02 (GERMANY) V5. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET (HOMEZONE)
ULDKOHTU OTSUS (kuues koda)

10. veebruar 2010*

Kohtuasjas T-344/07,

02 (Germany) GmbH & Co. OHG, asukoht Minchen (Saksamaa), esindajad:
advokaadid A. Fottner ja M. Miiller,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toostusdisainilahendused), esindaja:
S. Schiffner,

kostja,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioo-
nikoja 5. juuli 2007. aasta otsuse (asi R 1583/2006-4) peale, mis kisitleb taotlust
registreerida sdbnamérk Homezone ithenduse kaubamirgina,

* Kohtumenetluse keel: saksa.
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ULDKOHUS (kuues koda),

koosseisus: koja esimees A. W. H. Meij, kohtunikud V. Vadapalas ja L. Truchot
(ettekandja),

kohtusekretir: vanemametnik J. Palacio Gonzélez,

arvestades 10. septembril 2007 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 21. detsembril 2007 Uldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Uhtlustamise
Ameti vastust,

arvestades 18. detsembril 2008 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja O2 (Germany) GmbH & Co. OHG esitas 10. oktoobril 2005 Siseturu
Uhtlustamise Ametile (kaubamérgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,,tihtlusta-
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misamet”) néukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 ithenduse
kaubamargi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud
kujul) (asendatud néukogu 26. veebruari 2009. aasta miarusega (EU) nr 207/2009
tthenduse kaubamérgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ithenduse kaubamérgi
registreerimise taotluse.

Kaubamark, mille registreerimist taotleti, on sonamark Homezone.

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta miérkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul)
klassidesse 9, 38 ja 42.

Kontrollija jattis 7. novembri 2006. aasta otsusega registreerimistaotluse médruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktidele b ja ¢ ning l6ikele 2 (méaaruse nr 207/2009 artikli 7
16ike 1 punktid b ja ¢ ning ldige 2) tuginedes jargmiste kaupade ja teenuste osas
rahuldamata:

- klass 9: ,heli voi kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetand-
mekandjad; infoto6tlusseadmed ja arvutid”;

— Kklass 38: ,side; telekommunikatsiooniseadmete rent; on-line-teenuste osutamine,
tdpsemalt teadete ja teabe edastamine; numbriinfoteenused, soovitava salvestisega
suulise ithenduse otseloomine, telefoninumbrite, aadresside ja faksinumbrite
edastamine; vorguhaldus-, teabevahendus- ja ithenduse pakkumise teenused,
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eelkdige internetipdhiste andmebaaside ja -pankade vahendamine ja ligipadsuaja
miliimine; ligipadsu pakkumine arvutivorgupohistele andmepankadele”;

— Kklass 42: ,inseneriteenused; arvutiprogrammeerimine; programmeerija teenused;
tehniline ekspertiis; tehniline ndustamine ja ekspertiis; andmetootlusseadmete ja
arvutite rent; sideseadmete paigaldamise tehniliste ideekavandite pakkumine ja
planeerimine; vorguhaldus-, teabevahendus- ja tihenduse pakkumise teenused,
andmepankade vahendamine ja ligipddsuaja miitimine; uuringud sidetehnika
valdkonnas; andmebaaside tarkvara ajakohastamine; andmete salvestamine
andmepankadesse; andmebaaside tarkvara paigaldamine ja hooldamine; andme-
baaside keskserverile ligipadsuaja miitimine”.

Hageja esitas 1. detsembril 2006 selle otsuse peale kaebuse.

Neljas apellatsioonikoda jattis 5. juuli 2007. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud
otsus”) kaebuse rahuldamata ja kontrollija otsuse jousse. Apellatsioonikoda leidis
koigepealt, et sonamérgi Homezone registreerimist takistab maaruse nr 40/94 artikli 7
16ike 1 punkt c. Apellatsioonikoda maérkis, et nimetatud sonamédrk koosneb tiksnes
tahistest, mis voivad kaubanduses téhistada asjaomaste kaupade ja teenuste omadusi.
Apellatsioonikoda maérkis seejdrel, et taotletav kaubamark ei ole voimeline asjaomaseid
kaupu ja teenuseid kaubandusliku péritolu pohjal eristama ning et sonamairgil, mis
tdhistab asjaomaste kaupade ja teenuste omadusi otseselt tajutaval viisil, puudub selle
tottu paratamatult eristusvoime. Lopuks tdpsustas apellatsioonikoda, et artikli 7 16ike 1
punktidest b ja c tulenevaid keeldumispohjusi ei saa mééruse nr 40/94 artikli 7 loike 3
(ntiid médruse nr 207/2009 artikli 7 1oige 3) tottu jitta arvesse votmata. Kuna hageja ei
ole tdendanud, et kaubamirk on Uhendkuningriigi ja Iirimaa turul kinnistunud,
esinevad keeldumispohjused mitte iiksnes saksakeelsetes, vaid ka ingliskeelsetes
piirkondades.

II- 160



02 (GERMANY) VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET (HOMEZONE)

Poolte nouded

Hageja palub Uldkohtul:

— tuhistada vaidlustatud otsus;

— moista kulud, k.a tihtlustamisameti menetlusega seotud kulud vélja ithtlustami-
sametilt.

Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

- moista kohtukulud vélja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Esimest korda Uldkohtus esitatud dokumentide vastuvéetavus

Hageja esitas Uldkohtu kirjalikule kiisimusele antud vastuse toetuseks kohtuistungil
mitu dokumenti.

Uhtlustamisamet viitis, et nende esitamisega on hiljaks jaddud.

Kuna Uldkohus ei palunud tihegi dokumendi esitamist, ei saa neid, esimest korda
Uldkohtus esitatud dokumente arvesse vétta. Uldkohtusse esitatud hagi eesmirk on
tthtlustamisameti apellatsioonikodade otsuste diguspérasuse kontrollimine méiruse
nr 40/94 artikli 63 tihenduses (niiid méaruse nr 207/2009 artikkel 65), mistottu ei ole
Uldkohtu {ilesanne hinnata uuesti faktilisi asjaolusid, arvestades esimest korda alles
nimetatud kohtus esitatud tdendeid. Seega tuleb nimetatud tdendid tagasi liikkata, ilma
et oleks vaja uurida nende tdenduslikku joudu (vt selle kohta Uldkohtu 24. novembri
2005. aasta otsus kohtuasjas T-346/04: Sadas vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — LT]
Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), EKL 2005, lk 11-4891, punkt 19, ja 12. novembri
2008. aasta otsus kohtuasjas T-210/05: Nalocebar vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Limifiana y Botella (Limoncello di Capri), kohtulahendite kogumikus ei avaldata,
punkt 16 ja seal viidatud kohtupraktika).

Sisulised kiisimused

Hageja esitab hagi toetuseks kolm viidet. Esimeses viites, mis tugineb médruse
nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti ¢ rikkumisele, mirgib hageja, et vastupidi
apellatsioonikoja jareldustele ei tdhista sonamirk Homezone kaupu ja teenuseid,
mille jaoks registreerimist taotletakse. Teises viites, mis tugineb mééruse nr 40/94
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artikli 7 16ike 1 punkti b rikkumisele, méargib hageja, et tihise eristusvdoime puudumise
tuvastamisel tugines apellatsioonikoda tiksnes sellele, et tihis on kirjeldav, tdendamata,
et kaubamargil eristusvoime puudub. Viimases viites, mis tugineb méaruse nr 40/94
artikli 7 loike 3 rikkumisele, méargib hageja, et tihis Homezone on omandanud
eristusvoime kasutamise kiigus.

Esimene viide, mis tugineb mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ rikkumisele

— Poolte argumendid

Hageja véidab, et maddruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktil ¢ pdhinev keeldumispohjus
on kohaldatav iiksnes nendele kaubamaérkidele ja tdhistele, mis tdhistavad otseselt
kaupu ja teenuseid. Kaupade voi teenuste tihistamise asjaolu tuvastamine eeldab seda,
et tihistus on nii selge ja kindel, et asjaomane avalikkus loob asjaomaste kaupade ja
teenuste ning taotletava kaubamirgi tihenduse vahel kohe ja ilma jéirele motlemata
konkreetse ja otsese seose. Arvesse tuleb votta asjaolu, et asjaomane avalikkus, sh
erialaspetsialistid, tajub téhiseid asjaomastest kaupadest ja teenustest — nii, nagu need
avalikkusele nédivad — erinevatena ning tavaliselt ei kipu see avalikkus tdahise moisteid
nendes sisalduvate voimalike viidete véljalugemiseks analiiisima.

Hageja sonul ei ole apellatsioonikoda méarkinud, millised téendid néditavad, et taotletav
kaubamirk vastab neile tingimustele. Hageja viidab, et apellatsioonikoda ei ole
osutanud, mis osas on kirjeldav levinud inglis- voi saksakeelne sdna ,homezone”, mis ei
tdhista midagi. Hageja sonul leidis apellatsioonikoda vééralt, et saksa keelt konelev
avalikkus tajub sdna ,homezone” vdi sonu ,home zone” ,kodutimbruse” véi ,ldhiala”
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tdhenduses. Lopuks on apellatsioonikoda hageja sonul jitnud néditamata, et sdna
»homezone” ning asjaomaste kaupade ja teenuste voi nende omaduste vahel on otsene
side.

Uhtlustamisamet vastab, et sonaline tihis ,homezone” véib kirjeldada asjaomaste
kaupade ja teenuste omadusi. Uhtlustamisameti sénul voib ,homezone” tihistada ala,
kus kohaldatakse piisivorgu hindadega vorreldes madalamat tariifi, mis on iiks klassi 38
kuuluvate sideteenuste omadus. Samuti on see tariifieelis oluline asjaolu seoses muude
klassi 38 kuuluvate teenustega, mida tavaliselt pakutakse koos sideteenusega. Peale
selle on klassi 9 kuuluvad kaubad, nagu ka klassi 42 kuuluvad teenused, mille jaoks
registreerimist taotletakse, sideteenuse pakkumiseks moodapddsmatud. Asjaolu, et
neid kaupu ja teenuseid saab kasutada véljaspool sidevaldkonda, ei vilista, et nimetatud
tehniline funktsioon — asjaomaste kaupade ja teenuste kasutamine klassi 38 kuuluvate
sideteenuste osutamiseks — on omadus, mis muudab tidhise Homezone asjaomaseid
kaupu kirjeldavaks. Lisaks voib tdhis Homezone teavitada tarbijat asjaolust, et
asjaomased kaubad ja teenused on moeldud kodus kasutamiseks voi et konealuste
teenuste suhtes kehtivad ,kodualas” teistsugused tariifid.

Uhtlustamisamet leiab, et asjaomase sénamargi igakiilgse tdlgendamise kohustus on
kéesoleval juhul tdidetud. Peale selle ei ole tdhise Homezone teiste vdimalike
tdhenduste uurimine kdesoleval juhul asjakohane, kuna piisab, kui sonamaérgi iiks
voimalikest tihendustest kirjeldab registreerimistaotlusega holmatud teenuseid ja
kaupu.

Uhtlustamisamet viidab, et tihise eristusvoime hindamine peab pohinema sellel,
kuidas késitavad klassi 9 kuuluvaid kaupu ning klassi 38 ja 42 kuuluvaid teenuseid
nende kaupadega kokku puutuvad keskmine tarbija ja erialaspetsialist. Peale selle
tuvastas ithtlustamisamet asjaolu, et saksakeelsetes piirkondades kasutatakse téhist
asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldavana, usaldusvaérse teabe pohjal.
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— Uldkohtu hinnang

Maéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaselt ei registreerita kaubamarke, mis
koosnevad ainult sellistest markidest voi tahistest, mis tahistavad kaubanduses sorti,
kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vidrtust, geograafilist paritolu voi kaupade tootmise voi
teenuste pakkumise aega voi muid kauba voi teenuse omadusi.

Lisaks tuleneb méaruse nr 40/94 artikli 7 1dikest 2, et ka sellist téhist ei registreerita, mis
on kirjeldav voi ei ole iihe liikmesriigi keeles eristav, olgugi et teises liikmesriigis saab
seda registreerida (Euroopa Kohtu 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas
C-104/00 P: DKV vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2002, Ik I-7561, punkt 40).

Keelates selliste mérkide voi téhiste registreerimise {ihenduse kaubamaérgina, tdidab
madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkt c iildise huvi eesmérki, mille kohaselt peavad
margid voi tdhised, mis kirjeldavad asjaomaste kaupade ja teenuste omadusi, olema
koikide jaoks vabalt kasutatavad. Nimetatud séte takistab selliste mérkide voi tahiste
kasutamise ainudiguse andmist ainult ithele ettevdtjale pohjusel, et need on kauba-
mérgina registreeritud (Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas
C-191/01 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Wrigley, EKL 2003, 1k I-12447, punkt 31, ja
Uldkohtu 14. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas T-207/06: Europig vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EUROPIG), EKL 2007, 1k 11-1961, punkt 24).

Maéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaldamisalasse kuulumiseks piisab, kui
vihemalt iiks sdnamairgi voimalik tdhendus tahistab asjaomaste kaupade voi teenuste
omadust (Euroopa Kohtu 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99:
Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk [-1619, punkt 97, ja Euroopa Kohtu
13. veebruari 2008. aasta maarus kohtuasjas C-212/07 P: Indorata-Servigos e Gestao vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 35; vt
analoogia alusel ka Euroopa Kohtu eespool viidatud kohtuotsus Siseturu Uhtlustamise
Amet vs. Wrigley, punkt 32).
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Seetdttu tuleb médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaldamiseks kontrollida, kas
vahemalt iiks sonamérgi voimalik tdhendus tdhistab asjaomaste kaupade ja teenuste
omadust.

Kohtupraktika kohaselt tuleb tihise eristusvoimet hinnata tihest kiiljest seoses kaupade
ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest kiiljest seoses sellega,
kuidas asjaomane avalikkus seda tahist tajub (Uldkohtu 20. mirtsi 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-356/00: DaimlerChrysler vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (CARCARD),
EKL 2002, 1k I1-1963, punkt 25, ja 14. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-260/03:
Celltech vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (CELLTECH), EKL 2005, lk II-1215,
punkt 28).

Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 16 mérkis — ilma, et hageja oleks
seda vaidlustanud —, moistavad ingliskeelsetest sonadest moodustatud séna ,home-
zone” mitte tiksnes inglise keelt konelevad tarbijad, vaid ka enamik saksa keelt
konelevaid tarbijaid, kuna séna ,zone” on olemas ka saksa keeles ning séna ,home”
kuulub inglise keele pohisdnavarasse. Seega tuleb asjaomaseks avalikkuseks pidada
saksa ja inglise keelt konelevat avalikkust.

Kuna asjaomased kaubad ja teenused on suunatud l6pptarbijatele, kuid osa nendest ka
erialaasjatundjatest avalikkusele, siis koosneb asjaomane avalikkus nii erialaasjatund-
jatest kui ka piisavalt informeeritud, moistlikult téhelepanelikest ja arukatest
lopptarbijatest.

Seoses taotletava kaubamargi tdhendusega tuleneb kohtupraktikast, et selleks, et sonast
voi osade liitmise tulemusel saadud neologismist koosnevat kaubamérki saaks késitada
kirjeldavana maéruse 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ tdhenduses, tuleb kaubamargi
kirjeldavus tuvastada mitte ainult kaubamairgi iga osa puhul eraldi, vaid ka sdna enda voi
neologismi puhul (Uldkohtu 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas T-339/05:
MacLean-Fogg vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (LOKTHREAD), kohtulahendite
kogumikus ei avaldata, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika).
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Kaubamirk, mis koosneb sellisest neologismist voi sonakombinatsioonist, mille kaik
osad kirjeldavad nende kaupade voi teenuste omadusi, mille jaoks registreerimist
taotletakse, on maéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ tdihenduses ise nende kaupade
ja teenuste omadusi kirjeldav juhul, kui ei esine tajutavat erinevust neologismi vdi sona
ja seda moodustavate osade summa vahel. See eeldab, et kaupade ja teenuste
kombinatsiooni tavapiratu olemuse tottu jadb neologismist voi sdnast mulje, mis on
piisavalt erinev sellest, mis tuleneb seda moodustavate osade tdhenduste lihtsast
liitmisest, olles seega midagi rohkemat kui seda moodustavate osade summa. Seoses
sellega on samuti asjakohane labi viia konealuse sdna analiiiis vastavatest leksikaalsetest
ja grammatilistest reeglitest lahtuvalt (vt eespool viidatud kohtuotsus LOKTHREAD,
punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

Kéesoleval juhul koosneb téhis Homezone kahest sonast — ,home” ja ,zone” —, mille
liitmise tulemusel on saadud tiks sdna.

Sona ,home” tihendab inglise keeles ,kodukolle, kodu, elukoht, kodumaa” ja see vastab
saksakeelsele sonale ,heim”. Teine mdiste ,zone”, mis on olemas ka saksa keeles,
tahistab molemas keeles piiratud territooriumi voi ala. Seetottu voivad molemad osad
olla kirjeldavad, kuna neil on konkreetne tdhendus.

Peale selle ei ole sonade ,home” ja ,zone” korvuti asetamisega moodustatud sdna
shomezone” oma struktuurilt tavaparatu. Vastupidi — sonade selline liitmine vastab
inglise ja saksa keele grammatikareeglitele. Sellest tuleneb, et vaidlusalusele tdhisele
omistatav tdhendus ei erine seda moodustava kahe sona kombinatsiooni tidhendusest
ning seega ei jad sellest muljet, mis on erinev sellest, mis tuleneb seda moodustavate
moistete tahenduste lihtsast liitmisest.

Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 16 margib, tunnistab hageja, et
sonadel ,home” ja ,zone” on inglise keeles tahendus. Siiski leiab hageja, et see viljend
tdhistab elamupiirkonna tdnavaid, kus erinevate voetavate meetmete kaudu pannakse
rohku elanike teatavale elukvaliteedile ja suurendatud turvalisusele. Saksa keeles voib
konealust véljendit tdlgendada kui ,véhese liiklusega ala”, ,,6ueala” voi ,,elamurajoon”.
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Hageja sonul ei ole apellatsioonikoda néidanud, et nimetatud tdhis kujutab endast
»kodulimbrust” vdi ,ldhiala” voi moistet, mis tahistab inglise vdi saksa keelt koneleva
avalikkuse jaoks endast sidevaldkonna kaupu voi teenuseid.

Selles osas tuleb meenutada, et vastavalt kohtupraktikale (vt eespool punkt 21) piisab
madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaldamisalasse kuulumiseks sellest, kui
vihemalt tks tdhise voimalik tdhendus tdhistab asjaomaste kaupade vdi teenuste
omadust. Lisaks tuleneb eespool punktides 26 ja 27 viidatud kohtupraktikast, et juhul,
kui ilmneb, et neologismist koosnev kaubamirk on kirjeldav, voib konealuse
kaubamairgi registreerimise taotluse tagasi lilkata. Seega ei saa hageja apellatsiooniko-
jale ette heita, et viimane tugines oma hinnangus vaidlusaluse tdhise védrale
tolgendusele ning jdttis arvesse votmata ainsa tidhenduse, mida sellele tuleks omistada.

Seega ei eksinud apellatsioonikoda, kui ta tegi sonamirgi ,homezone” iga osa
tdhenduse pohjal jarelduse, et nimetatud sonamérgi tiks voimalik tihendus on
,koduiimbruse” voi ,Jlahiala”.

Kuna apellatsioonikoda on vaidlusaluse tdhise ithe vdimaliku tdhenduse oigesti
tuvastanud, tuleb meenutada, et tihise kuulumine méiruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punktis ¢ sisalduva keelu kohaldamisalasse eeldab seda, et tdhisel on konealuste
kaupade voi teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis voimaldab asjaomasel
avalikkusel kohe ja ilma jérele motlemata tajuda, et tegemist on konealuste kaupade voi
teenuste voi mone nende omaduse kirjeldusega (Euroopa Kohtu 5. veebruari
2004. aasta miirus kohtuasjas C-150/02 P: Streamserve vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2004, lk I-1461, punkt 31; Uldkohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus
kohtuasjas T-106/00: Streamserve vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (STREAMSERVE),
EKL 2004, 1k II-723, punkt 40; 20. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-458/05:
Tegometall International vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Wuppermann (TEK),
EKL 2007, 1k I1-4721, punkt 80, ja 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-304/06: Reber
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart),
EKL 2008, 1k 1I-1927, punkt 90).
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Tuleb kontrollida, kas kdesoleval juhul on see kaubamairgitaotluses osutatud kaupade ja
teenuste osas nii.

— Klassi 38 kuuluvad sideteenused

Nende teenuste osas tuvastas apellatsioonikoda asjaolu, et moiste ,homezone” on
kirjeldav, joudes kahele jéreldusele.

Uhelt poolt mirkis ta vaidlustatud otsuse punktides 17 ja 18, et mobiiltelefoniteenuste
pakkujad pakuvad juhul, kui teenuse kasutaja asub enda poolt kindlaks méaratud alal,
talle teatavaid teenuseid piisivorgu teenuste tariifidega vorreldavate tariifidega, ning et
nagu kontrollija nimetatud internetiallikad niitavad, kasutavad teatavad teenusepak-
kujad sdna ,homezone” mitte kui kaubamérki, vaid kui asjaomaste teenuste kirjeldust.

Teiseks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 19, et kiisimusel, kas
taotletavat kaubamirki juba kasutatakse asjaomase mobiiltelefoniteenuse téhistami-
seks, ei ole tdhtsust, kuna registreerimistaotluse rahuldamata jdtmiseks méaaruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c alusel ei pea téhist registreerimistaotluse esitamise ajal
tingimata tegelikult kasutama. Apellatsioonikoda lisas, et kiesolevas asjas vaib téhis
tidhistada teenuse konealust pohiomadust — ala, millel kohaldatakse madalamat,
pohivorgu hindadega vorreldavat tariifi.

Hageja viidab, et apellatsioonikoda ei ole ndidanud, kuidas sona ,homezone” kasutati
asjaomaste teenuste tihistamiseks.
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Eespool punktis 37 osutatud pohjendustel viitas apellatsioonikoda pérast seda, kui ta oli
kirjeldanud asjaomaseid mobiiltelefoniteenuseid, mida séna ,homezone” tema sénul
téhistab, toesti kontrollija nimetatud néidetele seoses asjaoluga, et teatavad teenuse-
pakkujad kasutavad konealust sona kirjeldavana.

Kuna apellatsioonikoda tegi otsuse teatavate turul olevate mobiiltelefoni eriteenuste
omaduste, mitte tavaliste sideteenuste omaduste pohjal turul esindatusest soltumata,
pidi ta vastava otsuse tegemiseks nditama, et taotletav kaubamirk on koénealuseid
mobiiltelefoniteenuseid kirjeldav.

Kuna apellatsioonikoda piirdus viidetega mobiiltelefoniturul esinevatele néidetele,
mida kontrollija nimetas, kuid jattis kas voi kokkuvotlikult kirjeldamata, ei voimalda
vaidlustatud otsus jireldada, et kaubamirk Homezone on klassi 38 kuuluvaid
sideteenuseid kirjeldav.

Kontrollija toi nimetatud néited selle pdhjenduse kinnituseks, millega ta soovib ndidata,
et kuna vaidlusalust tdhist asjaomasel turul kaupade ja teenuste esitamiseks juba
kasutatakse, puudub sellel eristusvoime. Seega ei saa need niited kinnitada méaruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktil ¢ pohinevat pohjendust, mis puudutab kaubamargi
kirjeldavust.

Tuleb lisada, et apellatsioonikoda ei selgita, mis osas vdivad need ndited kinnitada
kaubamérgi Homezone kirjeldavust.
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Isegi kui eeldada, et neid nimetati médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c rikkumisele
tugineva viite kontrollimise raames, kujutavad vaidlustatud otsuses osutatud ndited
endast kontrollija loetletud internetiartikleid. Kontrollija piirdus nende pealkirjade ja
kodulehekiilgede nimetamisega ning mone lause tsiteerimisega, nende tapset péritolu
mérkimata; need pealkirjad ja laused — mis on ilmselt voetud nendest artiklitest —
viitavad sonale ,homezone”, ilma et oleks tdpsemalt kisitletud selle sdna voimet
tdhistada asjaomaseid teenuseid.

Samuti tuleb tagasi litkkata viited, mis pohinevad kontrollija poolt Wikipedia teabe
pohjal tehtud jareldustel, sest kuna see jareldus pohineb kollektiivse internetientsiik-
lopeedia artiklil, mille sisu saab pidevalt ja teatavatel juhtudel iga kasutaja, isegi
anoniiimne kasutaja muuta, siis tugineb see jdreldus ebakindlal teabel.

Apellatsioonikoda lisas, et nagu ndhtub 5. septembri 2005. aasta ajutiste meetmete
kohaldamise maédrusest, ei suudetud meetmetega, mida hageja vottis selleks, et
takistada konkurente sona ,homezone” kasutamast, takistada konealuse méiste
kinnistumist asjaomaste teenuste ilmselge nimetusena, jéttes aga tdpsustamata, mis
on apellatsioonikoja sellise hinnangu aluseks oleva méédruse moéte ja sisu ning milline
seos on konealuse médruse ning antud hinnangu vahel, mis pealegi on véljendatud
lihtsa véitena.

Tuleb lisada, et apellatsioonikoda tugines oma pohjenduses 6igele eeldusele, et tdhise
eristusvoime ei soltu selle tegelikust kasutamisest (vt eespool punkt 38). Siiski piirdus ta
iiksnes selle méarkimisega, et tihis Homezone voib tihistada asjaomase mobiiltelefo-
niteenuse madalamat tariifi, tdpsustamata seejuures, mis osas viitab kdnealune téhis,
mis tema sonul vaib téhistada ,kodutimbrust” vdi ,ldhiala”, tariifi moistele ning kuidas
voib see tdhis seega tdhistada sideteenust, mille iiks omadusi on eriline tariifisiisteem.
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Sellest tuleneb, et tehes otsuse iiksnes teatavatele turul olevatele mobiiltelefonitee-
nustele viidates, ei esitanud apellatsioonikoda tegelikke faktilisi asjaolusid, millele ta
oma pdhjenduses tugines. Nii ei ole ta nédidanud, et kaubamirk Homezone vdib
tihistada klassi 38 kuuluvat sideteenust voi selle itht omadust. Seega tuleb esimese
vditega neid teenuseid puudutavas osas noustuda.

— Muud klassi 38 kuuluvad teenused

Nende teenustega seoses digustas apellatsioonikoda tiahise Homezone registreerimi-
sest keeldumist vaidlustatud otsuse punktis 20 jargmiselt:

»Muud klassi 38 kuuluvad teenused, mille jaoks kaubamaérgi registreerimist taotletakse,
kaasnevad asjaomase madalama tariifiga telefoniteenuse kasutamisega ja toetavad seda.
Niiteks tihti annab teenusepakkuja telefonilepingu sdlmimisel rendilepingu alusel
teenuse ostja kasutada teatavad seadmed. Praegu voimaldavad mobiiltelefonilepingud
sageli kasutada otseliine. Ka telefoni infoliinid ja muud vorgukasutaja, teabevahendaja
ja juurdepddsu pakkuja teenused kuuluvad tavaliselt mobiiltelefoni tiiiplepingu
pakkumisse. Tariifististeem, sh valik ,Homezone” kehtib vahetult ka nende teenuste
suhtes.”

Tehes otsuse kaubamirgi Homezone kirjeldavuse kohta seoses muude klassi 38
kuuluvate teenustega, viitas apellatsioonikoda seega konkreetselt telefoni infoliinitee-
nusele ja muudele teenustele, mida vorgukasutajad, teabevahendajad ja juurdepaésu
pakkujad mobiiltelefoni tildiste tingimuste seas — moned neist on-line — tavaliselt
pakuvad.
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Sellest pohjendusest ndhtub, et apellatsioonikoda tuletas kaubamérgi Homezone
kirjeldavuse jdreldusest, et nimetatud teenused on mobiiltelefoniteenustega seotud
teenused, millele kehtib tariifisiisteemi ,homezone” valik, kuna neid pakutakse
mobiiltelefonilepingu pakkumisega samal ajal ja selle tdiendamiseks.

Nagu eespool punktides 40-49 nenditud, ei ole apellatsioonikoda ndidanud, et
kaubamérk Homezone voib tdhistada klassi 38 kuuluvat sideteenust voi itht selle
omadust. Seetottu ei saanud apellatsioonikoda jéreldada, et nimetatud kaubamairk on
klassi 38 kuuluvaid muid teenuseid kirjeldav ainuiiksi pohjusel, et neid teenuseid
seostatakse mobiiltelefoniteenusega, millele kehtib tariifisiisteemi ,homezone” valik.

Peale selle ei ole apellatsioonikoda kirjeldanud selle otsese ja konkreetse seose
olemasolu, mille asjaomane avalikkus voib luua kaubamérgi Homezone, mida voib
seostada geograafilise lokaliseerimise ideega ja mis ei sisalda iithtki viidet tariifi moistele,
ning on-line-teenustega seotud teenuste osutamisele voi telefoniinfoliini teenuste
vahel. Lisaks ei tulene vaidlustatud otsusest, et kdnealuseid teenuseid voidakse pakkuda
voi osutada geograafilistest kaalutlustest tulenevatel tingimustel.

Sellest ndhtub, et apellatsioonikoda ei ole nididanud, et kaubamidrk Homezone voib
tihistada muid klassi 38 kuuluvaid teenuseid kui sideteenused voi itht nende omadust.
Seega tuleb esimese viitega neid teenuseid puudutavas osas ndustuda.

— Kaubad ja teenused, mis kuuluvad klassidesse 9 ja 42

Seoses klassi 9 kuuluvate kaupadega ,heli v6i kujutise salvestus-, edastus- ja
taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad; infotootlusseadmed ja arvutid” markis
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apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 21, et kaubamérgi Homezone registree-
rimise taotlus tuleb nimetatud kaupadega seoses tagasi liikata, kuna need ,,voimaldavad
osutada mobiiltelefoniteenust, mida [kaubamark] kirjeldab”.

Apellatsioonikoja sonul tdhistab vaidlusalune tdhis asjaomaseid klassi 9 kuuluvaid
kaupu, kuna nimetatud kaubad muudavad voimalikuks selle mobiiltelefoniteenuse
funktsioneerimise, mida konealune tihis kirjeldab.

Tuleb nentida, et apellatsioonikoja selline jareldus ei vasta eespool punktis 34 osutatud
kohtupraktikas esitatud noetele, mille kohaselt peab selleks, et tdhist saaks pidada
kirjeldavaks, olema toendatud, et tidhisel on asjaomaste kaupade vdi teenustega piisavalt
otsene ja konkreetne seos, mis voimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma jarele
motlemata tajuda, et tegemist on konealuste kaupade voi teenuste voi mone nende
omaduse kirjeldusega.

Mairkides, et asjaomased klassi 9 kuuluvad kaubad ,voimaldavad” osutada mobiilte-
lefoniteenust, kirjeldas apellatsioonikoda asjaomaste kaupade ja klassi 38 kuuluvate
teenuste vahelist funktsionaalset seost, tegelikult pidanuks ta aga kirjeldama otsest ja
konkreetset seost, mille asjaomane avalikkus voib luua geograafilise lokaliseerimise
ideega seostatava mdiste Homezone ja asjaomaste kaupade vahel, mis on moeldud heli
voi kujutise salvestamiseks, edastamiseks ja taasesitamiseks ning infotootluseks.

Isegi kui eeldada, et on tdendatud, et konealused kaubad voimaldavad toimida
mobiiltelefoniteenusel, mis pohineb teenusekasutaja asukohast sdltuval tarifitseeri-
misel, ei vdoimalda need t6endada tihise Homezone kirjeldavust, sest koigele lisaks ei
ole selle tihise tihendusel asjaomaste kaupade voi nende teatavate omadustega seoses
vahimatki kokkupuudet tariifi moistega.
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Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda ei ole nididanud, et kaubamérk Homezone voib
tiahistada asjaomaseid klassi 9 kuuluvaid kaupu voi itht nende omadust. Seega tuleb
esimese vditega neid kaupu puudutavas osas noustuda.

Apellatsioonikoja sonul kehtib jareldus, mille kohaselt asjaomased klassi 9 kuuluvad
kaubad voimaldavad osutada mobiiltelefoniteenust, ka klassi 42 kuuluvate teenuste
suhtes, mille osas on esitatud vastuviiteid.

Apellatsioonikoda lisas, et klassi 42 kuuluvad teenused ,inseneriteenused; arvutipro-
grammeerimine; programmeerija teenused; tehniline ekspertiis; tehniline néustamine
ja ekspertiis; andmetootlusseadmete ja arvutite rent; sideseadmete paigaldamise
tehniliste ideekavandite pakkumine ja planeerimine” ,on mdeldud tarvilike tehniliste
vahendite kasutamise vdoimaldamiseks”.

Apellatsioonikoda leidis 1opuks, et ,vorguhaldus-, teabevahendus- ja tihenduse
pakkumise teenused, andmepankade vahendamine ja ligipddsuaja miitimine; uuringud
sidetehnika valdkonnas; andmebaaside tarkvara ajakohastamine; andmete salvesta-
mine andmepankadesse; andmebaaside tarkvara paigaldamine ja hooldamine;
andmebaaside keskserverile ligipddsuaja miitimine” on ,vajalikud selleks, et koguda
ja kdidelda teenuse parameetreid (nt kasutaja poolt kindlaks mdaratud koduala
lokaliseerimine ja ulatuse médramine) ja {thenduse andmeid telefoniarvete esitami-
seks”.

Tuleb mirkida, et need pohjendused ei kirjelda otsest ja konkreetset seost, mida
asjaomane avalikkus voib moiste ,homezone” - ,kodutimbruse” voi ,ldhiala”
tdhenduses — ja asjaomaste teenuste vahel luua.
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Uhelt poolt on péhjendusel, mille kohaselt klassi 42 kuuluvad teenused ,véimaldavad
osutada mobiiltelefoniteenust, mida [kaubamirk] kirjeldab”, samad puudused, mis on
eespool punktides 58 ja 59 esitatud klassi 9 kuuluvate kaupade osas. Isegi kui eeldada, et
klassi 42 kuuluvad asjaomased teenused muudavad voimalikuks teenusekasutaja
lokaliseerimisel pdhineva tariifististeemi, ei tdenda see veel, et tahis Homezone on
konealuste teenuste voi teatavate nende omadustega seoses kirjeldav.

See, et iga klassi 42 kuuluva teenuseliigi tehnilised voimalused antakse eespool
punktis 59 kirjeldatud mobiiltelefoniteenuste késutusse ning iildine ja abstraktne
viitamine kindlaksméédramata tehniliste voimaluste kasutamise voimalusele ei anna
olukorras, kus puuduvad andmed tdhise Homezone ja asjaomaste teenuste vahelise
seose kirjeldamiseks, alust tuvastada, et tdhis on kdnealuste teenuste voi nende
teatavate omadustega seoses kirjeldav.

Lopuks, mis puutub pohjendusse, et muud asjaomased teenused on ,vajalikud selleks,
et koguda ja kiidelda teenuse parameetreid (nt kasutaja poolt kindlaks médratud
koduala lokaliseerimine ja ulatuse méadramine) ja tihenduse andmeid telefoniarvete
esitamiseks”, siis peale selle, et see pohjendus ei voimalda teha iga asjaomase
teenuseliigi suhtes kindlaks, mis osas on need teenused vajalikud selleks, et koguda ja
kédidelda mobiiltelefoniteenuse parameetreid ja andmeid telefoniarvete esitamiseks
kasutaja koduala ulatuse kindlaksmaéramise ja geograafilise lokaliseerimise kontekstis,
ei ndita nimetatud pohjendus ka seda, et tdhis Homezone on neid teenuseid voi nende
teatavaid omadusi kirjeldav. Asjaomasest pohjendusest ei ilmne, et asjaomane
avalikkus tajub kohe ja ilma jarele motlemata, et tihis Homezone kirjeldab konealuste
teenuste ithe omadust.

Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda ei ole nididanud, et kaubamérk Homezone voib
tahistada klassi 42 kuuluvaid teenuseid voi (tht nende omadust. Seetottu tuleb esimese

II-176



70

71

72

02 (GERMANY) VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET (HOMEZONE)

vditega neid teenuseid puudutavas osas ja seega koikide registreerimistaotlusega
holmatavate kaupade ja teenuste osas noustuda.

Teine viide, mis tugineb méadruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b rikkumisele

— Poolte argumendid

Hageja viitel jareldas apellatsioonikoda, et tihisel Homezone puudub eristusvoime,
iiksnes selle pohjal, et konealune tdhis on viidetavalt kirjeldav, ning kuna viimati
nimetatud asjaolu ei ole tdendatud, siis ei ole mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktis b
ette ndahtud absoluutne registreerimisest keeldumise pohjus kohaldatav.

Ta vididab lisaks, et apellatsioonikoda ei ole mitmele tema argumendile vastanud.

Uhtlustamisamet vastab, et asjaomase tdhise eristusvdime puudumine tuleneb tihise
kirjeldavuse tuvastamisest, ning selle tottu ei olnud apellatsioonikoda kohustatud lisaks
jareldusele, et asjaomasel tdhisel puudub eristusvdime, esitama muid pdhjendusi.
Uhtlustamisamet lisab, et kdnealusel tihisel puudub igasugune visuaalne ja foneetiline
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omapira, mis asjaomase avalikkuse seisukohast eristaks hageja kaupu voi teenuseid
muude ettevotjate kaupadest voi teenustest.

— Uldkohtu hinnang

Mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamérke, millel
puudub eristusvoime.

Koigepealt tuleb meenutada, et véljakujunenud kohtupraktika pohjal on iga mééruse
nr 40/94 artikli 7 1dikes 1 nimetatud registreerimisest keeldumise pdhjus teistest
soltumatu ja nduab eraldi uurimist (Euroopa Kohtu 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud
kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
EKL 2004, lk I-5089, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika).

Euroopa Kohus on ka tdpsustanud, et konealuseid keeldumispohjuseid tuleb
tolgendada ldhtuvalt nendest igaiithe aluseks olevast iildisest huvist. Iga keeldumis-
pohjuse hindamisel arvesse voetud iildine huvi voib véljendada voi isegi peab
viljendama erinevaid kaalutlusi vastavalt asjaomasele keeldumispohjusele (eespool
viidatud kohtuotsus Henkel vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punktid 45 ja 46).
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Selles osas tuleb mérkida, et méaédruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punkti b aluseks olev
tildise huvi moiste on ilmselgelt lahutamatu kaubamérgi peamisest iilesandest, milleks
on tagada lopptarbijale voi kasutajale kaubamairgiga téhistatud kaupade voi teenuste
teatud péritolu, mis voimaldab neil ilma voimaliku segiajamiseta eristada kaupu voi
teenuseid muu paritoluga kaupadest voi teenustest (Euroopa Kohtu 16. septembri
2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
EKL 2004, lk I-8317, punktid 23 ja 27; 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas
C-37/03 P: BioID vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2005, 1k I-7975, punkt 60, ja
8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet, EKL 2008, 1k I-3297, punkt 56).

Kéesoleval juhul leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 24, et vaidlusaluse
kaubamargi registreerimise taotlus tuleb tagasi litkkata, kuna nimetatud kaubamaérk ole
voimeline asjaomaseid kaupu ja teenuseid kaubandusliku péritolu jirgi eristama, sest
kaubamark téhistab otseselt tajutaval viisil konealuste kaupade ja teenuste omadusi.

Seega piirdus apellatsioonikoda moiste ,homezone” eristusvoime hindamisel nime-
tatud moiste kirjeldavuse analtiisimisega mééruse nr 40/94 artikli 7 1dike 1 punkti c
tdhenduses, sest vaidlustatud otsuses ei ole selle médruse artikli 7 16ike 1 punktis d ette
nidhtud keeldumispohjust konkreetselt uuritud.

Apellatsioonikoda jittis kaubamirgi Homezone analiiiisimisel arvestamata eelkdige
tildise huviga, mida mééruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktis b soovitakse eriliselt
kaitsta ja milleks on kaubamaérgiga téhistatud kauba voi teenuse péritolu tagamine.
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Kuna apellatsioonikoda pealegi ei nédidanud, et sona ,homezone” oleks {iihegi
klassidesse 9, 38 ja 42 kuuluva kauba ja teenuse osas kirjeldav, ei saanud ta igal juhul
sellest jireldada, et kaubamaérgil puudub eristusvoime.

Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda ei ole ndidanud, et kaubamairgil Homezone
puudub klassidesse 9, 38 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenustega seoses eristusvoime.
Seega tuleb teise viitega ndustuda.

Kuivord apellatsioonikoda ei ole nédidanud, et registreerimistaotlusega hélmatud
kaupade ja teenustega seoses on kaubamirk Homezone kirjeldav ega ole eristav, siis
tuleb vaidlustatud otsus tithistada, ilma et oleks vaja uurida kolmandat viidet, mis
tugineb mééaruse nr 40/94 artikli 7 loike 3 rikkumisele ja puudutab kirjeldava voi
eristusvoimeta kaubamairgi kasutamise kdigus omandatud eristusvoimet.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 loike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Hageja on kiesoleva
menetlusega seotud kohtukulude hivitamist ithtlustamisametilt néudnud. Kuna
thtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb hageja nouded rahuldada ja
mdista hageja poolt seoses Uldkohtu menetlusega kantud kohtukulud vilja ihtlusta-
misametilt.
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Lisaks on hageja néudnud tema poolt iithtlustamisameti haldusmenetluses kantud
kulude valjamoistmist tihtlustamisametilt. Selles osas tuleb meenutada, et kodukorra
artikli 136 1oike 2 alusel késitatakse seoses apellatsioonikoja menetlusega kantud poolte
valtimatuid kulusid hivitatavate kuludena. See ei kehti aga seoses kontrollija
menetlusega kantud kulude kohta. Seetottu saab hageja taotlust moista tihtlustamis-
ameti haldusmenetlusega seotud kulud vilja {ihtlustamisametilt, kes on kohtuvaidluse
kaotanud, rahuldada iiksnes osas, mis puudutab hageja kantud véltimatuid kulusid
seoses apellatsioonikoja menetlusega.

Esitatud pohjendustest ldhtudes

ULDKOHUS (kuues koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainila-
hendused) neljanda apellatsioonikoja 5. juuli 2007. aasta otsus (asi
R 1583/2006-4).
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KOHTUOTSUS 10.2.2010 — KOHTUASI T-344/07

2. Moista kohtukulud vilja iithtlustamisametilt.

Meij Vadapalas Truchot

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 10. veebruaril 2010 Luxembourgis.

Allkirjad
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