KOHTUOTSUS 25.3.2009 — KOHTUASI T-109/07
ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
25. mirts 2009 *

Kohtuasjas T-109/07,

LI’Oréal SA, asukoht Pariis (Prantsusmaa), esindaja: advokaat E. Baud,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toostusdisainilahendused), esindaja:
A. Folliard-Monguiral,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja
Esimese Astme Kohtus

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, asukoht Spa (Belgia), esindajad:
advokaadid E. Cornu, L. De Brouwer ja D. Moreau,

mille ese on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 24. jaanu-
ari 2007. aasta otsuse peale (asi R 468/2005-4), mis puudutab Spa Monopole,
compagnie fermiére de Spa SA/NV ja L'Oréal SA vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. Prek (ettekandja) ja V. Ciuci,

kohtusekretir: ametnik N. Rosner,

arvestades 11. aprillil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 25. juunil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 17. juulil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse
astuja seisukohti,
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arvestades 6. novembril 2008 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja L'Oréal SA esitas 28. novembril 2000 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kauba-
mirgid ja téostusdisainilahendused) (edaspidi ,ihtlustamisamet”) néukogu 20. det-
sembri 1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994,
L 11, Ik 1; ELT erivéiljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ithenduse
kaubamargi taotluse.

Taotlus esitati sonalise tahise SPA THERAPY registreerimiseks.

Kaubad, mille jaoks kaubamaérgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 3 ning
vastavad jargmisele kirjeldusele: ,parfiitimid, tualettveed; vanni- ja dusigeelid ning
-soolad, v.a meditsiinilised; tualettseebid; kehadeodorant; kosmeetikatooted, eelkoige
kreemid, piimad, veed, geelid ja puudrid (ndole, kehale, kitele); péevitus ja
péevitusjirgsed piimad, -geelid ning -6lid (kosmeetikatooted); meigivahendid,
jumestusvahendid; $ampoonid; geelid, vahud, palsamid ja aerosoolpakendis tooted
juustehoolduseks ja viimistluseks; juukselakid, juuksevirvid ja -pleegitajad, juuste
lokkimis- ja sirgendamistooted ning fiksaatorid; eeterlikud 6lid”.

II - 680



L’OREAL VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — SPA MONOPOLE (SPA THERAPY)

Registreerimistaotlus avaldati 15. juuli 2002. aasta véljaandes Bulletin des marques
communautaires (Uhenduse Kaubamairgibiilletddn) nr 55/2002.

Menetlusse astuja, Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV esitas
14. oktoobril 2002 taotletud kaubamadrgi registreerimisele maaruse nr 40/94 artikli 42
alusel koigi asjaomase taotlusega holmatavate kaupade osas vastulause.

Menetlusse astuja pohjendas vastulauset eelkdige maaruse nr 40/94 artikli 8 1oike 1
punkti b kohase erinevate varasemate kaubamairkidega segiajamise tdendosuse
esinemisega, mille osas ta viitas sonamargile SPA, mis on registreeritud 11. martsil 1981
Beneluxi kaubamirgiametis (Bureau Benelux des marques) numbri 372307 all,
jargmiste klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks: ,pleegitusained ja muud pesuained;
puhastus-, poleer-, kiilirimis- ja abrasiivained, seebid, eeterlikud 6lid, kosmeetika,
juukseveed, hambapastad”. Menetlusse astuja viitab lisaks mééruse nr 40/94 artikli 8
ldigetele 4 ja 5, tuginedes erinevatele varasematele registreeringutele.

Uhtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas 29. mairtsi 2005. aasta otsusega
vastulause, lahtudes sellest, et méaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktist b tulenevad
nouded on tdidetud. Vastulausete osakond ei hinnanud méairuse nr 40/94 artikli 8
ldigete 4 ja 5 kohaseid keeldumispdhjuseid ja pohjendas otsust vaid varasema
kaubamirgiga SPA (edaspidi ,varasem kaubamirk”) segiajamise tdendosusega.

Hageja esitas 22. aprillil 2005 {ihtlustamisametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse
peale.
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Uhtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jittis 24. jaanuari 2007. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata, pdhjendades seda sellega, et
méédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktist b tulenevad néuded on tdidetud. Kdigepealt
toi vastulausete osakond asjaomaste kaupade vordluse osas esile, et pooled ei ole
vaidlustanud nende identsust. Seejéirel mirkis ta vastandatud téhiste vordluse kohta, et
arvesse tuleb votta moiste ,,spa” tugevat eristusvoimet asjaomase avalikkuse jaoks, kes
koosneb keskmistest Beneluxi riikides elavatest tarbijatest, ega ndustunud hageja
argumentidega, et ,spa” on klassi 3 kuuluvaid kosmeetikatooteid kirjeldav moiste.
Esitatud pohjenduse kohaselt lahtus vastulausete osakond sellest, et sonaline element
»spa” on taotletava kaubamairgi peamine tihelepanu dratav osa ja sellest lihtudes on
vastandatud téhised sarnased, vaatamata visuaalsetele, foneetilistele ja kontseptuaalse-
tele erinevustele, mis tulenevad taotletavas kaubamirgis sonalise elemendi ,therapy”
esinemisest. Lopuks leidis vastulausete osakond, et kosmeetikavaldkonnas toovad
tootjad sageli turule mitmeid tootesarju erinevate alamkaubamaérkide all. Vastulausete
osakond jareldas sellest, et on voimalik, et tarbija arvab, et menetlusse astuja kontrollib
taotletava kaubamérgiga tdhistatud kaupade turustamist. Lisaks keeldus vastulausete
osakond rahuldamast hageja taotlust, et menetlusse astuja esitaks tdendeid selle kohta,
et kaubamarki on tegelikult kasutatud, kuna nimetatud taotlust ei esitatud téhtaegselt.

Poolte néouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tuhistada vaidlustatud otsus;

- moista kohtukulud vélja iithtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.
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Uhtlustamisamet ning menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

- jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vélja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Koigepealt tuleb mairkida, et menetlusse astuja vaidlustab hagiavalduse mitme lisa
vastuvoetavuse, mis sisaldavad dokumente, mis esitati esimest korda Esimese Astme
Kohtus. Kéesolevas asjas ei ole siiski vaja kontrollida iga menetlusse astuja vaidlustatud
lisa vastuvoetavust, kuna Esimese Astme Kohus voib hinnata hageja argumente vottes
arvesse neid haldusmenetluse kiigus esitatud dokumente, mis on lisatud tihtlustamis-
ameti menetlustoimikusse ja mille viimatinimetatu edastas Esimese Astme Kohtule
kodukorra artiklit 133 kohaldades.

Oma hagi toetuseks esitab hageja {iheainsa vdite méédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1
punkti b rikkumise kohta.

Méédruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema
kaubamérgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamérki, kui identsuse voi
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sarnasuse tottu varasema kaubamairgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamargiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus
varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

Kaesoleval juhul laieneb varasema kaubamargi kaitse Beneluxi riikidele. Seega tuleb
arvesse votta seda, kuidas nende liikmesriikide territooriumil tajuvad vastandatud
kaubamairke asjaomaste kaupade tarbijad. Lisaks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud
otsuse punktis 12, et arvestades kisitletavate kaupade olemust, on asjaomaseks
avalikkuseks keskmised tarbijad. Selline hinnang tundub olevat dige ja pealegi ei ole
hageja seda vaidlustanud.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt seisneb avalikkuse poolt segiajamise tdenédosus
ohus, et avalikkus voib arvata, et asjaomased kaubad voi teenused périnevad samalt
ettevotjalt voi omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt (Esimese Astme Kohtu
23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, 1k 1I-4359, punktid 25 ja 26;
vt samuti analoogia alusel Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas
C-39/97: Canon, EKL 1998, 1k I-5507, punkt 29).

Segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine peab konealuste kaubamérkide visuaalse,
foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse osas pohinema maérkidest tekkival tervik-
muljel, arvestades eelkdige mairkide eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise
toendosuse igakiilgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade voi
teenuste keskmine tarbija kaubamérke tajub. Selles osas tajub keskmine tarbija
tavaliselt kaubamaérki kui tervikut ega lasku selle erinevate tiksikasjade uurimisse (vt
analoogia alusel Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95:
SABEL, EKL 1997, 1k I-6191, punkt 23, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas
C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, 1k I-3819, punkt 25).

Kahe kaubamirgi sarnasuse hindamine ei piirdu vaid sellega, et arvesse tuleb votta
mitmeosalise kaubamairgi ainult iihte koostisosa ja vorrelda seda teise kaubamérgiga.
Selle asemel tuleb vordlemisel uurida igat konealust kaubamairki tervikuna, mis ei
vilista, et mitmeosalisest kaubamairgist asjaomase tildsuse malus tekkinud tervikmuljes
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voib ménel juhul domineerida iiks voi mitu selle koostisosadest. Uksnes siis, kui
kaubamirgi koik teised koostisosad on tdhtsusetud, voib hinnata sarnasust ainult
domineeriva osa pohjal. (vt Euroopa Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas
C-334/05 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, lk 1-4529, punktid 41
ja 42, ning Euroopa Kohtu 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-193/06 P:
Nestlé vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus ei avaldata,
punktid 42 ja 43).

Selle tavalise juhtumi korval, kus keskmine tarbija tajub kaubamairki tervikuna ning
olenemata sellest, et tervikmuljes voib olla domineeriv iiks voi mitu mitmeosalise
kaubamargi koostisosa, ei ole siiski absoluutselt vilistatud, et teatavatel juhtudel silitab
varasem kaubamirk, mida kolmas isik kasutab mitmeosalises tdhises, olemata
domineeriv osa, mitmeosalises téhises iseseisva eristava téhtsuse, ja sellisel juhul voib
mitmeosalisest tdhisest jadva tervikmulje tagajirg olla see, et avalikkus voib arvata, et
konealused kaubad voi teenused parinevad vihemalt omavahel majanduslikult seotud
ettevotjatelt, mille puhul tuleb todeda segiajamise tdendosuse olemasolu. Tegelikult ei
saa sellisel juhul segiajamise tdendosuse olemasolule seada tingimust, mille kohaselt
mitmeosalisest tdhisest jadvas tervikmuljes peab olema domineeriv see osa, mis
koosneb varasemast kaubamirgist (vt selle kohta analoogia alusel Euroopa Kohtu
6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, 1k 1-8551,
punktid 30-33).

Nagu ka apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 11 rdohutas, on pooled
kéesoleval juhul tédenud, et vastandatud kaubamairkidega tdhistatud kaubad on
identsed.

Vastandatud tdhiste vordluse kohta tuleb mairkida, et taotletav kaubamirk koosneb
varasemast kaubamaérgist, millele on lisatud sona ,therapy”.
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Samuti tuleb esile tuua, et varasem kaubamark, ilma et ta kujutaks endast taotletavas
kaubamirgis domineerivat osa, sdilitab taotletavas kaubamairgis iseseisva eristava
tahtsuse.

Esiteks ei kujuta taotletav kaubamérk endast uut sona, mis looks selle elementide lihtsal
korvuti asetamisel erineva iseseisva tdhenduse, vaid koosneb kahest iiksteisest selgesti
eristatavast sonast ,spa” ja ,therapy”.

Teiseks tundub, et sonal ,,spa”, mis moodustab korraga nii varasema kaubamargi kui ka
vastandatud kaubamarkide iihise elemendi, on vastandatud kaubamérkidega tahistatud
kosmeetikatoodete osas tavaline eristusvoime.

Tegelikult ei ole kosmeetikatoodete puhul veenvad hageja viited sona ,spa” kirjeldava
voi ildise iseloomu kohta. Hageja poolt haldusmenetluses esitatud téendid, mis on
esitatud tihtlustamisameti menetlustoimikus, tdendavad vaid selle mdiste voimalikku
kirjeldavat voi tildist iseloomu selliste vesiravile spetsialiseerunud kohtade puhul nagu
Tirgi voi Soome saunad ja tdendavad taotletava kaubamairgiga tahistatud kosmeeti-
katoodete puhul eristusvoime puudumist. Ainus tdend, mis rdagib hageja seisukoha
kasuks, on tiks tribunal de grande instance de Paris’ (Pariisi esimese astme tildkohus)
otsus. Siiski on selle téendi téendamisvairtus kaheldav. Uhelt poolt tundub, et
nimetatud otsus késitleb ainult asjaomase avalikkuse ithe osa arvamust, st Beneluxi
riikide prantsuskeelse avalikkuse arvamust. Teisalt tundub, et selles otsuses voetud
seisukoht on vastuolus teiste kohtute arvamusega, sealhulgas cour d’appel de Paris’
(Pariisi apellatsioonikohus) arvamusega.

Uhtlustamisametis toimunud haldusmenetluse jooksul hageja esitatud muud téendid,
nditeks vdljavotted sonaraamatutest, toendid sona ,spa” kasutamise kohta ajakirjan-
duses ja Internetis voi ka Madalmaades labiviidud kiisitlus selle kohta, kuidas avalikkus
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sona ,spa” tajub, suudavad vaid toendada sona ,spa” kirjeldavat ja tldist iseloomu
selliste vesiraviga tegelevate kohtade puhul nagu Tiirgi voi Soome saunad.

Uhtlustamisameti otsustuspraktika osas piisab, kui meenutada, et viljakujunenud
kohtupraktika kohaselt hinnatakse apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust tiksnes
madruse nr 40/94 alusel, nii nagu ithenduste kohus on seda tdlgendanud, mitte aga
apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika alusel (vt Esimese Astme Kohtu
16. martsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: L'Oréal vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Revlon (FLEXTI AIR), EKL 2005, 1k I1-949, punkt 68 ja viidatud kohtupraktika).

Juhul kui vastab toele hageja vdide, mille ta esitas kohtuistungil ja mille kohaselt on séna
»spa” kirjeldav ja tldine ithe koha liigi osas, kus asjaomaseid kosmeetikatooteid
kasutatakse, st selliste vesiravile spetsialiseerunud kohtade osas nagu Tiirgi voi Soome
saunad ei saa pealegi jireldada, et kisitletav sona on asjaomaste kosmeetikatoodete
puhul seetdttu kaotanud oma eristusvoime voi et eristusvoime on liiga nork, et sellest
saaks jireldada, et varasemal kaubamairgil on taotletava kaubaméirgiga ithendatult
iseseisev eristav tahtsus. Tegelikult ei voimalda kosmeetikatooteid vesiraviasutustega
tthendavad seosed, mis tulenevad sellest, et nimetatud tooteid nendes kohtades
kasutatakse, jareldada, et sona ,spa” kirjeldav voi iildine olemus voiks laieneda neile
kosmeetikatoodetele.

Seega tuleb kontrollida, kas nimetatud iseseisva eristava téhtsuse asjaolu tottu voib
taotletava kaubamaérgi jdetav tervikmulje panna avalikkuse uskuma, et kisitletavad
kaubad parinevad vihemalt omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt ja seega
esineb segiajamise toendosus madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses.

Koigepealt tuleb markida, et tarbija poorab iildjuhul suuremat tihelepanu kaubamargi
algusele kui lopule (Esimese Astme Kohtu 7. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas
T-133/05: Meric vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S
BABY-PROP), EKL 2006, lk 1I-2737, punkt 51). Varasem kaubamirk ongi paigutatud
taotletava kaubamérgi algusesse. Sellest tulenevalt vdib taotletava kaubamirgi sees

II - 687



31

32

33

34

KOHTUOTSUS 25.3.2009 — KOHTUASI T-109/07

oleva varasema kaubamirgi iseseisev eristav tdhtsus asjaomast avalikkust enam
eksitada kui kaupade kaubanduslik péritolu.

Lisaks tuleb veel mirkida, et sona ,therapy” ei ole selline mainekas drinimi nagu see,
mida kasitleti eespool punktis 19 viidatud kohtuotsuses Medion, vaid on mdiste, mis ei
ole kosmeetikatoodete puhul kirjeldav ega oma nende osas eriliselt tugevat
eristusvoimet, mida voiks méista kui viidet nende toodete tervislikule méjule.

Lopuks, nagu apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuse punktis 13 6igesti mérkinud,
toovad kosmeetikatoodete tootjad sageli erinevate alamkaubamaérkide all turule
mitmeid tootesarju. Seega voib asjaolu, et taotletav kaubamirk koosneb varasemast
kaubamairgist SPA ja sonast ,therapy”, tekitada tarbijates arvamuse, et tegemist on
menetlusse astuja turustatava tootesarjaga.

Eeltoodust tuleneb, et asjaomaste tdhiste erinevused, mis tulenevad taotletavas
kaubamérgis sona ,therapy” esinemisest, ei suuda kompenseerida vastandatud
tahiste olulisi sarnasusi, mis tulenevad varasema kaubamérgi esinemisest taotletava
kaubamirgi alguses ja selle iseseisvast eristavast tdhtsusest taotletavas kaubamargis.
Tuleb lisaks todeda, et vastandatud kaubamérkidega téhistatavate kaupade identsusest
jareldab asjaomane avalikkus, et need périnevad vihemalt omavahel majanduslikult
seotud ettevotjatelt.

Jérelikult tuleb ndustuda apellatsioonikoja seisukohaga, mis on esitatud vaidlustatud
otsuse punktis 13, mille kohaselt voidakse vastandatud kaubamairke segi ajada.
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35 Neil pohjustel tuleb tagasi litkkata madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktil b pohinev
ainus véide ja sellest tulenevalt ka hagi.

Kohtukulud

36 Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse
kaotanud, mdistetakse kohtukulud vastavalt ithtlustamisameti ja menetlusse astuja
noudele vilja hagejalt.

Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Jédtta hagi rahuldamata.
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2. Moista kohtukulud vilja L’Oréal SA-It.

Vilaras Prek Ciuca

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 25. martsil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad
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