on vastuolu.

18. Kuigi on tosi, et hageja nimetatud pruune kompvekke kujutatakse asjaomasel
pakendil, tuleb siiski hinnata selle kujutamise eesmirki. Tegemist ei saa olla
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itksnes abstraktse hinnanguga. Vastupidi, tuleb arvestada viisi, kuidas keskmine
tarbija tdendoliselt tajub kompvekkide kujutist pakendil.

Nihes hageja kompvekkide kotti, mérkab asjaomane tarbija koigepealt nime
»Werther’s Original”, mis suurte tihtedega kirjutatult votab enda alla peaaegu
poole koti pinnast, ning seda iimbritsevaid lisaelemente, nagu viike ovaalne
tdhis nimega ,Storck” ja stiliseeritud pilti viikesest kiilast, mille alla on
kirjutatud , Traditional Werther’s Quality” (Werther’i traditsiooniline kvaliteet).
Koti alumisel osal on kujutatud virvifoto umbes viieteistkiimnest kuhjatud
kompvekist ja nende juurde lisatud tekstist: , The classic candy made with real
butter and fresh cream” (klassikaline ehtsast véist ja virskest koorest
valmistatud karamell).

Hageja viidete kohaselt vastab see kujutis ruumilisele kaubamargile, mille
registreerimist ta taotleb. Apellatsioonikoda on siiski eri meelt selle viite
pohjendatuse osas. Viis, kuidas kompvekid on kotil kujutatud, ei vasta viisile,
kuidas kujutatakse kaubamirki kaubal tavapiraselt. Apellatsioonikoda leiab, et
sellise kujutise eesmirk on (pigem) edasi anda koti sisu. Vastupidi hageja
vdidetele ei ole kotil kujutatud kuju, vaid foto pakendamata kompvekkidest.
Tuleb mirkida, et sellise kujutamise eesmargiks ei ole tdsta esile neid omadusi,
mis hageja arvates annavad kaubamirgile eristusvoime (lame pohi, kumerad
servad ning 66nsus kommi keskosas). Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikoda,
et omavahel on vastuolus viis, kuidas kompvekke on pakendil kujutatud ja vide,
mille kohaselt asjaomane kujutis on ruumiline kaubamirk, mida keskmine
tarbija sellisena tajub. Apellatsioonikoja arvates nieb tarbija asjaomases
kujutises iiksnes koti sisu kujutist. Toidukaupade, sh maiustustetsstuses on
laialt levinud pakenditel kauba omaduste voi serveerimisviiside kujutamine
isudrataval moel, mille eesmirgiks on pigem kauba turustamine kui kauba
eristamine kaubamérgi abil. Apellatsioonikoda leiab seetottu, et asjaomane
kujutis ei tiida kaubamirgi funktsiooni, vaid iiksnes kujutab kaupa. Kujutise
kérval olev lause ,The classic candy made with real butter and fresh cream”
kinnitab veelgi, et moistlikult tihelepanelik kommiostja tajub seda kujutist
toenioliselt nii. Lause ja kujutis tdiendavad teineteist: lause kirjeldab
kompvekkide olemust ja kujutisel on kompvekid néha. Apellatsioonikoda
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moonab, et hageja viide selle kohta, et kaubal voib samal ajal olla mitu
kaubamirki, on 6ige. Eelnimetatu ei takista apellatsioonikoda joudmast
jareldusele, mis pohineb asjaolul, et kotid on hageja kompvekkide pakendid,
et kompvekkide kujutamine nimetatud pakenditel ei ole kaubamairgi kujuta-
mine.

21. Eelnimetatud pohjendustel tuleb jireldada, et toendina esitatud andmed kiibe ja
reklaamikulude kohta tdepoolest téendavad, et kompvekke , Werther’s” on turul
miiigil, kuid mitte seda, et nende kuju kasutatakse kaubamirgina [...]”

\

e« Ei ole alust vaidlustada iilaltoodud hinnangut. Hageja esitatud reklaammaterjal ei
sisalda ithtki toendit asjaomase kaubamirgi kasutamise kohta sellisena, nagu seda on
taotletud. Koigil esitatud kujutistel lisanduvad taotletava kuju ja vérvi kujutisele
sona- ja kujutismérgid. Nii ei saa nimetatud materjal olla toendiks selle kohta, et
asjaomane avalikkus tajub taotletavat kaubamérki kui sellist ja s6ltumatuna séna- ja
kujutismirkidest, mis kaubamargile lisanduvad reklaamis ja kaupade miiiigil, kauba
kaubandusliku péritolu tihisena (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus
6llepudeli kuju kohta, punkt 51).

s Lisaks tuleb meelde tuletada, et hageja on hagis ka ise miirkinud, et kdnealuseid
kompvelke ei miiiida pakendamata vaid pakendis, kus iga kompvekk on omakorda
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eraldi pakendatud. Sellest tuleneb, et ostuotsuse tegemise hetkel ei ole keskmisel
tarbijal otseselt voimalik niha asjaomast kompveki kuju, mis véimaldaks tal lihtuda
sellest kui kaubandusliku paritolu tahisest.

Teiseks voib samale jireldusele jduda apellatsioonikojale hageja esitatud avaliku
arvamuse kiisitluste pohjal, millega hageja iiritab téendada kaubamiirgi kasutamise
kdigus omandatud eristusvéimet. Vaidlustatud otsuse punkti 21 lopuosast ilmneb
selgesti, et hageja turustatava kompveki kaubamirki ei tunta asjaomase kuju vaid
selle nime ,Werther’s” jirgi.

Eelnevatest kaalutlustest tuleneb, et apellatsioonikoda ei rikkunud digusnorme, kui
ta jireldas, et hageja ei ole téendanud, et taotletav kaubamirk oleks kasutamise
kdigus — kas karamellkompvekkidega seoses voi maiustustega seoses iildiselt —
omandanud eristusvoime.

Jarelikult tuleb liikata tagasi teine viide ja jitta hagi tiielikult rahuldamata.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 Idike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndéudnud. Kuna
kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, méistetakse kohtukulud vastavalt kostja
néudele vilja hagejalt.
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KOHTUOTSUS 10.11.2004 — KOHTUASI T-396/02

Esitatud péhjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Jitta hagi rahuldamata,

2. Mboista kohtukulud vilja hagejalt.

Legal Tiili Vilaras

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 10. novembril 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretir

H. Jung
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H. Legal



