TUOMIO 17.10.2006 — ASIA T-483/04

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

17 piivini lokakuuta 2006

Asiassa T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., kotipaikka Bridgewater, New Jersey (Yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja R. Gilbey,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),

asiamiehenddn S. Pétrequin,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssd oli

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, kotipaikka Jerusalem (Israel),
* Oikeudenkéyntikieli: ranska.
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ja jossa on kyse SMHV:n neljgnnen valituslautakunnan 7.9.2004 tekeméstd
péddtoksestd (asia R 295/2003-4), joka liittyy Armour Pharmaceutical Co:n ja Teva
Pharmaceutical Industries Ltd:n viliseen vditemenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit M. E.
Martins Ribeiro ja K. Jirimde,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Poche¢,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.12.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomiocon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.5.2005
jitetyn vastineen,

ottaen huomioon 31.1.2006 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Teva Pharmaceutical Industries Ltd (jaljempdnd Teva) teki 12.4.2000 sisimarkki-
noiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisén tavara-
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merkistd 20 piivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, yhteison
tavaramerkkid koskevan rekisterdintihakemuksen.

Rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki on sanamerkki GALZIN,

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterointii haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koske-
vaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, ja ne vastaavat seuraavaa
kuvausta: "farmaseuttiset valmisteet Wilsonin taudin hoitoon”.

Tavaramerkkihakemus julkaistiin 2.1.2001 Yhteisén tavaramerkkilehdessd nro
2/2001.

Armour Pharmaceutical Co. teki 28.3.2001 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla
véitteen haetun tavaramerkin rekisterdintid vastaan kaikkien niiden tavaroiden
osalta, joita varten tavaramerkkid haettiin, ja vetosi aikaisempaan sanamerkkiinsd
CALSYN, joka on rekisteroity Ranskassa 3.2.1983 numerolla 1 226 303 kaikkia
Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten,
jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: “farmaseuttiset ja lddketieteelliset tuotteet,
erityisesti kalsiumpohjaiset valmisteet”.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun sekaannusvaaraan.
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SMHV:n viiteosasto hyviksyi viitteen 28.2.2003 tekemdlldén péddtokselld ja hylkési
tavaramerkin rekisteréinnin kokonaisuudessaan.

Teva haki 17.4.2003 viiteosaston p#itokseen muutosta SMHV:ssa asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan perusteella.

SMHV:n neljds valituslautakunta hyvéksyi valituksen, kumosi viiteosaston piddtok-
sen ja velvoitti kantajan vastaamaan oikeudenkéyntikuluista 7.9.2004 tekemélldin
pddtokselld (jaljempdnd riidanalainen pddtds). Valituslautakunta katsoi ennen
kaikkea, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan loppuosan nojalla
aikaisemman tavaramerkin katsottiin olevan rekisterdity "kalsiumpohjaisia farma-
seuttisia tuotteita” varten, ettd asianosaiset eivit olleet riitauttaneet titd vditeosaston
pddtelmid ja ettd valituslautakunta oli samalla kannalla. Lisiksi riidanalaisen
pddtoksen mukaan, huolimatta siiti, ettd tavarat ja tavaramerkit ovat jossakin
mddrin samankaltaisia, tdimd ei riitd aiheuttamaan Ranskan yleison keskuudessa
sekaannusvaaraa kullakin tavaramerkilld myyntiin laskettujen tavaroiden vililld, kun
otetaan huomioon yhtdiltd kilpailevien merkkien erot erityisesti lausuntatavan
osalta ja toisaalta se, ettd kyseisid tavaroita ei ole tarkoitettu samojen vaivojen
hoitoon. Lopuksi valituslautakunta katsoi, ettd kun otettiin huomioon tavaroiden
luonne, yleis6, johon kuuluivat sekd lddkkeiden kuluttajat ettd lddketieteen
ammattilaiset, kiinnitti erityistd huomiota merkkeihin, joilla tavarat tunnistettiin.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  kumoaa riidanalaisen padtoksen
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— vahvistaa viiteosaston pidtoksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV jittdd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan, onko kyseisten
tavaramerkkien vililld sekaannusvaara. Siind tapauksessa, ettd ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin katsoisi, ettd Ranskan kuluttajien keskuudessa ei ole
sekaannusvaaraa, SMHYV vaatii, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin hylkid
kanteen ja velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut. Siind tapauksessa,
ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi, ettd Ranskan kuluttajien
keskuudessa on sekaannusvaara, SMHV wvaatii, ettdi ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin kumoaa riidanalaisen pédtoksen ja velvoittaa Tevan, mikdli tdmd
osallistuu oikeudenkiyntiin, korvaamaan oikeudenkiyntikulut tai toteaa, ettd kukin
asianosainen vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan.

SMHYV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin voi tydjérjestyksensd 113 artiklan nojalla
milloin tahansa omasta aloitteestaan tutkia, onko asia jétettivd tutkimatta
ehdottoman prosessinedellytyksen puuttumisen vuoksi.

On huomioitava oikeuskdytintd, jonka mukaan mikdén ei estdi SMHV:a yhtymaéstd
kantajan vaatimuksiin tai jattdméstd ratkaisun sisdltéd ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen harkintaan siind yhteydessd, kun se esittdd kaikki asianmukaisina
pitdménsd perustelut antaakseen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimelle tietoja
(asia T-107/02, GE Betz v. SMHV - Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio
30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 36 kohta ja asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v.
SMHYV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. [1-4633, 22 kohta). Se ei sitd
vastoin voi esittdd vaatimuksia valituslautakunnan pédtoksen kumoamiseksi tai
muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kanteessa ei ole esitetty, tai esittdd
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kanneperusteita, joita ei ole esitetty kanteessa (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedial
v. SMHYV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. [-9573, 34 kohta ja em. asia
Cloppenburg, tuomion 22 kohta).

Tidstd oikeuskdytinnostd seuraa, ettd tdssd asiassa riidanalaisen piétoksen laillisuus
on tutkittava kannekirjelméssi esitettyjen kanneperusteiden kannalta, ja on otettava
huomioon myts SMHV:n esittdimit perustelut.

Péddasia

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja vdittdd, ettd se on toimittanut vditemenettelyssd todisteet siitd, ettd sen
aikaisempaa tavaramerkkid CALSYN kiytettiin kalsiumpohjaisissa farmaseuttisissa
tuotteissa, vaikka se kattaa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan
5 kuuluvat farmaseuttiset ja lidketieteelliset tuotteet yleisesti. Valituslautakunta
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rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, koska se ei ottanut viitteen
osalta huomioon muita kuin kalsiumpohjaisia tuotteita.

Kantaja katsoo ennen kaikkea, ettd on ymmirrettiviad, ettd kun aikaisempi
tavaramerkki koskee joukkoa erilaisia tavaroita ja palveluita, kohtuullisuus edellyttad
sitd, ettd viitteen yhteydessd otetaan huomioon ainoastaan ala, jolla yli viisi vuotta
kiytossd ollutta tavaramerkkid kéytetddn, jotta estetddn sellaisen tavaramerkin
vddrinkdytto, joka koskee yhden tai usean luokan joukkoa. Jos erityinen tavara, jonka
osalta kéytto on todistettu, liittyy rekisterdinnin yhteydessd ilmoitettuun luokkaan,
huomioon otettavien tuotteiden rajaaminen vain tdhdn erityiseen tuotteeseen on
kantajan mukaan kuitenkin vaikutuksiltaan suhteettoman rajoittavaa. Asia on ndin
tdssd asiassa, koska kalsiumpohjaiset farmaseuttiset tuotteet kuuluvat farmaseuttisiin
tuotteisiin.

Kantajan mukaan niin rajoittava tulkinta kuin valituslautakunta on asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdasta tehnyt, ei ole sen varallisuusoikeuden
madritelmén mukainen, joka annetaan yhdenmukaistetuissa tavaramerkkilainsaé-
ddnndissd, ja se on syrjivd alle viisi vuotta voimassa olleelle kiyttdméttomille
rekisterdinnille viitemenettelyssd annetun merkityksen suhteen.

SMHV esittdd aluksi tavaramerkin kdyttoon liittyvid ndyttokysymyksid ohjaavat
periaatteet. Tiltd osin se viittdd, ettdi kun tavaramerkki rekisteréiddén kaikkia
tiettyyn luokkaan kuuluvia yleisid nimikkeitd varten ja kun sitd kiytetidn samaan
luokkaan kuuluvissa erityisissd tavaroissa tai palveluissa, on liht6kohtaisesti
katsottava, ettd tavaramerkkid kédytetddn ndissé erityisissd tavaroissa tai palveluissa.
On my6s mahdollista katsoa, ettd tavaramerkkid kdytetdén erityisessd alaluokassa,
jos téllainen alaluokka voidaan osoittaa, kun erityiset tavarat tai palvelut ovat
ominaisuuksiltaan riittivin samankaltaisia. SMHV lisdd kuitenkin, ettd téllainen
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yleistiminen on toteutettava erittdin huolellisesti unohtamatta, ettd aikaisemman
tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltd osin kuin sitd on
tosiasiallisesti kdytetty.

Tdssd asiassa SMHV huomauttaa, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity
“farmaseuttisia ja lidketieteellisid tuotteita, erityisesti kalsiumpohjaisia valmisteita”
varten ja sen kidyttd on todistettu ainoastaan kalsiumpohjaisten farmaseuttisen
tuotteiden osalta, ja kantaja on itse nimennyt tavaroiden, joita varten sen
tavaramerkki on rekisterdity, sanamuodossa erikseen kalsiumpohjaiset valmisteet.

Kantaja ei siis voi moittia vditeosastoa ja valituslautakuntaa siitd, ettd ndmd ovat
katsoneet, ettd sen tavaramerkki oli vditteen tutkimisen kannalta rekisterdity
ainoastaan kalsiumpohjaisia farmaseuttisia tuotteita varten. SMHV:n mukaan jos
katsottaisiin, ettd aikaisempaa tavaramerkkid kaytettiin koko farmaseuttisten
tuotteiden ryhmaissd, vaikka sitd nimenomaan kéytetdén vain hyvin erityisen tavaran
yhteydessd, aikaisempaa tavaramerkkid suojattaisiin asiattomasti, ja timd olisi
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa esitettyjen periaatteiden vastaista.

Joka tapauksessa SMHV toteaa, etti riidanalainen pédités ei ole miltdéin osin
puutteellinen, koska kantaja ei ole valittanut vditeosaston péddtdksestd timén seikan
osalta eikd esittdnyt titd perustelua valituslautakunnassa.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksinnestd perustelukappaleesta
ilmenee, lainsdétdja on katsonut, ettd aikaisemman tavaramerkin suoja on perus-
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teltua ainoastaan sikéli kuin tavaramerkkid on tosiasiallisesti kédytetty. Tdmén
perustelukappaleen mukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa
sdddetddn, ettd yhteison tavaramerkin hakija voi pyytdd todisteet siitd, ettd sitd
tavaramerkkid, jonka osalta on esitetty viite, koskevan hakemuksen julkaisemista
edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on
tosiasiallisesti kdytetty alueella, jolla se on suojattu (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha
Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-
5233, 34 kohta ja asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wiithrmann v. SMHV — Krafft
(VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. [1-3445, 25 kohta).

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 taytdntéon-
panosta 13 pédivini joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) 22 sdénnon 2 kohdan mukaan kéyttod koskevista todisteista on
ilmettdvd aikaisemman tavaramerkin kdyton paikka, aika, laajuus ja laji (em. asia
VITAKRAFT, tuomion 27 kohta).

Tédssd asiassa on riidatonta, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity Nizzan
sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluvia “farmaseuttisia ja
ladketieteellisid tuotteita, erityisesti kalsiumpohjaisia valmisteita” varten. Asiassa ei
ole my6skddn riitautettu sitd, ettd Tevan pyynndstd kantaja on toimittanut todisteet
siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty, asiakirjoilla, joista
kdy ilmi, ettd kyseistd tavaramerkkid on todella kiytetty farmaseuttisten tuotteiden
eli erityisesti kalsiumpohjaisten valmisteiden myynnissa.

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan viimeistd virkettd sekd saman asetuksen
43 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 43 artiklan 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin
kansallisiin tavaramerkkeihin, on tulkittava siten, etti niiden tarkoituksena on
valttdd se, ettd tavaramerkille, jota on kiytetty vain osaan niitd tavaroita, joita varten
se on rekisterdity, annettaisiin laajaa suojaa pelkéstdén silld perusteella, ettd se on
rekisterdity laajaa tavaroiden tai palvelujen valikoimaa varten. Ndin ollen néité
sddnnoksid sovellettaessa on otettava huomioon niiden tavaroiden tai palvelujen
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ryhmien laajuus, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity, ja erityisesti se,
miten yleisid — suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joiden tosiasiallinen kéytto
on ndytetty toteen — ovat ne termit, joita on kiytetty titd tarkoitusta varten kyseisten
ryhmien kuvailussa (asia T-126/03, Reckitt Benckiser (Espaiia) v. SMHV — Aladin
(ALADIN), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. [1-2861, 44 kohta).

Edelld mainituista sddnnoksistd seuraa, ettd jos tavaramerkki on rekisteroity sellaista
tavaroiden tai palvelujen ryhmidéd varten, joka on riittdvin laaja, jotta kyseisen
ryhmin sisdlld voidaan erottaa useita alaryhmis, joita voidaan tarkastella itsendisesti,
ndytto siitd, ettd tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty osaan niitd tavaroita tai
palveluja, saa viditemenettelyssd aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin
tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkid on tosiasiallisesti kdytetty, kuuluvat.
Jos tavaramerkki on sitd vastoin rekisterdity sellaisia tavaroita tai palveluja varten,
jotka on kuvattu niin tdsméllisesti ja rajatusti, ettei niitd voida jaotella merkityk-
sellisesti kyseisen ryhmidn sisilld, tilloin ndyttd siitd, ettd tavaramerkkid on
tosiasiallisesti kiytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa viiteme-
nettelyssd vilttiméttd koko tdmin ryhmén (em. asia ALADIN, tuomion 45 kohta).

Téltd osin on todettava, ettd aikaisempi tavaramerkki on rekisterdity "farmaseuttisia
ja ladketieteellisid tuotteita, erityisesti kalsiumpohjaisia valmisteita” varten. Téhidn
kuvaukseen sisdltyy ilmiselvdsti riittivin suuri tuoteryhmd, eli farmaseuttiset
tuotteet yleisesti, jotta sen sisilld voidaan erottaa useita eri alaryhmi§, joita voidaan
tarkastella itsendisesti. Kun otetaan huomioon farmaseuttisten tuotteiden erityisistd
kiyttoaiheista johtuva ndiden tuotteiden kiyttotarkoitusten ja loppukuluttajien
erilaisuus ja lisdksi jakelukanavien erilaisuus, joka johtuu siitd, ovatko ndmé tuotteet
lidkemddrdystd edellyttivid vai vapaasti myytdvissd, farmaseuttisen tuotteen
kisitteeseen sisdltyy riittdvin erilaisia tuotteita, jotta tdméin késitteen sisilld voidaan
madrittad eri alaryhmid. Liséksi kantaja on itse nimennyt tavaroiden, joita varten sen
tavaramerkki on rekisterdity, sanamuodossa erikseen “kalsiumpohjaisia valmisteita”
vastaavan alaryhmén.
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Niin ollen on katsottava, ettd todisteet siitd, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on
tosiasiallisesti kiytetty, on toimitettu ainoastaan osasta laajaan tuoteryhmién, johon
voi kuulua itsendisid eri alaryhmid, kuuluvista tavaroista ja palveluista.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta on soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94
43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se on ottanut ainoastaan “kalsiumpohjaiset
farmaseuttiset tuotteet” huomioon viitteen tutkimuksessa.

Kantajan perusteluilla ei mitenkédén kumota tatd pddtelmad.

Aluksi kantaja ennen kaikkea huomauttaa, ettd vaikka on kohtuullista, ettd
tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki koskee erilaisten tavaroiden ja palvelujen
joukkoa, viitteen yhteydessid otetaan huomioon ainoastaan ala, jolla yli viisi vuotta
voimassa ollutta tavaramerkkid kdytetddn, jotta ehkiistddn sellaisen tavaramerkin
vadrinkédyttd, joka koskee yhden tai usean luokan joukkoa, on kuitenkin
suhteettoman pitkille menevdd rajoittaa timd huomioon ottaminen pelkéstddn
erityiseen tuotteeseen ryhmin sisdlld.

Tiltd osin ensinndkin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa viitataan tavaroihin ja palveluihin eiké
tavararyhmiin tai -luokkiin, joita varten tavaramerkki rekisterdidddn. Toiseksi
ilmaisulla "kalsiumpohjaiset farmaseuttiset tuotteet”, jotka on huomioitu véitteen
tutkimuksessa, ei tarkoiteta pelkdstdén erityistd tavaraa vaan itsendistd ja riittévin
suurta alaryhmédd, mitd ei voida tdssd asiassa pitdd suhteettoman pitkélle menevand
rajoituksena. Kuten edelld 29 ja 30 kohdasta ilmenee, timd kanta on ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskéytinnén mukainen.
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Liséksi kantajan sen véitteen osalta, jonka mukaan ndin rajoittava tulkinta asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdasta on syrjivd alle viisi vuotta voimassa olleelle
rekisterdinnille vditemenettelyssd annetun lagjuuden suhteen, ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuin katsoo, ettd riittdd, kun todetaan, ettd mitdén syrjintdd ei ole
havaittavissa sikdli kuin ndmi kaksi tilannetta eivét ole vertailukelpoisia. Alle viisi
vuotta sitten rekisterdidyn tavaramerkin osalta todisteita tosiasiallisesta kiytostd ei
vaadita nimenomaan siksi, ettd tdmén viiden vuoden jakson tarkoituksena on
mahdollistaa tavaramerkin kaupallinen kiytto. Asetuksen N:o 40/94 50 artiklan
mukaan vasta, jos viiden vuoden yhtijaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkid ei ole
yhteisdssi otettu tosiasialliseen kiyttoon tavaroille tai palveluille, joita varten se on
rekisterdity, tdimé tavaramerkki voidaan julistaa mitéttomiksi tosiasiallisen kidyton
puutteesta.

Niilld perusteilla ensimmaiinen kanneperuste on hyléttivd perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Ensinnidkin kantaja riitauttaa valituslautakunnan péitelmén, jonka mukaan kyseessi
olevat tavarat eivit olleet riittdvin samankaltaisia.

Kantajan mukaan esilld olevat kaksi tavaratyyppid ovat samankaltaisia farmaseuttisia
tuotteita, jotka ovat perdisin samantyyppisiltd valmistajilta ja joita jaellaan samoja
jakelukanavia kédyttden. Toista kuvaillaan viittaamalla vaikuttavaan aineeseen ja
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toista viittaamalla terapeuttiseen kiyttoaiheeseen. Tevan olisi pitdnyt osoittaa, ettd
huolimatta téstd lihtokohtaisesta samankaltaisuudesta ndiden tuotteiden méadrdd-
misen ja kdyton tosiasialliset edellytykset poistivat kaiken vaaran siitd, ettd kuluttaja
joutuisi tekemisiin molempien kanssa samanaikaisesti. Mitddn tillaista néyttod ei
ollut toimitettu. Vastaavasti ei ollut esitetty ndyttod siitd, ettd tavaroiden galeeninen
muoto tai antotapa poistaisi kaiken sekaannusvaaran.

Kantaja lisdd, ettd ei riittinyt, ettd sekaannusvaaran poistamiseksi todettiin, ettd
ndmd kaksi farmaseuttista tuotetta on tarkoitettu eri sairauksien hoitoon. Tevan oli
osoitettava ja varmistuttava siitd, ettd samalle potilaalle ei voida maérdta nditd kahta
hoitoa samanaikaisesti eikd potilas voi kiyttdd niitd samanaikaisesti, mitd ei ole tehty.

Toiseksi kantaja viittdd, ettd valituslautakunta ei mééritellyt huomioon otettavaa
yleis6d ja arvioinut sekaannusvaaraa sen osalta. Se huomauttaa, ettd lidkealalla
huomioon otettava yleisé koostuu koko videstostd, johon sisiltyvit yhtdéltd
terveysammattilaiset, kuten ldékérit, apteekkarit ja sairaanhoitajat, ja toisaalta kaikki
henkilst, jotka voivat kuluttaa farmaseuttisia tuotteita, mukaan lukien ne, joiden
néikokyky tai tiedolliset tai dlylliset kyvyt ovat jo heikentyneet ja joiden kykyjd sairaus
voi vield heikentdd.

Lisdksi kantaja viittdd, ettd yleison keskuudessa ei ilmene sekaannusvaaraa
ainoastaan ostohetkelld, ja myynnin jilkeinen sekaannus on otettu jo kauan
huomioon Atlantin toisella puolella. Ladkettd otetaan ndet yleensd tietyn aikaa, ja
kun potilas valitsee hoitoaan lddkekaapistaan, hdnté ei endd opasta terveysammatti-
lainen.
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Kolmanneksi kantaja vertaa kilpailevia merkkejé.

Aluksi se esittdd, ettd kuten valituslautakunta on myoéntinyt, merkeilla CALSYN ja
GALZIN ei ole merkityssisiltod keskivertokuluttajan kannalta, joten kilpailevat
tavaramerkit ovat vahvasti erottamiskykyisid. Kantaja vetoaa vhteiséjen tuomiois-
tuimen ja ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytint66én, jonka
mukaan sekaannusvaara on sitd suurempi, mité erottamiskykyisempi merkki on.
Koska valituslautakunta on myontényt, ettd tavaramerkki CALSYN on mielivaltai-
nen ja erottuva, sen olisi pitinyt antaa enemmaén painoarvoa yleiselle samankaltai-
suudelle kuin yksityiskohtien eroille. Se teki tdsmilleen pdinvastoin.

Taltd osin kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on keskittynyt arvioinnissaan
virheellisesti kahden tavaramerkin ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvien yksityis-
kohtien eroihin, vaikka sen olisi pitinyt verrata kummankin tavaramerkin
ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisdltéon liittyvdd vaikutelmaa kokonaisuu-
dessaan.

Ulkoasuun liittyvén vertailun osalta kantaja huomauttaa, ettd molemmissa merkeissé
on yhtd monta kirjainta ja ne ovat silmiinpistdvin samankaltaisia, koska yhteiset
kirjaimet ”a”, "I” ja "n” ovat samassa jdrjestyksessd. Téltd osin se vdittdd, ettd
valituslautakunta ei ole ottanut huomioon isojen kirjainten "C” ja "G”, jotka eroavat
toisistaan ainoastaan pienelld viivalla, joka voi helposti jaddd pois, kun kirjain "G”

»_»

kirjoitetaan késin, ulkoasuun liittyvdd samankaltaisuutta. Vastaavasti kirjaimet ”s” ja

z” ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaiset, koska niiden geometrinen muoto on
pelkdstddn kddnnetty piinvastaiseksi,

Lausuntatavan vertailun osalta kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on arvioinut
hienojakoisesti merkkien vilisid sellaisia yksityiskohtaisia eroja, joita viiteyleiso ei voi
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erottaa toisistaan. Se katsoo, ettd kirjaimet "c” ja "g” ovat soinnillisesti hyvin lihelld
toisiaan, ja erityisesti henkilot, joilla ei ole normaalia kuulokykyd, tai ikddntyneet tai

ulkomaalaiset eivit pysty vélttdméttd havaitsemaan sitd. Sama pdtee kirjaimiin ”s” ja

»_»

Z .

Lisiksi kantaja vdittdd, ettd valituslautakunta on mielivaltaisesti katsonut, ettd
foneemit "yn” ja ”in” lausutaan eri tavalla. Se huomauttaa, ettd yhdistelmd "yn” on

n_»

harvinainen ranskan kielessd, jossa kirjain ”y” samastetaan lausuntatavaltaan
kirjaimeen "i”, joten yleis6, lukuun ottamatta vihemmist6d, joka tuntee englannin
kielen tai lausuntatapaan liittyvit sdénnét, joihin SMHV on vedonnut, lausuu
vaistomaisesti “yn” kuten "in”. Siten kirjainten "c” ja ”g” ja kirjainten "z” ja ”s” viliset
erot "ilman paineessa” sekd mahdollisesti erot lausuntatavassa foneemien "yn” ja "in”
vélilld eivit mitenkddn poista kahden tavaramerkin lausuntatapaan kokonaisuutena

arvioituna liittyvdd samankaltaisuutta.

Lopuksi kantaja toteaa, ettd kokonaisvertailussa on otettava huomioon se, ettd
ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvdd mieltdmistd ei voida tutkia toisistaan
erotettuna sikdli kuin ihmismieli pyrkii, voidakseen lausua sanan ja etenkin
mielivaltaisen sanan, hahmottamaan sen kuvallisesti mielessddn, ja sama pétee
péinvastoin. Siten se, ettd lausuntatavat muistuttavat paljon toisiaan, johtaa siihen,
ettd kuluttaja, jolla ei ole samanaikaisesti kdsilld kahta tavaramerkkid, painaa
muistiinsa ulkoasun eli siis hyvin paljon kirjoitettua muistuttavan esityksen
tavaramerkistd. Se, ettd ulkoasut muistuttavat toisiaan, johtaa vastaavasti siihen,
ettd lausuntatavat ovat lihelld toisiaan, kun kuluttaja kiyttdd nikémuistiaan.

Viimeiseksi kantaja vaittdd, ettd valituslautakunnan olisi pitdnyt todeta, ettd kahden
tavaramerkin samankaltaisuudet voittavat niiden erot ja ettd huolimatta eri
terapeuttisista kéyttaiheista olisi pitényt katsoa tavaroiden olevan samankaltaisia.
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SMHYV toteaa ensiksi, ettd se on samalla kannalla kuin kantaja ja valituslautakunta
kohdeyleison eli Ranskan terveysammattilaisten ja yleisen yleison méérittimisen
osalta.

Toiseksi SMHV arvioi tavaroiden samankaltaisuutta. Téltd osin se katsoo, ettd
vditemenettelyd koskevista ohjeista ilmenee, ettd yleensd farmaseuttisten tuotteiden
katsotaan olevan hyvin samankaltaisia kuin muut farmaseuttiset tuotteet, vaikka
samankaltaisuuden aste voi olla vihdisempi, jos farmakologiset tiedot ovat selvisti
erilaiset.

Tédssd asiassa tavarat, joita on merkitty aikaisemmalla tavaramerkilli CALSYN ja
joiden osalta tosiasiallinen kéyttd on todistettu, ovat kalsiumpohjaisia farmaseuttisia
tuotteita. Kéyttod koskevista todisteista ilmenee, ettd tuote CALSYN on kalsitonii-
nipohjainen suonensisdiseen kiyttoon tarkoitettu liuos, jota myyddén ainoastaan
madrdystd vastaan (ns. "luettelo II” eli médréys on voimassa 12 kuukautta kerrallaan,
ellei toisin médrité) ja jota annetaan potilaille erityisesti hyperkalkemiaan (kalsiumin
puute ja etenevd luuston kalsiumin viheneminen) ja luusairauksien hoitoon
(erityisesti Pagetin tauti, luiden epdmuodostumia aiheuttava ihmisen luuston
sairaus).

Riidanalaisessa hakemuksessa nimetyt farmaseuttiset tuotteet Wilsonin taudin
hoitoa varten on tarkoitettu sellaisen harvinaisen, geneettisen ja perinnéllisen
taudin hoitoon, joka aiheuttaa kuparin kerddntymisté elimistoon. Tallaisia tuotteita
médrddvat ladkérit, ja niitd luovutetaan miérdystd vastaan, kun otetaan huomioon
niiden poikkeuksellisen erikoiset terapeuttiset kéyttéaiheet.
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Viimeiseksi SMHV vahvistaa, ettd kyseiset tavarat ovat samankaltaisia, koska ne ovat
farmaseuttisia tuotteita, mutta vain lievisti, kun otetaan huomioon niiden erilaiset
terapeuttiset kdyttoaiheet. Valituslautakunnan arviointi on siis téltd osin oikea.

Kolmanneksi SMHYV vertaa merkkejd ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssiséllon
tasolla.

Ulkoasun vertailun osalta se huomauttaa, ettd kilpailevat merkit ovat ulkoasultaan
samankaltaisia, koska niissd on yhti monta kirjainta (kuusi), joista kolme ovat
samoja, samassa jarjestyksessd ja samalla sijalla ("a”, ”1” ja "n”), ja koska isot kirjaimet
"G” ja "C” sekd kirjaimet "z” ja ”s” ovat samankaltaisia. Aikaisemman tavaramerkin
kirjain ”y” erottaa kuitenkin merkit toisistaan, kuten valituslautakunta toteaa.

n_»

Lausuntatavan osalta SMHYV esittid, ettd molemmat merkit ovat kaksitavuisia ja ettd
tavut “cal” ja "gal” sekd "zin” ja "syn” muistuttavat toisiaan huomattavasti. Péétteet
"in” ja "yn” voitaisiin erotuksetta lausua ranskaksi [in] (kuten sinistre, sinusite tai
synonyme, synergie) taikka [é] (kuten sincére, singe, lapin tai synthese, syndicat),
koska vokaalien "y’ ja “i’osalta noudatetaan samoja sddntdja. SMHV jattdd
valituslautakunnan tekemién lausuntatapaan liittyvin arvioinnin ensimmdisen

oikeusasteen tuomioistuimen harkittavaksi.

Merkkien merkityssisdllon vertailun osalta SMHV toteaa, ettd kuten valitus-
lautakunta on todennut, tavaramerkit eivét tarkoita kohdeyleis6lle mitdén, joten
tiltd osin ei voida tehdd mitddn pddtelmid.
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Ilmenneen ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvin samankaltaisuuden vuoksi SMHV
toteaa, ettd merkit ovat kokonaisuutena samankaltaisia.

Neljanneksi SMHYV suorittaa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin. Tiltd osin se
viittaa aluksi oikeuskdytint6on, jonka mukaan tavaramerkeilli varustettujen
tavaroiden tai palvelujen vdhdisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerk-
kien merkittivd samankaltaisuus ja pdinvastoin. SMHV:n mukaan sekaannusvaaraa
arvioitaessa huomioon otettavan keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomai-
sesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin
otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella
kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan.

Sitten SMHYV esittdd, ettd padsddntoisesti keskivertokuluttaja on tarkkaavaisempi
ladkemddrdystd edellyttivien kuin vapaasti myytdvien farmaseuttisten tuotteiden
suhteen ja ettd tdmin tarkkaavaisuus riippuu lisdksi tuotteen terapeuttisesta
kiyttdaiheesta. Tdssd asiassa SMHV esittdd, ettd kyseessd olevat farmaseuttiset
tuotteet edellyttéivit lddkemadriystd, joten voidaan valituslautakunnan tavoin katsoa,
ettd kuluttajien tarkkaavaisuusaste on melko korkea.

Niéin ollen SMHYV jittdd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen asiaksi sen
arvioimisen, voiko merkkien ja tavaroiden samankaltaisuus aiheuttaa sekaannusvaa-
ran Ranskan kuluttajien keskuudessa.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisteréidd, “jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka siséltdd
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaistd”.
Lisdksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan
aikaisemmilla tavaramerkeilld tarkoitetaan jdsenvaltiossa rekisterdityjd tavaramerk-
kejé, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin rekiste-
réintihakemuksen tekopdivid.

Yleison keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa, joka médritetdén vaaraksi siitd, ettd
yleisé saattaa luulla, ettd kyseessd olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd, on
arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijit, joilla on
merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998,
Kok. 1998, s. [-5507, 16 ja 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 17 ja 18 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v.
SMHYV - Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. I1-4359, 25 ja
26 kohta).

Tdméd kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijoiden ja erityisesti
tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niilld varustettujen tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden tiettyd keskindistd riippuvuutta. Siten tavaramerkeilld varustet-
tujen tavaroiden tai palvelujen vihdisen samankaltaisuuden saattaa korvata
tavaramerkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (em. asia Canon,
tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em.
asia Fifties, tuomion 27 kohta).

Tdssd asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisteréity Ranskassa. Ndin ollen
sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tarkasteltava
Ranskan yleison mieltdmistapaa.
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Liséksi sikdli kuin kyseessd olevat tavarat ovat farmaseuttisia tuotteita, kohdeyleisénd
ovat yhtdiltd ladketieteen ammattilaiset ja toisaalta potilaat loppukuluttajina (asia
T-130/03, Alcon v. SMHV - Biofarma (TRAVATAN), tuomio 22.9.2005, Kok. 2005,
s. 1I-3859, 49 kohta ja asia T-154/03, Biofarma v. SMHV — Bausch & Lomb
Pharmaceuticals (ALREX), tuomio 17.11.2005, Kok. 2005, s. 11-4743, 46 kohta).

Taltd osin on syytd hylitd kantajan vditteet, joiden mukaan valituslautakunta ei olisi
médritellyt kohdeyleis64. Riidanalaisen paédtoksen 10 kohdasta niet ilmenee selvisti,
ettd valituslautakunta on viitattuaan ranskalaisiin kuluttajiin todennut, ettd yleis66n
kuuluivat "sekd lddkkeiden kuluttajat etté ladketieteen ammattilaiset”. Ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoo ndin ollen, ettd valituslautakunta on méérittdnyt
kohdeyleison oikein.

Kyseessd olevien tavaroiden samankaltaisuuden osalta on otettava huomioon kaikki
kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, kiyttotarkoitus, kdyttotavat sekd se, ovatko ne
keskendin kilpailevia tai toisiaan tiydentévid (em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

Tiassa asiassa on todettava, ettd valituslautakunta on katsonut ennen kaikkea, ettd
kilpailevat tuotteet olivat molemmat farmaseuttisia tuotteita ja tdstd syystd
samankaltaisia, ja niiden erona olivat erilaiset terapeuttiset kdyttdaiheet. Témdn
myontdd myds kantaja viittdessddn yhtddltd, ettd farmaseuttisia tuotteita on
lihtokohtaisesti pidettivd samanlaisina, ja toisaalta, ettd kyseessd olevat tuotteet
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on suunniteltu eri sairauksia varten. Kantajan kirjelmistd ilmenee, ettd kantaja
riitauttaa valituslautakunnan arvion ainoastaan samankaltaisuuden asteen osalta.

Tédltd osin on todettava, ettd kyseessd olevilla tavaroilla on sama luonne
(farmaseuttiset tuotteet), niilldi on sama padmddrd tai kiyttotarkoitus (ihmisten
terveysongelmien hoitaminen), ne on tarkoitettu samoille kuluttajille (ladketieteen
alan ammattilaiset ja potilaat), niille kiytetddn samoja jakelukanavia (péésiaéntoisesti
apteekit) ja ne ovat mahdollisesti toisiaan tiydentivid. Sitd vastoin niiden erona ovat
erilaiset terapeuttiset kiyttGaiheet.

Niin ollen on katsottava, ettd tuotteiden viliset samankaltaiset elementit voittavat
erilaiset elementit, ja tehtdvi se johtopditds, ettd kyseessd olevien tuotteiden vililla
on tietty samankaltaisuuden aste, kuten valituslautakunta on riidanalaisessa
péadtoksessddn perustellusti todennut.

Kilpailevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuu-
den osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava merkeistd synty-
vddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien
erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash
Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335,
47 kohta oikeuskdytintoviittauksineen).

Merkityssiséllon vertailun osalta on aluksi todettava, ettd valituslautakunta katsoi,
ettd kilpailevat tavaramerkit eivit merkitse keskivertokuluttajalle mitéén, eikd
kantaja ole kyseenalaistanut titd toteamusta. Téltd osin ensimmadisen oikeusasteen
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tuomioistuin katsoo, ettd valituslautakunnan arvio on oikea ja ettd kilpailevilla
tavaramerkeilld ei ole mitdén merkityssisdltod.

Sitten ulkoasun tasolla ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd
molemmat merkit ovat pelkdstddn sanallisia ja niissi on yhtd monta kirjainta
(kuusi), joista kolme ovat samoja, sijoitettu samaan jirjestykseen ja samoille sijoille
("a”, "I’ ja "n”). Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo myds, ettd isot
kirjaimet "G” ja "C” ovat samankaltaisia, joten ei ole ndytetty toteen, ettd kunkin
merkin ensimméinen kirjain voisi kiinnittdd kuluttajan huomion. Liséksi, ja
pédinvastoin kuin valituslautakunta on katsonut, ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin katsoo, ettd myds kirjaimet ”s” ja "z” ovat samankaltaisia. On totta, kuten
valituslautakunta on todennut, ettd aikaisemman tavaramerkin kirjain ”y” kiinnittdad
huomion sikili kuin on kyse ranskan kielessd harvinaisesta kirjaimesta. Pelkdstddn
talld erikoispiirteelld ei kuitenkaan eroteta nditd merkkejd olennaisesti toisistaan.
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin piittelee timin perusteella, ettd molemmat
merkit ovat ulkoasun osalta kokonaisuudessaan samankaltaisia.

Lopuksi lausuntatavan vertailun osalta ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa, ettd molemmat merkit ovat kaksitavuisia ja ettd kummankin ensimmaéisen
tavun "cal” ja "gal” lausuntatapa on samankaltainen, koska konsonanttien ”c” ja "g”
soinnillisuus on samankaltainen. Lisiksi, pdinvastoin kuin valituslautakunta esittii,
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettd ranskan kielessd foneemit “yn”
ja ”in” lausutaan usein samalla tavalla. Ndin ollen ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoo, ettd valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan,

ettd kilpailevat merkit erosivat toisistaan lausuntatavan osalta.

Edelld esitetyn perusteella ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettd
molemmat merkit ovat kokonaisuutena samankaltaisia ja ndin ollen valitus-
lautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, ettd kilpailevat merkit olivat
erilaisia erityisesti lausuntatavan osalta.
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Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa, ettd valituslautakunta on katsonut, ettd vaikka tavarat ja tavaramerkit olivat
jossakin médrin samankaltaisia, tdmd ei riittdnyt aiheuttamaan sekaannusvaaraa
kullakin tavaramerkilld myyntiin laskettujen tavaroiden vililld. Tehdessdin tata
pédtelmid valituslautakunta on katsonut muun muassa, ettd kun otettiin huomioon
tavaroiden luonne, yleisd, johon kuuluivat sekd lddkkeiden kuluttajat ettd
lddketieteen ammattilaiset, kiinnitti erityistd huomiota merkkeihin, joilla tavarat
yksiléitiin.

Tiltd osin on todettava, ettd vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan kokonaisar-
vioinnissa kyseessd olevan tuoteryhmin keskivertokuluttajan oletetaan olevan
tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Témén
saman oikeuskdytinnon mukaan on myos otettava huomioon se, ettd keskiverto-
kuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen
tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti farmaseuttisten tuotteiden
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden taso on arvioitava tapauskohtaisesti asian
olosuhteiden ja erityisesti kyseessé olevien tuotteiden terapeuttisten kiyttéaiheiden
mukaan. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo samoin, ettd tissa asiassa
kyseessd olevien kaltaisten lddkemadrdystd edellyttivien laékkeiden osalta timd taso
on yleensd korkeampi, koska ladkkeet madrdd ladkari ja sitten tarkastaa apteekkari,
joka toimittaa ne kuluttajalle.

Se, ettd kohdeyleis6 muodostuu henkildistd, joiden tarkkaavaisuuden tasoa voidaan
pitdd korkeana, ei kuitenkaan riitd, kun otetaan huomioon tavaroiden ja kilpailevien
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merkkien samankaltaisuus, estimién sitd, ettd yleiso saattaa luulla, ettd kyseessd
olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd. Ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuin katsoo, ettd valituslautakunnan tekemi péddtelmd, jonka mukaan
sekaannusvaaraa ei ole, perustui virheelliseen oletukseen eli oletukseen, jonka
mukaan merkit eroavat toisistaan olennaisesti etenkin lausuntatavan osalta ja jonka
mukaan nimd erot voivat korvata tavaroiden samankaltaisuuden. Tétd arviointia ei
voida hyviksyd, koska kuten edelld 74 ja 75 kohdassa esitetdin, kilpailevat
tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia.

Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, pdinvastoin kuin
riidanalaisessa péditoksessid on katsottu, ettd kokonaisvaikutelman kannalta, kun
otetaan huomioon kyseessé olevien tavaroiden samankaltaisuus ja tavaramerkkien
ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvd samankaltaisuus, tavaramerkkien viliset erot
eivit ole riittivid poistamaan sekaannusvaaraa kohdeyleison keskuudessa.

Edelld esitetyistd seikoista johtuu, ettd kantajan toinen kanneperuste, jolla pyritdén
ndyttimdén, ettd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohtaa, on hyviksyttivd. Nédin ollen riidanalainen pdités on
kumottava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska SMHV on hdvinnyt asian sikéli kuin
riidanalainen péitos kumotaan, se on velvoitettava korvaamaan kantajan vaatimat
kulut tdimén vaatimusten mukaisesti.
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TUOMIO 17.10.2006 — ASIA T-483/04

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
neljinnen valituslautakunnan 7.9.2004 tekemi piitos (asia R 295/2003-4)
kumotaan.

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-
maan kantajan oikeudenlkiyntikulut.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Julistettiin Luxemburgissa 17 péivind lokakuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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