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EUROOPA KOHTU OTSUS (kiimnes koda)

11. juuni 2020*

Apellatsioonkaebus — Euroopa Liidu kaubamirk — Miarus (EU) nr 207/2009 — Vastulause — Artikli 8
16ike 1 punkt b — Segiajamise tdendosus — Vastandatud téhiste sarnasuse hindamine —
Varasema kaubamairgi eristusvoime hindamine

Kohtuasjas C-115/19 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu pohikirja artikli 56 alusel 14. veebruaril 2019 esitatud
apellatsioonkaebus,

China Construction Bank Corp., asukoht Peking (Hiina), esindajad: solicitor A. Carboni ja solicitor
J. Gibbs,

apellant,
teised menetlusosalised:
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: ]. Ivanauskas ja D. Botis,
kostja esimeses kohtuastmes,

Groupement des cartes bancaires, asukoht Pariis (Prantsusmaa), esindaja: advokaat
C. Herissay-Ducamp,

menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,
EUROOPA KOHUS (kiimnes koda),
koosseisus: koja president I. Jarukaitis, kohtunikud M. Ilesi¢ (ettekandja) ja C. Lycourgos,
kohtujurist: G. Hogan,
kohtusekretir: A. Calot Escobar,
arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades pdrast kohtujuristi drakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi
ettepanekuta,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

ET
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otsuse

China Construction Bank Corp. (edaspidi ,CCB*) palub oma apellatsioonikaebusega tiihistada Euroopa
Liidu Uldkohtu 6. detsembri 2018. aasta kohtuotsuse (T-665/17, edaspidi ,vaidlustatud kohtuotsus®,
EU:T:2018:879), millega jdeti rahuldamata tema hagi, milles ta palus tithistada Euroopa Liidu
Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 14. juuni 2017. aasta otsuse (asi
R 2265/2016-1), mis kasitleb Groupement des cartes bancaires’i ja CCB vahelist vastulausemenetlust
(edaspidi ,vaidlusalune otsus®).

Oiguslik raamistik

No6ukogu 26. veebruari 2009. aasta miarust (EU) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamairgi kohta (ELT
2009, L 78, lk 1) muudeti Euroopa Parlamendi ja ndukogu 16. detsembri 2015. aasta midrusega
(EL) 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21), mis joustus 23. martsil 2016. Nimetatud médrus tunnistati
hiljem kehtetuks ja asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa Parlamendi ja noukogu 14. juuni
2017. aasta madrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamairgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).
Vottes aga arvesse vaidluse aluseks olevate asjaolude asetleidmise aega, tuleb apellatsioonkaebust
analiitisida maaruse nr 207/2009 materiaaldigusnormide alusel.

Maiaruse nr 207/2009 artiklis 8 oli satestatud:

»1. Varasema kaubamaérgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui:

[...]

b) identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamaérgiga ning identsuse voi sarnasuse tdttu varasema
kaubamargiga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus varasem
kaubamark on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tdendosus holmab ka
tdendosust, et kaubamarki seostatakse varasema kaubamargiga.

[...]

5. [V]arasema kaubamirgi omaniku vastuseisu korral [ei registreerita] taotletavat kaubamarki, kui see
on identne voi sarnane varasema kaubamérgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade voi teenuste
jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamérk, kui varasema
[ELi] kaubamirgi olemasolul on see omandanud [liidus] maine ja varasema siseriikliku kaubamargi
olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamargi
kasutamine ilma tungiva pohjuseta tdéhendaks varasema kaubamadrgi eristusvdime vo6i maine
drakasutamist voi kahjustamist.”
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Vaidluse taust ja vaidlusalune otsus

CCB esitas 14. oktoobril 2014 EUIPO-le taotluse registreerida ELi kaubamargina jargmine téhis:

N

cCB

Teenused, mille jaoks kaubamairgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta markide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe
(uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36 ning vastavad jdrgmisele kirjeldusele:
»pangandusteenused, finantskalkulatsioonid (kindlustus, pangad, kinnisvara); rahastamisteenused;
krediit- ja deebetkaarditeenused; védrtesemete hoiustamine; antiikesemete hindamine; vahendus;
garantiiteenused; usaldusteenused”.

Groupement des cartes bancaires esitas 7. mail 2015 taotletava kaubamairgi registreerimisele koigi
eelmises punktis nimetatud teenuste osas vastulause. Vastulause pohines varasematel oigustel,
sealhulgas 12. novembril 1999 registreeritud ELi kaubamargil:

See kaubamirk on registreeritud jargmiste Nizza kokkuleppe klassi 36 kuuluvate teenuste jaoks:
skindlustus ja rahandus, st kindlustuslepingute solmimine, borsindus; reisitsekkide ja akreditiivide
vdljastamine; finants-, valuuta- ja pangaoperatsioonid; [...] rahavoogude elektrooniline juhtimine; [...]
ettemaksekaartide, maksekaartide, krediitkaartide, deebetkaartide véljastamine ja -teenused; [...]
elektroonilised tilekanded; [...] sularahaautomaatide kaudu kaardiomanikule pakutavad finantstehingute

“

teenused; [...] mis tahes sidevahendi kaudu finantsteabe andmise teenused; [...]“.

Vastulause alusena toodi esile madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punktis b ja artikli 8 loikes 5
sisalduvad pohjendused.

EUIPO vastulausete osakond rahuldas 4. oktoobril 2016 vastulause pohjusel, et esineb segiajamise
toendosus madruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses. Ta ei uurinud selle médruse
artikli 8 1oikel 5 pohinevat pohjendust.

CCB esitas kaebuse, mis jdeti vaidlusaluse otsusega rahuldamata.

EUIPO esimene apellatsioonikoda leidis selles otsuses, et asjaomane avalikkus koosneb osaliselt
erialaasjatundjatest ja osaliselt lopptarbijatest voi laiast avalikkusest, kelle tdhelepanelikkuse aste on
korge.

Segiajamise tdendosuse hindamise seisukohast pidas ta asjakohaseks territooriumiks kogu liidu
territooriumi, tuletades samas meelde, et taotletava kaubamirgi registreerimisest keeldumiseks piisab
segiajamise toendosuse tuvastamisest teatavas liidu osas.

Seejdrel leidis apellatsioonikoda, et varasema kaubamairgi kasutamise tottu tunneb asjaomane Prantsuse
avalikkus selles kaubamaérgis éra viite ,,CB“ kaartidele. Tema viitel on EUIPO neljanda apellatsioonikoja
27. augusti 2014. aasta otsuses asjas R 944/2013-4, mis kasitleb Groupement des cartes bancaires’i ja
CCB vahelist vastulausemenetlust seoses sonalise tahisega CCB, mille registreerimist ELi kaubamargina
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taotleti, juba tuvastatud, et sonamark CB on Prantsusmaal omandanud maine seoses teenustega, mis
kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 36. Groupement des cartes bancaires’i poolt kéesolevas kohtuasjas
esitatud toendid kinnitavad selle maine sdilimist.

Vastandatud tdhiste vordluse osas leidis EUIPO esimene apellatsioonikoda varasema kaubamargi
mainet Prantsusmaal arvesse vottes, et seda kaubamarki tajutakse hoolimata sellest, et see on tugevalt
stiliseeritud, tdheiihendina ,CB“. Taotletava kaubamairgi kujutisosa on iiksnes korvalise tdhtsusega
vorreldes domineeriva osaga, mis koosneb tdheiithendist ,CCB*.

Jarelikult on vastandatud téhised visuaalselt teataval maéral sarnased. Peale selle on asjaomased téhised
foneetiliselt keskmisest sarnasemad. Seevastu kontseptuaalsest kiiljest ei ole vordlust voimalik lébi viia.

EUIPO esimene apellatsioonikoda leidis, et arvestades vastandatud tdhistega tdhistatud teenuste
identsust, nende tdhiste sarnasust ning varasema kaubamargi mainet Prantsusmaal, ei piisa segiajamise
toendosuse valistamiseks vastandatud tdhiste erinevustest ja keskmisest tdhelepanelikumast asjaomasest
avalikkusest.

Ta lisas, et asjaolu, et tarbijad ei kasuta teatavaid taotletava kaubamairgiga tdhistatud CCB teenuseid
regulaarselt, suurendab voimalust, et isegi neid tarbijaid, kes, on viga tdhelepanelikud viib eksitusse

neile vastandatud téhiste valimusest jadnud ebatdpne maélupilt.

Koigil neil pohjustel leidis EUIPO esimene apellatsioonikoda, et Prantsusmaal esineb segiajamise
tdendosus ning seetdttu otsustas EUIPO vastulausete osakond pohjendatult vastulause rahuldada.

Menetlus Uldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

CCB esitas 27. septembril 2017 Uldkohtule hagi.

Ta esitas muu hulgas vidite médruse nr 207/2009 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumise kohta. Selle
vditega vaidlustas CCB EUIPO esimese apellatsioonikoja hinnangu varasema kaubamaérgi eristusvoime
ja vastandatud téhiste sarnasuse kohta ning igakiilgse hinnangu segiajamise toendosuse kohta.

Mis puutub varasema kaubamargi eristusvoimesse, siis heitis CCB EUIPO esimesele apellatsioonikojale
ette eelkoige seda, et viimane ei olnud nouetekohaselt méadranud kindlaks teenuseid, millega seoses ta
leidis, et kaubamérk on mainekas. CCB sonul ei voimalda Groupement des cartes bancaires’i esitatud
toendid tuvastada konealuse kaubamairgi mainet seoses koigi sellega holmatud teenustega.

Mis puutub vastandatud tdhiste sarnasuse hindamisse, siis viitis CCB eelkoige, et EUIPO esimene
apellatsioonikoda eksis selle hindamise kdigus varasema kaubamérgi mainet arvesse vottes.
Vaidlusaluses otsuses analiiiisiti konealust kaubamairki nii, nagu oleks tegemist sdnamairgiga.

Samamoodi analiiiisiti taotletavat tédhist téhise sonalise osa alusel, votmata arvesse selle kujutisosa.

Uldkohus jittis hagi pohjendamatuse téttu rahuldamata.

Apellatsioonimenetluse poolte nouded
CCB palub Euroopa Kohtul:
— tiihistada vaidlustatud kohtuotsus;

— lahendada kohtuasi véi teise véimalusena saata asi tagasi Uldkohtule, ja
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— jatta EUIPO ja koigi menetlusse astujate kohtukulud nende endi kanda ja moista neilt vilja CCB
kohtukulud kéesolevas menetluses ja esimeses kohtuastmes.

EUIPO palub Euroopa Kohtul:
— jatta apellatsioonkaebus rahuldamata ja

— moista kohtukulud vilja CCB-lt.
Apellatsioonkaebus

Poolte argumendid
CCB tugineb apellatsioonkaebuses kolmele viitele.

Esimeses viites heidab ta Uldkohtule ette digusnormi rikkumist segiajamise tdeniosuse olemasolu
hindamisel ja seeldbi maaruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumist.

Viide koosneb neljast osast.

Esiteks viidab ta, et Uldkohus rikkus digusnormi, kui ta vottis vastandatud tihiste sarnasuse hindamise
etapis arvesse varasema kaubamérgi mainet ning vottis segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel
seda mainet uuesti arvesse. Nii on Uldkohus varasema kaubamirgi eristusvéimet kahekordselt
arvestanud.

CCB rohutab, et vastandatud téhiste sarnasuse hindamine on iseseisev analiiiis. Uksnes segiajamise
toendosuse igakiilgse hindamise raames miangib varasema kaubamairgi eristusvdoime suurus rolli, nagu
on ka vastandatud tdhiste ning asjaomaste kaupade voi teenuste sarnasuse astme puhul.

Teiseks eiras Uldkohus asjaolu, et vastandatud tihised on olemuselt kujutismirgid. Ta analiiiisis neid
tahiseid nii, nagu oleks tegemist sonaliste tdhistega, jittes seega tdhelepanuta kohtupraktika méaaruse
nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b kohta, mille kohaselt peab vastandatud téhiste sarnasuse
hindamine pohinema téhistest kui tervikust jddval illdmuljel, mis holmab ilmselgelt ka nende
kujutisosi.

Jittes vastandatud tihiste kujutismirgi olemuse arvesse votmata, omistas Uldkohus ekslikult
samavéadrse tihtsuse tdhiste visuaalsele ja foneetilisele vordlusele. Kuna konealuste tdhistes sisaldub
vastavate ettevotjate logo ja logo oma olemuselt tididab visuaalse teadaande rolli, siis oleks Uldkohus
pidanud omistama visuaalsele vordlusele suurema tahtsuse. Ta iilehindas foneetilise vordluse olulisust.

Kolmandaks tegi Uldkohus vigu nende teenuste kindlakstegemisel, millega seoses ta leidis, et varasem
kaubamirk on mainekas ja sel on seetdttu suur eristusvdime. Uldkohtu jireldust, et varasema
kaubamérgi suur eristusvoime laieneb ,finants-, valuuta- ja pangandusoperatsioonidele®, ei toeta
téendid ning seda ei ole ka pohjendatud. Uldkohus tugines selles jirelduses varasema kaubamirgi
mainele, kuigi maine oli toendatud vaid piiratud arvu selle kaubamérgiga holmatud teenuste osas.
Lisaks jittis Uldkohus iitheselt tuvastamata, et EUIPO esimene apellatsioonikoda ei oleks tohtinud
tugineda EUIPO neljanda apellatsioonikoja otsusele asjas R 944/2013-4, mis puudutas asjaomaste
ettevotjate sonamairke ja millel oli seega teistsugune ese kui kdesolevas asjas.

Neljandaks jittis Uldkohus segiajamise tdendosuse olemasolu igakiilgse hindamise libi viimata.

ECLIL:EU:C:2020:469 5
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Mitut asjakohast tegurit ei ole arvesse voetud. Nii oleks CCB arvates asjaolu, et asjaomane avalikkus on
viaga tdhelepanelik, tulnud segiajamise tdendosuse igakiilgsel hindamisel arvesse votta, kuna selline
asjaolu muudab vihem tdendoliseks, et avalikkusele on vastandatud téhistest jadnud ebatipne malupilt
ning sellest tulenevalt ajab ta taotletava kaubamairgiga tdhistatud teenuste ja varasema kaubamirgiga
tihistatud teenuste piritolu segi. Selle asemel, et seda asjaolu arvesse vétta, tugines Uldkohus aga
tildisele kaalutlusele, et asjaomasel avalikkusel on vastandatud tdhistest ebatdpne malupilt.

Teine vdide puudutab Euroopa Liidu Kohtu péhikirja artikli 36 rikkumist, mis késitleb kohtuotsuse
pohjendamise nduet, mis on Uldkohtu suhtes kohaldatav pohikirja artikli 53 esimese 16igu alusel.

Eelkoige jittis Uldkohus péhjendamata jirelduse, mille kohaselt varasem kaubamirk on mainekas ja
seega on sellel finants-, valuuta- ja pangandusoperatsioonidega seoses suur eristusvdoime. Ta ei
esitanud htegi selgitust selle kohta, kuidas saab nii iildist jareldust pohjendada varasema kaubamairgi
kasutamise tdenditega, mis puudutasid konkreetselt maksekaarte.

Kolmandas viites, mille CCB esitab teise voimalusena, heidetakse Uldkohtule ette faktiliste asjaolude ja
toendite moonutamist esiteks seoses sellega, et ta ei votnud arvesse, et vastandatud tédhised on
kujutismérgid, teiseks tugines EUIPO neljanda apellatsioonikoja otsusele asjas R 944/2013-4 ja
kolmandaks omistades varasemale kaubamadrgile finants-, valuuta- ja pangandusoperatsioonide osas
suure eristusvoime.

EUIPO so6nul tuleb apellatsioonkaebus jatta rahuldamata.

Esimese viite esimese osa kohta mirgib ta, et EUIPO esimene apellatsioonikoda ja Uldkohus
anallitisisid varasema kaubamadrgi graafilist kujutist ning nad leidsid oigesti, et vaatamata selle
kaubamairgi stiliseeringule tajub asjaomane avalikkus seda kui akroniitimi ,CB*.

Vastandatud tdhiste sarnasuse hindamise raames viidati varasema kaubamirgi mainele {iksnes
ammendavuse huvides. Isegi kui seda mainet ei oleks sarnasuse hindamise raames iildse arvesse
voetud, oleks jédreldus selle kohta, kuidas asjaomane avalikkus varasemat kaubamarki tajub, ikkagi see,
mida leidis Uldkohus.

EUIPO mirgib lisaks, et apellatsioonikoda ja Uldkohus vdisid nimetatud mainet arvesse votta. Ta
margib, et vastandatud tdhiste sarnasust ei saa hinnata {iksnes nende tdhiste graafilise kujutise pohjal.
Kohtupraktikast tuleneb nimelt, et nende téhiste vordlus peab pohinema avalikkuse tajul. Seetottu on
selle vordluse seisukohast asjakohased koik elemendid, mis voivad seda taju mojutada, nagu varasema
kaubamairgi maine.

Mis puutub esimese viite teise osasse, siis vdidab EUIPO, et enamik CCB argumente vastandatud
tahiste vordluse kohta puudutavad faktilisi asjaolusid ning on seetottu vastuvoetamatud.

Lisaks mirgib ta, et Uldkohus tuvastas oigesti, et varasema kaubamirgi stiliseering ei ole piisavalt
silmatorkav, et takistada asjaomasel avalikkusel keskendada oma téhelepanu tihekombinatsioonile
,CB*. Seega heidab CCB Uldkohtule ekslikult ette, et viimane analiiiisis vastandatud tihiseid nii, nagu
oleks tegemist sonaliste tdhistega.

EUIPO arvates tuleb esimese viite kolmas osa vastuvoetamatuse tottu tagasi litkkata, kuna see puudutab
faktilisi asjaolusid.

Argumendid, millele CCB selle osa raames tugineb, on igal juhul péhjendamatud.
Mis puutub konkreetselt teenustesse, mida tuleb arvesse votta, siis leiab EUIPO, et ei ole vaja tuvastada

suurt eristusvoimet teatava suure kauba- voi teenuseliigi iga konkreetse elemendi suhtes, mida
asjaomane kaubamark tdhistab.
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Esimese viite neljanda osa kohta mérgib EUIPO, et asjaomase avalikkuse korge tahelepanelikkuse aste
ei vilista, et sellele avalikkusele on jadnud vastandatud tdhistest ebatdpne malupilt.

EUIPO arvates tuleb ka teine véide tagasi liikata.

Uldkohus selgitas néuetekohaselt, miks ta liikkkas tagasi CCB argumendid, mille kohaselt ei ole
toendatud, et varasemal kaubamirgil on suur eristusvdime seoses finants-, valuuta- ja
pangandusoperatsioonidega.

Nimelt mirkis Uldkohus, et EUIPO esimese apellatsioonikoja jireldus varasema kaubamirgi suure
eristusvoime kohta oli konealusel juhul esitatud toenditega piisavalt pohjendatud. Sellest néhtub, et
muu hulgas ei olnud asjakohane analiiiisida kiisimust, kas apellatsioonikoda viitas EUIPO neljanda
apellatsioonikoja otsusele asjas R 944/2013-4 pohjendatult. Nimelt ei saanud selline analiiis mojutada
varasema kaubamadrgi suure eristusvoime tuvastamist.

Mis 16puks puutub kolmandasse viitesse, siis leiab EUIPO, et CCB on jdtnud tipsustamata milliseid
faktilisi asjaolusid ja tdendeid, on tema arvates Uldkohus moonutanud, ning ta ei ole ka viidanud
vaidlustatud kohtuotsuse konkreetsetele 16ikudele, millest selline moonutamine ilmselgelt tuleneb.

See viide on igal juhul pohjendamata. Vastupidi CCB viidetele ei jitnud Uldkohus arvestamata, et
vastandatud tdhised on kujutismirgid, ta viitas EUIPO neljanda apellatsioonikoja otsusele asjas
R 944/2013-4 iiksnes ammendavuse huvides ning leidis odigesti, et varasem kaubamirk on koigi
asjaomaste teenustega seoses viga eristusvoimeline.

Euroopa Kohtu hinnang

Kui vastulause pohineb varasemal iiksikkaubamargil, tuleb segiajamise tdendosust méaédruse nr 207/2009
artikli 8 16ike 1 punkti b tdhenduses moista nii, et avalikkus voib arvata, et selle kaubamérgiga ning
taotletava kaubamairgiga holmatud kaubad voi teenused parinevad samalt ettevotjalt voi ka omavahel
majanduslikult seotud ettevotjatelt. Sellise ohu olemasolu tuleb hinnata igakiilgselt, arvestades koiki
konkreetses asjas tahtsust omavaid tegureid (5. maértsi 2020. aasta kohtuotsus Foundation for the
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi vs. EUIPO, C-766/18 P,
EU:C:2020:170, punktid 63 ja 67 ning seal viidatud kohtupraktika).

Need tegurid holmavad eelkdige vastandatud tdhiste ning nendega tdhistatud kaupade voi teenuste
sarnasuse astet, varasema kaubamadrgi maine tugevust ja selle olemusest tuleneva voi kasutamise
kdigus omandatud eristusvoime suurust (24. mértsi 2011. aasta kohtuotsus Ferrero vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 64, ja 4. martsi 2020. aasta kohtuotsus EUIPO
vs. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 57).

Mis puutub esimese viite esimesse osasse, milles CCB heidab Uldkohtule ette seda, et viimane véttis
vastandatud tghiste sarnasuse hindamisel ekslikult arvesse varasema kaubamairgi mainet ja seega ka
eristusvoimet, siis tuleb meenutada, et vastandatud téhiste sarnasuse hindamine seisneb visuaalses,
foneetilises ja kontseptuaalses vordluses, mis pohineb iildmuljel, mis neist tdhisest nende olemuslike
tunnuste tottu jadb asjaomase avalikkuse maéllu (4. martsi 2020. aasta kohtuotsus EUIPO vs.
Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 71 ja seal viidatud kohtupraktika), samas
kui varasema kaubamirgi eristusvdoime on seotud kaubamirgi vdimega identifitseerida kaupu ja
teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevotjalt périnevana, ja seega eristada neid
kaupu ja teenuseid muude ettevotjate omadest (vt seoses ELi kaubamairgi eristusvdoimega 13. septembri
2018. aasta kohtuotsus Birkenstock Sales vs. EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, punkt 31 ja seal
viidatud kohtupraktika).
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Mis puutub tdpsemalt mainesse, siis tuleb meenutada, et kaubamaérgil on maine siis, kui seda teab
asjaomase territooriumi olulises osas mérkimisvddrne osa avalikkusest, keda asjaomased kaubad voi
teenused puudutavad. Sellega seoses tuleb eelkdige arvesse votta kaubamairgi turuosa, kasutamise
intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust ning ettevotja poolt selle edendamiseks tehtud
investeeringute mahtu (28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509,
punktid 55 ja 56 ning seal viidatud kohtupraktika).

Seega, vastupidi vastandatud tdhiste sarnasuse tegurile ei eelda varasema kaubamidrgi maine ja
eristusvoime tegur erinevate tdhiste vordlemist, vaid puudutab iiksnes iithte tdhist, nimelt seda, mis
vastulause esitaja taotlusel on kaubamairgina registreeritud. Kuna nende kahe teguri ulatus on seega
taiesti erinev, ei vdimalda neist ithe uurimine teha jareldusi teise kohta. Isegi juhul, kui varasemal
kaubamargil on maine tottu suur eristusvoime, ei voimalda see asjaolu kindlaks teha, kas ja kui jah,
siis mil madral, on see kaubamaérk taotletava kaubamairgiga visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt
sarnane.

Seetottu on védr hinnata vastandatud tdhiste sarnasust varasema kaubamérgi maine alusel.

Kiesoleval juhul leidis Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse vastandatud tihiste sarnasust kisitleva osa
punktides 52 ja 53, et teatava kaubamairgi maine ja suur eristusvoime voivad olla kaubamadrgist jadvas
tildmuljes domineeriva osa kindlakstegemisel asjakohased. Ta jareldas kohtuotsuse punktis 54 sellest,
et varasema kaubamiérgi mainet arvestades oli EUIPO esimesel apellatsioonikojal alust leida, et
asjaomane avalikkus tajub seda kaubamérki sonalise osana, mis koosneb tiheiihendist CB. Ta jédreldas
sama otsuse punktis 58, et apellatsioonikoda vottis vastandatud tdhiste vordlemisel digesti arvesse
peamiselt varasema kaubamargi seda koostisosa.

Siinkohal olgu maérgitud, et kuigi tdhise domineeriva osa kindlakstegemine voib vastandatud tdhiste
vordlemisel tdepoolest osutuda asjakohaseks (22. oktoobri 2015. aasta kohtuotsus BGW, C-20/14,
EU:C:2015:714, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika), ei tihenda see siiski, et selle tdhise kui
terviku maine ja eristusvdoime ulatus vdimaldavad kindlaks teha, milline selle téhise koostisosa on
asjaomase avalikkuse taju seisukohalt domineeriv.

Vastupidi, madrust nr 207/2009 ei saa moista nii, et kaubamérgi maine voi suur eristusvoime voivad
vastandatud tdhiste sarnasuse hindamisel viia jarelduseni, et iiks selle koostisosa domineerib teise osa
ile.

Uldkohus kinnitas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 52, et varasema kaubamirgi maine ,,véib méjutada
seda, kuidas selle kaubamirgi eri osade vahelisi seoseid tajutakse”. Sellise tugevalt stiliseeritud
sonamirgi nagu asjaomase varasema kaubamirgi maine pohineb aga just sellel, et oluline osa
asjaomasest avalikkusest teab koiki selle kaubamérgi moodustavaid nii sonalisi kui kujutisosasid.

Sellest tuleneb, et Uldkohus rikkus kiesoleva kohtuotsuse punktis 59 nimetatud digusnormi, kui ta
leidis, et EUIPO esimesel apellatsioonikojal oli alust jareldada varasema kaubamairgi mainest ja suurest
eristusvoimest, et seda tajutakse sdnalise osana CB, et see sonaline osa on seega domineeriv ja et see
peab omakorda domineerima vastandatud tdhiste sarnasuse hindamisel. Jéarelikult on esimese viite
esimene osa pohjendatud.

Kuna varasema kaubamirgi mainet ja eristusvdoimet on lisaks analiiiisitud vaidlustatud kohtuotsuse
punktides 38-48 ning neid on seejdrel kohtuotsuse punktis 67 segiajamise tdendosuse igakiilgsel
hindamisel arvesse voetud, siis tuleb veel kindlaks teha, kas Uldkohtu analiiiisi see osa on jietud
piisavalt pohjendamata, nagu mérgib CCB oma teises viites.
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Tapsemalt heidab CCB Uldkohtule ette, et viimane tuvastas vastuseks kiesoleva kohtuotsuse
punktis 21 kokkuvotlikult esitatud argumentidele, seda jéreldust piisavalt pohjendamata, et varasem
kaubamirk on mainekas ja seetottu on sellel iildiselt seoses teenustega ,finants-, valuuta- ja
pangandusoperatsioonid” suur eristusvoime.

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab Uldkohtu otsuse pdhjendusest selgelt ja iiheselt selguma
Uldkohtu arutluskiik, mis véimaldab huvitatud isikutel méista tehtud otsuse pohjusi ja Euroopa
Kohtul teostada kohtulikku kontrolli (1. detsembri 2016. aasta kohtuotsus Klement vs. EUIPO,
C-642/15 P, ei avaldata, EU:C:2016:918, punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika). Kiisimus, kas
Uldkohtu otsuse péhjendused on vastuolulised véi ebapiisavad, kujutab endast diguslikku kiisimust,
mida voib apellatsioonkaebuses tostatada (4. mértsi 2020. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Equivalenza
Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 25 ja seal viidatud kohtupraktika).

Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 39-41 mirkis Uldkohus seda iiksikasjalikult pohjendades, et
vaidlusaluses otsuses varasema kaubamdrgi maine kohta esitatud hinnangu voib samastada EUIPO
esimese apellatsioonikoja jareldusega, et sellel kaubamargil on suur eristusvoime.

Seejirel viljendas ta kohtuotsuse punktis 44 selgelt, et kuigi CCB ei vaidlusta varasema kaubamaérgi
maine olemasolu seoses teatavate teenustega, vdidab ta, et mainet ei saa tuvastada koigi selle
kaubamirgiga holmatud teenuste puhul. Uldkohus leidis nimetatud kohtuotsuse punktis 45, et CCB
nendele argumentidele vastamiseks tuleb uurida, kas on pohjendatud vaidlusaluses otsuses sisuliselt
esitatud hinnang, mille kohaselt on varasem kaubamirk mainekas seoses teenuste ,finants-, valuuta- ja
pangandusoperatsioonid iildise kategooriaga.

Uldkohus leidis sama kohtuotsuse punktis 46, et see hinnang on vaidlusaluse otsuse punktides 22—24
nouetekohaselt pohjendatud, kuna nendes punktides sisalduvad andmed téendavad varasema
kaubamirgi tdhtsust ja mainet Prantsuse maksesiisteemis ja pangakaarditehingute tegemisel
Prantsusmaal.

Viimasega seoses tuleb mairkida, et CCB viidab oigesti, et varasema kaubamirgi tdhtsus ja maine
pangakaarditehingute siisteemis véimaldavad kiill méista, miks Uldkohus leidis, et sellel kaubamirgil
on suur eristusvoime pangakaardiga tehtavate makseteenuste osas, kuid ei selgita kuidagi, miks on
varasemal kaubamargil ildiselt suur eristusvdime finants-, valuuta- ja pangandusoperatsioonide
valdkonnas.

Selles kontekstis tuleb meenutada, et kaubamirgi eristusvdoimet tuleb hinnata ldhtudes sellega
holmatud kaupadest voi teenustest ning sellest, kuidas sihtrithm seda eeldatavalt tajub. Sellest tuleneb,
et eristusvoime suurus tuleb kindlaks madrata eelkoige asjaomase kaubamairgi turuosa, kasutamise
intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust ning seda, milline osa asjaomasest sihtriihmast tunneb
selle kaubamargi alusel konealused kaubad voi teenused konkreetse ettevotja kaupade voi teenustena
ara (22. juuni 1999. aasta kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punktid 22
ja 23, ning 19. juuni 2014. aasta kohtuotsus Oberbank jt, C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012,
punktid 39 ja 41).

Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 viidatakse sellistele asjaoludele, kuid need puudutavad varasema
kaubamadrgi turuosa ja selle kaubamirgi kasutamise intensiivsust Prantsusmaal seoses konkreetselt
nende teenustega, mis vdoimaldavad teha pangakaarditehinguid.

Nagu Uldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 45 mirkis, tuleb selle kindlakstegemiseks, kas
avalikkus voib need omavahel segi ajada, kontrollida varasema kaubamérgi eristusvoimet seoses
teenustega ,finantsoperatsioonid”, ,valuutaoperatsioonid“ ja ,pangandusoperatsioonid, kuna need
teenused kuuluvad varasema kaubamairgiga holmatud teenuste hulka ja on taotletava kaubamirgiga
hoélmatud teenustega pealegi suures osas identsed.
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Hiljem Uldkohus seda aga ei analiiiisinud. Ta piirdus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 viitega
mainele, mis varasemal kaubamairgil on nende teenuste konkreetses alamkategoorias, mis voimaldab
sooritada pangakaardiga tehinguid. Uhtlasi piirdus ta kohtuotsuse punktis 47 sellega, et liikkkas tagasi
CCB kriitika selle kohta, et vaidlusaluses otsuses voeti arvesse EUIPO neljanda apellatsioonikoja otsust
asjas R 944/2013-4.

Seega ilmneb, et vaidlustatud kohtuotsuses ei ole esitatud hinnangut varasema kaubamirgi maine ja
eristusvoime kohta, mis oleks nduetekohaselt antud seoses selle kaubamirgiga holmatud teenustega
»finantsoperatsioonid®, ,valuutaoperatsioonid” ja ,pangandusoperatsioonid“ olukorras, kus konealuse
kaubamadrgiga tédhistatud teenuste selline laiem spekter on siiski see, nagu néhtub vaidlustatud
kohtuotsuse punktist 45, mille suhtes oleks tulnud hinnata, kas esineb oht, et avalikkus voib ekslikult
arvata, et taotletava kaubamirgi all CCB poolt osutatavad teenused parinevad Groupement des cartes
bancaires’ilt voi sellega seotud ettevotjalt.

Sellest tulenevalt ei ole piisavalt péhjendatud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 48 esitatud Uldkohtu
jareldus, mille kohaselt on varasema kaubamadrgi eristusvoimet vaidlusaluses otsuses odigesti hinnatud.
See pohjendamisviga méjutab ka segiajamise tdendosuse igakiilgset hindamist, mille Uldkohus viis labi
vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67, kusjuures selles punktis 67 on viidatud eelkdige nimetatud
punktile 48. Neil asjaoludel tuleb teise vaitega noustuda.

Arvestades esimese viite esimese osa analliisimisel tuvastatud oigusnormi rikkumist ja teise viite
analiiiisimisel tuvastatud pohjenduse puudumist, tuleb vaidlustatud kohtuotsus tithistada, ilma et oleks
vaja analiiiisida esimese viite teist kuni neljandat osa ega kolmandat vaidet.

Hagimenetlus Uldkohtus

Euroopa Liidu Kohtu péohikirja artikli 61 esimese 16igu kohaselt véib Euroopa Kohus Uldkohtu otsuse
tithistamise korral teha ise asja suhtes 16pliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium lubab.

Kéesolevas asjas on Euroopa Kohtul olemas vajalik teave, et teha hagi kohta l6pliku kohtuotsuse.

Nagu on margitud kéesoleva kohtuotsuse punktides 55 ja 72, on varasema kaubamaérgi eristusvoime
selle kaubamairgi segiajamise toendosuse igakiilgsel hindamisel asjakohane tegur ning see tuleb
kindlaks teha kaubamirgiga holmatud kaupade voi teenuste ning selle pohjal, kuidas sihtrithm seda
eeldatavalt tajub.

Selle teguri osas nentis EUIPO esimene apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse punktides 22-25 tiksnes,
et varasem kaubamidrk on Prantsusmaal mainekas teenuste sektoris, mis vdimaldavad teha tehinguid
pangakaardiga. Hoolimata varasema kaubamirgiga holmatud teenuste palju laiemast ulatusest, jattis
EUIPO esimene apellatsioonikoda selle kaubamairgi eristusvdime kontrollimata, kuna ta vottis sellega
tahistatud teenuseid arvesse iildisemalt.

Lisaks nahtub vaidlusaluse otsuse punktist 30, et EUIPO esimene apellatsioonikoda tugines vastandatud
tihiste sarnasuse hindamisel varasema kaubamairgi mainele. Kéesoleva kohtuotsuse punktides 58 ja 59
esitatud pohjustel on selline ldhenemine ekslik.

Sellest tulenevalt on pohjendatud CCB argumendid, mille ta esitas Uldkohtus, pdhjendamaks viidet, et
on rikutud mddruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkti b ja mille kohaselt EUIPO esimene
apellatsioonikoda hindas védralt vastandatud tdhiste sarnasust ega teinud nouetekohaselt kindlaks
teenuseid, mille suhtes tuleb varasema kaubamaérgi eristusvoimet hinnata. Kuna selle viitega tuleb
seega noustuda, tuleb vaidlusalune otsus tiihistada.
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Kohtukulud

Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 loikes 2 on ndhtud ette, et kui apellatsioonkaebus on
pohjendatud ja Euroopa Kohus teeb ise kohtuasjas 1opliku otsuse, otsustab ta kohtukulude jaotamise.

Kodukorra artikli 138 loike 1 kohaselt, mida kodukorra artikli 184 loike 1 alusel kohaldatakse
apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama kohtukulud, kui
vastaspool on seda noudnud.

Lisaks tuleneb kodukorra artikli 184 loikest 4, et esimeses kohtuastmes menetlusse astujalt, kes ei ole
ise apellatsioonkaebust esitanud, saab apellatsioonimenetluse kohtukulud vélja mdista iiksnes juhul,
kui ta on osalenud Euroopa Kohtu menetluse kirjalikus voi suulises osas.

Kéaesoleval juhul esitas Groupement des cartes bancaires, kes oli esimeses kohtuastmes menetlusse
astuja, Euroopa Kohtu kantseleisse vasturepliigi, et vastata nii CCB apellatsioonkaebusele kui ka
repliigile. Siiski on see vasturepliik, millele enne ei ole Groupement des cartes bancaires esitanud
vastust apellatsioonkaebusele vastavalt kodukorra artiklile 175, mille kohaselt on vasturepliigi eesmark
tdiendada vastust apellatsioonkaebusele, kui dokument, mida ei ole selles kodukorras ette nidhtud ja
seda ei ole seetottu toimikule lisatud.

Kuigi tuleb asuda seisukohale, et Groupement des cartes bancaires ei osalenud Euroopa Kohtu
menetluses ja seega ei saa temalt apellatsioonimenetluse kohtukulusid vélja moista, tuleb tema kohta
siiski teha otsus seoses esimeses kohtuastmes kantud kohtukuludega. Nimelt, kuna Euroopa Kohus
teeb hagi kohta 16pliku otsuse, peab ta tegema otsuse ka esimeses kohtuastmes kantud kulude kohta.

Kuna CCB on olnud edukas nii apellatsioonimenetluses kui ka esimeses kohtuastmes ning ta on
noudnud, et kohtukulud maistetaks vilja EUIPO-It ja Groupement des cartes bancaires’ilt, siis tuleb
eeltoodut arvestades jatta EUIPO kohtukulud nii kéesoleva apellatsioonkaebuse kui ka esimese
kohtuastme menetluses tema enda kanda ja modista temalt vilja koik CCB kohtukulud kéaesolevas
apellatsioonimenetluses ja pool tema esimese kohtuastme kohtukuludest. Groupement des cartes
bancaires’i kohtukulud tuleb jitta tema enda kanda ja moista temalt vélja pool CCB kohtukuludest
esimeses kohtuastmes.

Esitatud pohjendustest lahtudes Euroopa Kohus (kiimnes koda) otsustab:

1. Tiihistada Euroopa Liidu Uldkohtu 6. detsembri 2018. aasta kohtuotsus China Construction
Bank vs. EUIPO - Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879).

2. Tithistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja
14. juuni 2017. aasta otsus (asi R 2265/2016-1).

3. Jatta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ja
mdoista temalt vilja pool kohtukuludest, mille China Construction Bank Corp. kandis seoses
esimese kohtuastme menetlusega.

4. Jatta Groupement des cartes bancaires’i kohtukulud tema enda kanda ja méista temalt vilja

pool kohtukuludest, mille China Construction Bank Corp. kandis seoses esimese kohtuastme
menetlusega.

Allkirjad
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