KOHTUOTSUS 7.4.2011 - KOHTUASI T-84/08

ULDKOHTU OTSUS (neljas koda)
7. aprill 2011 *

Kohtuasjas T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, asukoht Torino (Itaalia), esindajad: advokaadid A. Perani ja
P. Pozzi,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused), esin-
daja: D. Botis,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

II - 1514
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse
astuja Uldkohtus

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, asukoht Diisseldorf
(Saksamaa), esindajad: advokaadid R. Kaase, J.-C. Plate ja M. Berger,

mille ese on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 19. detsemb-
ri 2007. aasta otsuse peale (asi R 138/2006-4), mis kisitleb MIP Metro Group Intellec-
tual Property GmbH & Co. KG ja Intesa Sanpaolo SpA vahelist vastulausemenetlust,

ULDKOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees O. Cztcz, kohtunikud I. Labucka ja K. O’Higgins (ette-
kandja),

kohtusekretir: ametnik N. Rosner,

arvestades 18. veebruaril 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 9. juunil 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud Siseturu Uhtlustamise
Ameti vastust,
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arvestades 30. mail 2008 Uldkohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisu-
kohti,

arvestades 21. septembril 2010 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Hageja Intesa Sanpaolo SpA esitas 21. mirtsil 2003 Siseturu Uhtlustamise Ametile
(kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”) ndukogu
20. detsembri 1993. aasta miaruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT
1994, L 11, 1k 1; ELT erivdljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nou-
kogu 26. veebruari 2009. aasta mairusega (EU) nr 207/2009 ithenduse kaubamirgi
kohta (ELT L 78, 1k 1)) alusel ithenduse kaubamirgi registreerimise taotluse.

Kaubamark, mille registreerimist taotleti, oli sonamérk COMIT.
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Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamargi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juu-
ni 1957. aasta markide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti ldbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi-
desse 16, 35, 36, 41 ja 42 ning vastavad nendes klassides jargmisele kirjeldusele:

— klass 16: ,paber, papp (kartong) ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu
teistesse klassidesse; graafilised lehed; koitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapi-
damis- ja kantseleiliimid (kleebid); kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad
ja kantseleitarbed (v.a moobel); dppematerjalid ja néditvahendid (v.a aparaadid);
plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; triikitiiiibid; kliseed”;

— Kklass 35: ,reklaam; drijuhtimine; kontoriteenused”;

— klass 36: ,kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud”;

— klass 41: ,haridus; viljadpe; meelelahutus; spordi- ja meelelahutusalane tegevus”;

— klass 42: ,teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena;
toostuslikud analtiiisid ja uurimused teenusena; digusteenused”.
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Kaubamargitaotlus avaldati 3. novembri 2003. aasta viljaandes Bulletin des marques
communautaires nr 80/2003.

Menetlusse astuja diguseellane MIP Metro Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG esitas 29. jaanuaril 2004 vastulause taotletava kaubamirgi registree-
rimisele, viidates segiajamise tdendosusele mééruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b
(nittid méadruse nr 207/2009 artikli 8 16ike 1 punkt b) tdhenduses.

Vastulause pohines varasemal Saksa kujutismirgil, mis on registreeritud numbri
39920459 all, ja on kujutatud jargmiselt:

Cometl

Varasema kaubamairgiga holmatud kaubad kuuluvad klassidesse 9, 16, 35, 36, 41 ja 42
ning vastavad nendes klassides jargmisele kirjeldusele:

— klass 9: ,heli voi kujutise salvestus-, edastus- ja taasestusaparatuur; magnet-
andmekandjad, heliplaadid”;
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— klass 16: ,paber, papp (kartong) ja nendest materjalidest valmistatud tooted (mis
kuuluvad klassi 16); triikitooted; koitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis-
ja kantseleiliimid (kleebid); kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kant-
seleitarbed (v.a mo6bel); ppematerjalid ja nditvahendid (v.a aparaadid); plastist
pakkematerjal (mis kuulub klassi 16); méngukaardid; tritkimasina tdhed; kliseed”;

— Kklass 35: ,reklaam; ettevottehaldus; kontoriteenused”;

— Kklass 36: ,kindlustusteenused; finantsteenused, sularahatehingud ja kinnisvara-
teenused”;

— klass 41: ,haridus; viljadpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus”;

— klass 42: ,tehnoprojektide ja ehitiste planeerimine; ehituskonsultatsioonid; tee-
nused koikides sektorites (va. tooriistad ja toopingid)”;

Vastulausete osakonna 12. jaanuari 2006. aasta otsusega rahuldati vastulause osaliselt.
Vastulausete osakond liikkas tagasi ithenduse kaubamirgi taotluse klassi 16 kuuluva-
te kaupade osas, kuna Saksamaa territooriumil voidaks need kaubamérgid omavahel
segi ajada.
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Menetlusse astuja esitas 20. jaanuaril 2006 kaebuse vastulausete osakonna otsuse
peale, kuna selle otsusega jadeti rahuldamata tema vastulause klassidesse 35, 36, 41
ja 42 kuuluvate teenuste osas. Hageja ndudis kaebuse kohta esitatud méarkuses otsuse
muutmist osas, milles sellega rahuldatakse vastulause klassi 16 kuuluvate kaupade
osas.

Uhtlustamisameti neljas apellatsioonikoda leidis 19. detsembri 2007. aasta otsuses
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”), et kaebus on pohjendatud ja liikkas tthenduse kau-
bamirgi registreerimistaotluse tagasi koikide taotluses nimetatud teenuste osas.
Apellatsioonikoja arvates olid vorreldud teenused identsed. Ta asus seisukohale, et
vastulausete osakond alahindas moélema kisitletud téhise foneetilise sarnasuse taset.
Apellatsioonikoja arvates on vastandatud téhiste visuaalne ja eriti foneetiline sarna-
sus nii suur, et tarbijad voivad arvata, et taotletud kaubamaérgi all osutatavate teenuste
kaubanduslik péritolu on sama kui varasema kaubamairgiga kaitstud identsetel tee-
nustel. Apellatsioonikoda mérkis, et asjaomane avalikkus p6orab tihelepanu eelkoige
sona algusele, mis on neil molemal tdhisel tthesugune. Apellatsioonikoda tunnistas
vastuvoetamatuks hageja taotluse vastulausete osakonna otsuse muutmiseks, pohju-
sel et taotluse puhul on tegu kaebusega, mis erineb kéesoleval juhul menetlusse astuja
esitatud kaebusest, mis ei ole kooskolas madrusega nr 40/94.

Poolte nouded

Hagiavalduses palub hageja Uldkohtul:

— muuta vaidlustatud otsus;
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— kinnitada vastulausete osakonna otsus osas, millega lubati taotletava kaubamargi
registreerimist klassidesse 35, 36, 41 ja 42 kuuluvate teenuste jaoks;

— muuta vaidlustatud otsus osas, millega jaeti taotletav kaubamérk klassi 16 kuulu-
vate kaupade jaoks registreerimata;

— lubada taotletava kaubamargi registreerimist koigi klassidesse 16, 35, 36, 41 ja 42
kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks;

— mbdista kiesoleva menetluse kohtukulud ning vastulausete osakonnas ja apellat-
sioonikojas toimunud menetluses kantud kulud vélja ithtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Uldkohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— teise voimalusena, juhul kui esimese viitega noustutakse, muuta vaidlustatud
otsus osas, mis kisitleb ,alternatiivse kaebuse” vastuvdetavust;

— maarata molema voimaluse voi teise voimaluse puhul, et tihtlustamisamet kan-
nab tiksnes oma kulud vastavalt Uldkohtu kodukorra artikli 136 loikele 1.
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Menetlusse astuja palub Uldkohtul jitta hagi rahuldamata.

Kohtuistungil teatas hageja, et ta nouab iiksnes vaidlustatud otsuse tithistamist ja
Uldkohtu menetluses ning iihtlustamisameti apellatsioonikoja menetluses kantud
kulude viljamoistmist {ihtlustamisametilt. Uldkohus kandis eelnimetatu kohtuistun-
gi protokolli.

Oiguslik kisitlus

Hageja esitab oma hagi pdhjenduseks kaks véidet, millest esimeses viidatakse komis-
joni 5. veebruari 1996. aasta mairuse (EU) nr 216/96, mis nieb ette siseturu harmo-
neerimisameti apellatsioonikomisjonide protseduurireeglid (kaubamaérgid ja t66s-
tusdisainilahendused) (EUT L 28, Ik 11; ELT eriviljaanne 17/01, lk 221) (muudetud
kujul) artikli 8 16ike 3 rikkumisele, ja teises médruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b
rikkumisele.

Esimene vdide, mis késitleb mddruse nr 216/96 artikli 8 loike 3 rikkumist

Apellatsioonikoja menetluses heitis hageja kaebuse kohta esitatud mérkustes ette, et
apellatsioonikoda muutis vastulausete osakonna otsust klassi 16 kuuluvate kaupade
osas. Hageja leidis, et apellatsioonikojal ei olnud digust keelduda ,.alternatiivse kaebu-
se” hindamisest ning ta rikkus sellega mééruse nr 216/96 artikli 8 16iget 3.
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Hageja arvates voib vastustaja nimetatud sitte alusel esitada apellatsioonikojas ,al-
ternatiivse kaebuse” Mitu tihtlustamisameti apellatsioonikoda on eelnimetatud sétte
alusel seda oigust tunnustanud. Kohtuistungil tipsustas hageja, et tal on digus asja
labivaatamisele kahe iihtlustamisameti instantsi poolt ja apellatsioonikoda rikkus
nimetatud 6igust, kui ta keeldus ,alternatiivse kaebuse” libivaatamisest.

Uhtlustamisameti arvates jaivad apellatsioonikoja pohjendused miiruse nr 216/96
artikli 8 16ike 3 kohaldamise kohta segaseks. Uhtlustamisameti arvates soovis apel-
latsioonikoda néidata, et selline ,alternatiivne kaebus” nagu kéesoleval juhul on vas-
tuvoetav ainult siis, kui see puudutab fakti- voi 6iguskiisimust, mis on juba esitatud
pohimenetluses, voi et selline kaebus ei ole vastuvoetav, kui selles viidatud kiisimused
ei ole seotud pohimenetlusega ja kui vastustaja oleks voinud apellatsioonikojas esita-
da nendes kiisimustes eraldi kaebuse.

Uhtlustamisamet margib, et konealust sitet tuleb tolgendada laialt, ilma selliste pii-
ranguteta, nagu apellatsioonikoda kdesoleval juhul tegi. Niisiis on hageja etteheited
pohjendatud. See ei tihenda siiski, et vaidlustatud otsus tuleb tithistada, kuna selle
pohjendused kisitlevad ka ,alternatiivses kaebuses” nimetatud kaupu.

Menetlusse astuja mirkis oma seisukohtades, et kuigi méédruse nr 216/96 artikli 8
16ige 3 voimaldab ,,alternatiivse kaebuse” esitamist, ei muuda segaajamise tdendosuse
olemasolu kohta antud hinnangut asjaolu, et ithtlustamisameti neljas apellatsiooni-
koda seda kaebust ei hinnanud.
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Koigepealt tuleb mérkida, et kohtuistungil menetlusse astuja esitatud véide, et maa-
ruse nr 216/96 artikli 8 16ige 3 ei luba hagejal esitada apellatsioonikojas mingeid téien-
davaid néudeid, on vastuvoetamatu, kuna see ei ole menetlusse astuja seisukohtades
esitatud véidete ja argumentidega seostatav (vt selle kohta Euroopa Kohtu maérus
kohtuasjas C-481/08 P: Alcon vs. Siseturu Uhtlustamise Amet ja *Acri.Tec, kohtu-
lahendite kogumikus ei avaldata, punkt 17).

Maéruse nr 216/96 artikli 8 16ige 3 sétestab:

~Inter partes menetlustes voib vastaspool oma vastuses kaebuse pohjendustele taotle-
da vaidlustatava otsuse tithistamist voi muutmist kiisimuses, mida kaebuses ei olnud
tostatatud. Kaebusest loobumise korral muutub vastaspoole vastav taotlus tithiseks.”

Selle sétte sonastusest ilmneb, et apellatsioonikoja menetluses voib vastustaja oma
seisukohtade esitamisel kasutada vaidlusaluse otsuse vaidlustamise digust. Seega on
vastustajal ainuiiksi tulenevalt oma vastaspoole staatusest digus vaidlustada vastulau-
sete osakonna otsuse kehtivus, nagu hageja digesti on méarkinud. Pealegi ei piira méa-
ruse nr 216/96 artikli 8 16ige 3 seda 6igust ainult vdidetega, mis on juba kaebuses esi-
tatud. Tegelikult ndeb see site ette, et nduded puudutavad kiisimust, mida kaebuses
ei olnud tostatatud. Pealegi ei viita see site tildse asjaolule, et vastustaja oleks pidanud
ise esitama kaebuse vaidlusaluse otsuse peale. Neid molemaid diguskaitsevahendeid
on voimalik kasutada otsuse vastu, millega rahuldatakse vastulause ja litkatakse tagasi
tthenduse kaubamaérgi registreerimistaotlus.
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u  Vottes arvesse eeltoodut, oli hagejal kiesoleval juhul maaruse nr 216/96 artikli 8 16i-
ke 3 alusel 6igus vaidlustada kaubamirgi registreerimisest keeldumine klassi 16 kuu-
luvate kaupade jaoks ja apellatsioonikoda eksis, kui ta jittis selle ndude vastuvoeta-
matuse tottu rahuldamata.

35 Seega tuleb ndustuda esimese viitega, mis puudutab médruse nr 216/96 artikli 8 16i-
ke 3 rikkumist.

Teine vdide, mis kdsitleb mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumist

26 Hageja vaidleb vastu sellele, et vastandatud kaubamaérkide vahel esineb sarnasus, ja
leiab, et puudub igasugune téendosus, et asjaomased teenused voidakse segi ajada,
ning et seega apellatsioonikoda eksis, kui ta tiithistas selles osas vastulausete osakonna
otsuse. Hageja véidab, et:

— varasem kaubamark sisaldab kujutavaid elemente ja vérve, mis eristavad seda s6-
nalisest tdhisest COMIT;

— molemad téhised on erinevad ka foneetilisest kiiljest, sest Saksa tarbijad haal-
davad nende sdnade 16ppu erinevalt seetottu, et teised tdishéilikud (,e” ja ,i”)
erinevad tiksteisest;

II - 1525



27

28

29

KOHTUOTSUS 7.4.2011 - KOHTUASI T-84/08

— molemad téhised on kontseptuaalselt erinevad; taotletud kaubaméark COMIT on
viljamdeldud sona, mis osutab itaaliakeelsetele sonadele ,commerciale” ja ,italia-
na’, samas kui varasem kaubamérk Comet, mis tdhendab inglise keeles komeeti,
meenutab saksakeelset sona ,Komet”, millel on sama tahendus;

— nende erinevuste tottu on need kaks tihist téiesti erinevad; puudub téendosus, et
avalikkus ajaks segi klassi 16 kuuluvad kaubad voi klassidesse 35, 36, 41 ja 42 kuu-
luvad teenused, sest eeldatakse, et keskmine tarbija on piisavalt informeeritud,
moistlikult tdhelepanelik ja arukas.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja vaidlevad hageja argumentidele vastu.

Maiéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kauba-
mairgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamairki, kui identsuse voi sarnasuse
tottu varasema kaubamérgiga ning identsuse voi sarnasuse tottu varasema kaubamar-
giga kaitstud kaupade voi teenustega on tdendoline, et territooriumil, kus varasem
kaubamairk on kaitstud, voib avalikkus need omavahel segi ajada. Segiajamise tdenéo-
sus holmab ka téendosust, et kaubamarki seostatakse varasema kaubamargiga.

Lisaks tdhendab mairuse nr 40/94 artikli 8 1ike 2 punkti a alapunkti ii (niiid maaru-
se (EU) nr 207/2009 artikli 8 16ike 2 punkt a alapunkt ii) kohaselt varasem kaubamirk
liilkmesriikides registreeritud kaubamirke, mille registreerimise taotluse kuupéev on
varasem ithenduse kaubamairgi registreerimise taotluse kuupéevast.
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Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale on segiajamine toendoline, kui avalikkus
voib arvata, et konealused kaubad ja teenused périnevad samalt ettevotjalt voi oma-
vahel majanduslikult seotud ettevatjatelt. Samast kohtupraktikast tuleneb, et segiaja-
mise toendosust tuleb hinnata igakiilgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalik-
kus konealuseid tdhiseid ning kaupu voi teenuseid tajub, ning pidades silmas koiki
antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkoige téhiste sarnasuse ning nendega
tahistatud kaupade véi teenuste sarnasuse vastastikust soltuvust (vt Uldkohtu 9. juuli
2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, 1k II-2821,
punktid 30—33 ja seal viidatud kohtupraktika).

Maéruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b seisukohast eeldab segiajamise tdendosus
samal ajal nii vastandatud kaubamirkide identsust vdi sarnasust kui ka tahistatud
kaupade voi teenuste identsust voi sarnasust. Tegemist on kumulatiivsete tingimus-
tega (vt Uldkohtu 22. jaanuari 2009. aasta otsus kohtuasjas T-316/07: Commercy vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet - easyGroup IP Licensing (easyHotel), EKL 2009,
1k II-43, punkt 42 ja seal viidatud kohtupraktika).

Kohtupraktika kohaselt tuleb segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise raames
arvestada asjaomase kaubaliigi keskmise tarbijaga, kes on piisavalt informeeritud,
moistlikult tahelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et keskmise tar-
bija tihelepanelikkuse tase voib vastavalt konealusele kauba- voi teenuseliigile erine-
da (vt Uldkohtu 13. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-256/04: Mundipharma
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet - Altana Pharma (RESPICUR), EKL 2007, 1k 1I-449,
punkt 42 ja seal viidatud kohtupraktika).

Lahtudes kiesolevas asjas asjaolust, et kdnealuste teenuste puhul on tegemist tildsu-
sele pakutavate teenustega ja et varasem kaubamirk on registreeritud Saksamaal, siis
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tuleb asjaomaseks avalikkuseks pidada keskmist Saksa tarbijat. Eeldatakse, et kesk-
mine tarbija on piisavalt informeeritud, moistlikult tahelepanelik ja arukas (Euroo-
pa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer,
EKL 1999, 1k 1-3819, punkt 26).

Vaidlustatud otsuse kohaselt on klassidesse 35, 36, 41 ja 42 kuuluvad teenused ident-
sed. Tuleb mérkida, et pooled ei ole seda jédreldust vaidlustanud.

Tahiste vordlus

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab segiajamise tdendosuse igakiilgne hin-
damine vastandatud tdhiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas
rajanema neist jadval tervikmuljel, vottes eelkdige arvesse nende eristavaid ja domi-
neerivaid osi. Segiajamise toendosuse igakiilgsel hindamisel on otsustav roll sellel,
kuidas selle kauba- voi teenuseliigi keskmine tarbija kaubamaérke tajub. Selles osas
tuleb markida, et keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamarki kui tervikut ega uuri
selle eri detaile (vt Euroopa Kohtu 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05 P:
Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, lk 1-4529, punkt 35 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Esiteks, mis puudutab visuaalset vordlemist, siis markis apellatsioonikoda vaidlusta-
tud otsuse punktis 15 digesti, et kdne all olevad téhised on sarnased.
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Selles osas tuleb ka meenutada, et miski ei takista kontrollida sona- ja kujutismérgi
visuaalset sarnasust, kui neil kaubamargiliikidel on visuaalselt tajutav graafiline ku-
jutis (vt Uldkohtu 4. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-359/02: Chum vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet - Star TV (STAR TV), EKL 2005, 1k 1I-1515, punkt 43 ja seal
viidatud kohtupraktika).

Tuleb markida, et kisitletava kahe tahise visuaalsed erinevused on viikesed. Taotle-
tud sénamirk on sdéna ,,comit” Varasem kujutisméark on sdna ,,comet’, mis on triikitud
pakus punases kirjas ning on alla joonitud punase ja rohelisega. Téhiste viiest tihest
neli on identsed. Ainus erinevus kahe sona vahel on eelviimane tdht, vastavalt ,,i” ja
»€~ Erinevalt sellest, mida vdidab hageja, on kahe tdhise kujutiste erinevus viike ega
muuda sarnast muljet, mis jadb nendest kahest peaaegu identsest sdnast, mis moo-
dustavad konealused tdhised ja domineerivad nendes téhistes.

Teiseks, mis puudutab foneetilist vordlemist, siis tuleb mérkida, nagu todes apellat-
sioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 15, et konealused téhised on ka foneetiliselt
sarnased. Tegelikult on esimene silp ,,com’; mida mérgatakse ja mdistetakse esimese-
na, mdlema tédhise alguses ithesugune. Lisaks sisaldavad téhiste teised silbid, vastavalt
»it” ja ,et’, lihikest tdishaddlikut ja mélemad loppevad ,t” tihega.

Seega tuleb sedastada, et konealused tihised on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased.

Kolmandaks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 15 kontseptuaalse
vordlemise kdigus, et tdhiste vahel esineb erinevus, mis seisneb asjaolus, et osa Saksa
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avalikkusest peab varasemat kaubamairki inglisekeelseks sonaks, millele vastab saksa
sona ,Komet” (mis tdhendab komeeti), kuid see erinevus ei ole piisavalt ilmne ega
oluline, et see kaaluks iiles tugeva visuaalse ja foneetilise sarnasuse kahe téhise vahel.

Tuleb mirkida, et kisitletavad kaubamairgid on kontseptuaalselt erinevad. Tegelikult
toob varasema kaubamirgi seos sonaga ,komeet” endaga kaasa teatud erinevuse.
Taotletud kaubamirgi puhul, nagu mirkis ka tthtlustamisamet, kujutab séna ,,comit”
Saksa avalikkuse jaoks vdljamoeldud sona, millel ei ole seega mingit tdhendust. Selle-
gipoolest tuleb arvestada asjaoluga, et molemas tihises esinev eesliide ,,com” tihistab
»ari” voi ,kommertslikkust’, mis on érielus véga levinud lithend, nagu hageja kohtu-
istungil markis. Kuna tdhiste algustel on ihesugune téhendus, siis ei ole konealune
kontseptuaalne erinevus niivord oluline, et sellest piisaks visuaalsete ja foneetiliste
sarnasuste neutraliseerimiseks.

Neil asjaoludel tuleb todeda, et késitletavad kaubamargid on igakiilgselt hinnatuna
sarnased. Jarelikult tuleb sedastada, et apellatsioonikoda markis vaidlustatud otsuse
punktis 16 Gigesti, et asjaomastest kaubamaérkidest jadb sarnane tildmulje.

Segiajamise tdendosus

Segiajamise toendosuse igakiilgne hindamine eeldab arvestamist asjaomaste teguri-
te teatud vastastikuse soltuvusega, eriti asjaomaste kaubamirkide ning nendega ta-
histatavate kaupade ja teenuste sarnasusega. Nii voib tdhistatavate kaupade voi tee-
nuste vihese sarnasuse kompenseerida kaubamérkide suur sarnasus ning vastupidi
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(Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998,
1k I-5507, punkt 17, ja Uldkohtu 14. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades
T-81/03, T-82/03 ja T-103/03: Mast-Jigermeister vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Licorera Zacapaneca (VENADO raamiga jm), EKL 2006, 1k 1I-5409, punkt 74).

Kéesoleval juhul, kus nii asjaomased teenused kui ka tdhised on sarnased, leidis apel-
latsioonikoda digesti, et asjaomane avalikkus voib need segi ajada.

Kaisitletavate tdhiste tugeva sarnasuse tottu ning eriti nende visuaalse ja foneetilise
sarnasuse tottu ja kuna konealused teenused on identsed, on tdenioline, et avalikkus
voib need kaubamairgid omavahel segi ajada, sest tarbijal on harva voimalik erinevaid
kaubamirke otseselt vorrelda, vaid ta peab usaldama neist jddnud ebatéiuslikku mélu-
pilti (vt eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Koigist eeltoodud kaalutlustest jireldub, et olenemata teatud kontseptuaalsest erine-
vusest ja Saksa keskmise tarbija tahelepanelikkuse astmest, ei rikkunud apellatsioo-
nikoda kéesoleva asja asjaoludel médruse nr 40/94 artikli 8 l6ike 1 punkti b, kui ta
jareldas, et on tdendoline, et avalikkus voib arvata, et konealused teenused parinevad
samalt ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevotjatelt.

Niisiis tuleb teine vdide pohjendamatuse tottu tagasi lilkata.
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Eeltoodust tulenevalt tuleb vaidlustatud otsus tithistada osas, millega apellatsiooni-
koda liikkas tagasi hageja taotluse klassi 16 kuuluvate kaupade osas.

Kohtukulud

Vastavalt kodukorra artikli 87 16ikele 3 voib Uldkohus juhul, kui osa néudeid rahulda-
takse ithe poole, osa teise poole kasuks vdi kui tegemist on eriliste pohjustega, otsus-
tada kulude jaotuse voi jatta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda. Kéesole-
val juhul on hageja nouded osaliselt rahuldatud.

Kodukorra artikli 87 16ike 4 teise 16igu alusel voib Uldkohus otsustada, et menetlusse
astuja kannab ise oma kohtukulud.

Sellega seoses tuleb meenutada, et vastavalt kodukorra artikli 136 loikele 2 kisitle-
takse apellatsioonikoja menetluses poolte kantud véltimatuid kulusid hiivitatavate
kuludena.

Konealustest asjaoludest lahtudes tuleb otsustada, et tihtlustamisamet kannab ise
oma kohtukulud, ning temalt tuleb vélja moista pool hageja kohtukuludest, sealhul-
gas ka apellatsioonikoja menetlusega kaasnenud kulud.
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Esitatud pdhjendustest ldhtudes

ULDKOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Tiihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisaini-
lahendused) neljanda apellatsioonikoja 19. detsembri 2007. aasta otsus (asi
R 138/2006-4) osas, millega liikati tagasi Intesa Sanpaolo SpA taotlus klas-
si 16 kuuluvate kaupade osas.

2. Jatta hagi iilejaanud osas rahuldamata.

3. Jitta Siseturu Uhtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja méista
temalt vilja pool Intesa Sanpaolo kohtukuludest.

4. Jitta MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG kohtukulud
tema enda kanda.

Cztcz Labucka O’Higgins

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 7. aprillil 2011 Luxembourgis.

Allkirjad
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