KOHTUOTSUS 13.12.2004 — KOHTUASI T-8/03

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
13. detsember 2004 "

Kohtuasjas T-8/03,

El Corte Inglés, SA, asukoht Madrid (Hispaania), esindaja: advokaat J. Rivas Zurdo,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja tdéostusdisainilahendused),
esindajad: P. Bullock ja O. Montalto,

kostja,

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

Emilio Pucci Sil, asukoht Firenze (Itaalia), esindajad: advokaadid P. L. Roncaglia,
G. Lazzeretti ja M. Boletto,

* Kohtumenetluse keel: itaalia.
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EL CORTE INGLES V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — PUCCI (EMILIO PUCCI)

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja
3. oktoobri 2002. aasta otsuse (liidetud asjad R 700/2000-4 ja R 746/2000-4) peale,
mis kisitleb siseriiklike kujutismirkide EMIDIO TUCCI omaniku esitatud vastu-
lauset ithenduse kaubamirgi EMILIO PUCCI registreerimisele,

EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kohtusekretir: vanemametnik J. Palacio Gonzalez,

arvestades kirjalikus menetluses ja 9. juuni 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud jirgmise

otsuse

Vaidluse taust

Menetlusse astuja esitas 1. aprillil 1996 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamargid
ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) ndukogu 20. detsembri
1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamérgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1; ELT erivaljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul) alusel ithenduse kaubamargi
taotluse.
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Kaubamiirk, mille registreerimist taotleti, on alljirgnev kujutismérk:

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)
Klassidesse 3, 18, 24 ja 25 ning vastavad neis klassides jargmisele kirjeldusele:

— Klass 3: ,pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, kiiiirimisained,
abrasiivtéotlusvahendid; seebid, parfiimeeriatooted, eeterlikud 6lid, kosmeeti-
kavahendid, juukseveed, hambapastad”;

— Klass 18: ,nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse
Klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; pdikese- ja vihmavarjud,
jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted”;

— Klass 24 ,riie ja tekstiiltooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; voodikatted ja
laudlinad”;

— Klass 25: ,rdivad, jalatsid, peakatted”.
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Taotlus avaldati 6. aprilli 1998. aasta Uhenduse Kaubamirgibiilletadnis nr 25/1998.

Hageja esitas 3. juulil 1998 midruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause koigi
registreerimistaotluses nimetatud kaupade osas.

Vastulause alusena toetus hageja esiteks mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktis b
osutatud segiajamise toendosusele temale kuuluvate erinevate siseriiklike kauba-
mirkidega, eriti kahe sellise kaubamérgiga, mis koosnesid alljirgnevast kujutismar-
gist EMIDIO TUCCL

Nimetatud kaks kaubamérki on registreeritud Hispaanias alljirgnevalt:

— 5. detsembri 1994. aasta registreering nr 1908876 klassi 3 kuuluvatele kaupadele
(wpleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, kitiirimisained,
abrasiivtd6tlusvahendid; seebid, parfiimeeriatooted, eeterlikud 6lid, kosmeeti-
kavahendid, juukseveed, hambapastad”);

— 30. mai 1984. aasta registreering nr 855782 klassi 25 kuuluvatele kaupadele
(»roivad, k.a saapad, kingad ja toatuhvlid”).
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Teiseks viidab hageja, et kénealused kaubamirgid on Hispaanias omandanud maine
ning et taotletava kaubamirgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta tihendaks
varasema kaubamirgi eristusvdime v6i maine #rakasutamist voi kahjustamist
madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 tdhenduses.

Tuginedes iiksnes eespool punktis 6 nimetatud Hispaania kaubamirkidele,
ithtlustamisameti apellatsioonikoda oma 20. aprilli 2000. aasta otsusega:

— rahuldas osaliselt vastulause ning seega keeldus taotletava kaubamirgi regist-
reerimisest koigi klassidesse 3 ja 25 kuuluvate kaupade ning teatavate klassi 18
kuuluvate kaupade osas (,nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei
kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja reisikastid”);

— lilkkas vastulause tagasi ning seega rahuldas registreerimistaotiuse selliste
klassi 18 kuuluvate kaupade nagu ,piikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad,
hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja koigi klassi 24 kuuluvate kaupade osas.

Nii menetlusse astuja (seoses taotletava kaubamirgi registreerimisest osalise
keeldumisega) kui ka hageja (seoses vastulause osalise tagasilitkkamisega) esitasid
iihtlustamisametile méaruse nr 40/94 artiklite 57—62 alusel vastulausete osakonna
otsuse peale kaebuse.

Neljas apellatsioonikoda tegi kahe kaebuse suhtes, mis liideti komisjoni 5. veebruari
1996. aasta mairuse (EU) nr 216/96 (EUT L 28, lk 11; ELT erivéljaanne
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17/01, 1k 221), mis ndeb ette Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja
todstusdisainilahendused) apellatsioonikodade protseduurireeglid, artikli 7 loike 1
alusel 3. oktoobril 2002 otsuse (liidetud asjad R 700/2000-4 ja R 746/2000-4,
edaspidi ,vaidlustatud otsus”), mis tehti hagejale teatavaks 7. novembril 2002 ja
millega:

— tihistati vastulausete osakonna otsus osas, millega rahuldati vastulause, jittes
niimoodi rahuldamata kaubamirgitaotluse klassi 18 kuuluvate kaupade ,nahk,
tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
loomanahad; reisikohvrid, reisikastid” jaoks;

— jdeti kaebus rahuldamata ning kinnitati apellatsioonikoja vastulausete osakonna
otsust klassidesse 3, 24 ja 25 ning klassi 18 kuuluvate kaupade ,piikese- ja
vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” osas.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus osas, millega osaliselt rahuldati menetlusse astuja
kaebus, jéeti rahuldamata hageja kaebus ning rahuldati ithenduse kaubamiirgi
taotlus kaupade jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 24;

— keelduda taotletud kaubamérgi registreerimisest koigi selle taotlusega holmatud
kaupade jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 24;
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— mabista kohtukulud vilja {ihtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— mbista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Hageja esitab sisuliselt iihe pohiviite, mis tuleneb madruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1
punkti b rikkumisest ja teise véimalusena viite, mis tuleneb selle mddruse artikli 8
ldike 5 rikkumisest.

Péhiviide, mis tuleneb miidruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja viidab, et vastupidi vaidlustatud otsuses viljendatud apellatsioonikoja
hinnangule esineb kiiesoleval juhul segiajamise toendosus maaruse nr 40/94 artikli 8
Ioike 1 punkti b tihenduses.
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Esiteks on vastandatud tihised véga sarnased, peaaegu identsed.

Teiseks esineb varasemate kaubamirkidega holmatud klassi 3 ja eriti klassi 25
kuuluvatele kaupade ning konealuste kaubamirgitaotlusega holmatud klassidesse 18
ja 24 kuuluvate kaupade vahel ilmne ja viiga otsene seos. Hageja rohutab, et kaik
nimetatud kaubaklassid kuuluvad réiva- ja tekstiilisektorisse ning tegemist on
roivaste, nende valmistamiseks kasutatavate kangaste, aksessuaaride voi kosmeeti-
kavahenditega. Need on lahutamatult seotud iluga, kehahooldusega, vilimusega ning
isikust loodava kuvandiga. Nimetatud kaupade jaoks kasutatakse samu miiiigikana-
leid, mistottu tarbijad paratamatult seostavad neid omavahel, omistades asjaomas-
tele kaupadele iihise kaubandusliku paritolu. Samuti todes vastulausete osakond
20. aprilli 2000. aasta otsuses, et klasside 18 ja 25 vahel voib tuvastada seose, kui on
tdidetud teatavad tingimused, sh see, et kaubamirgil EMIDIO TUCCI on Jtugev
eristusvdime”.

Kolmandaks tuletab hageja meelde, et midruse nr 40/94 artikli 8 Idike 1 punkti b
kohaldamiseks tuleb igal juhul hinnata segiajamise tdenéosust igakiilgselt (Euroopa
Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997,
lk 1-6191, punkt 22), vottes itheaegselt arvesse varasemate kaubamirkide tugevat
eristusvoimet ning vastastikuse soltuvuse pohimotet.

Seoses esimese eelnimetatud teguriga tuletab hageja meelde, et kuna segiajamise
toendosus on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamirgi eristusvoime, on
kaubamirkidel, millel on kas eriomaselt voi tinu turul tuntusele tavalisest tugevam
eristusvoime, ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvoime on nérk (Euroopa
Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer,
EKL 1999, 1k I-3819, punkt 20).
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Seoses teise nimetatud teguriga tuletab hageja meelde, et segiajamise tGendosuse
hindamine tihendab teatavat arvesse voetud asjaolude vastastikust sdltuvust,
eelkoige soltuvust kaubamirkide sarnasuse ning kaitstud kaupade v6i teenuste
sarnasuse vahel. Seega voib kaitstud kaupade vGi teenuste vihest sarnasust
kompenseerida kaubamirkide suur sarnasus, ja vastupidi (Euroopa Kohtu
29, septembri 1998, aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, 1k 1-5507,
punkt 17, ja eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 19).

Hageja viidab, et kiesoleval juhul, vttes iihelt poolt arvesse varasemate kauba-
mirkide tugevat eristusvdimet ning teiselt poolt seda, et vastandatud tihised on
peaaegu identsed, mis vdimaldab vdtta arvesse asjaomaste kaupade véiksemat
sarnasust, tuleb nimetatud pshimétteid kohaldades keelduda taotletavate kauba-
mirkide registreerimisest klassidesse 18 ja 24 kuuluvate kaupade jaoks.

Uhtlustamisamet ega menetlusse astuja ei ole vaidlustanud seda, et vastandatud
tahised on véga sarnased.

Asjaomaste kaupade sarnasuse osas teeb ithtlustamisamet kaubamdrgitaotlusega
holmatud kaupade osas vahet iihelt poolt klassi 18 kuuluvate kaupade ,nahk ja
tehisnahk, loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; piikese- ja vihmavarjud, jalutuske-
pid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted” ja klassi 24 kuuluvate kaupade
(edaspidi ,esimese rithma kaubad”) ning teisalt klassi 18 kuuluvate kaupade ,nahk,
tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse Ilassidesse” (edaspidi
yteise rithma kaubad”) vahel.

Esimese rithma kaupade osas jagab iihtlustamisamet apellatsioonikoja arvamust,
mille kohaselt nimetatud kaubad ja hageja varasemate kaubamirkidega tdhistatud
klassidesse 3 ja 25 kuuluvate kaubad ei ole iildjuhul sarnased.
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2 Teise rithma kaupade osas m6onab iihtlustamisamet, et nimetatud kaupade ja lihega
hageja varasematest kaubamirkidest tahistatud klassi 25 Lkuuluvate kaupade
sarnasuse hindamisel tundub apellatsioonikoda olevat votnud arvesse iiksnes nende
olemust ja erinevat otstarvet, votmata seisukohta selle kohta, kas need on iiksteist
tdiendavad kaubad.

s Samas teise rithma kaupade hulka kuuluvad nahast ja tehisnahast valmistatud
aksessuaarid nagu erinevad kotid ja kiekotid, rahakotid, portfellid jne, mida
avalikkus iihtlustamisameti arvates iildjuhul peab klassi 25 kuuluvaid roivaid ja
jalatseid otseselt tdiendavateks kaupadeks. On teada asjaolu, et eriti naistest koosnev
avalikkus pdorab suurt tahelepanu kottide ja kiekottide valikule ning arvestab
sellega, et need sobiksid teatavat liiki rdivaste ja/voi jalatsitega.

26 Selles osas viitab iihtlustamisamet vastulausete osakonna otsustuspraktikale, eriti
kahele otsusele, milles sedastati, et iihelt poolt ,kiekotid” ja teisalt ,nahast ja
tehisnahast valmistatud tooted ning kotid” tiiendavad ,roivaid ning jalatseid”, sest
tarbijad peavad neid klassi 18 kuuluvaid kaupu peamiselt klassi 25 kuuluvate rdivaste
ja jalatsite aksessuaarideks. Seda otsustuspraktikat on kinnitatud vastulausemenet-
lust kiisitlevates juhendites, mille iihtlustamisameti juhataja vottis vastu 10. mail 2004.

27 Eeltoodule tuginedes mirgib iihtlustamisamet, et Esimese Astme Kohtu otsustada
jadb, kas asjaomased kaubad tdiendavad iiksteist.
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Menetlusse astuja leiab vastupidi, et kiesoleval juhul tuleb kohaldada apellatsioo-
nikoja poolt meenutatud ildreeglit, mille kohaselt iihelt poolt klassidesse 18 ja 24
kuuluvaid kaupu ja teisalt klassidesse 3 ja 25 kuuluvaid kaupu tuleb kisitleda
erinevatena nende olemuse, otstarbe, kasutusviisi ning levitamise ja turustamise viisi
tottu.

Selle reegli suhtes voib teha erandi vaid erijuhtudel, nagu néiteks siis, kui teatav
kangatootmisettevotja on oma kangastega saavutanud teatava ildtuntuse ning
otsustab seda edu dra kasutades laiendada oma tegevusala roivatootmisele. Sellisel
juhul seostab tarbija konealuseid kaupu iihe ja sama tootjaga.

Kiesoleval juhul sellist seost ei esine, kuna hageja ei ole kasutanud kaubamarki
EMIDIO TUCCI viljaspool meesterdivaste erisektorit.

Seoses eristusvéime igakiilgse hindamisega, mis holmab {helt poolt varasemate
kaubamiirkide viidetavalt tugeva eristusvdime arvessevotmist, margivad ihtlusta-
misamet ja menetlusse astuja, et apellatsioonikoda leidis digesti, et hageja esitatud
téendid on ebapiisavad.

Teisalt seoses vastastikuse séltuvuse pohiméttega leiab ithtlustamisamet, eespool
punktides 2427 esitatud teise rithma kaupade suhtes tehtud erandit korvale jéttes,
et apellatsioonikoda on bigesti tuvastanud, et kaubamirgitaotlusega hélmatud
Klassidesse 18 ja 24 kuuluvate kaupade ja varasemate kaubamirkidega tahistatud
Klassi 3 ning eriti klassi 25 kuuluvate kaupade vahel ei ole isegi mitte norka
objektiivset seost.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Maédruse nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, kui identsuse v6i
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on téenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

Maéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 2 punkti b alapunkti ii kohaselt tihendab nimetatud
sdtte kohaldamisel liikmesriikides registreeritud kaubamirkide puhul ,varasem
kaubamirk” kaubamirke, mille registreerimise taotluse kuupiev on varasem
ithenduse kaubamirgi registreerimise taotluse kuupievast.

Kéesoleval juhul on hageja oma vastulauses toetunud neljale siseriiklikule kauba-
mirgile, nimelt kahele eespool punktis 6 nimetatud Hispaania kaubamirgile ja
kahele muule kaubamirgile, mis on registreeritud Hispaanias 5. detsembril 1996 —
registreering nr 2027132 klassi 18 kuuluvatele kaupadele —, ning 20. novembril 1997
— registreering nr 2092894 klassi 24 kuuluvatele kaupadele. Kohtuistungil palus
hageja votta kiesolevas asjas arvesse ka viimast kahte kaubamirki. Selles osas piisab,
kui sarnaselt vastulausete osakonnale #ra mirkida, et konealuste kaubamirkide
taotlused esitati 6. mail 1996 ja 19. mail 1997, samas kui ithenduse kaubamérgi
taotlus esitati 1. aprillil 1996. Seega vdib vaid eespool punktis 6 nimetatud kaht
kaubamiirki pidada eelmises punktis viidatud sitte tihenduses varasemateks, millest
tulenevalt neid saab midruse nr 40/94 artikli 8 Ioike 1 punktis b kohaldamisel
arvesse votta. Need kaks varasemat kaubamirki on registreeritud Hispaanias, mis on
nimetatud sitte kohaldamisel asjakohaseks territooriumiks. Konealuste kauba-
mérkide olemust silmas pidades on asjaomaseks avalikkuseks 1opptarbijad.
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Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb segiajamise toendosus selles, et
avalikkus voib uskuda, et konealused kaubad vdi teenused périnevad samalt
ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt.

Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise toenéosust hinnata igakiilgselt,
vGttes aluseks selle, kuidas asjaomane avalikkus kénealuseid téhiseid ning kaupu voi
teenuseid tajub, ja arvestades koiki asjakohaseid tegureid, isedranis kaubamérkide
sarnasuse ja nendega tdhistatavate kaupade vi teenuste sarnasuse vastastikust
soltuvust (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 II-2821, punktid 31-33 ja viidatud
kohtupraktika).

Kaesoleval juhul ei ole ei iihtlustamisamet ega menetlusse astuja vaidlustanud
apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt vastandatud tihised on mééruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b mottes sarnased.

Seetdttu tuleb teha kindlaks, kas konealuste kaupade, st ithelt poolt varasemate
kaubamiirkidega tihistatud klassidesse 3 ja 25 kuuluvad kaubad ja teisalt kiesoleva
kaubaméirgitaotlusega holmatud klassidesse 18 ja 24 kuuluvad kaubad on piisavalt
suurel médral sarnased selleks, et saaks tuvastada, et asjaomaste kaubamdrkide
puhul on olemas segiajamise tdendosus.

Eelnimetatut arvestades tuleb esiteks vélja tuua, et nagu on mirgitud komisjoni
13. detsembri 1995, aasta madruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse néukogu
magrus (EU) nr 40/94 {ihenduse kaubamirgi kohta (EUT L 303, lk 1, ELT
eriviljaanne 17/01, Ik 189), reegli 2 ldikes 4, on Nizza kokkuleppega kasutusele
voetud kaupade ja teenuste Llassifikatsioonil ainult halduslik otstarve. Seega ei saa
kaupu lugeda erinevaks ainult selle pohjal, et need kuuluvad, nagu kéesoleval juhul,
selle klassifikatsiooni eri klassidesse.
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Jargnevalt tuleb meelde tuletada, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt, tuleb
kénealuste kaupade sarnasuse hindamiseks arvesse vétta kéiki nende kaupade
vahelist suhet iseloomustavaid asjaomaseid tegureid. Tapsemalt kuuluvad nende
tegurite hulka nende kaupade olemus, otstarve, kasutusviis ning samuti nende
iiksteisega konkureeriv voi iiksteist tdiendav iseloom (vt eespool punktis 19 viidatud
kohtuotsus Canon, punkt 23, ja Esimese Astme Kohtu 4. novembri 2003. aasta otsus
kohtuasjas T-85/02: Diaz v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Granjas Castellé
(CASTILLO), EKL 2003, Ik 1I-4835, punkt 32).

Seet6ttu, isegi kui oleks tuvastatud hageja poolt viidetud asjaolu, et kaik kénealused
kaubad on seotud ilu, kehahoolduse, vilimuse ning isikust loodava kuvandiga, ei
piisa sellest, et pidada neid kaupu sarnasteks, kui teisest kiiljest nende omavahelist
seotust iseloomustavate koigi asjaomaste tegurite poolest need oluliselt erinevad
tiksteisest.

Selles osas on iihtlustamisamet digesti mirkinud, et klassi 18 kuuluvate kaupade
olemus ja otstarve erinevad hageja varasemate kaubamarkidega tihistatud klassi 3 ja
25 kuuluvate kaupade omast. Sisuliselt ei vaidle hageja klassi 3 kuuluvate kaupade
osas nimetatud erinevuste olemasolule vastu. Klassi 25 kuuluvaid kaupu kasutatakse
inimeste kehaosade katmiseks ja riietamiseks, samas kui klassi 18 kuuluvaid kaupu
kasutatakse esemete kandmiseks, paikade kaunistamiseks véi nahast ja tehisnahast
esemete tootjatele tooraineks. Tegemist on tavaliselt erinevate tootjate valmistata-
vate ja erinevate jaotuskanalite kaudu miitidavate kaupadega. Asjaolu, et iihelt poolt
selliseid kaupu nagu reisikohvrid ja vihmavarjud ning teisalt roivaid ning jalatseid
voidakse miiiiakse samades kaubandusettevotetes nagu kaubamajad véi supermar-
ketid ei ole selles osas eriti oluline, kuna nendes miiiigikohtades vaib leida viga
erinevat laadi kaupu, ilma et tarbijad omistaksid neile sama piritolu. Samuti ei ole
konealused kaubad konkureerivad.

Samuti erinevad dhelt poolt klassi 24 kuuluvad riie ja tekstiiltooted teiselt poolt
klassi 25 kuuluvatest réivastest ja jalatsitest mitmest kiiljest, nt nende olemuse,
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otstarbe, péritolu ja jaotuskanalite poolest. Seega on apellatsioonikoda vaidlustatud
otsuse punktis 31 digesti mirkinud, et vaid erijuhtudel nagu nditeks siis, kui teatav
kangatootmisettevotja kasutab oma kaubamirgi ildtuntust dra ning otsustab
laiendada oma tegevusala rdivatootmisele, mille korral 16pptoodangut (réivad)
tihistatakse sama kaubamirgiga kui pooltooteid (riie rdivaste valmistamiseks).
Hageja esitatud toenditest ei ndhtu, et kidesoleval juhul on tegemist sellise
olukorraga.

Seega tuleb jireldada, et kuigi asjaomaste kaupade vahel puudub ,ilmne ja viiga
otsene seos”, on Iklassidesse 18 ja 24 kuuluvad kaubad tavaliselt klassi 3 ja 25
kauluvate kaupadega piisavalt sarnased selleks, et sihtrithma tajus tekiks nende
péritolu osas segiajamise tdendosus, isegi kui tihised on sarnased.

Sellegipoolest tuleb tiksikasjalikumalt uurida tihtlustamisameti viidet, mille kohaselt
on klassi 18 kuuluvate nn teise rithma kaupade nagu kotid ja kiekotid, portfellid,
rahakotid ja teised seda laadi aksessuaarid klassi 25 kuuluvaid kaupu — rdivaid ja
jalatseid — otseselt tiiendavad kaubad, millest tulenevalt neid kaupu vdib pidada
eespool punktis 19 viidatud kohtuasjas Canon tehtud otsuse tihenduses sarnasteks.

Vastavalt ithtlustamisameti eespool punktis 26 mainitud vastulausemenetlust
ksitlevate juhendite punktis 2.6.1 iiksteist tdiendavatele kaupadele antud méératlu-
sele on tegu omavahel otseselt seotud kaupadega, nii et iiks on teise kasutamiseks
méddapidsmatult vajalik véi oluline ning tarbijad véivad méelda, et mdlemaid
kaupu valmistab iiks ja seesama ettevotja.

Kéesolevas asjas pole ithtlustamisamet tdendanud ega isegi véitnud, et teise rilthma
kaubad ja klassi 25 kuuluvad kaubad on iiksteist tdiendavad. Niib pigem, et
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ithtlustamisameti seisukohalt on tegemist esteetilise tiiendamisega, mis seega on
subjektiivne ja mida miératletakse tarbijate harjumuste voi eelistuste abil, mida
omakorda véivad méjutada tootjate turustrateegia véi lihtsalt moesuunad. Lisaks
tuleb mirkida, et iihtlustamisameti viite kohaselt ei nii nimetatud tiiendamine
olevat muutunud toeliseks esteetiliseks ,vajaduseks”, nii et tarbijad leiaksid selle
olevat ebatavalise voi isegi $okeeriva, kui keegi kannaks kotti, mis ei sobiks tema
roivaste voi kingadega.

Kéesoleval juhul ei ole apellatsioonikoja vaidluses kisitletud neid konkreetseid
asjaolusid, mille pohjal saaks hinnata iihtlustamisameti eelnimetatud viite
pohjendatust ning neid tdendeid ei ole iihtlustamisamet esitanud ka kiesoleva
menetluse raames.

Uhtlustamisamet viidab iiksnes, et on ,t6enidoline”, et tarbijad ning eriti naissoost
tarbijad peavad teise rihma kaupu, eriti kéekotte, iilerdivaste ning jalatsite
»aksessuaarideks”. Uhtlustamisameti arvates on tiiesti ,tavaline”, et suur osa
avalikkusest peab neid ,tdiendavateks aksessuaarideks”, kuna neid sobitatakse
vlisrivaste ja jalatsitega téipselt kokku ning kuna nende turustamisega ,,voivad viga
hésti” tegeleda samad tootjad vdi omavahel seotud tootjad.

Esmalt tuleb t6deda, et need selgitused on teatud midral spekulatiivsed ja
hiipoteetilised, kuna need ei tulene lihtsatest pohitodedest.

Lisaks leitakse nii vastulausemenetlust kisitlevates juhistes kui ka mélemas
ihtlustamisameti osundatud vastulausete osakonna otsuses, et tavapéraselt ei
turusta kiekotte ja kingi samad tootjad vdi omavahel seotud tootjad.
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Nendes tingimustes peab Esimese Astme Kohus asjakohatuks seada kahtluse alla
apellatsioonikoja hinnangut kaupade sarnasuse kohta iiksnes iihtlustamisameti
tildsonaliste vdidete pohjal.

Hageja viitab eristusvoime igakiilgsel hindamisel ithe arvesse voetava tegurina ka
tema varasema kaubamirgi tavalisest tugevamale eristusvdimele (vt eespool
punktid 17, 18 ja 20).

Nagu vastulausete osakond on igesti mérkinud (vt vastulausete osakonna 20. aprilli
2000, aasta otsuse punkti IILB.4), on varasema kaubamirgi tavalisest tugevam
eristusvdime, mis sel on kas tinu eriomastele omadustele voi tuntusele turul, iiks
neist eriolukordadest, mille korral vdib eristusvdime hindamisel maéravaks
kriteeriumiks muutuda see, et teise rithma kaubad ning klassi 25 kuuluvad kaubad
voivad iiksteist esteetiliselt tiiendada tulenevalt asjaolust, et esimesed voivad olla
teiste aksessuaarid.

Siiski ei ole hageja iihelt poolt esitanud ithetegi asjaolu voi argumenti, mis vdiksid
toetada viidet, et tema varasemad kaubamirgid on olemuslikult erinevad. Neil
tingimustel tuleb see viide tagasi lilkata.

Teisalt, kuigi vastulausete osakond leidis, et konealustel kaubamérkidel on turul
tuntuse tottu tugev eristusvoime, tegi apellatsioonikoda oigesti, kui jattis selle
asjaolu tiahelepanuta, vottes arvesse hageja esitatud toendeid, millele viidatakse
allpool punktis 67 ja sellele jirgnevates punktides.
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Seetottu ei saa hageja tugineda oma varasemate kaubamirkide tugevale eristusvéi-
mele.

Eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et apellatsioonikoda ei rikkunud iihtegi digusnormi,
leides, et asjaomaste mirkide vahel sarnasuse puudumise tottu on kiesoleva asja
puhul segiajamise toendosus vilistatud. Seetdttu tuleb tagasi litkata pshiviide, mis
tuleneb méadruse nr 40/94 artikli 8 lsike 1 punkti b rikkumisest.

Teise véimalusena esitatud véide, mis tuleneb mddiruse nr 40/94 artikli 8 loike S
rikkumisest

Poolte argumendid

Isegi kui eeldada, et varasemate kaubamérkidega tihistatud klassi 3 ja eriti klassi 25
kuuluvate kaupade ning taotletava kaubamirgiga tihistatud kaupade, mis kuuluvad
Klassidesse 18 ja 24, vahel puudub igasugune seos, viidab hageja, et iihtlustamisamet
oleks miidruse nr 40/94 artikli 8 1dike 5 alusel pidanud keelduma taotletava
kaubamargi registreerimisest.

Kaesoleval juhul on selge, et varasemad siseriiklikud kaubamirgid EMIDIO TUCCI
on asjaomases liikmesriigis omandanud maine, sest asjaomase avalikkuse oluline osa
tunneb neid ning neil on eriti meestemoe sektoris tugev eristusvdime, mida oma
20. aprilli 2000. aasta otsuses nentis ka apellatsioonikoda.
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Hageja viitab siinkohal tdenditele, mis on esitatud ithtlustamisameti menetluste
raames.

Hageja viidab lisaks, et esitab uusi dokumenteeritud toendeid ja tunnistajate iitlusi,
eelkdige Hispaania patendi- ja kaubamirgiametile esitatud teabetaotluse, mis
puudutab nimetatud ameti poolt erinevatesse kaupade rahvusvahelise kvalifikat-
siooni Kklassidesse kuuluvate kaupade jaoks registreeritud kaubamérke, ning uusi
fotosid, brosiiiire, kirjalikke tunnistusi, teateid, ajakirju ning uut reklaammaterjali.

Hageja sonul tihendab taotletud kaubamarkide registreerimine klassidesse 18 ja 24
kuuluvate kaupade jaoks tema varasemate kaubamirkide tunnustatud erilise
eristusvoime kuritarvitamist.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja leiavad, et apellatsioonikoda on Gigesti
jareldanud, et hageja vastulause toetuseks esitatud tdendid, millega ta soovis
toendada nii segiajamise toendosuse hindamise raames EMIDIO TUCCI kauba-
mirkide tugevat eristusvéimet kui ka nende kaubamirkide ildtuntust madruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 5 tihenduses, on ebapiisavad.

Hageja hagi toetuseks esitatud uute toendite osas mirgib ithtlustamisamet, et neid ei
ole voimalik esitada esimest korda Esimese Astme Kohtus.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke
ksitlevate litkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT
eriviljaanne 17/01, 1k 92) artikli 5 16ike 2 (mille normatiivne sisu on pohiosas
identne mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 sisuga) tolgendamist kisitlevast Euroopa
Kohtu praktikast tuleneb, et maine olemasolu tingimuse tiitmiseks peab varasemat
siseriiklikku kaubamirki selle tdhistatavate kaupade voi teenuste kaudu tundma
mirkimisvidrne osa asjaomasest avalikkusest. Selle tingimuse kontrollimisel tuleb
arvestada kéiki antud juhul olulisi asjaolusid, milleks on eelkdige kaubamirgi
turuosa; selle kaubamirgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning
ettevotja selle edendamiseks kasutatud ressursside ulatus (Euroopa Kohtu
14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97: General Motors, EKL 1999,
Ik 1-5421, punktid 26 ja 27).

Kéesoleval juhul on vastulausete osakond eristanud kaubamirgi mainet selle turul
tuntusele pohinevast tavalisest tugevamast eristusvoimest. Ilma et oleks tarvis
otsustada, kas selline eristamine on péhjendatud, tuleb mirkida, et tavalisest
tugevama eristusvdime omandamine tinu turul tuntusele eeldab tingimata seda, et
vihemalt asjaomase avalikkuse mirkimisvidrne osa peab seda kaubamirki tundma.

Kuna kaubamiirk saab olla omandanud maine iiksnes siis, kui see on vihemalt turul
tuntud, siis kehtivad jargnevad kaalutlused nii siis, kui hinnatakse hageja varasemate
kaubamérkide viidetavat mainet méiruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 tihenduses kui ka
siis, kui selle madruse artikli 8 Idike 1 punkti b kohase segiajamise téendosuse
hindamise raames voetakse arvesse tuntuse tottu turul omandatud tavalisest
tugevamat eristusvdéimet (vt eespool punkt 54 jj).
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Kiesoleval juhul ilmneb kohtuasja toimikust, et hageja on selleks, et toendada
varasemate siseriiklike kaubamirkide mainet ning kaubamérkide tavalisest tugeva-
mat eristusvéimet, mis on omandatud tinu tuntusele turul, esitanud vastulausete
osakonna menetluses ja seejirel apellatsioonikoja menetluses jargmised tdendid:

— kolmteist koopiat EMIDIO TUCCI kaubamirki kandvate roivaste reklaamidest,
mis on 1998. aastal ilmunud erinevates Hispaania ajalehtedes ja ajakirjades
(Tribuna, Tiempo, Epoca, El Pais ja El Mundo);

—  seitsme erineva ajakirjandusvaljaande (Grupo Zeta, El Pais, Diario ABC, RTVE,
El Mundo, Tribuna ja PCM) toimetajate kirjad, mis on koostatud 1999. aastal
ning milles kinnitatakse, et EMIDIO TUCCI kaubamérki kandvaid roivaid on
asjaomases ajakirjandusviljaandes ,viimase viie aasta jooksul”, st aastatel 1994—
1998 reklaamitud;

— videokassett erinevate reklaamiklippidega koos kinnitusega selle kohta, et neid
reklaamklippe on televisioonis (Tele Cinco) ,aastatel 1994-1999" esitatud.

Kontrollinud neid tdendeid, mérkis apellatsioonikoda, et:

— Hispaania ajakirjanduses 1998. aastal ilmunud reklaamid, mille koopiad esitati,
parinevad asjaomase ithenduse kaubamiirgi registreerimise taotluse esitamise
ajale (see esitati 1. aprillil 1996) hilisemast ajast ning need ei ole seega
asjakohased hindamaks, kas varasem siseriiklik kaubamirk oli sel ajal turul
tuntuse téttu omandanud tugeva eristusvbime;
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— enamik erinevate ajakirjandusviljaannete toimetajate kinnitustest on koostatud
viisil, mis ei voimalda teada saada, kas ja kui suures ulatuses on varasemaid
kaubamirke reklaamitud enne otsustavat kuupieva, milleks on 1. aprill 1996.
Nendest ainult kaks, mille on kirjutanud ajakirjade Epoca ja Tribuna vastutav
vdljaandja, osundavad asjakohastele kuupievadele ajavahemikul 1994-1995,
millal iiht asjaomast kaubamirki on reklaamitud;

— sama vastuvdide kehtib ka videokasseti suhtes;

— hageja ei ole esitanud teavet asjaomaseid kaubamirke kandvate réivaste
miiiigikdibe v6i nende tutvustamiseks kasutatud ressursside kohta asjaomasel
ajavahemikul.

72 Kohtuasja toimiku pohjal tuleb nimetatud jaireldustega noustuda.

7 Seega leiavad iihtlustamisamet ja menetlusse astuja apellatsioonikoja arvates digesti,
et hageja varasemate kaubamirkide viidetav tugev eristusvdime, mis tuleneb turul
tuntusest, ja seega konealuste kaubamirkide viidetav maine ei ole hageja
haldusmenetluses esitatud téenditega piisavalt toendatud, sest need tdendid ei
sisaldanud piisavalt pohjalikke vai kontrollitavaid andmeid selleks, et hinnata
kaubamérkide EMIDIO TUCCI turuosa Hispaanias, nende kasutamise intensiivsust,
geograafilist ulatust ja kestust ning ettevotja poolt nende edendamiseks kasutatud
ressursside ulatust (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus
liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1997, Ik
1-2779, punkt 51).
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Esimest korda alles Esimese Astme Kohtus hageja esitatud tdendid (vt eespool
punkt 63) tuleb vastavalt véljakujunenud kohtupraktikale vastuvGetamatuse tottu
tagasi likata (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas
T-247/01: eCopy v. Siseturu Uhtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301,
punkt 49; 6. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler v.
Siseturu Uhtlustamise Amet (radiaatorivére), EKL 2003, Ik II-701, punkt 18, ja
3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-129/01: Alejandro v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Anheuser-Busch (BUDMEN), EKL 2003, 1k 11-2251, punkt 67).

Tuleb lisada, et hageja ei ole esitanud ithtki tdendit v6i argumenti, mis kinnitaks, et
taotletava kaubamirgi kasutamine tihendaks varasema kaubamérgi eristusvbime voi
maine drakasutamist voi kahjustamist, nii et madruse nr 40/94 artikli 8 1oike 5
kohaldamise tingimused on igal juhul tditmata.

Seetdttu ei ole pohjendatud teise voimalusena esitatud véide, mis tuleneb médruse
nr 40/94 artikli 8 I6ike 5 rikkumisest, ning see tuleb tagasi liikata.

Jarelikult tuleb jitta hagi tervikuna rahuldamata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 loike 2 alusel on kohtuvaidiuse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, mbistetakse kohtukulud vastavalt iihtlustamisameti ja menetlusse
astuja noudele hagejalt vélja.
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Esitatud pohjendustest [ihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jatta hagi rahuldamata.

2. Moista kohtukulud vilja hagejalt.

Pirrung Meij Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 13. detsembril 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretir

H. Jung

Koja esimees

J. Pirrung
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