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EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
23. mirts 2006

Kohtuasjas C-206/04: P,

mille esemeks on Euroopa Kohtu pohikirja artikli 56 alusel 6. mail 2004 esitatud
apellatsioonkaebus,

Miilhens GmbH & Co. KG, asukoht Koln (Saksamaa), esindajad: Rechisanwalt
T. Schulte-Beckhausen ja Rechtsanwalt C. Musiol,

apellatsioonkaebuse esitaja,

teised menetlusosalised:

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused),
esindajad: S. Laitinen ja A. von Miihlendahl,

kostja esimeses kohtuastmes,
* Kohtumenetluse keel: inglise.
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Zirh International Corp., asukoht New York (Ameerika Uhendriigid), esindaja:
Rechtsanwalt L. Kouker,

menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues,

M. Ilesi¢ (ettekandja) ja E. Levits,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretir: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 6. oktoobri 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

olles 10. novembri 2005. aasta kohtuistungil dra kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud jérgmise

otsuse

Oma apellatsioonkaebuses palub Miilhens GmbH & Co. KG Euroopa Kohtul
tithistada Euroopa Uhenduste Esimese Astme Kohtu 3. mirtsi 2004. aasta otsus
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kohtuasjas T-355/02: Miilhens vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Zirh International
(ZIRH) (EKL 2004, 1k [I-791; edaspidi ,edasikaevatud kohtuotsus”), millega kohus
jittis rahuldamata apellandi kaebuse Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja
téostusdisainilahendused) (edaspidi ,{ihtlustamisamet”) teise apellatsioonikoja
1. oktoobri 2002. aasta otsuse (asjas R 247/2001-3) peale, millega jdeti rahuldamata
hageja vastulause sénamérgi ,ZIRH” registreerimistaotlusele (edaspidi ,vaidlusalune
otsus”).

Oiguslik raamistik

Noukogu 20. detsembri 1993. aasta miéruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi
kohta (EUT 1994, L 11, 1k 1; ELT erivéljaanne 17/01, lk 146) artikli 8 1ige 1 siitestab:

»Varasema kaubamirgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat
kaubamarki, kui:

b) kui identsuse vdi sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on
toendoline, et territooriumil, kus varasem kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus
need omavahel segi ajada; segiagjamise tdendosus hdlmab ka tdendosust, et
kaubamirk seostatakse varasema kaubamirgiga.”
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Selle madruse artikli 8 1dige 2 on sonastatud jérgmiselt:

sLoike 1 kohaldamisel tihendab ,varasem kaubamirk” jargmist:

a) jirgmisi kaubamirke, mille registreerimise taotluse kuupdev on varasem
tihenduse kaubamirgi registreerimise taotluse kuupéevast, arvestades voimaluse
korral nende kaubamirkidega seotud prioriteete:

i) thenduse kaubamirgid [...]

Maidéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkt b on sonastuse ja sisu poolest samasugune
nagu néukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kauba-
mirke kisitlevate liilkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40,
lk 1; ELT erivéljaanne 17/01, lk 92) artikli 4 16ike 1 punkt b.

Vaidluse taust

21. septembril 1999 esitas Zirh International Corp. (edaspidi ,Zirh Corp.”)
tihtlustamisametile taotluse registreerida thenduse kaubamérgina sénamérk ,ZIRH”
kaupade jaoks, mis kuuluvad 15. juunil 1957 sdlmitud mérkide registreerimisel
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kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe
(uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi ,Nizza kokkulepe”) klassidesse 3,
5 ja 42.

24. mail 2000 esitas apellant midruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause taotletava
kaubamaérgi registreerimisele kaikide kaubamirgitaotluses nimetatud kaupade jaoks.
Vastulause tugines varasemale kaubamairgile, milleks on sona- ja kujutisosa sisaldav
kombineeritud mirk, mis koosneb sonalisest osast ,SIR” ja sellega kaasaskiivast
heraldilisest kujutisest, mis on registreeritud jirgmisele kirjeldusele vastavate Nizza
kokkuleppe klassi 3 kuuluvate kaupade jaoks: ,parfiimeeriatooted, eeterlikud 6lid,
kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad, seebid” (edaspidi ,varasem kauba-
mirk”).

Uhtlustamisameti vastulausete osakond liikkas selle vastulause 29. juuni 2001. aasta
otsusega tagasi, leides, et vaatamata sellele, et asjaomaseid kaupu ja teenuseid
turustatakse samade jaotuskanalite kaudu vdi samades miitigikohtades, kaaluvad
nende kahe mirgi vahelised erinevused iiles nende mirkide koélalise sarnasuse, mis
voib esineda teatavates Euroopa Liidu keeltes, nii et nimetatud mérkide segiajamise
toendosust ei esine.

10. juulil 2001 esitas apellant selle otsuse peale kaebuse ithtlustamisameti teisele
apellatsioonikojale, kes jittis selle kaebuse vaidlusaluse otsusega rahuldamata ja
kinnitas vastulausete osakonna otsust, viimasega samu pohjendusi kasutades.
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Menetlus Esimese Astme Kohtus ja edasikaevatud kohtuotsus

Esimese Astme Kohtu kantseleisse 4. detsembril 2002. aastal esitatud hagiavaldusega
esitas apellant vaidlusaluse otsuse vastu hagi selle otsuse tithistamiseks, tuginedes
ainsale viitele, mis tulenes midruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tihenduses
segiajamise tdendosuse moiste vddrast tolgendamisest.

Esimese Astme Kohus t6i edasikaevatud kohtuotsuse punktides 33-43 kdigepealt
vilja varasema kaubamirgiga segiajamise tdendosust puudutavad kohalduvad
oigusnormid ja sellekohase kohtupraktika.

Seejirel asus Esimese Astme Kohus asjakohaste tegurite igakiilgsele hindamisele,
vottes arvesse eelkdige nende eristavaid ja domineerivaid osi, misjdrel ta leidis, et
vaadeldavate mérkide kolaline sarnasus on suures osas neutraliseeritud. Esimese
Astme Kohus andis jirgneva selgituse:

»44 Seoses vastandatud markide visuaalse vordlusega tuleb esiteks todeda, et kuigi
nende kahe mérgi sonalistel osadel on ithesugused teine ja kolmas tiht, milleks
on tihed ,ir”, on neil mérgatavad visuaalsed erinevused. Tegelikult on esimesed
tihed ,s” ja ,z” erinevad. Lisaks koosnevad nimetatud sonalised osad erinevast
arvust tahtedest, taotletavas kaubamdrgis jargneb tdhtedele ,ir” taht ,h”. Lisaks
on varasema kaubamirgi sonalisele tihisele lisatud heraldiline kujutis, samal ajal
kui taotletav kaubamirk koosneb tiksnes tavaliste tihtedega kirjutatud sona-
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lisest tdhisest. Seetdttu ilmneb vaadeldavate mairkide igakiilgsel visuaalsel
hindamisel, et kummalegi mirgile eriomaste osade olemasolu toéttu on
kummastki margist jddv tervikmulje erinev.

Seoses foneetilise sarnasusega ei vaidle tihtlustamisamet vastu, et nende kahe
mirgi sonalised osad on teatavates Euroopa Liidu ametlikes keeltes sarnased.
Nagu tihtlustamisamet oma kirjalikus vastuses oOigesti mirgib, hédldatakse
varasemat kaubamairki paljudes liikmesriikides viga tdendoliselt nii nagu inglise
keeles, kuna ,sir” on tuntud ingliskeelne sdna, mida toendoliselt teab ka inglise
keelt mittevaldav avalikkus. Isegi kui taotletavat kaubamérki voidakse teatavates
keeltes hidldada sellest erinevalt, tuleb sarnaselt sellega, mida moéoénab
tihtlustamisamet, asuda seisukohale, et vaadeldavad mirgid on foneetiliselt
sarnased vihemalt inglise keelt konelevates maades ja Hispaanias, kuna
erinevused vastavalt inglis- ja hispaaniakeelses hiddlduses ei ole eriti silmapaist-
vad. Foneetiliselt peab kaubamirke seega nendes maades pidama sarnaseks.

Vastandatud mérkide kontseptuaalse vordluse osas ei vaidlusta hageja selle
kohta tihtlustamisameti tehtud analiiiisi. Nagu tihtlustamisamet on o&igesti
leidnud, ei esine kontseptuaalset sarnasust, kuna tundub tdenioline, et
liitkmesriigi keskmine tarbija moétleb inglise sonale ,,sir” selle sona tuntuse tottu
Euroopas. Kuna sdnal ,zith” ei ole {iheski tiheteistkiimnest Euroopa Liidu
ametlikust keelest ilmselt tdhendust, tajub lai avalikkus sona ,zirh” uudissénana.
Seetdttu tuleb asuda seisukohale, et need kaks mirki ei ole kontseptuaalselt
sarnased.

Jarelikult tuleb todeda, et kaubamirgid SIR ja ZIRH ei ole ei visuaalselt ega
kontseptuaalselt sarnased. Foneetiliselt on vaadeldavad kaubamérgid teatavates
maades sarnased. Sellega seoses tuleb mirkida, et véljakujunenud kohtupraktika
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kohaselt ei ole vilistatud, et ka iiksnes kaubamairkide foneetiline sarnasus voib
tekitada segiajamise tdendosuse ([Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus
kohtuasjas C-342/97:] Lloyd Schuhfabrik Meyer, [EKL 1999, lk I-3819],
punkt 28, ja Esimese Astme Kohtu 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas
T-99/01: Mystery Drinks vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), EKL 2003, 1k I1-43, punkt 42).

Samas, nagu on juba mainitud eespool punktides 39 ja 42, tuleb igast kiiljest
hinnata koiki konealuse asja olulisi tegureid, tuginedes vaadeldavatest kauba-
markidest jddvale tervikmuljele ning vottes seejuures muu hulgas arvesse nende
eristavaid ja domineerivaid osi.

Esimese Astme Kohtu praktika kohaselt voivad foneetilisi sarnasusi neutrali-
seerida asjaomasete kaubamirkide kontseptuaalsed erinevused. Selliseks
neutraliseerimiseks on vaja, et vihemalt tihel vaadeldavatest mirkidest oleks
asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksméidratud tdhendus, nii et avalikkus
seda kohe madistaks ([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 I1-4335], punkt 54).

Kéesoleval juhul on sellega tegu varasema kaubamirgi sonalise osa SIR puhul,
nagu punktis 46 dsja mérgitud. Seda analiiiisi ei muuda asjaolu, et sdnaline téhis
ei tdhista kaupade, mille jaoks see kaubamirk on registreeritud, tihtegi omadust.
Niisugune asjaolu ei takista asjaomast avalikkust seda varasema kaubamdérgi
sonalise osa tihendust kohe mé&istmast. Uhe mirgi niisugusest tihendusest
piisab selleks, et juhul kui teisel mirgil sellist téhendust ei ole v6i on tdiesti
teistsugune tdhendus, siis nende mérkide foneetiline sarnasus oleks suures osas
neutraliseeritud (vt selle kohta [eespool viidatud] kohtuotsus BASS, punkt 54).
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Kéesoleval juhul kinnitab seda neutraliseerimist asjaolu, et mérgid SIR ja ZIRH
on ka visuaalselt erinevad. Sellega seoses tuleb mirkida, nagu tihtlustamisamet
Oigesti viitis, et kahe mdrgi foneetilise sarnasuse ulatus on viiksema tihtsusega
kaupade puhul, mida turustatakse sellisel viisil, et tavaliselt tajub asjaomane
avalikkus ostu tegemisel neid kaupu téihistavaid kaubamérke ka visuaalselt (vt
selle kohta [eespool viidatud] kohtuotsus BASS, punkt 55).

Erinevalt hageja poolt viidetust ongi kiesoleval juhul vaatluse all olevate
kaupade puhul sellega tegu. Hageja vdited, et varasema kaubamérgiga holmatud
kaupade miiiik ei toimu tiksnes nende visuaalse kiilje pdhjal ja et hageja kaupade
oluliseks turustuskanaliks on parfiimeeriakauplused ning juuksuri- ja ilusalon-
gid, ei mojuta selle jirelduse paikapidavust.

Sellega seoses tuleb mirkida, et hageja pole millegagi tdendanud, et tema kaupu
miitiakse niisugusel viisil, et avalikkus ei taju kaubamirki visuaalselt. Hageja
vdidab vaid, et viljakujunenud turustuskanaliks on miiiik parfiimeeriakauplustes
ning juuksuri- ja ilusalongides, nii et tarbija ei saa kaupa valida otse, vaid ainult
miiiija vahendusel.

Isegi kui parflimeeriakauplused ning juuksuri- ja ilusalongid on hageja kaupade
olulised turustuskanalid, ei ole vaidlust selle iile, et ka nendes kohtades
eksponeeritakse kaupu riiulitel ildiselt viisil, mis vdimaldab tarbijatel neid
visuaalselt uurida. Seetottu, kuigi ei ole vilistatud, et konealuseid kaupu
voidakse miilia ka suulise ndudmise alusel, ei saa seda turustamisviisi pidada
nende kaupade puhul tavaliseks.”
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Seetdttu sedastas Esimese Astme Kohus edasikaevatud kohtuotsuse punktis 55, et
vaadeldavate kaubamirkide sarnasuse ulatus pole piisavalt suur leidmaks, et
asjaomane avalikkus voiks arvata, et konealused kaubad pdrinevad samalt ettevotjalt
voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt, ning jittis seetottu apellandi
hagi rahuldamata.

Apellatsioonkaebus

Apellant taotleb Euroopa Kohtult nii edasikaevatud kohtuotsuse kui vaidlusaluse
otsuse tihistamist ning kohtukulude véljamoistmist {ihtlustamisametilt. Oma
apellatsioonkaebuse toetuseks toob apellant vilja kahest osast koosneva ainsa vdite,
mis tuleneb mdéruse nr 40/94 artikli 8 ldike 1 punkti b rikkumisest. Kumbki viite
kahest osast sisaldab ka ise kahte eraldiseisvat etteheidet.

Uhtlustamisamet ja Zirh Corp. taotlevad apellatsioonkaebuse rahuldamata jitmist ja
kohtukulude viljamaistmist apellandilt.

Apellandi ainsa vdite esimene osa (segiajamise téendosus)

Esimene etteheide

— Poolte argumendid

Apellant vdidab, et tihelt poolt asjaomaste kaupade ja teenuste osaline sarnasus ja
osaline identsus, ja teiselt poolt vaadeldavate kaubamérkide kolaline sarnasus viivad
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jireldusele, et nende mirkide puhul esineb segiajamise téendosus. Apellandi viitel,
kes viitab sellega seoses eespool viidatud kohtuotsuse Lloyd Schuhfabrik Meyer
punktile 28, tuleneb maéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktist b, et ilmne sarnasus
nendest tajuga seotud kriteeriumidest ithe osas toob kaasa segiajamise tdendosuse.
Kéesoleval juhul tuleneb segiajamise tdendosus kolalisest sarnasusest.

Uhtlustamisamet ei vaidlusta apellandi analiiiisi osas, mis puudutab kaubamirkide
sarnasust. Sellegipoolest leiab ta, et eespool viidatud kohtuotsuse Lloyd Schuhfabrik
Meyer ulatus seisneb tiksnes selle véimaluse méonmises, et segiajamise téendosuse
tuvastamiseks piisab kolalisest sarnasusest.

— Euroopa Kohtu hinnang

Esialgse mirkusena tuleb mainida, et madruse nr 40/94 seitsmenda pdhjenduse
kohaselt soltub segiajamise tdendosuse hindamine mitmest asjaolust, mille hulgas on
eelkdige kaubamirgi tuntus turul, seosed, mis voivad tekkida kasutatava voi
registreeritud tdhisega, kaubamargi ja tihise ja identifitseeritud kaupade voi teenuste
vahelise sarnasuse ulatus.

Avalikkuse poolt segigjamise tdendosust tuleb seega hinnata igast kiiljest, vottes
arvesse koiki kisitletaval juhul asjakohaseid tegureid (vt seoses direktiiviga 89/104
selle kohta 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997,
1k I-6191, punkt 22, ja 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode,
EKL 2000, 1k 1-4861, punkt 40).
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Selline igakiilgne hindamine peab konealuste kaubamirkide visuaalse, kolalise ja
kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema neist jddvale tervikmuljele, arvestades
eelkdige nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt eriti seoses direktiiviga 89/104
eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja eespool viidatud kohtuotsus Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

Selles osas asus Esimese Astme kohus pdrast moélema vaadeldava tdhise tekitatava
tervikmulje hindamist edasikaevatud kohtuotsuse punktis 47 seisukohale, et need
tihised ei ole sarnased ei visuaalselt ega kontseptuaalselt, kuid see-eest esineb neil
teatavates maades kolaline sarnasus, vilistamata, et ka iiksnes see sarnasus véib
tekitada segiajamise tdendosuse.

Ei saa vilistada, et iksnes kaubamirkide kolaline sarnasus voib tekitada segiajamise
tdendosuse midruse nr 40/94 artikli 8 I6ike 1 punkti b tdhenduses (vt seoses
direktiiviga 89/104 eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).
Sellest hoolimata tuleb mérkida, et niisuguse tdendosuse esinemine vaadeldavate
tahiste kontseptuaalse, visuaalse ja kolalise sarnasuse osas tuleb tuvastada igakiilgse
hindamise raames. Sellest seisukohast on véimaliku kolalise sarnasuse hindamine
tiksnes {iks olulistest teguritest nimetatud igakiilgse hindamise raames.

Seega ei tulene eespool viidatud kohtuotsuse Lloyd Schuhfabrik Meyer punktist 28,
et segiajamise tdendosus esineb tingimata igal juhul, kui tuvastatakse kahe tihise
kolaline sarnasus.

Seega uuris Esimese Astme Kohus segiajamise toendosuse igakiilgse hindamise
raames Oigustatult kahest vaadeldavast tdhisest jadvat tervikmuljet seoses nende
voimalike kontseptuaalsete, visuaalsete ja kolaliste sarnasustega.
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Sellest jéreldub, et ainsa viite esimese osa esimene etteheide tuleb pdhjendamatuse
tottu tagasi liikata.

Teine etteheide

— Poolte argumendid

Apellandi viitel piisab kolalisest sarnasusest segigjamise tdendosuse tuvastamiseks,
kui vaadeldavate kaubamdirkidega téhistatavaid kaupu ei osteta {iksnes vaatluse
pohjal. Konealuste kaupade puhul ei ole tarbijatel voimalik end ise teenindada
paljudes kauplustes, kus nad peavad neid kaupu seetdttu otsesdnu kiisima. Lisaks
ostetakse neid kaupu viga sageli telefoni teel. Apellandi véitel ei ole tarbijale, kes
tajub kaubamérki ,SIR” iiksnes foneetiliselt, tuttavad selle mirgiga tdhistatud
kaupade visuaalsed tunnused.

Uhtlustamisameti viitel ei ole see sarnasus antud juhul otsustav, kuna kénealuseid
kaupu ostetakse tavaliselt vaatluse pohjal. Tema viitel turustatakse neid kaupu
sellisel viisil, et asjaomane avalikkus tajub ostu tegemisel kaubamérki nimetatud
kaupu visuaalselt tihistavana. Olgugi et konealustele kaupadele on véimalik viidata
ka sonaliselt, leiab tihtlustamisamet, et suulist ndudmist eeldav jaotuskanal ei kujuta
endast nende kaupade tiitipilist voi tavalist miitigiolukorda voi -viisi. Seetottu leiab
ta, et kiesoleval juhul ei esine mingit segiajamise tdendosust médruse 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b tdhenduses.
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— Euroopa Kohtu hinnang

Apellandi poolt kdnealuste toodete turustamisviiside toime kohta esitatud teise
etteheite tottu tuleb sedastada, et apellant taotleb tegelikult seda, et Euroopa Kohus
asendaks Esimese Astme Kohtu poolt faktidele antud hinnangu oma hinnanguga.

Edasikaevatud kohtuotsuse punktides 52—54 sisalduv Esimese Astme Kohtu otsus,
mille kohaselt konealuseid kaupu turustatakse iildiselt viisil, mis vdimaldab
asjaomasel avalikkusel neid visuaalselt uurida, kujutab endast faktiliste asjaolude
hindamist, mida Euroopa Kohus ei saa apellatsiooni korras kontrollida. Nagu on
sitestatud EU artikli 225 16ike 1 teises 16igus ja Euroopa Kohtu pohikirja artikli 58
esimeses 16igus, saab Euroopa Kohtusse edasi kaevata ainult diguskiisimustes. Seega
on Esimese Astme Kohtul ainupéddevus tuvastada ja hinnata antud asjas olulisi
faktilisi asjaolusid ning analiitisida tdendeid. Vilja arvatud juhul, kui kohtule esitatud
toendeid on moonutatud, ei ole konealuste asjaolude ja tdendite hindamine seega
niisugune diguslik kiisimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras
libivaatamisele (vt 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: BiolD ys.
Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2005, lk 1-7975, punkt 43 ja viidatud
kohtupraktika).

Kuna apellant ei ole vélja toonud, et Esimese Astme Kohtule esitatud asjaolusid ja
toendeid oleks moonutatud, tuleb ainsa viite esimese osa teine etteheide jitta
vastuvdetamatuse tottu 1dbi vaatamata.

Seetottu tuleb asuda seisukohale, et Esimese Astme Kohus ei ole viiralt
tdlgendanud médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b ulatust.
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Eelnevatest kaalutlustest tuleneb, et ainsa viite esimene osa tuleb tagasi litkkata kui
osaliselt pdhjendamatu ja osaliselt vastuvoetamatu.

Ainsa vdite teine osa (kdlalise sarnasuse neutraliseerimine)

Esimene etteheide

— Poolte argumendid

Apellandi véitel on Esimese Astme Kohtu arutluskéik, nii nagu see on esitatud
edasikaevatud kohtuotsuse punktides 48 ja 49, ekslik. Apellandi véitel ei saa kodlalist
sarnasust neutraliseerida visuaalsed ja kontseptuaalsed erinevused.

Uhtlustamisamet viidab, et kui Euroopa Kohus néustub Esimese Astme Kohtu poolt
kohtuotsuses Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (eespool viidatud, punkt 54) arendatud
arutluskdiguga, mille kohaselt kahe kaubamirgi kontseptuaalsed ja visuaalsed
erinevused on sellised, et need neutraliseerivad mirkide kolalise sarnasuse vihemalt
niivord, kui tthel neist kaubamérkidest on asjaomase avalikkuse jaoks selge ja
kindlaksmiédratud tihendus, nii et avalikkus seda kohe mbistab, peab see kohalduma
ka kéesolevas asjas.
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— Euroopa Kohtu hinnang

Nagu on mirgitud kiesoleva kohtuotsuse punktis 19, peab igakiilgne hindamine
konealuste kaubamirkide visuaalse, kolalise ja tihendusliku sarnasuse osas tuginema
neist jddvale tervikmuljele, arvestades eelkdige nende eristavaid ja domineerivaid osi.

Nimetatud igakiilgsest hindamisest tuleneb, et kahe kaubamiirgi kontseptuaalsed ja
visuaalsed erinevused vdivad neutraliseerida nende kolalised sarnasused vahemalt
niivord, kui tthel neist mirkidest on asjaomase avalikkuse jaoks selge ja
kindlaksmidratud tihendus, nii et avalikkus seda kohe moistab (vt selle kohta
12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-361/04 P: Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, EKL 2006, Ik I-643, punkt 20).

Seetdttu, olles edasikaevatud kohtuotsuse punktides 48 ja 49 odigesti delnud, et
igakiilgne hindamine holmab ka vaadeldavate tdhiste eristavate ja domineerivate
osade hindamist ja et kolalisi sarnasusi voivad neutraliseerida mirkide kontsep-
tuaalsed erinevused, vois Esimese Astme Kohus ilma méidruse nr 40/94 artikli 8
l6ike 1 punkti b ulatust vddralt tolgendamata asuda seisukohale, et konealuste téihiste
sarnasuse ulatus ei ole piisavalt suur leidmaks, et kdnealune avalikkus voib arvata, et
asjaomased kaubad pirinevad samalt ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult
seotud ettevotjatelt.

Sellest jdreldub, et ainsa viite teise osa esimene etteheide tuleb pdhjendamatuse
tottu tagasi liikata.
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Teine etteheide

— Poolte argumendid

Apellant viidab, et kaubamirgi ,SIR” pohitdhendus tuleb vilja ainult juhul, kui seda
marki hddldada nii nagu inglise keeles. Selle hiédldusel koigis teistes Euroopa Liidu
ametlikes keeltes ei ole mingit téhendust ja see kujutab endast puhast fantaasiatihist.
Seetdttu ei saanud Esimese Astme Kohus hageja arvates asuda seisukohale, et
kiesoleval juhul on iihel vaadeldaval mirgil selge ja kindlaksméératud tdhendus,
leidmaks, et kolalise sarnasuse voivad neutraliseerida nende mirkide kontseptuaal-
sed ja visuaalsed erinevused. Seetdttu on Esimese Astme Kohus teinud médruse
nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tolgendamisel digusliku vea.

Uhtlustamisamet leiab, et kujutismirgil ,,SIR” on selge ja kindlaksmaaratud tihendus
Esimese Astme Kohtu eespool viidatud kohtuotsuse Phillips-Van Heusen vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)
(eespool viidatud, punkt 54) tihenduses. Seetéttu ei ole Esimese Astme Kohus
teinud médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b tdlgendamisel digusviga.

— Euroopa Kohtu hinnang

Seoses apellandi poolt vaadeldavate tihiste kontseptuaalsete ja visuaalsete erinevuste
hinnangu osas tehtud teise etteheitega tuleb sedastada, et apellatsioonkaebus taotleb
tegelikult seda, et Euroopa Kohus asendaks Esimese Astme Kohtu poolt asjaoludele
antud hinnangu oma hinnanguga.

I-2752



41

43

45

MULHENS V8. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET

Seetdttu piisab, kui mirkida, et edasikaevatud kohtuotsuse punktides 50 ja 51
sisalduv Esimese Astme Kohtu otsus, mille kohaselt vaadeldavate tidhiste
kontseptuaalsed ja visuaalsed erinevused neutraliseerivad nende kolalise sarnasuse,
kujutab endast faktiliste asjaolude hindamist, mida Euroopa Kohus ei saa
apellatsiooni korras kontrollida. Nagu on sitestatud EU artikli 225 1sike 1 teises
16igus ja Euroopa Kohtu pdohikirja artikli 58 esimeses 16igus, saab Euroopa Kohtusse
edasi kaevata ainult diguskiisimustes. Seega on Esimese Astme Kohtul ainupddevus
tuvastada ja hinnata antud asjas olulisi faktilisi asjaolusid ning analiitisida tdendeid.
Vilja arvatud juhul, kui kohtule esitatud tdendeid on moonutatud, ei ole konealuste
asjaolude ja tdendite hindamine seega niisugune oiguslik kiisimus, mis kuuluks
Eurcopa Kohtu poolt apellatsiooni korras libivaatamisele (vt eespool viidatud
kohtuotsus BioID ws. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 43 ja viidatud
kohtupraktika).

Kuna apellant ei ole vilja toonud, et Esimese Astme Kohtule esitatud asjaolusid ja
tdendeid oleks moonutatud, tuleb ainsa vdite teise osa teine etteheide jitta
vastuvdetamatuse tottu 1dbi vaatamata.

Seetottu tuleb asuda seisukohale, et Esimese Astme Kohus ei ole viiralt
tdlgendanud médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b ulatust.

Eelnevatest kaalutlustest tuleneb, et ainsa viite teine osa tuleb tagasi litkkata kui
osaliselt pdhjendamatu ja osaliselt vastuvoetamatu.

Kuna iikski apellandi poolt apellatsioonkaebuse toetuseks esitatud viidetest ei ole
pohjendatud, tuleb apellatsioonkaebus jitta rahuldamata.
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Kohtukulud

Vastavalt kodukorra artikli 69 16ikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel
kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohus-
tatud hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna iihtlustamisamet
ja Zirh Corp. on kohtukulude hiivitamist néudnud ja apellant on kohtuvaidluse
kaotanud, tuleb kohtukulud temalt vilja méista.

Esitatud pohjendustest lihtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1. Jitta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Mboista kohtukulud vilja édriithingult Miilhens GmbH & Co. KG.

Allkirjad
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