VOLVO TRADEMARK VS, SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — GREBENSHIKOVA (SOLVO)
ULDKOHUS (kuues koda)
2. detsember 2009 *

Kohtuasjas T-434/07,

Volvo Trademark Holding AB, asukoht Goteborg (Rootsi), esindajad: advokaadid
T. Dolde, V. von Bomhard ja A. Renck,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused),
esindajad: S. Laitinen ja A. Folliard-Monguiral,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja téostusdisaini-
lahendused) apellatsioonikojas, menetlusse astuja Uldkohtus oli

Elena Grebenshikova, elukoht Peterburi (Venemaa), esindaja: advokaat
M. Bjorkenfeldt,

mille ese on noéue tithistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 2. augusti 2007. aasta otsus (asi
R 1240/2006-2), mis kasitleb Volvo Trademark Holding AB ja Elena Grebenshikova
vahelist vastulausemenetlust,

ULDKOHUS (kuues koda),

koosseisus: koja esimees A. W. H. Meij (ettekandja), kohtunikud V. Vadapalas ja
T. Tchipev,

kohtusekretar: ametnik N. Rosner,

arvestades 28. novembril 2007 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 3. martsil 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja
seisukohti,

arvestades 18. mirtsil 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Uhtlustamise
Ameti vastust,
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arvestades 4. juunil 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Menetlusse astuja Elena Grebenshikova esitas 26. novembril 2003 Siseturu Uhtlusta-
mise Ametile (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”)
néukogu 20. detsembri 1993. aasta miaruse (EU) nr 40/94 ihenduse kaubamirgi kohta
(EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul) (asendatud
néukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009 {ihenduse kaubamirgi
kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ithenduse kaubamirgi registreerimise taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on jargmine kujutismark:

sSO\VO=

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta miérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
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klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti lédbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi
»Nizza kokkulepe”) klassidesse 9, 39 ja 42.

Uhenduse kaubamargi taotlus avaldati 22. novembri 2004. aasta viljaandes Bulletin des
marques communautaires nr 47/2004.

Hageja Volvo Trademark Holding AB esitas 17. veebruaril 2005 mééruse nr 40/94
artikli 42 (niild médruse nr 207/2009 artikkel 41) alusel taotletava kaubamérgi
registreerimisele vastulause.

Vastulause pohines kahel varasemal iihenduse registreeringul nr 2347193 ja 2361087
ning neljal varasemal Uhendkuningriigi registreeringul nr 747362, 1102971, 1552528 ja
1552529, mille ese on sdnamark VOLVO.

Vastulause pohines ka varasemal Uhendkuningriigi registreeringul nr 747361, mille ese
on jargmine kujutismark:
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Varasemad kaubamirgid, mis on hageja sénul Euroopa Uhenduses mainekad,
hoélmavad mitmesuguseid kaupu ja teenuseid. Nende seas téhistab ithenduse kauba-
mérk nr 2361087 klassi 9 kuuluvat ,arvutitarkvara”.

Vastulause pohines koigil varasemate kaubamarkidega holmatud kaupadel ja teenustel
ning oli suunatud koigi ithenduse kaubamaérgitaotluses mérgitud kaupade ja teenuste
vastu.

Vastulause pohjendused tulenesid maédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktist b ja
16ikest 5 (niitid méaédruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkt b ja ldige 5).

Menetlusse astuja piiras 1. juunil 2005 tihenduse kaubamairgi taotlust kaupadele
slaovarude haldamise siisteemi arvutiprogrammid ja konteineriterminalide siisteemi
arvutiprogrammid”, mis kuuluvad klassi 9.

Vastulausete osakonna 23. augusti 2006. aasta otsusega liikati vastulause tagasi, kuna
vaidlusalused téhised ei ole sarnased. Seejuures uuris vastulausete osakond vastulauset
tiksnes varasema ithenduse kaubamairgi nr 2361087 pohjal, mille ese on sonamérk
VOLVO ning mis holmab klassidesse 9 ja 42 kuuluvaid kaupu ja teenuseid, tehes
jarelduse, et see ei kahjusta hageja positsiooni.

Hageja esitas 21. septembril 2006 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
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Teise apellatsioonikoja 2. augusti 2007. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud otsus”)
jdeti kaebus rahuldamata. Nagu vastulausete osakondki uuris ka apellatsioonikoda
vastulause pohjendatust iiksnes seda varasemat ithenduse kaubamérki nr 2361087
arvestades, mille ese on sonamirk VOLVO.

Apellatsioonikoda mérkis maédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b puudutavas osas,
et vaidlusalused kaubamérgid ei ole sarnased ning et seetottu ei ole iiks selles siéttes
ettendhtud tingimus tdidetud. Médruse nr 40/94 artikli 8 1oikega 5 seoses mirkis
apellatsioonikoda peale selle, et vaidlusalused kaubamaérgid ei ole sarnased, ka seda, et
neil kahel kaubamérgil puudub iithine tegur, mis voib jdtta mulje, et need on omavahel
majanduslikult seotud.

Poolte nouded

Hageja palub Uldkohtul:

— tiithistada vaidlustatud otsus;

- moista kohtukulud vélja iihtlustamisametilt.

Kohtuistungil palus hageja Uldkohtult ka seda, et kohtukulud méistetaks vilja
menetlusse astujalt.
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Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

- jétta hagi rahuldamata;

- moista kohtukulud vélja hagejalt.

Menetlusse astuja palub Uldkohtul:

- jatta hagi rahuldamata;

- mbéista Uldkohtus ja apellatsioonikojas kantud kulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Hageja tugineb kahele viitele, mis tulenevad vastavalt médaruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1
punkti b ja madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 rikkumisest.
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Esimene viide, mis tuleneb mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja viitel apellatsioonikoda eksis, kui leidis, et vaidlusalused tdhised ei ole sarnased
ning hageja esitab selle kohta neli argumenti. Esiteks asjaomaste tdhiste sarnasuse
vilistamiseks ei piisa nende tdhiste esitdhe erinevusest, kuna tihiseid moodustavatest
viiest tdhest neli on identsed ning samas jarjekorras. Teiseks keskendus apellatsioo-
nikoda asjaolule, et tiht ,,v’ varasemates kaubamérkides kordub, pd6ramata vihimatki
tdhelepanu tdishadliku ,0” kordusele, mis esineb kahes vaidlusaluses téhistes.
Kolmandaks tugines apellatsioonikoda véidralt taotletava kaubamairgi erilisele kirja-
stiilile, arvestamata asjaolu, et ka varasemaid sonamairke voib kirjutada sarnases
kirjastiilis. Neljandaks pidas apellatsioonikoda kaubamairgi kujutisosa iilemédra
oluliseks. Seetottu leiab hageja, et apellatsioonikoda oleks pidanud hindama
segiajamise toendosust igakiilgselt.

Uhtlustamisamet viidab koigepealt, et laovarude haldamise siisteemile ja konteineri-
terminalide siisteemile spetsialiseeritud arvutiprogrammid on médeldud valdkonna
asjatundjatele, kelle tihelepanelikkuse aste on suhteliselt suur.

Pealegi annavad tihtlustamisameti sonul visuaalsed ja foneetilised erinevused alust
leida, et vaidlusalused tihised ei ole sarnased. Uhtlustamisamet margib vaidlusaluste
tdhiste visuaalse sarnasuse osas, et nende esitiht erineb ning et taotletava kaubamargi
kirjastiil on omapdrane ja see méngib kaubamairgist jadvas tervikmuljes olulist rolli.
Uhtlustamisamet mirgib ka seda, et taotletava kaubamirgi iile domineerib ebasiim-
meetriline mulje, samas kui varasem sonatéhis on taherithmade ,vo” korduse tottu
simmeetriline. Peale selle on taotletava kaubamairgi kujutisosa oluline visuaalsele

1I - 4426



24

25

26

VOLVO TRADEMARK VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — GREBENSHIKOVA (SOLVO)

diferentsusele osutav element. Foneetilise sarnasuse osas véidab tihtlustamisamet, et
vaidlusaluste téhiste esitdhtede erinevusest piisab jiareldamaks, et konealused kauba-
margid ei ole sarnased.

Menetlusse astuja leiab sisuliselt seda, et apellatsioonikoja analiiiis on 6ige. Ta juhib
tdhelepanu eelkdige fenomenile, et juhul kui kaubamérk on tarbijate seas viga tuntud,
on viimased paradoksaalsel kombel enam voimelised seda kaubamirki teistest
kaubamairkidest eristama, kuna nad panevad téhele tdhiste erinevusi, ning selle
tulemusel segiajamise tdendosus viheneb. Peale selle vdidab hageja, et vaidlusalused
kaubamirgid on kontseptuaalselt erinevad, kuna moistete ,solvo” ja ,volvo”
tdhendused on ladina keeles erinevad. Kohtuistungil rohutas ta seda, et konealused
sonad tulenevad ladina keelest.

Uldkohtu hinnang

Maééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkt b sétestab, et varasema kaubamaérgi omaniku
vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamaérki, kui identsuse voi sarnasuse
tottu varasema kaubamadrgiga ning identsuse vdi sarnasuse tottu varasema kauba-
margiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenéoline, et territooriumil, kus varasem
kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamine tdendoline, kui avalikkus voib
arvata, et konealused kaubad ja teenused périnevad samalt ettevotjalt voi ka omavahel
majanduslikult seotud ettevotjatelt. Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise
toendosust hinnata igakiilgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kone-
aluseid téhiseid ning kaupu vdi teenuseid tajub, ja arvestades koiki asjakohaseid
tegureid (vt 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB wvs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
EKL 2003, 1k I1-2821, punktid 31-33 ja seal viidatud kohtupraktika).
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Segiajamise toendosuse igakiilgsel hindamisel voetakse arvesse eelkdige kaubamérgi
tuntust turul ning kaubamérkide ja kaupade voi teenuste vahelise sarnasuse astet. Selles
osas eeldab igakiilgne hindamine arvestamist asjaomaste tegurite teatava vastastikuse
soltuvusega, mistottu tdhistatavate kaupade vdi teenuste vihese sarnasuse voib
kompenseerida kaubamirkide suur sarnasus ning vastupidi (Euroopa Kohtu
29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, 1k 1-5507,
punkt 17, ja 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer,
EKL 1999, 1k I-3819, punkt 19).

Kéesoleval juhul tuleb koigepealt markida, et hageja tugineb oma vastulauses seitsmele
varasemale kaubamirgile, mille ese on sénaméirk VOLVO vdi eespool punktis 7
osutatud kujutismérk. Siiski ei vaidlusta ta vastulausete osakonna ja apellatsioonikoja
teguviisi uurida segiajamise tdendosust iiksnes varasema ithenduse kaubamirgi
nr 2361087 pohjal, mille ese on sdnamirk VOLVO. Kuivord see sdbnamérk sarnaneb
taotletavale kaubamairgile kdige enam ning kuivord selle registreeringu esemeks on
muude kaupade ja teenuste hulgas arvutiprogrammid — seega taotletava kaubamargiga
tdhistatavate kaupadega identsed kaubad, s.o laovarude haldamise siisteemi ja
konteineriterminalide siisteemi arvutiprogrammid —, siis tuleb jareldada, et ainult
selle varasema kaubamaérgiga arvestamine ei kahjusta hageja huve.

Seejérel tuleb nentida, et asjaomaste kaupade identsust ei ole kdesoleval juhul
vaidlustatud. Pooled vaidlevad iiksnes téhiste sarnasuse tile.

Siinkohal tuleb vastandatud téhiste visuaalse, foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse
osas meenutada, et segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine peab rajanema neist
jadval tervikmuljel, vottes eelkdige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt
Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van
Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), EKL 2003, 1k 1I-4335, punkt 47, ja 13. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas
T-153/03: Inex vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Wiseman (lehma naha kujutis),
EKL 2006, lk II-1677, punkt 26).
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Peale selle on sedastatud, et kaks kaubamérki on sarnased, kui need on asjaomase
avalikkuse silmis tthe voi mitme visuaalse, kolalise voi kontseptuaalse aspekti osas
vahemalt osaliselt identsed (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Hukla
Germany (MATRATZEN), EKL 2002, 1k 1I-4335, punkt 30, ja 20. aprilli 2005. aasta
otsus kohtuasjas T-211/03: Faber Chimica vs. Siseturu Uhtlustamise Amet -
Nabersa (Faber), EKL 2005, lk II-1297, punkt 26).

Kéesolevas asjas on tegemist iihelt poolt kujutismérgiga, mis koosneb sonalisest osast
»solvo”, mis on kirjutatud stiliseeritud kirjastiilis, ja graafilisest osast, mis on paigutatud
sonaosast paremale, ning teiselt poolt sdonamérgiga VOLVO.

Visuaalse sarnasuse osas tuleb mirkida, et taotletava kaubamérgi sonaline osa
domineerib asjakohasel avalikkusel meeles olevas kaubamairgi kujutises iseseisvalt ja
selliselt, et sdnamargist paremale paigutatud kujutisosa ei touse kaubamargist jadvas
muljes esile.

Apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et vaidlusaluste tdhiste esitihtede erinevus ning
taotletava kaubamirgi stiliseeritud kirjastiil muudavad téhised teineteisest oluliselt
erinevaks, vilistades igasuguse visuaalse sarnasuse.

Selles osas leidis apellatsioonikoda digesti, et taotletava kaubamargi kirjastiil on viga
omapirane ja muudab selle kaubamirgi varasema sonamirgiga VOLVO vorreldes
oluliselt teistsuguseks. Tuleb mérkida, et nimetatud kirjastiill mojutab taotletavast
kaubamargist jadvat tervikmuljet suurel méaéral, iseloomustades domineerivat sona-
marki.
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Nagu apellatsioonikoda oigesti mirkis, tugevdab sellest omapérasest Kkirjastiilist
tulenevat olulist erinevust veelgi taotletavas kaubamairgis esinev kujutisosa. Hageja ei
saa selles osas vidita, et apellatsioonikoda pidas kujutisosa iileméira oluliseks.
Vaidlustatud otsusest tuleneb, et apellatsioonikoja jareldus vaidlusaluste tahiste
visuaalse erinevuse kohta ei rajane pohiliselt kujutisosa olemasolul, vaid téhiste
erinevuse kohta antud hinnang pohineb 6igesti eelkdige taotletava kaubamairgi sdbnaosa
kirjutamisel kasutatud stiliseeritud kirjastiilil.

Peale selle ei saa hageja viita, et varasemat sonamérki voidakse kirjutada taotletava
kaubamirgi kirjastiiliga sarnases kirjastiilis. On oluline rohutada, et vaidlusaluste
kaubamaérkide sarnasuse uurimisel voetakse kaubamérke arvesse kui tervikuid, nii nagu
need on registreeritud voi neid on taotletud. Sonamérk on iiksnes tihtedest, sonadest
voi sonaithenditest koosnev kaubamaérk, mis on kirjutatud triikitdhtedega tavakirja-
stiilis ning ilma erilise graafilise kujunduseta. Sonamaérgi registreerimisest tulenev kait-
se holmab registreerimistaotluses margitud sona ja mitte selle erilisi graafilisi- voi
stiilielemente, mis sel kaubamargil kunagi tulevikus voivad olla. Niisiis ei ole sarnasuse
kontrollimisel tidhtsust sellel, kuidas sonamérki tulevikus graafiliselt kujutatakse (vt
selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Faber, punktid 36 ja 37; 13. veebruari
2007. aasta otsus kohtuasjas T-353/04: Ontex vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Curon
Medical (CURON), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 74, ja 22. mai
2008. aasta otsus kohtuasjas T-254/06: Radio Regenbogen Horfunk in Baden vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet (RadioCom), kohtulahendite kogumikus ei avaldata,
punkt 43).

Foneetilise sarnasuse osas leidis apellatsioonikoda, et vaidlusalused tdhised erinevad
teineteisest esitihe hdalduse poolest, sest taotletava kaubamairgi elemendi ,,solvo” ,s” on
sisihddlik, samas kui kaubamérgi VOLVO ,,v” on hoordhaalik.

Hageja eeskujul tuleb siiski nentida, et kuigi vaidlusaluste tdhiste esitahtede erinevus
muudab need tdhised foneetiliselt erinevaks, on jirgneva nelja tihe ,olvo” hiildus
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tdiesti identne ning sellevorra on téhised paratamatult teataval maéral sarnased (vt selle
kohta Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00:
Institut fiir Lernsysteme vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — ELS Educational Services
(ELS), EKL 2002, 1k 11-4301, punktid 69-73).

Kuigi vastab toele apellatsioonikoja viide, et tihise algus on tahisest jdédvas tervikmuljes
oluline, ei saa kdesoleval juhul eitada teatava sarnasuse olemasolu, mis tuleneb
vaidlusaluste tdhiste suure osa, s.o viiest tidhest nelja identsest hédédldusest.

Seetottu tegi apellatsioonikoda kaalutlusvea, kui ta ei tunnistanud, et vaidlusalused
tahised on teataval maaral foneetiliselt sarnased.

Kontseptuaalse sarnasuse osas ndustub hageja apellatsioonikoja analiiiisiga, et
toendoliselt ei ole tarbijal piisavalt teadmisi, saamaks aru, et vaidlusalustel tihistel on
ladinakeelsed juured. Ainult menetlusse astuja vdidab, et asjaomaste kaubamaérkide
ladinakeelsed juured muudavad tdhised kontseptuaalsest kiiljest erinevaks.

Uldkohtu sénul on siiski vihetdendoline, et asjaomane tarbija saab vaidlusaluste
kaubamarkide ladinakeelsete juurte kaudu edasi antavatest tdhendustest aru, kuna see,
et oluline osa tarbijaid vordleb neid kaubamaérke ladinakeelsete moistetega, on iildiselt
vihetoenioline. Seetdttu tuleb sedastada, et kontseptuaalne sarnasus on vaidlusaluste
téhiste sarnasuse hindamisel viheoluline.

Seega tuleneb eeltoodust, et kuigi apellatsioonikoda jéireldas oigesti, et taotletav
kaubamirk SOLVO ja varasem sonamirk VOLVO ei ole visuaalselt ja kontseptuaalselt
sarnased, tegi ta igasuguse foneetilise sarnasuse vilistamisel kaalutlusvea.
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Uhtlustamisamet mirgib siiski, et kidesoleval juhul on asjaomased kaubad — laovarude
haldamise siisteemi ja konteineriterminalide siisteemile spetsialiseeritud arvutiprog-
rammid — suunatud valdkonna asjatundjatele, kelle suhteliselt korget tédhelepanelik-
kuse astet tuleb vastandatud tdhiste sarnasuse kohta antud apellatsioonikoja hinnangu
seaduslikkuse kontrollimisel arvesse vdtta.

Uldkohus mirgib aga, et apellatsioonikoda ei arvestanud selle avalikkusega, keda véeti
arvesse vaidlusaluste tdhiste sarnasuse hindamisel. Seega ei soovi tihtlustamisamet
selgitada oma argumendiga asjaomase otsuse pdhjendust, vaid esitada tdiendava
pohjenduse selle jarelduse toetuseks, milleni apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses
joudis, samas kui vaidlustatud otsuses ei ole seda pohjendust mainitud. Tuleb
meenutada, et ithenduse akti diguspédrasuse hindamisel tuleb votta aluseks need
faktilised ja diguslikud asjaolud, mis olid olemas akti vastuvotmise kuupéeval (Esimese
Astme Kohtu 3. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-16/02: Audi vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (TDI), EKL 2003, 1k II-5167, punkt 63, ja 12. detsembri 2002. aasta
otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002,
1k I11-5301, punkt 46).

Selles osas ei saa kohtuistungil apellatsioonikoja osutatud kombel leida, et asjaomase
avalikkuse maiaratlemise kiisimus on 6iguslik tingimus, mida Uldkohus saab
kontrollida omal algatusel ja esimest korda. Asjaomase avalikkuse méaaratlus pohineb
asjaoludel, mida méaédruse nr 40/94 artikli 74 16ike 1 alusel tuleb koigepealt hinnata
ithtlustamisametis ning mille seaduslikkust saab tihenduse kohus poolte esitatud
argumentide ja tdendite pohjal vajadusel kontrollida.

Lisaks tuleb mirkida, et kuigi kohtupraktika kohaselt tuleb asjaomaste téhiste
sarnasuse analliiis, mis on segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise peamine osa,
l4bi viia selle jérgi, kuidas asjaomane avalikkus tdhiseid tajub (Esimese Astme Kohtu
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22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-185/02: Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — DaimlerChrysler (PICARO), EKL 2004, 1k 11-1739, punkt 53; vt
ka Esimese Astme Kohtu 13. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-256/04:
Mundipharma vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Altana Pharma (RESPICUR),
EKL 2007, 1k I1-449, punkt 58), kehtib see peamiselt vaid niivord, kuivord asjaomaste
tarbijate erisused voivad mdjutada vaidlusaluste téhiste sarnasuse tajumist. Nii on see
foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse astme tajumise osas, mis voib erineda séltuvalt
tarbijate keelest ja kultuurilisest kontekstist voi teatavate eriterminite tundmisest, mis
tuleneb monikord sellest, et asjaomased tarbijad on valdkonna asjatundjad.

Seda, kuidas asjaomane avalikkus tdhiseid tajub, tuleb niivord, kuivord see mojutab
segiajamise toendosuse tuvastamist, st asjaomaste kaupade vdi teenuste omistatavust
samale ettevotjale voi majanduslikult seotud ettevotjatele, votta arvesse segiajamise
toendosuse igakiilgse hindamise staadiumis. Nii on see eelkdige valdkonna asjatundjate
osas, kelle tdhelepanelikkuse aste on tavaliselt suurem.

Kéesoleval juhul takistab asjaolu, et vaidlusalused tdhised on iihe asjakohase uuritud
aspekti — foneetilise kiilje — osas teataval méaidral sarnased, jareldamast, et artikli 8
16ike 1 punkti b kohaldamise oluline tingimus ei ole tdidetud. Neil asjaoludel peab
apellatsioonikoda hindama segiajamise tdendosust igakiilgselt, tegemaks kindlaks, kas
vaidlusaluste tdhiste vahel tuvastatud foneetilise sarnasuse astet, asjaomaste kaupade
identsust ja varasema tdhise iildtuntust arvestades voib avalikkus, kellele asjaomased
kaubad on suunatud, uskuda, et kdnealused kaubad pirinevad samalt ettevotjalt voi
majanduslikult seotud ettevotjatelt.

Menetlusse astuja vdidab siiski, et kui kaubamirk on tarbijate seas védga tuntud, on
viimased paradoksaalsel kombel enam voimelised seda kaubamarki teistest kauba-
maérkidest eristama, kuna nad panevad tdhele tihiste erinevusi, ning selle tulemusel
segiajamise toendosus viheneb.
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Selles osas tuleb koigepealt meenutada, et pohimotteliselt on segiajamise tdendosus
seda suurem, mida eristusvoimelisem on varasem kaubamirk (Euroopa Kohtu
11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k 1-6191,
punkt 24; Esimese Astme Kohtu 4. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-85/02: Diaz
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Granjas Castell6 (CASTILLO), EKL 2003, Ik 11-4835,
punkt 44). Sellest hoolimata ning menetlusse astuja vdite pohjendatust kahtluse alla
seadmata tuleb aga igal juhul mérkida, et seda argumenti tuleb arvesse votta segiajamise
toendosuse igakiilgse hindamise staadiumis, ning see ei lilkka timber jareldust, et
vaidlusalused kaubamairgid on teataval mééral sarnased.

Kuna kéesoleval juhul ei ole apellatsioonikoda segiajamise tdendosust igakiilgselt
hinnanud, rikkus ta méaéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b. Seetottu tuleb esimese
viitega noustuda ja vaidlustatud otsus sel alusel tiihistada.

Teine vdide, mis tuleneb mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 5 rikkumisest

Poolte argumendid

Hageja vdidab esimese viite raames esitatud pohjenduste pohjal, et apellatsioonikoda
tegi kaalutlusvea, leides, et vaidlusalused tdhised ei ole piisavalt sarnased. Ta lisab, et
isegi kui vaidlusalused téhised ei ole médruse nr 40/94 artikli 8 ldike 1 punkti b
kohaldamiseks piisavalt sarnased, on need méadruse nr 40/94 artikli 8 loike 5
kohaldamiseks igal juhul piisavalt sarnased.

II - 4434



55

56

57

58

VOLVO TRADEMARK VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — GREBENSHIKOVA (SOLVO)

Uhtlustamisamet viidab, et kuigi médruse nr 40/94 artikli 8 16ige 5 seab tingimuseks
viiksema tdhiste sarnasuse astme kui maédruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkt b, on
kéesoleval juhul igal juhul voimatu vaidlusaluseid kaubamirke seostada, kuna need on
médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses erinevad ning seega ei ole need
sarnased.

Menetlusse astuja maérgib, et teine viide ei ole pohjendatud ning véidab, et
vaidlusalused kaubamairgid ei ole samal turul. Ta lisab, et kaubamairkide vaheline
seos peab mdjutama tarbija majanduslikku kaitumist ning ei piisa sellest, kui tdhis
paneb varasemale kaubamairgile mdtlema.

Uldkohtu hinnang

Maédruse nr 40/94 artikli 8 1bige 5 sdtestab, et ,[l]oike 2 tdhenduses varasema
kaubamérgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui see
on identne vdi sarnane varasema kaubamérgiga ning seda tahetakse registreerida
kaupade voi teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud
varasem kaubamérk, kui varasema tihenduse kaubamirgi olemasolul on see
omandanud {thenduses maine ja varasema siseriikliku kaubamargi olemasolul on see
omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamargi kasutamine
ilma tungiva pohjuseta tihendaks varasema kaubamdrgi eristusvoime voi maine
arakasutamist voi kahjustamist”.

Euroopa Kohtu praktikast, mis puudutab noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liilkmesriikide digusaktide {ihtlustamise
kohta (EUT L 40, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 92) artikli 5 I6ike 2 télgendamist (mille
normatiivne sisu on sisuliselt identne mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 5 omaga), tuleneb,
et sarnasuse tingimuse tiitmiseks ei ole vaja tdendada, et on tdenéoline, et asjaomane
avalikkus v6ib maineka varasema kaubamérgi ja taotletava kaubamirgi segi ajada.
Piisab, kui kaubamirkide sarnasuse astmest tulenevalt asjaomane avalikkus neid
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seostab (Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-408/01: Adidas-
Salomon ja Adidas Benelux, EKL 2003, lk I-12537, punkt 31; vt ka Esimese Astme
Kohtu 16. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-181/05: Citigroup ja Citibank vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Citi (CITI), EKL 2008, 1k 1I-669, punkt 64).

Sellise seose olemasolu tuleb hinnata igakiilgselt, pidades silmas koiki antud juhtumit
iseloomustavaid asjaolusid (eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas
Benelux, punkt 30). Selles osas on Euroopa Kohus sedastanud, et asjakohased tegurid
on vastandatud kaubamirkide vahelise sarnasuse ulatus, asjaomaste kaupade ja
teenuste sarnasus ja selle ulatus, varasema kaubamirgi maine tugevus, varasema
kaubamirgi olemusest tuleneva voi kasutamise kédigus omandatud eristusvoime ulatus
ning téendosus, et avalikkus voib kaubamirgid omavahel segi ajada (Euroopa Kohtu
27. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-252/07: Intel Corporation, EKL 2008,
1k I-8823, punkt 42).

Apellatsioonikoda mairkis, et vaidlusaluste tihiste sarnasuse aste ei ole piisav selleks, et
asjaomane avalikkus neid seostaks, ning seetdttu ei saa médruse nr 40/94 artikli 8
16iget 5 kohaldada.

See jdreldus tuleneb siiski osaliselt hinnangust, mille apellatsioonikoda andis
asjaomaste tdhiste sarnasuse kohta mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b
kohaldamise mottes. Esimese viite uurimisest tuleneb, et apellatsioonikoda tegi
kaalutlusvea, leides, et vaidlusalused tidhised ei ole iildse sarnased, kuna foneetilisest
kiiljest on need teataval méidral sarnased.

Kuivord see kaalutlusviga voib mojutada vastust kiisimusele, kas asjaomaste tdhiste
vahelise sarnasuse astet arvestades voib asjaomane avalikkus neid seostada, siis tuleb
nentida, et apellatsioonikoda kohaldas méaruse nr 40/94 artikli 8 16iget 5 védralt.
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Jéarelikult tuleb teise véitega ndustuda ja vaidlustatud otsus ka sel alusel tithistada.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 l6ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndéudnud. Kuna
ithtlustamisamet ja menetlusse astuja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud
vastavalt hageja noudele neilt vilja moista.

Esitatud pohjendustest ldhtudes

ULDKOHUS (kuues koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisain-
ilahendused) teise apellatsioonikoja 2. augusti 2007. aasta otsus (asi
R 1240/2006-2), mis kisitleb Volvo Trademark Holding AB ja Elena
Grebenshikova vahelist vastulausemenetlust.

2. Jitta Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainilahen-
dused) kohtukulud tema enda kanda ja mdista temalt vilja ka pool Volvo
Trademark Holdingu kohtukuludest.
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3. Jatta E. Grebenshikova kohtukulud tema enda kanda ja moista temalt vilja ka
pool Volvo Trademark Holdingu kohtukuludest.

Meij Vadapalas Tchipev

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 2. detsembril 2009 Luxembourgis.

Allkirjad
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