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arvestades pérast kohtujuristi drakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma
kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud jargmise

otsuse

Calvin Klein Trademark Trust (edaspidi ,,Calvin Klein”) palub oma apellatsioonkae-
buses tiihistada Euroopa Uhenduste Esimese Astme Kohtu 7. mai 2009. aasta otsuse
kohtuasjas T-185/07: Calvin Klein Trademark Trust vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (EKL 2009, 1k I1-1323, edaspidi
svaidlustatav kohtuotsus”), millega viimane jittis rahuldamata Calvin Kleini noude
tithistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toééstusdisainilahendused)
(edaspidi ,iihtlustamisamet”) 29. mértsi 2007. aasta otsuse (asi R 314/2006-2, edas-
pidi ,vaidlustatud otsus”). Teine apellatsioonikoda jittis selle otsusega jousse iihtlus-
tamisameti vastulausete osakonna 22. detsembri 2005. aasta otsuse, millega liikati
tagasi Calvin Kleini vastulause Zafra Marroquineros SL-i (edaspidi ,,Zafra Marroqui-
neros”) taotluse peale registreerida sonamérk CK CREACIONES KENNYA ithendu-
se kaubamargina.
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Oiguslik raamistik

Noukogu 20. detsembri 1993. aasta miirus (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi koh-
ta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146) tunnistati kehtetuks noukogu
26. veebruari 2009. aasta mairusega (EU) nr 207/2009 (ELT L 78, Ik 1), mis hakkas
kehtima 13. aprillil 2009. Faktiliste asjaolude asetleidmise kuupieva arvestades tuleb
kohtuasja suhtes siiski kohaldada méérust nr 40/94.

Maiéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkt b sétestab:

»Varasema kaubamirgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kauba-
marki, kui:

b) identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi sarna-
suse tottu varasema kaubamaérgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenéo-
line, et territooriumil, kus varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need
omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus holmab ka tdendosust, et kaubamark
seostatakse varasema kaubamérgiga”

Sama artikli 8 16ige 5 sdtestab, et ,,[1]dike 2 tihenduses varasema kaubamirgi omaniku
vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui see on identne voi sar-
nane varasema kaubamairgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade voi teenuste
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jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamark,
kui varasema tthenduse kaubamiirgi olemasolul on see omandanud tthenduses maine
ja varasema siseriikliku kaubamaérgi olemasolul on see omandanud maine asjaoma-
ses liikmesriigis ning kui taotletava kaubamérgi kasutamine ilma tungiva pohjuseta

tdhendaks varasema kaubamairgi eristusvoime voi maine drakasutamist voi kahjusta-
mist”.

Mairuse nr 40/94 artikli 51 16ike 1 punkt b néeb ette:

,Uhenduse kaubamirk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse véi rikkumi-
se suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi pohjal, kui:

b) taotluse esitaja tegutses kaubamirgi taotluse esitamisel pahauskselt”

Vaidluse asjaolud

Zafra Marroquineros esitas 7. oktoobril 2003 iithtlustamisametile sonamérgi ,CK
CREACIONES KENNYA” ithenduse kaubamérgina registreerimise taotluse.
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Kaubad, mille jaoks kaubamaérgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aas-
ta markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi ,Nizza
kokkulepe”) klassidesse 18 ja 25 ning vastavad jargmisele kirjeldusele:

— Kklass 18: ,nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse
klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; péikese- ja vihmavarjud, jalu-
tuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted”;

— klass 25: ,réivad, jalatsid, peakatted”

Registreerimistaotlus avaldati 7. juuni 2004. aasta viéljaandes Bulletin des marques
communautaires (Uhenduse Kaubamairgibiilletdén) nr 23/2004.

Calvin Klein esitas taotletud kaubamairgi registreerimisele 6. septembril 2004 vastu-
lause, toetudes madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b, 16ike 2 punktile ¢ ning
l6ikele 5.
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10 Vastulause tugines jargmistele varasematele kaubamaérkidele:

— ithenduse kaubamaérk nr 66172, mis on registreeritud klassidesse 3, 4, 8, 9, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 ja 42 kuuluvatele kaupadele ja teenustele ning mis on
kujutatud jargmiselt:

alv leir

— Hispaania kaubamirk nr 2023213, mis on registreeritud klassi 18 kuuluvatele
kaupadele ning mis on kujutatud jargmiselt:
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— Hispaania kaubamirk nr 2028104, mis on registreeritud klassi 25 kuuluvatele
kaupadele ning mis on kujutatud jargmiselt:

Vastulause pohines koigil varasemate kaubamarkidega hdlmatud kaupadel ja teenus-
tel ning oli suunatud koigi kaubamairgitaotluses mérgitud kaupade vastu.

Uhtlustamisameti vastulausete osakonna 22. detsembri 2005. aasta otsusega liikati
vastulause tervikuna tagasi. Vastulausete osakond leidis, et kdnealuste kaubamérkide
segiajamine asjaomaste tarbijate poolt ei ole tdenéoline.

Hageja esitas 22. veebruaril 2006 iihtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse
peale kaebuse.

Uhtlustamisameti teine apellatsioonikoda jittis 29. mirtsi 2007. aasta otsusega (edas-
pidi ,vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis, et asjaoma-
sed tdhised ei ole segiajamise tdendosuse tuvastamiseks asjaomase avalikkuse silmis
piisavalt sarnased.
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Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatav kohtuotsus

Calvin Klein esitas vaidlustatud otsuse tiihistamiseks ja selleks, et Uldkohus kohus-
taks tthtlustamisametit taotletava kaubamérgi registreerimisest keelduma, hagiaval-
duse, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 29. mail 2007. Oma hagi toetuseks viitas ta
ainsale méaéruse nr 40/94 artikli 8 16ikeid 1 ja 5 puudutavale viitele.

Vaidlustatava kohtuotsusega jittis Uldkohus hagi rahuldamata.

Esiteks mirkis Uldkohus vaidlustatava kohtuotsuse punktis 32, et vastavalt viljaku-
junenud kohtupraktikale tuleb segiajamise tdendosust hinnata igakiilgselt, vastavalt
sellele, kuidas asjaomane avalikkus konealuseid téhiseid ning kaupu voi teenuseid
tajub, ning pidades silmas koiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkoige
tdhiste sarnasust ning nendega tdhistatud kaupade voi teenuste sarnasuse vastasti-
kust sdltuvust.

Teiseks rohutas Uldkohus asjaomase kohtuotsuse punktis 33, et segiajamise tdenzo-
sus on seda suurem, mida eristusvoimelisem on varasem kaubamairk. Nii on kauba-
maérkidel, mis on eriti eristusvoimelised tulenevalt kas nende olemusest voi nende
tuntusest turul, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vahem eristusvoimelised.
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Uldkohus mirkis kénealuse kohtuotsuse punktis 35 ka seda, et kdesoleval juhul ei ole
pooled asjaomaste kaupade identsust vaidlustanud.

Mis puutub vastandatud tdhiste visuaalsesse sarnasusse, siis rohutas Uldkohus vaid-
lustatava kohtuotsuse punktis 38, et segiajamise toendosuse igakiilgne hindamine
peab rajanema neist jadval tervikmuljel, vottes eelkdige arvesse nende eristavaid ja do-
mineerivaid osi. Selle otsuse punktis 39 méirkis kohus, et kombineeritud kaubamérki
saab pidada teise kaubamérgi sarnaseks, mis on identne voi vorreldav kombineeritud
kaubamirgi iihe osaga, tiksnes juhul, kui viimane on kombineeritud kaubamérgi ter-
vikmulje domineeriv osa. Uldkohus réhutab vaidlustatava kohtuotsuse punktis 40, et
vordlemine peab toimuma nii, et iga konealust kaubamarki uuritakse kui tervikut.

Uldkohus mirkis vaidlustatava kohtuotsuse punktis 42, et sonadel ,creaciones ken-
nya” on nende suuruse tottu palju olulisem positsioon kui téheiihendil ,,ck” ning nen-
de sonade moodustatav siintaktiline ja kontseptuaalne iiksus domineerib selle kauba-
maérgi kui terviku iile. Kohus tdpsustas otsuse punktis 43, et osal ,creaciones kennya”
on Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate moerdivaste ja -aksessuaaride
osas teatav eristusvoime. Peale selle ei sea nimetatud eristusvoimet kahtluse alla seos,
mida asjaomane avalikkus tajub sona ,kennya” ja riigi Keenia vahel, kuna nende mois-
tete digekiri on erinev. Uldkohus mairkis vaidlustatava kohtuotsuse punktis 44 see-
jdrel, et osa ,ck’, mis vastab sdnade ,creaciones” ja ,kennya” esitihtedele, on osaga
»creaciones kennya” vorreldes tdiendav.

Vaidlustatava kohtuotsuse punktist 45 tuleneb, et asjaomane tarbija peab meeles
eelkdige sonu ,creaciones kennya’, millele tema tdhelepanu suures osas keskendub.
Kéesoleval juhul ei piisa ainuiiksi tdheithendi ,ck” paiknemisest taotletava kauba-
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mérgi alguses selleks, et see ithend muutuks asjaomase kaubamirgi tervikmuljes do-
mineerivaks osaks.

Mis puutub tdhiste visuaalsesse sarnasusse, siis markis Uldkohus vaidlustatava koh-
tuotsuse punktides 46—48, et varasemad kaubamairgid koosnevad ainsast voi domi-
neerivast osast ,ck’, millel on neid kaubamirke olemuslikult eristavaks muutev eriline
kujundus. Uldkohtu arvates ei voimalda varasemate kaubamairkide ainsa véi domi-
neeriva kujutisosa ,ck” ja taotletava kaubamirgi osa ,ck” vaheline ainus visuaalne
samalaadilisus vaidlusaluseid kaubamaérke visuaalselt sarnaseks muuta esiteks kauba-
mérgist CK CREACIONES KENNYA jddva tervikmulje tottu ning teiseks varasemate
kaubamarkide erilise kujunduse, s.o selle tottu, et tdht ,,c” on tihest ,k” vdiksem ning
paikneb viimasega vérreldes tihise keskosas. Uldkohus leidis, et sénamirgi regist-
reerimisest tulenev kaitse holmab registreerimistaotluses margitud sona, mitte selle
erilisi graafilisi voi stiilielemente, mis sel kaubamargil kunagi tulevikus voivad olla.

Uldkohus leidis konealuse kohtuotsuse punktides 49 ja 50, et vaidlusalused kauba-
margid ei ole sarnased. Taotletavale kaubamairgile viidatakse tiksnes sonu ,,creaciones
kennya” voi tervikviljendit ,ck creaciones kennya” kasutades. On vihetdendoline, et
taotletavale kaubamargile viidatakse tiksnes tidhetihendit ,,ck” kasutades.

Kontseptuaalse vordluse osas tuleneb vaidlustatava kohtuotsuse punktist 51, et apel-
latsioonikoda ei teinud viga, kui mérkis, et sdonad ,creaciones kennya’, millest téhe-
tthend ,,ck” tuleneb, loovad varasemate kaubamérkidega vorreldes kontseptuaalse
erinevuse. Taotletava kaubamargi tdhetihend ,,ck” on tuletatud sdonadest ,,creaciones
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kennya’, samas kui varasemaid kaubamérke moodustav tiheiihend ,,ck” viitab maine-
kale moetoodete valmistajale ja loojale Calvin Kleinile.

Seetottu leidis Uldkohus vaidlustatava kohtuotsuse punktis 52, et vastandatud
kaubamirkide vahelise sarnasuse puudumine tuleneb visuaalsetest, foneetilistest ja kont-
septuaalsetest erinevustest.

Uldkohus leidis vaidlustatava kohtuotsuse punktides 5355, et kuna asjaomaste kau-
bamaérkide vahel puudub sarnasus, ei ole alust tunnistada segiajamise tdendosuse ole-
masolu. Vastandatud kaubamairkidega tdhistatud kaupade identsus seda hinnangut
ei muuda. Olgugi et suure eristusvoimega kaubamérkidel on maine olemasolu tottu
ulatuslikum kaitse, ei sea kdesoleval juhul varasemate kaubamirkide maine tunnis-
tamine kahtluse alla jdreldust, mille kohaselt loovad vaidlusalused kaubamérgid
segiajamise tdendosuse olemasolu tuvastamiseks liiga erineva tervikmulje.

Mis puutub apellandi argumenti, et asjaomane avalikkus voib pidada taotletavat
kaubamarki itheks Calvin Kleini allkaubamaérgiks, siis leidis Uldkohus vaidlustatava
kohtuotsuse punktis 56, et vaidlusalused kaubamérgid ei jaga tihist domineerivat osa.
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Menetlus Euroopa Kohtus

Apellant palub apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul vaidlustatav kohtuotsus tiihis-
tada ning moista kohtukulud vélja tihtlustamisametilt ning Zafra Marroquineroselt.

Uhtlustamisamet ja Zafra Marroquineros paluvad Euroopa Kohtul jitta apellatsioon-
kaebus rahuldamata ja mdista kohtukulud vélja apellandilt.

Apellatsioonkaebus

Apellant esitab oma apellatsioonkaebuse toetuseks kaks viidet, millest esimeses vii-
tab ta médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 rikkumisele ning teises konealuse méaruse
artikli 8 16ike 5 rikkumisele.

Esimene vdide

Poolte argumendid

Esimeses viites, mis jaguneb sisuliselt kolmeks osaks, margib apellant, et Uldkohus
eiras médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 télgendamist késitlevat kohtupraktikat, mis
puudutab vajadust arvestada koigi konkreetses asjas tahtsust omavate teguritega.
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Esimeses viiteosas heidab apellant Uldkohtule ette selle arvestamata jatmist, et Zafra
Marroquineros on kasutanud téhti ,,CK” eraldi ning ka suurte reljeefsete tihtedega,
millele on lisatud vdga véikeste tahtedega kirjutatud sonad ,CREACIONES KEN-
NYA’, et kopeerida Calvin Kleini iildtuntud kaubamirke cK. Nii néitab Zafra Mar-
roquinerose tegevus, et tihed ,,CK” on taotletava kaubamairgi koige eristavam osa.
Apellandi arvates on Zafra Marroquineros oma tegevusega ldinud vastuollu tema
esitatud diguslike argumentidega. Oiguse iildpohimétte kohaselt aga ei ole kellelgi
oigust tugineda Giguslikele viidetele, mis on vastuolus isiku enda tegevusega.

Uldkohus jittis selle kindlakstegemisel, milline taotletava {ihenduse kaubamirgi osa
on koige olulisem ja silmatorkavam, Euroopa Kohtu praktikat eirates Zafra Mar-
roquinerose tegevusega arvestamata. Seda tegevust ei ole seoses kohtupraktikaga,
mille kohaselt tuleb arvestada koigi konkreetses asjas tahtsust omavate teguritega,
vaidlustatavas kohtuotsuses seega 6iguslikult hinnatud. Apellandi sonul tuleb Zafra
Marroquinerose tegevust arvestades leida, et tdhed ,,CK” on taotletavas kaubamargis
koige eristavamad.

Apellant heidab esimese viite teises osas Uldkohtule ette, et ta moonutas Zafra Mar-
roquinerose tegevust arvestamata jittes asjaolusid, kui leidis, et taotletava kauba-
margi koige silmatorkavama osa moodustavad sonad ,CREACIONES KENNYA”

Apellant heidab esimese viite kolmandas osas Uldkohtule ette, et ta ei ole tihtede
»CK” olulisust arvestanud ning on seet6ttu jatnud ldbi viimata analiiiisi, mis puudu-
tab asjaomaste tihtede olemasolust tulenevat vastandatud kaubamirkide segiajami-
se toendosust. Kdesoleval juhul on see tdendosus suurem varasemate kaubamaérkide
maine ning asjaolu tottu, et vastandatud kaubamérkidega téhistatavad kaubad iihti-
vad téielikult.
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Moesektoris on tavaline, et roivatoostureid tuntakse nende nime akroniiiimi tihtede
kaudu, mistottu juhul, kui kaubamirgid omandavad selles sektoris maine, tuntakse
neid kaupu kahe asjaomase tdhe kaudu nii visuaalses kui foneetilises plaanis. Seega on
oiguslikust seisukohast asjaomaste kaubamaérkide segiajamine tdendoline, kuna poh-
jusel, et moesektoris identifitseerivad tihed ,,CK” Calvin Kleini, moodustavad taotle-
tava kaubamargi tdhed ,,CK” tarbija jaoks vdga eristava osa.

Uhtlustamisamet tugineb enda kaitseks esimese apellatsioonkaebuse viite vastuve-
tamatusele, kuivord selles palutakse Euroopa Kohtul asendada Uldkohtu antud hin-
nang tema hinnanguga. Kuna Euroopa Kohtusse saab edasi kaevata ainult diguskiisi-
mustes, ei ole faktiliste asjaolude hindamine — vélja arvatud juhul, kui talle esitatud
toendeid on moonutatud — diguskiisimus, mida saaks sellisena Euroopa Kohtu apel-
latsioonimenetluses kontrollida.

Uhtlustamisameti arvates eeldab apellandi esimeses viites esitatud argumentatsioon
tegelikult vaidluseseme muutmist. Kuigi vaidlustatud sénamérk on ,,CK CREACIO-
NES KENNYA’, viitab apellant muudele téhistele, nimelt eelnimetatud sénamaérgi
teatavale graafilisele kujundusele. Pealegi ei ole Uldkohus kiesoleval juhul téendeid
moonutanud, kuna nendele téenditele antud hinnang ei puuduta apellandi osutatud
néiteid.

Samuti ei ole kidesolevas asjas vastuvoetav hageja argument ,ilmse” kopeerimise koh-
ta, mille eesmirk on teha kindlaks, kas varasemate kaubamérgidiguste ja konkreetse
ning tépselt selle thenduse kaubamérgitaotlusega holmatud téhise segiajamine on
toendoline. Sellekohased jareldused tuleb teha menetluse kiigus, mis puudutab voi-
malikku kaubamargioiguse rikkumist voi kélvatut konkurentsi.
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Zafra Marroquineros viidab, et vaidlustatavas kohtuotsuses ei ole méiiruse nr 40/94
artikli 8 16ike 1 tolgendamist puudutavat kohtupraktikat eiratud.

Vastandatud kaubamirkide sarnasuse uurimisel tuleb arvestada kaubamaérkidega kui
tervikutega, nagu need on registreeritud voi taotluses esitatud, ning nende vdoima-
lik kasutamine ei ole asjakohane. Lisaks ei ole Zafra Marroquinerose voimalik, kuid
kédesoleval juhul puuduv kavatsus apellandi varasemaid kaubamérke kopeerida nende
kahe kaubamirgi segiajamise tdendosuse uurimisel asjakohane.

Euroopa Kohtu hinnang

Esimese viite esimese osaga seoses tuleb meenutada, et vastavalt méiruse nr 40/94
artikli 8 16ike 1 punktile b ei registreerita varasema kaubamairgi omaniku vastuseisu
korral taotletavat kaubamarki, kui identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamar-
giga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamaérgiga kaitstud kaupade voi
teenustega on téenéoline, et territooriumil, kus varasem kaubamaérk on kaitstud, voib
avalikkus need omavahel segi ajada. Sama sitte kohaselt hdlmab segiajamise toendo-
sus ka tdendosust, et kaubamairki seostatakse varasema kaubamairgiga.

Euroopa Kohtu viljakujunenud praktika kohaselt tuleb segiajamise tdendosust {ild-
suse seas hinnata igakiilgselt, pidades silmas koiki antud juhtumit iseloomustavaid
asjaolusid, arvestades koiki konkreetses asjas tihtsust omavaid tegureid (vt eelkdige
11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k I-6191,
punkt 22; 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer,
EKL 1999, 1k I-3819, punkt 18; 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Me-
dion, EKL 2005, lk I-8551, punkt 27; 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05 P:
Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, lk 1-4529, punkt 34, ning 3. sep-
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tembri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-498/07 P: Aceites del Sur-Coosur vs. Koipe,
EKL 2009, 1k I-7371, punkt 46).

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab segiajamise tdendosuse igakiilgne hin-
damine konealuste kaubamaérkide visuaalse, foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse
osas pohinema kaubamarkidest jadval tervikmuljel, arvestades eelkdige mérkide eris-
tavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel on otsus-
tav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade voi teenuste keskmine tarbija kaubamaérke ta-
jub. Keskmine tarbija tajub kaubamaérki tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt eelkdige
eespool viidatud kohtuotsused SABEL, punkt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25;
Medion, punkt 28; Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 35, ja 23. martsi
2006. aasta otsus kohtuasjas C-206/04 P: Miilhens vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
EKL 2006, 1k I-2717, punkt 19).

Selles osas tuleb tdpsustada, et vastandatud kaubamirkide sarnasust tuleb hinnata
keskmise tarbija seisukohast, lahtudes nende kaubamairkide olemuslikest omadus-
test, mitte asjaoludest, mis puudutavad ithenduse kaubamairgitaotluse esitanud isiku
tegevust.

Seetéttu tuleb leida, et vastupidi apellandi esimese viite esimesele osale ei ole Uld-
kohtu analiiiisis rikutud 6igusnormi, kuivord viimane ei ole kaubamairgitaotleja véi-
detavalt kahjustavat tegevust arvestanud. Kuigi selline tegevus on mééruse nr 40/94
artikli 51 16ike 1 punktis b késitletavas menetluses, mida kiesolev apellatsioonkaebus
el puuduta, eriti oluline tegur, ei ole see asjaomase médruse artikli 8 alusel esitatud
vastulause menetlemisel arvesse voetav asjaolu.
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Sellest tuleneb, et esimese viite esimene osa tuleb pohjendamatuse tottu tagasi likata.

Toendite moonutamist puudutava teise viite osas tuleb aga meenutada, et vastavalt
EU artikli 225 ldikele 1 ja Euroopa Kohtu pohikirja artikli 58 esimesele 16igule saab
Euroopa Kohtusse edasi kaevata ainult diguskiisimustes. Seega on Uldkohtul ainupi-
devus tuvastada ja hinnata antud asjas olulisi fakte ning analiiisida tdendeid. Vilja ar-
vatud juhul, kui téendeid on moonutatud, ei ole nende faktide ja tdendite hindamine
seega niisugune 6iguskiisimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras
labivaatamisele (vt eelkdige 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-104/00 P:
DKV vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2002, 1k 1-7561, punkt 22; 12. jaanuari
2006. aasta otsus kohtuasjas C-173/04 P: Deutsche SiSi-Werke vs. Siseturu Uhtlusta-
mise Amet, EKL 2006, lk I-551, punkt 35, ja 26. mirtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas
C-21/08 P: Sunplus Technology vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 31).

Vilja arvatud juhul, kui tdendeid on moonutatud, ei kuulu faktide ja tdendite hin-
damine Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras libivaatamisele. Niisugune moo-
nutamine peab olema toimikumaterjalidest tulenevalt ilmne, ilma et oleks vaja fakte
ja tdoendeid uuesti hindama asuda (vt 28. mai 1998. aasta otsus kohtuasjas C-8/95 P:
New Holland Ford vs. komisjon, EKL 1998, 1k I-3175, punkt 72; 6. aprilli 2006. aas-
ta otsus kohtuasjas C-551/03 P: General Motors vs. komisjon, EKL 2006, 1k I-3173,
punkt 54; 21. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-167/04 P: JCB Service vs.
komisjon, EKL 2006, lk I-8935, punkt 108, ning 7. mai 2009. aasta otsus kohtuasjas
C-398/07 P: Waterford Wedgwood vs. Assembled Investments (Proprietary) ja Sise-
turu Uhtlustamise Amet, punkt 41).

Tuleb mirkida, et apellant ei ole esitanud tdendeid selle kohta, et Uldkohus moonutas
tdendeid, kui ta vaidlustatava kohtuotsuse punktis 52 markis, et vastandatud tahiste
sarnasuse puudumine tuleneb nende visuaalsetest, foneetilistest ja kontseptuaalsetest
erinevustest. Apellandi argument, et moonutamine tuleneb asjaolust, et Uldkohus
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jittis arvestamata Zafra Marroquinerose tegevusega, tuleb tagasi liikata, kuivord Uld-
kohus ei pidanud sellise tegevusega asjaomasel hindamisel arvestama, nagu tuleneb
kéesoleva kohtuotsuse punktidest 43—47.

Neil tingimustel tuleb hageja esimese viite teine osa asjaolude moonutamise kohta
pohjendamatuse tottu tagasi liikata.

Kolmanda viiteosaga seoses tuleb koigepealt meenutada, et varasema kaubamargi ja
taotletava kaubamairgi sarnasuse, varasema kaubamargi tildtuntuse ja maine puudu-
misel ei piisa asjaomaste kaupade voi teenuste identsusest voi sarnasusest vastanda-
tud kaubamirkide segiajamise toendosuse tuvastamiseks (vt selle kohta 12. oktoob-
ri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-106/03 P: Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
EKL 2004, 1k I-9573, punkt 54; 13. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-234/06 P:
Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2007, 1k I-7333, punktid 50
ja 51, ning 11. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-57/08 P: Gateway vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, punktid 55 ja 56).

Uldkohus leidis vaidlustatavas kohtuotsuses, et vastandatud kaubamirgid ei ole sar-
nased. Ta mirkis vaidlustatava kohtuotsuse punktis 52, et kaubamirkide visuaalne,
foneetiline ja kontseptuaalne uurimine néitab, et varasemate kaubamérkide tervik-
muljes domineerib ainus ja domineeriv osa ,ck’, samas kui taotletava kaubamargi
jdetavas tervikmuljes domineerib osa ,creaciones kennya’, jareldades, et vastandatud
kaubamaérkide sarnasuse puudumine tuleneb seega nende visuaalsetest, foneetilistest
ja kontseptuaalsetest erinevustest.

Nimetatud jireldusele joudmiseks viis Uldkohus vaidlustatava kohtuotsuse punkti-
des 41-51 l4bi analiiiisi, et teha kindlaks vastandatud kaubamaérkidest jaav tervikmul-
je ning hinnata igakiilgselt nende sarnasust. Nii viis ta asjaomase kohtuotsuse punk-
tides 42—45 ldbi taotletava kaubamaérgi kui terviku tiksikasjaliku analiiiisi, arvestades
muu seas sellega, kuidas keskmine tarbija neid tajub. Nimetatud analiitsile jargnes
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asjaomase kohtuotsuse punktides 46—51 vastandatud kaubamérkide visuaalse, fonee-
tilise ja kontseptuaalse sarnasuse kontroll.

Siinkohal tuleb mirkida, et vastupidi sellele, mida ndib olevat kinnitatud vaidlusta-
tava kohtuotsuse punktis 39, ei eelda kahe kaubamairgi vaheline sarnasus, et nende
ithine osa moodustab taotletava kaubamirgi tervikmuljes domineeriva osa. Vilja-
kujunenud kohtupraktika kohaselt eeldab kahe kaubamirgi sarnasuse hindamine
molema kaubamairgi hindamist tervikuna, mis ei vilista asjaolu, et mitmeosalisest
kaubamairgist asjaomase avalikkuse méllu jddnud tervikmuljes voib teatud juhtudel
domineerida iiks v6i mitu selle koostisosa. Siiski voib tiksnes siis, kui kaubamérgi koik
teised koostisosad on tdhtsusetud, hinnata sarnasust ainult domineeriva osa pohjal
(eespool viidatud kohtuotsused Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, punktid 41
ning 42; 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-193/06 P: Nestlé vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, punktid 42 ja 43, ning eespool viidatud kohtuotsus Aceites del
Sur-Coosur vs. Koipe, punkt 62). Selles osas piisab, kui asjaomane iithine koostisosa
ei ole tahtsusetu.

Siiski tuleb mirkida, et Uldkohus leidis iihelt poolt, et taotletavast kaubamirgist jia-
vas tervikmuljes domineerib osa ,creaciones kennya’, millele tarbija keskendab suure
osa oma tdhelepanust, ning teiselt poolt vaidlustatava kohtuotsuse punktis 44, et osal
»Ck” on selle osaga vorreldes vaid tdiendav positsioon, mis tdhendab sisuliselt seda, et
osa ,ck” on taotletavas kaubamadrgis tihtsusetu.

Kuna Uldkohus vilistas néuetekohaselt libiviidud analiiiisi pohjal vastandatud kau-
bamairkide sarnasuse, jareldas ta vaidlustatava kohtuotsuse punktides 53—57 digesti,
et varasemate kaubamérkide mainest ja vastandatud kaubamairkidega tahistatud kau-
pade identsusest hoolimata ei ole kdnealuste kaubamairkide segiajamine tdenéoline.
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Seetottu tuleb apellandi esimese viite kolmas osa pdhjendamatuse tottu tagasi liikata.

Neil asjaoludel tuleb esimene véide tagasi liikata.

Teine vdide

Poolte argumendid

Oma teises viites heidab apellant Uldkohtule ette miiruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5
rikkumist, kuivérd Uldkohus ei uurinud varasemate kaubamirkide mainet seoses
selle sittega.

Uldkohus tegi vea, kui mirkis vaidlustatava kohtuotsuse punktis 15, et apellant esitas
tihe vdite médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumise kohta, kuigi hagiaval-
duses viidati selgesti ka konealuse médruse artikli 8 16ike 5 eiramisele.

Jareldades, et kuna vastandatud kaubamirgid ei ole sarnased, ei ole varasemate kau-
bamairkide mainet vaja uurida, rikkus Uldkohus 6igusnormi. Apellandi arvates oleks
pidanud selleks, et teha kindlaks, kas sellele tuleb anda laiem kaitse, votma arvesse
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asjaolu, et Calvin Kleini varasem kaubamark cK on tildtuntud. Varasema kaubamérgi
mainet tuleb arvesse votta vastandatud kaubamaérkide sarnasuse hindamisel, mitte
pérast sarnasuse tuvastamist.

Apellant mérgib selles osas, et kui iildtuntud kaubamarke cK kaitstakse vaid juhul, kui
kolmandad isikud kasutavad tdhti ,,cK” sama graafilise kujundusega, siis annaks see
mainekale kaubamérgile CK praktiliselt madalama kaitsetaseme vorreldes tasemega
juhul, kui kdnealune kaubamark ei oleks tildtuntud. Asjaolu, et kaubamaérgid cK ning
nende tihtede muud graafilised kujutised on tldtuntud, annab neile tihtede ,,CK”
kaitse moesektoris kasutamise suhtes, kuna selles sektoris identifitseerivad asjaoma-
sed tdhed Calvin Kleini ning sellega, kui kolmandad isikud neid kasutavad, kaasneb
kaubamairkide seostatavuse tottu segadus.

Uhtlustamisamet vaidleb apellandi viidetele vastu, mirkides, et Uldkohus tuli varase-
ma kaubamaérgi maine kiisimuses digele jareldusele. Kuna vastandatud téhiseid ei saa
sarnasteks pidada, ei ole méiruse nr 40/94 artikli 8 ldige 5 kohaldatav.

Zafra Marroquineros viidab, et vaidlustatavas kohtuotsuses vihjatakse varasemate
kaubamirkide mainele. Kuigi Uldkohus tunnistab varasema kaubamairgi kujutisosa
»CK” mainet, leidis ta vaidlustatavas kohtuotsuses seejirel, et nimetatud maine ei sea
kahtluse alla asjaolu, et asjaomaste kaubamairkide segiajamine ei ole tdenéoline.
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Euroopa Kohtu hinnang

Apellant heidab teise viitega Uldkohtule sisuliselt ette seda, et viimane piirdus oma
analiiiisis madruse nr 40/94 artikli 8 16ikega 1 ega uurinud apellandi argumente selle
artikli 16ike 5 kohta, ning seda, et ta ei arvestanud mééruse nr 40/94 artikli 8 16ikes 5
ette ndhtud hinnangu andmisel varasemate kaubamaérkide maine ja tildtuntusega.

Tuleb meenutada, et méiédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 kohaldamise tingimuseks on
vastandatud kaubamairkide identsus voi sarnasus. Seetdttu on nimetatud sate ilm-
selgelt kohaldamatu, kuna Uldkohus on vastandatud kaubamairkide sarnasuse kées-
olevas asjas vilistanud.

Neil asjaoludel tuleb teine vdide pohjendamatuse tottu tagasi likata.

Kohtukulud

Vastavalt kodukorra artikli 69 loikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel kohalda-
takse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hii-
vitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna ithtlustamisamet ja Zafra
Marroquineros on kohtukulude hiivitamist ndudnud ning Calvin Klein on kohtuvaid-
luse kaotanud, tuleb kohtukulud vélja moista temalt.
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Esitatud pohjendustest lihtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Jitta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Moista kohtukulud vilja Calvin Klein Trademark Trust’ilt.

Allkirjad
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