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ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
7. juuni 2005

Kohtuasjas T-316/03,

Miinchener Riickversicherungs-Gesellschaft AG, asukoht Miinchen (Saksamaa),
esindajad: advokaat G. Wiirtenberger ja advokaat R. Kunze,

hageja,

versius

Siseturn Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toédstusdisainilahendused),
esindajad: D. Schennen ja G. Schneider,

kostja,

* Kolhtumenctluse keel: saksa.
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mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja
26. juuni 2003. aasta otsuse (asi R 337/2002-4) peale, seoses sOnamérgi
MiinchenFinancialServices ithenduse kaubamirgina registreerimise taotlusega,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. E. Martins Ribeiro ja K. Jiirimse,

kohtusekretir: ametnik C. Kristensen,

arvestades 12. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 19. jaanuaril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades 13. jaanuari 2005. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 15. juunil 2000 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
todstusdisainilahendused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”) ndukogu 20. detsembri
1993. aasta mairuse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 146) (muudetud kujul) alusel ithenduse kauba-
mérgitaotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sdnaméirk MunichFinancialServices.

Teenused, mille jaoks kaubamirgi registrecrimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul)
klassi 36. Konealused teenused vastavad jiargmisele kirjeldusele: ,finantsteenused”.

Kontrollija jittis 18. detsembri 2002. aasta otsusega taotluse rahuldamata,
pohjendusel et taotletav kaubamirk oli asjaomaseid teenuseid kirjeldav ja sel
puudus eristusvéime médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktide b ja ¢ tdhenduses.
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Hageja esitas 18. aprillil 2002 iihtlustamisametile mééruse nr 40/94 artikli 59 alusel
kaebuse kontrollija otsuse peale.

Neljas apellatsioonikoda jttis 26, juuni 2003. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”), mis tehti hagejale teatavaks 14. juulil 2003, kaebuse rahuldamata,
pohjendusel et taotletav kaubamirk on kirjeldav madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti ¢ tdhenduses.

Poolte néuded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus;

— jétta kohtukulud tihtlustamisameti kanda.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

~— jétta hagi rahuldamata;

— jdtta kohtukulud kostja kanda.
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Oiguslik kisitlus

Hageja esitab iiheainsa digusliku aluse, mis pohineb midruse nr 40/94 artikli 7
Ioike 1 punkti ¢ rikkumisel.

Poolte argumendid

Esiteks viidab hageja, et piisavalt informeeritud, maistlikult téhelepanelikul ja arukal
tarbijal ci ole ilma tiiendava analiiiisimiseta voimalik maista taotletavat kaubamirki
moodustava sdnamirgi tihenduslikku sisu, seega ei saa jireldada, nagu poleks
kaubamairgil kaitstavat iseloomu.

Seoses sellega rohutab hageja, et sénamirk MunichFinancialServices ei kirjelda
kaubaméirgitaotluses ettendhtud teenuseid, kuna mirgi moodustavate erinevate
sonade kombinatsioonil on talle iseloomulik olemus, mis ei ole tavapirane.
Tavapiratu olemus tuleneb sellest, et vaidlusalust sonamérki ei ole moodustatud
inglise keele grammatika reeglite alusel. Muu hulgas jadb tarbijale tdiesti ebaselgeks,
milline on vaidlusaluses sonamirgis kohaméiruse ,Munich”(Miinchen) ja véljendi
»FinancialServices” suhe.

Téendamaks, et vaidlusalune sonaline tihis ei ole miiruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punktiga ¢ hélmatud, viitab hageja teiseks kohtujurist Jacobs’i 23. oktoobri 2003.
aasta kohtuotsuse C-191/01 P: Siseturu Uhtlustamise Amet v. Wrigley (EKL 2003,
1k 1-12447, 1-12449) ettepaneku punktides 61-64 esitatud analiiiisimeetodile.
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Sellega seoses tuletab hageja meelde, et kohtujurist Jacobs’i arvates tuleb
kaubamérgi kirjeldava iseloomu hindamiseks esiteks anda hinnang sellele, kuidas
sona seondub kauba voi teenusega voi selle méne omadusega, teiseks sellele, kuidas
seda s6na tajutakse ja kolmandaks kaubamirgi omaduste tihtsusele seoses kauba voi
teenusega eriti tarbija seisukohalt.

Esiteks vdidab hageja, et mis puutub viisi, kuidas séna seondub kauba voi teenusega
voi selle mone omadusega, siis ei saa sonalise tihise MunichFinancialServices
moodustavate sonade kombinatsiooni péhjal jireldada itheméttelist seost asja-
omaste teenustega, kuna keeleliste vigade tottu ei ole see grammatiliselt tavapirane
ja on seetdttu mitmetdhenduslik. Nii ei saa asjaomane avalikkus taotletava
kaubamiirgi sisu mitmetihenduslikkuse tattu ilma tiiendava télgendamiseta tajuda
selle viidetavat kirjeldavat iseloomu, mille olemasolu apellatsioonikoda on
tunnistanud.

Mis puutub viisi, kuidas sdna tajutakse, siis hageja arvates sona grammatiliselt
tavapératu kombinatsiooni tottu ei tulene sellest iseenesest ja vahetult taotletud
kaubamirgi véidetavat kirjeldavat iseloomu.

Lopuks, seoses sellega, milline tihtsus on kaubamirgi omadustel seoses kauba voi
teenusega eriti tarbija seisukohast, on hageja arvamusel, et asjaomased potentsiaal-
sed kliendid ei poéra kindlasti olulist tihelepanu sellele, kas pakutavad finantstee-
nused périnevad just Miinchenis asuvalt teenuste osutajalt, kuna finantsteenuste
valdkonnas ei ole teenuste osutaja asukohal mingit tihtsust.
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Viidates eespool mainitud kohtujurist Jacobs’i ettepaneku punktile 30 kohtuasjas
Siseturu Uhtlustamise Amet v. Wrigley, mirgib hageja, et vajadus jitta kirjeldavad
terminid vastavalt madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktile ¢ voimalikult vabalt
kasutatavateks on olemas vaid siis, kui konkurentidel on maistlikult selge ja
téendoline vajadus kasutada just seda sona oma kaupade voi teenuste teatavate
omaduste kirjeldamiseks. Hageja sonul kiesoleval juhul see vajadus puudub, kuna
konkurentidele on jdetud kasutada grammatiliselt korrektsed viljendid (nt ,financial
services coming from Munich” vdi ,financial services being offered from Munich”),
mis seega on tdesti selge kirjeldava tdhendusliku sisuga iseloomuga kombinatsioo-
nid. Ulejadnud osas viitab hageja iildiselt argumentidele, mille ta esitas tihtlustamis-
ameti menetluses.

Uhtlustamisamet vaidleb koigile hageja esitatud argumentidele vastu, Uhtlustamis-
ameti arvates on apellatsioonikoda hageja esitatud kaubamirgi registreerimise
taotluse pohjendatult tagasi lilkanud, kuna konealusel kaubamérgil on puhtalt
kirjeldav iseloom.

Uhtlustamisamet tépsustab, et tarbija ei taju sonalist téhist ,MunichFinancialServi-
ces” viitena kindlale dritithingule, vaid pigem puhtalt kirjeldavana méaéruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punkti ¢ tihenduses.

Esiteks tdhistab osa ,FinancialServices” otseselt teenuseid, mille jaoks registreerimist
taotleti.

Teiseks véidab {ihtlustamisamet osaga ,Munich” seoses, et arvestades finantsteenu-
seid ildiselt, kuid samuti eriti seoses pankade ja kindlustusega, kasutatakse
kohatihist tavapiraselt ja seda moistetakse viitena konealuseid teenuseid osutava
aritihingu asukohale.
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Samuti rdhutab iihtlustamisamet, et Miinchen on laialt tuntud finantskeskus.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Koigepealt tuleb mirkida, et mis puutub ildisesse viitesse argumentidele, mis
sisaldusid {ihtlustamisameti haldusmenetluse raames esitatud dokumentides, siis ei
vasta hagi Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 Iike 1 punktile c ja seega ei
pea nende argumentidega arvestama (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu
7. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas T-84/96: Cipeke v, komisjon, EKL 1997,
Ik 11-2081, punkt 33 ja 31. mirtsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T-20/02: Interquell v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — SCA Nutrition (HAPPY DOG), EKL 2004,
Ik II-1001, punkt 20).

Médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c kohaselt ei registreerita kaubamirke, ,mis
koosnevad ainult sellistest mérkidest vai tihistest, mis tihistavad kaubanduses sorti,
kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, védrtust, geograafilist paritolu voi kaupade tootmise
voi teenuste pakkumise aega v6i muid kauba v6i teenuse omadusi”. Lisaks
kohaldatakse selle misruse artikli 7 1oike 2 kohaselt, »[1]6iget 1 [...] olenemata
sellest, et registreerimata jitmise pohjused on ainult teatavas ithenduse osas”.

Kohtupraktikast tulenevalt vilistab migruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkt ¢ seal
viidatud mirkide véi tihiste reserveerimise ithele konkreetsele aritthingule nende
mérkide v6i téhiste kaubamiirgina registreerimise kaudu. Seega on sellel sittel iildist
huvi teeniv eesméirk, mille kohaselt selliseid marke véi tihiseid voivad koik vabalt
kasutada (vt Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas
T-219/00: Ellos v. Siseturu Uhtlustamise Amet (ELLOS), EKL 2002, 1k II-753,
punkt 27 ja viidatud kohtupraktika ning 27. novembri 2003, aasta otsus kohtuasjas
T-348/02: Quick v. Siseturu Uhtlustamise Amet (Quick), EKL 2003, Ik 11-5071,
punkt 27).
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Lisaks on méiruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktis ¢ viidatud mérgid voi tihised
sellised, mida voib tarbija seisukohast vaadatuna tavakasutuses kasutada t#hista-
maks, kas otse voi iihte olulist omadust mainides, kaupa voi teenust, mille jaoks
registreerimist taotletakse (Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsus
kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble v. Siseturu Uhtlustamise Amet,
EKL 2001, 1k I-6251, punkt 39). Jarelikult tuleb mérgi kirjeldavat iseloomu hinnata
ithest kiiljest iiksnes seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus seda tajub ja teisest
kiiljest asjaomaste kaupade ja teenustega seoses (Esimese Astme Kohtu 27. veebruari
2002. aasta otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (EUROCOOL), EKL 2002, 1k 11-683, punkt 38).

Kiesoleval juhul on kaubamirgitaotluses viidatud teenused finantsteenused, mida
tdiendavalt tipsustatud ei ole. Kuigi taotletav kaubamérk koosneb ingliskeelsetest
sonadest, tihistab selle kaubamirgi esimese osa moodustav linna nimi (,Munich”)
linna Saksamaal. Ulejii%inud kénealuse kaubamirgi moodustavad soénad —
Jfinancial” ja ,services” — on véga tavalised ingliskeelsed sonad, mis samasuguses
kirjaviisis esinevad paljudes teistes ithenduse keeltes. Sellistel asjaoludel tuleb
todeda, et asjaomane avalikkus koosneb nii ithenduse inglise keelt emakeelena
kasutavatest keskmistest tarbijatest, kui ka iihenduse teiste keelepiirkondade
keskmistest tarbijatest — eelkdige Saksa tarbijatest — kellel on vihemalt
algteadmised inglise keelest.

Seega tuleb maidruse nr 40/94 artikli 7 Idike 1 punktis ¢ ettenihtud absoluutse
keeldumisp()hjuse kohaldamisel uurida, kas asjaomase avalikkuse seisukohalt on
sdnamirgi MunichFinancialServices ja nende teenuste, mille jaoks esitatud regist-
reerimistaotlus rahuldamata jieti, st Nizza kokkuleppe klassi 36 kuuluvad
finantsteenused, vahel otsene ja konkreetne seos.

Tuleb mirkida, et asjaomane avalikkus mdistab raskusteta taotletava kaubamirgi
pohiosa ,FinancialServices” kaubamirgitaotluses ette nihtud finantsteenuste
tiieliku ingliskecelse kirjeldusena.
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Taotletava kaubamirgi igakiilgse hindamise raames tuleb siiski uurida, kas osa
»FinancialServices” puhtalt kirjeldava iseloomu vilistab esiteks sellele séna
»Munich” lisamine, teiseks viidetav grammatiliselt vale iilesehitus ja kolmandaks,
ebaharilik kirjaviis.

Esiteks, seoses sdnamirgis ingliskeelse linna nime ,Munich” kasutamisega, on
Esimese Astme Kohus seisukohal, et see ei takista asjaomast avalikkust kohe, ilma
tdiendava arutlemiseta, moistmast, et tegemist on konkreetse Saksamaa linnaga.

Kohtupraktika kohaselt on seoses mirkide ja tahistega, mida voidakse kasutada
nende kaubaliikide, mille jaoks kaubaméirgi registreerimist taotletakse, geograafilise
piritolu tihistamiseks, eriti seoses geograafiliste nimedega, olemas iildine huvi
siilitada need vabalt kasutatavatena (Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, Ik 1-2779,
punkt 26 ja Esimese Astme Kohtu 15, oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas
T-295/01: Nordmilch v. Siseturu Uhtlustamise Amet (OLDENBURGER), EKL 2003,
Ik 11-4365, punkt 30). Sama kohtupraktika on kohaldatav ka teenustele.

Eriti asjakohane on see finantsteenuste valdkonnas, kus kohanime kasutatakse
tavapéraselt ja seda mdistetakse kui viidet konealust teenust osutava driithingu
asukohale ja seega kohale, kust neid teenuseid pohimétteliselt osutatakse. Selle
geograafilise tihise muudel voimalikel tihendustel ei ole tihtsust, kuna kohtuprak-
tika kohaselt piisab, kui kasvdi itks konealuse miirgi véimalikest tihendustest
tdhistab asjaomase kauba voi teenuse omadust (vt eespool viidatud kohtuotsus
Siseturu Uhtlustamise Amet v. Wrigley, punkt 32).

Kéesoleval juhul tuleb tddeda, et Miincheni linn on laialt tuntud tihtsa
finantskeskusena ja asjaomane avalikkus teda selleks ka peab. Selline tédemus
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esines nii iihtlustamisameti kontrollija 18. veebruari 2002. aasta otsuses kui ka
iihtlustamisameti kostja vastuses. Kui hagejal paluti kohtuistungil esitada selles asjas
oma seisukoht, ei vaielnud ta vastu Miincheni linna olulisele rollile finantsteenuste
valdkonnas.

Sellest tulencvalt on apellatsioonikoda téiesti pohjendatult leidnud, et linna nime
»Munich”, millele jirgneb viljend ,FinancialServices”, moistab avalikkus eelkdige
teenuste piritolu koha voi koha, kus neid pakutakse, geograafilise tihisena. Seega ei
nérgenda viljendile ,FinancialServices” sona ,Munich” lisamine sellele viljendile
omast kirjeldavat iseloomu. Vastupidi, see tugevdab kirjeldavat iseloomu kénealusel
linnal finantsteenuste valdkonnas oleva otsustava rolli tottu.

Teiseks tuleb seoses asjaomase sGnamirgi viidetava grammatiliselt vale tilesehitu-
sega mirkida, et isegi kui see asjaolu oleks tuvastatud, ei muuda see vaidlusalusele
mirgile eespool antud hinnangut (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 12. jaanuari
2000. aasta otsus kohtuasjas T-19/99: DKV v. Siseturu Uhtlustamise Amet
(COMPANYLINE), EKL 2000, Ik II-1, punkt 26 ja 26. oktoobri 2000. aasta otsus
kohtuasjas T-360/99: Community Concepts v. Siseturu Uhtlustamise Amet
(Investorworld), EKL 2000, Ik 1I-3545, punkt 23).

Kolmandaks tuleb viite kohta, et vaidlusaluse mirgi kirjaviis on iihest kiiljest
ebaharilik seetottu, et sénad on asetatud sonavahedeta tiksteise korvale ja teisest
kitljest seetdttu, et iga jirgnev sdna algab suurtihega, todeda, et see ei kujuta endast
sellist omapirast elementi, mis muudaks mirgi tervikuna sobivaks tihe driiihingu
kaupade eristamiseks teise #riiihingu kaupadest (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu
31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld
v. Siseturu Uhtlustamise Amet (Giroform), EKL 2001, 1k I1-433, punkt 25). Lisaks
korvaldab sénade sonavahedeta jirjestamise voimaliku moju asjaoly, et vaidlusaluse
sonamirgi moodustavad kolm séna algavad suurtihega. Seega on apellatsioonikoda
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pohjendatult otsustanud, et asjaomane avalikkus loeb, kuuleb ja méistab sonamirki
MunichFinancialServices jirgmiselt: ,Munich Financial Services” (vaidlustatud
otsuse punkt 9).

Kokkuvdttes ei ole kuidagi voimalik kinnitada, et viljendile ,FinancialServices” sona
»Munich” lisamine annab sénamirgile MunichFinancialServices teatava tiiendava
elemendi, mille t6ttu sellel sdnamiril ei ole enam Miinchenist osutatavate
finantsteenustega seoses puhtalt kirjeldavat iseloomu (vt selle kohta Esimese Astme
Kohtu 7. juuni 2001. aasta otsus kohtuasjas T-359/99: DKV v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (EuroHealth), EKL 2001, lk II-1645, punkt 26).

Eespool toodud kaalutlustest tuleneb, et asjaomane avalikkus saab kohe, ilma
tdiendava arutlemiseta, kindlaks teha konkreetse ja otsese seose Miinchenist
osutatavate finantsteenustega, mis kuuluvad kaubamirgitaotluses viidatud liiki
sfinantsteenused”.

Seda hinnangut ei lilkka timber hageja viide, et vajadus jitta kirjeldavad sénad
médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c kohaselt vabalt kasutatavateks on olemas
vaid siis, kui konkurentidel on méistlikult selge ja tGengoline vajadus kasutada just
seda sona oma kaupade vGi teenuste teatavate omaduste kirjeldamiseks.

Esimese Astme Kohus tuletab sellega seoses meelde, et selleks, et ithtlustamisamet
saaks médruse nr 40/94 artikli 7 Idike 1 punkti c alusel jitta kaubamiirgi
registreerimistaotluse rahuldamata, ei ole noutav, et selles artiklis ette nihtud
kaubamérgi moodustavaid mirke ja tdhiseid registreerimistaotluse esitamise ajal
selliste kaupade ja teenuste, mille kohta taotlus on esitatud, kirjeldamiseks véi nende
kaupade ja teenuste omaduste kirjeldamiseks tegelikult kasutataks. Nagu konealuse
sdtte sonastusest ndhtub, piisab, kui neid mirke v6i tihiseid on véimalik selleks
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kasutada. Seega tuleb konealust sitet kohaldades keelduda sdnamirgi regist-
reerimisest, kui vdhemalt iiks selle vdimalikest tdhendustest on selline, et see
tihistab asjaomaste kaupade voi teenuste omadust (eespool viidatud kohtuotsus
Siseturu Uhtlustamise Amet v. Wrigley, punkt 32).

Kiesoleval juhul vdivad ilma igasuguse kahtluseta vaidlusalust sonamirki kasutada
teised finantssektori ettevétjad, kes soovivad niidata, et nende teenuseid osutatakse
Miinchenist, mis on, nagu eespool osutatud, iiks tihtsaimatest Saksamaa
finantskeskustest. Selles suhtes tuleb tihele panna, et teenuse osutamise geograa-
filine paritolu on omadus, mis on mééruse nr 40/94 artikli 7 Idike 1 punktis c
otseselt loetletud. Seega tuleb hageja argumendid korvale jétta.

Seega on apellatsioonikoda pohjendatult otsustanud, et sonamirk MunichFinan-
cialServices kirjeldab asjaomaseid finantsteenuseid.

Seetottu tuleb hageja iiksainus diguslik alus pohjendamatuse tottu tagasi litkata ja
jitta hagi tervikuna rahuldamata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 Idike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, méistetakse kostja kohtukulud vastavalt kostja noudele hagejalt
vilja.
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Esitatud pohjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Jitta hagi rahuldamata.

2. Mboista kohtukulud vilja hagejalt.

Vilaras Martins Ribeiro Jirimide

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 7. juunil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretar

H. Jung
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Koja esimees

M. Vilaras



