KOHTUOTSUS 17.10.2006 — KOHTUASI T-483/04

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)
17. oktoober 2006 *

Kohtuasjas T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., asukoht Bridgewater, New Jersey (Uhendriigid),
esindaja: advokaat R. Gilbey,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet

(kaubamiirgid ja todstusdisainilahendused), esindaja: S. Pétrequin,

kostja,

teine menetluspool {ihtlustamisameti apellatsioonikojas:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, asukoht Jeruusalemm (lisrael),
* Kohtumenetluse keel: prantsuse.
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mille esemeks on hagi {ihtlustamisameti neljanda koja 7. septembri 2004. aasta
otsuse (asi R 295/2003-4) peale, mis késitleb Armour Pharmaceutical Co. ja Teva
Pharmaceutical Industries Ltd vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud E. Martins Ribeiro ja K. Jiirimée,

kohtusekretir: ametnik K. Poche¢,

arvestades 8. detsembril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 2. mail 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud vastust,

arvestades 31. jaanuari 2006. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud jérgmise

otsuse

Vaidluse taust

Teva Pharmaceutical Industries Ltd esitas 12. aprillil 2000 Siseturu Uhtlustamise
Ametile (kaubamirgid ja toostusdisainilahendused) (edaspidi ,iihtlustamisamet”)
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ndukogu 20. detsembri 1993. aasta midruse (EU) nr 40/94 ithenduse kaubamirgi
kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivéljaanne 17/01, 1k 146) (muudetud kujul) alusel
tihenduse kaubamirgi registreerimise taotluse.

Kaubamérk, mille registreerimist taotleti, on sonamirk GALZIN.

Kaubad, mille jaoks kaubamirgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni
1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 5
ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,farmaatsiatooted Wilsoni tove ravimiseks”.

Kaubamirgi registreerimise taotlus avaldati 2. jaanuari 2001. aasta Uhenduse
Kaubamairgibiilletddnis nr 2/2001.

Armour Pharmaceutical Co. esitas 28. mirtsil 2001 mééruse nr 40/94 artikli 42
alusel taotletava kaubamirgi registreerimisele vastulause koikide taotluses nimeta-
tud kaupade osas, tuginedes oma varasemale kaubamirgile CALSYN, mis
registreeriti 3. veebruaril 1983 Prantsusmaal nr 1 226 303 all Nizza kokkuleppe
Klassi 5 kuuluvatele kaupadele, mis vastavad jirgmisele kirjeldusele: ,farmaatsia- ja
meditsiinitooted, tipsemalt kaltsiumist valmistatud preparaadid”.

Vastulause toetuseks esitatud pdhjus oli midruse nr 40/94 artikli 8 15ike 1 punktis b
nimetatud segiajamise tdendosus.
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Uhtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas 28. veebruari 2003. aasta otsusega
vastulause ning lilkkas kaubamirgi registreerimise taotluse tervikuna tagasi.

Teine menetluspool apellatsioonikojas esitas 17. aprillil 2003 {ihtlustamisametile
médruse nr 40/94 artiklite 57—62 alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

Uhtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 7. septembri 2004. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) rahuldati kaebus, tithistati vastulausete osakonna
otsus ning mdisteti kulud vélja hagejalt. Sisuliselt leidis apellatsioonikoda, et
vastavalt méidruse nr 40/94 artikli 43 ldike 2 viimasele osale loetakse varasem
kaubamirk registreerituks ,kaltsiumist valmistatud farmaatsiatoodete” jaoks, et seda
vastulausete osakonna otsuses sisalduvat jareldust ei ole pooled vaidlustanud ning et
ta noustub selle jireldusega. Lisaks on vaidlustatud otsuses mérgitud, et kuigi nii
kaubad kui kaubamirgid on teataval miéral sarnased, ei piisa sellisest sarnasusest
selleks, et Prantsuse tarbijate puhul tekitada kummagi kaubamirgi all miitidavate
kaupade segiajamise tdendosust, vottes arvesse esiteks vastandatud tdhiste erinevusi
— eriti foneetilisest killjest — ning teiseks asjaolu, et konealused kaubad ei ole
moeldud samade haiguste raviks. Lopuks leidis apellatsioonikoda, et arvestades
kaupade laadi, pdérab avalikkus, kelle hulka kuuluvad nii ravimite tarvitajad kui ka
meditsiinitodtajad, erilist tdhelepanu tihistele, mille jérgi kaupu dra tunda.

Poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;
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— kinnitada vastulausete osakonna otsust;

— modista kohtukulud vilja tihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet jitab Esimese Astme Kohtu otsustada, kas esineb kénealuste
kaubamairkide segiajamise tdoendosus. Juhul kui Esimese Astme Kohus leiab, et
Prantsuse tarbijate puhul ei esine segiajamise tdendosust, palub thtlustamisamet
Esimese Astme Kohtul jitta hagi rahuldamata ja mdista kohtukulud vélja hagejalt.
Juhul kui Esimese Astme Kohus leiab, et Prantsuse tarbijate puhul esineb
segiajamise tdendosus, palub thtlustamisamet Esimese Astme Kohtul tiithistada
vaidlustatud otsus ning mdista kohtukulud vilja teiselt menetluspoolelt apellatsioo-

nikojas — kui ta menetluses osaleb — vdi otsustada, et kumbki pool kannab oma
kohtukulud ise.

Uhtlustamisameti nduete vastuvoetavus

Vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklile 113 v6ib Esimese Astme Kohus
igal ajal omal algatusel kaaluda, kas esineb asja libivaatamist takistavaid asjaolusid.

Tuleb meelde tuletada kohtupraktikat, mille kohaselt thtlustamisametil ei ole
takistusi hageja ndéudega tihinemiseks ega selleks, et jétta asi otsustada Esimese
Astme Kohtu drandgemisel, esitades samas koik argumendid, mida ta peab kohaseks
Esimese Astme Kohtule vajaliku teabe andmiseks (Esimese Astme Kohtu 30. juuni
2004. aasta otsus kohtuasjas T-107/02: GE Betz vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Atofina Chemicals (BIOMATE), EKL 2004, lk II-1845, punkt 36, ja 25. oktoobri
2005. aasta otsus kohtuasjas T-379/03: Peek & Cloppenburg vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (Cloppenburg), EKL 2005, 1k 1I-4633, punkt 22). Samas ei saa
ta esitada apellatsioonikoja otsuse tithistamise voi muutmise nduet punktides, mida
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hagiavalduses ei ole vilja toodud, ega esitada viiteid, mida hagiavalduses ei ole vilja
toodud (vt selle kohta Euroopa Kohtu 12. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas
C-106/03 P: Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k [-9573, punkt 34,
ja eespool viidatud kohtuotsus Cloppenburg, punkt 22).

Konealusest kohtupraktikast lihtudes tuleb kéesoleval juhul vaidlustatud otsuse
oiguspdrasust hinnata hagiavalduses esitatud viidete alusel, vottes arvesse ka
tihtlustamisameti esitatud argumente.

Pohikiisimus

Hageja esitab oma hagi toetuseks kaks viidet, mis tulenevad vastavalt mééruse
nr 40/94 artikli 43 16igete 2 ja 3 ning artikli 8 16ike 1 punkti b rikkumisest.

Esimene vdiide mddruse nr 40/94 artikli 43 loigete 2 ja 3 rikkumise kohta

Poolte argumendid

Hageja viidab, et ta tdendas vastulausemenetluses, et tema varasemat kaubamarki
CALSYN kasutatakse kaltsiumist valmistatud farmaatsiatoodete jaoks, kuigi
nimetatud kaubamirk holmab Nizza kokkuleppe klassi 5 kuuluvaid farmaatsia- ja
meditsiinitooteid ldiselt. Kuna apellatsioonikoda vottis vastulause puhul arvesse
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iiksnes kaltsiumist valmistatud farmaatsiatooteid, rikkus ta méiiruse nr 40/94
artikli 43 16ikeid 2 ja 3.

Sisuliselt leiab hageja, et on arusaadav, et juhul kui varasem kaubamirk tdhistab
erinevate kaupade ja teenuste kogumit, siis diglusest ldhtuvalt voetakse vastulause
puhul arvesse {iksnes valdkonda, milles {ile viie aasta vanust kaubamirki on
kasutatud, selleks et viltida selliste kaubamairkide kuritarvitamist, mis tahistavad {itht
voi mitut klassi tervikuna. Sellegipoolest juhul, kui konkreetne kaup, millega seoses
kaubamairgi kasutamine on tdendatud, kuulub registreerimisel mirgitud tipsesse
kategooriasse, oleks arvessevoetavate kaupade konkreetse kaubaga piiramisel
ebaproportsionaalselt kitsendav toime. Sellise olukorraga on tegemist kiesolevas
asjas, kuna kaltsiumist valmistatud farmaatsiatooted kuuluvad farmaatsiatoodete
hulka.

Hageja meelest ei ole mddruse nr 40/94 artikli 43 Idigete 2 ja 3 nii kitsendav
tdlgendus nagu see, millest lihtus apellatsioonikoda, kooskdlas omandidiguse
mddratlusega, mille on andnud kaubamairke kisitlevad tihtlustatud digusnormid,
ning selline tolgendus on diskrimineeriv vorreldes ulatusega, mis on vastu-
lausemenetluses omistatud alla viie aasta vanustele kaubamirkidele, mida ei ole
kasutatud.

Uhtlustamisamet toob kéigepealt esile pohimétted, mis kehtivad kaubamairgi
kasutamise tdendamise suhtes. Selles suhtes viidab ta, et kui kaubamirk on
registreeritud teatava klassi pealkirja koigi tldnimetuste jaoks ja kui seda on
kasutatud samasse klassi kuuluvate konkreetsete kaupade voi teenuste jaoks, siis
tuleb pohimatteliselt jireldada, et kaubamirki on kasutatud nende konkreetsete
kaupade vdi teenuste jaoks. Samuti on vdimalik jireldada, et kaubamirki on
kasutatud eraldiseisva alamkategooria jaoks, kui sellist alamkategooriat on voimalik
tuvastada, kui konkreetsetel kaupadel voi teenustel on piisavalt ithiseid tunnusjooni.
Uhtlustamisamet lisab siiski, et sellist liiki iildistamine peab toimuma #&rmiselt
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ettevaatlikult, pidades silmas, et varasema kaubamargi kaitse on digustatud juhul,
kui seda kaubamirki on tegelikult kasutatud.

Siinkohal mirgib thtlustamisamet, et varasem kaubamirk on registreeritud
Jfarmaatsia- ja meditsiinitoodete, tdpsemalt kaltsiumist valmistatud preparaatide”
jaoks ning et kaubamirgi kasutamist on téendatud ainult kaltsiumist valmistatud
farmaatsiatoodete osas, kusjuures hageja on ise oma kaubamargiga kaitstud kaupade
pealkirjas kaltsiumist valmistatud farmaatsiatooteid eraldi nimetanud.

Hageja ei saa seega vastulausete osakonnale ja apellatsioonikojale ette heita, et nad
vastulause puhul leidsid, et hageja kaubamirk on registreeritud tiksnes kaltsiumist
valmistatud farmaatsiatoodete jaoks. Uhtlustamisamet on seisukohal, et jireldus, et
varasemat kaubamirki on kasutatud kogu farmaatsiatoodete kategooria jaoks, kuigi
seda kasutatakse vaid tiksnes viga konkreetse kauba jaoks, annaks varasemale
kaubamdrgile alusetu kaitse ning oleks vastuolus maéruse nr 40/94 artikli 43 l6ikes 2
sdtestatud pdhimdtetega.

Igal juhul kinnitab tihtlustamisamet, et vaidlustatud otsuses ei ole tihtki liinka, kuna
hageja ei esitanud selles kiisimuses kaebust vastulausete osakonna otsuse peale ega
tostatanud seda argumenti apellatsioonikojas.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Nagu nidhtub maédruse nr 40/94 iiheksandast pohjendusest, on seadusandja
seisukohal, et varasema kaubamairgi kaitsmine on digustatud tiksnes juhul, kui seda
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on tegelikult kasutatud. Kooskélas selle pohjendusega on médruse nr 40/94 artikli 43
ldigetes 2 ja 3 ette nihtud, et ihenduse kaubamirgi taotleja voib néuda tdendeid, et
varasemat ithenduse kaubamirki on thenduses tegelikult kasutatud viie aasta
jooksul enne iithenduse kaubamirgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause
aluseks (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-39/01:
Kabushiki Kaisha Fernandes vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Harrison
(HIWATT), EKL 2002, lk II-5233, punkt 34, ja 6. oktoobri 2004. aasta otsus
kohtuasjas T-356/02: Vitakraft-Werke Withrmann vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
— Krafft (VITAKRAFT), EKL 2004, 1k 11-3445, punkt 25).

Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta midruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse
néukogu midrus nr 40/94 (EUT L 303, 1k 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 189),
eeskirja 22 loike 2 kohaselt peavad kasutamise tdenditest ilmnema varasema
kaubamairgi kasutamise koht, aeg, ulatus ja olemus (eespool viidatud kohtuotsus
VITAKRAFT, punkt 27).

Kéesolevas asjas on selge, et varasem kaubamirk registreeriti ,farmaatsia- ja
meditsiinitoodete, tipsemalt kaltsiumist valmistatud preparaatide” jaoks, mis
kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 5. Samuti ei ole vaidlust selle iile, et
apellatsioonikoja teise menetluspoole taotlusel tdendas hageja varasema kaubamérgi
tegelikku kasutamist dokumentidega, millest ilmnes kaubamirgi tegelik kasutamine
farmaatsiatoodete, tipsemalt kaltsiumist valmistatud farmaatsiatoodete turustami-
sel.

Maédruse nr 40/94 artikli 43 156ike 2 viimast lauset ning sama médruse artikli 43
l6iget 3, mille kohaselt artikli 43 16iget 2 kohaldatakse varasemate siseriiklike
kaubamirkide suhtes, tuleb tolgendada nii, et sellega piiiitakse véltida seda, et vaid
osaliselt kasutatud kaubamirki kaitstakse ulatuslikult {iksnes seetdttu, et see on
registreeritud laia kauba- voi teenusevaliku jaoks. Nimetatud sétete kohaldamisel
tuleb arvestada selliste kauba- vdi teenusekategooriate ulatust, mille jaoks varasem
kaubamirk oli registreeritud, ning eelkdige nimetatud kategooriate kirjeldamiseks
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kasutatud sonade ildisust; seda tuleb teha kaupade ja teenuste suhtes, mille
tegelikku kasutamist voib pidada téendatuks (Esimese Astme Kohtu 14. juuli
2005. aasta otsus kohtuasjas T-126/03: Reckitt Benckiser (Espaiia) vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — Aladin (ALADIN), EKL 2005, Ik 11-2861, punkt 44).

Eespool viidatud sitetest ndhtub, et kui kaubaméark on registreeritud kauba- voi
teenusekategooria jaoks, mis on piisavalt lai, et vdimaldada kategooria sees eristada
mitut iseseisvana vaadeldavat alamkategooriat, toob vastulausemenetluses kauba-
mairgi tegeliku kasutamise toendamine iiksnes osade kaupade voi teenuste suhtes
kaasa kaitse vaid selle voi nende alamkategooriate jaoks, mis holmavad kaupu voi
teenuseid, mille jaoks kaubamirki on tegelikult kasutatud. Kui kaubamirk oli
seevastu registreeritud nii tdpselt ja piiritletult kindlaks médratud kaupade vdi
teenuste jaoks, et kategooria sees ei ole voimalik teha olulisi jaotusi, hdlmab
vastulausemenetluses kaubamirgi tegeliku kasutamise toendamine nimetatud
kaupade ja teenuste suhtes tingimata kogu seda kategooriat (eespool viidatud
kohtuotsus ALADIN, punkt 45).

Selles suhtes tuleb meelde tuletada, et varasem kaubamirk on registreeritud
Jfarmaatsia- ja meditsiinitoodete, tdpsemalt kaltsiumist valmistatud preparaatide”
jaoks. See kirjeldus sisaldab ilmselgelt piisavalt laia kaubakategooriat, st farmaatsia-
tooteid tildiselt, et oleks vdimalik kategooria sees eristada iseseisvatena vaadeldavaid
alamkategooriaid. Farmaatsiatoote mdiste holmab kaupu, mis on piisavalt erinevad
nende otstarbe ja lopptarbijate, spetsiifiliste ndidustuste ning turustuskanalite
poolest, olenevalt sellest, kas need on saadavad retsepti alusel voi kidsimiitigist, nii et
kategooria sees on voimalik méératleda alamkategooriaid. Lisaks on hageja ise oma
kaubamirgiga kaitstud kaupade pealkirjas eraldi nimetanud alamkategooria, mis
vastab ,kaltsiumist valmistatud preparaatidele”.
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Neil asjaoludel tuleb jireldada, et varasema kaubamirgi tegelikku kasutamist on
tdendatud iiksnes osade selliste kaupade voi teenuste suhtes, mis kuuluvad laia
kaubakategooriasse, mis voib holmata erinevaid iseseisvaid alamkategooriaid.

Sellest tuleneb, et kui apellatsioonikoda vottis vastulause puhul arvesse iiksnes
Lkaltsiumist valmistatud farmaatsiatooteid”, kohaldas ta madruse nr 40/94 artikli 43
16iked 2 ja 3 digesti.

Hageja argumendid ei sea sellist jareldust kahtluse alla.

Koigepealt juhib hageja tihelepanu sisuliselt sellele, et kuigi juhul, kui varasem
kaubamirk tdhistab erinevate kaupade ja teenuste kogumit, on diglane vastulause
puhul arvesse votta valdkonda, milles tile viie aasta vanust kaubamirki on kasutatud,
selleks et viltida selliste kaubamairkide kuritarvitamist, mis tiahistavad {iht voi mitut
klassi tervikuna, on siiski ebaproportsionaalne piirata seda arvessevotmist iiksnes
konkreetse kaubaga kategooria sees.

Selles suhtes leiab Esimese Astme Kohus esiteks, et midruse nr 40/94 artikli 43
16ige 2 viitab kaupadele ja teenustele — mitte kaubakategooriatele vdi -klassidele —,
mille jaoks kaubamirk on registreeritud. Teiseks ei viita viljend ,kaltsiumist
valmistatud farmaatsiatooted”, mida voeti arvesse vastulause puhul, mitte ainult
konkreetsele kaubale, vaid iseseisvale ja piisavalt laiale alamkategooriale, mida ei saa
kiesoleval juhul ebaproportsionaalseks pidada. Nagu néhtub eespool punktidest 29
ja 30, on selline seisukoht kooskolas Esimese Astme Kohtu praktikaga.
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Mis jargmiseks puudutab hageja argumenti, et méédruse nr 40/94 artikli 43 16ike 2 nii
kitsendav télgendus on diskrimineeriv vorreldes ulatusega, mis on vastulauseme-
netluses omistatud alla viie aasta vanustele kaubamirkidele, mida ei ole kasutatud,
siis leiab Esimese Astme Kohus, et piisab, kui todeda, et mingit diskrimineerimist ei
ole voimalik tuvastada, kuna nimetatud kaks olukorda ei ole vorreldavad. Toendid
vihem kui viis aastat tagasi registreeritud kaubamirgi tegeliku kasutamise kohta ei
ole ndutavad just seetdttu, et selle viieaastase ajavahemiku mote on vdimaldada
kaubamirgi kaubanduslikku kasutamist. Vastavalt mééruse nr 40/94 artiklile 50 saab
tegeliku kasutamise puudumise tdttu kaubamirgi tithistada alles siis, kui kaubamérki
ei ole ithenduses viie jdrjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade vdi teenuste
puhul, mille jaoks see on registreeritud.

Eespool esitatut silmas pidades tuleb esimene vidide pohjendamatuse tottu tagasi
likata.

Teine viide middruse nr 40/94 artikli 8 loike 1 punkti b rikkumise kohta

Poolte argumendid

Esiteks vaidleb hageja vastu apellatsioonikoja jireldusele, et konealused kaubad ei
ole piisaval mdéral sarnased.

Hageja meelest on konealused kaks kaubaliiki sarnased farmaatsiatooted, mis
péarinevad sama liiki tootjatelt ning mida toodetakse ja turustatakse samade
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turustuskanalite kaudu. Uht kirjeldatakse viitega toimeainele ja teist viitega
ndidustusele. Teine menetluspool apellatsioonikojas oleks pidanud toendama, et
vaatamata sellele a priori sarnasusele, vilistavad nende kahe toote viljakirjutamise ja
tarbimise tingimused tegelikult igasuguse ohu, et tarbija voib mélemaga korraga
kokku puutuda. Kuid iihtki vastavat tdendit ei esitatud. Samuti ei tdendatud, et
toodete ravimvorm ja manustamisviis vilistavad igasuguse segiajamise téendosuse.

Hageja lisab, et segiajamise tdendosuse viélistamiseks ei piisa sellest, kui todeda, et
kumbki farmaatsiatoode on moeldud erinevate haiguste ravimiseks. Teine
menetluspool apellatsioonikojas on kohustatud téendama ja veenduma, et samale
haigele ei voida vilja kirjutada ja sama haige ei saa tarvitada samal ajal mélemat
ravimit; kuid teine menetluspool ei ole seda teinud.

Teiseks vdidab hageja, et apellatsioonikoda jéttis arvesse vdetava avalikkuse
madratlemata ja segiajamise toendosuse selle avalikkuse osas hindamata. Ta tuletab
meelde, et ravimite valdkonnas koosneb arvesse voetav avalikkus kogu rahvastikust,
mis hdlmab nii tervishoiuasjatundjaid, nagu arstid, apteekrid ja meditsiinided, kui ka
koiki isikuid, kes voivad farmaatsiatooteid tarvitada, sh sellised isikud, kellel on
négemis-, tunnetuslikud v6i vaimsed vdimed juba vihenenud ning keda haigus vdib
veelgi norgendada.

Lisaks vdidab hageja, et segiajamise tdendosus ei esine avalikkuse puhul mitte ainult
ostu sooritamise hetkel ning ostujargset segiajamist voetakse teisel pool Atlandit
juba ammu arvesse. Ravimit voetakse tildjuhul teatava ajavahemiku viltel ning kui
haige valib ravimit oma ravimikapist, ei juhenda teda enam tervishoiuasjatundja.
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Kolmandaks vordleb hageja vastandatud téhiseid.

Koigepealt mérgib ta, et nagu moonis apellatsioonikoda, puudub téhistel CALSYN ja
GALZIN keskmise tarbija jaoks kontseptuaalne téhendus, nii et molemad
vastandatud kaubamérgid on tugeva eristusvdimega. Hageja viitab Euroopa Kohtu
ja Esimese Astme Kohtu praktikale, mille kohaselt on segiajamise tdendosus seda
suurem, mida tugevam on tihise eristusvdime. Leides, et kaubamérk CALSYN on
meelevaldne ja eristusvoimeline, oleks apellatsioonikoda pidanud omistama
suuremat tdhtsust tildistele sarnasustele kui erinevustele iiksikasjades. Kuid tema
toimis tidpselt vastupidi.

Selles suhtes heidab hageja apellatsioonikojale ette, et viimane keskendus oma
analiiiisis vddralt kahe kaubamairgi visuaalsete ja foneetiliste iiksikasjade erinevustele,
samal ajal kui ta oleks pidanud vordlema kummagi kaubamérgi visuaalset, foneetilist
ja kontseptuaalset mdju nende kogumis.

Mis puudutab visuaalset vordlust, siis juhib hageja tihelepanu sellele, et kdnealustel
tihistel on tihepalju tihti ning nad on himmastavalt sarnased, kuna tihised tihed
»2", 1" ja ,n” on samas jirjekorras. Siinkohal heidab ta apellatsioonikojale ette, et
viimane ei vétnud arvesse visuaalset sarnasust suurtdhtede ,,C” ja ,G” vahel, mida
eristab teineteisest tiksnes véike kriips, mis voib kergesti dra jddda, kui tdht ,G” on
kisitsi kirjutatud. Samamoodi on téhed ,s” ja ,z” visuaalselt viga lihedased, kuna
nende geomeetriline vorm on lihtsalt timber p6ératud.

Mis puudutab foneetilist vordlust, siis hageja heidab apellatsioonikojale ette, et
viilmane analiitisis pdhjalikult erinevusi nende tdhiste tiksikasjades, mida sihtrithm
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eristada ei suuda. Ta leiab, et tihtede ,c” ja ,g” kola on viga sarnane ega ole
tingimata tajutav just sellise avalikkuse jaoks, kellel ei ole normaalset kuulmisvoimet
voi eakate isikute voi vilismaalaste jaoks. Sama kehtib tihtede ,s” ja ,z” kohta.

Lisaks heidab hageja apellatsioonikojale ette, et ta jdreldas meelevaldselt, et
hailikuithendeid ,yn” ja ,in” hddldatakse erinevalt. Ta juhib tihelepanu sellele, et
kombinatsiooni ,yn” kasutatakse védhe prantsuse keeles, milles tiht ,y” on
foneetiliselt samastatud tihega ,i”, nii et avalikkus — vélja arvatud inglise keelt
oskav v6i ihtlustamisameti poolt esile toodud hédldusreegleid tundev vihemus —
hidldaks hidlikutihendit ,yn” vaistlikult nagu ,in”. Seega ainult ,dhurdhu”
erinevused vastavalt tihtede ,¢” ja ,g’ ning ,z” ja ,s” vahel ning vdimalikud
hailduserinevused hiilikuiihendite ,,yn” ja ,in” vahel ei kdrvalda mingil mééral kahe
kaubamirgi tildisi foneetilisi sarnasusi.

Lopuks kinnitab hageja, et igakiilgsel hindamisel tuleb arvesse votta asjaolu, et
visuaalse ja foneetilise kiilje tajumist ei saa uurida teineteisest lahutatult, kuna
selleks, et hadldada monda séna — eriti kui see on meelevaldne séna —, piitiab
inimmdistus seda mottes visualiseerida, ning sama kehtib ka vastupidi. Nii viib
nende suur foneetiline sarnasus selleni, et tarbija, kellel konealust kahte kaubamarki
samal ajal silme ees ei ole, jitab meelde vilimuse ning seega nende kahe kaubamérgi
kirjapildile viga ldhedase kujutise. Samamoodi viib tugev visuaalne sarnasus selleni,
et hiildused on lihedased, kui tarbija kasutab ndgemismalu.

Kokkuvottes vdidab hageja, et apellatsioonikoda oleks pidanud tuvastama, et téhiste
sarnasused on olulisemad nende erinevustest ning et vaatamata erinevatele
ndidustustele tuleb kaupu kisitleda sarnastena.
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Esiteks mirgib ithtlustamisamet, et ta jagab hageja ja apellatsioonikoja arvamust
sihtrithma, s.o tervishoiuspetsialistid ja iildine avalikkus Prantsusmaal, kindlakste-
gemise kohta.

Teiseks analiilisib tihtlustamisamet kaupade sarnasust. Selle kohta mirgib ta, et
vastavalt vastulausemenetlust kisitlevatele direktiividele peetakse farmaatsiatooteid
tildiselt véga sarnasteks teiste farmaatsiatoodetega, kuigi sarnasuse aste voib olla
viiksem, kui ndidustused on tiiesti erinevad.

Kéesolevas asjas on varasema kaubamirgiga CALSYN téhistatud kaubad, mille osas
kasutamine on tdendatud, kaltsiumist valmistatud farmaatsiatooted. Kasutamise
kohta esitatud toenditest nihtub, et toode CALSYN on kaltsitoniinist valmistatud
stistitav lahus, mida miitiakse ainult retsepti alusel (,II loetelu”) ja manustatakse
patsientidele eelkoige hiiperkaltseemia puhul (kaltsiumipuudus ja jarkjarguline
kaltsiumi vihenemine luudes) ning luuhaiguste raviks (tipsemalt Paget’ tobi, mis on
inimese luustiku haigus, mis toob kaasa luude moondumise).

Vaidlustatud taotluses mirgitud farmaatsiatooted Wilsoni téve ravimiseks on
moeldud sellise harvaesineva périliku geneetilise haiguse raviks, mis pohjustab vase
ladestumist organismis. Selliseid tooteid kirjutavad vilja arstid ja neid véljastatakse
retsepti alusel, arvestades nende viga spetsiifilisi ndidustusi.
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Kokkuvdttes kinnitab {ihtlustamisamet, et kénealused kaubad on sarnased selles
suhtes, et need molemad on farmaatsiatooted, kuid need on sarnased vaid vihesel
maédral, arvestades nende erinevaid néidustusi. Apellatsioonikoja hinnang sellele
kitsimusele on seega bige.

Kolmandaks vordleb iihtlustamisamet téhiseid visuaalsest, foneetilisest ja kontsep-
tuaalsest kiiljest.

Mis puudutab visuaalset vordlust, siis mérgib ta, et vastandatud kaubamirgid on
visuaalselt sarnased, kuna neil on thepalju tihti (kuus), millest kolm on samad
tihed, mis asetsevad samas jirjekorras ja on sama paigutusega (,a”, ,1” ja ,n”), ning et
suurtihed ,G” ja ,C” ja tihed ,2” ja ,s” on sarnased. Varasema kaubamairgi tiht ,y”
siiski eristab tdhiseid teineteisest, nagu mérgib apellatsioonikoda.

Foneetilise kiilje kohta vdidab tihtlustamisamet, et molemad tihised on kahesilbi-
lised ning et silbid ,cal” ja ,gal” ning ,zin” ja ,syn” on {iksteisele vdga lihedased.
Sénalépud ,in” ja ,yn” voib vahet tegemata prantsuse keeles héildada [in] (nagu
sonades sinistre, sinusite, voi synonyme, synergie) voi [€] (nagu sonades sincére, singe,
lapin voi synthése, syndicat), kuna tdishéiliku ,,y” suhtes kehtivad samad reeglid kui
tdishailiku ,i” suhtes. Uhtlustamisamet jitab apellatsioonikoja poolt libi viidud
foneetilise analiitisi Esimese Astme Kohtu hinnata.

Mis puudutab tdhiste kontseptuaalset vordlust, siis {ihtlustamisamet kinnitab, et
nagu mairgib apellatsioonikoda, ei ole konealustel kaubamirkidel asjaomase
avalikkuse jaoks tdhendust, nii et selle kohta ei saa mingeid jéreldusi teha.
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Esiletoodud visuaalsete ja foneetiliste sarnasuste tottu leiab iihtlustamisamet, et
tihised on tildiselt sarnased.

Neljandaks hindab tihtlustamisamet igakiilgselt segiajamise tdendosust. Selles suhtes
viitab ta koigepealt kohtupraktikale, mille kohaselt voib kaubamirgiga tdhistatud
kaupade voi teenuste viihest sarnasust kompenseerida kaubamairkide suur sarnasus,
ja vastupidi. Uhtlustamisameti meelest tuleb eeldada, et keskmine tarbija, kellega
segiajamise tdendosuse hindamisel tuleb arvestada, on piisavalt informeeritud,
mdbistlikult téhelepanelik ja arukas. Sellegipoolest tuleb arvesse votta asjaolu, et
keskmise tarbija tihelepanelikkuse tase voib vastavalt konealuste kaupade voi
teenuste kategooriale erineda.

Seejirel mirgib thtlustamisamet, et tildjuhul on keskmine tarbija retsepti alusel
saadavate farmaatsiatoodete suhtes tdhelepanelikum kui késimiiigist saadavate
farmaatsiatoodete suhtes, kusjuures tema tihelepanelikkus séltub muu hulgas toote
nédidustusest. Kédesoleval juhul vdidab ihtlustamisamet, et konealused farmaatsia-
tooteid saab retsepti alusel, nii et sarnaselt apellatsioonikojaga voib jireldada, et
tarbijate tdhelepanelikkuse tase on pigem korge.

Kokkuvottes jitab tihtlustamisamet Esimese Astme Kohtu hinnata, kas tihiste ja
kaupade sarnasus vdib Prantsuse tarbijate puhul kaasa tuua segiajamise tdendosuse.
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Esimese Astme Kohtu hinnang

Vastavalt médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punktile b ei registreerita varasema
kaubamairgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamaérki, ,kui identsuse voi
sarnasuse tottu varasema kaubamirgiga ning identsuse vdi sarnasuse tottu varasema
kaubamirgiga kaitstud kaupade vdi teenustega on tdenioline, et territooriumil, kus
varasem kaubamirk on kaitstud, vdib avalikkus need omavahel segi ajada;
segiajamise toendosus holmab ka tdendosust, et kaubamirk seostatakse varasema
kaubamairgiga”. Lisaks moistetakse vastavalt médruse nr 40/94 artikli 8 loike 2
punkti a alapunktile ii varasemate kaubamirkide all liikkmesriikides registreeritud
kaubamirke, mille registreerimise taotluse kuupiev on varasem tithenduse kauba-
mérgi registreerimise taotluse kuupdevast.

Segiajamise toendosust ehk ohtu, et avalikkus voib arvata, et konealused kaubad vo6i
teenused pédrinevad samalt ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud
ettevotjatelt, tuleb hinnata igakiilgselt, arvestades koiki kéesolevas asjas tihtsust
omavaid tegureid (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas
C-39/97: Canon, EKL 1998, 1k I-5507, punktid 16 ja 29, ning 22. juuni 1999. aasta
otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819,
punktid 17 ja 18; Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas
T-104/01: Oberhauser vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Petit Liberto (Fifties),
EKL 2002, 1k 11-4359, punktid 25 ja 26).

Selline igakiilgne hindamine holmab teatavate arvessevoetavate tegurite, eelkoige
kaubamirkide sarnasuse ja kaubamirgiga tihistatud kaupade ja teenuste sarnasuse
vastastikust sdltuvust. Kaubamirgiga tdhistatud kaupade vdi teenuste véhest
sarnasust voib kompenseerida kaubamérkide suur sarnasus, ja vastupidi (eespool
viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17, eespool viidatud kohtuotsus Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19, ning eespool viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 27).

Kéesoleval juhul on varasem kaubamirk registreeritud Prantsusmaal. Seetttu tuleb
médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 1 punkti b kohaldamisel lihtuda sellest, kuidas
Prantsuse avalikkus kaubamdrki tajub.
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Pealegi, kuna konealused kaubad on farmaatsiatooted, koosneb asjaomane avalikkus
esiteks meditsiinitootajatest ja teiseks patsientidest, kes on l16pptarbijad (Esimese
Astme Kohtu 22. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-130/03: Alcon vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Biofarma (TRAVATAN), EKL 2005, lk II-3859,
punkt 49, ja 17. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-154/03: Biofarma vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX),
EKL 2005, 1k 11-4743, punkt 46).

Selles suhtes tuleb tagasi liikkata hageja viited, et apellatsioonikoda jittis sihtrithma
mdédratlemata. Vaidlustatud otsuse punktist 10 néhtub tegelikult selgelt, et pérast
seda, kui apellatsioonikoda oli viidanud Prantsuse tarbijatele, mérkis ta, et avalikkus
holmab ,iihtaegu nii ravimite tarbijaid kui meditsiinito6tajaid”. Esimese Astme
Kohus leiab seega, et apellatsioonikoda méératles asjaomase avalikkuse digesti.

Kénealuste kaupade sarnasuse osas tuleb arvesse votta koiki nende kaupade vahelist
suhet iseloomustavaid asjakohaseid tegureid, mille hulka kuuluvad tdpsemalt nende
olemus, otstarve, kasutamisviis ning samuti see, kas need on {iksteisega
konkureerivad v6i tiksteist tdiendavad kaubad (eespool viidatud kohtuotsus Canon,
punkt 23).

Kéesoleval juhul tuleb mirkida, et apellatsioonikoda leidis sisuliselt, et mélemad
vastandatud kaubad on farmaatsiatooted ning seetdttu on need sarnased, kusjuures
nende erinevus seisneb erinevates ndidustustes. Sama moonab ka hageja, viites
esiteks, et farmaatsiatooteid tuleb a priori sarnasteks pidada, ning teiseks, et
konealused kaubad on mdeldud erinevate haiguste jaoks. Hageja esitatud
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dokumentidest ndhtub, et ta vaidleb apellatsioonikoja hinnangule vastu ainult osas,
mis puudutab sarnasuse miira.

Piisab sellest, kui siinkohal mirkida, et koénealused kaubad on sama laadi
(farmaatsiatooted), neil on sama eesmirk véi otstarve (inimese terviseprobleemide
ravi), molemad on suunatud samadele tarbijatele (meditsiinisektori asjatundjad ja
patsiendid), molemad kasutavad samu turustuskanaleid (iildreeglina apteegid) ning
neil on teineteist potentsiaalselt tdiendav iseloom. Seevastu nende erinevus seisneb
nende erinevates niidustustes.

Neil asjaoludel tuleb tddeda, et kaupade sarnasused on olulisemad nende
erinevustest, ning jéreldada, et konealused kaubad on teataval mééral sarnased,
nagu apellatsioonikoda on vaidlustatud otsuses digesti vilja toonud.

Mis puudutab vastandatud tihiste visuaalset, foneetilist voi kontseptuaalset
sarnasust, siis peab segiajamise tdendosuse igakiilgne hindamine pohinema tihistest
tekkival tildmuljel, arvestades eelkoige nende eristavaid ja domineerivaid osi (vt
Esimese Astme Kohtu 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-
Van Heusen vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), EKL 2003, 1k I1-4335, punkt 47 ning viidatud kohtupraktika).

Mis puudutab esmalt kontseptuaalset vordlust, siis tuleb mirkida, et apellatsioo-
nikoda leidis, et vastandatud kaubamirkidel puudub keskmise tarbija jaoks
tihendus, ning et hageja ei ole seda jireldust kahtluse alla seadnud. Selles suhtes
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leiab Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoja analiiis on oige, kuivord
vastandatud téhistel ei ole mingit tdhendust.

Edasi mirgib Esimese Astme Kohus visuaalse kiilje kohta, et molemad téhised on
taielikult sonalised ja neil on ithepalju tdhti (kuus), millest kolm on samad tihed, mis
asetsevad samas jdrjekorras ja on sama paigutusega (,a”, ,1” ja ,n”). Esimese Astme
Kohus leiab ka, et suurtihed ,,G” ja ,C” on sarnased, nii et ei ole tosi, et kummagi
tihise esimene tiht voib tarbija tihelepanu tommata. Lisaks ja vastupidi sellele, mida
leiab apellatsioonikoda, todeb Esimese Astme Kohus, et téhed ,z” ja ,s” on samuti
sarnased. Nagu apellatsioonikoda mirgib, on tdsi, et varasema kaubamirgi taht ,y”
tombab tihelepanu, kuna tegemist on prantsuse keeles vdhe kasutatava tdhega.
Sellegipoolest ei voimalda selline eripéra tiksi tdhiseid teineteisest mérkimisvéddrselt
eristada. Esimese Astme Kohus jireldab sellest, et tihised on visuaalsest kiiljest
tildiselt sarnased.

Lopuks mirgib Esimese Astme Kohus foneetilise vordluse kohta, et molemad
tihised on kahesilbilised ning et tdhiste esimesi silpe ,cal” ja ,gal” hédldatakse
sarnaselt, kuna kaashailikute ,,¢” ja ,,g” kola on viga lihedane. Lisaks mérgib Esimese
Astme Kohus vastupidi apellatsioonikoja seisukohtadele, et viga tihti hidldatakse
prantsuse keeles hdélikutihendeid ,yn” ja ,in” neil vahet tegemata. Seetottu leiab
Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda tegi hindamisvea, kui jireldas, et
vastandatud téhised on foneetilisest kiiljest erinevad.

Eespool esitatut arvesse vottes leiab Esimese Astme Kohus, et konealused kaks tahist
on tldiselt sarnased ning et sellest tulenevalt tegi apellatsioonikoda hindamisvea, kui
leidis, et vastandatud tihised on isedranis foneetilisest kiiljest erinevad.
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Segiajamise tdendosuse igakiilgse hindamise osas méirgib Esimese Astme Kohus, et
apellatsioonikoda leidis, et kuigi nii kaubad kui kaubamirgid on teataval méédral
sarnased, ei piisa sellisest sarnasusest selleks, et tekitada kummagi kaubamairgi all
miilidavate kaupade segiajamise tdendosust. Sellise jérelduseni joudmisel leidis
apellatsioonikoda, et arvestades kaupade laadi, po6rab avalikkus, kelle hulka
kuuluvad nii ravimite tarvitajad kui ka meditsiinitootajad, erilist tdhelepanu
tihistele, mille jdrgi kaupu édra tunda.

Siinkohal tuleb meelde tuletada, et véljakujunenud kohtupraktikast ldhtuvalt
eeldatakse igakiilgse hindamise raames, et asjaomase kaubakategooria keskmine
tarbija on piisavalt informeeritud, maistlikult tihelepanelik ja arukas. Sama
kohtupraktika kohaselt tuleb arvesse votta asjaolu, et keskmise tarbija tihelepane-
likkuse tase voib vastavalt konealusele kauba- voi teenusekategooriale erineda
(eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Esimese Astme Kohus leiab, et farmaatsiatoodete keskmise tarbija tihelepanelikkuse
tase tuleb kindlaks teha juhtumipdhiselt, lihtudes konkreetse juhtumi asjaoludest ja
muu hulgas konealuste kaupade ndidustustest. Samuti leiab Esimese Astme Kohus,
et selliste retseptiravimite puhul nagu need, mida késitletakse kiesolevas asjas, on
tihelepanelikkuse tase iildjuhul kdrgem, kuna need ravimid kirjutab vélja arst ja
seejdrel kontrollib neid apteeker, kes viljastab need tarbijatele.

Vottes siiski arvesse vastandatud kaupade ja tdhiste sarnasust, ei ole asjaolu, et
asjaomane avalikkus koosneb isikutest, kelle tihelepanelikkuse taset voib pidada
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korgeks, piisav selle vélistamiseks, et avalikkus voib arvata, et need kaubad périnevad
samalt ettevotjalt voi ka omavahel majanduslikult seotud ettevétjatelt. Esimese
Astme Kohus mirgib, et segiajamise tdendosuse puudumist késitlev jireldus, milleni
apellatsioonikoda joudis, pchines valel eeldusel, et tihistel on isedranis foneetilisest
kiiljest mérkimisvéddrseid erinevusi ning et need erinevused voéivad kompenseerida
kaupade sarnasuse médra. Selle hinnanguga ei saa seega noustuda, kuna vastandatud
tihistel on — nagu eespool punktides 74 ja 75 mirgiti — tugevaid visuaalseid ja
foneetilisi sarnasusi.

Neil asjaoludel leiab Esimese Astme Kohus vastupidi vaidlustatud otsuses esitatud
lahendusele, et vodttes arvesse asjaomaste kaupade sarnasust ja kaubamirkide
visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi, ei ole kaubamirkide erinevus tildmulje
seisukohast piisav, et vélistada segiajamise tdendosus asjaomase avalikkuse tajus.

Koigist eespool esitatud kaalutlustest lihtudes tuleb noustuda hageja teise viitega,
mille eesmirk on tuvastada, et apellatsioonikoda rikkus madruse nr 40/94 artikli 8
16ike 1 punkti b. Sellest lihtuvalt tuleb vaidlustatud otsus tithistada.

Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 Idike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda néudnud. Kuna tithtlustamisamet on
kohtuvaidluse kaotanud, kuna vaidlustatud otsus tiihistati, tuleb hageja kohtukulud
vastavalt hageja esitatud taotlusele vilja moista tihtlustamisametilt.
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KOHTUOQTSUS 17.10.2006 — KOHTUASI T-483/04

Esitatud pohjendustest lahtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. Tithistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja to6stusdisainila-
hendused) neljanda apellatsioonikoja 7. septembri 2004. aasta otsus (asi
R 295/2003-4).

2. Jitta Siseturu Uhtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ning
mdoista temalt vilja ka hageja kohtukulud.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 17. oktoobril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

E. Coulon M. Vilaras
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