KOHTUOTSUS T-255/08 — KOHTUASI T-255/08

ULDKOHTU OTSUS (teine koda)
22.juuni 2010*

Kohtuasjas T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, elukoht Madrid (Hispaania), esindajad: advokaadid
G. Aguillaume Gandasegui ja P. Linde Puelles, hiljem A. Salerno ja M. Di Stefano,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused),
esindaja: ]. F. Crespo Carrillo,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: hispaania.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse
astuja Uldkohtus oli

José Maria Padilla Requena, elukoht Santa Eulalia (Hispaania), esindajad: advokaa-
did J. F. Gallego Jiménez ja J. R. Gil Cantons,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Uhtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja
1. mértsi 2008. aasta otsuse peale (asi R 516/2007-2), mis kasitleb Eugenia Montero
Padilla ja José Maria Padilla Requena vahelist vastulausemenetlust,

ULDKOHUS (teine koda),

koosseisus: president I. Pelikdnova (ettekandja), kohtunikud K. Jirimée ja S. Soldevila
Fragoso,

kohtusekretar: E. Coulon,

arvestades 16. juunil 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 22. oktoobril 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Uhtlustamise
Ameti vastust,

arvestades 14. novembril 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja
vastust,
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arvestades 13. juuli 2009. aasta kohtuméérust, millega voimaldati hagejale tasuta
oigusabi,

arvestades asjaolu, et midratud téhtaja jooksul ei olnud pooled esitanud taotlust koh-
tuistungi médramiseks, ning otsustades ettekandja-kohtuniku ettekande ja Uldkohtu
kodukorra artikli 135a alusel teha otsuse ilma suulise menetluseta,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Menetlusse astuja José Maria Padilla Requena esitas 12. septembril 2002 Siseturu
Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlus-
tamisamet”) noukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 {ihenduse
kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, lk 146) (muudetud
kujul) (asendatud néukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009
tthenduse kaubamirgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ithenduse kaubamairgi registree-
rimise taotluse.
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Kaubamairk, mille registreerimist taotleti, on sdnamérk JOSE PADILLA.

Kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aas-
ta markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 25
ja 41 ning vastavad neis klassides alljargnevatele kirjeldustele:

— klass 9: ,heliplaadid, CD-d, magnetkettad, magnetlindid, kassetid, videolindid”;

— klass 25: ,Rdivad, jalatsid, peakatted”;

— klass 41: ,haridus, viljadpe, meelelahutus, kultuurialane tegevus, tipsemalt muu-
sika kirjutamine, komponeerimine, salvestamine ja esitamine”.

Uhenduse kaubamirgi taotlus avaldati 4. augusti 2003. aasta viljaandes Bulletin des
marques communautaires nr 64/2003.

Hageja Eugenia Montero Padilla esitas 4. novembril 2003 méadruse nr 40/94 artikli 42
(ntitid madruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel taotletud kaubamairgi registreerimisele
vastulause eespool punktis 3 nimetatud kaupade ja teenuste osas.
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Vastulause tugines jargmistele varasematele digusele:

— Hispaania sonamérgid JOSE PADILLA nr 2 427 480 ja 2 476 324 kaupadele ja
teenustele klassides 41 ja 9, mille registreerimistaotlused esitati vastavalt 28. sep-
tembril 2001 ja 16. mail 2002;

— mainekas kaubamirk JOSE PADILLA,;

— uldtuntud kaubamirk JOSE PADILLA;

— kaubanduses kasutatava tahisega JOSE PADILLA seonduvad 6igused.

Vastulause holmas koiki kaubamérgitaotluses mérgitud kaupu ja teenuseid.

Vastulause pohjenduseks viidati madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktidele a ja b,
artikli 8 1dike 2 punktile c ning artikli 8 16igetele 4 ja 5 (niiiid médruse nr 207/2009
artikli 8 16ike 1 punktid a ja b, artikli 8 16ike 2 punkt c ning artikli 8 liked 4 ja 5).

Vastulausete osakond liikkas 9. veebruaril 2007 vastulause tagasi pohjendusega, et
toendatud ei ole varasemate Hispaania kaubamairkide olemasolu, José Padilla nime
kasutamine kaubamérgina ega kdnealuse nime iildtuntus, ning et vastulausemenetlu-
ses ei saa hageja viidata talle kuuluvatele digustele, mis seonduvad varasema kauban-
duses kasutatava tahisega.
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Hageja esitas 4. aprillil 2007 tihtlustamisametile maaruse nr 40/94 artiklite 57-62
(nittd méidruse nr 207/2009 artiklid 58—64) alusel kaebuse vastulausete osakonna
otsuse peale.

Teine apellatsioonikoda jéttis 1. martsi 2008. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”) hageja kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda toi eelkdige vilja, et hageja
ei esitanud toendeid varasemate siseriiklike kaubamérkide registreeringute ega maa-
ruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 kohaste muude varasemate diguste kasutamise kohta,
millele ta oli viidanud.

Poolte nouded

Hageja palub Uldkohtul:

— tihistada vaidlustatud otsus;

— jétta rahuldamata kaubamairgi registreerimistaotlus klassidesse 9, 25 ja 41 kuulu-
vate kaupade ja teenuste jaoks.
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Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— mbdista kohtukulud vilja hagejalt.

Menetlusse astuja palub Uldkohtul:

— jétta hagi rahuldamata ja jitta vaidlustatud otsus jousse;

— mbdista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Hageja esitas oma hagi pohjenduseks viis vdidet, mis késitlevad esiteks ,vaidlusaluse
otsuse oiguslikku moju’; teiseks médruse nr 40/94 artikli 4 ning artikli 7 l6ike 1 punk-
tide a, b ja ¢ (ntiiid mééruse nr 207/2009 artikkel 4 ning artikli 7 16ike 1 punktid a, b
ja c) rikkumist, kolmandaks méaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti f (ntiid mééruse
nr 207/2009 artikli 7 16ike 1 punkt f) rikkumist, neljandaks méaéruse nr 40/94 artikli 8
1digete 1 ja 5 (niiiid médruse nr 207/2009 artikli 8 16iked 1 ja 5) rikkumist, ja viien-
daks madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 (ntitid méaédruse nr 207/2009 artikli 8 1oige 4)
rikkumist.
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Esimene vdide, mis puudutab ,vaidlusaluse otsuse diguslikku maoju”

Poolte argumendid

Hageja vdidab sisuliselt, et taotletud kaubamairgi registreerimine annab menetluse
astujale voimaluse keelata hagejal kasutada José Padilla nime talle kuuluvate intellek-
tuaalomandidiguste kasutamise raames.

Hageja heidab apellatsioonikojale ette, et ta ei votnud piisavalt arvesse seda, kuivord
oluline on intellektuaalomandidiguste majandusliku kasutamise seisukohalt teose
autori nime dranditamine. Sellega rikkus apellatsioonikoda Euroopa Parlamendi ja
néukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EU intellektuaalomandi &iguste
joustamise kohta (ELT L 157, 1k 45; ELT erivéljaanne 17/02, 1k 32) artiklit 5, milles on
sdtestatud autorsuse presumptsioon. Hageja arvates tuleneb sellest séttest, et nende
intellektuaalomandibdiguste eesmirgiparane kasutamine, mille omanik ta on oma onu
teoste osas, eeldab José Padilla nime dranditamist koigil audiovisuaalse teabe voi heli-
kandjatel ning reklaamides ja kontserdikavadel.

Lopuks tépsustab hageja, et ta ei saa tugineda médruse nr 40/94 artiklile 12 (niitid
mééruse nr 207/2009 artikkel 12), mis késitleb eelkoige kaitset kolmandate isikute
eest, kes kasutavad asjaomast nime kaubanduses, kuna José Padilla on tema onu nimi
ning mitte tema enda nimi.
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Uhtlustamisamet maérgib, et direktiiv 2004/48 vdeti vastu pérast vastulause esitamist
ja et konealune viide on vastuvdetamatu vastavalt Uldkohtu kodukorra artikli 48 16i-
kele 2 koosmojus kodukorra artikli 135 l6ikega 4, mille kohaselt ei v6i poolte avaldu-
sed muuta apellatsioonikoja menetluses oleva vaidluse eset.

Menetlusse astuja leiab, et taotletud kaubamirgi kasutamine ei takista hagejal kasu-
tada José Padilla nime, kui ta ,,osutab selgelt” talle kuuluvate autoridigustega kaitstud
teoste autorile.

Uldkohtu hinnang

Tuleb meelde tuletada, et médiruse nr 40/94 artikli 63 16ike 2 (niiid mairuse
nr 207/2009 artikli 65 16ige 2) alusel esitatud hagi eesmérgiks on kontrollida apel-
latsioonikodade otsuste digusparasust. Nimetatud méédruse raames peab selle maa-
ruse artikli 74 (niiid méaaruse nr 207/2009 artikkel 76) alusel konealust kontrolli
teostama ldhtuvalt apellatsioonikojas aset leidnud vaidluse faktilisest ja diguslikust
raamistikust (vt Uldkohtu 1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005,
Ik I1-287, punkt 17 ja seal viidatud kohtupraktika). Sellest ndhtub eelkdige, et Uldkohus
ei saa hagi esemeks olevat otsust tithistada voi muuta pérast selle tegemist ilmnenud
alustel (Euroopa Kohtu 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas C-416/04 P: Sunrider
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2006, 1k 1-4237, punkt 55, ja Euroopa Kohtu
13. mirtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas C-29/05 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs.
Kaul, EKL 2007, Ik I-2213, punkt 53).

Lisaks ei voi kodukorra artikli 135 16ike 4 kohaselt poolte avaldused muuta apellat-
sioonikoja menetluses oleva vaidluse eset.
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Seega tuleb uurida, kas hageja muutis vaidluse eset, kui ta viitis alles Uldkohtus esi-
mest korda, et taotletud kaubamirgi registreerimine voib menetluse astujale anda
voimaluse keelata hagejal kasutada José Padilla nime talle kuuluvate intellektuaal-
omandibiguste kasutamise raames.

Selles osas tuleb maérkida, et kuigi hageja viitas apellatsioonikojale esitatud kaebu-
ses teatud argumentidele, mis puudutavad selle ainudiguse ulatust, mille menetlusse
astuja saab taotletud kaubamaérgi registreerimise korral, olid need argumendid vélja
toodud vastulausete osakonna 9. veebruari 2007. aasta otsuse peale esitatud kaebuse
pohjenduseks nende viidete raames, mis puudutasid varasema kaubamairgi ja tdhise
olemasolu. Nagu eespool punktis 8 on margitud, viitas hageja vastulause pohjendu-
seks médruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1 punktidele a ja b, artikli 8 16ike 2 punktile ¢ ning
artikli 8 loigetele 4 ja 5.

Niisiis taotleb hageja kisitletava viitega sisuliselt, et Uldkohus kontrolliks vaidlus-
tatud otsuse diguspérasust ldhtudes madruse nr 40/94 artiklist 9 (niiid médruse
nr 207/2009 artikkel 9).

Seetottu tuleb esimene vidide vastuvoetamatuse tottu tagasi liikkata vastavalt neile maa-
ruse nr 40/94 ja kodukorra sitetele, millele on viidatud eespool punktides 21 ja 22.

Lisaks tuleb meenutada, et isegi kui eeldada, et madruse nr 40/94 artikli 9 loige 1
(ntiid médruse nr 207/2009 artikli 9 16ige 1) voimaldab menetlusse astujal, juhul kui
taotletud kaubamirk registreeritakse, keelata hagejal kasutada José Padilla nime talle
kuuluvate intellektuaalomandiodiguste rakendamisel, nagu kinnitab hageja, siis ei saa
see mojutada selle vaidlustatud otsuse seaduslikkust, millega jdeti rahuldamata hage-
ja vastulause.
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Mééruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1 (niiid méadruse nr 207/2009 artikli 41 16ige 1)
kohaselt saavad vastulause pdhjendused olla vaid nimetatud mééruse artiklist 8 tu-
lenevad suhtelised keeldumispohjused (Uldkohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus koh-
tuasjas T-224/01: Durferrit vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Kolene (NU-TRIDE),
EKL 2003, 1k I1-1589, punkt 72). Médruse nr 40/94 artikkel 9 méaratleb ithenduse
kaubamairgiga antava diguse ulatuse ja sellest tuleneva kaubamairgi registreerimise
moju, kuid konealune artikkel ei kisita seevastu kaubamaérgi registreerimise tingimu-
si. Jarelikult ei ole konealune artikkel 9 osa sellest diguslikust raamistikust, mida itht-
lustamisamet peab arvesse votma registreerimistaotluse voi vastulause hindamisel.

Eeltoodust tuleneb, et isegi kui esimene viide oleks kéesoleval juhul olnud vastu-
voetav tuleks see ainetuse tottu tagasi litkata.

Teine ja kolmas viide, mis puudutavad vastavalt mddruse nr 40/94 artikli 4 ja artikli 7
loike 1 punktide a, b ja c ning artikli 7 loike 1 punkti f rikkumist

Poolte argumendid

Hageja vdidab, et José Padilla nimi ei ole piisavalt eristusvdimeline, et voimaldada tar-
bijatel turul eristada klassidesse 9 ja 41 kuuluvaid kaupu ja teenuseid, kuna tegemist
on Hispaanias levinud nimega. Seega rikkus apellatsioonikoda hageja arvates maaru-
se nr 40/94 artikli 4 sétteid, mille kohaselt peab kasutatud tihis voimaldama eristada
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turul kaupa voi teenust ja artikli 7 1dike 1 punkte a, b ja ¢, mis keelavad vastavalt sellis-
te kaubamaérkide registreerimise, mis ei vasta konealuse méaruse artiklis 4 satestatud
tingimustele; selliste kaubamérkide registreerimise, millel puudub eristusvdime, ning
selliste kaubamairkide registreerimise, mis koosnevad ainult méarkidest voi tahistest,
mis tdhistavad asjaomase kauba voi teenuse omadusi.

Hageja mérgib ka, et taotletud kaubamérk on vastuolus avaliku korraga, kuna see
piirab nende autoridiguste kasutamist, mille omanik ta on oma onu teoste osas ja et
konealuse kaubamaérgi registreerimine on seetdttu vastuolus mééruse nr 40/94 artik-
li 7 16ike 1 punktiga f.

Uhtlustamisamet leiab, et need véited on vastuvoetamatud, kuna hageja ei esitanud
neid ei vastulausete osakonnas ega apellatsioonikojas toimunud menetluses. Uhtlus-
tamisameti arvates tuleb seetottu need viited vastuvoetamatuse tottu tagasi lilkata.

Menetlusse astuja mérgib, et nimi José Padilla vastab koigile tingimustele, mis peavad
olema tididetud konealuste kaupade ja teenuste eristamiseks, ja et kisitletava nime
puhul ei ole tegemist iildnimetusega.

Veel leiab menetlusse astuja, et taotletud kaubamérgi registreerimine ei ole vastu-
olus avaliku korraga ning tépsustab, et vastulausemenetluses ei ole méiruse nr 40/94
artikli 7 1dike 1 punkt f kohaldatav ning et pealegi ei viidatud vastulausemenetluses
sellele sdttele.

II - 2565



35

36

KOHTUOTSUS T-255/08 — KOHTUASI T-255/08

Uldkohtu hinnang

Teise ja kolmanda viite puhul tuleb meenutada, et méaruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1
sOnastusest ja selle médruse artiklite 42 ja 43 (ntiitd mééruse nr 207/2009 artikkel 42)
ilesehitusest ilmneb, et nimetatud mairuse artiklis 7 (niiiid maaruse nr 207/2009 ar-
tikkel 7) sétestatud absoluutseid keeldumispohjusi vastulausemenetluses ei hinnata.
Maéruse nr 40/94 artikli 42 loike 1 kohaselt saab vastulauset pdhjendada vaid nime-
tatud madruse artiklist 8 tulenevate suhteliste keeldumispohjustega. Pealegi toimub
registreerimismenetlus mitmes etapis, mida voib kokku votta jargmiselt. Kdigepealt
peab tihtlustamisamet médruse nr 40/94 artikli 38 16ike 1 (niitid mééruse nr 207/2009
artikli 37 16ige 1) alusel kontrollimismenetluses omal algatusel uurima, kas taotletud
kaubamaérgi registreerimist takistavad absoluutsed keeldumispohjused, ja juhul kui
see pole nii, siis avaldatakse kaubamairgi taotlus vastavalt nimetatud médruse artik-
li 38 loikele 1 ja artikli 40 ldikele 1 (ntiid médruse nr 207/2009 artikli 39 loige 1).
Kui seejdrel kolme kuu jooksul pérast kaubamérgi registreerimistaotluse avaldamist
esitatakse médruse nr 40/94 artikli 42 1oike 1 alusel vastulause, peab ithtlustamisamet
16puks vastulausemenetluses kontrollima vastulause esitaja viidatud suhtelisi keeldu-
mispohjusi vastavalt konealuse méaruse artikli 74 16ike 1 16puosale (niiiid méiruse
nr 207/2009 artikli 76 16ige 1) (vt selle kohta eespool viidatud Uldkohtu otsus NU-
TRIDE, punkt 72, ja Uldkohtu 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-186/02: BMI
Bertollo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Diesel (DIESELIT), EKL 2004, 1k I11-1887,
punkt 71).

Samuti tuleb mérkida, et kuigi maaruse nr 40/94 artikli 41 loige 1 (niiitd méadruse
nr 207/2009 artikli 40 16ige 1) vdimaldab kolmandatel isikutel esitada tihtlustamis-
ametile selliseid vastuviiteid, mis eelkdige puudutavad absoluutseid keeldumispohju-
seid, ei ilmne toimikust, et hageja oleks kiesoleval juhul iihtlustamisametile esitanud
nimetatud méadruse artikli 7 16ike 1 punkti f puudutavaid vastuvaiteid. Isegi kui see nii
oleks olnud, piirdub selliste vastuvdidete moju vaid sellega, et ithtlustamisamet
uurib, kas tuleb uuesti alustada kontrollimismenetlust, et teha kindlaks, kas absoluutne

II - 2566



37

38

39

MONTERO PADILLA VS. OHMI — PADILLA REQUENA (JOSE PADILLA)

keeldumispohjus, millele hageja viitas, takistab taotletud kaubamairgi registreerimist.
Sellest tulenevalt ei pea tihtlustamisamet vastulausemenetluses votma arvesse kol-
mandate isikute poolt méédruse nr 40/94 artikli 41 16ike 1 alusel esitatud vastuviiteid
isegi juhul, kui sellised vastuvéited on talle esitatud (vt eespool viidatud kohtuotsus
NU-TRIDE, punkt 73).

Seega ei kuulu maaruse nr 40/94 artikli 4, artikli 7 16ike 1 punktide a, b ja c¢ ning
artikli 7 16ike 1 punkti f sdtted nende digusnormide hulka, mille alusel tuleb hinnata
vaidlustatud otsuse digusparasust.

Eelnevast lahtuvalt tuleb teine ja kolmas véide tagasi liikata.

Neljas vdiide, mis puudutab mddruse nr 40/94 artikli 8 loigete 1 ja 5 rikkumist

Poolte argumendid

Hageja viidab, et nimi José Padilla, millega seonduvate diguste omanik ta on, kujutab
endast varasemat tildtuntud kaubamirki, millele peab seetdttu laienema selline kait-
se, mille alusel tuleb sdnalise tihise JOSE PADILLA ithenduse kaubamérgina regist-
reerimise taotlus tagasi liikkata.
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Lisaks leiab hageja, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta asus seisukohale, et esitatud
dokumentidest ilmneb, et surnud helilooja oli lugupeetud, kuulus ja mainekas, kuid
need dokumendid ei tdenda mingil moel ,varasema kaubamaérgi tildtuntust’, kui apel-
latsioonikoda jittis arvesse votmata hageja esitatud tdendid varasema kaubamirgiga
seotud miiligimahtude, kaubamargi kasutamise kestuse, intensiivsuse voi geograafi-
lise ulatuse kohta, ega hinnanud menetlus6konoomiast tulenevatel pohjustel koiki
dokumente iiksikasjalikult, kuigi hageja viitel oleks need voinud toendada varasema
kaubamadrgi iildtuntust.

Lopuks toob hageja esile, et taotletud kaubamirk ja varasem tildtuntud kaubamirk,
mida pidevalt kasutatakse nii siseriiklikus kui ka rahvusvahelises kaubanduses alates
heliteose loomisest, on tdiesti identsed ning seetdttu on segiajamise tdendosus téie-
likult olemas.

Uhtlustamisamet leiab, et hageja ajab segi helilooja tuntuse — millele iihtlustamisamet
vastu ei vaidle — ja helilooja nime kasutamise kaubamérgina.

Uhtlustamisamet on seisukohal, et kuigi voib eeldada, et helilooja lugude esitamine
raadios, televisioonis voi kinos voib kujutada endast mone kaubamirgi kasutamist,
on kaubamirgiga seotud vaid loo, laulu pealkirja véi selle laulu esitaja nimi. Uhtlus-
tamisamet viidab, et nagu niitavad teatud internetiotsingud seostab avalikkus vaid
erandjuhtudel meloodia selle loonud heliloojaga. Uhtlustamisamet leiab seega, et ha-
geja ei ole suutnud tdendada, et José Padilla nime oleks mingil moel kaubanduses
kasutatud.

Uhtlustamisamet médnab, et menetlusékonoomia pohjendusel hageja esitatud doku-
mentide terviklikku ldbivaatamata jatmist késitlev sdonastus on kiill kohmakas ja veidi
eksitav, kuid see ei ole vasturdikiv ega tihenda pdhjenduse puudumist, kuna neid
dokumente hinnati ldhtudes sellistest selgelt viljakujundatud kriteeriumidest nagu
kaubamairgi turuosa, selle kaubamaérgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja
kestus ning selle edendamiseks ettevotja kasutatud ressursside ulatus. Kuna hageja ei
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esitanud iithtki dokumenti selliste kriteeriumitega seotud teabe kohta, siis leiab iht-
lustamisamet, et nime José Padilla kasutamine kaubamaérgina ei ole tdendatud. Tép-
semalt, konealuse nime kasutamine filmide algus- ja loputiitrites, CD-de (laserplaat)
kaanel, filmi muusikalehtedel (cue-sheet), helilooja pildiga postmarkidel, majamuu-
seumi loomine, URO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni (Unesco) poolt
surnud helilooja teose nimetamine iileilmseks kultuuriparandiks ei ndita José Padilla
nime kasutamist kaubamargina. Seetottu véidab tihtlustamisamet, et konealust nime
kasutab hageja vaid ,institutsionaalselt” ning mitte kaubanduslikult.

Lopuks mirgib ithtlustamisamet, et nime José Padilla kasutatakse vaid heliteoste au-
tori identifitseerimiseks ning mitte késitletavate kaupade ja teenuste kaubandusliku
paritolu kindlakstegemiseks. Seetottu ei saa helilooja mainekuse tottu jareldada, et
tema nime kasutatakse {ildtuntud kaubamirgina. Ukski hageja esitatud dokument
sedalaadi kasutamist ei tdenda.

Menetlusse astuja mérgib, et hageja ei ole esitanud tdendeid talle vdidetavalt kuuluva
kaubamaérgi registreerimise kohta ega varasema tildtuntud kaubamairgi registreerimi-
se kohta.

Uldkohtu hinnang

Maiéruse nr 40/94 artikli 8 1dike 5 rikkumist késitleva viite osas tuleb seoses hage-
ja esitatud viitega varasema kaubamirgi JOSE PADILLA mainele nimetatud sétte
tdhenduses mirkida, et kohtupraktika kohaselt tuleneb méairuse nr 40/94 artikli 8
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l6ike 5 sonastusest, milles kasutatakse sonu ,mille jaoks on registreeritud varasem
kaubamirk’, et see site on kohaldatav méiruse artikli 8 16ikes 2 nimetatud varase-
matele kaubamairkidele iiksnes siis, kui varasemad kaubamaérgid on registreeritud
(vt Uldkohtu 11. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas T-150/04: Miilhens vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet - Minoronzoni (TOSCA BLU), EKL 2007, lk 11-2353, punkt 55,
vt selle kohta analoogia alusel ka Euroopa Kohtu 14. septembri 1999. aasta otsus koh-
tuasjas C-375/97: General Motors, EKL 1999, 1k I-5421, punkt 23, ja Euroopa Kohtu
23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Bene-
lux EKL 2003, 1k I-12537, punkt 22).

Sellest tulenevalt ning erinevalt méaéruse nr 40/94 artikli 8 1dike 1 punktist b, mis lu-
bab identsete voi sarnaste kaupade ja teenuste puhul esitada vastulause kaubamargi
alusel, mille registreerimise kohta tdéendeid esitatud ei ole, kuid mis on iildtuntud
20. mértsi 1883. aasta t66stusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (libi vaadatud ja
muudetud kujul) (edaspidi ,Pariisi konventsioon”) artikli 6 bis tdhenduses, kaitseb
madruse nr 40/94 artikli 8 16ige 5 nende kaupade ja teenuste puhul, mis ei ole sarna-
sed, liksnes neid Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tahenduses tildtuntud kaubamar-
ke, mille registreerimise kohta on tdendid esitatud (vt eespool viidatud kohtuotsus
TOSCA BLU, punkt 56).

Kéesoleval juhul ei ole siiski tdendatud varasema kaubamairgi registreering, millele
hageja tugineb. Selles osas tuleb rohutada, et hageja ei osuta késitletava hagi raames
varasematele registreeritud kaubamairkidele, millele ta viitas ihtlustamisametis toi-
munud menetluses (vt eespool punkt 6), vaid piirdub viitega, et registreerimata
kaubamirk JOSE PADILLA on iildtuntud.

Seetottu tuleb méiruse nr 40/94 artikli 8 1oike 5 rikkumist késitlev véide tagasi liikata.
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Viite osas, mis puudutab mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 rikkumist seoses sellega,
et apellatsioonikoda eksis kui ta otsustas, et esitatud dokumendid ei tdenda varasema
kaubamirgi JOSE PADILLA ildtuntust, tuleb mérkida, et méédruse nr 40/94 artikli 8
16ike 2 punkti ¢ kohaselt tdhendab ,varasem kaubamérk” sama artikli 16ike 1 tdhen-
duses kaubamairke, mis on tthenduse kaubamairgi registreerimise taotluse esitamise
kuupéeval voi vajaduse korral ithenduse kaubamaérgi registreerimise taotluses noutud
prioriteedikuupédeval liikmesriigis tildtuntud selle sona Pariisi konventsiooni artik-
lis 6 bis sitestatud tdhenduses.

Pariisi konventsiooni artikli 6 bis kohaselt kohustuvad liidu liikmesriigid ex officio,
kui antud riigi seadused seda lubavad, voi asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi liik-
kama voi kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamérgi kasutamise, kui téhis kujutab
endast teise tdhise taasesitust, jdljendit vdi tolget, mis voib pdhjustada segiajamise,
kuivord registreerimis- voi kasutusriigi pddev organ tunnistab, et tahis on selles riigis
ildtuntud kui konventsiooni eesoigusi kasutava isiku kaubamirk ja seda kasutatakse
identsete voi sarnaste toodete jaoks.

Hageja peab seega tdendama, et kaubamargi registreerimise taotluse esitamise kuu-
pédeval oli tema viidatud varasem kaubamirk JOSE PADILLA moénes liikmesriigis
tildtuntud ja seda kasutati identsete voi sarnaste toodete jaoks kui need, mille osas
taotleti kaubamérgi registreerimist.

Kéesoleval juhul ei ole hageja esitanud toendeid nime José Padilla kasutamise
kohta kaubamirgina. Kuigi hageja esitatud dokumentidest ilmneb, et José Padil-
la helilooming on kuulus ning et ta on heliloojana mainekas ja tildtuntud, on tege-
mist vaid teabega surnud helilooja muusikateoste kunstilise olemuse kohta ning
mitte nende kaupade ja teenuste kaubanduslikku pédritolu niditava teabega, mida
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turustatakse José Padilla nime abil, nagu eelkéige filmid, DVD-d (Digital Versatile
Disc) voi televisiooniprogrammid.

Eelkoige ei ilmne hageja esitatud ndidetest José Padilla teoste ,markimisvadrse ma-
jandusliku voi kaubandusliku kasutamise” kohta, et konealust nime oleks kasutatud
kaubamairgina. Hageja toob esile, et sedalaadi kasutamine seisneb konealuse helilooja
partituuride tritkkimises, tema teoste esitamises heli- ja videokandjatel (CD ja DVD),
tema muusika lisamises filmide algupérastele lindistustele, José Padillaga seonduvate
tekstiilitoodete tootmises ja talle piihendatud muuseumis ning iihe veini etiketis, mil-
lele on kantud konealune nimi. Sellegipoolest tuleb asuda seisukohale, et koigi nende
toimingute raames ei ole José Padilla nime kasutatud nende kaupade kaubandusliku
paritolu tuvastamiseks. Tegelikult ei ole asjaomane avalikkus kindlasti arvanud, et
konealused CD-d, DVD-d, tekstiilitooted ja veini oleks tootnud José Padilla voi tema
nime kandev ettevotja, vaid et CD-d ja DVD-d taasesitavad José Padilla mond teost ja
tema nime voi pildiga tekstiilitooted ja vein on moeldud tema auks. Lisaks tuleb miér-
kida, et hageja ei ole esitanud tihtki téendit véidetavalt tildtuntud kaubamairgi JOSE
PADILLA turuosa, selle kasutamise intensiivsuse, geograafilist ulatuse ja kestuse ning
selle edendamiseks ettevotja poolt kasutatud ressursside ulatuse kohta.

Eeltoodust tuleneb, et hageja ei ole suutnud téendada nime José Padilla kasutamist
kaubamirgina ja apellatsioonikoda jareldas vaidlustatud otsuse punktis 16 vastulau-
sete osakonna pohjendust kinnitades digesti, et esitatud dokumendid néitavad vaid
surnud helilooja iildtuntust ja tema nime kasutamist heliteoste autori teada saami-
seks, mitte konealuse nime kasutamist kaubamérgina.
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Hageja argumendi osas, et apellatsioonikoda jittis esitatud dokumendid ,, menetlu-
sOkonoomiast tulenevatel pohjustel” tervikuna hindamata, ilmneb vaidlustatud ot-
suse punktist 7, mis votab kokku vastulausete osakonna otsuse pohjendused, millega
apellatsioonikoda noustus, et viimati nimetatu hindas hageja esitatud dokumente ter-
vikuna enne pohjendatud jérelduse tegemist, et need dokumendid ei puuduta nime
José Padilla kasutamist kaubamadrgina ega ole seega asjakohased. Jarelikult ei saa
ithtlustamisametile ette heita, et ta ei votnud nouetekohaselt arvesse hageja esitatud
toendeid.

Eeltoodut silmas pidades tuleb neljas viide pohjendamatuse tottu tagasi litkata.

Viies vdiide, mis puudutab mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 4 rikkumist

Poolte argumendid

Hageja mirgib, et nime José Padilla kasutatakse kaubanduses, sest heliteose kasuta-
mist tuleb pidada majandustegevuseks. Kiesoleval juhul on see tegevus rahvusvahe-
lise, mitte siseriikliku ulatusega. Hageja on seisukohal, et Hispaania ja liidu diguse
kohaselt voivad autoridigused kujutada endast kaubamérgi kasutamise piirangut.
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Uhtlustamisamet viidab, et digus nimele ei ole varasem 6igus méadruse nr 40/94 ar-
tikli 8 1dike 4 tdhenduses ja see saab olla vaid registreeritud kaubamairgi kehtetuks
tunnistamise taotluse, ning mitte vastulause ese. Lisaks ei tunta vastupidiselt hageja
viidetele Hispaania diguses registreerimata kaubamérke.

Uhtlustamisamet leiab ka, et hageja télgendust Ley de marcas (Hispaania kaubamir-
giseadus) artikli 9 loike 1 kohta, mis puudutab isiku nimega seotud diguste omaniku
suhtes seatud keeldu kasutada seda nime kaubamargina, juhul kui see nimi on samas-
tatav mone teise avalikkusele tuntud isikuga, on keeruline kokku sobitada asjaoluga,
et menetlusse astuja on 1. juulil 2000 numbri 2272097 all klassi 9 kuuluvate kaupade
jaoks registreeritud Hispaania sonamérgi JOSE PADILLA omanik.

Menetlusse astuja mirgib, et hageja ei ole esitanud téendeid nime José Padilla eris-
tusvoime kohta, sest seda nime on kasutatud heliteoste autorile viitamiseks, mitte
kaubamaérgina.

Uldkohtu hinnang

Koigepealt tuleb seoses sellise diguse kaitsega nagu 6igus nimele kui kaubanduses
kasutatavale tdhisele, mille kasutamise ulatus ei ole vaid sisseriiklik, mérkida, et nagu
hageja on digesti rohutanud, ei ole tema nimi José Padilla ja seega ei kuulu talle selle
nimega seotud digused. Seega ei saa ta konealust kaitset taotleda.
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Jarelikult tuleb viies véide tagasi liikata osas, milles hageja viitas médruse nr 40/94
artikli 8 16ike 4 rikkumisele isikunimega seonduvate 6iguste alusel.

Seejirel tuleb seoses nende autoridiguste kaitsega, mille omanik hageja on oma onu
teoste osas, markida, et autoridigused ei laiene ,kaubanduses kasutatavale tdhisele”
madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 tdhenduses. Tegelikult ilmneb konealuse méaruse
artikli 52 (niitid mééruse nr 207/2009 artikkel 53) ilesehitusest, et autoridigus ei hol-
ma sellist tahist. Viimati nimetatud sitte 16ike 1 punkt ¢ (ntiiidd méaruse nr 207/2009
artikli 53 loike 1 punkt c) sdtestab, et iihenduse kaubamirk tunnistatakse kehte-
tuks, kui on olemas artikli 8 loikes 4 osutatud varasem 6igus ja kui nimetatud loikes
osutatud tingimused on tididetud. Konealuse artikli 1dike 2 punkt ¢ (ntiid méiruse
nr 207/2009 artikli 53 16ike 2 punkt c) néeb ette, et ithenduse kaubamirk tunnistatak-
se kehtetuks ka juhul, kui sellise kaubamérgi kasutamise voib keelata vastavalt muule
varasemale digusele, eelkoige vastavalt autoridigusele. Seega ei ole autoridiguse puhul
tegemist médruse nr 40/94 artikli 8 16ikes 4 nimetatud varasema kaubamargiga seon-
duvate digustega.

Nime José Padilla kasutamise osas hageja miiiidavatel José Padilla nime kandvatel
tekstiilitoodetel ja veinidel tuleb 16puks esile tuua, et juba eespool punktis 55 viidati
sedalaadi majandustegevuse esinemist ja selle ulatust tdendavate tdendite téielikule
puudumisele.

Seetottu tuleb médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 rikkumist kasitlev argument tagasi
likkata.

Samuti tuleb tagasi litkata hageja argument, mis puudutab siseriikliku ja liidu diguse
alusel talle kuuluvatest digustest tulenevat hilisema kaubamaérgi kasutamise piirangut.
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Esiteks ei ole hageja suutnud toendada, et Hispaania diguse kohaselt voivad auto-
ridigused takistada hilisema kaubamairgi kasutamist. Selles osas tuleb meenutada,
et méddruse nr 40/94 artikli 8 ldike 4 kohaldamisel tuleb arvesse votta nii siseriiklik-
ku 6igust, mida kohaldatakse konealuses séttes oleva viite alusel, kui ka asjaomase
liilkmesriigi kohtute poolt tehtud otsuseid (vt Uldkohtu 11. juuni 2009. aasta otsus
liidetud kohtuasjades T-114/07 ja T-115/07: Last Minute Network Ltd vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), EKL 2009,
Ik 11-1919, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika, vt selle kohta ka Uldkohtu
24. mirtsi 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-318/06 — T-321/06: Moreira da
Fonseca vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — General Optica (GENERAL OPTICA),
EKL 2009, 1k 1I-649, punktid 32 ja 34). Kiesoleval juhul selgub toimikust, et hage-
ja pohjendas menetlusse astujale kuuluva Hispaania sonamirgi JOSE PADILLA
vastu esitatud kehtetuks tunnistamise hagi muu hulgas ka talle kuuluvate autori-
oigustega. Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Palma de Mallorca
esimese astme kohus, Hispaania) jittis selle taotluse 29. oktoobri 2004. aasta otsusega
nr 523/2002 rahuldamata ning see otsus on joustunud.

Teiseks piisab kidesoleval juhul, kui mainida liidu 6iguses osas, et nagu eespool punk-
tis 65 on mérgitud, ei saa autoridigustele viidata vastulausemenetluses tihenduse kau-
bamirgi registreerimistaotluse peale esitatud vastulause pdhjenduseks.

Seetottu ei saa Hispaania ega liidu diguse kohaselt ithenduse kaubamargi registreeri-
mistaotlust vastustada nende autoridiguste alusel, mis kuuluvad hagejale seoses José
Padilla teostega.

Jérelikult tuleb viies viide tagasi liikata.
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Seetottu tuleb hagi tervikuna rahuldamata jitta, ilma et oleks vaja teha otsust selle
kohta, kas hageja teine noue, millega ta palus Uldkohtul keelduda taotletud kauba-

mérgi registreerimisest klassidesse 9, 25 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks,
on vastuvoetav.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hii-
vitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse
kaotanud, maistetakse kohtukulud vastavalt ithtlustamisameti ja menetlusse astuja
noéudele vilja hagejalt.

Esitatud pdhjendustest ldhtudes

ULDKOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jdtta hagi rahuldamata.
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2. Jatta Eugenia Montero Padilla kulud tema enda kanda ja mdista talt vilja
Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamiirgid ja toostusdisainilahendused) ja
José Maria Padilla Requena kohtukulud.

Pelikianova Jirimae Soldevila Fragoso

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. juunil 2010 Luxembourgis.

Allkirjad
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