ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN — BIOFARMA (TRAVATAN)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 22 september 2005 ”

I mal T-130/03,

Alcon Inc., Hiinenberg (Schweiz), foretridtt av G. Breen, solicitor, och J. Gleeson,
barrister,

sbkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, moénster och
modeller) (harmoniseringsbyrian), foretridd av S. Palmero Cabezas och
S. Laitinen, bida i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegingssprik: engelska.
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DOM AV DEN 22.9.2005 — MAL T-130/03

Biofarma SA, Neuilly-sur-Seine (Frankrike), foretritt av advokaterna V. Gil Vega,
A. Ruiz Lopez, och D. Gonzéilez Maroto,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans tredje
overklagandenimnd den 30 januari 2003 (drende R 968/2001-3) om ett invind-
ningsforfarande mellan Alcon Inc. och Biofarma SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Cztcz,
justitiesekreterare: byradirektoren C. Kristensen,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
17 april 2003, ‘

med beaktande av harmoniseringsbyrins svarsinlaga som inkom till forstainstans-
rittens kansli den 17 oktober 2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som ingavs till forstainstansréttens
kansli den 6 oktober 2003,

efter forhandlingen den 14 april 2005,

II - 3862
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Alcon Inc. limnade den 11 juni 1998 in en ansékan om gemenskapsvarumirke till
Byrédn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyrdn) med stdd av rddets férordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3) i 4ndrad lydelse.

Det varumérke som soktes registrerat var ordkdnnetecknet TRAVATAN.

De varor som avses i ansdkan omfattas av klas. 5 i Niceéverenskommelsen av den
15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjinster for varumirkes-
registrering, med é&ndringar och tilligg. De motsvarar foljande beskrivning:
“Farmaceutiska preparat f6r 6gonen.”

Denna ansokan offentliggjordes i bulletinen for gemenskapsvarumirken nr 23/99
den 22 mars 1999.
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Den 22 juni 1999 framstéllde Biofarma SA en invindning mot registrering av detta
gemenskapsvarumirke med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94. Till stod for
invindningen &beropades den grund som anges i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
Invindningen grundade sig pa férekomsten av det nationella ordmérket TRIVAS-
TAN, som registrerats i Italien den 27 januari 1986 under nummer 394980.

Invindningen riktades mot samtliga varor som avségs i varumérkesansokan.
Invindningen grundade sig pa samtliga varor som omfattades av det &ldre
varumdrket, ndmligen "farmaceutiska, veterinirmedicinska och hygieniska preparat;
dietiska preparat for barn och sjuka; plaster, forbandsmaterial; tandfyllningsmaterial;
dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat for utrotning av véxter
och skadedjur”, vilka ingar i klass 5.

I skrivelse av den 5 maj 2000 begirde sokanden att intervenienten skulle forebringa
bevisning i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 for att det dldre
varumérket under en tid av fem ar fore dagen for offentliggbrandet av ansékan om
gemenskapsvarumérke verkligen hade anvints i den medlemsstat déir detta
varumiérke atnjuter skydd for samtliga varor som invindningen grundats pa. I
meddelande av den 29 maj 2000 uppmanade invéindningsenheten intervenienten att
férebringa denna bevisning inom en frist av tvd ménader.

Den 28 juli 2000 sdnde intervenienten handlingar till harmoniseringsbyran i syfte att
styrka att det dldre varumirket verkligen hade anvints i Italien. Bland dessa
handlingar fanns bland annat fakturor, bruksanvisningen avseende intervenientens
lakemedel, ett utdrag ur den italienska forteckningen L'Informatore Farmaceutico
och ett utdrag ur Pharmaceutical Trade Mark Directory.
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Inviindningsenheten fann i beslut av den 26 september 2001 det styrkt att det #ldre
varumiérket hade anvints for ett sirskilt farmaceutiskt preparat, nimligen ett
“perifert kirlvidgande medel avsett fér behandling av besvir i perifera kirl och kil i
hjarnan och kirlstorningar i 6gon och éron” och godtog invindningen betriffande
samtliga varor som avsdgs i invéindningen. Invindningsenheten avslog dirfér -
registreringsansdkan, med motiveringen att forvixlingsrisk foreldg i Italien,
inbegripet risken for association, med hénsyn till att varumirkena var likartade i
visuellt och fonetiskt hinseende och till att det féreldg en viss varuslagslikhet.

S6kanden 6verklagade invindningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyran den
13 november 2001 i enlighet med artiklarna 5762 i férordning nr 40/94.

Tredje dverklagandenamnden avslog éverklagandet genom beslut av den 30 janu-
ari 2003 (nedan kallat det ifragasatta beslutet). Overklagandenimnden ansag i sak att
eftersom de varor som omfattades av de ifrdgavarande varumirkena var mycket
likartade och eftersom varumirkena foretedde stora likheter i visuellt och fonetiskt
hénseende forelag risk for forvixling av varumirkena, inbegripet risken for
association.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrgasatta beslutet, och
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— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersétta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Till stod for sin talan har s6kanden i sak dberopat tva grunder i ansokan. Den férsta
grunden avser asidosittande av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, eftersom
intervenienten, genom den bevisning for verklig anvindning som denne f6rebringat,
inte visat att det dldre varumirket verkligen anvénts for preparat for 6gonen. Den
andra grunden avser asidosittande av- artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.
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Stkanden har under férhandlingen som en ytterligare grund aberopat att artikel 43.2
och 43.3 i forordning nr 40/94 asidosatts genom att villkoren avseende verklig
anvindning av det éldre varumérket inte var uppfyllda.

Huruvida den grund som dberopats under forhandlingen kan tas upp till provning

Sokanden har under férhandlingen hinvisat till forstainstansrittens dom av den
8 juli 2004 i mél T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyrin —
Vétoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. 11-2787) i syfte att gora gillande att
villkoren f6r verklig anvéindning inte varit uppfyllda, bland annat pa grund av att det
dldre varumirket haft en liten marknadsvolym.

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten anser att den grund eller det argument
som dberopades under férhandlingen inte kan tas upp till sakprévning, eftersom det
dberopades for forsta gngen vid forstainstansritten.

Enligt artikel 482 forsta stycket i forstainstansrittens rittegingsregler fir nya
grunder inte &beropas under réttegangen, sivida de inte foranleds av rittsliga eller
faktiska omstindigheter som framkommit forst under forfarandet.

Forstainstansritten konstaterar forst och fréimst att sokanden i sin ansékan inte
anfért nagon anmirkning mot att verklagandenimnden skulle ha asidosatt
artikel 43.2 och 43.3 i det avseendet att villkoren for verklig anviindning inte varit
uppfyllda, utan endast i det avseendet att intervenienten genom den bevisning for
verklig anvidndning som denne forebringat inte visat att det #ldre varumirket
verkligen anvénts for preparat for 6gonen,
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Det skall direfter anges att sokanden inte styrkt att ndgon faktisk eller rittslig
omstindighet foreligger i den mening som avses i artikel 48.2 forsta stycket i
rittegingsreglerna.

Den grund som #beropats under forhandlingen skall dérfor avvisas.

Aven om denna grund skulle ha tolkats som ett argument till st6d for den forsta
grunden i ansokan, erinrar forstainstansrétten om att forevarande talan avser
prévning av lagenligheten hos det beslut som Gverklagandendmnden fattat
(forstainstansrittens dom av den 6 mars 2003 i mal T-128/01, DaimlerChrysler
mot harmoniseringsbyran (Kylargaller), REG 2003, s. 1I-701, punkt 18, och av den
3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch
(BUDMEN), REG 2003, s. 11-2251, punkt 67). Forstainstansrattens prévning kan
siledes inte g& utanfor den faktiska och rittsliga ramen for tvisten vid over-
klagandenidmnden (forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mél T-194/01,
Unilever mot harmoniseringsbyrdn (Aggformad tablett), REG 2003, s. 11-383,
punkt 16, och av den 22 juni 2004 i mal T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818” mot
harmoniseringsbyran — Nabeiro Silveira (Galaxia), REG 2004, s. II-1765, punkt 45).

Invéindningsenheten har i forevarande fall konstaterat att verklig anvéndning skett
av det #ldre varumirket. Det framgér av handlingarna i malet att sokanden vare sig
infor invindningsenheten eller dverklagandendmnden bestritt den omsténdigheten
att det genom den bevisning som intervenienten forebringat styrkts att verklig
anviindning av det dldre varumérket skett med avseende pa en viss vara. S6kanden
har nimligen vid invindningsenheten till och med forklarat sig ha "vederbdrligen
noterat de handlingar som ingetts i syfte att styrka att varumérket TRIVASTAN
anvénts i Italien” och sagt sig ”inte vilja bestrida denna punkt”. Stkanden har
didremot hivdat att det inte framgick av de handlingar som intervenienten ingett att
den ifragavarande varan, som omfattades av det aldre varumarket, hade anviints som
preparat for 6gonen, utan endast att den kunde anvindas i detta syfte.
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Av vad ovan angetts foljer att sbkandens argument inte kan godtas. Dirfor skall
endast de grunder som &beropats vid harmoniseringsbyran och angetts ovan i
punkt 15 bedémas i sak.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 43.2 och artikel 43.3 i Jorordning
nr 40/94

Parternas argument

Enligt sékanden har 6éverklagandenémnden felaktigt bedomt att bevisningen for att
det dldre varumirket anvints styrker att detta kommit till verklig anvéindning i
Italien for preparat for dgonen. I de handlingar som intervenienten ingett anges
endast att varan kunde anvindas i samband med 6gonbehandling.

Harmoniseringsbyrdn har anmérkt att intervenienten i enlighet med artikel 43.2 och
43.3 i férordning nr 40/94 inte var skyldig att styrka att hans varumdrke anvints
sirskilt med avseende pa de varor som anges i varumirkesansokan. Anvindning av
ett varumirke som ett kommersiellt varumirke innebdr att kénnetecknet har
anvints bland annat for att utvisa sambandet mellan de varor eller tjinster som
omfattas av varumirket och den person eller det foretag som #r ansvarigt for
saluféringen av dessa, det vill siga sdsom wrsprungsangivelse. Sékanden har
emellertid inte bestritt att de ingivna handlingarna utvisar att det dldre varumirket
anvints sdsom ett kommersiellt varumérke fér en vara som kan anvindas i samband
med Ogonbehandling.

Intervenienten har pastatt sig ha forebringat bevisning i syfte att styrka att
ogonbehandling utgjorde en del av de terapeutiska indikationer for den vara som
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avses med det dldre varumirket som godkiénts av de italienska lékemedels-
myndigheterna och i syfte att styrka att likemedlet silts under ett flertal ér
(ndmligen mellan &ren 1995 och 1999). Det kan inte fordras bevisning for att
lakemedlet verkligen anvints av patienter som lider av kérlstérningar i 6gonen.

Forstainstansréttens bedomning

Férstainstansritten anger forst och framst att sékandens argument méste forstds s,
att denne aberopat en grund avseende asidosittande av artikel 43.2 och 433 i
férordning nr 40/94, &ven om denna bestimmelse inte dberopats uttryckligen. Med
hansyn till att sokanden i sak har hivdat att intervenienten, genom den bevisning for
anvindning som denne forebringat, inte styrkt att denne anvint varumérket for
preparat for 6gonen, innebir detta argument att det i forsta hand skall bedémas
huruvida denna bestimmelse eventuellt har asidosatts och forst dérefter bedémas
huruvida jamforelsen mellan varorna varit felaktig med avseende pa artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. '

Det har inte bestritts infér harmoniseringsbyrén att det dldre varumérket anvénts for
en likemedelsprodukt. Det framgar namligen av handlingarna i mélet och sirskilt av
bruksanvisningen for intervenientens likemedel och av ett utdrag ur den italienska
forteckningen L’'Informatore Farmaceutico att varumiarket TRIVASTAN avser ett
perifert kirlvidgande medel som anvinds i samband med neurologi, 6ron-ndsa-
halssjukdomar, oftalmologi, angiologi och geriatrik och som nérmare bestimt &r
avsett for behandling av "besvir i perifera krl och kérl i hjarnan.och kirlstorningar i
6gon och 6ron”.

Forstainstansritten konstaterar att om en av de terapeutiska indikationerna for ett
likemedel utgérs av behandling av kirlstorningar i 6gon och om det har styrkts att
lakemedlet salts under ett flertal ar, vilket inte bestritts, har detta likemedel kunnat
anvindas for behandling av sddana storningar. Det dr under sddana omsténdigheter
overflodigt, och dven svart, att fordra bevisning for att likemedlet verkligen anvénts
av patienter som lider av kérlstorningar i 6gonen.
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Forstainstansritten finner siledes att &verklagandenimnden inte Aasidosatte
artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 nér den fann att det genom den
bevisning som intervenienten forebringat var styrkt att verklig anvindning hade
skett av det dldre varumirket for ett "perifert kirlvidgande medel avsett for
behandling av besvér i perifera kiirl och kirl i hjirnan och kiirlstérningar i 6gon och
oron”.

Talan kan dérfor inte bifallas pd sékandens forsta grund.

Den andra grunden: Asidoséttande av artikel 8.1 b i Jforordning nr 40/94

Parternas argument

Sékanden har hivdat att de ifrdgavarande varorna inte #r tillréickligt likartade for att
harmoniseringsbyréns slutsats skall vara vilgrundad. Sékanden har vidare havdat att
de motstdende varumérkena inte ar likartade, eftersom de foreter visuella och
fonetiska skillnader och att det dérfor inte foreligger nagon risk for forvixling eller
association mellan varumirkena.

Sékanden anser att harmoniseringsbyran inte beaktat varornas form pa ett riktigt
sitt. Intervenientens vara dr ndmligen en tablett som administreras oralt, medan
sokandens vara utgérs av 6gondroppar.

Eftersom dessa varor endast #r tillgingliga pa apotek och mot recept képer
konsumenten dessutom en vara som en praktiserande likare valt ut. Eftersom
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varumirket TRAVATAN anvénds for en égonprodukt som anvénds vid behandling
av gron starr skall limplig behandling enligt sokanden férskrivas av en ogonlikare.
Likemedlet TRIVASTAN forskrivs daremot av specialister pa kirlbesvir. Bada
varorna forskrivs siledes av specialistlikare, och farmaceuter effektuerar de
respektive recepten. Det ir foga troligt att en farmaceut forvéxlar varornas form
eller indikation (det vill siga 6gondroppar avsedda for behandling av gron starr
jamfort med kirlvidgande medel i tablettform som i allménhet anvinds vid
behandling av besvir i venerna). Sokanden har betonat att intervenientens vara
forefaller vara avsedd for allmin behandling av karlbesvir.

Sékanden har for ovrigt avsiktligt begrinsat specifikationen av sin vara till
"likemedel for dgonen for behandling av grén starr”, varigenom likheten mellan
varorna minskats ytterligare. Overklagandenimnden har inte bedémt denna
omstindighet pa ett riktigt satt. '

Sokanden har med avseende pa kinneteckenslikheten i visuellt hénseende gjort
gillande att en jamforelse av helhetsintrycken ger vid handen att likheter foreligger,
men att de inte ar tillrickliga for att gora kinnetecknen likartade. De tva forsta
bokstiverna i vartdera ordet, namligen ”t” och ", utgdr tvirtemot vad Over-
klagandenamnden konstaterat inte den dominerande delen av prefixet i vart och ett
av varumirkena, eftersom prefixet "tr” saknar betydelse utan den vokal till vilken det
ir knutet och det &r denna vokal som gor det méjligt for konsumenterna att uttala
stavelsen. En riktig jaimforelse skall dirfor goras pa grundval av varje stavelse i sin

helhet, det vill siiga prefixet tra och prefixet tri.

Sokanden har betriffande den fonetiska likheten gjort géllande att skillnaderna dr
tillrackliga for att sdrskilja varumérkena och att detta géller si mycket mer som
dessa olikheter kombinerats med visuella skillnader. Det foreligger nimligen en
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mycket mérkbar skillnad i det italienska uttalet av "tri” respektive “tra”. Tilldgget av
konsonanten s inneb#r att TRIVASTAN blir mycket sérartat i fonetiskt hinseende.

Sokanden har hévdat att varumérkena ér olika i begreppsmissigt héinseende. Prefixet
tri i det éldre varumirket betyder tredubbel eller tre ganger och stavelsen vas hinfor
sig till vaskuldr. Det dr darfor Litt for yrkesménniskor som likare och apotekare att
uppfatta betydelsen av det éldre varumsérket TRIVASTAN, eftersom detta betyder
att varan dr trefalt verksam och anvinds mot kirlbesvir. Suffixet tan saknar
betydelse och #r inte sarskiljande. Det aterfinns i och for sig i bida varumirkena,
men dr vanligt forekommande i ménga varumirken i klass 5. Det sokta varumirket
TRAVATAN saknar betydelse, eftersom det &r friga om ett pahittat ord, &ven om de
fyra forsta bokstiverna hérrér frin uttrycket Travoprost, som & den allméinna
internationella beteckningen fér sékandens vara.

Aven om viss visuell och fonetisk likhet skall anses foreligga mellan kénnetecknen,
skall inverkan av denna likhet inte éverdrivas, i synnerhet med beaktande av de tva
varornas skillnader i formhénseende och det medicinska sammanhang i vilka de
salufors.

Sékanden har vidare hivdat att det éldre varumérket saknar inneboende sirskilj-
ningsférméga och att ingen bevisning har redovisats betriffande dess renommé eller
hur vilkint det &r. Nér ett dldre varumirke inte #r sirskilt vilkint hos
omsittningskretsen och niir det utgérs av en bild som bestar av fi fantasidelar #r
den omsténdigheten att varumérkena #r likartade inte tillricklig for att forvixlings-
risk skall uppkomma (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95,
SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 25).
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Europeiska likemedelsmyndigheten har for ovrigt beviljat tillstand till saluf6ring av
sokandens vara forsedd med varumirket TRAVATAN inom hela Europeiska
Unionen.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har uttryckt sitt stdd for ¢verklagande-
namndens beddmning,

Forstainstansrittens bedomning

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett aldre
varumirke invinder, det varumirke som ansokan géller inte kunna registreras om
det — pa grund av att det iir identiskt med eller liknar det éldre varumérket och de
varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ér identiska eller &r av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forviixlar dem inom det omrdde ddr det
sldre varumirket #r skyddat, inbegripet risken fér att varumirket associeras med det
aldre varumirket. Enligt artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 avses med &ldre
varuméirken, varumirken som har registrerats i en medlemsstat och foér vilka
ansdkan om registrering gjorts tidigare 4n ansdkan om registrering av gemenskaps-
varumérket. '

Enligt fast rittspraxis foreligger forvéxlingsrisk om det finns en risk att allminheten
kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer frdn samma foretag, eller i
forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.
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Enligt samma réttspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger
forvixlingsrisk goras en helhetsbeddmning med utgdngspunkt i den uppfattning
som omsittningskretsen har av kénnetecknen och de ifrdgavarande varorna eller
tjinsterna. Denna bed6mning ska goras med beaktande av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan likheten mellan
varumirkena och likheten mellan de varor eller tjiinster som de avser (forstainstans-
rittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrin — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG
2003, s. 11-2821, punkterna 31-33 och dér anford rittspraxis).

I forevarande fall dr det dldre varumirket TRIVASTAN registrerat i Italien, som
dérmed utgér det relevanta omradet vid tillimpning av artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94.

Det 4r ostridigt att de ifrdgavarande varorna #r likemedel som forutsitter
receptforskrivning av likare innan de kan saluforas till slutkonsumenterna pa
apotek. Den relevanta mélgruppen utgérs dirfor inte endast av slutkonsumenterna,
utan #ven av yrkesménniskor, det vill siga de likare som férskriver likemedlet och
de farmaceuter som siljer det férskrivna likemedlet.

Mot bakgrund av ovan angivna éverviganden skall en jimférelse goéras mellan dels
de berdrda varorna, dels de motstiende kiinnetecknen.

— Jamforelse av varorna

Forstainstansréitten skall inledningsvis bedéma den eventuella begrinsning av
forteckningen 6ver varor till "likemedel f6r 6gonen fér behandling av gron starr”,
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som sobkanden pastar sig ha gjort. Forstainstansritten erinvar hirvid om att
bedémningen av forvixlingsrisken vid tillimpning av artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 skall avse samtliga varor som anges i varumirkesansékan. For att kunna
beaktas skall en begrénsning av forteckningen 6ver varor eller tjanster som avses i en
varuméirkesansékan ske pa ett visst siitt, genom anstkan om &ndring av ansokan i
enlighet med artikel 44 i forordning nr 40/94 och regel 13 i kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av radets
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1) (domen i det
ovanndmnda maélet Aggformad tablett, punkt 13, och forstainstansréttens dom av
den 25 november 2003 i mal T-286/02, Oriental Kitchen mot harmoniseringsbyran
— Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. II-4953, punkt 30). Begrénsning av de
varor som angetts i en ansdkan om gemenskapsvarumirke skall géras uttryckligen
och utan villkor (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den
27 februari 2002 i mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrdn (ELLOS), REG
2002, s. 11753, punkterna 61 och 62, och av den 10 november 2004 i mal T-396/02,
Storck mot harmoniseringsbyran (Formen pa en karamell) REG 2004, s. 11-3821,
punkt 20).

Sékanden har i férevarande fall i en inlaga av den 28 januari 2002, vari denne angav
grunderna for sitt 6verklagande, konstaterat foljande:

"For att underlitta [6verklagandendmndens] uppgift bekriftar sokandena att de &ar
beredda att begriinsa uppgiften om de varor som avses i ansékan nr 847590 [till]
‘likemedel for 6gonen for behandling av grén starr’.”

Forstainstansritten anmérker att begrédnsningsforfarandet inte jakttas genom
fotmuleringen "bekriftar ... att de #r beredda”, eftersom sokanden inte i denna
mening ingett en ansdkan om #@ndring av varumérkesansokan i enhghet med ovan
angivna bestdmmelser.
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Under dessa forhallanden kan dverklagandenimnden inte klandras fér att inte ha
beaktat den péstddda begrdnsningen av de varor som avsgs i ansokan om
gemenskapsvarumérke.

De varor som skall jamforas utgérs darfor av "likemedel fér 6gonen” och "perifert
karlvidgande medel avsett for behandling av besvir i perifera kérl och kérl i hjarnan
och karlstorningar i 6gon och 6ron”.

For att bedoma likheten mellan de ifragavarande varorna och tjinsterna skall alla
relevanta faktorer beaktas som dr utmérkande for sambandet mellan dessa varor och
tjanster. Bland dessa faktorer ingér bland annat deras art, de tilltinkta képarna,
anvandningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar
varandra (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).

I forevarande fall & varorna, sdsom harmoniseringsbyran med fog har anfort, av
samma art (likemedel), de har samma &ndamail eller kopare (behandling av
ogonbesvir, antingen dessa kan hérledas till kdrlproblem eller inte), de véinder sig till
samma konsumenter (yrkesméinniskor, inbegripet likare och farmaceuter och de
verkliga slutanvéndarna, det vill stiga patienter med 6gonbesvir), de saluférs genom
samma distributionskanaler (i allménhet apotek) och #r av sidant slag att de
potentiellt kan komplettera varandra. Det rader séledes inget tvivel om att de kan
tillverkas eller saluforas av samma ekonomiska aktérer.

Sokandens argument att dessa varor inte #r likartade kan inte godtas, eftersom
intervenientens vara dr en tablett som administreras oralt, medan s6kandens vara
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utgérs av dgondroppar. Denna skillnad avseende sittet att administrera likemedlet
kan i forevarande mél inte anses mer betydelsefullt &n att de bada varorna ér av
samma art och har samma tilltdnkta kopare.

Sokandens argument att dennes likemedel skrivs ut av 6gonlédkare och interve-
nientens likemedel skrivs ut av specialister pa kérlbesvir saknar relevans. Eftersom

intervenientens likemedel kan anvindas vid behandling av kirlbesvér i 6gat kan det

ndmligen inte uteslutas att det dr en 6gonlékare och inte en specialist pa kirlbesvar
som behandlar den patient som lider av dessa besviir.

Eftersom den vara som omfattas av det dldre varumérket kan anvindas vid
behandling av kirlbesvir i 6gat skall den, trots att den dr avsedd for allmén
behandling av kérlbesvir, vilket sokanden hévdat, anses motsvara ett likemedel for
ogonen, eftersom det i bada fallen dr frdga om behandling av égonbesvir.

Overklagandenimnden gjorde siledes inte en oriktig bedémning nér den fann att de
ifragavarande varorna var i hog grad likartade.

— Jamforelse av de ifrigavarande kdnnetecknen

Det framgér av fast réttspraxis att helhetsbedémningen av risken f6r forvixling, vad
giller de motstdende varumirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet,
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skall grunda sig pd det helhetsintryck som varumirkena ger, bland annat med
hénsyn till deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar (férstainstansrittens
dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips Van Heusen mot
harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003,
s. 11-4335, punkt 47 och dar anférd rittspraxis).

Foljande ordkénnetecken skall jimféras:

— TRAVATAN, det sokta varumirket, och

— TRIVASTAN, det dldre varumirlcet,

Sokanden har hivdat att de likheter som foreligger mellan kinnetecknen inte &r
tillrdckliga for att faststélla att de 4r identiska i visuellt hinseende och att
overklagandendamnden felaktigt har skilt ut de tva forsta bokstiverna i de
ifrigavarande kinnetecknen som den dominerande bestindsdelen i prefixet i vart
och ett av varumirkena i stéllet for att beddma den forsta stavelsen i sin helhet,

Sokandens argument kan inte godtas. Overklagandenimnden har med fog
konstaterat att de tva kinnetecknen i visuellt hinseende har nistan samma Lingd
och att de har sju bokstiver — t, 1, v, a, t, a och n — gemensamt och att dessa &r
placerade i samma ordning. Overklagandenimnden har #ven angett, vilket r
relevant, att kinnetecknen borjar med samma bokstéver, t och 1, och att bada slutar
pa tan. Forstainstansrdtten anger att den omstindigheten att de tvA forsta
bokstdverna inte bildar den forsta stavelsen i dess helhet saknar betydelse for den
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visuella jamforelsen i forevarande mal. Hérav skall den slutsatsen dras att
helhetsintrycket av dessa visuella likheter #r att kinnetecknen &r likartade.
Overklagandeniimnden gjorde en riktig beddmning niir den faststillde att de
skillnader som foreligger mellan de ifrdgavarande kinnetecknen och som hénfér sig
till att den tredje bokstaven i kiinnetecknen ér olika (vokalerna i och a) och till att en
tredje bokstav finns i det #ldre varumirket (konsonanten s) inte kunde upphéva
detta intryck, eftersom dessa bestandsdelar visuellt var svarmarkbara.

Overklagandenamnden gjorde siledes inte en oriktig bedomning nér den fann att
kinnetecknen var likartade i visuellt héinseende.

Sokanden har i fraga om likhet i fonetiskt hiinseende hévdat att overklagande-
nimnden inte i tillricklig man beaktat den fonetiska inverkan av varumérkenas
karakteristiska egenskaper, vilka denna ansdg betydelselosa. Skilinaderna mellan
kénnetecknen ar emellertid tillrickliga for att skilja dem at i fonetiskt hénseende,
eftersom de far markant olika uttal pa italienska.

Overklagandeniimnden har i detta hiinseende fastslagit att de olika varumérkena ger
genomsnittskonsumenten intryck av en fonetiskt likartad helhet, eftersom denne
sallan har tilifalle att gora en direkt jimforelse mellan olika varumérken, utan méaste
forlita sig till det ofullstindiga fonetiska intryck av dessa som han har lagt pd minnet
och med beaktande av att de tva forsta stavelserna i de motstdende kénnetecknen dr
mycket likljudande och att den sista stavelsen i kinnetecknen ér helt likljudande.
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Férstainstansritten konstaterar i likhet med intervenienten att de bada kidnneteck-
nen bestdr av ord som har samma fonetiska lingd, samma initialljud (tr), samma
slutljud (stavelsen tan), nistan likartade ljud i mitten (va/vas) och samma rytm,
eftersom de flesta fonemen &r identiska och férekommer i samma ordning.
Forstainstansrétten finner att ett sa stort antal gemensamma bestindsdelar utgor
hinder fér den italienske konsumenten att uppfatta de sma skillnaderna mellan
kénnetecknen tydligt, vilket kan medféra en viss férvirring hos denne.

Overklagandendmnden gjorde dirfor inte en oriktig bedémning nér den fastslog att
fonetisk likhet forelag mellan de motstaende kinnetecknen.

S6kanden har hévdat att kiinnetecknen skiljer sig &t i begreppsmissigt hiinseende,
eftersom det sokta varumérket TRAVATAN inte har nagon innebérd, medan den
forsta stavelsen i det dldre varumérket TRIVASTAN betyder tredubbel och den
andra stavelsen vas anspelar pd adjektivet vaskulir. Den enda stavelse som d#r
gemensam for de bada kinnetecknen har ingen sirskild innebérd och saknar
sdrskiljningsforméga med avseende pa varor i klass 5.

Overklagandenimnden har konstaterat att orden trivastan och travatan saknar
innebord for italienska konsumenter.

Forstainstansritten kan inte annat dn dela 6verklagandenimndens bedémning, Det
forefaller nimligen inte troligt att omsittningskretsen, &ven om denna innefattar
ocksd yrkesménniskor, uppfattar att det #ldre varumérket TRIVASTAN betyder att
varan ir trefalt verksam och anvinds mot kérlbesvir. Aven om omsittningskretsen
uppfattar tri som en anspelning pa tredubbel, &r det inte uppenbart vilken tredubbel
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som avses med denna anspelning. Dessutom finns det, vilket harmoniseringsbyran
konstaterat, italienska ord som bérjar pa tri, i vilka tri inte har innebérden tredubbel
(till exempel tributario (skattskyldig) och tribolare (plaga)).

Det finns dérfor anledning att anse att orden travatan och trivastan inte har négon
sarskild innebérd for italienska konsumenter och dérmed att ifragavarande
kinnetecken inte #r likartade i begreppsméssigt hénseende.

Férstainstansritten faststiller dirmed att de motstiende kinnetecknen ér likartade i
betydande omfattning i visuellt hinseende, att de #r likartade i fonetiskt hinseende
men att de inte r likartade i begreppsmissigt hdnseende.

Med beaktande av att varorna #r i hog grad likartade och att kdnnetecknen féreter
visuella och fonetiska likheter finner forstainstansritten att det foreligger risk for
forvixling mellan kinnetecknen.

Férstainstansritten anmérker, med avseende péa sékandens argument att det éldre
varumirket inte dr kiint, att intervenienten inte har dberopat att hans varumérke ar
kant.

Det kan konstateras att sékanden inte styrkt argumentet att det dldre varumdrket
inte har nagon inneboende sirskiljningsformaga. Overklagandenamnden har
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dessutom inte sttt sina argument avseende férvixlingsrisken pa att det #ldre
varumérket har hég sirskiljningsférméga. Aven om det #ldre varumirkets sirskilj-
ningsférmaga skall beaktas vid bedémningen av férvéxlingsrisken (se analogt domen
i det ovannimnda malet Canon, punkt 24) #r detta emellertid endast en av de
omsténdigheter som skall bedémas. Forvéxlingsrisk kan dérfor foreligga dven nir
det dldre varumirket endast har svag sirskiljningsformaga, bland annat da
kdnnetecknen och de varor eller tjanster som avses #r likartade (se, for ett
motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den 16 mars 2005 i mal T-112/03,
L'Oréal mot harmoniseringsbyrdn — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. 11-949,
punkt 61).

Forstainstansritten konstaterar att sékandens uppgift att Europeiska likemedels-
myndigheten har beviljat tillstind till saluféring av sokandens vara under
varumérket TRAVATAN inte kan beaktas, eftersom sékanden inte uppgett detta
vid harmoniseringsbyran och inte heller férebringat bevisning i detta hinseende vid
harmoniseringsbyran. Uppgiften saknar dessutom relevans i forevarande mal,
eftersom ett sadant tillstand inte inverkar pa bedémningen av forvixlingsrisken vid
tillimpning av férordning nr 40/94.

Forstainstansritten finner under dessa omstindigheter att varorna och de
ifrdgavarande kinnetecknen #r tillrickligt likartade for att det skall anses att
allméinheten kan komma att tro att de ifrigavarande varorna kommer frin samma
foretag, eller i férekommande fall frdn foretag med ekonomiska band.

Talan kan séledes inte vinna bifall p& sékandens andra grund. Foljaktligen skall talan
ogillas i sin helhet.
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 Riittegingskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta réttegdngskostnaderna.
Sokanden har tappat mélet och skall dérfor ersitta rittegdngskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Jaeger Tiili Czicz
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 22 september 2005.

H. Jung : . M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande

1I - 3884




