KOHTUOTSUS 30.6.2004 — KOHTUASI T-317/01

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
30. juuni 2004"

Kohtuasjas T-317/01,

M+M Gesellschaft fiir Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
asukoht: Frankfurt (Saksamaa), esindaja: advokaat M. Treis,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja tééstusdisainilahendused),
esindajad: S. Laitinen ja U. Pfleghar,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja to6stusdisainila-
hendused) esimeses apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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M+M V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — MEDIAMETRIE (M+M EURODATA)

Mediametrie SA, asukoht: Pariis (Prantsusmaa), esindaja: esialgu advokaat
D. Dupuis-Latour, hiljem advokaat S. Szilvasi,

menetlusse astuja,

mille esemeks on kaebus Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja té6stusdi-
sainilahendused) esimese apellatsioonikoja 2. oktoobri 2001. aasta otsuse peale asjas
R 698/2000-1, vastulausemenetluses Mediametrie SA ja M+M Gesellschaft fiir
Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH vahel,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
(teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja N. J. Forwood,

kohtusekretir: ametnik D. Christensen,

arvestades kirjalikus menetluses ja 16. detsembri 2003. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jirgmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 29. novembril 1996 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) {ithenduse kaubamirgi
taotluse vastavalt ndukogu 20. detsembri 1993. aasta maiirusele (EU) nr 40/94
iihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1) (muudetud redaktsioonis).

Kaubamiirk, mille registreerimist taotleti, on tdhis M+M EUROJATA.

Vastavalt 15. juunil 1957 s6lmitud miérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja
teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppele (tdiendatud ja muude-
tud redaktsioonis) kuuluvad kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti,
klassidesse 9, 16, 35, 41 ja 42 ning vastavad klasside kaupa jargmisele kirjeldusele:

— arvutitarkvara”, mis kuulub klassi 9;
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— triikiviljaanded ja perioodika seoses uuringutega toidukaubanduses”, mis
kuuluvad kiassi 16;

— turu-uaringud, turuanaliiiis ja #rialased uuringud, ettevdtjate ndustamine
turustamise ja levitamise valdkonnas”, mis kuuluvad klassi 35;

— ,seminaride ja muude koolitusiirituste korraldamine ja lébiviimine turustamise
ja levitamise valdkonnas”, mis kuuluvad klassi 41;

— ,andmebaasiteenused”, mis kuuluvad klassi 42.

’

Kaubamirgi registreerimise taotlus on avaldatud 29. juunil 1998 Uhenduse
Kaubamirgibiilletdénis nr 46/98.

Menetlusse astuja esitas 29. septembril 1998 midruse nr 40/94 artikli 42 16ike 1
alusel vastulause selle kaubamirgi registreerimisele.

Vastulause aluseks on kaubamirk EURODATA TV, mille kohta on tehtud jargmised
registreeringud:

— registreering nr 201 060 lirimaal, kuupievaga 1. juuli 1996;
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— registreering nr 92 414 002 Prantsusmaal, kuupdevaga 7. aprill 1992;

— rahvusvaheline registreering nr 591 515, kuupdevaga 25. september 1992,
kehtivusega Beneluxis, Hispaanias, Itaalias ja Portugalis.

Vastulause on esitatud taotletava kaubamirgi registreerimisele kaubamérgitaotluses
mirgitud teenuste suhtes, mis on tdhistatud nimetusega ,turu-uuringud, turuana-
liis ja drialased uuringud, ettevtjate ndustamine turustamise ja levitamise
valdkonnas; seminaride ja muude koolitusiirituste korraldamine ja libiviimine
turustamise ja levitamise valdkonnas”.

Vaid osaliselt olid vastulause aluseks jirgmised Prantsuse ja rahvusvahelise
registreeringuga kaitstud teenused: ,Kaubandusteabe kogumine ja pakkumine, eriti
rahvastikukiisitlused audiovisuaalses valdkonnas”, mis kuuluvad klassi 35.

Vastulause aluseks olid samuti jirgmised liri registreeringuga kaitstud teenused:
+Kaubandusteabe kogumine ja pakkumine; #rialased uuringud; reklaamiteenused;
kaubandus- voi td0stusettevtjatele antav ndustamine ja abi; #rialase statistika
ettevalmistamine ja pakkumine, turundusalased uuringud; turu-uuringud ja
turuanaliiits”, mis kuuluvad kiassi 35.

Oma vastulause toetuseks viitab menetlusse astuja suhtelisele keeldumispshjusele,
mis on sitestatud médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktis b.
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Kuna vastulausete osakond leidis, et segiajamine ei ole toenéoline, liilkkas ta oma
20. aprilli 2000. aasta otsusega vastulause tagasi ja jattis kulud menetlusse astuja
kanda.

Menetlusse astuja esitas 16. juunil 2000 selle otsuse peale kaebuse midruse nr 40/94
artikli 59 alusel.

Esimene apellatsioonikoda tithistas 2. oktoobri 2001. aasta otsusega (edaspidi
vaidlustatud otsus”) vastulausete osakonna otsuse ja saatis asja vastulausete
osakonnale tagasi, et jitkata taotluse menetlemist kaupade ja teenuste suhtes, mille
registreerimisest ei keeldutud, s.0 ,arvutitarkvara”, mis kuulub klassi 9; ,triikivél-
jaanded ja perioodika seoses uuringutega toidukaubanduses”, mis kuuluvad klassi 16,
ja ,andmebaasiteenused”, mis kuuluvad klassi 42. Samuti jéttis ta hageja kanda
vastulausemenetluse ja apellatsioonimenetluse kulud.

Vaidlustatud otsuse pdhjendused voib kokku votta jargmiselt.

Konealuste teenuste kohta leidis apellatsioonikoda, et need on osaliselt identsed ja
osaliselt sarnased (vt vastavalt vaidlustatud otsuse punktid 19 ja 20).

Konealuste tihiste kohta leidis apellatsioonikoda esmalt, et tahised ,EUROATA” ja
,EURODATA" on identsed, kuna avalikkus ei p6éra tihelepanu erinevusele suur- ja
viiiketdhtede vahel. Ta arvas samuti, et kui ta omistaks terminile ,eurodata”
eristusvoime, tuleks arvestada, et kdnealused tihised on niivord sarnased, et neid
v6ib segi ajada, ja kui ta otsustaks vastupidiselt, et see termin on oma olemuselt ilma

11 - 1825



17

18

19
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eristusvoimeta, asetaks see rohu eelkdige tihise muudele elementidele, eriti
elemendile ,M+M”, mistottu tuleks tihiseid vaadelda kui erinevaid (vaidlustatud
otsuse punkt 13).

Sellega seoses leidis apellatsioonikoda, et séna ,eurodata” ei ole tiielikult ilma
eristusvdimeta, Apellatsioonikoja arvates on vihe tdenéoline, et asjaomane tarbija
oleks véimeline hoomama, mida see termin tépselt tihistab. Hageja poolt Internetis
tehtud otsing nditab, et suur osa omavahelise seoseta dritegevusest on seostatud
sbnaga ,eurodata”, mis nditab, et nimetatud termin on tipsest méératlusest kaugel.
Lisaks leidis apellatsioonikoda, et seda sona tajutakse varasema kaubamirgi ja
taotletava kaubamirgi iseloomuliku tunnusena ja et neid ei ole voimalik omavahel
vorrelda, kui see sona vilja jéitta (vaidlustatud otsuse punktid 14 ja 15).

Eespool mainitut arvestades leidis apellatsioonikoda iihest kiiljest, et taotletav
kaubamirk koosneb kahest eraldi terminist, millest termin ,eurodata” on
domineeriv, ja teisest kiiljest, et varasem kaubamirk sisaldab tiksnes iiht
eristusvdimelist elementi, EURODATA, ning lithend ,TV” on kirjeldav. Apellat-
sioonikoda jireldas, et avalikkus peab kénealuseid kaubamirke samast kauban-
duslikust allikast périnevaks (vaidlustatud otsuse punktid 16—18).

Menetlus

Hageja on esitanud saksa keeles kiesoleva hagi, mis saabus Esimese Astme Kohtu
kantseleisse 17. detsembril 2001.
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M+M V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — MEDIAMETRIE (M+M EURODATA)

Kuna teised pooled ei ole ettendhtud tdhtaja jooksul esitanud vastuviiteid saksa
keele kasutamisele menetluskeelena Esimese Astme Kohtus, midras kohus kiesoleva
menetluse keeleks saksa keele.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja esitasid oma vastused Esimese Astme Kohtu
kantseleile vastavalt 25. aprillil 2003 ja 16. mail 2003.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus;

— mdista hageja kohtukulud vilja tihtlustamisametilt.

Kohtuistungil tdpsustas hageja, et ta taotleb vaidlustatud otsuse tithistamist vaid
selles osas, millega on tiihistatud vastulausete osakonna otsuse talle soodne osa.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jdtta hagi rahuldamata;
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— mdista kohtukulud vilja hagejalt.

Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta vaidlustatud otsus muutmata;

— jdtta hagi tervikuna rahuldamata;

— mdista menetlusse astuja kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Poolte argumendid

Oma hagi pohjendades tugineb hageja ainult iihele fakti- ja Sigusviitele, leides, et
mééruse 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b on rikutud, kuna apellatsioonikoda eksis,
pidades segiajamist tdendoliseks.

Kénealuste tdhiste suhtes viidab hageja esmalt, et varasem kaubamirk koosneb
eranditult kirjeldavatest elementidest.
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Konesolevate tdhiste visuaalse ja foneetilise vordlemise kohta mirgib hageja, et
element ,M+M” esineb vaid taotletavas kaubamirgis ning iseloomustab seda selgelt
rohkem kui element ,eurodata”, Kontseptuaalselt on need tahised erinevad, sest ,M
+M” tdhistab hageja nime, samal ajal kui element , TV” kajastab menetlusse astuja
dritegevust.

Asjaomaste teenuste osas vilidab hageja, et klassi 35 kuuluvate ja kaubamirgi
taotluses margitud teenuste nimetusest ilmneb, et need on seotud vaid turundusega
ja andmete levitamisega. Enamasti kasutavad selliseid teenuseid toidukaubanduses
tegutsevad isikud. Lisaks ilmneb varasema kaubamérgiga kaitstud teenuste loetelust,
et neid pakutakse eranditult meediavaldkonnas, nagu nditab menetlusse astuja nimi.
Lopuks on ka kénesolevate teenuste abil kogutud andmete olemus erinev.

Hageja lisab, et kui otsustatakse, et konesolevad teenused on sarnased, voib
menetlusse astuja keelata kogu ithenduses koikide teiste kaubamirkide kasutamise,
mis sisaldavad elementi ,eurodata” ja mis puudutavad andmete kogumist.

Kaubamirgi taotluses mirgitud teenuste osas, mis kuuluvad klassi 41, rdhutab
hageja, et asjaoly, et need kuuluvad teise klassi kui varasema kaubamirgiga kaitstud
teenused, osutab vihemalt sellele, et konesolevad teenused on sarnased iiksnes
erandjuhtudel. Kuid kiesoleval juhul ei ole tegu erandjuhuga, sest esimesed tecnused
kuuluvad kutsealase koolituse alla ning teised on seotud andmete kogumise ja
edastamisega.
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Hageja lisab, et apellatsioonikoja argumentatsiooni jirgides jéutaks tddemuseni, et
teatud valdkonnas pakutavate ja klassi 35 kuuluvate teenuste osas kaitstud
kaubamiérk on automaatselt kaitstud teenuste osas, mida pakutakse samas
valdkonnas, kuid mis kuuluvad kutsealase koolituse alla.

Asjaomaste tihiste osas rohutab iihtlustamisamet, et element ,eurodata” ei ole ilma
eristusvéimeta ning moodustab pealegi nende tahiste domineeriva elemendi. Lisaks
sellele tuletab ta meelde, et varasem kaubamérk koosneb tihisest ,EURODATA TV”
ja mitte tiksikust elemendist ,eurodata”.

Seejirel vididab thtlustamisamet, et konesolevad tdhised on visuaalselt sarnased,
kuna nad moélemad sisaldavad elementi ,eurodata”, niisamuti nagu iihte teist
lithikest sénalist elementi. Uhtlustamisamet leiab, et kuigi element ,M+M” on
eristusvdimeline, ei tee see elementi ,eurodata” teisejirguliseks.

Foneetiliselt on kdnesolevad tihised sarnased termini ,eurodata” tiieliku kordamise
t6ttu, mis on pikk ja lihtsalt hadldatav sdna ning domineerib téhiste hidldamise ja
kélavuse puhul.

Kontseptuaalse sarnasuse osas véidab iihtlustamisamet, et keskmine tarbija koondab
oma téhelepanu elemendile ,eurodata” ja elemendi ,M+M” lisamine ei méjuta
kénesolevate téhiste jéetavat tildmuljet.

Asjaomaste teenuste osas kinnitab ithtlustamisamet, et klassi 35 kuuluvate teenuste
puhul peab nende vordlemine pdhinema eranditult nende nimetusel. Nimetused ei
digusta hageja poolt esile toodud piiranguid, vaid niitavad, et teenused on suunatud
samale sihtgrupile.
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Kaubamiirgi taotluses mirgitud ja klassi 41 kuuluvate teenuste osas mirgib
ithtlustamisamet, et ,turustamine ja levitamine”, mis on selle kutsealase koolituse
teemad, katavad véga laia valdkonda, holmates samuti klassi 35 kuuluvaid ,4rialase
statistika ettevalmistamise ja pakkumise” teenuseid, mis on kaitstud varasema
kaubamérgiga. Seega on tdenioline, et avalikkus usub, et esimesena mainitud
teenused moodustavad menetlusse astuja laiendatud éritegevuse.

Uhtlustamisamet lisab, et komisjoni 13, detsembri 1995, aasta miairuse (EU)
nr 2868/95, millega rakendatakse néukogu madrus (EU) nr 40/94 iihenduse
kaubamirgi kohta (EUT L 303, Ik 1), eeskirja 2 Ioikest 4 tuleneb, et Nizza
kokkuleppe kohasel kaupade ja teenuste klassifikatsioonil on ainult halduslik
otstarve.

Kohtuistungil mirkis ithtlustamisamet asjaomase avalikkuse kohta seoses segiaja-
mise tdendosuse hindamisega, et need ei ole ainult ettevotjad, kes on huvitatud
konesolevatest teenustest, eelkdige klassi 41 kuuluvatest ametialase koolituse
teenustest.

Menetlusse astuja viidab, et termin ,eurodata” on eristusvdimeline, sest see ei ole
taotletavate teenuste suhtes ei véltimatu ega kirjeldav ning tegemist on uudissonaga.

Kaubamirgi EURODATA TV eristusvoime kohta rohutas menetlusse astuja
kohtuistungil, et mitmed riiklikud kaubamérgiametid on ndustunud selle registree-
rima, nagu ilmneb vastulause toetuseks esitatud registreeringutest.
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Ké&nesolevate tihiste suhtes kinnitab menetlusse astuja, et need on iildmuljes
visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased, kuna neis kordub termin
weurodata”. Visuaalse aspekti kohta tipsustab menetlusse astuja, et molemad tihised
sisaldavad elementi ,eurodata” ning veel iihte kahetihelist elementi. Foneetiline
sarnasus tuleneb termini ,eurodata” kordumisest. Need kaks tihist on sarnased ka
kontseptuaalselt.

Kénesolevate teenuste kohta viidab menetlusse astuja, et need on kas identsed voi
sarnased.

Segiajamise tdendosuse hindamisel arvessevetava asjaomase avalikkuse osas {ihines
menetlusse astuja kohtuistungil ithtlustamisameti seisukohaga.

Lépuks viitis menetlusse astuja kohtuistungil, et taotletava kaubamargi tihed on
tihesuurused, kuid 1993. aastal taotles hageja, et Saksa kaubamirgina registreeritaks
tdhis M+M EUROdATA, millesse kuuluva elemendi ,eurodata” tihed on tunduvalt
viiksemad kui elemendi ,M+M” omad. Sellega on hageja ise tunnistanud, et element
seurodata” on eristusvoimeline.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b ei registreerita varasema
kaubamirgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamirki, kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada.
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Euroopa Kohtu ja Esimese Astme Kohtu viljakujunenud praktika kohaselt tuleb
segiajamise tdendosust hinnata iildiselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus
asja tajub, ja vottes arvesse koiki asjassepuutuvaid tegureid, eriti kaubamirkide
sarnasuse ja nendega seotud kaupade ja teenuste sarnasuse vahelist vastastikkust
soltuvust (Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01:
Laboratorios RTB v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, 1k I1-2821, punktid 31-33, ja osundatud
kohtupraktika). Segiajamise tden#dosuse iildine hindamine peab vaidlusaluste téhiste
visuaalse, foneetilise voi kontseptuaalse sarnasuse korral lihtuma nende jdetavast
iildmuljest, vottes eelkdige arvesse nende eristusvdimelisi ja domineerivaid elemente
(Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-
Van Heusen v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), EKL 2003, 1k 11-4335, punkt 47, ja osundatud kohtupraktika).

Nende pohjenduste valguses tuleb esmalt méiératleda avalikkus, keda segiajamise
toendosuse hindamisel arvesse votta, ning seejirel vorrelda tihest kiiljest kones-
olevaid teenuseid ja teisest kiiljest konesolevaid tdhiseid.

Asjaomane avalikkus

Apellatsioonikoda ei uurinud, milline on asjaomane avalilkus segiajamise téendo-
suse hindamisel.

Sellega seoses tuleb mérkida, et konesolevate teenuste nimetustest tuleneb, et need
ei ole suunatud mitte keskmisele tarbijale, vaid professionaalidest koosnevale
avalikkusele (vaata eespool punktis 7 osundatud termineid ,turu”, ,driline”,
settevotjad’, ,turustamine” ja ,levitamine”, punktis 8 osundatud terminit ,kauban-
dus” ja punktis 9 osundatud termineid ,kaubandus”, ,t68stus”, ,turundus” ja ,turu”).
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Tuleb todeda, et see professionaalidest koosnev sihtriihm vib teenuste valikul olla
asjaomastest tihistest isedranis huvitatud ja péorata neile erilist tihelepanu,

Hageja argumendiga, et asjaomane avalikkus on spetsialiseerunud ja otsib
eriteenuseid, ei saa ndustuda. Tdesti, asjaomase avalikkuse professionaalne iseloom
viitab teatud spetsialiseerumise astmele. Ehkki eespool punktis 51 loetletud terminid
nditavad, et sihtriihm koosneb professionaalidest, ei saa sellest jireldada, et nad koik
on nende teenustega seotud valdkondade spetsialistid ja et tegemist on isediranis
kitsa avalikkusega.

Mis puutub nii tihtlustamisameti kui ka menetlusse astuja esitatud argumenti, mille
kohaselt ei ole iiksnes ettevtjad need, kes on huvitatud konesolevatest teenustest,
eriti koolitusteenustest, piisab mérkimisest, et isegi kui sellega néustuda, on
vaieldamatu, et nende teenuste kirjeldamisel kasutatavatest ja punktis 51 loetletud
terminitest nihtub, et teenuste tarbijatena peetakse silmas ka professionaale.

Asjaomased teenused

Vastulause aluseks on varasem kaubamirk, mis on registreeritud koikide klassi 35
kuuluvate teenuste jaoks, ja vastulause on suunatud. taotletava kaubamirgi
registreerimise vastu {ihest kiiljest klassi 35 kuuluvate teenuste ja teisest kiiljest
klassi 41 kuuluvate teenuste osas (vt eespool punktid 7-9). Seega voib asuda kahe
vordluse juurde, millest ithe puhul voetakse arvesse kaubamirgi taotluses mirgitud
teenuseid, mis kuuluvad klassi 35, ja teise puhul vdetakse arvesse selles taotluses
mirgitud teenuseid, mis kuuluvad klassi 41,
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— Kaubamirgitaotluses margitud teenused, mis kuuluvad klassi 35

Apellatsioonikoda leidis, et kaubamairgitaotluses mérgitud ja klassi 35 kuuluvad
teenused iihelt poolt ning varasema kaubamérgiga kaitstud samasse klassi kuuluvad
teenused teiselt poolt on identsed.

Sellega seoses tuleb mirkida, et kdnesolevate teenuste eespool punktides 3, 8 ja 9
esitatud nimetustest néhtub, et klassi 35 kuuluvad ja varasema kaubamérgiga
kaitstud teenused vastavad samasse klassi kuuluvatele ja kaubaméirgitaotluses
mirgitud teenustele. Seega tuleb tédeda, et konesolevad teenused on identsed.

Argumendid, mis hageja on esitanud ja mis on seotud konesolevate teenuste
pakkumisega erinevates valdkondades ning nende andmete olemuslike erisustega,
mida need teenused puudutavad, ei muuda iseenesest seda tddemust. Nimelt on
apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 19 digusega leidnud, et ta pidi iga
asjaomase tahise puhul viitama selle suhtes registreeritud teenuste loetelule. Esiteks
ei luba kaubamirgitaotluses mérgitud klassi 35 kuuluvate teenuste nimetus
jareldada, et need puudutavad iiksnes toidukaubandust. Teiseks ei luba varasema
kaubamirgiga kaitstud teenuste nimetus jireldada, et need puudutavad iiksnes
meediavaldkonda. Kolmandaks ei luba konesolevate teenuste nimetused jéreldada,
et andmete olemus, mida need teenused silmas peavad, on erinev. Sellega seoses
tuleb rohutada, et ei saa arvesse votta taotletava kaubamérgi kavandatud kasutamist
maédratletud sektoris voi turul, kuna see registreering ei saa sisaldada vastavat
piirangut.

Lisaks sellele, argument, et konesolevate teenuste sarnasuse tunnistamine véimal-
daks menetlusse astujal keelata kogu iihenduses selliste teiste kaubamérkide
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kasutamise, mis sisaldavad elementi ,eurodata” ja on seotud andmete kogumisega, ei
ole nende teenuste sarnasuse hindamisel asjakohane.

— Kaubamdrgitaotluses mirgitud teenused, mis kuuluvad klassi 41

Apellatsioonikoda leidis, et kaubamirgitaotluses mirgitud ja klassi 41 kuuluvad
teenused tihelt poolt ning varasema kaubamérgiga kaitstud ja klassi 35 kuuluvad
teenused teiselt poolt on viga sarnased.

Sellega seoses tuleb vastavalt hageja tihelepanekutele mé6nda, et kaubamirgitaot-
luses mirgitud ja klassi 41 kuuluvate teenuste nimetusest ilmneb, et need on seotud
ametialase koolitusega ja et nende olemus on seega erinev kui varasema
kaubamérgiga kaitstud teenustel.

Sellegipoolest ilmneb koolitusteenuste nimetusest, et need on seotud turustuse ja
levitamise valdkondadega. Nii apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 20 kui
ka ihtlustamisamet on veenvalt tiheldanud, et varasema kaubamirgiga kaitstud
teenused ,kaubandusteabe hankimine ja kogumine”, ,irialased uuringud”, ,reklaa-
miteenused”, ,turunduskoolitus” ja ,turu-uuringud” kuuluvad samuti turustuse ja
miiiigi valdkonda ning ,kaasaegses drimaailmas ei ole iikski turustustoiming ilma
nende teenuste abita edukas”. Seega, kui kdnesolevaid teenuseid tihistatakse
sarnaste tdhistega, siis professionaalid, kes tunnevad juba varasema kaubamirgiga
kaitstud teenuseid, arvaksid iisna toendoliselt, et kaubamirgitaotluses mirgitud
teenused moodustavad varasemaid teenuseid osutava ettevétja uue tegevusharu.
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Sellest tulenevalt on konesolevad teenused kasutajate osas tihedalt seotud ning nad
on oma loomult teineteist tiiendavad. Seega voib jireldada, et need on sarnased (vt
selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas
T-388/00: Institut fiir Lernsysteme v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Educational
Services (ELS), EKL 2002, 1k 1I-4301, punkt 56).

Seda jareldust ei litkka iimber hageja viide, mille kohaselt kénesolevad teenused
kuuluvad erinevatesse Nizza kokkuleppe klassidesse. Nimelt, nii nagu iihtlustamis-
amet on tiheldanud, nieb méiruse nr 2868/95 eeskirja 2 ldige 4 ette, et ,[e]i saa [..]
teenuseid lugeda erinevaks ainult selle pohjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikat-
siooni eri klassidesse”.

Lopuks, hageja viide, et apellatsioonikoja argumentatsiooni jérgides joutaks
todemuseni, et kaubamérk, mis on kaitstud klassi 35 kuuluvate teenuste osas, on
automaatselt kaitstud ka sama valdkonna koolitusteenuste osas, ei ole nende
teenuste sarnasuse hindamisel asjakohane.

Asjaomased téhised

Apellatsioonikoda leidis, et avalikkus peab asjaomaseid tdhiseid samast kauban-
duslikust allikast périnevaks.

Selle jirelduse pohjendamiseks tuleks libi viia konesolevate tahiste visuaalne,
foneetiline ja kontseptuaalne vordlus.
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Visuaalse ja foneetilise vordluse voib koos libi viia.

Selles osas tuleb esmalt tddeda, et pooled ei ole vaidlustanud apellatsioonikoja
hinnangut, mille kohaselt taotletava kaubamargi elemendil ,M+M” on eristusvéime
(vaidlustatud otsuse punkt 16).

Apellatsioonikoda leidis seejérel, et taotletava kaubamirgi element ,eurodata” on
domineeriv ja kuigi elemendil ,M+M” on vaieldamatult eristusvéime, ei juhi ta
elemendilt ,eurodata” tihelepanu kérvale mééral, et see muudaks piisavalt viisi,
kuidas avalikkus seda kaubamirki tajub. Apellatsioonikoja arvates on iihelt poolt
elementi ,eurodata” lihtne hidldada ja meelde jitta ning teiselt poolt on see element
pikem ja tal on rohkem moju kui elemendil ,M+M”, mis on {iisna lithike
(vaidlustatud otsuse punktid 16 ja 18).

Selles kohta tuleb esiteks mirkida, et elementi ,M+M?” lithikese nimetusena on
véhemalt sama lihtne hiéldada ja meelde jitta kui elementi ,eurodata”, Selles suhtes
tuleb lisada, et hageja on asjakohaselt kinnitanud, et lithikesi tihelisi kombinatsioone
sisaldavad kaubamirgid on &érmiselt levinud. Teiseks, just seepirast, et element ,M
+M” on lithike ja liihem kui element ,eurodata”, on see vihemalt samamoodi
voimeline koitma avalikkuse téhelepanu, eriti kui see on taotletava kaubamirgi
esimene element ja tegemist on professionaalidest koosneva avalikkusega.

Lisaks, kuigi on selge, et varasemas kaubamiirgis esinev element ,TV” on kirjeldav, ei
saa seda kénesolevate tahiste visuaalses ja foneetilises vordluses jatta tihelepanuta.
Elemendid ,M+M” ja ,TV”, olles nii lithikesed kui tahes, on viga erinevad. Lisaks on
neist esimene asetatud téhise algusesse ja teine on asetatud tahise Idppu. Nii
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pohjustab see, et konesolevates tihistes on muid sonalisi elemente, selle, et kummagi
tihise jietav iildmulje on erinev (vt selle kohta eespool mainitud otsus kohtuasjas
GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 43).

Tuleb jareldada, et kahes eelnevas punktis kirjeldatud asjaolud koos on piisavad
selleks, et jatta korvale voimalik sarnasus, mis tuleneb taotletavas kaubamirgis
olevast elemendist ,EUROdATA” ja varasemas kaubamirgis olevast elemendist
+EURODATA”.

Sellest jareldub, et kénesolevad téhised ei ole sarnased ei visuaalselt ega foneetiliselt.

Neil asjaoludel ei ole vaja kontrollida apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt
elemendil ,eurodata” on eristusvdime. Isegi kui see nii on, ei kdrvalda see asjaolusid,
millele eelmises punktis esitatud jireldus pohineb.

Kuigi juba kénesolevate tihiste visuaalne ja foneetiline vordlus lubab kéesoleval
juhul jireldada, et need ei ole sarnased, tuleb neid kontseptuaalsest kiiljest siiski
kontrollida, eriti kuna kontseptuaalset vordlust ei ole vaidlustatud otsuses otseselt
labi viidud.

Selles osas tuleb varasema kaubamiirgi kohta mérkida, et apellatsioonikoja
hinnangut, mille kohaselt on element ,TV” selle kaubamirgiga kaitstud teenuseid
kirjeldav, ei ole vaidlustatud. Esimese Astme Kohus peab seda hinnangut
pohjendatuks ja lisab, et selle elemendi tdhendus asjaomase avalikkuse jaoks on
seega piisavalt selge ja midratletud.
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Taotletava kaubamirgi osas tuleb tddeda, et asjaomase avalikkuse meelest ei ole
eristusvbimelisel elemendil ,M+M” selget ja méératletud tihendust ning see viitab
ainult hageja nimele. Kénesoleval elemendil on seega tiiesti erinev tihendus kui
elemendil ,TV”, mis sisaldub varasemas kaubamirgis. Niisiis ei ole need kaks
elementi omavahel semantiliselt sarnased.

Veel enam, mis puutub iihtlustamisameti viitesse, et tarbijad koondavad oma
tihelepanu elemendile ,eurodata” ning elemendi ,M+M” lisamine ei muuda
konesolevatest tdhistest jidvat iildmuljet eriti teistsuguseks, piisab moonmisest, et
nagu juba eespool mérgitud, koosneb asjaomane avalikkus professionaalidest, kelle
tahelepanu koondub taotletavas kaubamirgis esinevale elemendile ,M+M?” vihemalt
sama intensiivselt kui elemendile ,eurodata”.

Seega tuleb jireldada, et kénesolevad tihised ei ole kontseptuaalselt sarnased.

Seda jdreldust ei kummuta menetlusse astuja viide, et mitmed riiklikud kauba-
mérgiametid on néustunud registreerima kaubamirgi ,EURODATA TV”. Kiesolev
kohtuasi ei puuduta ,EURODATA TV” registreeritavust, vaid iiksnes kiisimust
sellest, kas taotletava kaubamérgi ja varasema kaubamérgi segiajamine on tdenioline
mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b mottes.

Lopuks tuleb mirkida, et menetlusse astuja argumendil Saksa kaubamirgi kohta,
mida hageja véidetavalt taotles 1993. aastal, puudub seos kiesoleval juhul taotletava
kaubamirgiga.
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Kdigest eeldeldust tuleneb, et apellatsioonikoda eksis, leides, et avalikkus peab
kénesolevaid téhiseid samast kaubanduslikust allikast pirinevaks.

Segiajamise tGendosus

Apellatsioonikoda ei ole avaldanud otsest seisukohta kdnesolevate téhiste segiaja-
mise tdendosuse osas. Ta on piirdunud sedastamisega, et kui terminit ,eurodata”
pidada eristusvoimeliseks, milleni apellatsioonikoda ka vaidlustatud otsuses joudis,
tuleb neid téhiseid pidada nii sarnasteks, et neid vdidakse segi ajada, kuna tihised on
nii foneetiliselt, visuaalselt ja voib-olla ka kontseptuaalselt vdga sarnased ning
mdeldud identsete voi sarnaste teenuste jaoks.

Nagu eespool mérgitud, on kdnesolevad teenused osalt identsed ja osalt sarnased.
Kuid isegi kui kdnesolevad teenused on identsed vi sarnased, on konealuste tahiste
vahelised visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed erinevused piisavad selleks, et
vilistada segiajamise tdendosus sihtriihma silmis (vt selle kohta eespool viidatud
kohtuotsus GIORGIO BEVERLY HILLS, punkt 52). Kui sihtrithmale on kéttesaa-
davad teenused, mis on tdhistatud varasemast kaubamairgist visuaalselt, foneetiliselt
ja kontseptuaalselt erineva taotletava kaubamérgiga, ei seosta ta kone all olevaid
teenuseid sama kaubandusliku péritoluga. Seega ei ole tdenioline, et sihtrithm
seostalkss omavahel nende kaubamérkidega tihistatud teenuseid.

Seda jareldust kinnitab asjaolu, et nagu eespool punktides 51 ja 52 mirgitud, on koik
konesolevate teenuste kasutajad professionaalid, kes voivad olla konesolevatest
tahistest eriti huvitatud ja poorata neile erilist tihelepanu.
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Eespool esitatust tuleneb, et kuna apellatsioonikoda leidis kaudselt, et segiajamine
on tdendoline, ja kuna ta selle pohjal tithistas vastulausete osakonna otsuse
vastulause tagasiliikkamise kohta, ei jirginud apellatsioonikoda miiruse nr 40/94
artikli 8 16ike 1 punkti b.

Seega tuleb nimetatud sétte rikkumist kisitleva ainsa fakti- ja digusviitega néustuda
ja vaidlustatud otsus tiithistada.

Sellega seoses tuleb meelde tuletada, nagu eespool punktis 13 on nenditud, et
apellatsioonikoda ei piirdunud vastulausete osakonna otsuse tithistamisega, vaid
saatis ka asja vastulausete osakonnale tagasi, et jitkata kaubamirgitaotluse
menetlemist klassidesse 9, 16 ja 42 kuuluvatele kaupade ja teenuste suhtes. Siiski
puudutab kéesolevas asjas esitatud vastulause iiksnes kaubamirgitaotluses mérgitud
teenuseid, mis kuuluvad klassidesse 35 ja 41. Klassidesse 9, 16 ja 42 kuuluvad kaubad
ja teenused ei olnud vastulausete osakonnas ega apellatsioonikojas vaidluse
objektiks. Vaidlustatud otsusest néhtub, et menetlusse astuja taotles apellatsiooni-
kojalt iiksnes vastulausete osakonna otsuse tithistamist ja kaubamirgitaotluse
tagasilitkkamist vastulause avalduses mirgitud teenuste osas (vaidlustatud otsuse
punkt 8), mis kuuluvad Nizza kokkuleppe kohaselt klassidesse 35 ja 41.

Neil asjaoludel tuleb otsust, millega apellatsioonikoda saatis asja tagasi vastulausete
osakonnale, et jitkata kaubamérgi taotluse menetlemist klassidesse 9, 16 ja 42
kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes, votta kinnitusena selle kohta, et iihtlustamis-
amet jitkab nende kaupade ja teenuste jaoks taotletud kaubamirgi registreerimis-
toiminguid. Jarelikult ei tule vaidlustatud otsust selles mainitud punktis tiihistada,
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Liiatigi ei ole selline kinnitus vastuolus vastulausete osakonna otsuse selle osaga, mis
tehti hageja kasuks vastavalt tema esitatud nduetele, nagu neid tédpsustati suulise
menetluse kiigus (vt eespool punkt 23).

Kbike eelnevat arvesse vottes tuleb vaidlustatud otsus tithistada, vilja arvatud selles
osas, millega apellatsioonikoda on saatnud asja tagasi vastulausete osakonnale, et
jitkata kaubamirgi taotluse menetlemist kiassidesse 9, 16 ja 42 kuuluvate kaupade ja
teenuste suhtes.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel kannab kohtuvaidluse
kaotanud pool kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud.

Kiesoleval juhul on otsus tehtud nii iihtlustamisameti kui ka menetlusse astuja
kahjuks, kuna vaidlustatud otsus tiihistatakse. Lisaks on hageja néudnud oma
kohtukulude véljamaistmist @ihtlustamisametilt.

Neil asjaoludel tuleb mbdista hageja kohtukulud vélja tihtlustamisametilt ja jitta
menetlusse astuja kulud tema enda kanda.
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Esitatud pShjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamiirgid ja téostusdisainila-
hendused) esimese apellatsioonikoja 2. oktoobri 2001. aasta otsus asjas
R 698/2000-1, vilja arvatud selles osas, millega apellatsioonikoda on
saatnud asja tagasi vastulausete osakonnale, et jitkata kaubamirgi taotluse
menetlemist klassidesse 9, 16 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes,

2. Mbista hageja kohtukulud vilja Siseturu Uhtlustamise Ametilt (kauba-
mirgid ja toostusdisainilahendused).

3. Jitta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda.

Pirrung Meij Forwood

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 30. juunil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretiir Koja esimees

H. Jung J. Pirrung
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