KOHTUOTSUS 8.7.2004 — KOHTUASI T-289/02

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)
8. juuli 2004

Kohtuasjas T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., asukoht North Billerica, Massachusetts (Ameerika
Uhendriigid), esindajad: barrister R. Davis ja solicitor M. Medyckyj,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toééstusdisainilahendused),
esindaja: S. Bonne,

kostja,

mille esemeks on hagi Siseturu Uhtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja
28. juuni 2002. aasta otsuse peale (asi R 108/2001-4), mis puudutab sdnamirgi
TELEPHARMACY SOLUTIONS registreerimist ithenduse kaubamirgina,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud V. Tiili ja M. Vilaras,

kohtusekretdr: kohtusekretiri asetditja B. Pastor,

arvestades kirjalikus menetluses ja 10. mértsi 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

26. novembril 1999 esitas hageja, endine Adds Inc., Siseturu Uhtlustamise Ametile
(kaubamirgid ja todstusdisainilahendused) (edaspidi ,{ihtlustamisamet”) noukogu
20. detsembri 1993. aasta madruse (EU) nr 40/94 (EUT 1994, L 11, 1k 1) (muudetud)
alusel ithenduse kaubamirgi taotluse.

Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on sonamérk TELEPHARMACY SOLU-
TIONS.
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Kaubad ja teenused, millele taotlus esitati, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mérkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe tdiendatud ja muudetud redaktsiooni klassidesse 9, 10, 38 ja 42
ning vastavad iga klassi puhul jirgmisele kirjeldusele:

— ,arvutid, arvutite vilisseadmed, arvutite kapid, printerid, mérgistamisseadmed,
arvutimoobel ja arvutitarkvara; andmekandjad, sealhulgas koik eelnimetatud
kaubad, mis sisaldavad turustussiisteemi osi ja/vdi on moeldud kasutamiseks
farmatseutilises, meditsiinilises v6i farmaatsiaalases teeninduses; tarkvara ja
riistvara sisaldavad turustussiisteemid”, mis kuuluvad klassi 9;

— yturustussiisteemid; pakitud meditsiiniliste ja/voi farmatseutiliste kaupade
turustussiisteemid; kappe sisaldavad turustussiisteemid; tarvikud ja osad koigile
eelnimetatud kaupadele”, mis kuuluvad klassi 10;

— yteabe, andmete ja turustusjuhendite edastamine, teabe, andmete ja turustusju-
hendite elektrooniline ja/v6i raadio teel edastamine”, mis kuuluvad klassi 38;

— ypatsientide noustamisteenused; turustusjuhendite edastamine kaugturustus-
slisteemi; meditsiini- ja farmaatsiateenused”, mis kuuluvad klassi 42.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS V. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

21. novembri 2000. aasta otsusega litkkas kontrollija registreerimistaotluse méaéruse
nr 40/94 artikli 7 ldike 1 punkti b alusel tagasi. Kontrollija leidis, et konealune mark
oli kaubamirgitaotluses osundatud kaupu ja teenuseid otseselt kirjeldav, kuna
inglisekeelne termin ,telepharmacy” (kaugapteek) on ravimite kaugturustamise
valdkonnas igapievases kasutuses. Kontrollija todes, et kaubamirk TELEPHAR-
MACY SOLUTIONS tervikuna iitleb tarbijale iiksnes seda, et hageja, pakkudes
taotletud kaupu ja teenuseid, pakub lahendusi ettevotjatele ja eraisikutele, kes
soovivad alustada telefarmaatsiaalast aritegevust. Seetottu leiti, et kaubamargil
puudub taotletud kaupade ja teenuste kogumi osas eristusvoime.

22. jaanuaril 2001 esitas hageja kontrollija otsuse peale méaruse nr 40/94 artikli 59
alusel iihtlustamisametile kaebuse. Hageja pohjendas kaebust oma 21. mirtsi 2001.
aasta kirjas.

Uhtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jittis 28. juuni 2002. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) selle kacbuse rahuldamata pohjendusel, et maaruse
nr 40/94 artikli 7 Idike 1 punkt c vilistab sénamirgi TELEPHARMACY
SOLUTIONS registreerimise, kuna tarbijad voivad seda mirki tajuda viitena
taotletud kaupade ja teenuste otstarbele, tdpsemalt, et need on suunatud
farmatseutiliste kaupade kaugturustamisele. Apellatsioonikoja arvates kirjeldab
taotletud kaubamirk farmatseutiliste kaupade kaugturustamisel kasutatavat varus-
tust ja teenuseid, kuna termin ,telepharmacy” on selles valdkonnas igapdevases
kasutuses.

Menetlus ja poolte néuded

Avaldusega, mis joudis Esimese Astme Kohtu kantseleisse 20. septembril 2002,
alustas hageja kiesoleva menetluse.
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Hagiavalduses mérkis hageja, et kiiesolev hagi puudutab iiksnes jirgmisi kaupu:
»pakendatud farmatseutiliste kaupade elektrooniline kaugjuhitav turustussiisteem,
mis sisaldab ruumi, kus pakendatud farmatseutilisi kaupu hoitakse ja kust neid
turustatakse, turustajaga ithendatud arvuti ja arvuteid tihendav vérk”, mis kuuluvad
Klassi 9.

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus osas, milles see puudutab eespool punktis 8
mainitud kaupu;

— moista kohtukulud vilja iihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jétta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm viidet. Esimene viide péhineb sisuliselt
hageja kaitsediguse rikkumisel, teine médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktide b ja
c rikkumisel ning kolmas diguspirase ootuse pshimétte rikkumisel.
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Hagi ese

Esimese punktina tuleb uurida, kas hageja hagiavalduses toodud taotlus, mis piirab
kaubamdrgitaotlusega holmatud kaupade ja teenuste loetelu (vt eespool punkt 8), on
vastuvoetav.

Selles suhtes tuleb meenutada, et vastavalt méaruse nr 40/94 artiklile 44 ja komisjoni
13. detsembri 1995. aasta maéruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse néukogu
mairus (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi kohta (EUT L 303, Ik 1), eeskirjale 13
voib ithenduse kaubamirgi taotluse esitaja igal ajal htlustamisametile esitada
taotluse piirata kaupade ja teenuste loetelu. Nendest sitetest tuleneb, et ithenduse
kaubamirgi taotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelu piiramine peab toimuma
teatud konkreetsete reeglite alusel. Kuna hagiavalduses hageja esitatud taotlus ei
vasta neile reeglitele, ei saa seda Lkisitleda taotluse muutmise taotlusena
eelnimetatud sitete mottes (vaata selle kohta Esimese Astme Kohtu 5. mirtsi
2003. aasta otsus kohtuasjas T-194/01: Unilever v. Siseturu Uhtlustamise Amet
{munakujuline vorm), EKL 2003, Ik II-383, punkt 13).

Seda taotlust voib aga tdlgendada hoopis selliselt, et hageja taotleb tiksnes
vaidlustatud otsuse osalist tithistamist (vaata selle kohta eespool punktis 13 viidatud
kohtuotsus munakujuline vorm, punkt 14). Selline taotlus ei ole iseenesest vastuolus
Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 135 loikest 4 tuleneva keeluga muuta
Esimese Astme Kohtus hagi eset vorreldes apellatsioonikojas arutatuga (vaata selle
kohta eespool punktis 13 viidatud kohtuotsus munakujuline vorm, punkt 15).

Kaesolevas asjas, nagu kinnitavad oma vastustes Esimese Astme Kohtu kirjalikule
kiisimusele nii hageja kui ka iihtlustamisamet, on tegemist vaidlustatud otsuse
osalise tithistamise taotlusega, mis ei muuda hagi eset kodukorra artikli 135 I6ike 4
mottes. Seega on hagi vastuvoetav.
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Esimene viide, mis péhineb kaitsediguse rikkumisel

Poolte argumendid

Hageja mérgib, et kuigi kontrollija 21. novembri 2000. aasta otsus tugineb iiksnes
midruse nr 40/94 artikli 7 ldike 1 punktile b, pohineb vaidlustatud otsus sama
miiruse artikli 7 ldike 1 punktil c. Apellatsioonikoda vottis aluseks uue
registreerimise absoluutse keeldumispdhjuse, ilma et hagejal oleks olnud véimalust
selle kohta oma arvamust voi toendusmaterjali esitada. Selliselt toimides rikkus
apellatsioonikoda maaruse nr 40/94 artiklit 73.

Uhtlustamisamet leiab, et kiesolev viide tuleb tagasi lilkata, kuna pohjused
registreerimisest keeldumisel nii médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b kui
ka sama méidruse artikli 7 1dike 1 punkti ¢ alusel olid samad. Muudeti iiksnes
registreerimisest keeldumise juriidilist alust. Apellatsioonikodadel on 6igus selliselt
toimida vastavalt m#éruse nr 40/94 artiklile 62, mis sétestab, et apellatsioonikoda
voib tegutseda otsuse teinud talituse padevuse piires.

Uhtlustamisamet on seisukohal, et ta ei ole rikkunud mégruse nr 40/94 artiklit 73,
kuna ta on jdrjepidevalt selgitanud, et taotletud kaubamirgi registreerimisest
keeldumise pohjus seisnes selles, et konealune tihis oli koiki viidatud kaupu ja
teenuseid kirjeldav, see tihendab, et need pakuvad lahendusi ravimite valmistami-
seks ja miiiigiks distantsilt. Uhtlustamisamet viidab, et kontrollija poolt 16. mail
2000 saadetud ithenduse kaubamirgi taotluse tagasiliilkkamise pohjuste teadaanne
viitas juba sellele, et kaubaméirk ei olnud mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti b
mbdttes registreerimiseks vastav, kuna see oli koiki registreerimistaotluses viidatud
kaupu ja teenuseid kirjeldav. Seega oli hagejal kaks vdimalust esitada oma arvamus
pohjuste kohta, mille alusel tuvastati taotletud kaubamirgi kirjeldav olemus: iihel
korral kontrollija juures ja teisel korral apellatsioonikojas.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Tuleb markida, et kidesolevas asjas on selge, et kontrollija litkkas kaubamérgi
TELEPHARMACY SOLUTIONS taotluse tagasi, kuna sellel mirgil puudus
taotluses viidatud kaupade ja teenuste suhtes eristusvdime miaruse nr 40/94 artikli
7 loike 1 punkti b mottes. Apellatsioonikoda leidis omakorda, et konealune
sonamirk porkus sama mairuse artikli 7 16ike 1 punktis ¢ sétestatud absoluutsete
keeldumispohjustega.

Selles suhtes tuleb ennekoike meenutada, et kaitsebiguse tagamise pdhimdte on
paika pandud méiruse nr 40/94 artikliga 73, mille kohaselt voivad Gihtlustamisameti
otsused pohineda iiksnes motiividel, mille kohta on pooled saanud anda oma
arvamuse (Esimese Astme Kohtu 16. veebruari 2000. aasta otsus kohtuasjas
T-122/99: Procter & Gamble v. Siseturu Uhtlustamise Amet (seebi kuju), EKL 2000,
llk 11-265, punkt 40, ja 27. veebruari 2002. aasta otsused kohtuasjas T-34/00:
Eurocool Logistik v. Siseturu Uhtlustamise Amet (EUROCQOL), EKL 2002, lk
11-683, punkt 20, ning kohtuasjas T-79/00: Rewe-Zentral v. Siseturu Uhtlustamise
Amet (LITE), EKL 2002, 1k II-705, punkt 13).

Lisaks sellele on kaitsediguse tagamine ithenduse diguse iildpohimate, mille kohaselt
peab riigiasutuste otsuste adressaatidel olema voimalus esitada tohusalt oma
arvamust otsuste suhtes, mis tuntaval méadral nende huvisid puudutavad (eespool
punktis 20 viidatud seebi kuju kohtuotsus, punkt 42, eespool punktis 20 viidatud
kohtuotsus EUROCOOL, punkt 21, ja eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus LITE,
punkt 14).

Selles suhtes tuleneb Esimese Astme Kohtu praktikast, et jittes kaubamirgitaotlejale
andmata voimaluse esitada oma arvamus registreerimise absoluutsete keeldumis-
pohjuste kohaldamise kohta, mida apellatsioonikoda teostas omal algatusel, rikub
apellatsioonikoda kaitsedigust (eespool punktis 20 viidatud seebi kuju kohtuotsus,
punkt 47, eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus EUROCOOL, punkt 22, ja eespool
punktis 20 viidatud kohtuotsus LITE, punkt 15).
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Vaatamata sellele tuleb samuti silmas pidada, et kuigi m#iruse nr 40/94 artikli 7
Idikest 1 tuleneb, et iga selles sittes nimetatud registreerimisest keeldumise p&hjus
on teistest soltumatu ja nduab eraldiseisvat uurimist (vt analoogia alusel noukogu
21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMU kaubamirke kisitlevate
liitkmesriikide digusaktide ithtlustamise kohta (EUT 1989, L 40, 1k 1) artikli 3 Isike 1
identseid sétteid puudutavat Euroopa Kohtu 8. aprilli 2003. aasta otsust liidetud
kohtuasjades C-53/01 kuni C-55/01: Linde jt, EKL 2003, Ik I-3161, punkt 67), esineb
nimetatud Sigusnormi punktides b, ¢ ja d sitestatud keeldumispéhjuste kohalda-
misalade osas selge kattumine (vaata analoogia alusel direktiivi 89/104 artikli 3 I6ike
1 identseid sitteid puudutavat Euroopa Kohtu 12. veebruari 2004, aasta otsust
kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie, EKL 2004, 1k 1-1699, punkt 18).

Tapsemalt, sdnamérk, mis on médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ méttes
kaupade voi teenuste omadusi kirjeldav, ei oma samade kaupade véi teenuste suhtes
sama madruse artikli 7 16ike 1 punkti b mdttes kindlasti eristusvoimet (vt analoogset
eespool punktis 23 viidatud Euroopa Kohtu otsust Campina Melkunie, mis
puudutab direktiivi 89/104 artikli 3 ldike 1 identseid sitteid, punkt 19, ja
12. veebruari 2004. aasta otsust kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland,
EKL 2004, 1k I-1619, punkt 86).

Kéesolevas asjas on vaidlustatud otsuses apellatsioonikoja poolt miéruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaldamise toetuseks esitatud pdhjendus ja kontrollija
otsuse motiveering sarnased. Viidates ingliskeelsete terminite ,tele” (tele), ,phar-
macy” (farmaatsia) ja ,solutions” (lahendused) definitsioonidele sénaraamatus,
osutas kontrollija asjaolule, et taotletud kaubamérki ei saanud miiruse nr 40/94
artikli 7 Idike 1 punkti b alusel registreerida, kuna sellel puudus eristusvéime, sest
see kirjeldas kaupu ja tooteid, mis pakkusid lahendusi ravimite distantsilt
valmistamise ja kittetoimetamise valdkonnas.
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Apellatsioonikoda kinnitas seda analiiiisi, sedastades vaidlustatud otsuse punktides 8
ja 9 jargmist:

wl...] kaubamirk koosneb viljendist, mida tarbijad voivad kasutada, mairatlemaks
osutatud kaupu voi osutatud teenuste otstarvet. Seega tuleb kaubamirk [madruse
nr 40/94] artikli 7 16ike 1 [punkti] c alusel registreerimata jitta. {...] [Kontrollija]
otsus kinnitas kaubamirgi registreerimata jatmist [maaruse nr 40/94] artikli 7 16ike 1
[punkti] b alusel, sest sellel puudub eristusvdime, kuna see kirjeldab kaupu ja
teenuseid. Seega eeldab apellatsioonikoda, et [kontrollija] likkas taotluse tagasi
kaubamirgi kirjeldava olemuse pohjendusel ja et [ta] ei tuginenud taotluse
tagasiliilkkamisel muudele eristusvoimet puudutavatele elementidele kui neile, mis
on seotud kirjeldava olemusega. Apellatsioonikoda on samuti arvamusel, et
kaubamiirk tuleb jatta registreerimata tiksnes [médruse nr 40/94] artikli 7 loike 1
[punkti] ¢ alusel.”

Nendest otsustest tuleneb, et kiesoleva asja asjaolud on erinevad nendest, mis panid
aluse eespool punktis 20 mainitud kohtupraktikale. Nendes asjades kohaldas
apellatsioonikoda omal algatusel uusi absoluutseid keeldumispohjusi, andmata
taotlejatele voimalust esitada nende absoluutsete keeldumispohjuste kohaldamise
ning selle toetuseks esitatud pohjenduste kohta omi seisukohti (eespool punktis 20
viidatud seebi kuju kohtuotsus, punktid 43-46; eespool punktis 20 viidatud
kohtuotsus EUROCOOL, punktid 23 ja 24, ning eespool punktis 20 viidatud
kohtuotsus LITE, punktid 16-19).

Kéesolevas asjas seevastu leidis apellatsioonikoda oigesti, et olgugi, et kontrollija
otsus viitas otseselt iiksnes médruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktile b, tulenes selle
otsuse motiveeringust selgelt, et ta tugines sama maaruse artikli 7 léike 1 punktile c.
Seega apellatsioonikoda, tuginedes oma otsuses sellele viimasele sittele, ei
kohaldanud omal algatusel uut absoluutset keeldumispdhjust, mille osas oleks ta
pidanud andma hagejale esimese voimaluse seisukoha esitamiseks.
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Lisaks sellele, kuna kontrollija pohjendas registreerimata jitmist masruse nr 40/94
artildi 7 loike 1 punkti b alusel ja motiividel, mis tuginesid iiksnes taotletud
kaubamirgi kirjeldavale olemusele, oli hagejal véimalus esitada oma arvamus
motiveeringu kohta, mis pani apellatsioonikoja registreerimata jatmist kinnitama.
Lisaks sellele kisitleb hageja 21. mirtsi 2001. aasta kuupdevaga kiri, milles hageja
toob vilja kaebuse motiivid apellatsioonikojas, kénealuse kaubamirgi viidetava
kirjeldava olemuse kiisimust.

Sellest jareldub, et esimene viide tuleb tagasi liikata.

Teine vdide, mis pohineb mddruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punktide b ja c
rikkumisel

Poolte argumendid

Viidates Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsusele kohtuasjas Procter &
Gamble v, Siseturu Uhtlustamise Amet (C-383/99 P, EKL 2001, Ik 1-6251), viidab
hageja esiteks, et taotletud kaubamirki ei saa madruse nr 40/94 artikli 7 loike 1
punkti ¢ alusel registreerimata jétta, kuna see ei koosne konealuste kaupade voi
teenuste iiksnes otstarvet tihistavatest mirkidest voi tihistest. Hageja modnab, et
terminit ,pharmacy” voib kaupade otstarbe tdhistamiseks kaubanduses kasutada.
Lisaks sellele tunnistab hageja, et elementi ,tele” vaib kasutada eesliitena, mis
tihendab ,cemalt”. Vaatamata sellele leiab hageja, et kumbki neist kahest
tédemusest ei luba jireldada, et see terminite kombinatsioon on igapievases
kasutuses olev viljend. Asjaolu, et inglisekeelne termin ,telepharmacy” esineb
sOnaraamatus, ei ole toéend.
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Lisaks sellele ei uurinud iihtlustamisamet kaubamirki tervikuna, see tiahendab
termini ,solutions” lisamist, mida ei saa kisitleda igapdevase moistena eelkoige
kaupade suhtes, mis erinevad teenustest.

Hageja leiab, et taotletud kaubamirk koosneb elliptilisest tihisest, milles sisaldub
ebaharilik grammatiline struktuur ja mis moodustab fraasi, mille méote kohe ei selgu.
Lisaks sellele meenutab hageja, et lihtsat fakti, et kaubamirk vihjab kindlatele
kaupadele vdi teenustele, ei saa kisitleda neid kaupu véi teenuseid kirjeldavana.

Hageja lisab, et kui, vastavalt iithtlustamisameti seisukohale, taotletud kaubamérk on
ettevotjatele voi eraisikutele, kes soovivad kiivitada ,ravimite kaugmiiiigialast”
aritegevust — see tdhendab ravimite muiimist telekommunikatsiooni vahendeid
kasutades —, pakutavaid lahendusi tiielikult kirjeldav, ei ole see kaubamairk kirjeldav
kaupade osas, mis on sitestatud kdesoleva hagi raames piiritletud taotluses.

Teiseks vdidab hageja, et apellatsioonikojal, kes oli seotud kontrollijale esitatud
toenditega, ei olnud ainsatki tdoendit voi teise voimalusena ainsatki moistlikku
toendit toetamaks oma sedastust, mille kohaselt ei registreeritud kaubamarki
madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti c alusel. Hageja rohutab, et kontrollija
pohistas registreerimata jiatmist iksnes Interneti-viitega iihele konverentsile, mida
on mainitud viljaspool Euroopa Uhendust asuva éppeasutuse veebilehel. Lisaks
sellele ei olnud hagejal voimalik nimetatud viite toesust kontrollida.

Kolmandaks rohutab hageja, et taotletud kaubamirki ei saa ka maaruse nr 40/94
artikli 7 16ike 1 punkti b alusel registreerimata jitta, kuna see ei ole kirjeldav ning
ithtlustamisamet ei ole esitanud teisi tdendeid kinnitamaks, et kaubamirgil puudub
eristusvoime.
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Uhtlustamisamet leiab, et taotletud kaubamirk tervikuna viitab apteegile, kuhu voib
poorduda eemalt lébi Interneti. Sihtgrupiks oleva avalikkuse vaatepunktist, milleks
on spetsialiseerunud isikute grupp meditsiinisektorist, on see kaubamirk kirjeldav.
Uhtlustamisamet on seisukohal, et see avalikkus voib olla inglise keelt konelev voi
tunda arstiteaduses kasutatavat keelt, see tihendab inglise keelt.

Mis puudutab hageja viidet, et apellatsioonikojal ei olnud iihtegi tdendit
kinnitamaks oma sedastust, mille kohaselt ei registreeritud kaubamirki méiruse
nr 40/94 artikli 7 Ioike 1 punkti c alusel, siis mérgib iihtlustamisamet, et
apellatsioonikoda kohaldas otsuse tegemisel vastavalt kohtupraktikale iiksnes
kirjeldava olemuse kriteeriumit.

Mis puutub taotletud kaubamirgi eristusvéime puudumisse, vdidab {ihtlustamis-
amet, et isegi juhul, kui vaidlustatud otsus tugineb mééruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punktile ¢, puudub kaubamérgil samuti igasugune eristusvbime. Selles suhtes
mirgib kostja, et Interneti-otsing terminite ,telepharmacy and solutions” kohta
annab loendi 245-st veebilehest, kus taotletud kaubamirki on kasutatud iildise
terminina,

Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt méaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktile c ei registreerita ,kaubamdrke,
mis koosnevad ainult sellistest mérkidest voi tihistest, mis tihistavad kaubanduses
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sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, vairtust, geograafilist péritolu voi kaupade
tootmise voi teenuste pakkumise aega voi muid kauba vdi teenuse omadusi”. Lisaks
sellele sdtestab maédruse nr 40/94 artikli 7 loige 2, et ,loiget 1 kohaldatakse
olenemata sellest, et registreerimata jitmise pohjused on ainult teatavas tihenduse
osas”.

Mairuse nr 40/94 artiklis 7 loetletud erinevaid registreerimata jitmise pohjuseid
tuleb tolgendada ildise huvi kontekstis, millel igaiiks neist pohineb (vt analoogia
alusel direktiivi 89/104 artikli 3 sitted, Euroopa Kohtu 18. juuni 2002. aasta otsus
kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, 1k 1-5475, punkt 77; eespool punktis 23
viidatud Linde jt kohtuotsus, punkt 71; 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01:
Libertel, EKL 2003, 1k 1-3793, punkt 51, ja eespool punktis 23 viidatud Campina
Melkunie kohtuotsus, punkt 34).

Madruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkt c, keelates registreerida iithenduse
kaubamirgina mérke ja téhiseid, millele ta viitab, omab iildise huvi eesmérki, mis
nduab, et kaupade ja teenuste, mille jaoks registreerimist on taotletud, omadusi
kirjeldavad mairgid ja tihised oleksid koigile vabalt kasutatavad. Seega takistab see
site selliste mirkide voi tihiste reserveerimist iihele ettevotjale seeldbi, et need on
registreeritud kaubamirgina (Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus
kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Uhtlustamise Amet v. Wrigley, EKL 2003, lk
1-12447, punkt 31 ja viidatud kohtupraktika).

Selleks, et tihtlustamisamet saaks madruse nr 40/94 artikli 7 loike 1 punkti ¢ alusel
kaubamargi registreerimata jétta, ei ole vaja, et kaubamirki moodustavad mirgid ja
tihised, mis on selles sittes toodud, oleks registreerimistaotluse esitamise ajal
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tegelikult kasutusel viisil, mis kirjeldab kaupu voi teenuseid nagu need, mille suhtes
taotlus on esitatud, voi nende kaupade voi teenuste omadusi. Nagu selle sitte
sonastuski viitab, piisab sellest, et neid mirke ja tdhiseid on voimalik selliselt
kasutada. Seega tuleb sonamirk nimetatud sétet kohaldades registreerimata jitta,
kui vihemalt iiks selle voimalikest tihendustest viitab asjaomaste kaupade voi
teenuste omadusele (eespool punktis 42 viidatud kohtuotsus Siseturu Uhtlustamise
Amet v. Wrigley, punkt 32).

Seetdttu tuleb médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ kohaldamise eesmirgil
uurida, kas vihemalt iiks konealuse mérgi voimalikest tahendustest viitab asjaomaste
kaupade v6i teenuste ménele omadusele.

Selleks, et uurida mirgi vodimalikke tdhendusi, tuleb hinnata, kas tavapérasel
kasutamisel omab see mirk asjaomase sihtgrupi vaatenurgast otsest viidet kaubale
voi teenusele, millele registreerimist on taotletud, voi mainib ménda nende olulistest
omadustest (vaata selles osas eespool punktis 31 viidatud kohtuotsus Procter &
Gamble v. Siseturu Uhtlustamise Amet, punkt 39). Sellest lihtuvalt saab mirgi
kirjeldavat olemust hinnata iiksnes, iihelt poolt, konealuste kaupade ja teenuste
suhtes ning, teiselt poolt, arusaamise suhtes, mis asjaomasel avalikkusel sellest
tekkib (eespool punktis 20 viidatud kohtuotsus EUROCOOL, punkt 38).

Esimese asjana tuleb meenutada, et kiesolev hagi kisitleb iiksnes kaubamérgitaot-
luses toodud jirgmisi kaupu: ,pakendatud farmatseutiliste kaupade elektrooniline
kaugjuhitav turustussiisteem, mis sisaldab ruumi, kus pakendatud farmatseutilisi
kaupu hoitakse ja kust neid turustatakse, turustajaga iihendatud arvuti ja arvuteid
tthendav vork”, mis kuuluvad klassi 9.
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Sellest lahtuvalt tuleb todeda, et asjaomane avalikkus on ingliskeelne ja spetsiali-
seerunud, st koosneb meditsiinisektoris tegutsevatest isikutest, nagu leidis
tihtlustamisamet, ilma et hageja oleks seda vaidlustanud.

Mis puudutab sénamiargi TELEPHARMACY ingliskeelset tdhendust, siis tuleb
todeda, nagu muuhulgas tunnistas ka hageja, et elementi ,pharmacy” on véimalik
kaubanduses kasutada tdhistamaks registreerimistaotluses toodud kaupade otstar-
vet, sellal kui elementi ,tele” on voimalik kasutada ,kaugust” tihistava eesliitena.
Seega tuleb kolkkuvotvalt Gelda, et termin ,telepharmacy” tédhistab ravimite
kaugmiiiiki.

Selles suhtes ei ole oluline see, kas element ,telepharmacy” moodustab uudissona
voi mitte. Nagu Euroopa Kohus on leidnud, on sonalistest elementidest, millest
igaiiks on nende kaupade voi teenuste omadusi kirjeldav, mille suhtes registreerimist
on taotletud, koosnevast uudissonast moodustatud kaubamirk iseenesest mainitud
omadusi kirjeldav, vélja arvatud juhul, kui esineb mirgatav erinevus uudissona ja
seda moodustavate elementide kogumi vahel; viimane eeldab, et tulenevalt
kombinatsiooni ebaharilikust olemusest mainitud kaupade ja teenuste suhtes loob
uudissona mulje, mis on piisavalt kauge muljest, mille loob seda moodustavate
elementide poolt edasiantavate tihenduste lihtne kogum, selliselt, et uudissona on
midagi rohkemat kui selle elementide summa (vaata analoogia alusel direktiivi
89/104 artikli 3 16ike 1 punkti c identseid sitteid puudutavat eespool punktis 23
viidatud Campina Melkunie kohtuotsust, punkt 43).

Kéesolevas asjas jadb sonaliste elementide ,tele” ja ,pharmacy”, millest kumbki on
kaupade omadusi kirjeldav, mille suhtes registreerimist taotleti, lihtne kombinat-
sioon iseenesest nimetatud omadusi kirjeldavaks. Selliste elementide lihtne
tthendamine ilma, et tekitataks ebaharilikke, tapsemalt siintaktilisi voi semantilisi
variatsioone, moodustab kaubamirgi, mis koosneb iiksnes markidest voi tahistest,
mis voivad kaubanduses tihistada nimetatud kaupade omadusi.
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Mis puudutab terminit ,solutions”, siis peab see silmas toiminguid, mille eesmérgiks
on lahendada teoreetilise ja praktilise iseloomuga probleeme. Seega tuleb termineid
stelepharmacy” ja ,solutions” koos médista registreerimistaotluses toodud kaupade
otstarvet kirjeldavatena ja sellest tulenevalt nende kaupade olulisele omadusele
viitavatena.

Lopuks tuleb todeda, nagu seda tegi ka ithtlustamisamet, et tajudes sonamérki
TELEPHARMACY SOLUTIONS tervikuna, tihendab see asjaomasele avalikkusele,
mis koosneb meditsiinisektoris tegutsevatest inglise keelt konelevatest isikutest,
iiksnes seda, et hageja, tarnides registreerimistaotluses toodud kaupu, pakub
seadmeid farmatseutiliste kaupade kaugmiiiigiks.

Sellest jareldub, et sonamirk TELEPHARMACY SOLUTIONS voib méédruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti ¢ mottes viidata registreerimistaotluses toodud
kaupade olulisele omadusele.

Mis puudutab hageja kinnitust, et apellatsioonikojal puudusid tdendid toetamaks
oma sedastust, mille kohaselt jéeti kaubamérk registreerimata méadruse nr 40/94
artikli 7 lsike 1 punkti c alusel, siis piisab, kui tddeda, et mdrgi thenduse
kaubamirgina registreeritavuse olemust tuleb hinnata tiksnes ithenduse asjaomase
Sigusnormi alusel vastavalt iihenduse kohtu tdlgendusele. Seega, nagu tihtlustamis-
amet digesti leidis, piisab sellest, et apellatsioonikoda kohaldas otsuse vastuvdtmisel
kirjeldavuse kriteeriumit, nagu seda on télgendatud kohtupraktikas, ilma et ta peaks
selle kohta esitama tGendusmaterjali.
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Lopuks, mis puudutab hageja viiteid mairuse nr 40/94 artikli 7 l6ike 1 punkti b
kohta, siis tuleb meenutada, et vastavalt méaaruse nr 40/94 artikli 7 loikele 1 piisab
kasvoi ithe loetletud absoluutse keeldumispohjuse kohaldumisest selleks, et marki
ithenduse kaubamirgina ei registreerita (Euroopa Kohtu 19. septembri 2002. aasta
otsus kohtuasjas C-104/00 P: DKV v. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2002, 1k
1-7561, punkt 29, ja Esimese Astme Kohtu 12. jaanuari 2000. aasta otsus kohtuasjas
T-19/99: DKV v. Siseturu Uhtlustamise Amet (COMPANYLINE), EKL 2000, 1k II-1,
punkt 30). Seega puudub alus kisitleda hageja vaiteid madruse nr 40/94 artikli 7
I6ike 1 punkti b rikkumise kohta.

Arvestades eeltoodut, tuleb teine viide tagasi liikata.

Kolwmas viide, mis pohineb diguspdrase ootuse pohimotte rikkumisel

Poolte argumendid

Hageja mirgib, et sonamirgi TELEPHARMACY registreerimistaotlus, mille
menetlemine on pooleli, esitati iihelt poolt samal pédeval kui margi TELEPHAR-
MACY SOLUTIONS registreerimistaotlus ning teisalt puudutab see kéesoleva hagi
raames teostatud piiramise jirel sama loetelu kaupu. Hageja rohutab, et pérast
kaupade ja teenuste loetelu muutmist, mille suhtes kaubamérgi TELEPHARMACY
registreerimist taotleti, vottis kontrollija maaruse nr 40/94 artikli 7 ldike 1
punktidele b ja c tuginevad vastuviited tagasi. Lisaks sellele avaldati mirgi
TELEPHARMACY registreerimistaotlus ithenduse kaubamirkide biilletddnis 27.
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augustil 2001. Hageja leiab, et mérk TELEPHARMACY SOLUTIONS omab pigem
rohkem kui vihem eristusvdimet kui mark TELEPHARMACY. On ebaloogiline ja
Giguspirase ootusega vastuolus jétta registreerimata esimene mirk sellal, kui teine
registreeriti.

Uhtlustamisamet rdhutab, et sonamérki TELEPHARMACY pole veel registreeritud,
kuna kiimas on vastulausemenetlus. Lisaks sellele on ithtlustamisametil ex officio
seni, kuni kaubamérki registreeritud ei ole, véimalus absoluutsete keeldumispoh-
juste olemasolul kaubamarki taaskontrollida selleks, et parandada vigu. Igal juhul ei
saa iiks pool tugineda enda kasuks Sigusvastasele otsusele.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Mis puudutab konealust viidet, siis arvesse véttes eeltoodut ja samuti seda, mida
tihtlustamisamet kohtuistungil tunnistas, piisab tédemusest, et kontrollija otsus
sonamirgi TELEPHARMACY registreerimise suhtes vastuviiteid mitte esitada oli
ekslik. Juhul, kui tthtlustamisamet tegi digusliku vea, tunnistades konkreetses asjas
tehtud otsuses kaubamairgi registreeritavust ithenduse kaubamirgina, siis ei saa see
otsus olla tohusaks aluseks taotlusele, millega soovitakse tiihistada hilisemat
sarnases asjas tehtud vastupidist otsust. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et
vordse kohtlemise pohimdtte tagamisel tuleb arvestada legaalsuse p&himétte
tagamisega, mille kohaselt ei saa keegi enda ndude toetuseks tugineda kellegi teise
huvides toime pandud oigusvastasele teole (vt selle kohta Euroopa Kohtu
9. oktoobri 1984. aasta otsus kohtuasjas 188/83: Witte v, parlament, EKL 1984,
Ik 3465, punkt 15, ja 4. juuli 1985. aasta otsus kohtuasjas 134/84: Williams v.
kontrollikoda, EKL 1985, 1k 2225, punkt 14).
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Igal juhul tuleb markida, et kaubamairgitaotluse avaldamine ei taga nimetatud
kaubamirgi registreerimist. Méaaruse nr 40/94 artikli 40 loikest 2 tuleneb, et parast
avaldamist voib kaubamairgitaotluse liikata tagasi vastavalt sama méaaruse artiklitele
37 ja 38. Selles suhtes tuleb tiheldada, et nimetatud méaéruse artikkel 38 néeb ette
absoluutsete keeldumispohjuste kontrollimise. Lisaks sellele voib kaubamargitaot-
luse tagasi liitkata kolmandate isikute vastuviidete jérel, vastavalt maaruse nr 40/94
artiklile 41, mis sitestab, et ,[p]édrast ihenduse kaubamargi taotluse avaldamist voib
iga fidsiline voi juriidiline isik ja iga rihm voi organ, kes esindab valmistajaid,
tootjaid, teenuseosutajaid, kaubastajaid voi tarbijaid, esitada iihtlustamisametile
kirjalikke vastuviiteid, milles selgitatakse, millistel pohjustel, eelkoige artikli 7 pohjal
ei registreerita kaubamiérki ex officio [...]", voi selle maadruse artikli 42 alusel
koostatud vastulause jargselt.

Sellistel tingimustel ei ole pohjendatud viide, mis poéhineb 6iguspédrase ootuse
pohimotte rikkumisel.

Sellest jareldub, et ka kolmas viide tuleb tagasi litkata ja seega kogu hagi
rahuldamata jétta.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 Idike 2 alusel peab kohtuvaidluse kaotanud pool hiivitama
kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja
kahjuks, moistetakse ihtlustamisameti ndude kohaselt kohtukulud vilja hagejalt.
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Esitatud pohjendustest ldhtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Jitta hagi rahuldamata,

2. Mbéista kohtukulud viilja hagejalt.

Legal Tiili Vilaras

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 8. juulil 2004 Luxembourgis.

Kohtusekretir

H. Jung
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