PTV VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET (MAP&GUIDE)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
10. oktoober 2006 *

Kohtuasjas T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, asukoht Karlsruhe (Saksamaa), esindaja:
advokaat F. Nielsen,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja tééstusdisainilahendused), esindajad:
B. Miiller ja G. Schneider,

kostja,

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja tédstusdisai-

nilahendused) teise apellatsioonikoja 1. juuli 2003. aasta otsuse (asi R 1046/2001-2)
peale, mis kisitleb sonamirgi map&guide tthenduse kaubamirgina registreerimise
taotlust,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud A. W. H. Meij ja L. Pelikdnov4,
kohtusekretér: ametnik I. Natsinas,

arvestades 4. septembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 26. novembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades 7. detsembril 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 15. veebruaril 2001 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) ndukogu 20. detsembri
1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
lk 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel {ihenduse kaubamirgi
taotluse.
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Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, oli sonamérk map&guide.

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
Nizza kokkuleppe (uuesti 1ibi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 41 ja 42
ning vastavad neis klassides alljirgnevale kirjeldusele:

— klass 9 ,arvutitarkvara”;

— Kklass 41 ,tarkvaraalaste koolitusiirituste korraldamine”;

— Kklass 42 ,arvutiprogrammide koostamine”.

Kontrollija litkkas 19. oktoobri 2001. aasta otsusega registreerimistaotluse ,arvuti-
tarkvara” ja ,arvutiprogrammide koostamise” teenuste jaoks tagasi médruse nr 40/94
artikli 38 alusel, leides, et taotletav kaubamirk on médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti ¢ mottes asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldav ning sellel puudub
eristusvoime madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b tdhenduses. Vastupidiselt
oma esialgsele kavatsusele ei likanud kontrollija tagasi registreerimistaotlust
starkvaraalaste koolitusiirituste korraldamise” teenuste osas.
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Hageja esitas 19. detsembril 2001. aastal tihtlustamisametile méidruse nr 40/94
artiklite 57-62 alusel kaebuse kontrollija otsuse peale.

Teine apellatsioonikoda jittis 1. juuli 2003. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”), millest teavitati hagejat 4. juulil 2003, kaebuse rahuldamata, viites, et
taotletaval kaubamirgil puudub eristusvdime médruse nr 40/94 artikli 7 loike 1
punkti b tihenduses ning mirkis lisaks, et ei ole tarvis teha otsust médruse nr 40/94
artikli 7 I16ike 1 punktis ¢ sdtestatud absoluutse keeldumispohjuse olemasolu kohta.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— mboista kohtukulud viélja ithtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud viélja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Poolte argumendid

Hageja esitab tiheainsa viite, mis tuleneb médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
rikkumisest.

Oma viite kinnitamiseks mérgib ta eelkéige, et médruse nr 40/94 artikli 7 loike 1
punkti b, mis kasitleb ,kaubamirke, millel puudub eristusvéime”, sdnastusest
tuleneb, et kaubamirgi norgast eristusvdimest piisab selles sdttes ette ndhtud
absoluutse keeldumispdhjuse tagasi liikkamiseks.

Seejdrel vdidab ta, et Esimese Astme Kohu 3. juuli 2003. aasta otsusest
kohtuasjas T-122/01: Best Buy Concepts vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (BEST
BUY), EKL 2003, 1k 11-2235, punkt 21, tuleneb, et kaubamirk on miédruse nr 40/94
artikli 7 ldike 1 punkti b mottes eristusvbimeline, tingimusel et asjaomast
kaubamirki peab olema vdimalik viivitamatult tajuda viidatud toodete vdi teenuste
kaubandusliku péritolu téhisena, voimaldamaks asjaomastel tarbijatel eristada
kaubamirgi omaniku tooteid vdi teenuseid ilma vdimaliku segiajamiseta nendest,
mis on toodetud mujal. Kéesoleval juhul tdidab tihis map&guide nimetatud
tilesannet, sest see tihis viitab ,arvutitarkvara” ja teenuste ,arvutiprogrammide
koostamine” kaubanduslikule péritolule.

Selles osas vdidab hageja esiteks, et tihtlustamisamet eksis leides, et tahis map&guide
seostub otseselt ja konkreetselt ,arvutitarkvaraga” ja teenustega ,arvutiprogrammide
koostamine”.
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Hageja viitel ei ole tihtlustamisamet votnud piisavalt arvesse seda, et tthenduse
kaubamargi taotluses mérgitud kaubad ja teenused ei ole linnakaardid voi reisijuhid,
vaid ,arvutitarkvara” ja ,arvutiprogrammide koostamise” teenused, mis voivad olla
seotud mis tahes teemavaldkonnaga. Seetottu on linnakaartide voi reisijuhtide ning
tihise map&guide vaheline seos kahtlemata vaid tildist laadi ning oletuslik. Erinevalt
raamatuna avaldatud reisijuhist, mida igaiiks méératleks reisijuhina, ei kasuta
»arvutitarkvara” médratlemisel keegi moistet ,map&guide”. Tédhis map&guide ei
anna sellest otsesemat teavet ka ,arvutiprogrammide koostamise” teenuste kohta.
Nii tajub asjaomane avalikkus tdhist map&guide kui véljamoeldist, mis viitab
kaubanduslikule péritolule. Seega ei esine tihise map&guide ning asjaomaste
teenuste ja kaupade kui selliste vahel seost. Uhelt poolt on tihise map&guide sisu ja
teisalt ,arvutitarkvara” ja ,arvutiprogrammide koostamise” teenuste vahelised
semantilised seosed rangelt vottes deduktiivselt tuletatavad. Seega ei esine tingimusi,
mis annavad alust keelduda tihise map&guide diguskaitse alla votmisest tdhise
eristusvdime puudumise tottu.

Hageja mérgib ka, et vaidlustatud otsuses voetud seisukoha jirgi ei saa
sarvutitarkvara” ja ,arvutiprogrammide koostamise” teenuste puhul kunagi kasutada
Lkonkreetsest moistest” koosnevat kaubamirki, sest alati on vdimalik luua seos
kasutatava moiste — nt ,16vi” voi ,kotkas” — semantilise sisu ning asjaomase kauba
vOi teenuse eesmirgi voi kasutusala vahel.

Teiseks vdidab hageja, et arvestades asjaomase téhisega loodavat tervikmuljet ning
seost tihistatavate kaupade ja teenustega tuleb seda pidada eristusvdimeliseks.
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Kolmandaks védidab hageja, et tdhis map&guide on igal juhul teataval miéral
eristusvdoimeline, kuna kontrollija, kes oli esialgselt kavatsenud jitta taotluse
Jtarkvaraalaste koolitusiirituste korraldamise” teenuste osas rahuldamata, otsustas
hiljem lubada asjaomase tihise registreerimist selle teenuse jaoks. Seega kui téhisel
map&guide puudub eristusvdoime, ei oleks kontrollija saanud oma esialgset
hinnangut muuta.

Neljandaks viidab hageja, et kuigi igat juhtumit tuleb hinnata iseseisvalt ning
varasemad teiste kaubamirkide registreeringud ei ole konealuse kaubamirgi
kaitstavuse hindamisel asjakohased, peab iihtlustamisamet siiski tagama o6iguse
ithetaolist kohaldamist. Sellest tuleneb sisuliselt, et kuna teatavaid kaubamirke on
olnud vdimalik registreerida kaupade ja teenuste jaoks, mille vaheline seos on
otsesem kui iihelt poolt tihise map&guide ja teisalt ,arvutitarkvara” ja ,arvutiprog-
rammide koostamise” teenuste vahel, siis ei ole argumente, mis oigustaksid
vaidlustatud otsust. Hageja toob siinkohal nditeks kaubamirgi LEICHT (lihtne)
registreerimise sisseehitatud kdéogimoobli jaoks, kaubamirgi PRO CARE regist-
reerimise kehahooldus- ja ilutoodete jaoks, kaubamirgi POLY COLOR regist-
reerimise juuksehooldustoodete, $ampoonide ning juuksevirvide jaoks, kaubamérgi
GOLDEN CARE registreerimise kindlustuste ning finantsteenuste jaoks, kauba-
mérgi Safetytech registreerimise pakenditdostuse seadmete jaoks vdi kaubamirgi
RAPID registreerimise puurmasinate jaoks.

Lopuks viitas hageja oma hagiavalduses dokumentidele, mis ta oli esitanud
tihtlustamisameti menetlustes. Siiski mérkis ta kohtuistungil, et kdesoleva menetluse
raames loobub ta viitamast ithtlustamisameti menetlustes esitanud dokumentidele.

Uhtlustamisamet leiab, et tihisel map&guide puudub eristusvéime ning vaidleb
hageja viidetele vastu.
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Esiteks vididab thtlustamisamet sisuliselt, et taotletava kaubamirgi eristusvoime
madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b tdhenduses seisneb selle mérgi tegelikus
voimes kaubanduslikule piritolule viitamise kaudu eristada neid kaupu ja teenuseid,
mis on registreerimistaotluses mirgitud. Selles osas tuleneb kohtupraktikast, et
eritusvoime hindamisel on méérav asjaomase avalikkuse hulka kuuluva asjaomaste
kaupade keskmise tarbija, kes on piisavalt informeeritud, moistlikult tihelepanelik ja
arukas, eeldatav taju (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtu-
asjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk 1-3819, punkt 26).

Kéesoleval juhul tuleb taotletava kaubamirgi eristusvdime hindamisel vétta arvesse
inglise keelt koneleva tarbija arusaama. Uhelt poolt koosneb tihis map&guide
ingliskeelsetest sonadest ja teisalt tuleneb méédruse nr 40/94 artikli 7 loikest 2, et
tdhise registreerimine tthenduse kaubamirgina on vilistatud isegi siis, kui sellel
tihisel puudub eristusvdime tihes ithenduse territooriumil kasutatavatest keeltest
(Esimese Astme Kohtu 30. mirtsi 2000. aasta otsus T-91/99: Ford Motor vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (OPTIONS), EKL 2000, Ik 11-1925, punkt 25 jj).

Teiseks mairgib tihtlustamisamet, et vastupidiselt hageja viitele esineb tdhise
map&guide ning kaupade ja teenuste vahel, mille jaoks asjaomase kaubamérgi
registreerimist taotletakse, otsene ja konkreetne seos, mis vilistab asjaomaste
kaupade ja teenuste eristusvéime asjaomase tihisega seoses.

Selles osas mdrgib ithtlustamisamet nagu apellatsioonikodagi, et sonadel ,map” ja
»guide”, mis tdhendavad vastavalt kaarti vo6i linnakaarti ning juhti voi reisijuhti
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puudub mdlemal eristusvdime niivord, kuivord need tdhistavad {iksnes ,arvutitark-
vara” nimetust kandvat kaupa ja ,arvutiprogrammide koostamise” nimetust kandvat
teenust. Nagu vaidlustatud otsuses mirgitud, ostab asjaomaste kaupade ja teenuste
keskmine tarbija arvutiprogramme eesmirgiga kasutada selles sisalduvaid andmeid
ning ta saab deduktiivset v6i muid moistuslikke tuletamisviise kasutamatagi aru, et
see tarkvaraprogramm voi asjaomane teenus koostab geograafilisi kaarte, linnakaarte
voi teejuhte.

Peale selle ning nagu mérgitud ka vaidlustatud otsuses, on sdnade ,map” ja ,guide”
tthendamine (ithendus) moistes ,map&guide” kdigest nimetatud eristusvdimeta
osade summa. Kahe moiste tthendamises tiipograafilise tihisega ,&”, mis tihendab
»ja”, ei ole grammatiliselt midagi ebatavalist. Seega ei erine tihise map&guide
tilesehitus arusaadaval mdéral igapdevases kones kasutatavast sdnavarast, milline
asjaolu voib téhise muuta eristusvoimeliseks Euroopa Kohtu 20. septembri
2001. aasta otsuse kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, EKL 2001, lk 1-6251) tihenduses. Arvutite ja arvutiprogram-
meerimise kontekstis tihisega map&guide kokku puutuv tarbija tajub tihendust
vahetult ning seostab ilma vaimse pingutuseta konkreetselt ning otseselt asjaomase
tihise ning kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotletakse.

Lisaks on kontrollija teinud asjaomase avalikkuse seisukoha niidete varal
nouetekohaselt kindlaks. Samuti on ta mirkinud, et turul on levinud selline kaarti
ja teejuhti koos esitav geograafiline tarkvara, mis voimaldab paberkandjale triikitud
teejuhist enamaid voimalusi ehk individuaalse teekonna koostamist, seda eriti CD-
ROM-i kujul. Hageja ei ole neid jéreldusi vaidlustanud.
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Seoses hageja argumendiga, mille kohaselt mitte keegi ei kasuta ,arvutitarkvara”
tihistamiseks moistet ,map&guide”, kuna moiste ,reisijuht” tihistab raamatu kujul
reisijuhti, mirgib tihtlustamisamet sisuliselt, et tarkvara voib raamatut asendada, sest
tihenduse ingliskeelsetes piirkondades on olemas selliseid teoseid, mida antakse vilja
nii raamatu kui CD-ROM-i kujul. Ta lisab, et raamatupealkirja map&guide mérkav
tarbija motleb otsekohe reisijuhile, millega on kaasas geograafilised v6i linnakaardid,
mistottu maisteid ,reisijuht”, ,kaart”, ,teejuht” voi ka ,map&guide” (kaart ja teejuht)
ei ole voimalik kaitsta triikiste suhtes, mis kuuluvad klassi 16. Eeltoodust tulenevalt
kehtib sama ka vastava tarkvara suhtes.

Hageja etteheidete, mille kohaselt vaidlustatud otsuses voetud seisukoha jdrgi ei saa
tihtki tegelikku nimetust nagu ,16vi” voi ,kotkas” tarkvara voi sellega seotud teenuste
suhtes kaitsta, likkab ihtlustamisamet timber sisuliselt vditega, et siinjuures on
otsustav tarbija arusaam ning see kisitlus on asjaomases sektoris levinud praktikas
valdav. Lai avalikkus, kes on kiesoleval juhul asjaomaseks avalikkuseks, ei pddra
tihelepanu sellele, et geograafilisi kaarte voi linnakaarte, millega on kaasas teejuht,
turustatakse tarkvara kujul. Seega vottes arvesse apellatsioonikoja tehtud jéreldusi,
motleb keskmine tarbija mirgates tarkvara pakendil voi vastava teenuse kontekstis
pealkirja ,map&guide” turupraktika kohaselt elektroonilise reisijuhi tarkvarale,
millega on kaasas linnakaart voi geograafiline kaart. Seevastu leiab tihtlustamisamet,
et asjaomane avalikkus ei leia ,16vi” vdi ,kotka” (vdi ,apple” (6un)) nimetust kandvat
tarkvara kohates, et tegemist on tarkvara puudutava téhisega, vaid tajub seda
nimetust kui kaubamirki.

Uhtlustamisamet lisab veel, et kui hageja soovib kaubamirgi map&guide all
turustada tarkvara, mille esemeks ei ole geograafilised kaardid voi teejuhid, on
mdbistlik piirata kaupade ja teenuste loetelu kaupadele, mille jaoks ta registreerimist
taotleb, nii nagu médruse nr 40/94 artikli 44 16ige 1 talle seda voimaldab. Kdesoleval
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juhul hélmab registreerimistaotlus vahet tegemata kogu kaubagruppi ,arvutitar-
kvara” ja ,arvutiprogrammide koostamise” teenustegruppi. Nimetatud tingimustes
on asjakohane kinnitada apellatsioonikoja hinnangut nende gruppide kohta
tervikuna (Esimese Astme Kohtu 7. juuni 2001. aasta otsus kohtuasjas T-359/99:
DKV vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EuroHealth), EKL 2001, Ik II-1645, punkt 33,
ja 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-219/00: Ellos vs. Siseturu Uht-
lustamise Amet (ELLOS), EKL 2002, 1k II-753, punkt 36).

Kolmandaks mirgib tihtlustamisamet, et kontrollija hilisem otsus muuta oma
esialgset vastuseisu taotletava kaubamirk registreerimisele klassi 41 kuuluva teenuse
Jtarkvaraalaste teabetirituste korraldamise” jaoks, ei ole kiesolevas asjas asjakohane.

Neljandaks mirgib iihtlustamisamet, et viide, mille kohaselt minevikus on
rahuldatud selliste kaubamérkide registreerimistaotlusi, mille vaheline seos nende
tihistatavate kaupadega on tunduvalt otsesem seosest, mis esineb tihise map&guide
ning vaidlusaluste kaupade ja teenuste vahel, ei ole kiesolevas asjas asjakohane.
Selles osas mirgib ta, et tulenevalt Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta
otsusest kohtuasjas T-106/00: Streamserve vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(STREAMSERVE) (EKL 2002, lk II-723, punktid 66-67) ei vdi hageja oma
argumentides tugineda iihtlustamisameti teistes asjades tehtud vdimalikele vigadele.

Eeltoodust tuleneb, et tihis map&guide ei sobi ,arvutitarkvara” ja ,arvutiprogram-
mide koostamise” teenuste kaubandusliku péritolu tihiseks.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Maiéruse nr 40/94 artikli 7 ldike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamirke,
millel puudub eristusvdime ning selle 16ike punkti ¢ kohaselt kaubamirke, mis
koosnevad ainult sellistest markidest v6i tahistest, mis tihistavad kaubanduses sorti,
kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vadrtust, geograafilist péritolu voi kaupade tootmise
voi teenuste pakkumise aega voi muid kauba vdi teenuse omadusi.

Midruse nr 40/94 artikli 7 1dikes 1 esitatud keeldumispdhjused on iiksteisest
soltumatud ja nduavad eraldi uurimist. Samuti tuleb neid keeldumispéhjusi
tolgendada nende koigi aluseks oleva tildise huvi valguses. Koigi keeldumispohjuste
hindamisel arvesse voetav avalik huvi voib voi isegi peab viljendama erinevaid
kaalutlusi, soltuvalt késitlusel olevast pohjusest (vt 29. aprilli 2004. aasta otsus
liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2004, lk 1-5089, punktid 45 ja 46; 16. septembri 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k 1-8317,
punkt 25, ja 15. septembri 2005. aasta otsus C-37/03 P: BiolD Henkel vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, EKL 2005, Ik 1-7975, punkt 59).

Samal ajal esineb nimetatud sitte punktides b—d sitestatud keeldumispdhjuste
kohaldamisalade osas selge kattumine (Euroopa Kohtu 12. veebruari 2004. aasta
otsus kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie, EKL 2004, lk 1-1699, punkt 18, ja
12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland,
EKL 2004, lk 1-1619, punkt 67). Veelgi enam, Euroopa Kohtu ja Esimese Astme
Kohtu praktikast tuleneb, et sdnamirk, mis on midruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti c mottes kaupade voi teenuste omadusi kirjeldav, ei oma samade kaupade voi
teenuste suhtes sama miédruse artikli 7 1dike 1 punkti b mottes kindlasti
eristusvdimet (eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie, punkt 19, ja eespool
viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).
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Sellises olukorras nagu antud juhul, mil vaidlustatud otsusega keeldutakse taotletava
kaubamirgi registreerimisest mééruse nr 40/94 artikli 7 I16ike 1 punktis b sitestatud
absoluutse keeldumispohjuse olemasolule tuginedes, tuleb kontrollida, kas tihtlus-
tamisamet on tdendanud, et asjaomasel kaubamirgil puudub eristusvdime.

Sellega seoses tuleb meenutada, et médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktist b
tulenev iildise huvi maiste on endastmdistetavalt vastavuses kaubamairgi peatiles-
andega, milleks on tagada lopptarbijale v6i -kasutajale kaubamérgiga tdhistatud
kaupade vb6i teenuste teatud péritolu, mis lubaks ilma vdimaliku segiajamiseta
eristada kaupu voi teenuseid nendest, millel on teine péritolu (eespool punktis 33
viidatud kohtuotsused SAT.1 vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punktid 23 ja 27, ja
eespool punktis 33 viidatud kohtuotsus BiolD vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
punkt 60).

Kahest sonast ja tiipograafilisest tdhisest koosneva mirgi puhul nagu antud juhul
voib véimaliku eristusvdime olemasolu kontrollida osaliselt iga moiste voi selle osa
kohta eraldi, ent seda tuleb igal juhul hinnata tervikuna. Asjaolu, et igal osal
tiksikuna puudub eristusvoime, ei vilista seda, et koostoimes vdib neil olla
eristusvdime (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Campina Melkunie, punktid 40
ja 41; eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland,
punktid 99 ja 100, ja eespool punktis 33 viidatud kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, punkt 28).

Vaidlustatud otsusest tuleneb, et apellatsioonikoda jdttis kaebuse rahuldamata,
leides, et tarbija tajub tdhist map&guide ,arvutitarkvara” ja ,arvutiprogrammide
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koostamise” teenuste suhtes tiksnes kui asjaomaste kaupade ja teenustega seostuvat
viidet, mitte kui paritolutidhist, mis vdimaldab eristada {ihe ettevdtja kaupu voi
teenuseid teiste ettevotjate omadest.

Eeltoodust voib jéireldada, et kuigi apellatsioonikoda mérkis, et kéesoleval juhul ei
ole vajalik kontrollida asjaomase tihise kirjeldavast iseloomust tuleneva absoluutse
keeldumispdhjuse olemasolu, leidis ta sisuliselt, et tdhis map&guide ei ole
eristusvdimeline madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b tdhenduses, kuna
asjaomane avalikkus tajub seda tdhist asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldavana.

Seega tuleb kontrollida, kas apellatsioonikoja loodud seos iihelt poolt taotletava
tihise semantilise sisu ja teisalt asjaomaste kaupade ja teenuste vahel on piisavalt
konkreetne ja otsene tdoendamaks, et see tihis voimaldab asjaomasel avalikkusel
asjaomaseid kaupu ja teenuseid médratleda vahetult, mistottu see téhis eristusvoi-
meline (vt selle kohta eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus EuroHealth,
punktid 35 ja 36).

Sellega seoses tuleb meenutada, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab
tihise kirjeldavat iseloomu nagu ka eristusvéimet hindama {ihelt poolt kaupade ja
teenustega seoses, mille jaoks registreerimist taotleti, ning teisest kiiljest seoses
asjaomase avalikkuse tajuga (eespool punktis 24 viidatud kohtuotsus Procter &
Gamble vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 39, ja Euroopa Kohtu 21. oktoobri
2004. aasta otsus kohtuasjas C-64/02 P: Erpo Méobelwerk vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2004, 1k I-10031, punkt 43).
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Hageja ei vaidlusta apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt moodustavad
asjaomase kaubamairgiga tihistatavate kaupade ja teenuste sihtgrupi laiema tildsuse
hulka kuuluvad keskmised tarbijad. Pealegi, nagu vdidab {ihtlustamisamet, kuna
asjaomane tdhis koosneb ingliskeelsetest osadest hinnatakse absoluutset keeldu-
mispohjust asjaomase sihtrithma suhtes, kelleks méddruse nr 40/94 artikli 7 16ike 2
alusel on keskmine inglise keelt konelev tarbija.

Selles osas mirkis apellatsioonikoda ilma, et hageja oleks seda vaidlustanud, et
asjaomane tihis koosneb kahest ingliskeelsest nimisénast ,map” ja ,guide”, mis
tahendavad vastavalt kaarti voi linnakaarti ning juhti voi reisijuhti.

Ta jareldas muu hulgas otsesonu, et kahe moiste tihendamises tiipograafilise tahisega
»&”, mis tihendab ,ja” ei ole grammatiliselt midagi ebatavalist ning et niimoodi
tthendatud moistete tihendus seetdttu ei muutu. Apellatsioonikoda leidis, et
taotletav tihis tervikuna on koigest selle osade summa.

Peale selle on thtlustamisameti arvates asjakohane vdtta arvesse, et tihise
map&guide tilesehitus tervikuna ei lahkne arusaadaval méiral asjaomase avalikkuse
igapdevases kones kasutatavast sonavarast, milline asjaolu voib muuta téhise
eristusvoimeliseks eespool punktis 24 viidatud kohtuotsuse Procter & Gamble vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet (punkt 40) mottes.
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Seega tuleb mirkida, et sisuliselt leidis apellatsioonikoda digesti, et asjaomane tihis
tervikuna on ,map and guide” ning tdhendab kaarti (linnakaarti) ja teejuhti
(reisijuhti).

Tihise map&guide semantilise sisu ning asjaomaste kaupade voi teenuste vahelise
seose osas arvestas apellatsioonikoda teadlikult, et see tihis tiksnes kirjeldab
teatavate kaupade (,arvutitarkvara”) ja teatavate teenuste (,arvutiprogrammide
koostamine”) otstarvet. Uhenduse ingliskeelsetel aladel v6ib see tihis hélmata neid
arvutitarkvarasid ning arvutiprogrammide koostamise teenuseid, mille {ilesanne on
pakkuda kaarte (linnakaarte) ja teejuhte (reisijuhte). Sellest tuleneb, et tihise
map&guide semantiline sisu voimaldab asjaomasel avalikkusel vahetult ja pikemalt
motlemata luua otsese ja konkreetse seose tarkvara ja arvutiprogrammide
koostamise teenustega, mis tdidavad kaardi (linnakaardi) ja teejuhi (reisijuhi)
tilesannet.

Kuna registreerimistaotluses taotleti asjaomase tdhise registreerimist ,arvutitark-
vara” jaoks tervikuna ning ,arvutiprogrammide koostamise” teenuste jaoks
tervikuna, nende vahel vahet tegemata, siis tuleb kinnitada apellatsioonikoja
hinnangut selles osas, milles see kisitleb nimetatud kategooriat tervikuna (vt selle
kohta eespool punktis 28 viidatud kohtuotsus EuroHealth, punkt 33).

Vastupidiselt hageja viitele ei vilista asjaolu, et ,arvutitarkvara” ja ,arvutiprogram-
mide koostamise” teenused voivad olla seotud mis tahes teemavaldkonnaga seda, et
asjaomase tdhise semantiline sisu kirjeldab registreerimistaotluses mérgitud teatud
kaupade ja teenuste otstarvet. Viites, et registreerimistaotluses loetletud kaubad ja
teenused holmavad mis tahes teemavaldkonda, méonab hageja sonaselgelt, et
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teatavate ,arvutitarkvarade” ja ,arvutiprogrammide koostamise” teenuste tilesandeks
on pakkuda kaarte (linnakaarte) ja teejuhte (reisijuhte).

Hageja viide, mille kohaselt apellatsioonikoja voetud seisukoha jirgi ei saa
»arvutitarkvara” ja ,arvutiprogrammide koostamise” teenuste puhul kunagi kasutada
Jkonkreetset moistest” koosnevat kaubamarki, sest alati on vdimalik luua seos selle
moiste semantilise sisu ning asjaomase kauba voi teenuse eseme vdi kasutusala
vahel, ei vasta tdele. Ainult otsese ja konkreetse seose esinemise korral keelab
maddruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkt c tdhise registreerimist.

Eeltoodust tuleneb, et apellatsioonikoda tuvastas asjaomase avalikkusena inglis-
keelse laiema tildsuse hulka kuuluvate keskmiste tarbijate kohta oigesti, et tihis
map&guide kirjeldab asjaomase registreerimistaotluses margitud tooteid ja teenu-
seid. Seetottu ning vastavalt kohtupraktikale, mille kohaselt kirjeldaval tdhisel
puudub kindlasti eristusvdime (eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Campina
Melkunie, punkt 19 ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN
Nederland, punkt 86) on apellatsioonikoda digesti jireldanud, et tihis map&guide ei
ole eristusvdimeline.

Lisaks niivord, kuivord apellatsioonikoda otsustas pohistada vaidlustatud otsuse ka
todemusega, mille kohaselt asjaomast tdhist tervikuna kasutatakse kaubanduses
tavaliselt asjaomaste kaupade ja teenuste pakkumisel esitlemiseks (asjaomase otsuse
punktid 15-16), on asjakohane meenutada, et Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et
nimetatud kriteeriumi alusel ei saa tolgendada mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti b, ja selle sitte aluseks olev iildine huvi ei nde ette seda, et tihised, mille
suhtes nimetatud site kohaldub, peavad olema vabaks kasutamiseks koikide jaoks
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(eespool punktis 33 viidatud kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
punkt 36).

Siiski, kuna vaidlustatud otsus tugineb oigele hinnangule, mille kohaselt tdhis
map&guide ei ole selle semantilise sisu ning asjaomaste kaupade ja teenuste vahelise
otsese ja konkreetse seose olemasolu tdttu eristatav, tuleb jireldada, et apellatsioo-
nikoda ei ole teinud viga, leides, et kiesoleval juhul esineb tdhise map&guide
registreerimise absoluutne keeldumispéhjus.

Lisaks tuleneb eespool punktis 41 nimetatud kohtupraktikast, et kaubamérgi
eristusvoimet peab hindama kaupade ja teenustega seoses, mille jaoks registreerimist
taotletakse. Siiski vastupidiselt sellele, mida viidab hageja, ei ole asjaolu, et
kontrollija tunnustas tihise map&guide eristusvéimet ,tarkvaraalaste koolitusiiri-
tuste korraldamise” teenuste suhtes, asjakohane asjaomase tdhise eristusvoime
hindamisel nimetatust erinevate kaupade ja teenuste suhtes nagu ,arvutitarkvara” ja
s<arvutiprogrammide koostamise” teenused.

Lopuks, vastupidiselt sellele, mida véidab hageja, ei tulene hoolimata asjaolust, et
tihtlustamisamet on véidetavalt juba lubanud kaubamirkide registreerimist kaupade
ja teenuse jaoks, mille vaheline seos asjaomaste kaubamérkidega on otsesem kui see,
mis seob tihist map&guide kaupade ja teenustega, mille jacks selle tdhise
registreerimist taotletakse, et médruse nr 40/94 iihetaoline kohaldamine eeldab
konealuse tihise registreerimist ithenduse kaubamirgina asjaomaste kaupade ja
teenuste jaoks. Tegelikult on kdigepealt kohane esile tuua, et otsused, mida
apellatsioonikojad votavad vastu madruse nr 40/94 alusel seoses mirkide tthenduse
kaubamairkidena registreerimisega, kuuluvad piiratud pédevuse ja mitte vaba
kaalutlusoiguse valdkonda. Seetottu tuleb apellatsioonikodade otsuste seaduslikkust
hinnata {iksnes nimetatud maiédruse alusel, nagu tihenduse kohtud seda on
tdlgendanud, ja mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika pdhjal
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(eespool punktis 33 viidatud kohtuotsus BiolD vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
punkt 47 ja selles viidatud kohtupraktika). Peale selle ei ole viidatud kaubamirgid
ning kaubad ja teenused, millega neid seostatakse, analoogsed ei asjaomase tihise
ega kiesoleva asja objektiks olevate kaupade ja teenustega. Sellest tulenevalt vottes
arvesse eespool punktis 41 viidatud kohtupraktikat, ei ole kiesolevas asjas, hinnates
tihise map&guide eristusvoimet asjaomaste kaupade ja toodete suhtes, hageja viited
teiste kaubamirkide registreerimise kohta asjakohased.

Kdike eeltoodut arvesse vottes on apellatsioonikoda digesti jireldanud, et téhisel
map&guide puudub eristusvéime médruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti b
tdhenduses.

Sellest tulenevalt tuleb hagi jéitta rahuldamata.

Kohtukulud

Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud
pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud. Kuna
kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mdistetakse kohtukulud vastavalt kostja
ndudele vilja hagejalt.
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Esitatud pohjendustest lahtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda)

otsustab:

1. Jdtta hagi rahuldamata.

2. Mpoista kohtukulud vilja hagejalt.

Pirrung Meij Pelikdnova

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 10. oktoobril 2006. aastal Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

E. Coulon J. Pirrung
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