PEEK & CLOPPENBURG JA VAN GRAAF VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET —
QUEEN SIRIKIT INSTITUTE OF SERICULTURE (THAI SILK)

ULDKOHTU OTSUS (kaheksas koda)
21. aprill 2010*

Kohtuasjas T-361/08,

Peek & Cloppenburg, asukoht Hamburg (Saksamaa),

van Graaf GmbH & Co. KG, asukoht Viin (Austria),

esindajad: advokaadid V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde ja J. Pause,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

hagejad,
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versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused), esin-
daja: S. Schiftner,

kostja,

menetlusse astuja Uldkohtus, kellele anti luba astuda menetlusse Office of the Perma-
nent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailandi (Tai) asemel, kes oli menetlus-
pool Sisturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas,

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Tai), asukoht Bangkok (Tai),
keda esindas advokaat A. Kocklauner,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioo-
nikoja 10. juuni 2008. aasta otsuse (asi R 1677/2007-4) peale, mis késitleb Peek &
Cloppenburgi ning Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office,
Thailandi vahelist vastulausemenetlust,
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ULDKOHUS (kaheksas koda),

koosseisus: president M. E. Martins Ribeiro (ettekandja), kohtunikud S. Papasavvas
ja N. Wahl,

kohtusekretér: ametnik J. Plingers,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand (Tai) esi-
tas 29. oktoobril 2004 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja toé6stus-
disainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) ndukogu 20. detsembri 1993. aasta
maéruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, 1k 1; ELT erival-
jaanne 17/01, 1k 146) (muudetud kujul) (asendatud néukogu 26. veebruari 2009. aasta
miirusega (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamairgi kohta (ELT L 78, 1k 1)) alusel
tthenduse kaubamirgi registreerimise taotluse.
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2 Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on jairgmine kujutismark:

3 Kaubad, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
mairkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 24
ja 25 ning vastavad neis klassides jargmisele kirjeldusele:

—  Kklass 24: ,,Siid”;

— klass 25: ,,Siidist roivad”.

4 See taotlus avaldati 13. juuni 2005. aasta valjaandes Bulletin des marques communau-
taires nr 24/2005.
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5 Uks kahest hagejast kiesolevas asjas, st Peek & Cloppenburg esitas 7. septembril 2005
madruse nr 40/94 artikli 42 (niiiid méadruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel taotletava
kaubamargi registreerimisele vastulause, toetudes segiajamise toendosusele médruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b (niitidd médruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkt b)
mottes.

6  Vastulause pohines jargmisel Saksa kujutismargi registreeringul nr 30336340:

7 Selle kaubamargi registreerimise taotlus esitati 18. juulil 2003 ning see registreeriti
14. juunil 2004 kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad klassidesse 18, 25 ja 35:

— klass 18: ,Nahast valmistatud tooted, eelkdige vodd, kotid, kastid (mis kuuluvad
klassi 18) ja marokddnnahast valmistatud tooted, eelkdige rahakotid, portfellid,
votmetaskud, vihmavarjud”;
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— klass 25: ,Roivad (sealhulgas trikoo- ja kangas- ja ning nahkroivad) naistele,
meestele ja lastele, eelkdige vilisriided, siseriided, vabaajardivad ja sportroivad,
jalatsid, sealhulgas kummikud ja tuhvlid, v66d”;

— Kklass 35: ,Reklaam, drijuhtimine, kontoriteenused, tooteesitlus, reklaami eesmér-
gil nédidiste jaotamine, toodete ja teenuste oksjonil miiiimine, turu-uuringud”.

Vastulause oli suunatud koikide registreerimistaotlusega hélmatud kaupade vastu.

Vastulausete osakonna 15. oktoobri 2007. aasta otsusega liikati vastulause tagasi poh-
jendusel, et vaidlusalused tdhised ei ole sarnased ja et igal juhul puudub ithenduse
territooriumil segiajamise toendosus.

Peek & Cloppenburg esitas 26. oktoobril 2007 tihtlustamisametile vastulausete osa-
konna otsuse peale kaebuse.

Peek & Cloppenburg esitas 15. novembril 2007 Deutsches Patent- und Markenamtile
(Saksamaa Patendi- ja Kaubamirgiamet) taotluse, et varasem kaubamérk kantaks iile
teisele hagejale kéesolevas kohtuasjas, st van Graaf GmbH & Co. KG-le (edaspidi ,van
Graaf”).
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Uhtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 10. juuni 2008. aasta otsusega (edaspidi
»vaidlustatud otsus”) jéeti kaebus rahuldamata. Apellatsioonikoda jéttis jousse vas-
tulausete osakonna otsuse, mille kohaselt on kujutismérgid visuaalselt, foneetiliselt
ja kontseptuaalselt erinevad, nii et asjaomaseid kaupu ei ole vaja vorrelda, kuna iiks
mairuse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktis b sitestatud tingimustest ei ole tdidetud.
Apellatsioonikoda tépsustas, et isegi kui eeldada, et tihised on sarnased, siis ainuiiksi
nende kontseptuaalse sarnasuse tottu ei tule antud vastust muuta ja seda isegi siis kui
asjassepuutuvad kaubad oleksid identsed, kuna asjaomane avalikkus ei eksiks nende
kaubandusliku péritolu osas.

Deutsches Patent- und Markenamt viljastas 11. augustil 2008 tdendi, mille kohaselt
on Peek & Cloppenburgi asemel alates 17. novembrist 2007 uus kaubamérgi omanik
van Graaf.

Menetlus ja poolte nouded

Hagejad esitasid 27. augustil 2008 Uldkohtu kantseleisse kiesoleva hagi.

Uhtlustamisamet ja The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Perma-
nent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand esitasid oma vas-
tused Uldkohtu kantseleile 16. detsembril 2008.

Vastuses esitas The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent
Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand 16. detsembril 2008
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taotluse Uldkohtus toimuvasse menetlusse astumiseks Office of the Permanent Sec-
retary, The Prime Minister’s Office, Thailandi asemel ning saatis 8. jaanuaril 2009
Uldkohtu kantseleisse koopia ithenduse kaubamargi Thai Silk loovutamislepingust.

Uhtlustgmisamet andis sellele asendamistaotlusele ndusoleku oma kirjas, mis regis-
treeriti Uldkohtu kantseleis 2. veebruaril 2009. Samal péeval registeeritud kirjas teata-
sid hagejad, et neil ei ole selle suhtes vastuviiteid.

Uldkohus kinnitas oma 19. juuni 2009. aasta méiirusega, et The Queen Sirikit Insti-
tute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Thailand asendab Uldkohtu menetluses menetlusse astujana Office of
the Permanent Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailandi.

Uldkohus litkkas oma 9. juuli 2009. aasta otsusega The Queen Sirikit Institute of
Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Coope-
ratives, Thailandi vastuse vastuvdetamatuse tottu tagasi, kuna viimane oli menetlusse
astuja alles alates Uldkohtu 19. juuni 2009. aasta miirusest, nii et vastuse esita-
mise ajal, st 16. detsembril 2008 oli ta kohtuvaidluses kolmas isik. Uldkohus palus
menetlusse astujal oma kdesolevat kohtuasja puudutav argumentatsioon esitada
kohtuistungil.

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry
of Agriculture and Cooperatives, Thailand esitas 24. juulil 2009 oma kirjaga Uldkohtu
kantseleisse uuesti oma 16. detsembri 2008. aasta vastuse koos selle lisadega, et neid
saaks kdesoleva menetluse raames arvesse votta, nii et tegelikult séiliks tema 6igus
olla dra kuulatud.
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Uldkohtu kaheksanda koja esimees otsustas kiesoleva kohtuasja eriliste asjaolude
tottu nimetatud dokumendi vastu votta ning lubada teistel menetluspooltel selle

kohta kohtuistungil arvamust avaldada.

Hagejad, nii Peek & Cloppenburg kui ka van Graaf, paluvad Uldkohtul:

— tiithistada vaidlustatud otsus;

— moista kohtukulud vilja iihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

— jétta van Graafi hagi vastuvoetamatuse tottu ldbi vaatamata;

— jatta Peek & Cloppenburgi hagi pohjendamatuse tottu rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejatelt.
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Menetlusse astuja palub Uldkohtul:

— jétta hagi vastuvdetamatuse tottu labi vaatamata;

— jétta hagi pohjendamatuse tottu rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejatelt.

Poolte kohtukéned ja vastused Uldkohtu esitatud kiisimustele kuulati 4ra 8. oktoobri
2009. aasta kohtuistungil.

Hagi vastuvdetavus

Poolte argumendid

Hagejad tdpsustavad, et menetluslikel pohjustel ja ettevaatusest tulenevalt esitas
Peek & Cloppenburg hagi formaalselt kahju kannatanud poolena miéruse nr 40/94
artikli 63 loike 4 tdhenduses (niitid médruse nr 207/2009 artikli 65 16ige 4) ning van
Graaf materiaalselt kahju kannatanud poolena. Nad paluvad, et neid mdlemaid tea-
vitataks Uldkohtu mis tahes otsusest, mille kohaselt neist vaid ithel on digus olla
menetluspooleks.
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Uhtlustamisamet mirgib mairuse nr 40/94 artikli 63 16ikele 4 tuginedes, et Peek &
Cloppenburg oli menetluspool apellatsioonikojas, mistottu temal ainsana on hagi
esitamise 6igus. On tosi, et kaubamaérk loovutati van Graafile, kes seetdttu leiab, et
vaidlustatud otsus kahjustab teda materiaalselt. Siiski omab selle sitte seisukohalt
tiahtsust formaalselt kaebemenetluse pooleks olemine. Kuna van Graaf ei ole kunagi
olnud apellatsioonikoja menetluse pool, siis puudub tal ka hagi esitamise digus.

Uhtlustamisameti sénul, kes viitab Uldkohtu praktikale, véib van Graaf varasema
kaubamairgi Thai Silk loovutamise tottu astuda menetlusse Peek & Cloppenburgi ase-
mel, tingimusel et ta esitab taotluse menetlusse astumiseks viimase asemel ning et
Uldkohus annab oma miirusega selliseks asendamiseks loa. Van Graaf ei ole asenda-
mistaotlust esitanud.

Menetlusse astuja vdidab, et hagi on vastuvdetamatu, kuna esiteks ei ole Peek & Clop-
penburg enam alates 17. novembrist 2007 kaubamaérgi omanik, mistottu vaidlustatud
otsus ei tekita talle kahju maaruse nr 40/94 artikli 63 loike 4 tdhenduses, ning teiseks
ei olnud van Graaf apellatsioonikoja menetluse pool ja ei astunud sellesse menetlusse
isegi siis, kui ta sai varasema kaubamérgi omanikuks peagi péarast kaebuse esitamist
apellatsioonikojale. Seega ei ole kummalgi hagejal hagi esitamise digust.

Uldkohtu hinnang

Maiéruse nr 40/94 artikli 63 ldige 4 sdtestab, et apellatsioonikoja otsuse peale esitatud
hagiga ,voib tihineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus kahjustab”.
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Sellega seoses tuleb mairkida, et kohtuasjas, kus kaubamaérgi loovutamine toimus
peale apellatsioonikoja otsust, kuid enne Uldkohtule hagi esitamist, on Uldkohus
otsustanud, et vastavalt méddruse nr 40/94 artikli 63 l6ikele 4 voivad varasema kauba-
mirgi uued omanikud esitada hagi Uldkohtule ja neil on lubatud osaleda menetlus-
pooltena, kui on téendatud, et neile kuulub 6igus, millele tugineti tihtlustamisameti
menetluses (Uldkohtu 28. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-301/03: Canali Ireland
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), EKL
2005, 1k 11-2479, punkt 19).

Samuti tuleb mérkida, et eespool punktis 31 mainitud kohtuasjas CANAL JEAN CO.
NEW YORK tehtud otsuse kohaselt on seetottu, et varasema Itaalia kaubamaérgi uus
omanik on esitanud tdendid selle kohta, et konealune kaubamérk on talle iile ldinud ja
kuna tihtlustamisamet on selle tilemineku pérast apellatsioonikoja menetlust regist-
reerinud, hagejast saanud menetluspool iihtlustamisameti menetluses (punkt 20).

Kéesolevas asjas nihtub kohtutoimikust, et Peek & Cloppenburg esitas 15. novembri
2007. aasta Deutsches Patent- und Markenamtile saadetud kirjas taotlused seoses
mitme kaubamairgi, sealhulgas varasema kaubamérgi loovutamisega van Graafile, ning
Deutsches Patent- und Markenamt saatis 11. augustil 2008 asjaomase kaubamargi
osas toendi selle kaubamirgiga seotud diguste tilemineku kohta alates 17. novemb-
rist 2007, nii et van Graaf sai {ihtlustamisameti menetluse pooleks méiruse nr 40/94
artikli 63 16ike 4 tihenduses (vt selle kohta ka Uldkohtu 13. detsembri 2007. aasta
otsus kohtuasjas T-134/06: Xentral vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pages jaunes
(PAGESJAUNES.COM), EKL 2007, Ik 11-5213).

Seda jareldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et varasema kaubamargi iilemineku regis-
teeris ametlikult Deutsches Patent- und Markenamt, mitte iihtlustamisamet, kuna
varasem kaubamairk oli registeeritud Saksamaal ja selle kaubamérgi iileminekut van
Graafile ei ole vaidlustatud.

Hagi on seega van Graafi osas vastuvoetav.
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Kuna tegemist on iihe ja sama hagiga, siis puudub vajadus késitleda Peek & Cloppen-
burgi digust esitada hagi (vt selle kohta Euroopa Kohtu 24. martsi 1993. aasta otsus
kohtuasjas C-313/90: CIRFS jt vs. komisjon, EKL 1993, 1k I-1125, punkt 31; Uldkohtu
8. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-374/00: Verband der freien Rohrwerke jt vs.
komisjon, EKL 2003, Ik 11-2275, punkt 57, ja Uldkohtu 9. juuli 2007. aasta otsus kohtu-
asjas T-282/06: Sun Chemical Group jt vs. komisjon, EKL 2007, lk I1-2149, punkt 50).

Koigist eeltoodud kaalutlustest tuleneb, et hagi tuleb tunnistada vastuvoetavaks.

Pohikiisimus

Hagejad tuginevad ainsale viitele, mis pohineb mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1
punkti b rikkumisel.

Poolte argumendid

Hagejad vdidavad, et kaubamaérgitaotlusega holmatud kaubad, mis kuuluvad klassi 25,
on identsed nende kaupadega, mis on holmatud varasema kaubamairgiga. Kaubamér-
gitaotlusega holmatud kaubad, mis kuuluvad klassi 24 ja varasema kaubamairgiga
holmatud klassi 25 kuuluvad kaubad on sarnased, kuna nii roivad kui ka siid kuulu-
vad tekstiilide kategooriasse. Lisaks on nii kandmiseks ette nihtud réivad kui ka siid,
mida nende koostises ja tootmiseks kasutatakse, konkureerivad kaubad. Samuti on
nende levitamise kanalid ja miitigikohad tihti identsed.
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Hagejad viidavad, et visuaalselt on kone all olevad kujutised véga sarnased, kuna
neis domineerib paabulinnu pilt, mille tottu ei ole nimetatud kujutistel paabulindude
esitamise ja teiste elementide minimaalsed erinevused piisavad, et tarbijad tajuksid
neid kujutisi erinevalt. Nad védidavad, et on ebarealistlik ja tdiesti moistetamatu leida
— nagu tegi apellatsioonikoda —, et on voéimatu ,vastavaid kujutisosi seostada iithe
kindla loomaliigiga” Nad leiavad vastupidi, et keskmine tarbija tunneb kone all ole-
vate méarkide puhul dra paabulinnu kujutise, mis ei kirjelda mingil viisil klassidesse 24
ja 25 kuuluvaid kaupu ja mis seetottu koidab nimetatud tarbija tdhelepanu. Lisaks on
elementidel, mis eristavad iithte tdhist teisest, st raamistikul, piirjoontel ja varvidel
niivord korvaline tahtsus, et need ei juhi keskmise tarbija tdhelepanu tihistelt peamis-
telt elementidelt korvale. Lisaks on véljend thai silk selle tihendust tdpselt moistva
Saksa tarbija jaoks siidi ja roivaid kirjeldav, ja seega ei mojuta see viljend taotletava
kaubamairgi tajumist.

Hagejate sonul on Uldkohus mitmes kohtuotsuses sedastanud, et visuaalse sarnasuse
tottu on segiajamine téendoline, isegi kui tiks vorreldavatest kujutistest sisaldab lisaks
ithte verbaalset elementi, ilma et oleks arvesse voetud teise kujutise tavalisest suure-
mat eristusvoimet.

Hagejad lisavad, et foneetiliselt on kone all olevad kujutised kas vdga sarnased voi
vorreldamatud ning kontseptuaalselt on nad kas véiga sarnased voi identsed.

Nad jareldavad, et Saksa turul voib avalikkus, kelleks on keskmiseid tarbijad, kes on
tavapéraselt informeeritud, piisavalt tihelepanelikud ja arukad, kuid kes ei ole eriti
tdhelepanelikud, need kaubad omavahel segi ajada. Lisaks tuleb arvesse votta esiteks
asjaolu, et tarbijale jaab kaubamarkidest ebatéiuslik mélupilt ja teiseks seda, et varase-
mal kaubamiirgil on olemusest tulenev eristusvoime. Kone all olevate kaupade puhul,
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mida miitiakse tildjuhul iseteeninduskauplustes, on kaubamérkide visuaalne vordle-
mine eriti téhtis.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad see viide tagasi liikata.

Uldkohtu hinnang

Madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kauba-
margi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamarki, ,kui identsuse voi sarnasuse
tottu varasema kaubamérgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamar-
giga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenéoline, et territooriumil, kus varasem
kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tdenéo-
sus holmab ka tdendosust, et kaubamérki seostatakse varasema kaubamérgiga”

Lisaks tuleb mééruse nr 40/94 artikli 8 1dike 2 punkti a alapunkti ii (niiid méairuse
nr 207/2009 artikli 8 1oike 2 punkti a alapunkt ii) kohaselt varasemaks kaubamaérgiks
pidada kaubamirke, mis on registreeritud liikmesriikides ja mille registreerimise taot-
luse kuupéev on varasem ithenduse kaubamairgi registreerimise taotluse kuupéevast.

Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale on segiajamine tdendoline, kui avalikkus
vaib arvata, et konealused kaubad ja teenused périnevad samalt ettevotjalt voi ka
omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt (vt Uldkohtu 10. septembri 2008. aasta
otsus kohtuasjas T-325/06: Boston Scientific vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Terumo (CAPIO), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 70 ja seal viidatud
kohtupraktika; vt analoogia alusel ka Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus
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kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, 1k I-5507, punkt 29, ja 22. juuni 1999. aasta
otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, 1k I-3819, punkt 17).

Lisaks tuleb segiajamise tdendosust hinnata igakiilgselt, pidades silmas koiki antud
juhtumit iseloomustavaid tegureid (vt eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus
CAPIO, punkt 71 ja seal viidatud kohtupraktika; vt analoogia alusel Euroopa Kohtu
11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k I-6191,
punkt 22, ja 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode, EKL 2000,
1k I-4861, punkt 40).

Segiajamise toendosuse igakiilgne hindamine eeldab arvessevoetavate tegurite teata-
vat vastastikust soltuvust, eriti asjaomaste kaubamaérkide sarnasuse ja nendega téhis-
tatavate kaupade ja teenuste sarnasuse vastastikust soltuvust. Nii voib tahistatavate
kaupade voi teenuste vihese sarnasuse kompenseerida kaubamirkide suur sarnasus
ning vastupidi (Euroopa Kohtu 13. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-234/06 P:
11 Ponte Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2007, lk I-7333, punkt 48,
ja Uldkohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002,
lk I1-4335, punkt 25). Nimetatud tegurite omavaheline sdltuvus ilmneb méiruse
nr 40/94 pohjenduses 7, mille kohaselt tuleks méiratleda sarnasuse pohimote seoses
segiajamise tdendosusega, mille hindamine soltub mitmest tegurist, eelkdige kau-
bamairgi tuntusest turul, seostest, mis voivad tekkida kasutatava voi registreeritud
tédhisega ning kaubamirgi ja tahise ning nendega tahistatud kaupade voi teenuste sar-
nasuse ulatusest (vt eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus CAPIO, punkt 72 ja seal
viidatud kohtupraktika).

Lisaks peab segiajamise tdendosuse hindamine vastandatud téhiste visuaalse, fonee-
tilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jadval tervikmuljel, vottes eel-
koige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Maaruse nr 40/94 artikli 8 loike 1
punkti b sonastusest, mille kohaselt ,[...] voib avalikkus need omavahel segi ajada
[...]5 tuleneb lisaks, et segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel on otsustav roll
sellel, kuidas seda liiki kaupade vdi teenuste keskmine tarbija kaubamérke tajub. Kesk-
mine tarbija tajub kaubamarki tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt selle kohta ees-
pool punktis 47 viidatud kohtuotsus CAPIO, punkt 73 ja seal viidatud kohtupraktika;
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vt analoogia alusel ka eespool punktis 48 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja
eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

Segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise puhul eeldatakse, et asjaomaste kaupade
keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, moistlikult téhelepanelik ja arukas. Peale
selle on keskmisel tarbijal harva voimalik erinevaid kaubamaérke otseselt vorrelda, vaid
ta peab usaldama neist jaédnud ebatdiuslikku mélupilti. Samuti tuleb silmas pidada, et
keskmise tarbija tiahelepanelikkuse aste voib eri liiki kaupade ja teenuste puhul olla
erinev (Uldkohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, Ik 11-4359, punkt 28,
ja 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-186/02: BMI Bertollo vs. Siseturu Uhtlus-
tamise Amet — Diesel (DIESELIT), EKL 2004, 1k II-1887, punkt 38; vt analoogia alusel
eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Kéesoleval juhul tuleneb vaidlustatud otsuse punktist 16, et esiteks vottis apellatsioo-
nikoda arvesse, et tegemist on saksa keelt koneleva avalikkusega, kuna varasem kau-
bamirk on Saksa kaubamirk, ning et teiseks on asjaomane avalikkus, kelle suhtes
tuleb segiajamise toendosust hinnata, keskmine saksa keelt konelev tarbija, kes on
piisavalt informeeritud, méistlikult tdhelepanelik ja arukas. Seda eeldust, mida hage-
jad ei ole vaidlustanud, tuleb kinnitada.

On t6si, et menetlusse astuja védidab, et asjassepuutuv avalikkus on viga tihelepanelik.

Siiski juhul tuleb seoses selliste kaupadega, nagu on kone all kdesoleval juhul, st
seoses laiatarbekaupadega sedastada — nagu tegi oigesti ka apellatsioonikoda —, et
asjaomane avalikkus koosneb piisavalt informeeritud, maistlikult tihelepanelikust ja
arukast keskmisest tarbijast (vt selle kohta Uldkohtu 5. oktoobri 2005. aasta otsus
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kohtuasjas T-423/04: Bunker & BKR vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Marine Stock
(B.K.R.), EKL 2005, 1k I1-4035, punkt 54 ja seal viidatud kohtupraktika).

Tahiste sarnasus

Esiteks, mis puudutab visuaalset vordlemist, siis mérkis apellatsioonikoda vaidlusta-
tud otsuse punktis 17 digesti, et kone all olevad téhised on visuaalselt erinevad.

Lisaks on selge, et molemad téhised kujutavad looma. Nii kujutab taotletav kauba-
mirk looma, mida voib pidada stiliseeritud, seisvaks, profiilis paremale vaatavaks
paabulinnuks, kusjuures jalad ei paista ja pikka saba katavad silmakujulised motii-
vid. See element on sinist vdrvi ja asetseb keset ringi, mis on samuti sinist varvi ja
mille all on viljend ,thai silk” Sellega vorreldes kujutab varasem kaubamirk samuti
seisvat, profiilis paremale vaatavat lindu, mis ei ole selle skemaatilise esituse tottu
kohe paabulinnuna tuvastatav. Sellel linnul on hari, skemaatiliselt joonistatud jalad
ja saba, mida néivad katvat soomused. Isegi kui osa asjaomasest avalikkusest tajub
seda kujutisosa kui paabulindu, on see nii erinev taotletud kaubamirgil oleva looma
stiliseeritud kujutisest, et nimetatud avalikkus tajub neid visuaalselt siiski erinevalt.

Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 21 digesti mérkis, ei ole vastan-
datud tédhiste visuaalse sarnasuse digustamiseks piisav ainuiiksi see asjaolu, et mole-
mad kujutised on suunatud paremale.
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Teiseks, mis puudutab foneetilist vordlust, siis tuleb meenutada, et kitsas tahendu-
ses tdhendab mitmeosalise tihise foneetiline taasesitamine koigi selle sonaliste osade
taasesitamist, sdltumata nende graafilise esitusviisi eriparast, mis kuulub pigem téhise
visuaalse analiiiisi alla (Uldkohtu 25. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-352/02:
Creative Technology vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Vila Ortiz (PC WORKS), EKL
2005, 1k 11-1745, punkt 42).

Seoses sellega — nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 23 mérkis — tuleb
tdodeda, et kone all olevad tihised on erinevad. Lisaks sisaldab taotletud kaubamark
sonalist osa ,thai silk’, mida varasemal kaubamirgil ei esine. Kuna asjaomane ava-
likkus kasutab taotletavale kaubamaérgile viidates seda sonalist osa, siis puudub iga-
sugune foneetiline sarnasus, mis voiks teataval juhul tuleneda sellest, et nimetatud
avalikkus identifitseerib neil kahel tdhisel tihe ja sama looma. Lisaks on vdimatu ette
kujutada olukorda, kus asjaomane avalikkus viitab taotletavale kaubamargile selle
sonalist osa kasutamata, kasutades hoopis kaubamirgi kujutisosal monevorra eba-
madraselt kujutatud looma kohta kiivat saksakeelset sona, kuna ei saa vilistada, et
nimetatud avalikkus ei tunne otseselt éra, et kujutisosal on paabulind.

Isegi kui eeldada, et taotletavat kaubamirki tuleb pidada kirjeldavaks — nagu véida-
vad hagejad —, ei vilista see voimalust, et nimetatud kaubamirgile viidates kasutab
asjaomane avalikkus ainult selle sonalist osa, mitte sona, mis vastab sellel kauba-
margi kujutisosal olevale loomale, kuna selline vastavus on oma olemusest tulenevalt
kaudne ja kédesoleval juhul seoses viidatud sonaga ka ebaméirane, ning seda hooli-
mata hagejate viidatud kohtupraktikast, mille kohaselt ei pea avalikkus mitmeosalise
kaubamairgi kujutisosa kaubamargist jadvas tervikmuljes eristavaks ja domineerivaks
(vt Uldkohtu 22. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas T-205/06: NewSoft Technology vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Soft (Presto! Bizcard Reader), kohtulahendite kogumi-
kus ei avaldata, punkt 56 ja seal viidatud kohtupraktika).

Kolmandaks on kontseptuaalse vordluse osas tosi — nagu apellatsioonikoda vaidlus-
tatud otsuse punktis 24 mairkis —, et sarnasuse olemasoluks on vaja, et asjaomane
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avalikkus tajuks mdlemat kujutist otseselt paabulinnu kujutisena. Samuti on tdsi, et
sellist hiipoteesi ei saa kinnitada, kuna kujutised on visuaalselt erinevad.

Siiski ei saa vilistada, et osa asjaomasest avalikkusest ndeb neis kahes kujutisosas
paabulindu, mis omakorda vo6ib viia vastandatud kujutiste teatud kontseptuaalse sar-
nasuseni. Téepoolest kujutab varasem kaubamark, isegi kui see on skemaatiliselt joo-
nistatud, teatud paabulinnule omaseid elemente, nagu hari ja pikk saba. Mis puutub
taotletavasse kaubamadrki, siis on see silmakujulistest motiividest ja iildisest kehahoia-
kust tulenevalt otseselt ldhedasem paabulinnu kujutisele.

Sellega seoses tuleb meenutada, et konseptuaalne sarnasus tuleneb asjaolust, et kau-
bamairkides on kasutatud kujutisi, mis on semantilise sisu poolest identsed (eespool
punktis 48 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 24). Kuna on vdimalik, et asjaomane
avalikkus tajub molemal vastandatud téhisel paabulindu, siis on neil téhistel kasu-
tatud kujutisi, mis on semantilise sisu poolest identsed, niivord kui need kujutised
sisendavad voi annavad nimetatud avalikkusele edasi idee asjaomaste kaupade ilust
voi elegantsusest, mida tavaliselt omistatakse paabulinnule.

Seega tuleb sedastada, et kontseptuaalset sarnasusust tuleb pidada vaheseks, kuna
vastandatud tdhised annavad edasi voi sisendavad asjaomasele avalikkusele sama-
sugust kontseptuaalset sisu vaid kaudselt.

Selles osas tuleb sedastada, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse punktis 24
valesti, et kone all olevad tihised ei ole kontseptuaalselt sarnased. Siiski tuleb mér-
kida, et see jéreldus ei too selles etapis kaasa vaidlustatud otsuse tithistamist, kuna
apellatsioonikoda uuris vaidlustatud otsuse punktis 29 seoses konealuste téhiste
kontseptuaalse sarnasusega lisaks ka voimalikku segiajamise tdendosust.
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Kaupade sarnasus

Nagu tuleneb vaidlustatud otsuse punktist 29, on varasema kaubamaérgiga hélmatud
kaubad, mis kuuluvad klassi 25, st roivad, sealhulgas need, mis on hélmatud iithen-
duse kujutismargiga ,thai silk” ja mis kuuluvad klassidesse 24 ja 25, st vastavalt siid ja
siidist roivad.

Sellest tuleneb, et kone all olevaid kaupu tuleb pidada identseteks nii, et menetlusse
astuja argumendiga, mille kohaselt roivad ja siid ei ole identsed, ei saa ndustuda.

Segiajamise téendosus

Kuigi kone all olevad kaubad on identsed ja hoolimata sellest, et vastandatud téhised
on vihesel mddral kontseptuaalselt sarnased, leidis apellatsioonikoda digesti, et kone
all olevate kaubamérkidega holmatud kaupadest jaav tervikmulje ei ole piisav selleks,
et tekitada asjaomase avalikkuse seisukohalt segiajamise tdendosust.

Selles osas tuleb meenutada, et ei saa vilistada, et kontseptuaalne sarnasus, mis tule-
neb asjaolust, et kaubamirkides on kasutatud kujutisi, mis on semantilise sisu poo-
lest identsed, voib kaasa tuua segiajamise toendosuse juhul, kui varasem kaubamark
on eriti eristusvoimeline oma olemusest tulenevalt v6i iilldtuntuse tottu avalikkuse
seas. Siiski ei piisa segiajamise toendosuse tekitamiseks kaubamirkide vahel lihtsast
kontseptuaalsest sarnasusest siis, kui kaubamaérk pole eriti iildtuntud ning koosneb
viheseid fantaasiaelemente sisaldavast kujutisest (vt eespool punktis 48 viidatud koh-
tuotsus SABEL, punktid 24 ja 25).
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Niisiis tuleb todeda, et kohtutoimikust ega hagejate argumentidest ei tulene, et varasem
kaubamirk oli oma olemusest tulenevalt voi tildtuntuse tottu eriti eristusvoimeline.

Siiski tuleb markida, et segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise puhul ei ole vas-
tandatud téhiste visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel kiiljel alati sama kaal. Tuleb
hinnata objektiivseid tingimusi, milles asjaomased kaubamairgid voivad turul esineda.
Téhiste sarnaste voi erinevate elementide téhtsus voib soltuda eelkoige asjaomaste
kaubamirkide olemusest tulenevatest omadustest voi vastandatud kaubamérkidega
tihistatud kaupade ja teenuste turustamistingimustest. Kui asjaomaste kaubamarki-
dega tdhistatud kaupu miitiakse tavaliselt iseteeninduskauplustes, kus tarbija valib
tooteid ise ning peab seejuures usaldama kaubal olevat kaubamaérgi kujutist, on tahiste
visuaalne sarnasus iildiselt tahtsam. Kui aga asjaomaseid kaupu miitiakse eelkoige
suulise ndudmise alusel, on tavaliselt suurem téhtsus tahiste foneetilisel sarnasusel
(Uldkohtu 6. oktoobri 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-117/03-T-119/03 ja
T-171/03: New Look vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), EKL 2004, 1k I1-3471, punkt 49).

Seoses kone all olevate kaupadega ja nende turustamisviisiga tuleb mérkida, et kdne
all olevatel kaupadel puudub visuaalne ja foneetiline sarnasus, mis kédesoleval juhul
on koige olulisem.

Seega neutraliseerivad visuaalsed ja foneetilised erinevused vidhese kontseptuaalse
sarnasuse. Igal juhul on vilistatud, et asjaomane avalikkus, nédhes kone all olevaid
tdhiseid, voiks nende vahel luua sellise seose, mis tingib avalikkuse tajus segiajamise
toendosuse ning mille tottu avalikkus arvab, et asjaomased kaubad périnevad samalt
ettevotjalt voi omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt. Kuigi roivaste tootjad
loovad monikord mitmeid tootesarju, on igal juhul voimatu — nagu véitis digesti
apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 32 —, et kone all olevaid tihiseid nihes
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voiks asjaomane avalikkus arvata, et tegemist on ithe ja sama kaubamirgi variatsioo-
nidega voi sama tootja allkaubamirkidega.

Neil kaalutlustel tuleb ainus viide ja seega ka hagi tagasi liikata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 15ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivi-
tama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna ithtlustamisamet ja menet-
lusse astuja on kohtukulude hiivitamist ndudnud ning Peek & Cloppenburg ja van
Graaf on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud neilt vilja moista.

Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kaheksas koda)

otsustab:

1. Jdtta hagi rahuldamata.
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2. Moista kohtukulud vilja Peek & Cloppenburgilt ja van Graaf GmbH & Co.
KG-1t.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 21. aprillil 2010 Luxembourgis.

Allkirjad
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