GFK V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — BUS (ONLINE BUS)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)
24. november 2005 *

Kohtuasjas T-135/04,

GfK AG, asukoht Niirnberg (Saksamaa), esindajad: advokaadid U. Briickmann ja
R. Lange,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused),
esindaja: T. Lorenzo Eichenberg,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas oli

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, asukoht Miinchen
(Saksamaa),

mille esemeks on hagi, millega palutakse tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti
esimese apellatsioonikoja 4. veebruari 2004. aasta otsus (asi R 327/2003-1), mis
kisitleb sonalisest osast ,BUS” ning kolmest pdimuvast kolmnurgast moodustatud
kujundist koosneva Saksamaal registreeritud kujutismérgi omaniku esitatud vastu-
lauset ithenduse sdnamirgi Online Bus teenustele klassis 35 registreerimise peale,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud P. Lindh ja V. Vadapalas,

kohtusekretir: ametnik C. Kristensen,

arvestades 8. aprillil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 29. septembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 8. juunil 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,
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on teinud jirgmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja esitas 15. novembril 1999 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja
toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”) néukogu 20. detsembri
1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11,
Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul) alusel iihenduse kaubamirgi
registreerimise taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sénamiark Online Bus.

Teenused, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mérkide registreerimisel kasutatavate kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul)
klassi 35 ning vastavad jiargmisele kirjeldusele: ,majandusalase statistika koostamine,
turundus, turu-uuringud ja -analiiis, érijuhtimise konsultatsioonid, organisatsioo-
nindustamine, professionaalsed drikonsultatsioonid, majandusalase informatsiooni
kogumine ja viljastamine”.
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s  Taotlus avaldati 17. juuli 2000. aasta viljaandes Bulletin des marques communau-
taires (Uhenduse Kaubamargibiilletidn) nr 57/2000.

s Ariithing BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH esitas 6. oktoob-
ril 2000 vastulause taotletud kaubamairgi registreerimisele koikide taotluses
mirgitud teenuste osas. Oma vastulause toetuseks viitas vastulause esitaja
segiajamise tdendosusele talle kuuluva kaubamirgiga, mis on 12. septembril 1988
registreeritud Saksamaal eelkdige klassi 35 kuuluva ,drijuhtimise konsultatsioonide”
jaoks ja mille kujutismirk on alljargnev:

BUS

ng Sebetandige eV

¢ Kuna hageja noudis kooskolas médruse nr 40/94 artikli 43 loigetega 2 ja 3 varasema
kaubamirgi kasutamise kohta téendite esitamist, siis esitas teine menetluspool
tihtlustamisametis toendi jargneva kujutismirgi kasutamise kohta:

a8 4R
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Vastulausete osakond rahuldas 25. veebruari 2003. aasta otsusega vastulause.

Hageja esitas 29. aprillil 2003 maéruse nr 40/94 artiklite 57—62 alusel iihtlustamis-
ametile kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale.

Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jattis 4. veebruari 2004. aasta otsusega
(asi R 327/2003-1), mis tehti hagejale teatavaks 13. veebruaril 2004 (edaspidi
»vaidlustatud otsus”), kaebuse rahuldamata. Apellatsioonikoda leidis esiteks, et
poimuvatest kolmnurkadest koosnev kujutisosa ja sénaline osa ,bus” olid varasema
kaubamirgi eristavad osad. Tahise kasutamine, mille kohta on esitatud téendid, ei
kahjustanud seega registreeritud kaubamirgi eristusvéimet. Lisaks sedastas apellat-
sioonikoda, et hoolimata vaidlusaluste kaubamirkide vihesest visuaalsest sarnasu-
sest voib nende foneetilise sarnasuse téttu, arvestades konealuste teenuste vahelist
suurt sarnasust, esineda asjaomase Saksa avalikkuse silmis segiajamise tdendosus.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;

— liikata iihtlustamisameti teise menetluspoole esitatud vastulause tagasi;

— mbdista kohtukulud vilja iihtlustamisametilt.
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Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

Hageja nouete ulatus

Hageja piiras kohtuistungi kdigus oma nduete esimest punkti, paludes tiihistada
vaidlustatud otsuse iiksnes kaubamirgi registreerimise taotluses mirgitud ,turu-
uuringute ja -analiiiisi” teenuste osas.

Seda nduet tuleb tolgendada nii, et hageja néuab vaid vaidlustatud otsuse osalist
tithistamist (vt selle kohta 5. mirtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever
v. Siseturu Uhtlustamise Amet (munakujuline tablett), EKL 2003, lk II-383,
punkt 14). Iseenesest ei ole selline ndue vastuolus Esimese Astme Kohtu kodukorra
artikli 135 ldikes 4 sdtestatud keeluga muuta Esimese Astme Kohtus apellatsioo-
nikoja menetluses olnud vaidluse eset (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus
munakujuline tablett, punkt 15). Seega tuleb arvestada, et hageja on loobunud oma
hagist tithistada vaidlustatud otsus koikide muude teenuste osas peale ,turu-
uuringute ja -analiiiisi” teenuste.
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Vastuvoetavus

Nouete teises punktis palub hageja sisuliselt Esimese Astme Kohtul kohustada
tihtlustamisametit lilkkama tagasi vastulause, mis esitati hageja kaubamiirgi regist-
reerimise taotluse peale.

Selles osas tuleb mirkida, et kooskolas madruse nr 40/94 artikli 63 ldikega 6 peab
iihtlustamisamet votma vajalikud meetmed iihenduse kohtu otsuse tiitmiseks. Seega
ei kuulu Esimese Astme Kohtu pidevusse iihtlustamisametile korralduste andmine.
Viimase kohustuseks on tegelikult Esimese Astme Kohtu otsuste resolutiivosast ning
pohjendustest jéreldusi teha (vt 21. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-164/03:
Ampafrance v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Johnson & Johnson (monBeBé),
EKL 2005, 1k II-1401, punkt 24 ja viidatud kohtupraktika). Hageja néuete teine
punkt on seetdttu vastuvoetamatu.

Pohikiisimus

Hageja esitab hagi toetuseks kaks vaidet. Esimene puudutab miéruse nr 40/94
artikli 15 16ike 2 punkti a ning artikli 43 16ike 2 rikkumist. Teine kisitleb sama
maaruse artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumist.
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Esimene viide, mis puudutab mddruse nr 40/94 artikli 15 loike 2 punkti a ning
artikli 43 loike 2 rikkumist

Poolte argumendid

Hageja viidab, et varasemat kaubamirki ei kasutatud sellisel viisil, nagu see oli
registreeritud, ning vastulause tuleb liikata tagasi méiéruse nr 40/94 artikli 43 l6ike 2
teisele lausele tuginedes.

Kédesolevas asjas viidatud Saksamaal registreeritud kaubamirgi registreeritust
erineval kujul kasutamise hindamisel on asjakohaseks digusnormiks Gesetz iiber
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen’i (Saksa kaubamirgiseadus,
BGBI. 1994 1, 1k 3082 ja BGBL. 1995 I, 1k 156; edaspidi ,Markengesetz”) paragrahvi 26
16ige 3, millega voeti Saksa digusesse iile noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese
direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate liilkmesriikide digusaktide iihtlusta-
mise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1) artikli 10 ldige 2. Hageja toob vilja samuti
Bundesgerichtshof’i (Saksamaa) 13. aprilli 2000. aasta otsuse Markengesetz'i eespool
viidatud sitte tdlgendamise kohta.

Kéesolevas asjas erinevad kasutatud tihise eristavad osad registreeritud kaubamirgi
eristavatest osadest.

Koigepealt ei sisalda kasutatud tdhis sonalist osa ,Betreuungsverbund fiir
Unternehmer und Selbstindige e.V.”. Selle sonalise osa puudumise téttu ei saa
avalikkus aru varasema kaubamirgi endise omaniku nime lithendit kujutava
elemendi ,bus” tihendusest.
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Edasi on registreeritud tihises element ,bus” kirjutatud mustade tihtedega ning
asub kolmest pdimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosast allpool, samal ajal
kui kasutatud tihis koosneb erineva kirjastiiliga valgetest tihtedest, mis on
kirjutatud konealusest kujutisosast vasakul asuvatele mustadele ristkiilikutele. Selles
osas tuleb votta arvesse asjaolu, et kuna varasem kaubamirk on kujutismirk, siis
elemendi ,bus” tiipograafiline esitus ise on kaitstud. Jarelikult ei ole selle omanikul
nii palju véimalusi kasutada seda elementi teistsugusel kujul, kui tal oleks niiteks
sonamérgi puhul.

Lépuks on kolmest péimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosa virv kasutatud
tihise puhul erinev ning see tihis sisaldab samuti tiiendavat kujutisosa, s.0 musta
ruutu.

Koik need erinevused muudavad vaadeldava kaubamérgi eristusvoimet nii, et
avalikkus ei samasta kasutatud tihist selle kaubamirgiga.

Uhtlustamisamet vaidab, et mairus nr 40/94 ei sisalda sOnaselget sitet, mis kisitleks
vastulause toetuseks viljatoodud siseriikliku kaubamirgi kasutamist registreeritust
erineval kujul. Siiski kujutab direktiivi 89/104 artikli 10 16ike 2 punkt a endast
ihtlustatud sitet, mis on analoogne miiruse nr 40/94 artikli 15 ldike 2 punktiga a.
Seetdttu tuleb kohaldada iihtlustatud sitet, kohaldades midruse nr 40/94 artikli 15
16ike 2 punkti a voi direktiivi 89/104 vastavat sitet. Siseriikliku 6iguse kasutamine on
vilistatud, kuna ithenduse kaubamirgisiisteem on séltumatu.

Kénealuses asjas viljatoodud varasema kaubamirgi eristusvéime ei ole mingil moel
muutunud selle kuju puhul, milles teda kasutatakse. Elemendi ,Betreuungsverbund
fir Unternehmer und Selbstindige e.V.” viljajitmine on vihese tihtsusega, kuna see
element ei ole mitte ainult visuaalses plaanis teisejirguline, vaid kujutab endast ka
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kirjeldavat viidet. Elemendi ,bus” ning kolmest péimuvast kolmnurgast moodusta-
tud kujutisosa esitamisega negatiivis voib noustuda kui registreeritud kuju tavalise
variandiga, ilma et see mojutaks kaubamirgi eristusvdimet. Musta ruudu lisamisel
puudub méju, kuna see on geomeetriline pohikujund.

Lopuks, vottes arvesse madruse nr 40/94 artikli 15 1oike 2 punkti a eesmarki, siis
peaks kaubamirgi omanikul kaubamirgi kasutamisel olema tegevusruumi, et
kohandada kaitstud tdhise esitamine reklaamgraafika normide ning ajastu stiiliga.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Madruse nr 40/94 artikli 43 16ige 2 sitestab:

»Taotleja ndudmisel peab vastulause esitanud varasema iithenduse kaubamirgi
omanik tdendama, et varasemat ithenduse kaubamirki on ithenduses tegelikult
kasutatud [...] viie aasta jooksul enne iihenduse kaubamirgi taotluse avaldamist [...].
Selliste tdendite puudumise korral litkatakse vastulause tagasi.”

Vastavalt sama mairuse artikli 43 16ikele 3 on eespool tsiteeritud site kohaldatav
varasemate siseriiklike kaubamirkide suhtes, asendades kasutuse iihenduses
kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamirk on kaitstud.
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Mééruse nr 40/94 artikli 15 16ike 2 punkti a kohaselt loetakse {thenduse kaubamiirgi
kasutamist selle kasutamiseks ,kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste
elementide poolest, mis ei muuda mirgi eristusvoimet”.

Arvestades, et vastulause toetuseks viljatoodud kaubamirk on siseriiklik kauba-
mirk, tuleb kiesolevas asjas kdigepealt tidpsustada esimese viite eset, millega hageja
tegelikult viidab, et apellatsioonikoda on rikkunud miiruse nr 40/94 artikli 43
16ikeid 2 ja 3 nende koostoimes.

Lisaks tuleb tipsustada, et vastavalt madruse nr 40/94 artikli 15 I5ike 2 punktile a
koostoimes artikli 43 Idigetega 2 ja 3 hélmab varasema siseriikliku véi ithenduse
kaubamirgi, mis on iithenduse kaubamirgitaotlusele esitatud vastulause aluseks,
tegeliku kasutamise tdendamine ka tdendit selle kohta, et varasemat kaubamarki
kasutati kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei
muuda mirgi eristusvdimet (vt selle kohta 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas
T-156/01: Laboratorios RTB v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO AIRE), EKL 2003, 1k 11-2789, punkt 44).

Jarelikult on hageja viide siseriiklikule digusele asjakohatu.

Neid kaalutlusi arvestades tuleb uurida, kas varasema kaubamirgi kasutatud kuju
sisaldab selle eristusvéimet muutvaid erinevusi.
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Koigepealt tuleb mirkida, et varasema kaubamirgi molemad kujud, nimelt
registreeritud kuju ja kasutatud kuju, sisaldavad sonalist elementi ,bus” ning
kolmest pdimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosa, mille eristusvdimet pooled
ei vaidlusta.

Mis puutub nende elementide erinevat esitamist kasutatud kuju puhul, siis tuleb
mirkida, et ei elemendi ,bus” tiipograafia ega varasema kaubamirgi virvid — valge
ja must — ei ole eriti algupdrased ega ebaharilikud varasema kaubamirgi kummagi
kuju puhul. Nende vaheldumine ei mojuta seega selle kaubamirgi eristusvoimet.

Teiseks tuleb mirke ,Betreuungsverbund fiir Unternehmer und Selbstéindige e.V.”
osas meenutada, et mitmeosalise kaubamirgi ja ithe vdi mitme koostisosa
eristusvoime ja domineeriva iseloomu hindamisel tuleb arvestada iga koostisosa
pohiomadusi, samuti erinevate koostisosade suhtelist asendit kaubamirgi kujus (vt
selle kohta 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002,
lk 11-4335, punktid 33-35).

Kéesolevas asjas on konealune mirge pikk sonaline element, mis on kirjutatud
viikeste tihtedega ning millel on mirgi alumises osas teisejirguline asukoht. Selle
tahendus (ettevotjate ja vabade elukutsete ndustamise ithendus, registreeritud
ihendus) viitab konealustele teenustele. Seega tuleb nii konealuse elemendi
kirjeldavat sisu kui ka tihise esitlemisel elemendi tdiendavat asukohta silmas
pidades tiheldada, et see element ei ole eristav.
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Seda jireldust ei liikka imber hageja argument, mille kohaselt konealuse elemendi
eemaldamisel kaotaks oma motte element ,bus”, mis kujutab endast varasema
kaubamirgi endise omaniku nime lithendit. Pooltel puudub vaidlus selle iile, et
elemendil ,bus” on olemuslik eristusvdime. Isegi kui oletada, et asjaomane avalikkus
mirkab, et see element v6ib endast kujutada samuti lithendit, siis selgitava elemendi
drajitmisel ei muutuks selle eristusvoime.

Seda seisukohta ei kdiguta kohtuistungil hageja esitatud argument, mille kohaselt
tihistab konealune lause tihise endist omanikku ja seega isikustab varasemat
kaubamirki. Isegi kui méonda, et kénealune element viitab kaubamiirgi endise
omaniku nimele, ei mgjutaks see asjaolu nimetatud elemendi ja asukoha, mis sellel
on tihise visuaalses esitluses, kirjeldava sisu hindamist, millest jareldub kiesolevas
asjas, et sellel elemendil puudub eristusvéime.

Lopuks, mis puudutab kasutatud kujus sisalduvat musta ruutu, mis puudub
registreeritud kuju puhul, siis kujutab see endast geomeetrilist pohikujundit,
mistottu puudub tal eristusvoime. Seda jireldust ei méjuta ka tema asukoht
kasutatud kujus.

Eespool olevast ndhtub, et varasema kaubamirgi kasutatud kujul puuduvad
igasugused erinevused, mis muudaksid selle kaubamirgi eristusvéimet mairuse
nr 40/94 artikli 15 15ike 2 punkti a ja artikli 43 15igete 2 ja 3 tihenduses. Seega on
apellatsioonikoda leidnud oigesti, et vastustaja kaubamirgi kasutamine on
toendatud.

Jarelikult tuleb esimene viide tagasi liikata.
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Teine vdide, mis puudutab mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumist

'Poolte argumendid

Hageja viidab, et apellatsioonikoda on ekslikult leidnud, et varasemas kaubamargis
domineerib molema téhise {ihine sdnaline osa ,bus” ning et vaidlusalused tihised on
sarnased.

Esiteks sisaldab varasem kaubamirk teisi eristavaid elemente, mis iseloomustavad
tema tekitatavat iildmuljet. Mis puutub eelkdige varasema kaubamirgi kujutisele-
menti, siis see kujutab endast viimistletud graafilist kujundit, millel on tugev
eristusvbime. Teatud juhtudel kasutas teine menetluspool iihtlustamisametis ainult
varasema kaubamirgi kujutiselementi. Kujutisosal on seega vihemalt sama suur
tiahtsus kui sonalisel osal ,,bus”. Element ,Betreuungsverbund fiir Unternehmer und
Selbstindige e.V.” on oluline niivord, kuivord see selgitab lithendi ,bus” tihendust.

Teiseks ei ole sonaline osa ,bus” iiksi voimeline iseloomustama varasemat
kaubamirki asjaomaste teenuste osas norga eristusvoime tottu. Toepoolest, paljud
sonalist osa ,,bus” sisaldavad kaubamairgid on registreeritud klassis 35 ning Internetis
kasutatakse sona ,bus” viga sageli koos sonaga ,marketing”.

Seega ei ole vaidlusalused tihised sarnased. Visuaalsest kiiljest iseloomustab
varasemat kaubamirki kujutiselement, mis puudub taotletaval kaubamirgil.
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Foneetilisest kiiljest on taotletav kaubamirk Online Bus mirgatavalt pikem ja
jarelikult erinev varasemas kaubamiirgis sisalduvast sonast ,bus”. Peale selle asub
element ,online” sonalise tihise alguses, mistottu on see hiilduse seisukohast
suurema tdhtsusega. Tahenduse poolest viitab varasemas kaubamirgis sisalduv
element ,bus” transpordivahendile, samal ajal kui Online Bus viitab informaatika
valdkonnale. Vaidlusaluste tihiste tihendused on seega samuti erinevad.

Uhtlustamisamet viidab vastu, viidates eespool viidatud MATRATZEN-i otsusele
(punktid 33 ja 34), et mitmeosalise kaubamirgiga tekitatud muljes v6ib domineerida
tiks selle koostisosa. Domineeriva elemendi samasus viib vaidlusaluste tihiste
sarnasuseni.

Apellatsioonikoda on vaidlusaluste tahiste foneetilise vordluse osas mirkinud
pohjendatult, et need tihised on ddrmiselt sarnased, kuivérd kummaski domineerib
sonaline osa ,bus”.

Mis puudutab hageja argumenti elemendi ,bus” nérga eristusvdime osas, siis kuna
see esitati esimest korda alles apellatsioonikoja menetluses, on see esitatud hilinenult
maédruse nr 40/94 artikli 74 16ike 2 tihenduses.

Lisaks ei ole seda hagiavalduses piisavalt pohjendatud. Nimekiri elementi ,bus”
sisaldavatest registreeritud kaubamirkidest ei ole piisav tdend, kuna eristusvéime
norgenemine voib iksnes tuleneda kasutatud kaubamirkidest. Sonade ,bus” ja
»marketing” kombineeritult kasutamisega seotud Interneti-otsing ei tekita esiteks
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téendit, kuna konealuste teenuste hulgas on turundusel vaid viga viike osa. Teiseks
ei ole voimalik seeldbi hinnata, kas elementi ,bus” kasutati Internetis konealuste
teenuste eristamiseks. Lopuks holmab otsing bussisektorit, mis ei ole kiesolevas
asjas asjakohane, ning otsing ei ole piiratud Saksamaaga, mis kujutab endast
asjakohast territooriumi.

Vaidlusalused tihised on samuti sarnased visuaalselt ja kontseptuaalselt.

Visuaalse vordluse osas ei iseloomusta varasemat kaubamirki selle kujutisosa.
Avalikkus toetub iildiselt mitmeosaliste kaubamairkide sonalistele osadele. Kaesole-
vas asjas véib kujutisosale parimal juhul omistada domineeriva sonalise osa ,bus”
vaidrtusega vorreldava védrtuse.

Kontseptuaalse vordluse osas kujutab molemas tdhises sisalduv séna ,bus”
Saksamaal kiibelolevat lithendit, mis tihistab autobussi v6i omnibussi. Analoogselt
30. juuni 2004. aasta otsusega kohtuasjas T-186/02: BMI Bertollo v. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Diesel (DIESELIT) (EKL 2004, 1k II-1887, punkt 58) ja
13. juuli 2004. aasta otsusega kohtuasjas T-115/03: Samar v. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Grotto (GAS STATION) (EKL 2004, lk 11-2939, punkt 36) on vaidlusalused
tihised selles suhtes kontseptuaalselt sarnased.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Mairuse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamirki, kui
identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse voi sarnasuse
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tottu varasema kaubamirgiga kaitstud kaupade voi teenustega on téenioline, et
territooriumil, kus varasem kaubamirk on kaitstud, vdib avalikkus varasema
kaubamirgi ja taotletava kaubamirgi omavahel segi ajada.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tdendosust hinnata
igakiilgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kdnealuseid tihiseid ning
kaupu voi teenuseid tajub, arvestades koiki asjakohaseid tegureid, isedranis
kaubamirkide sarnasuse ja nendega tihistatavate kaupade voi teenuste sarnasuse
vastastikust soltuvust (vt 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios
RTB v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punkt 33 ja viidatud kohtupraktika).

Kéesolevas asjas puudub poolte vahel vaidlus nii apellatsioonikoja kasutatava
asjaomase avalikkuse médratluse kui ka kdnealuste teenuste vahel tuvastatud suure
sarnasuse osas (vaidlustatud otsuse punktid 25 ja 26). Hageja viidab seevastu, et
vaidlusalused kaubamirgid ei ole sarnased ning et puudub nende segiajamise
tdendosus. Seega tuleb kiesoleva viite analiiiisimisel piirduda nende kahe aspektiga.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise toeniosuse igakiilgsel
hindamisel ldhtuda kénealuste kaubamirkide visuaalse, foneetilise v6i kontsep-
tuaalse sarnasuse osas nende kaubamirkide tekitatavast iildmuljest, vottes eelksige
arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente (vt direktiivi 89/104 tdlgenda-
mise osas analoogia korras 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95:
SABEL, EKL 1997, lk 1-6191, punktid 22 ja 23, ning 22. juuni 1999. aasta otsus
kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, Ik 1-3819, punkt 25).
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Kidesolevas asjas tuleb mirkida, et iiks vaidlusaluste tihiste koostisosadest, s.o
sonaline osa ,bus”, on identne.

Selles osas tuleb miirkida, et konealuste tihiste ithe koostisosa identsus voimaldab
jireldada, et nad on sarnased iiksnes juhul, kui see osa on kummagi tihise
tekitatavas iildmuljes domineeriv sel moel, et koik teised koostisosad on kaubamairgi
tildmuljes tihtsusetud (eespool viidatud MATRATZEN-i otsus, punkt 33).

Apellatsioonikoda leidis (vaidlustatud otsuse punkt 22), et element ,bus” kujutab
endast taotletava kaubamirgi domineerivat osa ning varasema kaubamirgi iihte
domineerivatest osadest.

Hageja kinnitab, et sonaline osa ,bus” on konealuste teenuste suhtes norgalt eristav
ning seetottu ei iseloomusta iseseisvalt vaidlusaluseid téihiseid.

Hageja toetub esiteks kohtuistungil esimest korda mainitud asjaolule, mille kohaselt
sona ,bus” osundab uurimise viisile, mida kasutatakse turu-uuringute kaigus.

Seega ei saa Esimese Astme Kohus votta arvesse asjaolu, mida ei ole varem esitatud
iihes iihtlustamisameti menetluse etappidest. Ka méiruse nr 40/94 artikli 74 16ike 1
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16puosast, mille kohaselt registreerimisest keeldumise suhteliste pohjustega seotud
menetlustes piirdub iihtlustamisamet kontrollimisel osaliste esitatud faktide,
toendite ja viidetega ning esitatud ndudmistega, tuleneb, et ta ei ole omal algatusel
kohustatud votma arvesse fakte, mida pooled ei ole esitanud (15. veebruari
2005. aasta otsus kohtuasjas T-296/02: Lidl Stiftung v. Siseturu Uhtlustamise Amet
— REWE-Zentral (LINDENHOF), EKL 2005, lk 1I-563, punkt 31). Sellest jireldub,
et dhtlustamisametile ei saa ette heita, et viimane oleks toiminud &igusvastaselt
nende asjaolude osas, mida talle ei esitatud.

Teiseks viitab hageja Internetis ning Cedelexi-nimelises kaubamirkide andmekogus
sooritatud otsingute tulemustele. Uhtlustamisamet vaidleb vastu, et tdendid, mis
esitati esimest korda apellatsioonikojale, on esitatud hilinenult.

Siinkohal tuleb markida, et kohtupraktika kohaselt véib apellatsioonikoda rahuldada
kaebuse uute asjaolude voi uute tdendite pohjal, millele viitas voi mille esitas
kaebuse esitanud pool, pidades siiski silmas miadruse nr 40/94 artikli 74 15iget 2
(Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel
v. Siseturu Uhtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, 1k 1I-3253,
punkt 26). Jarelikult tuleb kénealused tdendid vastu vétta.

Sellele vaatamata ei ole hageja esitatud tulemused piisavad sedastamaks, et sdna
»bus” eristusvoime on asjaomaste teenuste seisukohast nérgenenud.

Mis puudutab otsingumootori Google abil saadud tulemuste nimekirja, mille
kohaselt sdna ,bus” asub viga sageli Internetis sdnaga ,marketing” kdrvuti, siis viga
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tldiste kriteeriumide alusel méairatletav otsing ei ole piisav, et tdendada nende kahe
sona seostamist asjaomase avalikkuse poolt. Tegelikult ei sisalda see nimekiri
andmeid sona ,bus” kasutamise kohta asjaomasel territooriumil konealuste teenuste
eristamiseks.

Mis puutub otsingusse Cedelexi-nimelises andmekogus, siis pelgalt asjaolu, et paljud
klassi 35 kuuluvad kaubamirgid sisaldavad sonalist osa ,bus”, ei ole piisav
sedastamaks, et see element on muutunud norgalt eristavaks pohjusel, et seda
kasutatakse sageli asjaomases valdkonnas. Esiteks ei anna konealune otsing
informatsiooni kaubamirkide kohta, mida kasutati tegelikult seoses asjaomaste
teenustega. Teiseks holmab otsing paljusid kaubamirke, milles iihistranspordi
valdkonna ettevotjad kasutavad s6na ,bus” kirjeldavana.

Lisaks sellele puudub varasema kaubamdirgi teisel sdnalisel osal ,Betreuungsverbund
fur Unternehmer und Selbstindige e.V.” eristusvdime ning seetottu on selle
kaubamirgi iildmuljes tihtsusetu (vt eespool punktid 37-39).

Taotletava kaubamirgi sonalist osa ,online” ei saa kisitleda eristusvoimelise osana.
Tegelikult on see histi tuntud sona, mis seostub teabevahetusega Interneti
vahendusel. Konealune séna on kirjeldav niivord, kuivord sellist teabevahetuse
vormi vdidakse kasutada nimetatud teenuste osutamisel. Viljakujunenud kohtu-
praktika kohaselt ei pea avalikkus iildiselt mitmeosalise kaubamairgi kirjeldavat osa
kaubamirgist tekkivas illdmuljes eristavaks ja domineerivaks (vt 6. oktoobri
2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-117/03-T-119/03 ja T-171/03: New Look
v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja
NLCollection), EKL 2004, 1k 1I-3471, punkt 34 ja viidatud kohtupraktika).
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Eelnevast tuleneb, et apellatsioonikoda véis diguspiraselt tuvastada, et element ,bus”
kujutab endast domineerivat sdnalist osa mélemas vaidlusaluses tihises.

Nende jirelduste valguses tuleb jitkata vaidlusaluste tihiste vordlemist.

Visuaalse vordluse osas tuleb mirkida, et apellatsioonikoda leidis vaidlustatud otsuse
punktis 20, et varasemat kaubamirki iseloomustas nii sonaline osa ,bus” kui ka
kolmest pdimuvast kolmnurgast moodustatud kujutisosa. Nimetatud hinnangut ei
likka iimber hageja argument, mille kohaselt varasema kaubamirgi kujutisosa on
vihemalt samasuguse eristusvdimega kui element ,bus”.

Isegi kui osutub digeks, et vaidlusalused tihised on visuaalselt erinevad, mida tuleb
arvestada segiajamise tGendosuse igakiilgsel hindamisel, ei mdjuta see erinevus
kdesolevas asjas elemendi ,bus”, mis on taotletava kaubamirgi domineeriv element
ning visuaalses tihenduses varasema kaubamirgi itheks domineerivaks elemendiks,
identsusest tulenevat visuaalset sarnasust.

Foneetilise vordluse osas tuleb jireldada, et arvestades ainsa domineeriva sénalise
osa ,bus” identsust vaidlusalustes tihistes, on need foneetiliselt viga sarnased.
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Kontseptuaalse vordluse osas tuleb jireldada, et apellatsioonikoda on leidnud
oOigesti, et vaidlusaluste tdhiste kontseptuaalne vordlemine ei ole voimalik.

Kui hageja vdidab, et tihis Online Bus viitab informaatika valdkonnale, siis tuleb
markida, et see viide on seotud taotletava kaubamirgi elemendiga ,online”. Kuna
sellel elemendil ei ole taotletavas kaubamirgis eristusvoimet, ei saa see element
madratleda selle tahendust.

Mis puudutab hageja argumenti, mille kohaselt viitab varasem kaubamairk autobussi
tihendusele, ning ilma et oleks vaja avaldada arvamust iihtlustamisameti argumendi
kohta, mille kohaselt iseloomustab selline viide mélemat vaidlusalust tihist, ei saa
seda argumenti arvesse votta. Vaidlus puudub selles, et konealused teenused ei ole
kuidagi seotud uhistranspordiga. Kuigi on tdene, et tihise kontseptuaalset analiiiisi
ei muuda tithiseks asjaolu, et selle tihise tihendus ei vasta asjaomastele teenustele,
on samuti tosi, et see tihendus peab olema selge, nii et asjaomane avalikkus seda
kohe tajuks (vt selle kohta 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01:
Phillips-Van Heusen v. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335, punkt 54). Arvestades konealuste
teenuste iseloomu, ei seosta asjaomane avalikkus elementi ,bus” spontaanselt
tihistranspordi tihendusega.

Lopuks, mis puudutab konealuste tihiste igakiilgset hindamist, siis tuleb mirkida, et
ei saa vilistada, et ka ainuiiksi kahe kaubamiirgi foneetiline sarnasus voib kaasa tuua
segiajamise toendosuse (eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 28, ja 15. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks v.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, 1k 11-43,
punkt 42).
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Eespool olevaid jareldusi kogumis arvestades ning lihtudes eriti konealuste teenuste
suurest sarnasusest ning vaidlusaluste kaubamirkide tugevast foneetilisest sarnasu-
sest, tuleb mirkida, et varasemas kaubamirgis sisalduva kujutisosa téttu tekkinud
ainus visuaalne erinevus nende kaubamirkide vahel ei korvalda kiesolevas asjas
segiajamise tdendosust. Tegelikult meenub asjaomasele tarbijale, kes vordleb
konealuseid kaubamirke, eelkdige sonaline osa ,bus”, mis sisaldub mélemas
kaubamirgis ning on nende hiilduses domineeriv. Seega on apellatsioonikoda
jareldanud Gigesti, et esineb vaidlusaluste kaubamairkide segiajamise tdendosus.

Jarelikult ei saa teise viitega noustuda.

Sellest tuleneb, et hagi tuleb terves ulatuses jitta rahuldamata.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 Ioike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
hageja kahjuks, moistetakse kohtukulud vastavalt iihtlustamisameti néudele vilja
hagejalt.
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Esitatud pohjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Jdtta hagi rahuldamata.

2. Maista kohtukulud vilja hagejalt.

Legal Lindh Vadapalas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 24. novembril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

E. Coulon H. Legal
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