KOHTUOTSUS 20.5.2009 — LIIDETUD KOHTUASJAD T-405/07 JA T-406/07
ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kolmas koda)
20. mai 2009 *

Liidetud kohtuasjades T-405/07 ja T-406/07,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), asukoht
Strasbourg (Prantsusmaa), esindajad: advokaadid P. Greffe, ]. Schouman ja L. Paudrat,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (OHMI),
esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja,

mille ese on hagid Siseturu Uhtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 10. juuli
2007. aasta otsuse (asi R 119/2007-1) ja 12. septembri 2007. aasta otsuse

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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(asi R 120/2007-1) peale, mis ksitlevad sonamérkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB
CARD” ithenduse kaubamairgina registreerimise taotlusi.

EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees J. Azizi (ettekandja), kohtunikud E. Cremona ja S. Frimodt
Nielsen,

kohtusekretar: ametnik C. Kristensen,

arvestades Esimese Astme Kohtusse 14. novembril 2007 saabunud hagiavaldusi,

arvestades 10. jaanuari 2008. aasta maéarust kohtuasjade T-405/07 ja T-406/07 liitmise
kohta,

arvestades Esimese Astme Kohtusse 1. veebruaril 2008 saabunud kostja vastust,

arvestades 3. detsembri 2008. aasta kohtuistungil esitatut,
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on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), esitas
1. juunil 2004 Siseturu Uhtlustamise Ametile (kaubamirgid ja toostusdisainilahen-
dused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”) néukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU)
nr 40/94 {thenduse kaubamirgi kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01,
lk 146) (muudetud kujul) alusel kaks ithenduse kaubamirgi registreerimise taotlust.
Kaubamirgid, mille registreerimist taotleti, olid sonamargid ,P@YWEB CARD” ja
»PAYWEB CARD”. Kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad
15. juuni 1957. aasta mairkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste
rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud
kujul) klassidesse 9, 36 ja 38.

Kontrollija keeldus 5. ja 7. detsembri 2006. aasta otsustes maédruse nr 40/94 artikli 7
16ike 1 punktidele b ja c ja loikele 2 tuginedes koigi asjaomaste kaupade ja teenuste osas
taotletud kaubamadrkide registreerimisest. Need kaubad ja teenused vastavad neis
klassides jargmisele kirjeldusele:

- klass 9: foto-, filmi-, signalisatsiooni-, kontrollivahendid ning seadmed; heli voi
kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; heliplaadid; elektroonilised
mérkmikud; miigiautomaadid; videolindid; sularaha-, pileti-, kontoteatise- ja
kontoviljavotte automaadid; kaamerad (kinoseadmed), videokaamerad; mélu- voi
kiipkaardid; magnetkaardid, magnet- voi kiipidentifitseerimiskaardid; magnet- voi
kiipmaksekaardid, magnet- voi kiipkrediit- voi deebetkaardid; videokassetid; CD-
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ROMid; triipkoodilugejad; CDd (audio-video); optilised CDd, valerahadetektorid;
disketid; magnetandmekandjad; optilised andmekandjad; videoekraanid; andme-
tootlusseadmed; sidepidamisseadmed; arvutiliidesed; lugejad (andmeto6tlus-
seadmed); tarkvara (salvestatud programmid); monitorid (arvutiprogrammid);
arvutid; arvutite vilisseadmed; salvestatud arvutiprogrammid; salvestatud operat-
sioonististeemi programmid (arvutitele); raadiotelefonid; vastuvdtjad (audio,
video); telefoniaparaadid; telerid; telerite ettemakseseadmed; ajakasutuse regis-
treerimise aparaadid; saatjad (side); kesktootlusseadmed (protsessorid);

- Kklass 36: kinnisvaratehingud, kindlustus, dnnetusjuhtumi kindlustus; faktooring;
pangandustegevus; finantstegevus; rahandustegevus; krediiditeenused; inkassotee-
nused; finantsanaliilis;  kindlustus;  finantsliising;  kinnisvarahindamine
(hinnangud); kupongide viljastamine; tagatiskassa; kapitali moodustamine,
investeerimine ja paigutamine; krediitkaarditeenused; deebetkaarditeenused;
kautsjonid (tagatised); rahavahetustegevused; tSekkide kontrollimine; reisitSekkide
véljaandmine; finantskonsultatsioon; kindlustusvahendus; kinnisvaravahendus;
borsivahendus; krediit; vaartesemete hoiustamine; hoiustamine seifides; finants-
hinnangud ja -ekspertiis (kindlustus, pangandus, kinnisvara); usaldushoiutee-
nused; finantseerimisteenused; finantsteave (kindlustus, pangandus, kinnisvara);
fondide moodustamine, investeerimine ja paigutamine; fondide elektrooniline
tilekanne, varahaldus; finantsteave; tiiri kogumine; tervisekindlustus; merekind-
lustusteenused; hiipoteekide seadmine; finantsoperatsioonid; rahandusoperat-
sioonid; finantssponsorlus; laen (finants); finantstehingud; elukindlustus; konto-
haldamine; finantsteabe sidusteenused, finantsteabe elektroonilised interaktiivsed
teenused, vilja arvatud kaubamairgi registreerimistaotlustes ettendhtud koigi
teenuste osas otsehiivitussiisteemi kuuluvad tervishoidu ja meditsiinitehnoloogiat
puudutavad teenused;

- klass 38: side; teabeagentuuride teenused (uudised) eelkdige pangandussektoris;
arvutiterminaliside; raadioside; telefoniside; telegrammide saatmine; telegrammide
edastamine; televisiooniprogrammi levi; raadiosaade; televisioonisaade; telekom-
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munikatsiooniteave; telekommunikatsiooniseadmete rent; teateedastamissead-
mete rent; telefonide rent; elektronpost; teadete edastamine; teabe- ja kuvaedastus
arvuti abil; mobiiltelefoniside; satelliitiilekanded; telefoniteenused; teabe edasta-
mine Interneti, intraneti ja ekstraneti kaudu; raalistatud interaktiivse teabe
edastamine; raalistatud andmebaasist périneva teabe edastamine; rahvusvaheline
andmevahetus raalistatud vorgusiisteemide vahel; sidusandmevahetus, vilja
arvatud kaubamirgi registreerimistaotlustes ettendhtud koigi teenuste osas
otsehiivitussiisteemi kuuluvad tervishoidu ja meditsiinitehnoloogiat puudutavad
teenused.

Hageja esitas kontrollija otsuste peale 16. jaanuaril 2007 kaebused médruse nr 40/94
artiklite 57-62 alusel.

Uhtlustamisameti esimene apellatsioonikoda jittis hageja kaebused rahuldamata
10. juulil 2007 asjas R 119/2007-1 (asi T-405/07) ja 12. septembril 2007 asjas
R 120/2007-1 (asi T-406/07) vastuvoetud otsusega (edaspidi ,vaidlustatud otsused”).

Apellatsioonikoda tddes vaidlustatud otsuste pohjendamisel poéhiliselt seda, et
kéesolevas asjas koosnes asjaomane avalikkus keskmistest Euroopa tarbijatest, kes
oskavad inglise keelt. Apellatsioonikoja sonul voib sénu ,,p@y” ja ,pay”, mis tdhendavad
»maksma”, seostada Interneti ja infotehnoloogiaga, sest keskmine tarbija on harjunud
kasutama Internetti ja elektroonilisi maksevahendeid kaugmiiiigi korral (vaidlustatud
otsuste punktid 15 ja 16). Otsest ja vahetult viidet Internetile, elektroonilisele
kaubandusele ja elektroonilisele sidele iildiselt, mida see tarbija tajub, tugevdab
tupograafiline kirjaméirk ,@” tdhises ,P@YWEB CARD” (vaidlustatud otsuste
punktid 15 ja 16 asjas T-405/07). Sona ,web” kohta rohutas apellatsioonikoda, et
seda kasutatakse iildiselt kogu Interneti tahistamiseks. Apellatsioonikoda leidis, et kui
lahtuda kaupadest ja teenustest, mille jaoks registreerimist taotleti, peab asjaomane
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avalikkus konealust sona kohe otseseks viiteks Internetile ja infotehnoloogia vorkudele
tildisemalt (vaidlustatud otsuste punktid 17 ja 18). Soéna ,card” kohta leidis
apellatsioonikoda, et seda kasutatakse laialdaselt infotehnoloogia-, rahandus- ja
panganduskeeles. Keskmine tarbija peab seda otseseks viiteks krediitkaartidele ja
kiipkaartidele tildisemalt, kuid mitte viiteks konealuste kaupade ja teenuste piritolule
(vaidlustatud otsuste punktid 19 ja 20). Seega puudub taotletud kaubamérkide koigil
koostisosadel konealuste kaupade ja teenuste suhtes eristusvoime (vaidlustatud otsuste
punkt 21).

Pealegi ei ole konealuse kolme sona kombinatsioon tervikuna omapérane voi
ebatavaline oma struktuurilt ega muuda seda, kuidas asjaomane avalikkus neid s6nu
tajub voi moistab. Kombinatsioonidest ,p@yweb card” ja ,payweb card” nédhtub, et
nende kolme koostissona tihendus on tépselt sama nagu viljendil, mis koosneb
samadest (thendamata sonadest (vaidlustatud otsuste punktid 22-24). Asjaomase
avalikkuse seisukohast puudub seega nende kombineeritud struktuuris tavakeeles
kasutatava terminoloogiaga vorreldes tajutav korvalekalle, mis voiks tdhistada nende
kaubanduslikku péritolu (vaidlustatud otsuste punkt 25).

Apellatsioonikoda rohutas konealuste tdhiste kolme koostisosa tdhenduse kohta, et
eeldati, et igapdevaselt Interneti tehnoloogia ja elektroonilise tehnoloogiaga kokku
puutuv keskmine tarbija moistab kohe, et iithelt poolt nende tehnoloogiate ning
nendega seotud kaupade ja teenuste ning teisalt infotehnoloogia ja elektroonilise
kaubanduse ametikeeles iildiselt kasutatavate sonade ,pay” voi ,p@y”, »,web” ja ,card”
vahel on seos (vaidlustatud otsuste punkt 27). Asjaomane avalikkus moistab seega
konealuste kaupade ja teenustega seotud kolme koostisosa kombinatsiooni kui kaarti,
mida saab kasutada ostude sooritamisel Interneti ning uute elektrooniliste ja
sidetehnoloogiate abil tildiselt (vaidlustatud otsuste punkt 28).
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Seega on taotletud kaubamarkide pohiline eesmérk dhutada tarbijat ostma kaupu ja
kasutama konealuseid teenuseid selleks, et vorgus saaks kaardi abil makseid sooritada.
See puudutab Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvaid kaupu: ,foto-, filmi-, signalisat-
siooni-, kontrollivahendid ning seadmed; heli voi kujutise salvestus-, edastus- ja
taasesitusaparatuur; heliplaadid; elektroonilised méarkmikud; miigiautomaadid;
videolindid; sularaha-, pileti-, kontoteatise- ja kontoviljavotte automaadid; kaamerad
(kinoseadmed), videokaamerad; videokassetid; CD-ROMid; triipkoodilugejad; CDd
(audio-video); optilised CDd, valerahadetektorid; disketid; optilised andmekandjad;
videoekraanid; andmetootlusseadmed; sidepidamisseadmed; arvutiliidesed; lugejad
(andmet6otlusseadmed); tarkvara (salvestatud programmid); monitorid (arvutipro-
grammid); arvutid; arvutite vélisseadmed; salvestatud arvutiprogrammid; salvestatud
operatsioonisiisteemi programmid (arvutitele); raadiotelefonid; vastuvotjad (audio,
video); telefoniaparaadid; telerid; ajakasutuse registreerimise aparaadid; saatjad (side);
kesktootlusseadmed (protsessorid)”. Koigi nende kaupade konkreetne ja vajalik
tilesanne on tagada selliste sideteenuste ning panga- ja finantsteenuste osutamine,
mis on hiddavajalikud maksete sooritamiseks vorgus (vaidlustatud otsuse punktid 30
ja 31).

Lisaks saab taotletud kaubamarke kogumis kasutada selleks, et tdhistada samasse klassi
kuuluvate jargmiste kaupade liiki ja eesmarki: ,mélu- voi kiipkaardid; magnetkaardid,
magnet- voi kiipidentifitseerimiskaardid; magnet- voi kiipmaksekaardid, magnet- voi
kiipkrediit- voi deebetkaardid; magnetandmekandjad; telerite ettemakseseadmed”.
Apellatsioonikoja sonul on need kaubad kiipkaardid, mida saab kasutada makseva-
hendina Internetis. Lisaks on nende kaupade konkreetne iilesanne tagada hageja
pakutavate selliste vorgus toimuvate kommunikatsiooni- ja teabeedastamisteenuste
osutamine, mis on hédavajalikud ostutehingute sooritamiseks kaugmiitigi korral.
Asjaomase avalikkuse seisukohast on taotletud kaubamérkide ja nende kaupade vahel
seega otsene ja konkreetne seos (vaidlustatud otsuste punktid 32 ja 33).
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Taotletud kaubamairkide tdielikult informatiivne ja miiiiki edendav laad Nizza
kokkuleppe klassidesse 36 ja 38 kuuluvate teenuste suhtes takistab asjaomasel
avalikkusel tajumast neid konealuste teenuste kaubandusliku péritolu tdhistena.
Nende koigi pohi- voi korvaleesmirk on elektroonilised sideteenused, kaasa arvatud
Interneti kaudu pakutavad teenused ning pangandus-, rahandus- ja kindlustusvald-
konna vorguteenused (vaidlustatud otsuste punkt 34). Klassi 36 kuuluvate teenuste
kohta todes apellatsioonikoda, et taotletud kaubamirgid kannavad selget informa-
tiivset sonumit ehk seda, et konealuste teenustega seotud teabe saamine ja toimingute
sooritamine voib toimuda eemalt Internetti voi {ildisemalt infotehnoloogilisse vorku
ithendatud maksekaardi kiasutusse andmisega. Kuna ka klassi 38 kuuluvad teenused on
seotud elektrooniliste teabeedastamisprotsessidega, on neil vahetu seos Interneti ning
uute infotehnoloogiate toimimise ja kasutamisega iildisemalt (vaidlustatud otsuste
punktid 35 ja 36).

Sellest jdreldub, et taotletud kaubamirke kogumis tajutakse eelkodige konealuste
kaupade ja teenuste kaubandusliku esitlusena ning et nende poéhiline voi isegi ainus
tilesanne on tdendada asjaomasele tarbijale, et kaup voi teenus annab talle voimaluse
sooritada makseid vorgus kaardi abil (vaidlustatud otsuste punkt 37).

Apellatsioonikoda jéreldas sellest, et kontrollija leidis Gigesti, et médruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punktis b sétestatud keeldumispdhjus takistab taotletud kaubamirkide
registreerimist. Ta leidis, et seega puudub pohjus teha otsus kdnealuse mééruse artikli 7
16ike 1 punkti ¢ voimaliku kohaldamise kohta (vaidlustatud otsuste punktid 39 ja 40).
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Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsused;

- registreerida taotletud kaubamirk Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 36 ja 38
kuuluvate koikide kaupade ja teenuste osas.

Hageja tapsustas kohtuistungil vastuseks Esimese Astme Kohtu esitatud kiisimusele, et
ta taotleb tiksnes vaidlustatud otsuste tithistamist ja loobub teisest ndudest, mille kohta
tehti sissekanne kohtuistungi protokolli.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jétta hagi rahuldamata;
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- moista kohtukulud vélja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

1. Poolte argumendid

Hageja esitab tiksnes iihe viite, mis kasitleb méédruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
rikkumist.

Esiteks vdidab hageja pohiliselt seda, et termin ,,pay” voi ,p@y” viitab verbile ,,maksma”
ja et sellel ei ole mingit seost Interneti ja infotehnoloogia valdkondadega. Lisaks on
tihise ,P@YWEB CARD” puhul koostisosa ,,p@y” ebatavaline ja iillatav, sest selles on
at-mark.

Teiseks rohutab hageja sona ,web” kohta, et ingliskeelne avalikkus moistab seda
terminit peamiselt vorgu, vorkude, vorgustiku voi péimingu tdhenduses ning analoogia
alusel mis tahes keeruka rithma voi vorgustiku tdhenduses, mis sisaldab seoseid ja
hargnemisi, kuid mitte otsese viitena Internetile vdi arvutivorkudele. Sona ,web” saab
seostada Interneti ja teiste telekommunikatsioonivorkudega iiksnes véljendi ,world
wide web” lithendina ja sel juhul eelneb sellele alati méarav artikkel ,the”.
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Kolmandaks rohutab hageja, et sdna ,,card” tdhendab eelkoige paberi- voi papitiikki ja
et tarbija ei pea seda viiteks infotehnoloogia-, pangandus- vo6i finantsvaldkonnale.

Neljandaks véidab hageja ebatavalise kombinatsiooni ,payweb” voi ,p@yweb” kohta,
mille kaks koostisosa ei kuulu samasse valdkonda ja mis tekitavad erinevaid
ettekujutusi, et sellel kombinatsioonil ei ole mitte mingit otsest, kindlat ja vahetult
tuvastatavat tdhendust kdneluste kaupade ja teenuste ingliskeelse tarbija jaoks ja seega
on see eristusvdimeline. Sama puudutab koostisosade ,pay” voi ,p@y”, ,web” ja ,card”
kombinatsiooni tervikuna, mis eeldab pohjalikku analiitisi ega vasta inglise keele
slintaksireeglitele.

Jarelikult on taotletud kaubamairgid koénealuseid kaupu ja teenuseid arvestades
omapidrased kombinatsioonid, mis on tekkinud sénade ,pay” voi ,p@y”’, ,web” ja
»card” ebatavalise ja erilise kombineerimise tulemusel, ning neil puudub selgelt ja
vahetult tuvastatav tdhendus. Apellatsioonikoda vois oma jareldusele jouda tiksnes
keeruka arutluskiigu pohjal, mida moistlikult tahelepanelik keskmine tarbija ei tee. Kui
arvestada, et taotletud kaubamirkidel puudub asjaomase avalikkuse seisukohalt
otsene, kindel ja vahetu tdhendus, ei saa neid pidada konealuseid kaupu ja teenuseid
voi monda nende omadust kirjeldavaks ning need kaubamargid on nende kaupade ja
teenuste suhtes eristusvoimelised.

Mis puudutab eespool punktis 8 nimetatud Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvaid kaupu,
liikkkab hageja ilmselgele ekslikkusele viidates tagasi apellatsioonikoja viite, et koigi
nende kaupade konkreetne ja vajalik iilesanne on tagada selliste sideteenuste ning
panga- ja finantsteenuste osutamine, mis on hédavajalikud maksete sooritamiseks
vorgus. Asjaomane avalikkus ei taju taotletud kaubamairki nende kaupadega seoses kui
nende kaubandusliku péritolu tdhist. Hageja leiab, et apellatsioonikoda vois jouda
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jareldusele, et taotletud kaubamérkidel puudub konealuste kaupade ja teenuste suhtes
eristusvoime, iiksnes keeruka arutluskiigu tulemusel, mida maistlikult tahelepanelik
keskmine tarbija lébi ei vii.

Eespool punktis 9 nimetatud klassi 9 kuuluvate muude kaupade kohta leiab hageja
pohiliselt eespool punktides 21 ja 22 esitatud pohjustel, et apellatsioonikoja hinnang on
samuti ilmselgelt véadr. Lopuks viidab hageja analoogilistel pohjustel, et ka
apellatsioonikoja hinnang Nizza kokkuleppe klassidesse 36 ja 38 kuuluvate teenuste
kohta on ilmselgelt vaér.

Eespool esitatud asjaoludest jireldab hageja, et taotletud kaubamirgid on eristusvoi-
melised koigi konealuste kaupade ja teenuste suhtes ega ole kirjeldavad.

Uhtlustamisamet palub jitta hagi rahuldamata pohiliselt seetéttu, et taotletud
kaubamirke tervikuna vaadelduna peetakse esiteks Internetis toimuvate elektrooniliste
tehingute maksekaardiks ja teiseks Internetti tasulist padsemist voimaldavaks kaardiks.

Neist esimese tdhenduse kohta méargib tihtlustamisamet, et mirgid ,P@YWEB CARD”
ja ,PAYWEB CARD” kirjeldavad otseselt Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvate magnet-
voi kiipmaksekaartide, magnet- voi kiipkrediit- voi deebetkaartide, maélu- voi
kiipkaartide ja magnetkaartide olemust ja eesmirki, sest neid voib kasutada
maksekaartidena. Sama pdhjendus on kohaldatav klassi 36 kuuluvate krediitkaartide
teenustele ja deebetkaartide teenustele ning taotletud kaubamirkidega tahistavatele
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koigile kinnisvara- voi finantsteenustele iildisemalt, mille eesmérk on eelkdige
rahasumma iilekanne. See tihendus kirjeldab ka koigi selliste klassi 9 kuuluvate
arvutitoodete ning klassi 38 kuuluvate sideteenuste iilesannet, mis on Interneti kaudu
toimiva elektroonilise maksmisstisteemi vajalikud rakendamisvahendid.

Teise tdhenduse kohta viidab tihtlustamisamet, et see kirjeldab klassi 9 kuuluvate
magnet- voi kiipidentifitseerimiskaartide olemust ja iilesannet, sest need kaubad
voimaldavad identifitseerida Interneti kasutajat Internetis edastatud teabe vdi
sooritatud toimingute konfidentsiaalsuse tagamiseks. See kehtib ka samasse klassi
kuuluvate magnetandmekandjate ja optiliste andmekandjate kohta, sest need
andmekandjad voivad olla kaartide vormis ja voimaldada tasulist pddsu Internetti.
See tdhendus kirjeldab ka klassi 38 kuuluvate sideteenuste iilesannet.

Taotletud kaubamirgid kirjeldavad koigi selliste teenuste iilesannet, millel voib olla
ihist teabe (tasulise) vastuvotmise voi edastamisega Interneti kaudu. See puudutab
raadioside-, televisiooniprogrammi levi-, raadiosaate-, televisioonisaate-, mobiiltele-
foniside-, satelliitiilekande- ja telefoniteenuseid, sest on teada, et Internet voimaldab
raadio- ja televisioonisaadete ning telefoniside vastuvotmist.

Seega moistetakse taotletud kaubamirke {ihtlustamisameti sonul pigem viitena
konealuste kaupade ja teenuste olemusele, eesmirgile ja/vdi toimimisviisidele kui
viitena nende kaubanduslikule piritolule. Ukski nende kaubamarkide koostisosadest ei
voimalda asjaomasel avalikkusel jatta need kaubamaérgid lihtsalt ja kohe meelde nende
kaupade ja teenuste osas eristusvdimeliste kaubamérkidena.
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2. Esimese Astme Kohtu hinnang

Oiguslik alus ja asjaomane kohtupraktika

Madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b alusel ei registreerita ,kaubamairke, millel
puudub eristusvoime”.

Maidruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b aluseks olev tildine huvi on vastavuses
kaubamirgi peamise iilesandega, milleks on tagada lopptarbijale voi -kasutajale
kaubamairgiga tihistatud kaupade voi teenuste péritolu, nii et asjaomane tarbija voi
kasutaja saab ilma voimaliku segiajamiseta eristada neid kaupu voi teenuseid muud
paritolu kaupadest voi teenustest (vt selle kohta Euroopa Kohtu 8. mai 2008. aasta otsus
kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2008, 1k I-3297,
punkt 56 ja seal viidatud kohtupraktika).

Selles sittes ettendhtud eristusvdime on niisiis kaubamirgil, mis voéimaldab
identifitseerida kauba vdi teenuse, mille jaoks registreerimist on taotletud, teatud
ettevotja kauba vdi teenusena ning seega eristada seda kaupa voi teenust teiste
ettevotjate kaupadest vdi teenustest (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, 1k I-5089, punkt 34). Selleks ei ole vaja, et kaubamérk annaks edasi
tipset teavet kauba tootja voi teenuse pakkuja isiku kohta. Piisab, kui kaubamairk
voimaldab asjaomasel avalikkusel eristada tahistatud kaupu voi teenuseid teistsuguse
kaubandusliku péritoluga kaupadest voi teenustest ja jireldada, et koiki sellega
tdhistatud kaupu voi teenuseid toodetakse, turustatakse ja tarnitakse kaubamairgi
omaniku kontrolli all ning et kaubamérgi omanik on vastutav nende kvaliteedi eest (vt
selle kohta Esimese Astme Kohtu 10. oktoobri 2008. aasta otsus liidetud
kohtuasjades T-387/06—T-390/06: Inter-IKEA vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (kauba-
aluse kujutis), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 27 ja seal viidatud
kohtupraktika).
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Konealuses sittes ettendhtud eristusvdoime puudub seevastu tihistel, mis ei voimalda
asjaomasel avalikkusel kdnealuste kaupade voi teenuste hilisemal omandamisel korrata
ostukogemust, kui see osutub positiivseks, voi véltida seda, kui see osutub negatiivseks.
Nii on see eelkodige selliste tdhiste puhul, mida kasutatakse tavaliselt konealuste
kaupade v6i teenuste turustamisel. Need téhised ei ole voimelised tditma kaubamargi
peamist {ilesannet — identifitseerima kauba voi teenuse péritolu (vt selle kohta Esimese
Astme Kohtu 12. mértsi 2008. aasta otsus kohtuasjas T-341/06: Compagnie générale de
diététique vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (GARUM), kohtulahendite kogumikus ei
avaldata, punkt 29 ja seal viidatud kohtupraktika).

Eristusvoimet tuleb hinnata esiteks ldhtuvalt kaupadest voi teenustest, mille jaoks
registreerimist taotletakse, ning teiseks ldhtuvalt sellest, kuidas nende kaupade voi
teenuste tavapdraselt informeeritud, moistlikult tdhelepanelik ja arukas asjaomane
avalikkus kaubamirki tajub (eespool punktis 32 viidatud kaubaaluse kuju kohtuotsus,
punkt 28 ja seal viidatud kohtupraktika).

Kuidas asjaomane avalikkus tajub taotletud kaubamdrke

Uldist

Asjaomase avalikkuse kindlaksméddramise kohta tuleb koigepealt markida, et Nizza
kokkuleppe klassidesse 9, 36 ja 38 kuuluvad kaubad ja teenused, mille jaoks
registreerimist kiesolevas asjas taotleti, on seotud eelkdige elektroonika, infotehno-
loogia, kommunikatsiooni- ja andmevahetusvorkude kasutuse, elektrooniliste, info-
tehnoloogiliste ja telekommunikatsiooniseadmete ja vahendite ning finants-,
pangandus-, kindlustus- ja kinnisvaravaldkonda kuuluvate kaubandustehingutega,
mille jérele on noudlus koigi keskmiste Euroopa tarbijate hulgas. Kuna taotletud
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kaubamérgid on moodustatud kolmest ingliskeelsest sdnast ja seda keelt kasutatakse
sageli finants-, pangandus-, elektroonika- ja infotehnoloogiavaldkonnas, millega
eespool nimetatud klassid seonduvad, arvestas apellatsioonikoda 6igesti inglise keelt
koneleva voi inglise keele elementaarse oskusega keskmise tarbijaga, kes esindab igal
juhul véga olulist osa Euroopa asjaomasest avalikkusest.

Seejdrel tuleb kindlaks teha, kas apellatsioonikoda analiiiisis digesti taotletud kauba-
mirkide kolme koostisosa tihendust eraldi ja kogumis asjaomase avalikkuse
seisukohast, et jireldada eristusvoime puudumist nende kaupade ja teenuste suhtes,
mille jaoks registreerimist taotleti.

Nagu kohtupraktikas on tapsustatud, tuleb mitmeosaliste sonamérkide puhul votta
arvesse nende asjaomast tihendust, mis pohineb konealuste mérkide koigil koostiso-
sadel, ja mitte tiksnes iihel neist koostisosadest (Esimese Astme Kohtu 6. novembri
2007. aasta otsus kohtuasjas T-28/06: RheinfelsQuellen H. Hévelmann vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), EKL 2007, 1k 11-4413,
punkt 32). Selliste mitmeosaliste kaubaméirkide puhul ei tohi eristusvdoime hindamine
piirduda iga eraldiseisva sona voi koostisosa hindamisega, vaid peab igal juhul lihtuma
sellest, kuidas asjaomane avalikkus asjaomaseid kaubamérke tervikuna tajub, mitte aga
oletusest, et koostisosad, millel eraldi vottes eristusvoime puudub, ei saa omavahel
kombineerituna eristusvoimet omada. Asjaolu, et koikidel koostisosadel eraldi voetuna
puudub eristusvdime, ei vilista voimalust, et nende kombinatsioon voéib olla
eristusvoimeline (eespool punktis 31 viidatud kohtuotsus Eurohypo vs. SMHYV,
punkt 41). Selleks et hinnata, kas kaubamérgil puudub eristusvoime vo6i mitte, tuleb
arvestada sellest kaubamairgist jadvat tervikmuljet, mis voib siiski tdhendada igakiilgsel
hindamisel koigepealt asjaomase kaubamirgi erinevate koostisosade iikshaaval
uurimist (Euroopa Kohtu 25. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-238/06 P:
Develey vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2007, 1k 1-9375, punkt 82).
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Seega tuleb analiitisida taotletud kaubamaérke nii kaubamérgi moodustavate erinevate
koostisosade ja nendevaheliste seoste suhtes kui ka tervikuna.

Taotletud kaubamérkide kolm koostisosa ja nendevahelised seosed

Ingliskeelse sona ,pay” voi ,p@y” kohta on apellatsioonikoda 6igesti markinud, et see
tdhendab ,maksma”, sest tihe ,a” asendamine tiipograafilise mérgiga ,@” — mis
koosneb iiksnes ringiga iimbritsetud kursiivis kirjutatud véiksest tahest ,a” — ei mojuta
keskmise tarbija arusaamist mérgatavalt. Nagu mérgib tihtlustamisamet, ei takista see,
et inglise keeles kasutatakse seda sona pohiliselt verbina, selle kasutamist nimisdnana,
sarnaselt kombinatsioonidega ,payTV” voi ,payphone”. Seega tuleb markida, et
keskmise tarbija seisukohast on sonadel ,pay” voi ,p@y’ tugev finants- ja
pangandusvaldkonnaga seotud kaastahendus.

Lisaks vaidlustab hageja vidralt iithelt poolt sona ,pay” voi ,p@y” ja teisalt
infotehnoloogia ja Interneti valdkonna vahelise seose olemasolu. Kohtuasjas T-405/07
taotletud kaubamaérgi puhul tuleneb selline seos tiksnes sellest, et sdna ,,p@y” sisaldab
at-marki, mis iseenesest tuletab meelde Internetti ja eelkoige elektronposti, teisisonu
Internetis edastatavaid elektronkirju.

Lisaks kombineeritakse taotletud kaubamairkides sonu ,,pay” voi ,p@y” sonadega ,,web”
ja ,card” ning seosed sonade ,pay” voi ,p@y” ja ,web” vahel on viga tugevad seetottu, et
need on liidetud iitheks sonaks. Kui seega arvestada sdna ,web” infotehnoloogilist
kaastdhendust (vt allpool punkt 42), on apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste
punktis 16 jareldanud oigesti, et asjaomane avalikkus seostab sonu ,pay” voi ,,p@y”
kohe Interneti ja elektroonilise maksmisega, millega on tegemist eelkdige kaugmiitigi
voi tasulise juurdepédédsu puhul kommunikatsioonivorku.
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Sona ,,web” osas tuleb liikata tagasi hageja argument, et see sona tihendab pohiliselt
»vorku”, ,vorkude vorgustikku” voi ,pdimingut” ja et sellel puudub piisav seos
infotehnoloogia voi Internetiga. Ténapédeval kuulub sona ,web” infotehnoloogia
ingliskeelsesse pohisonavarasse ja viitab Internetile, mis kujutab endast iildiselt
tuntud ja ulatuslikult kasutatud iilemaailmset elektroonilist ja infotehnoloogilist
infrastruktuuri. Seda kinnitavad domeeninimede lithend ,www”, mis tdhistab
stinoniiiimi terminile ,,world wide web”, v6i sellistele terminitele nagu ,,surf the web”,
mis on iseloomulikud Internetis toimuvale navigatsioonile. Seega on apellatsioonikoda
vaidlustatud otsuste punktides 17 ja 18 mérkinud oigesti, et keskmine tarbija moistab
sona ,web” kohe kui otsest viidet Internetile ja infotehnoloogiavorkudele iildisemalt.

Sona ,card” kohta on apellatsioonikoda méarkinud oigesti, et igapédevases inglise keeles
viitab see sdna vidga tihti krediit- voi deebetkaartidele ja pangakaartidele tldiselt,
kaasaarvatud kiipartidele (vaidlustatud otsuste punktid 19 ja 20). See, et olulisemates
inglise keele tildsonaraamatutes maératletakse seda sona ka paberi- voi papitiikina, ei
saa seada kahtluse alla konealust finants- ja pangandusvaldkonnaga seotud kaasté-
hendust. Kéesolevas asjas tugevdab seda kaastihendust veel eriti sona ,card”
ithendamine sonadega ,pay” voi ,p@y”, isegi kui need sonad on taotletud kauba-
markides iiksteisest tithikuga eraldatud.

Noustuda ei saa ka hageja argumendiga, et sdna ,,card” ning infotehnoloogia ja Interneti
valdkonna vahel puudub seos. Eelkdige see, et kaardi abil saab vajaduse korral tasu eest
padseda kommunikatsioonivorku avalik-6igusliku voi eradigusliku elektroonilise
terminali kaudu ja sooritada seal kaubandus- voi finantstehinguid, voi see, et
krediitkaardi abil saab osta teenuseid v6i kaupu vorgus, on muutunud laialdaselt
levinud néhtusteks keskmise Euroopa tarbija jaoks (vt selle kohta Euroopa Kohtu
25. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-325/07: CFCMCEE vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (SURFCARD), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 56
ja 67).
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Kui arvestada jarelikult sdna ,,pay” voi ,p@y” (maksma) tdhendust ja selle tihedat seost
esiteks sonaga ,web”, millega see on tihendatud, ning teisalt sdnaga ,card”, mis
tdhendab eelkoige pangakaarti voi krediit- voi deebetkaarti, seostab tavapiraselt
informeeritud, moistlikult tdhelepanelik ja arukas keskmine tarbija ilma pohjaliku
kaalumiseta neid kolme koostisosa tingimata nii finants- ja pangandusvaldkonnaga
laias tdhenduses kui ka infotehnoloogia ja Interneti valdkonnaga.

Taotletud kaubamérkide kui tervikute hinnang

Tuleb rohutada, et sonamirgid ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” on
moodustatud peanimisonast (card) ja kahest nimisonalisest tdiendist (pay voi p@y ja
web). Peanimisdna on eraldatud tithikuga kahest nimisonalisest tdiendist, mis on
liidetud iiheks sonaks. Nagu apellatsioonikoda on mérkinud vaidlustatud otsuste
punktis 24, ei ole selle kombinatsiooni struktuur ebatavaline ja vastab téielikult inglise
keele sona- ja lausereeglitele selliste uudissonade nagu ,payphone” voi ,payTV”
eeskujul, mida kasutatakse eelkodige infotehnoloogia, elektroonika, meedia ja tele-
kommunikatsiooni valdkonnas, mida nimetatakse Nizza kokkuleppe klassides 9, 36
ja 38 (vt selle kohta ja analoogia alusel eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus
SURFCARD, punkt 53).

Selle kohta tuleb lisada, et kombinatsioonid ,p@yweb” ja ,payweb”, mis voivad
tdhistada tasulist elektroonilist vdi infotehnoloogilist infrastruktuuri ning selles
kontekstis osutatavaid tasulisi teenuseid, ei suuda keskmisele tarbijale jitta taotletud
kaubamérkidest ebatavalist voi omapérast muljet. See kehtib seda enam, kui neid
kombinatsioone tdiendatakse sonaga ,card”, mis tdhistab maksevahendit, mida saab
kasutada selle infrastruktuuri raames voi nende teenuste ostmiseks (vt eespool
punktid 43 ja 45).
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Eespool esitatud asjaoludest jareldub, et apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuste
punktis 24 jireldanud oigesti, et kombinatsioonide ,p@yweb card” ja ,payweb card”
tdhendus ei erine samadest sonadest koosneva ithendamata véljendi tdhendusest ja
jarelikult ei ole konealused kombinatsioonid sellistena ebatavalised voi omapérased.

Samuti tuleb tagasi liikata argument, mille hageja on esitanud hagi péhjendamiseks
kohtuasjas T-405/07 ja mille kohaselt sonamérk ,P@YWEB CARD” on eristusvdime-
line seetottu, et tiht ,,a” on asendatud tiipograafilise mérgiga ,@”, mis on hageja sonul
keskmise tarbija arvates ebatavaline ja tllatav. Kontseptsioonilisest seisukohast ei
moodusta dt-mérk konealuse mirgi fantaasiaosa, mis tekitaks tajutava erinevuse
asjaomase avalikkuse igapdevases keeles kasutatavast terminoloogiast ehk sonast ,pay”.
Interneti ja infotehnoloogia kontekstis, mis tuleneb eelkdige tihendatud séna ,web”
olemasolust, ei ole keskmisel tarbijal pohjust poorata erilist tahelepanu &t-maérgile,
mille kujundlik aspekt kujutab endast tiksnes téihe ,a” stiliseeritud varianti (vt eespool
punkt 39). Hageja on ka ndustunud, et sona ,,p@y” voib olla vorreldav verbiga ,pay”, mis
tahendab ,,maksma”.

Koigist eespool esitatud asjaoludest tuleb jireldada, et apellatsioonikoda vois
pohjendatult jareldada, et inglise keelt konelev avalikkus peab taotletud kaubamérke
nii tiksikasjades kui ka tervikuna kohe kaartideks, mis voimaldavad tasulist padsemist
Interneti-taolisesse infotehnoloogilisse voi elektroonilisse kommunikatsioonivorku voi
elektroonilist maksmist sellise vorgu kaudu sooritatud kaubandustehingutes.

Kuna asjaomane avalikkus moistab taotletud kaubamérke nii, tuleb kontrollida, kas
konealused mérgid on piisavalt eristusvoimelised konealuste erinevate kaupade ja
teenuste suhtes, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 36 ja 38.
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Taotletud kaubamdirkide eristusvéime asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes

Esialgsed mérkused

Koigepealt tuleb meeles pidada, et eelkoige tdhistel, mida dldiselt kasutatakse
konealuste kaupade voi teenuste turustamiseks, puudub eristusvoime méadruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b tdhenduses, sest neid ei peeta suuteliseks tditma
kaubamérgi peamist tilesannet — identifitseerida kauba voi teenuse kaubanduslikku
péritolu, et vdoimaldada kaubamairgiga tihistatud kaupa voi teenust ostnud tarbijal teha
hilisema ostu korral sama otsus, kui kogemus osutus positiivseks, vdi teha teistsugune
otsus, kui kogemus osutus negatiivseks (vt eespool punktis 32 viidatud kohtupraktika).

Seejérel tuleb meeles pidada, et esiteks mirkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB
CARD” ning teisalt konealuste kaupade ja teenuste vahelise seose laadi kohta on
apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktides 30-37 jdreldanud pohiliselt seda, et
keskmine tarbija tajub taotletud kaubamairke koigepealt konealuste kaupade ja teenuste
reklaamilaadse kaubandusliku esitlusena, mis ei voimalda tal identifitseerida nende
kaubanduslikku péritolu. Siiski tuleb mérkida, et konealused Nizza kokkuleppe
klassidesse 9, 36 ja 38 kuuluvad kaubad ja teenused on véiga erinevad ning kuuluvad
erinevatesse kaupade ja teenuste rithmadesse ning kategooriatesse.

Euroopa Kohtu praktikast siseriiklike ametiasutuste péhjendamiskohustuse ulatuse
kohta seoses nende keeldumispdhjuste kohaldamisega, mis on ette ndhtud néukogu
21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
lilkmesriikide digusaktide iihtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT erivil-
jaanne 17/01, Ik 92) artiklis 3, mida kiesolevas asjas kohaldatakse analoogia alusel, sest
selle sitte normatiivne sisu on pohiliselt identne mairuse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
sisuga (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 12. madrtsi 2008. aasta otsus
kohtuasjas T-128/07: Suez vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (Delivering the essentials
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of life), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 33 ja Esimese Astme Kohtu
2. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-181/07: Eurocopter vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (STEADYCONTROL), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 42; vt ka
eespool punktis 37 viidatud kohtuotsus Develey vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
punktid 91 ja 92), et esiteks peab absoluutsete keeldumispohjuste kontrollimine
puudutama iga kaupa voi teenust, mille jaoks kaubamairki soovitakse registreerida, ja
teiseks peab otsus, millega padev asutus kaubamairgi registreerimisest keeldub, olema
pohimétteliselt pohjendatud iga sellise kauba v6i teenuse osas. Euroopa Kohus on
tdpsustanud, et see pohjendamiskohustus tuleneb samuti pohindudest, et koigile
siseriikliku ametiasutuse otsustele, millega keeldutakse andmast ithenduse oGiguses
tunnustatud digust, peab olema voimalik kohaldada selle diguse tohusa kaitse tagamise
eesmirgil kohtulikku kontrolli, ja et see kontroll peab holmama pdhjenduste
oiguspérasust. Kui aga sama keeldumispohjus esitatakse kaupade voi teenuste
kategooria voi rithma kohta, voib see ametiasutus piirduda iildise pohjendusega, mis
holmab koiki asjaomaseid kaupu voi teenuseid (Euroopa Kohtu 15. veebruari
2007. aasta otsus kohtuasjas C-239/05: BVBA Management, Training en Consultancy,
EKL 2007, lk I-1455, punktid 34—37).

Uhtlustamisameti véimalus esitada iildine péhjendus, mis puudutab absoluutse
keeldumispdhjuse kohaldamist kaupade voi teenuste kategooria voi rithma suhtes, ei
saa siiski muuta tithiseks EU artiklis 253 ja mairuse nr 40/94 artikli 73 esimeses lauses
satestatud pohjendamiskohustuse eesmérki, mis holmab kaubamirgi registreerimisest
keelduva otsuse allutamist téhusale kohtulikule kontrollile (vt selle kohta Esimese
Astme Kohtu 21. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-111/06: Wesergold
Getrinkeindustrie vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Lidl Stiftung (VITAL FIT),
kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 62). Selleks et {ihtlustamisamet saaks
kasutada sellist tildist pohjendust, tuleb seega nouda, et konealuste kaupade voi
teenuste vahel oleks piisavalt otsene ja konkreetne seos, et need moodustaksid
konealuste kaupade vdi teenuste piisavalt homogeense kategooria voi rithma (vt selle
kohta ja analoogia alusel Esimese Astme Kohtu 14. detsembri 2006. aasta otsus
kohtuasjas T-392/04: Gagliardi vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Norma Lebensmit-
telfilialbetriecb (MANU MANU MANU), kohtulahendite kogumikus ei avaldata,
punktid 91 ja 92). Siiski ei ole piisav tiksnes asjaolu, et kdnealused kaubad voi teenused
kuuluvad Nizza kokkuleppe samasse klassi, sest mainitud klassidesse kuuluvad sageli
véga erinevad kaubad voi teenused, mille vahel ei ole tingimata piisavalt otsest ja
konkreetset seost.
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Lisaks on pohjenduse puudumine voi ebapiisavus, mis on oluline menetlusnormi
rikkumine EU artiklis 253 tihenduses, avalikul huvil péhinev viide, mille ithenduse
kohus peab tostatama omal algatusel (vt Esimese Astme Kohtu 17. aprilli 2008. aasta
otsus kohtuasjas T-389/03: Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Pelikan (pelikani kujutis), kohtulahendite kogumikus ei avaldata,
punkt 85 ja seal viidatud kohtupraktika).

Nende pohimotete alusel tuleb kontrollida, kas apellatsioonikoda analiiiisis ja
pohjendas taotletud kaubamirkide eristusvoime puudumist konealuste kaupade ja
teenuste suhtes piisavalt. Kui arvestada asjaolu, et méiruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punktis b sétestatud keeldumispohjuse kohaldamise takistamiseks piisab pohimatte-
liselt minimaalsest eristusvoimest (Esimese Astme Kohtu 13. juuni 2007. aasta otsus
kohtuasjas T-441/05: IVG Immobilien vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (I), EKL 2007,
Ik 1I-1937, punkt 42), on veelgi olulisem, et iihtlustamisamet jérgib konealust
pohjendamiskohustust koigi mainitud kaupade ja teenuste osas.

Klassi 9 kuuluvad kaubad ,milu- voi kiipkaardid; magnetkaardid, magnet- voi
kiipidentifitseerimiskaardid; magnet- voi kiipmaksekaardid, magnet- voi kiipkrediit-
voi deebetkaardid”, ,magnetandmekandjad” ja ,telerite ettemakseseadmed”

Tuleb meeles pidada, et vaidlustatud otsuste punktides 32 ja 33 on apellatsioonikoda
tuvastanud pohiliselt Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvate kaupade puhul, milleks on
»>malu- voi kiipkaardid; magnetkaardid, magnet- voi kiipidentifitseerimiskaardid;
magnet- voi kiipmaksekaardid, magnet- voi kiipkrediit- voi deebetkaardid; magne-
tandmekandjad ja telerite ettemakseseadmed”, et taotletud kaubamérgid kui tervikud
voivad tdhistada nii nende kaupade liiki kui ka otstarvet, sest need kaubad on
»kiipkaardid”. Lisaks on apellatsioonikoja arvates keskmise tarbija seisukohast nende
kaupade seotus Internetis maksmisega omadus voi isegi oluline tunnusjoon nende
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kaupade puhul, mille konkreetne ja vajalik tilesanne on tagada kommunikatsioonitee-
nuste ja teabeedastamisteenuste rakendamine vorgus ja kaugostutehingute soorita-
mine.

Selle kohta tuleb esiteks markida, et niivord, kuivord need kaubad on magnetriba,
mikrokiibi voi kiibiga varustatud kaardi vormis, mis vdimaldab salvestada ja edastada
teavet (digitaalse) andmete lugemis- ja todtlemisvahendi abil, mis ei ole tdendatud
»magnetandmekandjate” puhul (vt allpool punktid 63—-65), moodustavad konealused
kaubad sarnaste voi isegi identsete tunnusjoonte ja ilesannete tottu kaupade
homogeense rithma. Nimelt voimaldavad need kaubad esiteks neile salvestatud teabe
ja andmete edastamist kommunikatsioonivorgus — nagu Internet, kaabli- voi
satelliidivork — teenusepakkujale, eelkoige Internetithenduse pakkujale, telekommu-
nikatsiooni- voi televisiooniteenuseoperaatorile, et voimaldada tal kindlaks teha kaardi
valdaja ning tema juurdepddsudiguse. Teisalt voimaldavad need kaardid nende
valdajatele vajaduse korral tasulist padsemist konealusesse kommunikatsioonivorku,
et edastada, votta vastu ja salvestada muud teavet ja andmeid ning sooritada teatud
tehinguid vorgus, sealhulgas maksta elektrooniliselt kaugostutehingutes (vt selle kohta
eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus SURFCARD, punkt 64). See vastab toele ka
stelerite ettemakseseadmete” puhul niivord, kuivord need mehhanismid, nagu kaabli-
voi satelliidivorgus pakutavate tasuliste televisiooniprogrammide vastuvotmiseks
moeldud dekooder vo6i vastuvotja, on varustatud nii kaardi (mille puhul sageli
kasutatakse nimetust ,smartcard”) kui ka seadmega, kuhu konealuse kaardi saab
sisestada, et saada luba tasuliseks padsemiseks sellisesse vorku.

Jarelikult jareldas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktis 33 digesti, et
sonamadrkidel ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” on otsene ja konkreetne seos
nende kaartidega. Uksnes asjaolu, et apellatsioonikoda on need kaubad vaidlustatud
otsuste punktis 32 kvalifitseerinud ,kiipkaartideks”, ei saa mojutada tema hinnangu
pohjendatust, kuna neil kaartidel voib olla samu omadusi ja tilesandeid nagu
magnetkaartidel ning need on tihti varustatud ka magnetribaga, ilma et keskmine
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tarbija suudaks tingimata neil ning nende erinevatel tunnusjoontel ja iilesannetel vahet
teha (vt selle kohta eespool punktis 44 viidatud kohtotsus SURFCARD, punkt 65).

See, et apellatsioonikoda on seega andnud hinnangu, mis puudutab poéhiliselt taotletud
kaubamarkide kirjeldavust kdnealuste kaupade omaduste ja iilesannete suhtes, ei saa
seada kahtluse alla seda jareldust. Viljakujunenud kohtupraktikast nahtub, et médiruse
nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktides b—d sitestatud absoluutsete keeldumispohjuste
vastavad kohaldamisalad ilmselt kattuvad, mis tdhendab eelkdige seda, et kaupade voi
teenuste omadusi kirjeldaval sonamérgil voib seetdttu puududa eristusvdime nende
samade kaupade voi teenuste suhtes, ilma et see piiraks siiski teiste pdhjuste
kohaldamist, mis vdivad odigustada selle eristusvdime puudumist (vt selle kohta
Euroopa Kohtu 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-265/00: Campina
Melkunie, EKL 2004, 1k I-1699, punktid 18 ja 19 ning eespool punktis 31 viidatud
kohtuotsus Eurohypo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, punktid 54 ja 69).

Jarelikult tuleb méaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b rikkumist késitlev véide tagasi
likkata osas, mis puudutab Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvaid kaupu, milleks on
»mélu- voi kiipkaardid, magnetkaardid, magnet- voi kiipidentifitseerimiskaardid,
magnet- voi kiipmaksekaardid, magnet- voi kiipkrediit- voi deebetkaardid” ja ,telerite
ettemakseseadmed”.

Teiseks tuleb meeles pidada kaupade puhul, mida méaratletakse ,,magnetandmekand-
jatena”, et apellatsioonikoda leidis esiteks vaidlustatud otsuste punktis 32, et need on ka
kiipkaardid, ja teisalt konealuste otsuste punktis 33, et nende kaupade konkreetne ja
vajalik tilesanne on tagada kaugostutehingute sooritamiseks vajalike kommunikat-
siooni- ja teabeedastamisteenuste rakendamine vérgus. Uhtlustamisamet on oma
menetlusdokumentides lisanud, et kdnealused kaubad véivad esineda kaartide vormis
ja voimaldada tasulist padsemist Internetti voi muusse kommunikatsioonivarku.
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Soltumata sellest, kas apellatsioonikoda vois piirduda sellise tildise pdhjendusega,
néhtub klassi 9 kuuluvate kaupade loetelust, millest on léhtutud registreerimistaot-
luses, milles nimetatakse ,,mélu- voi kiipkaarte, magnetkaarte” ja ,magnetandmekand-
jaid” eraldi kaupadena, et vastupidise tdbendamata jatmisel ei ole sellised andmekandjad
uldiselt kiipkaardid ja neil ei ole tingimata selliste kaartide omadusi ja iilesandeid, mida
on kirjeldatud eespool punktis 59. Seega tuleb iihtlustamisametil tdendada, et need
andmekandjad voivad olla kaardi vormis, et neil voivad olla selle olulised tunnusjooned
ja et asjaomane avalikkus voib neid sellisena tajuda, ning ithtlustamisamet peab esitama
sel eesmairgil konkreetseid asjaolusid voi isegi konkreetseid tdendeid, mille ta on jatnud
tegemata. See on vajalik seda enam, kui ndib vihe tdendoline, et keskmine tarbija vdiks
seostada kaardi tunnusjooni magnetilise kovaketta voi audiovisuaalse magnetlindiga (vt
selle kohta eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus SURFCARD, punktid 71 ja 72).

Kui arvestada, et taotletud kaubamairkide tdhendus asjaomase avalikkuse seisukohast
on maksekaart eelkdige Internetis toimuvateks elektroonilisteks tehinguteks voi
Internetti tasuliseks péddsemiseks, tuleb jareldada, et Lkiesolevas asjas ei ole
apellatsioonikoda 6iguslikult piisavalt tdendanud, et sonamirgid ,P@YWEB CARD”
ja ,PAYWEB CARD” ei ole suutelised tditma kaubamairgi peamist {ilesannet ehk
tahistama ,magnetandmekandjateks” nimetatud kaupade kaubanduslikku paritolu.

Seega tuleb noustuda viitega, mis kasitleb madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
rikkumist viimati nimetatud kaupade suhtes.

Klassi 9 kuuluvad muud kaubad

Eespool punktis 8 nimetatud klassi 9 kuuluvate muude kaupade kohta on
apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktides 30 ja 31 iildjoontes mérkinud
sisuliselt seda, et kuna taotletud kaubamairkidega tiritatakse kdigepealt 6hutada tarbijat
konealuseid kaupu ostma ja konealuseid teenuseid kasutama, et ta saaks kaardi abil
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vorgus makseid sooritada, on nende koigi kaupade konkreetne ja vajalik {ilesanne
tagada selliste maksete toimumiseks vajalike side-, panga- ja finantsteenuste
rakendamine.

Selle véga iildise ja ebamédrase pdhjenduse alusel ning kuna eespool punktis 8
nimetatud kaubad, mille olulisi tunnusjooni ei ole vaidlustatud otsustes kirjeldatud, on
véga erinevad ja heterogeensed, on voimatu kontrollida, kas nende erinevate kaupade ja
eespool punktis 59 nimetatud iilesannete ja tunnusjoontega kaartide vahel on piisavalt
otsene ja konkreetne seos, et otsustada, kas tegemist on kaupade homogeense rithmaga,
mille kohta voib esitada sellise iildise pohjenduse, nagu néiteks vaidlustatud otsuste
punktides 30 ja 31 olev pohjendus.

Vaidlustatud otsustes ei ole nimelt {ildse pdhjendatud esiteks seda, miks apellatsioo-
nikoda niib arvavat, et konealustel kaupadel on siiski eespool punktis 62 nimetatud
kaupadega iihised omadused, mis digustab nende liigitamist iihte homogeensesse
rithma, ning teiseks sénamairkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” eristus-
voime puudumist seoses konkreetselt nende kaupadega. Igal juhul ei ole nende kaupade
viidetavate iilesannete — mis seisnevad maksete sooritamiseks vorgus kaardi abil
vajalike side-, panga- ja finantsteenuste rakendamise tagamises — véga tildine kirjeldus
ilmselgelt asjakohane selliste kaupade puhul nagu ,foto-, filmi-, signalisatsiooni-,
kontrollivahendid ning seadmed”; ,heliplaadid; elektroonilised markmikud; miitigiau-
tomaadid; videolindid; sularaha-, pileti-, kontoteatise- ja kontoviljavotte automaadid;
kaamerad (kinoseadmed); videokaamerad”; ,,videokassetid; CD-ROMid; triipkoodilu-
gejad; CDd (audio-video); optilised CDd; valerahadetektorid; disketid” ja ,telefoniapa-
raadid, telerid”, mille iilesanded ja omadused vdivad oluliselt varieeruda. Kohtuistungi
ajal ithtlustamisameti esitatud ebaméérane argument, — mida ithtlustamisamet ei ole
esitanud konealuste klassi 9 kuuluvate muude kaupade kohta —, mille kohaselt on
konealused kaubad ,veebikaamera” eeskujul vajalikud lisatarvikud toimingute
sooritamiseks kaardi abil vorgus, ei saa — isegi kui oletada, et see on pohjendatud —
leevendada pohjenduste puudumist vaidlustatud otsustes, sest ithtlustamisamet ei saa
esitada kohtumenetluse ajal tdiendavaid pohjendusi otsusele, mille pdhjendused on
EU artiklist 253 tulenevalt puudulikud (Euroopa Kohtu 28. juuni 2005. aasta otsus
liidetud kohtuasjades C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P—C-208/02 P ja C-213/02 P:
Dansk Rerindustri jt vs. komisjon, EKL 2005, 1k I-5425, punkt 463; vt selle kohta ka
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Esimese Astme Kohtu 15. septembri 1998. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-374/94,
T-375/94, T-384/94 ja T-388/94: European Night Services jt vs. komisjon, EKL 1998,
1k II-3141, punkt 95 ja seal viidatud kohtupraktika; vt selle kohta ka Esimese Astme
Kohtu 18. jaanuari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-93/02: Confédération nationale du
Crédit mutuel vs. komisjon, EKL 2005, 1k 11-143, punkt 126).

Jarelikult ei vasta vaidlustatud otsuste punktides 30 ja 31 sisalduv iildine pdhjendus
EU artikli 253 ja mairuse nr 40/94 artikli 73 esimese lause nouetele sellistena, nagu
need tulenevad eespool punktis 54 viidatud kohtupraktikast, kuna need pohjendused ei
voimalda vaidlustatud otsuste tohusat kohtulikku kontrolli apellatsioonikoja hinnangu
oiguspdrasuse suhtes, mis puudutab taotletud kaubamaérkide eristusvdoime puudumist
konealuste Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvate kaupade osas.

Vastavalt eespool punktis 56 viidatud kohtupraktikale tuleb tostatada omal algatusel
avalikul huvil péhinev viide, mis tuleneb pohjenduse puudumisest, ja selles osas tuleb
vaidlustatud otsused tiihistada.

Klassidesse 36 ja 38 kuuluvad teenused

— Vaidlustatud otsuste pohjendused

Vaidlustatud otsustes sisalduva hinnangu ja poéhjenduste puhul, mis puudutavad
mirkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” eristusvoime puudumist konealuste
Nizza kokkuleppe klassidesse 36 ja 38 kuuluvate teenuste osas, tuleb meeles pidada, et
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apellatsioonikoda markis esiteks konealuste otsuste punktis 34 tildiselt, et need tihised
on puhtalt informatiivsed ja reklaamilaadsed koigi neisse klassidesse kuuluvate
teenuste osas, mis apellatsioonikoja arvates takistab asjaomasel avalikkusel tajumast
neid konealuste teenuste — mille koigi pea- voi korvaleesmérk on konkreetselt
Interneti, intraneti voi ekstraneti kaudu toimuvad elektroonilised sideteenused ning
panga-, finants- ja kindlustusvaldkonna vorguteenused — kaubandusliku paritolu
tdhisena.

Seejdrel leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktis 35, et sdnamadrgid
~L@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” kannavad klassi 36 kuuluvate teenuste osas
selget informatiivset sonumit ehk seda, et nimetatud teenustega seotud teavet on
voimalik saada ja toiminguid sooritatakse kaugtoiminguna Interneti ja iildisemalt
infotehnoloogilisse vorku ithendatud maksekaardi kiasutusse andmisega. Klassi 38
kuuluvate teenuste kohta markis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktis 36, et
neil teenustel, mis on seotud elektroonilise teabe edastamisprotsessidega tervikuna, on
vahetu seos Interneti ja uute infotehnoloogiate toimimise ja kasutamisega. Keskmise
tarbija seisukohast see, et makseid saab sooritada vorgus kiipkaardiga, kujutab endast
seega nende teenuste omadust.

Viimaseks jédreldas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktis 37, et taotletud
kaubamirke tervikuna tajutakse eelkdige konealuste kaupade ja teenuste kauban-
dusliku esitlusena ja et nende peamine vdi isegi ainus llesanne on tdendada
asjaomasele tarbijale, et tegemist on kauba voi teenusega, mis vdoimaldab maksete
sooritamist vorgus kaardi abil.
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— Klassi 36 kuuluvad ,krediitkaarditeenused” ja ,deebetkaarditeenused”

Klassi 36 kuuluvate ,krediitkaarditeenuste” ja ,deebetkaarditeenuste” kohta tuleb
markida, et need on otseselt seotud eespool punktis 62 nimetatud kaartidega. Nagu
Esimese Astme Kohus mirkis (vt selle kohta eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus
SURFCARD, punktid 75 ja 76), on need teenused viga mitmesugused ja mitmetahu-
lised. Esiteks sisaldavad need teenused pangakaarti viljastava panga teenuseid oma
klientidele, et vdoimaldada neil konealust kaarti vajaduse korral kasutada kommuni-
katsioonivorgu kaudu. Teiseks holmavad need ka viga mitmesuguseid teisi teenuseid,
mida pakutakse paljudes eri kaubandussuhetes, nimelt kaardi viljastanud pankade,
sooritatud maksete toimumise eest vastutavate erinevate vorguhaldajate ja kauban-
dusettevotjate, kelle klient voib kaardiga maksta, vahelistes kaubandussuhetes. Seega
tuleb neid teenuseid selgelt eristada kaartide kui selliste omadustest ja iilesannetest —
mida on kirjeldatud eespool punktis 59 — niivord, kuivord need on laiemad kui pelk
kahepoolne kaubandussuhe kaardi viljastanud panga ja tarbija vahel.

Apellatsioonikoda on siiski vaidlustatud otsuste punktis 35 o6igesti, kuigi kiillaltki
abstraktselt ja {ldiselt rohutanud {iht olulist omadust, mis on iihine koigile neile
teenustele, mérkides sisuliselt seda, et need teenused seonduvad eelkoige toimingutega,
mis sooritatakse kaugtoiminguna Internetti ja infotehnoloogilisse vorku iildisemalt
ithendatud maksekaardi kdsutusse andmise abil ja mille suhtes sonamérgid ,P@YWEB
CARD” ja ,PAYWEB CARD” edastavad selge informatiivse sonumi.

Kui arvestada neid tihiseid omadusi ja eesmirke, mis on seotud infotehnoloogia ja
Interneti valdkonnaga, tuleb jireldada, et nende teenuste mitmekesisusele ja
mitmetahulisusele vaatamata voib neid liigitada piisavalt homogeensesse teenuste
rithma ja nende kohta vdib seega esitada tildise pohjenduse. Lihtudes eelkdige taotletud
kaubamérkide koostisosadest ,payweb” ja ,p@yweb”, mis osutavad elektroonilise vdi
infotehnoloogilise kommunikatsioonivorgu kaudu toimuvale maksmisele, oli apellat-
sioonikojal digus jéreldada, et tavapdraselt informeeritud, maistlikult tdhelepanelik ja
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arukas tarbija peab kdnealuseid kaubamérke ja nendega seotud teenuseid lahutamatuks
tervikuks, mille eesmérk on voimaldada maksete tegemist vorgus nende kaartide abil.

Seega vois apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktis 37 diguspiraselt jareldada, et
sonamiérke ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” voib pdhimotteliselt tajuda
konealuste kaupade ja teenuste kaubanduslikuks esitlusena niivord, kuivord need
nditavad asjaomasele avalikkusele, et tegemist on kauba voi teenusega, mis voimaldab
maksete tegemist vorgus kaardi abil. Kuna selle avalikkuse seisukohast on esiteks
taotletud kaubamaérkide ning teisalt klassi 36 kuuluvate ,krediitkaarditeenuste” ja
»deebetkaarditeenuste” vahel otsene ja konkreetne seos, on voimalik jdreldada, et
nende kaubamirkide iilesanne on konealuste teenuste kaubanduslik esitlus, ja
jareldada, et neil puudub nende teenuste suhtes eristusvoime.

Jarelikult pohjendas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuseid piisavalt ja kohaldas
maédruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti b oigesti, kui ta keeldus taotletud
kaubamarkide registreerimisest Nizza kokkuleppe klassi 36 kuuluvate ,krediitkaardi-
teenuste” ja ,,deebetkaarditeenuste” jaoks.

— Klassi 36 kuuluvad muud teenused

Muude klassi 36 kuuluvate teenuste kohta tuleb koigepealt mérkida, et neil puudub
otsene ja konkreetne seos eespool punktis 62 nimetatud kaartidega ,krediitkaarditee-
nuste” ja ,deebetkaarditeenustena”, sest need esindavad viga mitmesuguseid
kinnisvara-, kindlustus-, panga-, rahandus- ja infotehnoloogiavaldkonda kuuluvaid
kaubandustehinguid, isegi kui nende vahel tuleb moéo6nda teatud sugulust. Jargmiseks
tuleb meenutada, et eristusvdoime puudumise tuvastamiseks piisab, kui asjaomase
avalikkuse seisukohast viitavad taotletud kaubamérgid konealuste teenuste tilesandele
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voi konkreetsele omadusele. Koigil neil teenustel on thine omadus vdi sama eesmark,
nimelt kaubandustehingute sooritamine eespool mainitud valdkondades, kaasa
arvatud maksmine kaardiga ja vajadusel elektrooniliselt. Neil tingimustel on voimalik
jareldada, et need teenused kuuluvad homogeensesse teenuste rithma, selleks et saaks
esitada iildise pohjenduse. Seega on vaidlustatud otsuste punktis 35 sisalduv pohjendus,
et konealuste teenustega seotud toimingud voivad olla juurdepéisetavad ja neid saab
sooritada kaugtoiminguna Internetti ja infotehnoloogilisse vorku iildisemalt iihen-
datud maksekaardi kisutusse andmise teel, tdesti lithike, kuid piisav, et voimaldada
Esimese Astme Kohtul kontrollida selle digusparasust.

Esiteks sonamaérkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” ja teisalt koigi klassi 36
kuuluvate muude teenuste erilise omaduse, mis seisneb voimaluses sooritada kaardiga
makseid kaugtoiminguna voi elektrooniliselt kinnisvara-, kindlustus-, panga-, finants-
ja infotehnoloogiavaldkonda kuuluvates kaubandustehingutes, vahel on keskmise
tarbija seisukohast piisavalt otsene ja konkreetne seos. Seega tuleb maérkida, et need
tdhised voivad kujutada endast tiksnes konealuste teenuste kaubanduslikku esitlust,
mis voimaldab jareldada, et neil puudub eristusvdime nimetatud teenuste suhtes.

Siiski tuleb tdpsustada, et sonamirkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD”
eristusvoime puudumist saab tddeda iiksnes niivord, kuivord eespool punktis 80
nimetatud teenuste pakkumine eeldab tegelikult kaardi, nagu ravikindlustuskaardid,
kasutamist. Kui nende teenuste osutamine saab toimuda kaardist sdltumata, puudub
neil kaubamairkidel asjaomase avalikkuse seisukohast piisavalt otsene ja konkreetne
seos konealuste teenustega, arvestades et konealuselt avalikkuselt eeldab selle seose
tuvastamine keeruka arutluskdigu labimist. Seega puudutab taotletud kaubamaérkide
eristusvoime puudumine iiksnes klassi 36 kuuluvaid teenuseid, mis ,krediitkaarditee-
nuste” ja ,deebetkaarditeenuste” eeskujul eeldavad kaardi kasutamist vdi on sellega
seotud (vt selle kohta ja analoogia alusel eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus
SURFCARD, punkt 82).
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Seega tuleb jédreldada, et apellatsioonikoda pohjendas vaidlustatud otsuseid piisavalt ja
kohaldas méaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b digesti, kui ta keeldus taotletud
kaubamérkide registreerimisest koikide konealuste Nizza kokkuleppe klassi 36
kuuluvate teenuste jaoks.

— Klassi 38 kuuluvad teenused

Mis puudutab klassi 38 kuuluvaid teenuseid nimetusega ,side; arvutiterminaliside;
telekommunikatsiooniteave; elektronpost; teadete edastamine; teabe- ja kuvaedastus
arvuti abil; satelliitiilekanded; teabe edastamine Interneti, intraneti ja ekstraneti kaudu;
raalistatud interaktiivse teabe edastamine; raalistatud andmebaasist périneva teabe
edastamine; rahvusvaheline andmevahetus raalistatud vorgusiisteemide vahel; sidu-
sandmevahetus”, siis tuleb mirkida, et klassi 36 kuuluvate ,krediitkaarditeenuste” ja
»deebetkaarditeenuste” eeskujul kuuluvad need teenused selliste teenuste homogeen-
sesse rithma, mis on otseselt seotud infotehnoloogia ja Interneti valdkonnaga. Lisaks on
need asjaomase avalikkuse seisukohast otseselt ja konkreetselt seotud sénamérkidega
L@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” niivord, kuivord need tdhistavad eelkdige
iilesannet edastada Interneti voi muude kommunikatsioonivorkude vahendusel teavet
nditeks eespool punktis 59 kirjeldatud tiitipi kaardi abil kaugostu sooritamiseks. Nende
teenuste ithine omadus on vdimalus péddseda kaardi abil Internetti voi muusse
kommunikatsioonivorku ning vdimalus teha seal teabeedastustoiminguid ja muid
vorgutehinguid, nagu ostud ja maksed kaugtoimingutena. Nagu rohutati eespool
punktis 60, ei saa selle hinnangu pohjendatust seada kahtluse alla iiksnes asjaolu, et
apellatsioonikoda on oma analiiisi rajanud ,kiipkaartidele” (vt selle kohta ja analoogia
alusel eespool punktis 44 viidatud kohtuotsus SURFCARD, punktid 79 ja 80).
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Seega jéreldas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuste punktis 37 digesti, et asjaomane
avalikkus tajub sénamirke ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” nii, et need
tihistavad kaartide ja teenuste lahutamatu tervikut, mis voimaldab tal teha makseid
vorgus. Jarelikult ei tdida taotletud kaubamérgid oma peamist tilesannet, mis seisneb
konealuste teenuste kaubandusliku paritolu identifitseerimises.

Siiski tuleb tdpsustada, et sonamirkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD”
eristusvoime puudumist saab tddeda iiksnes niivord, kuivord eespool punktis 84
nimetatud teenuste pakkumine eeldab tegelikult kaardi kasutamist. Kui nende teenuste
osutamine saab toimuda kaardist soltumata, puudub neil kaubamérkidel asjaomase
avalikkuse seisukohast piisavalt otsene ja konkreetne seos konealuste teenustega,
arvestades, et konealuselt avalikkuselt eeldab selle seose tuvastamine keeruka
arutluskdigu ldbimist. Seega puudutab taotletud kaubamairkide eristusvdoime puudu-
mine iiksnes klassi 38 kuuluvaid teenuseid, mis klassi 36 kuuluvate ,krediitkaarditee-
nuste” ja ,deebetkaarditeenuste” eeskujul eeldavad kaardi kasutamist voi on sellega
seotud.

Seega niivord, kuivord eespool punktis 84 nimetatud klassi 38 kuuluvate teenuste
pakkumine eeldab kaardi kasutamist, on apellatsioonikoda tuvastanud oigesti, et
sonamérkidel ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” puudub piisav eristusvdoime
nimetatud teenuste suhtes. Seega tuleb méiruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti b
rikkumist késitlev etteheide liikata tagasi osas, milles see puudutab taotletud
kaubamarkide registreerimisest keeldumist eespool viidatud teenuste suhtes.

Mis puudutab siiski klassi 38 kuuluvaid teisi teenuseid ehk teenuseid, milleks on
steabeagentuuride teenused (uudised) eelkdige pangandussektoris; raadioside; tele-
foniside; telegrammide saatmine; telegrammide edastamine; televisiooniprogrammi
levi; raadiosaade; televisioonisaade; telekommunikatsiooniseadmete rent; teateedasta-
misseadmete rent; telefonide rent; mobiiltelefoniside; telefoniteenused”, ei ole
vaidlustatud otsustes iildse pohjendatud, miks apellatsioonikoda leiab, et need
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teenused ja eespool punktis 84 viidatud teenused kuuluvad tihte homogeensesse
rithma, mis voiks igustada tildist pohjendust, nagu konealuste otsuste punktides 36
ja 37. Lisaks puudub neis otsustes selgitus, mis voimaldaks kontrollida, kas on
pohjendatud apellatsioonikoja hinnang, et sonamérgid ,P@YWEB CARD” ja
~LAYWEB CARD” ei ole piisavalt eristusvoimelised nende muude teenuste suhtes.

Kuigi eespool punktis 84 nimetatud teenuste puhul on asjakohane vaidlustatud otsuste
punktis 36 esitatud pohjendus, et konealused teenused on seotud elektrooniliste
teabeedastusprotsessidega tervikuna ja neil on vahetu seos Interneti ning uute
infotehnoloogiate toimimise ja kasutamisega nii, et voimalus teha makseid vorgus
kiipkaardiga kujutab endast ithte nende teenuste omadust, ei ole see tingimata
asjakohane muude klassi 38 kuuluvate teenuste suhtes. Igal juhul ei néhtu sellisest
ildisest pohjendusest sonamirkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD” osas
pohjused, mille tottu on neil teenustel tavapiraselt informeeritud, méistlikult
tidhelepaneliku ja aruka tarbija seisukohast piisavalt otsene ja konkreetne seos vorgus
kaardiga tehtavate maksetega.

Lisaks on igal juhul tulemusetu kohtumenetluse ajal iihtlustamisameti esitatud
tidiendav argument, mille kohaselt on tildiselt teada, et Internet vdimaldab raadio- ja
televisioonisaadete ning telefoniside vastuvottu, sest iihtlustamisamet ei voi esitada
selles staadiumis tdiendavaid pohjendusi otsusele, mis on EU artikli 253 alusel
puudulikult pohjendatud (vt eespool punktis 69 viidatud kohtupraktika).

Jérelikult ei ole apellatsioonikoda pohjendanud piisavalt taotletud kaubamdérkide
piisava eristusvoime viidetavat puudumist eespool punktis 88 nimetatud teenuste
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suhtes. Selles suhtes ei vasta vaidlustatud otsuste punktides 36 ja 37 sisalduv iildine
pohjendus EU artikli 253 ja mééruse nr 40/94 artikli 73 esimese lause nduetele, sest
need ei voimalda konealuste otsuste tdhusat kohtulikku kontrolli.

Vastavalt eespool punktis 56 viidatud kohtupraktikale tuleb tostatada omal algatusel
avalikul huvil péhinev véide, mis tuleneb pohjenduse puudumisest, ja selles osas tuleb
vaidlustatud otsused ka tiihistada.

Mdidiruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktis c sdtestatud keeldumispohjusele tuginemata
jdtmine

Kuna apellatsioonikoda ei ole vaidlustatud otsustes tuginenud maééruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punktis c sitestatud absoluutsele keeldumispohjusele, mis puudutab
taotletud kaubamirkide kirjeldavust (vt nimetatud otsuste punkt 40), ja kuna hageja
taotleb tiksnes vaidlustatud otsuste tiihistamist (vt eespool punkt 14), ei ole méiruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaldamine selle maéruse artikli 63 tdhenduses
kéesoleva kohtuasja ese ega jérelikult ithenduse kohtu poolt kidesolevas asjas tehtava
oiguspérasuse kohtuliku kontrolli ese (vt selle kohta eespool punktis 44 viidatud
kohtuotsus SURFCARD, punkt 85 ja seal viidatud kohtupraktika).
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Hageja argumendid taotletud kaubamarkide kirjeldavuse voimaliku puudumise kohta
on seega tulemusetud ja Esimese Astme Kohtul ei tule neid hinnata.

Koigist eespool esitatud kaalutlustest jéreldub, et médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti b rikkumist kisitleva viitega tuleb ndustuda ja vaidlustatud otsused tuleb
tiithistada osas, milles neis jareldatakse, et taotletud kaubamaérkidel puudub eristus-
voime jargmiste kaupade ja teenuste suhtes:

- eespool punktis 2 nimetatud klassi 9 kuuluvad kaubad, vilja arvatud ,milu- voi
kiipkaardid; magnetkaardid, magnet- voi kiipidentifitseerimiskaardid; magnet- voi
kiipmaksekaardid, magnet- voi kiipkrediit- voi deebetkaardid” ja ,telerite
ettemakseseadmed”;

— klassi 38 kuuluvad teenused nimetusega ,teabeagentuurid (uudised) eelkdige
pangandussektoris; raadioside; telefoniside; telegrammide saatmine; telegrammide
edastamine; televisiooniprogrammi levi; raadiosaade; televisioonisaade; telekom-
munikatsiooniseadmete rent; teateedastamisseadmete rent; telefonide rent;
mobiiltelefoniside; telefoniteenused”.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 3 alusel voib Esimese Astme Kohus otsustada kulude jaotuse
voi jatta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda, kui osa noéudeid rahuldatakse
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tihe poole, osa teise poole kasuks. Arvestades vaidlustatud otsuste osalist tithistamist ja
eelkoige seda, et puuduvad hageja nduded kohtukulude kohta, tuleb kummagi poole
kohtukulud kéesolevas asjas jétta tema enda kanda.

Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kolmas koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainila-
hendused) esimese apellatsioonikoja 10. juuli 2007. aasta otsus
(asi R 119/2007-1) ja 12. septembri 2007. aasta otsus (asi R 120/2007-1)
osas, milles keelduti sonamirkide ,P@YWEB CARD” ja ,PAYWEB CARD”
registreerimisest ithenduse kaubamirgina 15. juuni 1957. aasta mirkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikat-
siooni Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 9
kuuluvate jirgmiste kaupade jaoks: foto-, filmi-, signalisatsiooni-, kontrolli-
vahendid ning seadmed; heli voi kujutise salvestus-, edastus- ja taas-
esitusaparatuur; heliplaadid; elektroonilised méirkmikud; miiiigiautomaadid;
videolindid; sularaha-, pileti-, kontoteatise- ja kontoviljavotte automaadid;
kaamerad (kinoseadmed), videokaamerad; videokassetid; CD-ROMid; triip-
koodilugejad; CDd (audio-video); optilised CDd, valerahadetektorid; disketid;
magnetandmekandjad; optilised andmekandjad; videoekraanid; andmetoot-
lusseadmed; sidepidamisseadmed; arvutiliidesed; lugejad (andmet6otlus-
seadmed); tarkvara (salvestatud programmid); monitorid (arvutipro-
grammid); arvutid; arvutite vilisseadmed; salvestatud arvutiprogrammid;
salvestatud operatsioonisiisteemi programmid (arvutitele); raadiotelefonid;
vastuvotjad (audio, video); telefoniaparaadid; telerid; ajakasutuse registree-
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rimise aparaadid; saatjad (side); kesktootlusseadmed (protsessorid) ning
klassi 38 kuuluvate jargmiste teenuste jaoks: teabeagentuuride teenused
(uudised) eelkdige pangandussektoris; raadioside; telefoniside; telegrammide
saatmine; telegrammide edastamine; televisiooniprogrammi levi; raadio-
saade; televisioonisaade; telekommunikatsiooniseadmete rent; teateedasta-
misseadmete rent; telefonide rent; mobiiltelefoniside; telefoniteenused.

2. Jatta hagi iilejadanud osas rahuldamata.

3. La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) ja
Siseturu Uhtlustamise Amet kannavad oma kohtukulud ise.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 20. mail 2009 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees Allkirjad
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