KOHTUOTSUS 4.5.2005 — KOHTUASI T-359/02

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)
4. mai 2005 "

Kohtuasjas T-359/02,

Chum Ltd, asukoht Toronto (Kanada), esindaja: advokaat M. J. Gilbert,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toéostusdisainilahendused),
esindajad: P. Bullock ja S. Laitinen,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses

STAR TV AG, asukoht Schlieren (Sveits),
* Kohtumenetluse keel: inglise.
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mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja
17. septembri 2002. aasta otsuse (asi R 1146/2000-2) peale, mis késitles Chum Ltd
ja STAR TV AG vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal ja kohtunikud P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-
Bialecka,

kohtusekretér: H. Jung,

arvestades 3. detsembril 2002 Esimese Astme Iohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 9. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja
vastust,

arvestades 17. novembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 28. juulil 1998 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toOstusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”), néukogu 20. detsembri
1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
lk 1; ELT erivéljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul) alusel ithenduse kaubamairgi
registreerimise taotluse,

Kaubamiirk, mille registreerimist taotleti, on sénamirk STAR TV.

Teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mirkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud) klassidesse 38 ja 41 ning
vastavad, mélemad asjakohases klassis, jirgmisele kirjeldusele:

— Kklass 38: ,Telesaadete edastamise teenused, interaktiivse televisiooni elektroo-
nilise edastamise teenused, eriti televisioonivorgu, elektronposti, Interneti ja
teiste elektrooniliste kanalite kaudu”;
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— klass 41: ,Televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega
seotud programmide tootmine, levitamine, salvestamine ja viljatéotamine”.

Registreerimistaotlus avaldati 31. mai 1999. aasta Uhenduse Kaubamirgibiilletdanis
nr 43/99.

STAR TV AG esitas 30. augustil 1999 mééruse nr 40/94 artikli 42 alusel hageja
taotlusele vastulause, viidates sama miidruse artikli 8 16ike 1 punktides a ja b
satestatud segiajamise tdendosusele. Vastulause pdhines rahvusvaheliselt kaitstud
kujutismirgil, mille reproduktsioon on alljirgnev:

Nimetatud kaubamirk oli registreeritud Saksamaal, Austrias, Beneluxi riikides,
Prantsusmaal ja Itaalias ,telesaadete, st eriprogrammide, mis sisaldavad informat-
siooni ja dokumentaalmaterjali kino ja filmide kohta, edastamise” teenuste jaoks
klassis 38 ning ,televisiooniprogrammide, tipsemalt kino ja filmide kohta
informatsiooni ja dokumentaalmaterjali sisaldavate programmide tootmise” teenuste
jaoks klassis 41.
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28. septembri 2000. aasta otsusega rahuldas vastulausete osakond vastulause ja
liikkas hageja esitatud kaubamérgi registreerimise taotluse tagasi, kuna esines kahe
vastandatud mérgi segiajamise tGendosus.

28. novembril 2000 esitas hageja vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

Uhtlustamisameti teine apellatsioonikoda jattis 17. septembri 2002. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) hageja kaebuse rahuldamata ja vastulausete osakonna
otsuse muutmata. Teenuste sarnasuse astme hindamise osas joudis apellatsiooni-
koda jéreldusele, et esiteks holmasid kaubamirgi registreerimise taotluses klassi 38
kuuluvad telesaadete edastamise teenused ja interaktiivse televisiooni elektroonilise
edastamise teenused, eriti televisioonivorgu, elektronposti, Interneti ja teiste
elektrooniliste kanalite kaudu, ning klassi 41 kuuluv televisiooniprogrammide
tootmine vastulause esitaja vastavates klassides kaitstud teenuseid ja kattusid
nendega, ning teiseks tdiendasid kaubamirgi registreerimise taotluses nimetatud
stelevisiooni, videote, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud
programmide levitamise, salvestamise ja viljatotamise” teenused vastulause esitaja
kaubamirgiga kaitstud teenuseid v6i neid kasutati kaubamirgiga kaitstud teenuste
elektroonilise toena. Mis puutub vastandatud kaubamérkide vérdlemisse, siis oli
apellatsioonikoda seisukohal, et nimetatud kaks kaubamdrki olid visuaalses plaanis
eksitavalt sarnased, arvestades, et kaitstud varasema kaubamirgi sénaline koostisosa
kattus taotletava kaubamirgi sénalise koostisosaga, ja et taotletav kaubamirk oli
kaitstud varasema kaubamirgiga foneetiliselt identne, ning viimaseks, et mélemad
kaubamirgid péhinesid kontseptuaalselt samal ideel — nimelt tihel.
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Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— kohustada iihtlustamisametit rahuldama talle esitatud kaubamirgi regist-
reerimise taotlus;

— miirata, et hagejale hiivitataks ithtlustamisameti apellatsioonikoja ja vastu-
lausete osakonna menetlustega seotud kulud;

— jétta kohtukulud iihtlustamisameti kanda.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtult:

— jétta hagi rahuldamata;

— jétta kohtukulud kostja kanda.
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Oiguslik kisitlus

Esiteks tuleb meeles pidada seda, et viljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei kuulu
Esimese Astme Kohtu pidevusse kohustada iihtlustamisametit teatud viisil
tegutsema (Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas
T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. Siseturu Uhtlustamise Amet
(Giroform), EKL 2001, lk 1I-433, punkt 33, ja 27. veebruari 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-106/00: Streamserve v. Siseturu Uhtlustamise Amet (STREAM-
SERVE), EKL 2002, 1k II-723, punkt 18). Seega tuleb tunnistada vastuvdetamatuks
hagiavalduses esitatud néue kohustada ithtlustamisametit rahuldama hageja esitatud
kaubamérgi registreerimistaotlus.

Vaidlustatud otsuse tiihistamise ndude ainsa odigusliku alusena tugineb hageja
mddruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b.

Poolte argumendid

Hageja vaidleb apellatsioonikoja otsusele vastu esiteks osas, mis puudutab
konealuste teenuste suurt sarnasust voi identsust, ja teiseks osas, mis puudutab
vastandatud kaubamirkide viidetavat visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning
foneetilist identsust.

Esiteks, mis puudutab kdnealuste teenuste sarnasust, siis viidab hageja kdigepealt
seda, et klassidesse 38 ja 41 kuuluvate erinevate teenuste loetelu, mille jaoks kaitset
taotleti, on samasse klassi kuuluvate varasema kaubamirgiga kaitstud teenuste
loeteluga vorreldes palju laiem. Mis puutub klassi 38, siis on registreeritud varasema
kaubamirgiga kaitstud vaid selliste televisiooni eriprogrammide edastamine, mis
sisaldavad informatsiooni ja dokumentaalmaterjali kino ja filmide kohta, samas kui
kaubamirgi registreerimise taotluses loetletud teenused hdlmasid telesaadete
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edastamise teenuseid ja interaktiivse televisiooni elektroonilise edastamise teenu-
seid, eriti televisioonivorgu, elektronposti, Interneti ja teiste elektrooniliste kanalite
kaudu. Sama kehtib klassi 41 kuuluvate teenuste kohta, st varasem kaubamirk
holmab vaid kino ja filmide kohta informatsiooni ja dokumentaalmaterjali
sisaldavate eriprogrammide tootmist, samas kui kaubamérgi registreerimise
taotluses nimetatud teenuste hulka kuulus televisiooni, video, reklaami, CD-de,
CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide tootmine, levitamine, salvesta-
mine ja viljatéGtamine.

Edasi mirgib hageja seda, et kaubamirgi registreerimise taotluses nimetatud
teenused olid suunatud laiale avalikkusele, samas kui varasema kaubamirgiga
kaitstud teenused olid suunatud kitsale ja spetsialiseerunud, kinofanaatikutest
koosnevale sihtgrupile.

Lopuseks toonitab hageja, et kaubamiérgi registreerimise taotluses nimetatud
klassi 41 kauluvate teenuste hulka kuulub lisaks televisiooniprogrammide tootmisele
ja edastamisele ka nende levitamine kolmandatele isikutele. Sellest tulenevalt
erinevad hageja ja vastulause esitaja tegevusvaldkonnad klassi 41 kuuluvate vastavate
teenuste osas oluliselt: see erinevus ei vbimalda kaubamérgi taotluses nimetatud
teenuseid kisitleda vastulause esitaja teenuseid tidiendavatena.

Teiseks, mis puudutab vastandatud kaubamérkide sarnasuse hindamist, siis margib
hageja koigepealt seda, et sisuliselt on varasem kaubamirk erinevatest koostisosa-
dest koosnev kujutismérk, samas kui taotletud kaubamirk on vaid sénamiirk. Selle
sisulise erinevuse tattu ei ole kahte kaubamirki voimalik visuaalselt mistahes viisil
vorrelda.
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Samuti ei saa leida sarnasust vastandatud kaubamirkide foneetilisest vaatekohast,
Kuna varasem kaubamirk on kujutismirk, on see tajutav vaid graafilise
reproduktsiooni kaudu. Samas on taotletud kaubamirgi puhul valitsevaks just selle
foneetiline koostisosa,

Lopetuseks vdidab hageja, et vastandatud kaks kaubamirki erinevad ka kontsep-
tuaalselt. Taotletud kaubamirk meenutab ,kinotihti, kuulsusi ja meelelahutust
iildiselt ning vastavaid televisiooniprogramme”, samas kui varasem kaubamirk
meenutab pigem ,astronoomiat [...] ja sellega seotud televisiooniprogramme”.

Lisaks mirgib hageja, et sona ,star”, mis esineb mélemas vastandatud kaubaméirgis,
on seoses klassidesse 38 ja 41 kuuluvate teenustega tavakasutuses. Sellest tulenevalt
ei tohiks hageja arvates varasemale kaubamirgile antud kaitse olla nii ulatuslik, et
kaubamirgi omanikul tekib nimetatud séna kasutamise ainusigus.

Hageja toonitab veel seda, et ta on klassidesse 38 ja 41 kuuluvate teenuste suhtes
juba registreeritud iihenduse kaubamérgi STAR TELEVISION omanik ning mitme
erineva sdna ,star” ja/voi tihe kujutist sisaldava rahvusvahelise kujutismirgi ja
s6namirgi omanik. Sellega seoses rohutab hageja esiteks seda, et vastulause esitaja ei
piitidnud takistada kaubamirgi STAR TELEVISION registreerimist. Hageja on
seisukohal, et kaubamirgi STAR TV registreerimise takistamine on ilmselgelt
vastuoluline, kuna ta on juba saanud registreerida sisuliselt identse kaubamiirgi
STAR TELEVISION. Léopetuseks mirgib hageja, et taotletud kaubamirk voimaldab
ilma igasuguse kahetdhenduslikkuseta eristada tema teenuseid nendest, mida
pakuvad teised dritthingud, arvestades, et nimetatud kaubamirk lisandub talle
kuuluvate kaubamirkide nimekirja, mis kéik sisaldavad sona ,star” ja/véi tihe
reproduktsiooni.
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Uhtlustamisamet jaib apellatsioonikoja seisukohtades esitatud arvamuse juurde.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Miidruse nr 40/94 artikli 8 Idike 1 punkt b sitestab, et ,varasema kaubamirgi
omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamirki, kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamérgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade vbi teenustega on tdenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamiérk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada;
segiajamise toendosus holmab ka tdendosust, et kaubamirk seostatakse varasema
kaubamérgiga”.

Vastavalt véljakujunenud kohtupraktikale seisneb ,segiajamise tdendosus” selles, et
avalikkus voib uskuda, et vastavad teenused pirinevad samalt ettevitjalt voi ka
omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt.

Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise toendosust hinnata igakiilgselt,
vottes aluseks selle, kuidas vastav avalikkus konealuseid téhiseid ning kaupu véi
teenuseid tajub, arvestades koiki asjakohaseid tegureid, isedranis kaubamirkide
sarnasuse ja nendega tdhistatavate kaupade voi teenuste sarnasuse vastastikust
soltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01:
Laboratorios RTB . Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, 1k 11-2821, punktid 31-33 ning viidatud
kohtupraktika).

Arvestades asjakohaste teenuste laadi ning nende eespool kiesoleva otsuse
punktides 3 ja 6 toodud Kkirjeldust, moodustub antud juhul koigi konealuste
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teenuste (vilja arvatud kaubamirgi taotluses nimetatud televisiooniprogrammide
levitamine), sihtrithm, kelle poolt segiajamise toendosust tuleb hinnata, selle
liikmesriigi keskmistest tarbijatest, kus vastulause esitaja rahvusvaheline kaubamirk
kaitstud on, st Saksamaa, Austria, Beneluxi riigid, Prantsusmaa ja Itaalia.

Esiteks, isegi kui hageja pakutavad, klassidesse 38 ja 41 kuuluvad teatud teenused on
suanatud sihtgrupile, kes on kursis informaatikaga ja elektrooniliste vahendite
kasutamisega, tuleb samas todeda, et tinapieval on audiovisuaalsete kaupade ja
teenuste pakkumine ja tarbimine ja nende levitamine pohiliselt noortest koosnevale
laiale tarbijaskonnale selline, et neid kaupu ja teenuseid ei saa vaadelda kui piiratud
ja spetsialiseerunud tarbijate ringile pakutavaid kaupu ja teenuseid. Teiseks —
vastupidiselt hageja esitatud seisukohale ei saa klassides 38 ja 41 varasema
kaubamérgiga kaitstud teenuseid, kuigi nad on seotud spetsiifilise kinematograafia
valdkonnaga, kisitleda kui teenuseid, mis on suunatud erinevale sihtrithmale
vorreldes laia avalikkusega, kes on samuti iildjoontes televisiooni teel edastatavast
meelelahutusest huvitatud.

Samas tuleb arvesse votta seda, et televisiooniprogrammide levitamisega seotud
teenused, mida nimetatakse kaubamirgi taotluses seoses klassiga 41, ei ole suunatud
mitte keskmisele tarbijale vaid sihtgrupile, mis koosneb audiovisuaalsete ja
televisiooniprogrammide edastamise valdkonnas tegutsevatest professionaalidest,
kes on teenuse osutaja valikul tdensoliselt eriliselt huvitatud ja tihelepanelikud.

Kohaldades miaruse nr 40/94 artikli 8 Idike 1 punkti b ja arvestades eeltoodud
seisukohti, tuleb jirgmisena vorrelda esiteks vastavaid teenuseid ja teiseks
vastandatud kaubamirke.
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Teenuste vordlus

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade ja teenuste sarnasuse
hindamisel arvesse votta koiki nendevahelist suhet iseloomustavaid olulisi tegureid.
Need tegurid holmavad eelkdige nende liiki, sihtrihma, kasutamisviisi ning samuti
seda, kas nad on teineteise suhtes konkureerivad voi teineteist tdiendavad (vt
Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00: Institut
fir Lernsysteme v. Sisetuwru Uhtlustamise Amet — Educational Services (ELS),
EKL 2002, Ik 1I-4301, punkt 51).

Antud asjas pohineb vastulause varasemal kaubamirgil, mis on registreeritud
teenuste jaoks klassis 38 ja 41, ning vastulause on suunatud sama klassi teenuste
jaoks taotletud kaubamdrgi registreerimise vastu.

Apellatsioonikoda on asunud seisukohale, et iihelt poolt telesaadete edastamise
teenused ja interaktiivse televisiooni elektroonilise edastamise teenused, eriti
televisioonivorgy, elektronposti, Interneti ja teiste elektrooniliste kanalite kaudu,
ning teiselt poolt kaubamérgi taotluses nimetatud ja klasse 38 ja 41 puudutavate
televisiooniprogrammide tootmine hdlmasid ja kattusid teenustega, mis on samade
klasside osas juba varasema kaubamirgiga kaitstud. Mis puudutab kaubamirgi
taotluses nimetatud teisi teenuseid klassis 41 (televisiooni, video, reklaami, CD-de,
CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide levitamine, salvestamine ja
viljatéotamine), siis on apellatsioonikoda joudnud seisukohale, et need kas
tiiendavad samas klassis varasema kaubamirgiga kaitstud teenuseid voi on neile
elektrooniliseks toeks.

Vorreldes Kklassi 38 kuuluvate kénealuste teenuste kirjeldust, mis on toodud
kiesoleva otsuse punkti 3 esimeses taandes ja punktis 6, ilmneb esiteks see, et
varasema kaubamirgiga kaitstud telesaadete edastamise teenused piirnevad iihe
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spetsiifilise valdkonnaga, nimelt kinematograafia-alaste televisiooniprogrammidega,
samas kui kaubamirgi taotluses on teenuseid kirjeldatud laiahaardelisemalt; teiseks
sisaldavad viimati nimetatud teenused sonaselgelt ,interaktiivse televisiooni
elektroonilise edastamise teenuseid”, samas kui vastulause esitaja noudes esitatud
teenuste kirjelduses selline tépsus puudub.

Seega tuleb siinkohal asuda seisukohale, et hoolimata nende kirjelduses esinevast
erinevusest, on kaubamirgi taotluses nimetatud klassi 38 kuuluvad teenused
osaliselt identsed ja osaliselt sarnased teenustega, mis on samas klassis kaitstud
varasema kaubamirgiga.

Esiteks, nii nagu seda igesti kinnitasid nii apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses kui
ka tihtlustamisamet kostja vastuses, osutavad hageja ja vastulause esitaja sama liiki
teenuseid, nimelt telesaadete edastamise teenuseid, ja see on nii vaatamata
vastulause esitaja poolt edastatavate saadete spetsiifilisele olemusele. Seega
holmavad kaubamirgi taotluses nimetatud teenused ka varasema kaubamirgiga
kaitstud teenuseid.

Teiseks tuleb interaktiivse televisiooni edastamist elektrooniliste vahendite abil —
nagu seda on digitaaltelevisioon v6i Internet, mis véimaldab klientidel kasutada
teenust, kus ei piirduta lihtsa passiivse visuaalse pildi vastuvotuga — vaadelda kui
iihte telesaadete edastamise moodust. Selles méttes ei saa nimetatud teenust lugeda
varasema kaubaméirgiga kaitstud teenuste méératlusest viljaspool olevaks, isegi kui
seda teenust ei ole teenuste kirjelduses sonaselgelt viljendatud. Seega tuleb
kaubamirgi taotluses nimetatud ,interaktiivsete telesaadete elektroonilise edasta-
mise teenuseid” ja varasema kaubamirgiga kaitstud teenuseid kisitleda vihemalt
sarnastena.

II - 1530



38

39

41

CHUM V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — STAR TV (STAR TV)

Klassi 41 kuuluvate ja nii kaubamirgi taotluses toodud teenuste kirjelduses esineva
kui ka varasema kaubamirgiga kaitstud teenuste kirjelduse hulka kuuluva
»televisiooniprogrammide tootmise” teenuse kohta tuleb teha analoogiline jdreldus.
Ka sellel juhul hglmab hageja esitatud laiahaardelisem kirjeldus televisiooniprog-
ramme, mida toodetakse juba varasema kaubamirgiga kaitstud spetsiifilises
kinematograafia valdkonnas.

Lopetuseks tuleb seoses muude hageja ,televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-
ROM:-ide ja diskettidega seotud programmide tootmise, levitamise, salvestamise ja
viljatddtamise” tegevusala raames pakutavate, klassi 41 kuuluvate teenustega meeles
pidada seda, et vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale tuleb kaupade véi teenuste
sarnasuse hindamisel muude elementide hulgas votta arvesse nende sihtrithma ning
seda, kas nad on teineteise suhtes konkurcerivad voi teineteist tdiendavad (vt
kiesoleva otsuse punktis 31 viidatud kohtupraktika). Nagu apellatsioonikoda on
digesti leidnud, tuleb kéesoleva asja puhul kaubamirgi taotluses kirjeldatud
televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud program-
mide tootmist, salvestamist ja viljatootamist kisitleda sarnasena varasema kauba-
mirgiga kaitstud televisiooniprogrammide tootmisega, kuna need kas tdiendavad
teineteist, sest moélemad teenused sisaldavad audiovisuaalsete voi multimeedia
kaupade tootmist — mida saab kisitleda vastulause esitaja kaupade edastamise
spetsiifilise moodusena — véi pakuvad selliseks edastamiseks vajalikku elektroonilist
tuge.

Kokkuvétteks tuleb asuda seisukohale, et olenemata kirjelduse erinevusest, on
kaubamirgi taotluses nimetatud teenused osaliselt identsed ja osaliselt sarnased
teenustega, mis on kaitstud varasema kaubamaérgiga.

Kaubamirkide vordlus

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab segiajamise toendosuse igakiilgne
hindamine, mille kiigus peab arvestama koikide asjassepuutuvate faktoritega,
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asjassepuutuvate kaubamérkide visuaalse, helilise v6i kontseptuaalse sarnasuse
seisukohast pohinema muljel, mille kaubamirk jatab tervikuna, arvestades eriti selle
eristavaid ja domineerivaid koostisosasid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta
otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, 1k 1-6191, punkt 62 ,ning eespool
viidatud kohtuotsus ELS, punkt 62). Asjassepuutuvate kaupade voi teenuste
keskmine tarbija, kelle kaubamirgi tajumisel on segiajamise téenidosuse iildisel
hindamisel méérav téhtsus, tajub kaubamérki harilikult ithe tervikuna ning ei hakka
uurima selle erinevaid detaile (vt eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23).

Kéesoleval juhul moodustub varasem kaubamirk kujutis- ja sonamirgist, mis
koosneb keskselt paigutatud vasakule kallutatud viisnurksest tihest ja sellest kahes
reas lilejooksvast, punaste suurte tihtedega kirjutatud fraasist ,star TV”; seda
tdiendab kolme viikese tihega iimbritsetud kuu kujutis, mille kontuurid on
visandatud iles vasakule, keskselt paigutatud tihe kahe tipu vahele. Taotletav
kaubamirk koosneb sonadest ,STAR TV”,

Esiteks tuleb kahe kaubamirgi visuaalse vordluse osas meeles pidada seda, et
Esimese Astme Kohus on juba tapsustanud, et miski ei takista vérdlemast sonamérgi
ja kujutismirgi visuaalset sarnasust ,arvestades, et molemal kaubamirgi titiibil on
visuaalselt tajutav graafiline kujutis” (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002.
aasta otsus kohtuasjas T-110/01: Vedial v. Siseturu Uhtlustamise Amet — France
Distribution (HUBERT), EKL 2002, Ik 11-5275, punkt 51).

Siinkohal tuleb kéigepealt rohutada, et sonad ,STAR TV” moodustavad samaaegselt
nii taotletava kaubamirgi kui ka varasema kaubamirgi sénalise koostisosa. Esimese
Astme Kohus on sarnaste asjaoludega asjas jéudnud seisukohale, et mitmeosalist
kaubamérki, millel on sénaline osa ja kujutisosa, ei saq pidada sarnaseks teise
kaubamdrgiga, mis on identne v6i sarnane mitmeosalise kaubamirgi ithe osaga, vilja
arvatud juhul, kui viimane on mitmeosalisest kaubamirgist jadvast tervikmuljest
domineeriv koostisosa. Sellise juhuga on tegemist siis, kui nimetatud kaubamiirgi
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koostisosa vdib kaubamirgi kujutises, mida asjaomane avalikkus meeles peab,
domineerida iseseisvalt ja selliselt, et teised kaubamirgi koostisosad vdivad
kaubamérgist jddvas tervikmuljes olla ebaolulised (Esimese Astme Kohtu 23. oktoob-
ri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, ik II-4335, punkt 33).

Mis puudutab vastandatud kaubamirkide visuaalset vordlust, siis joudis apellatsioo-
nikoda antud asjas seisukohale, et sénad ,star TV” moodustasid varasema
kaubamérgi domineeriva koostisosa.

Sellist hinnangut andes ei ole eksitud. Vottes arvesse varasemast kaubamérgist jadvat
visuaalset tervikmuljet, on sdnaline koostisosa ,STAR TV” kahtlemata tdhelepanda-
vam kui kaubamirgi kujutavad koostisosad ja seda nii oma suuruse téttu — sénad
sstar” ja ,TV” asetsevad keskselt paigutatud tihe kujutise peal ja tletavad oma
dimensioonilt tihe kontuure — kui ka virvigamma moju téttu — nimetatud sonad
on kirjutatud punasega mustvalgel taustal.

Sellistel asjaoludel, arvestades taotletud kaubamirgi kokkulangevust varasema
kaubamirgi sonalise domineeriva koostisosaga, ei ole apellatsioonikoda, kes joudis
seisukohale, et vaidluslaused kaks kaubamirki on oluliselt sarnased, hindamisel
eksinud.

Samuti on apellatsioonikoda joudnud Oigele seisukohale, et foneetiliselt on
kaubamérgid identsed.
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#  Vastupidiselt seisukohale, mida paistab toetavat hageja, tuleb todeda, et nagu
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taotletud kaubamirkigi, on ka varasemat kaubamirki vdimalik foneetiliselt
reprodutseerida. Kuna varasema kaubamirgi haaldus langeb kokku tema ainsa
sonalise koostisosa ,STAR TV” hiildusega, mis on sama taotletud kaubamirgi
hééldusega, peab antud asjas asuma seisukohale, et foneetiliselt on vastandatud
kaubamairgid identsed.

Lopetuseks leidis apellatsioonikoda, et kontseptuaalselt kutsuvad mélemad vastan-
datud kaubamiirgid esile métte tihest.

Siinkohal tuleb tépsustada, et kui varasemast kaubamirgist jiiv visuaalne mulje on
kahtlemata ja vahetult tdhte meenutav, arvestades, et iiks selle koostisosa on tihe
graafiline kujutis, siis kehtib sama ka taotletud kaubamirgi puhul, kui on vdimalik
mbistlikult eeldada, et sihtgrupp saab aru ingliskeelsest sonast ,star”.

Niisiis, isegi kui keskmine tarbija, kes moodustab ajassepuutuvate teenuste jaoks
olulise osa sihtrithmast, ei saa tingimata aru ingliskeelse s6na ,star” tihendusest, on
see sOna saksa, prantsuse, itaalia ja hollandi keeles igapievases kasutuses
téhistamaks filmitéhte. Seega kutsuvad nii kaubamiirk, mille registreerimist taotleti
ning milles esines s6na ,star”, kui ka varasem kaubamirk, mille domineeriv sénaline
koostisosa on sona ,star’, mélemad esile motte ,filmitihest”. Lisaks sellele on
molema kaubamirgi voime kutsuda esile eelnimetatud motet palju olulisem kui
mdlemal juhul séna ,star” kombinatsioon lithendiga , TV”, mis olles lithend sénast
»televisioon”, rohutab veelgi enam ideed filmitihest, tuntud nditlejast voi
nditlejannast. Seega on moélemal vaidlusalusel kaubamiirgil sama kontseptsioon.
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Eeltoodust tuleneb, et taotletud kaubamiirk ja varasem kaubamérk on nii visuaalselt,
foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt viiga sarnased ja osaliselt identsed.

Segiajamise toendosus

Ulaltoodud asjaoludel, arvestades kahe vastandatud kaubamirgi identsust véi
sarnasust ja arvestades teenuseid, mis on nendega kaitstud, tuleb asuda seisukohale,
et esineb kindel tdeniosus, et sihtrithm véib nende teenuste kaubandusliku péritolu
segi ajada.

Sama jireldus tuleb teha ka osas, mis puudutab kaubamirgi taotluses nimetatud
telesaadete edastamise teenuseid, mille sihtrithm vastavalt kiesoleva otsuse
punktis 29 toodud seisukohale moodustub audiovisuaalse tegevusvaldkonna
professionaalidest. Siinkohal tuleb asuda seisukohale, et vastandatud kaubamdrkide
visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne sarnasus on selline, et isegi tihelepanelikum
sihtgrupp v6ib arvata, et asjakohased teenused périnevad samalt ettevdtjalt voi
omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt. Ka asjaoly, et vastulause esitaja ei
tegutse otseselt levitamise valdkonnas, ei anna pohjust jouda teistsugusele
jireldusele, arvestades, et iildreeglina voib televisiooniprogramme nii toota kui ka
levitada sama ettevotja, millega sageli ka tegemist on.

Seega tuleb jireldada, et apellatsioonikoda ei ole hindamisel eksinud, asudes
seisukohale, et on olemas taotletud kaubamérgi STAR TV ja varasema kaubamérgi
segiajamise toendosus.
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Mis puutub hageja siseriiklikul, rahvusvahelisel ja iihenduse tasandil tehtud
registreerimistoimingutesse, mille esemeks on olnud kaubamirgis sisalduv séna
»star” voi tihe kujutis, ning mis puutub séna ,star” viidetavasse tavakasutusse
kiesolevas asjas kiisimuse all olevate teenuste tihistamisel, siis tuleb siinkohal
todeda, et neid viteid ei esitatud ei vastulausete osakonnale ega apellatsioonikojale.
Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale ei saa Esimese Astme Kohtule esitatud
asjaolud, mida ei ole eelnevalt esitatud iihtlustamisameti osakondadele ja mida oleks
otsuse tegemisel pidanud arvesse vdtma, mdjutada vastava osakonna otsust (vt
Esimese Astme Kohtu 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Grotto (GAS STATION}), EKL 2004, 1k 1I-2939,
punkt 13). Tulenevalt mééruse nr 40/94 artikli 74 Ioikest 1, mille kohaselt
registreerimisest keeldumise suhteliste pShjustega seotud menetluses piirdub
iihtlustamisamet kontrollimisel osaliste esitatud faktide, toendite ja viidetega ning
esitatud ndudmistega, ei voetud antud otsuse tegemisel arvesse asjaolusid, mida
pooled ei esitanud. Seega ei saa nimetatud faktid méjutada apellatsioonikoja otsuse
oiguspérasust (eespool viidatud otsus GAS STATION, punkt 13).

Koike eeltoodut silmas pidades tuleb hageja apellatsioonikoja otsuse tiihistamise
noéue rahuldamata jitta,

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 I6ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, mbistetakse kohtukulud vastavalt iihtlustamisameti ndudele hagejalt
vilja.

Kodukorra artikli 136 16ike 2 alusel kiisitatakse poolte apellatsioonikoja menetlusega
seotud véltimatuid kulusid hiivitatavate kuludena. Sama ei kehti aga vastulausete
osakonna menetluses kantud kulude kohta, mistéttu tuleb hageja néue nende
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kulude hivitamise kohta rahuldamata jitta. Arvestades, et hageja noue tithistada
apellatsioonikoja otsus jéeti rahuldamata, tuleb rahuldamata jétta ka hageja néue
apellatsioonikoja menetlusega seotud kulude hiivitamise kohta.

Esitatud pdhjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Jitta hagi rahuldamata,

2. Maoista kohtukulud vilja hagejalt.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 4. mail 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

H. Jung H. Legal
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