KOHTUOTSUS 30.6.2009 — KOHTUASI T-435/05
ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
30. juuni 2009 *

Kohtuasjas T-435/05,

Danjaq, LLC, asukoht Santa Monica, California (Uhendriigid), esindajad: G. Hobbs,
QC, barrister G. Hollingworth, solicitor M. S. Skrein ja solicitor L. Berg,

hageja,

versus

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

kostja,

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

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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Mission Productions Gesellschaft fiir Film-, Fernseh- und Veranstaltungs-
produktion mbH, asukoht Miinchen (Saksamaa), esindaja: advokaat K. Lewinsky,

mille ese on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja té6stusdisainilahen-
dused) esimese apellatsioonikoja 21. septembri 2005. aasta otsuse (asi R 1118/2004-1)
peale, mis puudutas vastulausemenetlust Danjaq, LLC ja Mission Productions
Gesellschaft fiir Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH vahel,

EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees I. Pelikdnova, kohtunikud K. Jiirimée ja S. Soldevila Fragoso
(ettekandja),

kohtusekretir: ametnik N. Rosner,

arvestades 5. detsembril 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagi-
avaldust,

g;vestades 3. martsil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu
Uhtlustamise Ameti vastust,

arvestades 12. juulil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hageja repliiki,
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arvestades 14. septembril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
menetlusse astuja vasturepliiki,

arvestades 13. oktoobril 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse
astuja vastust,

arvestades hageja ja menetlusse astuja ning Siseturu Uhtlustamise Ameti 16., 23. ja
24. oktoobri 2008. aasta kirju, milles nad teatasid, et ei osale kohtuistungil,

arvestades Esimese Astme Kohtu kodade koosseisu muutmist,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Menetlusse astuja Mission Productions Gesellschaft fiir Film-, Fernseh- und
Veranstaltungsproduktion mbH esitas 13. juunil 2001 Siseturu Uhtlustamise Ametile
(kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,ihtlustamisamet”) ndéukogu
20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta
(EUT 1994 L 11,1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146) (asendatud ndukogu 26. veebruari
2009. aasta midrusega (EU) nr 207/2009 iihenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78, 1k 1))
alusel ithenduse kaubamirgi registreerimistaotluse. Kaubamark, mille registreerimist
taotleti, on sonaline téhis Dr. No.
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Kaubad, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta
mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti lébi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi ,Nizza
kokkulepe”) klassidesse 9, 12, 18, 25 ja 32 ning vastavad nendes klassides jargmisele
kirjeldusele:

— klass 9: ,teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-,
kaalumis-, moote-, signalisatsiooni-, kontrolli-, péiste- ja oppevahendid ning
-seadmed; elektri- ja/voi elektroonikaseadmed ja -vahendid (klassi 9 kuuluvad); heli
ja/voi kujutise ja/voi elektrooniliste andmete salvestus-, edastus- ja taasesitusapa-
ratuur, magnetandmekandjad, heliplaadid; miitigiautomaadid ja -mehhanismid;
kassaaparaadid, arvutusmasinad, infototlusseadmed ja arvutid; tulekustutid; igat
liiki salvestatud andmekandjad, arvutiprogrammid; salvestatud heli- ja kujutise
kandjad”;

- klass 12: ,transpordivahendid; maa-, vee- ja dhusoidukid”;

- klass 18: ,nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; pédikese- ja vihmavarjud,
jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted”;

- klass 25: ,roivad, jalatsid, peakatted”;
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— Kklass 32: ,0lu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid;
puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained”.

Hageja Danjaq, LLC esitas 26. aprillili 2002 vastulause taotletud kaubamérgi
registreerimisele, viidates esiteks méédruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b ning
16ike 2 punkti ¢ (niitid méédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkt b ning ldike 2
punkt c) tdhenduses varasemate tuntud kaubamérkidega Dr. No ja Dr. NO segiajamise
toendosusele ning tuginedes teiseks madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 (niiiid mééruse
nr 207/2009 artikli 8 16ige 4) alusel registreerimata varasematele kaubamairkidele ning
varasematele tdhistele Dr. No ja Dr. NO, mida kaubanduses kasutatakse filmide, DVD-
de, videokassettide, koomiksite, muusikasalvestiste, raamatute, plakatite ja filmitege-
laste kujukeste tdhistamiseks.

Uhtlustamisamet jittis 28. septembri 2004. aasta otsusega vastulause rahuldamata,
leides, et hageja ei esitanud téendeid késitletavate kaubamarkide tuntuse kohta ega ka
registreerimata kaubamairkide ja muude tdhiste varasema kaubanduses kasutamise
kohta.

Hageja esitas 29. novembril 2004 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse ja
21. septembril 2005 jittis apellatsioonikoda selle rahuldamata, kinnitades tihtlusta-
misameti argumente (edaspidi ,,vaidlustatud otsus”).
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Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— rahuldada thenduse kaubamérgi registreerimisele esitatud vastulause;

— teise voimalusena saata vastulause iihtlustamisametile tagasi Esimese Astme Kohtu
otsusega kooskolalise uue otsuse tegemiseks;

- hiivitada hagejale Esimese Astme Kohtu menetluse kulud.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jétta rahuldamata hageja ndue tithistada vaidlustatud otsus;
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- moista kohtukulud vélja hagejalt.

Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

- jétta hagi rahuldamata;

- moista kohtukulud vélja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Repliigi staadiumis esitatud toendite vastuvoetavus

Poolte argumendid

Repliigi staadiumis esitas hageja dokumendi, mis tdendas iithe Interneti-lehekiilje
olemasolu, kus viidatakse menetlusse astuja taotletava kaubamaérgi ja James Bondi
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tegelaskuju seotusele, ning iithe kirja, milles menetlusse astuja mérgib, et tema ei ole
seda Interneti-lehekiilge registreerinud ning et ta ei ole sellega seotud. Hageja selgitab,
et ta esitas nimetatud dokumendid alles kirjaliku menetluse staadiumis, sest varem ta ei
teadnud sellise Interneti-lehekiilje olemasolust.

Uhtlustamisamet viidab, et nimetatud tdendid ei ole vastuvoetavad ja nende
vastuvdetavuse puhul ei oma téhtsust asjaolu, et hageja avastas asjaomase Interneti-
lehekiilge alles hiljaaegu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Kéesoleva hagi ese on apellatsioonikoja otsuse diguspérasuse kontrollimine ja vastavalt
maaruse nr 40/94 artiklile 63 (niitid mairuse nr 207/2009 artikkel 65) ei saa Esimese
Astme Kohtu kontroll minna kaugemale vaidluse faktilisest ja diguslikust raamistikust,
nii nagu apellatsioonikoda seda késitles. Seega ei ole Esimese Astme Kohtu iilesanne
uuesti hinnata faktilisi asjaolusid, arvestades esimest korda alles nimetatud kohtus
esitatud toendeid. Tegelikult on nende tdendite vastuvotmine vastuolus Esimese
Astme Kohtu kodukorra artikli 135 16ikega 4, mille kohaselt ei voi poolte avaldused
muuta apellatsioonikoja menetluses oleva hagi eset. Kédesoleval juhul ei olnud
tihtlustamisameti vastulausemenetluse ese taotletava kaubamairgi kasutamise tingi-
mused ja seega ei saa neile tugineda Esimese Astme Kohtus (vt selle kohta Esimese
Astme Kohtu 6. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet (iluvore), EKL 2003, 1k I1-701, punkt 18, ja Esimese Astme
Kohtu 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Grotto (GAS STATION), EKL 2004, 1k 1I-2939, punkt 13).

Lisaks ei saa hageja selle dokumendi hilinenud esitamise digustamiseks tugineda
kodukorra artikli 48 16igetele 1 ja 2. Asjaolu, et hageja avastas nimetatud Interneti-
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lehekiilje alles pédrast oma hagi esitamist, ei kujuta endast piisavat pdhjendust, mis
oigustaks uue tdendi esitamist repliigi staadiumis (vt selle kohta eespool viidatud
kohtuotsus GAS STATION, punkt 15). Seega tuleb nimetatud dokumendid tunnistada
vastuvoetamatuteks.

Teatavate iihtlustamisameti argumentide vastuvoetavus

Poolte argumendid

13 Hageja mirgib, et kostja vastuses iiritab ithtlustamisamet asendada vaidlustatud otsuse
pohjendused enda esitatud vdidetega, mis puudutavad tahiste Dr. No ja Dr. NO tuntust
ning voimalust eristada ithelt poolt filmi kunstilist paritolu selle kommertspéritolust ja
teiselt poolt teost selle kandjast, ja seega on need viited vastuvoetamatud.

1w Uhtlustamisamet leiab, et on piirdutud vaid apellatsioonikoja pohjenduste edasiaren-
damisega ja seega ei ole tostatatud tihtegi uut kiisimust.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 16ike 4 kohaselt ei voi tihtlustamisamet ega
teised menetlusosalised muuta apellatsioonikoja menetluses olnud kaebuse eset.

Erinevalt sellest, mida vdidab hageja, ei iirita ithtlustamisamet oma argumentidega
muuta hagi eset ega ka apellatsioonikoja otsuse pohjendusi. Uhtlustamisamet on oma
seisukoha tugevdamiseks piirdunud apellatsioonikoja nende argumentide edasiaren-
damisega, mis kisitlevad filmi Dr. No populaarsust ja asjaolu, et hageja miiiib
meediakandjaid, millele on salvestatud see film (vaidlustatud otsuse punkt 21), ning
tihiste Dr. No ja Dr. NO voimalikku kasutamist kaubandusliku péritolu tihistena
(vaidlustatud otsuse punktid 18, 19, 22-30). Seega ei ole iihtlustamisamet nende
viidetega muutnud vaidluse eset ja need vaited on jarelikult vastuvoetavad.

Pohikiisimus

Oma hagi pohjenduseks esitab hageja kolm viidet. Esimene viide puudutab méaruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti a (niiiidd mééruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 1 punkt a) ja
punkti b ning loike 2 punkti ¢ rikkumist. Teine véide késitleb méidruse nr 40/94
artikli 73 (ntiid médruse nr 207/2009 artikkel 75) ning komisjoni 13. detsemb-
ri 1995. aasta miiruse (EU) nr 2868/95 (millega rakendatakse néukogu mairus (EU)
nr 40/94 ithenduse kaubamiirgi kohta (EUT L 303, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 189))
eeskirja 50 loike 2 punkti f ja eeskirja 52 16ike 1 rikkumist. Kolmas viide késitleb
médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 rikkumist.
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Esimene vdide, mis puudutab mddruse nr 40/94 artikli 8 lGike 1 punktide a ja b ning
loike 2 punkti c rikkumist

Poolte argumendid

Esiteks toob hageja esile, et tihised Dr. No ja Dr. NO on tuntud kaubamairgid ja et nende
tuntuse kinnitamiseks ei kohusta tikski mééruse nr 40/94 ega ka 20. mirtsi 1883. aasta
toostusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (muudetud) (edaspidi ,Pariisi konvent-
sioon”) site tdendama nende kasutamist (thenduse territooriumil enne tithenduse
kaubamirgi registreerimistaotluse esitamist. Hageja rohutab, et téhiste tuntuse
hindamine peab hoopis lahtuma sellest, kuivord tuntud on nad avalikkuse seas ja
kasutamise toendamine on seega tdiendav ja valikuline element.

Teiseks vdidab hageja kohtupraktikale tuginedes, et apellatsioonikoda tolgendas valesti
moistet ,kasutamine kaubamirgina”, kuna hageja on nimetatud tdhiseid kasutanud
oma kaupade ja temaga kokkuleppel levitatud ja miiidud kaupade identifitseerimiseks.

Kolmandaks leiab hageja, et esineb vastandatud kaubamairkide segiajamise tdendosus,
kuna taotletav kaubamirk on identne hagejale kuuluvate tuntud kaubamarkidega ja
kaubad, mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotletakse, on identsed voi sarnased
kaupadega, mida hageja kaubamaérgid tdhistavad. Sellist muljet kinnitab selle Interneti-
lehekdilje olemasolu, mis viitab menetlusse astuja taotletava kaubamaérgi ja James Bondi
kuvandi seotusele.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad need argumendid tagasi liikata.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Selle vdite hindamisel tekib kolm erinevat 6iguslikku kiisimust. Esimene kiisimus
seisneb selle kindlaksmdaramises, kas hageja kasutas tdhiseid Dr. No ja Dr. NO
kaubamirkidena enne iihenduse kaubamirgi registreerimistaotluse esitamise
kuupéeva. Teine kiisimus puudutab selle kindlaksmédramist, kas tdhised Dr. No ja
Dr. NO on moénes liikmesriigis tildtuntud selle sona Pariisi konventsiooni artiklis 6bis ja
maéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 2 punktis c sitestatud tdhenduses. Viimane, kolmas
kiisimus seisneb selle kindlaksméédramises, kas esineb taotletava kaubamargi ja tahiste
Dr. No ja Dr. NO segiajamise tdendosus madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktide a
ja b tdhenduses.

Esimese kiisimuse kohta tuleb koigepealt mérkida, et vastavalt viljakujunenud
kohtupraktikale on kaubamirgi peamine iilesanne identifitseerida kauba voi teenuse
péritolu, voimaldamaks tarbijal, kes ostab kaubamérgiga tihistatud kaupa voi teenust,
hilisemate ostude korral teha sama otsus, juhul kui kogemus osutus positiivseks, voi
teha teistsugune otsus, kui kogemus osutus negatiivseks (vt Esimese Astme Kohtu
9. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-360/00: Dart Industries vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (UltraPlus), EKL 2002, Ik 11-3867, punkt 42, ja Esimese Astme
Kohtu 13. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-242/02: Sunrider vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (TOP), EKL 2005, lk I11-2793, punkt 88).

Jargmiseks tuleb meenutada, et esiteks on Dr. No ,,James Bondi” filmide seeria esimese
filmi nimi ja teiseks iithe selle filmi peamise tegelaskuju nimi. Pohimaétteliselt ei takista
need asjaolud téhiste Dr. No ja Dr. NO kasutamist kaubamérkidena nende filmide voi
DVD-de kaubandusliku péritolu identifitseerimiseks.

Siiski ilmneb hageja esitatud dokumentide hindamisel, et tiahised Dr. No ja Dr. NO ei
viita mitte nende filmide kaubanduslikule péaritolule, vaid nende kunstilisele paritolule.
Tegelikult on kisitletavad tdhised keskmise tarbija arvates kantud videokassettide
iimbristele voi DVD-dele selleks, et eristada seda filmi teistest ,James Bondi” seeria
filmidest. Filmi kaubanduslikule péritolule viitavad teised videokassettide timbristele
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voi DVD-dele kantud téhised, nagu ,,007” vdi ,James Bond”, mis viitavad sellele, et
kaubanduslikult pédrinevad nad ettevottest, mis véntas ,James Bondi” seeria. Isegi kui
filmi Dr. No ithenduse territooriumil saadud kasum néitab selle filmi kommertsedu sel
territooriumil, ei vdimalda see siiski tdendada kisitletavate tdhiste kasutamist
kaubandusliku péritolu tdhistena.

Vastupidi sellele, mida vdidab hageja, ei ole pealkirja ja kaubamirgi eristamine
sebarealistlik ja kunstlik”. Tegelikult voib sama téhis olla autoridigustega kaitstud kui
algupérane loometeos ja kaubamadrgidigusega kui kaubandusliku péritolu téhis. Seega
on tegemist erinevate ainudigustega, mis pohinevad erinevatel omadustel, see tdhendab
tihelt poolt loomingu algupérasusel ja teiselt poolt tihise voimel eristada kaupade ja
teenuste kaubanduslikku péritolu (vt Esimese Astme Kohtu 21. oktoobri 2008. aasta
otsus T-73/06: Cassegrain vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (koti kuju), kohtulahendite
kogumikus ei avaldata, punkt 32). Samuti juhul, kui s6ltumata filmist endast voib mone
filmi pealkiri olla kaitstud teatud siseriikliku 6igusega kui kunstilooming, ei kohaldu
sellele automaatselt kaubandusliku péritolu tdhiste kaitse, kuna selline kaitse laieneb
vaid tédhistele, mis tdidavad kaubamargile iseloomulikke iilesandeid.

Koomiksite, muusikasalvestiste, raamatute ja plakatite puhul ei kasutata tdhiseid
Dr. No ja Dr. NO samuti mitte kaubamérkidena, vaid kirjeldava viitena, mis annab
tarbijatele teada, et tegemist on kas filmist Dr. No tuntud muusikaga, ,Dr. No”
tegelaskujul pdhineva raamatu voi koomiksiga voi siis selle filmi plakatiga v6i mdne
selle filmi tegelaskujuga. Hageja esitatud dokumentide hindamisest ilmneb, et osa
mainitud kaupadest pakutakse avalikkusele teiste piritolutéhiste, st ,,007” ja ,James
Bond” all, mis néditavad tarbijatele, et sellest filmist vdi ,,Dr. No” tegelaskujust ajendatud
eelpool nimetatud kaupadel ja ,James Bondi” seeria filmidel on sama kaubanduslik
paritolu.

See jareldus jadb samaks juhul, kui tegemist on autode ja kiekelladega, mida tootvail
ettevotjail on litsents téhiste Dr. No ja Dr. NO kasutamiseks oma kaupadel. Neil kahel
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juhul on asjaomaste téhiste kasutamine puhtalt kirjeldav, ndidates tarbijatele, et
asjaomane auto on sama kui filmis Dr. No kasutatu voi kéekell, mida pakutakse kellade
kollektsioonis, mis toodeti ,James Bondi” seeria filmide 40. aastapdeva meenutamiseks,
vastab filmis Dr. No néhtule. Autosid puudutavate dokumentide hindamine tdendab
lisaks seda, et hageja kasutas nende jaoks selliseid kaubandusliku péritolu téhised nagu
»James Bond”, ,007” ja ,Gun Symbol”. Selliste juhtumite puhul, nagu on analiiiisitud
kéesoleva otsuse punktis 27, viitavad need téhised sellele, et neil kaupadel on sama
kaubanduslik péritolu kui teistel ,Bondi” kaupadel.

Isegi kui oletada, et tihiseid Dr. No ja Dr. NO on kasutatud seda kaubamirki litsentsi
alusel kasutava ettevotte toodetud filmitegelaste kujukeste kaubandusliku péritolu
tihistena, eelkdige kasutades nimetatud téhiseid koos stimboliga ,™”, ei ole hageja
suutnud tdendada seda, et téhiseid Dr. No ja Dr. NO on kasutatud kaubamérkidena
enne lihenduse kaubamirgi registreerimistaotluse esitamise kuupdeva. Tegelikult
ndhtub esitatud dokumentide uurimisel, et ,Dr. No” kujukesed toodi turule alles alates
2002. aasta augustist vdi septembrist, see tdhendab pérast thenduse kaubamargi
registreerimistaotluse esitamist 13. juunil 2001.

Lopuks ei ole kiesoleval juhul asjaomaste téhiste kaubamirkidena kasutamise
toendamiseks kohaldatavad hageja viidatud Euroopa Kohtu 23. veebruari 1999. aasta
otsus kohtuasjas C-63/97: BMW (EKL 1999, lk I-905, punkt 38) ja Euroopa Kohtu
12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002,
lk 1-10273, punkt 53). Tegelikult ei ole tegemist kiisimusega, mis puudutab iihe
registreeritud kaubamairgi kaubanduses kasutamist, vaid kauba kirjeldamiseks voi
muudel eesmirkidel kui nende eristamine teistest turul olevatest kaupadest voi
teenustest. Kéesoleval juhul on tegemist hoopis selle viljaselgitamisega, kas
asjaomaseid tdhiseid, mis kattuvad iihe filmi pealkirjaga, on kasutatud kaubamérkidena
enne ithenduse kaubamairgi registreerimistaotluse esitamise kuupéeva, ja seda ei ole
hageja suutnud toendada.

Kuna ei ole suudetud tdendada, et tihiseid Dr. No ja Dr. NO on kasutatud
kaubandusliku péritolu tdhisena enne ithenduse kaubamirgi registreerimistaotluse
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esitamist, siis ei saa neid pidada tildtuntud kaubamérkideks mééruse nr 40/94 artikli 8
l6ike 2 punkti c ja Pariisi konventsiooni artikli 6bis tdhenduses ning ei ole vaja
kontrollida, kas kisitletavad tdhised on mones liikmesriigis tildtuntud viimati
nimetatud sitte tihenduses. Nimetatud tdhised ei ole varasemad kaubamirgid
médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 2 punkti ¢ tdhenduses ja seega ei ole vaja kontrollida,
kas kasitletavate tdhiste osas esineb segiajamise tdendosus. Seega tuleb esimene viide
tagasi liikata.

Teine vdide, mis puudutab mddruse nr 40/94 artikli 73 ning mddruse nr 2868/95
eeskirja 50 loike 2 punkti fja eeskirja 52 loike 1 rikkumist

Poolte argumendid

Hageja vdidab, et vaidlustatud otsus ei ole piisavalt pohjendatud méaaruse nr 40/94
artikli 8 ldike 4 rikkumist puudutava viite tagasilitkkamise osas ja et tihise kasutamise
kohta tdendite puudumine ei digusta seda, et apellatsioonikoda ei vastanud esitatud
kiisimustele.

Uhtlustamisamet taotleb selle viite tagasiliikkamist.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab méadruse nr 40/94 artikli 73 kohane
pohjendus nditama selgelt ja iheselt moistetavalt digusakti koostanud institutsiooni
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arutluskaiku. Sellel kohustusel on kaks eesmairki: esiteks voimaldada huvitatud isikutel
saada teada vastuvoetud meetme pohjendused, et oma oigusi kaitsta, ning teiseks
voimaldada ithenduste kohtul kontrollida otsuse diguspéarasust (Esimese Astme Kohtu
3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-16/02: Audi vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (TDI), EKL 2003, Ik II-5167, punktid 87 ja 88, ning Esimese Astme Kohtu 9. juuli
2008. aasta otsus kohtuasjas T-304/06: Reber vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), EKL 2008, 1k I1I-1927, punkt 43).

Madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 sdnastuse kohaselt on varasema registreerimata
kaubamérgi voi moéne muu tihise olemasolu korral vastulause diguspérane juhul, kui
need vastavad jargmistele tingimustele: neid kasutatakse kaubanduses; neil peab olema
kohalikust tahtsusest ulatuslikum moju; asjaomase tdhise omanikul peab olema 6igus
keelata hilisema kaubamaérgi kasutamine; digused konealusele tihisele peavad olema
omandatud tahise suhtes kohaldatava selle liilkmesriigi 6iguse kohaselt, kus téhiseid on
kasutatud enne ithenduse kaubamairgi registreerimistaotluse esitamise kuupdeva (vt
Esimese Astme Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-53/04—
T-56/04, T-58/04 ja T-59/04: Budé&jovicky Budvar vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Anheuser-Busch (BUDWEISER), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 71;
Esimese Astme Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-60/04—
T-64/04: Budgjovicky Budvar vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Anheuser Busch
(BUD), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 69, ja Esimese Astme Kohtu
12. juuni 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-57/04 ja T-71/04: Budéjovicky
Budvar ja Anheuser-Busch vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (BUDWEISER), EKL 2007,
lk 1I-1829, punkt 86). Need tingimused on kumulatiivsed. Kui tdhis ei vasta neile
tingimustele, ei saa seega olla edukas vastulause, mis tugineb méaruse nr 40/94 artikli 8
16ike 4 tahenduses kaubanduses kasutatava registreerimata kaubamaérgi vo6i méne muu
tihise olemasolule.

Kéesoleval juhul kinnitavad apellatsioonikoja esitatud argumendid vaidlustatud otsuse
punktides 29 ja 30, et hageja ei ole suutnud téendada, et ta on téhiseid Dr. No ja Dr. NO
kaubanduses kasutanud; sellest piisab selle viite tagasililkkamise pohjendamiseks.

Nagu mairgib iihtlustamisamet, ei tahenda apellatsioonikoja argumentide lithidus selles
kiisimuses seda, et nimetatud otsus ei ole piisavalt pohjendatud. Need argumendid
voimaldasid tegelikult hagejal saada teada vastuvoetud otsuse pohjendused, et oma
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oigusi kaitsta, ja samuti voimaldavad need Esimese Astme Kohtul kontrollida otsuse
oiguspérasust (vt eespool viidatud kohtuotsus Mozart, punkt 47). Seega tuleb teine
véide tagasi likata.

Kolmas viide, mis puudutab mdcdruse nr 40/94 artikli 8 loike 4 rikkumist

Poolte argumendid

Hageja véidab, et madruse nr 40/94 artikli 8 16ikes 4 ei ole kaubanduses kasutamist ette
ndhtud selles artiklis nimetatud tihiste kaitsmise eeltingimusena ja et apellatsioonikoda
oleks pidanud arvestama viidatud siseriiklikke digusnorme, mis takistavad kolmandal
isikul tema tdhiseid omastamist. Hageja kinnitab ka, et tihise moju ei ole vaid kohalik.

Uhtlustamisamet taotleb selle viite tagasiliikkamist.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Nagu kéesoleva otsuse punktides 24—29 on juba mérgitud, ei kujuta tdhise Dr. No
kasutamine videokassettide timbristel voi DVD-del, muusikasalvestistel, raamatutel,
koomiksitel, plakatitel, mudelautodel ja kiekelladel selle kasutamist kaubamairgina.
Jérelikult ei saa tdhiseid Dr. No ja Dr. NO pidada registreerimata kaubamérkideks.
Pealegi ei ole hageja filmitegelaste kujukeste osas suutnud tdendada, et ta on neid
kasutanud enne tthenduse kaubamérgi registreerimistaotluse esitamist. Niisiis ei saa
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olla edukas tthenduse kaubamiirgi registreerimistaotluse peale esitatud vastulause, mis
pohineb varasema registreerimata kaubamairgi olemasolul.

Teisalt tuleneb médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 ja artikli 52 16ike 2 (niitid méaruse
nr 207/2009 artikli 53 1dige 2) koosmojust, et autoridigustega tagatud kaitsele ei saa
viidata mitte vastulausemenetluses, vaid ainult asjaomase ithenduse kaubamirgi
kehtetuks tunnistamise menetluses.

Hageja argumentide osas, mille kohaselt tahised Dr. No ja Dr. NO on kaitstud médruse
nr 40/94 artikli 8 1dike 4 alusel kui tiht filmi eristavad pealkirjad, tuleb tipsustada, et
teatud siseriiklikes odiguskordades on loometeoste pealkirjad hilisema kaubamairgi
kasutamise eest kaitstud véljaspool autoridiguste kohaldamisala asuvate eristavate
tdhistena. Sellistel juhtudel voib loometeoste pealkirju pidada muudeks tdhisteks kui
kaubamirgid méaédruse nr 40/94 artikli 8 1oike 4 tdhenduses.

Vastavalt ithtlustamisameti menetlussuunistele (C osa ,Vastulause”), millele hageja
soovib tugineda, tunnustab hageja viidatud siseriiklike digusaktide hulgas Markenge-
setzi (Saksamaa kaubamairgiseadus) kaitset sellise hilisema kaubamérgi vastu, mis
tekitab asjaomaste pealkirjadega segiajamise toendosuse juhul, kui asjaomased
pealkirjad on eristusvoimelised ja neid kasutatakse kaubanduses. Sarnast kaitset
kirjandus- ja loometeoste eristatavatele pealkirjadele pakub Rootsi 6igus. Vastupidi
hageja viidetele ja nimetatud suuniste kohaselt, millele hageja viitab kui téendile
siseriiklike o6igusnormide kohta, pakub Kreeka o6igus siiski sarnast kaitset vaid
ajakirjandusviljaannete pealkirjadele ning Hispaania, Prantsuse, Itaalia ja Madalmaade
oigus ei anna loometeostele autoridiguste kaitsest erinevat ja sdltumatut kaitset. Lisaks
ei voimalda need suunised ega ka esitatud dokumendid vélja selgitada, millistel
tingimustel Uhendkuningriigi éiguse kohane passing off annab tihistele Dr. No ja
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Dr. NO autoridiguste kaitsest erineva kaitse. Seega ei saa nimetatud oigustele
vastulausemenetluses tugineda.

Maéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 sonastuse kohaselt muudab tihenduse kaubamargi
registreerimisele esitatud vastulause diguspéaraseks mone muu téhise kui kaubamargi
olemasolu juhul, kui see samaaegselt vastab neljale kédesoleva otsuse punktis 35
nimetatud tingimusele. Selle artikli sonastuse kohaselt on kaubanduses kasutamine
alustingimus, ilma milleta asjaomasel tdhisel ei saa olla ithenduse kaubamérgi
registreerimise vastu mingisugust kaitset, ning see tingimus on séltumatu siseriiklikus
oiguses ainudiguste omandamiseks seatud tingimustest. Erijuhtumi korral, mis
puudutab teoste pealkirju, eeldab pealkirja kasutamine, et asjaomane teos on toodud
asjaomasele, st kiesoleval juhul Saksamaa ja Rootsi turule, mis on need territooriumid,
kus filmide pealkirju kaitstakse autoridigustest erinevate tahistena.

Hageja kinnitab, et 1962. aastast saadik levitatakse filmi Dr. No pidevalt Euroopa Liidu
territooriumil ja et tema isegi valmistab ette uut videokassettide ja DVD-de partiid.
Samuti teatab ta, et Euroopa Liidu territooriumil on saadud iile 26 miljoni dollari
kasumit. Siiski ei piisa hageja esitatud dokumentidest tdendamaks, et selle filmi
pealkirja kasutati kaubanduses enne tithenduse kaubamirgi registreerimistaotluse
esitamist nendel territooriumidel, kus see on kaitstud. Tegelikult ei ole hageja esiteks
tdpsustanud nimetatud pealkirja kasutamise ulatust asjaomastel turgudel, mis ei oleks
saanud olla liiga keeruline, kui oleks esitatud naiteks filmi kas kinos voi televisioonis
linastamise andmed vo6i filmi levitamise ajaline kestus. Seevastu on hageja esitanud
iiksnes viljavotte tihest Interneti-lehekiiljest, kus mainitakse, et filmi Dr. No niidati
Uhendkuningriigis 2. juunil 1999. Teiseks on hageja peadirektori ja iihe tema nimetatud
eksperdi kinnitused hagejast soltuvatelt isikutelt parinevad toendid ja neid ei saa seega
pidada piisavaiks asjaomase pealkirja kasutamise tdendamisel (vt selle kohta Esimese
Astme Kohtu 7. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-303/03: Lidl Stiftung vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — REWE-Zentral (Salvita), EKL 2005, Ik 1I-1917, punktid 42—45).
Kolmandaks ei ole iihel teisel Interneti-lehekiiljel avaldatud andmed samuti piisavad,
kuna kujutavad endast liiga iildist viidet hageja tegevusele viljaspool Uhendriike ega
tédpsusta ei tegevuse laadi ega asjaomaseid territooriume. Samal pohjusel ei ole tihise
kasutamise aspektist ldhtudes tihtsust ajakirjandusviljaandes avaldatud andmetel filmi
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kassatulu kohta. Lopuks, neljandaks kisitlevad muud hageja esitatud ajakirjandus-
artiklid teemasid, mis ei vdimalda toendada tdhise kasutamist viidatud liikmes-
riikides.

Kuna hageja ei ole suutnud téendada filmi Dr. No pealkirja kasutamist liilkmesriikides,
kus see on kaitstud hilisema kaubamirgi kasutamise vastu, siis ei ole vaja hinnata, kas
asjaomane pealkiri vastab tlejadnud tingimustele, et sellele laieneks siseriiklikest
digustest tulenev kaitse. Niisiis tuleb kolmas viide tagasi liikkata ja seega jatta hagi
tervikuna rahuldamata.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndéudnud. Kuna
kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, moistetakse kohtukulud vastavalt tihtlustamis-
ameti ja menetlusse astuja nouetele vilja hagejalt.

Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jédtta hagi rahuldamata.
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2. Moista kohtukulud vilja Danjaq, LLC-It.

Pelikdnova Jirimée Soldevila Fragoso

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 30. juunil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad
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