MADAUS v. SMHV — OPTIMA HEALTH (ECHINAID)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmdinen jaosto)

5 péivini huhtikuuta 2006 "

Asiassa T-202/04,

Madaus AG, kotipaikka Koéln (Saksa), edustajanaan asianajaja I. Valdelomar
Serrano,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),

asiamiehendin J. Novais Gongalves,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Optima Healthcare Ltd, kotipaikka Cardiff (Yhdistynyt kuningaskunta),
* Oikeudenkéyntikieli: englanti.
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ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.3.2004
tekemdstd padtoksestd (asia R 714/2002-2), joka liittyy vditemenettelyyn Madaus
AG:n ja Optima Healthcare Ltd:n vilillg,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimméinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke seké tuomarit I. Labucka
ja V. Trstenjak,

kirjagja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.5.2004
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.10.2004
jatetyn vastauskirjelmén,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Optima Healthcare Ltd teki 19.5.2000 yhteis6n tavaramerkistd 20 pdivind
joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteison tavaramerkkida koskevan
hakemuksen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV).
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on sanamerkki ECHINAID.

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten 15.6.1957 tehtyyn
Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan
luokituksen luokkaan 5, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: “vitamiinit, ravinnonli-
sdt, yrttivalmisteet, farmaseuttiset ja ladketieteelliset tuotteet”.

Rekisterointihakemus julkaistiin 18.12.2000 Yhteison tavaramerkkilehdessd nro
101/2000.

Madaus AG, kansainvilisen tavaramerkin ECHINACIN (voimassa Espanjassa,
Ranskassa, Italiassa, Itdvallassa, Portugalissa ja Benelux-maissa) haltija, jonka
tavaramerkki on rekisterdity seuraavia luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten:
“farmaseuttiset kemialliset tuotteet”, teki 16.3.2001 viitteen haetun tavaramerkin
rekisterdintid vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden
osalta. Se viitti, ettd ndiden kahden tavaramerkin vililli on asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

SMHV:n viiteosasto hylkdsi viditteen 15.7.2002 tekemillddn péaédtokselld silld
perusteella, ettei sekaannusvaaraa ole, koska prefiksi "echina-”, joka viittaa
echinacea-kasvin nimeen, on katsottava kuvailevaksi. Sen mukaan se seikka, ettd
ndilld kahdella tavaramerkilli on sama prefiksi, ei ndin ollen riitd osoittamaan
sekaannusvaaran olemassacloa.

II-1119



10

TUOMIO 5.4.2006 — ASIA T-202/04

Kantaja valitti 20.8.2002 SMHV:lle viiteosaston péddtoksestd asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkisi valituksen 30.3.2004 tekemdlldén péaatok-
selld (jaljempénd riidanalainen péddtos), joka annettiin kantajalle tiedoksi seuraavana
péivind. Se katsoi, ettd ndiden kahden tavaramerkin vililli ei ole sekaannusvaaraa
silld perusteella, etti tavanomaisen valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset
keskivertokuluttajat, jotka ovat tottuneet prefiksin “echina-” sisdltiviin tuotteisiin,
kiinnittévit oletettavasti ensiksi huomiota ndiden tavaramerkkien loppuosaan kuin
kuvailevaan prefiksiin “echina-”, joka ei ole riittdvin erottamiskykyinen.

Esittelevdn tuomarin kertomuksen perusteella ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin (ensimmdinen jaosto) péddtti aloittaa suullisen kisittelyn ja vahvisti istunnon
paivimidriksi 20.9.2005. Asianosaiset eivit olleet paikalla. Asianosaiset eivit ole
esittineet huomautuksia heille toimitetusta suullisen kdsittelyn poytékirjasta.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  toteaa, ettd SMHV on tehnyt virheen tehdessddn riidanalaisen pddtoksen

—  kumoaa kyseisen pditoksen
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—  midrdd SMHV:n tekemddn uuden pédtoksen, jolla hylitdén haetun tavaramer-
kin rekisterdinti sekaannusvaaran vuoksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan perusteella.

SMHYV vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Kantajan vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Kantaja esittdd vaatimustensa kolmannessa kohdassa, ettd ensimmdisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tulisi médritd SMHV hylkddmaén haetun tavaramerkin
rekisterdinti.

Koska kanteen ja sen sisdltimien vaatimusten tutkittavaksi ottamisen edellytykset
ovat ehdottomia, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin voi tutkia ne viran
puolesta, eikd sen tutkinta rajoitu asianosaisten esittdmiin oikeudenkdyntivéitteisiin
(asia 294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1339, Kok. Ep.
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VIII, s. 551, 19 kohta; asia T-130/89, B. v. komissio, tuomio 6.12.1990, Kok. 1990, s.
I[-761, julkaistu lyhennelming, 13 ja 14 kohta ja asia T-99/95, Stott v. komissio,
tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. 11-2227, 22 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava
yhteisGjen tuomioistuimen tuomion tdytintoénpanosta johtuvat toimenpiteet.
Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtivini ei siis ole antaa tdltd osin
SMHV:lle méairdystd. SMHV:n on itse tehtdvd paddtelmit ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. [1-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV
(EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. I11-683, 12 kohta ja asia T-129/01,
Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s.
[[-2251, 22 kohta ja asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV — Johnson & Johnson
(monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. 1I-1401, 24 kohta).

Kantajan kolmas vaatimus on niin ollen jitettivd tutkimatta.

Lopuksi, kantajan riidanalaisen pddtoksen kumoamista koskeva ensimmdiinen ja
toinen vaatimus otetaan tutkittavaksi.

Aineellinen kysymys

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista sekd huomattavia
arviointivirheitd. Tdmé kanneperuste jakautuu viiteen kohtaan.
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Ensimmidinen kohta, joka liittyy merkityksellisen alueen ja merkityksellisen
kohdeyleison virheelliseen mddrittelyyn

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta on riidanalaisessa pédtoksessd arvioinut
sekaannusvaaraa yhtdéltd ottamalla huomioon englantilaisen kohdeyleison, vaikka
késiteltdvind oleva asia ei koske Englannin aluetta, ja toisaalta viitannut vain
asiantuntijayleisoon (apteekkarit ja 1adkdrit), vaikka merkitykselliseen kohdeyleis66n
kuuluvat myds “loppukuluttajat’, jotka ovat "keskivertokuluttajia”.

Kantaja viittaa tiltd osin ensimmdisen valituslautakunnan 3.11.2003 tekemédn
pdétokseen (R 67/2003-1), jossa SMHYV katsoi, ettd keskivertokuluttaja, joka ostaa
reseptivapaan lddkkeen lievdd terveydellistd ongelmaa varten (esim. ravitsemustie-
teellistd ongelmaa) ei ole titi ostosta tehdessddn erityisen tarkkaavainen. Kantaja
tekee tistd sen johtopddtoksen, ettd kisiteltividnd olevassa asiassa on olemassa
sekaannusvaara keskivertokuluttajan osalta.

SMHYV esittd, ettd valituslautakunta ei ole lainkaan katsonut, ettd merkityksellinen
alue olisi Yhdistyneen kuningaskunnan alue, vaan se on pdinvastoin todennut, ettd
kohdealueet ovat Espanja, Ranska, Italia, Itdvalta, Portugali ja Benelux-maat
(riidanalaisen pédétéksen 20 ja 23 kohta) ja ettd se ei ole millddn tavoin perustanut
arviointiaan asiantuntijayleison késitykseen, vaan se on pdinvastoin viitannut
keskivertokuluttajan nikékulmaan kyseessd olevista tavaroista (riidanalaisen pédi-
toksen 23 kohta).
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Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tdmé kohta on puutteellinen sikéli, ettd se perustuu viitteisiin, jotka ovat
ristiriidassa riidanalaisessa péddtoksessd esitetyn kanssa. Ensiksi, riidanalaisen
padtoksen 20, 21 ja 23 kohdassa valituslautakunta toteaa nimenomaisesti, ettd kuusi
merkityksellistd aluetta ovat Espanja, Ranska, Italia, [tévalta, Portugali ja Benelux-
maat. Se nimedd kyseessd olevien alueiden yleison viiteyleisoksi sekaannusvaaran
arvioinnin osalta.

Vastoin kantajan viitettd valituslautakunta ei ole perustanut sekaannusvaaraa
koskevaa arviointiaan ndyttoon, joka liittyy siihen, kuinka englanninkielinen
kohdeyleis6 ymmairtdd sanan “echinacea”. Riidanalaisen pdidtoksen 18 kohdassa
valituslautakunta on tosin viitannut kyseessi olevan sanan kahteen englanninkie-
lisistd sanakirjoista otettuun médritelméén, mutta ainoastaan tarkastellessaan sanan
etymologiaa latinan kielessd. Se on pelkistddn katsonut, ettd kyse on erdén kasvin
tieteellisestd nimestd, jota kiytetddn useissa kielissé, joihin myos kyseisten kuuden
viitealueen yleison kayttdmit kielet kuuluvat.

Toiseksi riidanalaisen péddtoksen 23 kohdasta ilmenee samaten, ettd valitus-
lautakunta ei ole katsonut merkityksellisen kohdeyleisén rajoittuvan asiantuntija-
yleisdon, joka koostuu apteekkareista ja ladkdreistd. Pdinvastoin se viittaa nimen-
omaisesti kyseessd olevien tuotteiden eli lddkekasvien ja muiden farmaseuttisten
tuotteiden keskivertokuluttajaan. Kyseessd olevan keskivertokuluttajan oletetaan
siind olevan tavanomaisen valistunut, tarkkaavainen ja asiantunteva. Kyse ei ndin
ollen ole asiantuntijayleisgstd.
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Mitd tulee viitettyyn SMHV:n epéyhtendiseen ratkaisukéytdnt6on, on syytéd todeta,
ettd valituslautakuntien pédétosten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan
asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisdjen tuomioistuimet ovat sitd
tulkinneet, eiki SMHV:n aiemman ratkaisukdytinnoén pohjalta (asia T-117/02,
Grupo El Prado Cervera v. SMHV — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio
6.7.2004, Kok. 2004, s. 11-2073, 57 kohta oikeuskiytdntoviittauksineen).

Téstd seuraa, ettd kanneperusteen ensimmadinen kohta on hyldttavi.

Toinen kohta, joka liittyy erityisen kriteerin soveltamiseen sekaannusvaaraa
arvioitaessa farmaseuttisten tuotteiden erityisten ominaisuuksien vieoksi

Asianosaisten lausumat

Kantaja arvioi, ettd riidanalaiset tuotteet ovat osittain samoja ja osittain
samankaltaisia. Tavaramerkin ECHINAID kattamat “farmaseuttiset ja ladketieteelli-
set tuotteet” ovat samoja kuin tavaramerkin ECHINACIN kattamat “farmaseuttiset
kemialliset tuotteet”, kun taas ensiksi mainitun tavaramerkin suojaamat "vitamiinit,
ravinnonlisit, yrttivalmisteet” ovat niiden kanssa samankaltaisia. Se katsoo, ettd
koska virhe farmaseuttisen tuotteen valinnassa voi aiheuttaa vakavia seurauksia
terveydelle, sekaannusvaaran arvioimiseen kéytetyn kriteerin tulisi olla paljon
ankarampi kuin muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.
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SMHY esittdd, ettd rekisteréinnin hylkdémisen, joka perustuu tuollaiseen asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun vaaraan, tarkoituksena on
suojella subjektiivisia oikeuksia, eli aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvia yksin-
oikeuksia. Téstd johtuen mahdollisesta sekaannuksesta mahdollisesti aiheutuvia
vaaroja ei voida ottaa huomioon sekaannusvaaran olemassaoloa maériteltdessd.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, 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. Sekaannusvaara
sisiltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymastd.

Vakiintuneen oikeuskéytdnnén mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitd, ettd
yleisé saattaa luulla, ettd kyseessd olevat tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessd olevista yrityksistd (asia
T-31/03, Sada v. SMHV — Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005,
s. [1-1667, 42 kohta ja asia T-126/03, Reckitt Benckiser (Espaiia) v. SMHV — Aladin
(ALADIN), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. 11-2861, 78 kohta).

Tdmén saman oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleisd ymmaértdd kyseessd olevat merkit sekd
tavarat tai palvelut, ja ottamalla huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitystd
kyseisessd yksittdistapauksessa (ks. asia GRUPO SADA, tuomion 29 ja 43 kohta ja
asia ALADIN, tuomion 29 ja 79 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).
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Edelld 30 kohdassa tarkoitettu kokonaisarviointi on suoritettava objektiivisesti,
eivitkd seikat, jotka eivét liity kyseisen tuotteen kaupalliseen alkuperéddn, saa
vaikuttaa siihen.

Mahdolliset vahingolliset seuraukset, jotka liittyvit farmaseuttisen tuotteen
ohjeidenvastaiseen kdytt6on, seuraavat mahdollisesta kuluttajan védrinkésityksestd
kyseisen tuotteen identiteetin tai ominaisuuksien osalta, eivitkd sen kaupallisen
alkuperédn osalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan hylkéys-
perusteessa tarkoitetulla tavalla.

Joka tapauksessa, vaikka tuotteen ohjeidenvastaisen kiyton seurauksiin liittyvit
seikat olisivat merkityksellisid arvioitaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, on muistettava, ettdi SMHV on ottanut
nidmd seikat huomioon madiritellesséén kyseessd olevien kuluttajien ominaisuuksia.
Kuten SMHYV on perustellusti todennut riidanalaisessa pdatoksessiin, kisiteltdvind
olevassa asiassa merkityksellinen kohdeyleisé koostuu kahdentyyppisten tuotteiden
keskivertokuluttajista. Farmaseuttisten tuotteiden osalta on katsottava, ettd valitus-
lautakunta on samalla kannalla kuin véiteosasto, jonka mukaan erittdin asiantunte-
vat ammattilaiset auttavat kuluttajia heiddn tehdessdén valintaansa. Fytoterapeuttis-
ten tuotteiden osalta kuluttajia on pidettéivd kohtuullisen valistuneina, tarkkaavaisina
ja asiantuntevina sekd tottuneina kdyttdméin tuotteita, joiden tavaramerkki siséltdd
prefiksin “echina-”. Voidaan nimittdin olettaa, ettd kuluttajat, jotka ovat kiin-
nostuneita timédntyyppisistd tuotteista, pitdvit erityisen hyvéd huolta terveydestdén,
jolloin he eivit niin helposti sekoita toisiinsa kyseisten tuotteiden eri versioita. Toisin
sanoen mahdollinen vaara, ettd tuotteen virheellinen valinta ja vastaavasti
ohjeidenvastainen kéytt6 aiheuttaisivat tiettyja vahingollisia seurauksia, kompensoi-
tuu kyseessd olevien keskivertokuluttajien valistuneisuuden ja tarkkaavaisuuden
suuremmalla asteella.

Téstd johtuu, ettd myos kanneperusteen toinen kohta on hyléttava.
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Kolmas kohta, joka liittyy prefiksin “echina-" kuvailevan luonteen puuttumiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, ettd
prefiksilli ”echina-” on kuvaileva luonne, tai ainakin katsoessaan, etti se ei ole
erottamiskykyinen.

Sana "echinacea” ei ole latinaa vaan englantia, kun taas merkityksellinen kohdeyleiso
ei ole englanninkielinen, ja vain kohdeyleisén englantia ymmartédvd vihemmisto
ymmartdd sanan “echinacea” ja voi yhdistdd sen prefiksiin "echina-”.

Eri maissa rekisterbityjen prefiksin ”echin-” tai “echina-” sisdltévien tavaramerkkien
médrd, joka ilmenee Optima Healthcare Ltd:n toimittamasta luettelosta, ei ole kovin
huomattava eikd ndin ollen riitd osoittamaan, ettd prefiksid kéytettdisiin "yleisesti” tai
ettd kyseessd olevat kuluttajat ymmaértéisivit sen.

Lisiksi déntimistavan osalta se osa riidanalaisista merkeistd, jonka kuluttajat
katsovat merkittdvimméksi, eli “echina-” on sama molemmissa tapauksissa.
Kuluttajat eivét voi ndin ollen erottaa néitd kahta merkkid toisistaan.

Lopuksi kantaja vetoaa neljinnen valituslautakunnan 18.6.2003 tekemidn pddtok-
seen (R 121/2002-4), jossa viimeksi mainittu totesi, ettd tavaramerkkien SELE-
NIUM-ACE ja Selenium Spezial A-C-E vililld on sekaannusvaara. Tamén pédtoksen
mukaan sana "selenium”, joka on kemiallisen aineen nimi, ei muodosta ainoastaan
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ensimmadisen tavaramerkin yhtd osaa, vaan keskivertokuluttaja katsoo sen merkin
merkittdvimmaiksi osaksi, joten sen tulisi ndin ollen katsoa olevan riittdvin
erottamiskykyinen. Téstd seuraa sekaannusvaara.

SMHYV esittdd, ettd sana "echinacea” ei ole englantia vaan on perdisin "modernista”
latinasta, joka ei liity erityisesti mihinkddn maahan tai alueeseen. On tavanomaista
kiyttdd latinaa lddketeollisuudessa sekd yleisessé ladketieteessd.

SMHYV katsoo, etti luettelo, jonka Optima Healthcare Ltd on toimittanut yli
kolmestakymmenestd prefiksin “echin-” tai "echina-” siséltdvistd tavaramerkistd,
jotka on rekistersity yhdelld tai useammalla kisiteltdvind olevassa asiassa kyseessd
olevista alueista, osoittaa sanan “echinacea” kuvailevuuden ja ndin ollen prefiksin
"echin-” kuvailevuuden néiden alueiden yleisén keskuudessa. SMHYV viittdd samoin,
ettd kantaja ei kiistinyt niitd viitteitd vditemenettelyssd kdydyssd menettelyssd.

Tamé kuvaileva luonne vahvistuu muun muassa hakemalla sanaa "echinacea”
Internetisté jokaisella kyseessé olevalla kielelld. Tamé tutkimus tuotti 1 940 tulosta
espanjankielisiltd sivuilta, 2 630 tulosta ranskankielisiltd sivuilta, 6 080 tulosta
italiankielisiltd sivuilta, 1 160 tulosta portugalinkielisiltd sivuilta, 36 600 tulosta
saksankielisiltd sivuilta ja 7 360 tulosta hollanninkielisiltd sivuilta.

Kun otetaan huomioon prefiksin "echina-” kuvaileva luonne, silli on vihin tai ei
ollenkaan kapasiteettia erottaa toisistaan eri yrityksistd perdisin olevat tuotteet.
Keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen,
ei voi tdimén prefiksin perusteella erottaa kilpailevia tavaramerkkejé toisistaan. Hin
ei luule yhteisen prefiksin “echina-” perusteella, ettd tavaramerkit ECHINACIN ja

II-1129



46

TUOMIO 5.4.2006 — ASIA T-202/04

ECHINAID ovat perdisin samasta yrityksestd. Mainittu prefiksi on selvd ja suora
viittaus kyseessd olevien tuotteiden koostumukseen ja ominaisuuksiin, eikéd osoitus
niiden valmistajista.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, etti SMHV on perustellusti
katsonut, ettd prefiksi "echina-” on kuvaileva ja ettd niin ollen merkityksellisten
alueiden yleiso katsoisi luokkaan 5 kuuluville tuotteille haetun tavaramerkin
havaitessaan, ettd se viittaa tuotteisiin, joiden koostumus perustuu kasviin
“echinacea”.

Tdmd haetun tavaramerkin kuvailevuuteen liittyvd johtopditos on perusteltu niilld
osatekijoilld, jotka ovat valituslautakunnan suorittaman arvioinnin kohteena,
nimittdin riidanalaisen pidtoksen 18-21 kohdassa. Itse asiassa sana “echinacea” on
farmaseuttisissa ja fytoterapeuttisissa tuotteissa kdytetyn kasvin latinankielinen
tieteellinen nimi. Ndilld aloilla on tavanomaista kéyttdd kasveista latinankielisid
nimid. Tdmén vahvistaa prefiksin “echin-” tai "echina-” siséltivien rekisterdintien
suuri midrd kyseessd olevilla alueilla. SMHV on niin ollen perustellusti katsonut,
ettd prefiksi “echina-” viittaa kyseessd olevien keskivertokuluttajien ndkékulmasta
tuotteen koostumukseen eikd sen kaupalliseen alkuperédén.

Téstd seuraa, ettd kanneperusteen kolmatta kohtaa ei voida hyviksyd.
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Neljds kohta, joka liittyy sekaannusvaaran virheelliseen arviointiin

Asianosaisten lausumat

Kantaja moittii aluksi valituslautakuntaa, joka katsoi riidanalaisten tavaramerkkien
suffiksit ”-id” ja ”-cin” hallitseviksi osiksi, siitd, ettd se ei vertaillut merkkejd sellaisina
kuin kuluttajat havaitsevat ne, eli kokonaisuudessaan. Se muistuttaa, ettd yhteiséjen
tuomioistuimen mukaan keskivertokuluttaja havaitsee tavanomaisesti tavaramerkin
kokonaisuutena eikd tutki eri yksityiskohtia (asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta).

Toiseksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettd se on soveltanut virheellisesti
kisitettd “keskivertokuluttaja” ja ottanut huomioon vain ammattilaiset eiké
loppukuluttajaa. Tdmé virhe voidaan péditelld riidanalaisen péadtoksen 23 kohdasta,
jossa valituslautakunta katsoo, ettd tdméntyyppisten tuotteiden kuluttajat ovat
tottuneet tavaramerkkeihin, jotka sisdltivit prefiksin “echina-”. Taméntyyppiset
tuotteet eivit ole yleisid kaupankdynnissd. Lisdksi voidaan ajatella, ettd tdimé yleiso,
jolla on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkeji ja jonka on
luotettava epitdydelliseen muistikuvaansa niistd, katsoo, ettd kyseisilld kahdella
tavaramerkilld varustetut tuotteet tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan
mutta ettd ne ovat kuitenkin perdisin samasta yrityksesté (asia T-104/01, Oberhauser
v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359,
49 kohta).

Kantaja mainitsee kanteensa lopussa kolmannen valituslautakunnan 25.4.2001
tekemin pidtoksen (R 816/1999-3). Tissd padtoksessi valituslautakunta katsoi, ettéd

1Ir-1131



50

TUOMIO 5.4.2006 — ASIA T-202/04

keskivertokuluttajan osalta on olemassa sekaannusvaara kahden farmaseuttisia
tuotteita koskevan tavaramerkin, A-MULSIN ja ALMOXIN vilill4, joilla on
enemman tai vihemmain sama koostumus ja sama kiyttotarkoitus. Valituslautakunta
katsoi, ettd kuluttajan tarkkaavaisuus on pieni sellaisten lddkkeiden osalta, jotka
koskevat vihdisid ongelmia, kuten péinsirkyldaikkeet, unildékkeet tai hierontasljyt.
Keskivertokuluttaja ostaa yleisesti timéntyyppisid tuotteita lukematta tuoteselostetta
tai kysyméttd neuvoa apteekkarilta. Ostohetki on se hetki, jolloin sekaannus voi
tapahtua. Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka tarkkaavainen kuluttaja pystyikin
erottamaan kyseessd olevat tavaramerkit ulkoasultaan, nimittédin yhdysviivan perus-
teella, keskivertokuluttaja ei sitd vastoin pystyisi muistamaan pientd eroa mainittujen
tavaramerkkien lausuntatavassa.

SMHYV katsoo ensimmadiseksi pdinvastoin, ettd jos merkki tulee ottaa huomioon
kokonaisuudessaan, on samoin tirkedd ottaa huomioon jokaisen merkin erilaiset
osat kokonaisuutta arvioitaessa (asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-
TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. I1I-1589). Yhteisdjen tuomioistuimen
oikeuskéytdnnon mukaan tavaramerkin erottamiskyky on yksi niistd tekijoistd, jotka
on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (em. asia SABEL, tuomion
24 kohta; asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta ja
asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819,
25 kohta). Méidriteltdessd tavaramerkin erottamiskykyd on otettava huomioon
tavaramerkin ominaisluonne, mukaan lukien se, onko siind kuvailevia elementteji
vai ei niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity
(vhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999,
Kok. 1999, 5. 1-2779, 49 ja 51 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22
ja 23 kohta). Kyseessi olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai
merkityssisdllon samankaltaisuuden on perustuttava tavaramerkkien tuottamaan
kokonaisvaikutelmaan, ottaen huomioon etenkin niiden erottamiskykyiset ja
hallitsevat elementit (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 ja 23 kohta).
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Tiastd seuraa SMHV:n mukaan, ettd kun tavaramerkki sisaltdd kuvailevan osan, tima
osa voitaisiin katsoa hallitsevaksi, silld sekaannusvaaran olemassaolo ei voi perustua
osiin, joita tavaramerkkilaki ei suojaa. Vastaavasti SMHV katsoo, ettd valitus-
lautakunta on perustellusti todennut, ettd prefiksin "echina-” olemassaolo kahdessa
tavaramerkissi ei riitd aiheuttamaan sekaannusvaaraa.

SMHYV muistuttaa toisen kohdan osalta, ettd valituslautakunta on ottanut huomioon
vitamiinien, ravinnonlisien, yrttivalmisteiden ja ladketieteellisten ja farmaseuttisten
valmisteiden keskivertokuluttajien, eikd ammattilaisten eli lddkéreiden ja apteekka-
reiden, nikékulman. Niitd tuotteita voidaan myydd ilman reseptid sen vuoksi, ettd
terveysviranomaiset ovat katsoneet, ettd keskivertokuluttajat ovat riittdvén valistu-
neita ja kykenevit tekemddn valintansa. Liséksi ndiden tuotteiden keskivertokulut-
taja on tyypillinen kuluttaja, joka on erityisen kiinnostunut luonnosta perdisin
olevista terveystuotteista ja jolla todenndkdisesti on jonkin verran tietoa niistd
ollakseen tarkkaavainen echinaceaa sisiltivien tuotteiden erityisten ominaisuuksien
suhteen.

SMHV katsoo, ettd kyseessd olevien tuotteiden keskivertokuluttaja, joka tuntee
nimd ominaisuudet, katsoo prefiksin viittaukseksi kyseessd olevien tuotteiden
luonteeseen eikd niiden kaupalliseen alkuperddn. Keskivertokuluttajan tarkkaavai-
suuden aste vaihtelee kyseessd olevista tuotteista riippuen (em. asia Lloyd
Schhuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta), eikd terveydellisten tuotteiden osalta ole
mitddn syytd ajatella, ettd keskivertokuluttaja ei olisi tarkkaavainen silld hetkelld, kun
hdn valitsee nditd tuotteita. Hin olisi vield tarkkaavaisempi, jos olisi olemassa
kantajan viittdimé vakava vaara terveydelle siind tapauksessa, ettd kyseessd olevat
tuotteet sekoitettaisiin niitd kéytettiessd.

1Ir-1133



54

55

56

57

TUOMIO 5.4.2006 — ASIA T-202/04

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, ettd yleensd yleisé ei mielld
moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtid tavaramerkin luoman
kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (em. asia BUDMEN, tuomion
53 kohta).

Kisiteltdvinid olevassa asiassa, kuten ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on jo
edelld 44 kohdassa esittinyt, kahden kyseessd olevan merkin yhteinen prefiksi eli
"echina-”, jolla on kuvaileva luonne, ei auta erottamaan tuotteiden kaupallista
alkuperdd. SMHYV on niin ollen perustellusti katsonut, ettd riidanalaisten merkkien
suffiksit, eli ”-id” ja ”-cin”, on katsottava erottamiskykyisiksi ja hallitseviksi
elementeiksi, jotka kiinnittévit kuluttajien huomion.

Kantajan riidanalaisen pddtoksen 25 kohtaan sisdltyvin kisitteen “keskivertokulut-
taja” virheellistd soveltamista koskevan esityksen osalta on riittdvidd muistuttaa, ettd
kyseessd oleva kohta ei viittaa ammattilaisiin, vaan “kyseessd olevaan yleis66n”.
Tdamé ilmaisu médritellddn 23 kohdassa, jossa valituslautakunta viittaa nimenomai-
sesti kyseessd olevien tuotteiden keskivertokuluttajaan. Viimeksi mainitun oletetaan
olevan kohtuullisen valistunut, tarkkaavainen ja asiantunteva. Vastoin kantajan
esitystd SMHYV ei ndin ollen ole rajoittanut sekaannusvaaran tutkintaa ammattiku-
luttajiin, vaan on selvisti ottanut huomioon kyseessé olevien tuotteiden loppuku-
luttajat.

Vaikka olisikin kantajan esittdmélld tavalla totta, ettd keskivertokuluttajalla on
harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejd, vaan hénen téytyy luottaa
epitdydelliseen muistikuvaansa niistd, timé véite ei menesty kisiteltdvind olevassa
asiassa, kun otetaan huomioon prefiksin ”echina” kuvailevaisuus.
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Lopuksi, kantajan mainitseman kolmannen valituslautakunnan pédtoksen osalta
viitataan edeltivdin 24 kohtaan,

Tdstd seuraa, ettd kanneperusteen neljds kohta on hyldttava.

Viides kohta, joka liittyy “keskindisen riippuvuuden periaatteen” huomiotta
Jdttamiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja viittdd, ettd valituslautakunta ei ole soveltanut "keskindisen riippuvuuden
periaatetta”. Tdmid ”periaate” tarkoittaa, etti sekaannusvaaran kokonaisarviointi
merkitsee huomioon otettavien tekijoiden tiettyd keskindistd riippuvuutta. Erityisesti
sitd, ettd kyseisten tavaroiden tai palvelujen vihdisen samankaltaisuuden saattaa
korvata niitd varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittévd samankaltaisuus ja
péinvastoin (em. asia Canon, tuomion 15-18 kohta).

Kantaja katsoo, ettd késiteltdvind olevassa asiassa valituslautakunnan olisi pitényt
katsoa tavaroiden merkittivd samankaltaisuus riittiviksi korvaamaan merkkien
viliset pienet erot.
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SMHV myontdd, ettd sekaannusvaaran kokonaisarviointi sisdltdd huomioon
otettavien tekijoiden keskindisen riippuvuuden mittaamisen ja ettd kisiteltdvénd
olevassa asiassa riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samoja.
Kuitenkin tavaroiden vélinen samuus pitdisi suhteuttaa tavaramerkkien erottamis-
kyvyn luonteen tirkeyteen. Koska kyseessd olevat tavaramerkit koostuvat kuvaile-
vasta prefiksistd, niiden erottamiskyky rajoittuu suffiksiin, joka on se osa, johon
kuluttajat kiinnittévit huomiota. Néin ollen aikaisemman tavaramerkin suojan ala
on erittdin rajattu.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Vakiintuneen oikeuskidytinnon mukaan sekaannusvaaran kokonaisarviointi tarkoit-
taa tiettyd keskindistd riippuvuutta huomioon otettavien tekijéiden vélilld ja etenkin
tavaramerkkien ja kyseessi olevien tavaroiden ja palvelujen vililli. Néin ollen
kyseisten tavaroiden tai palvelujen vihdisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd
varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittavd samankaltaisuus ja pdinvastoin (em.
asia Canon, tuomion 17 kohta ja asia T-3/04, Simonds Farsons Cisk v. SMHV — Spa
Monopole (KINJI by SPA), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. I1-4837, 33 kohta).

Kantaja esittdd, ettd SMHV:n tekemd arviointi sekaannusvaarasta kisiteltdvind
olevassa asiassa on virheellinen, koska riidanalaisessa pditoksessd ei ole mainittu
sitd, mitd kutsutaan "keskindisen riippuvuuden periaatteeksi”, joka esiintyy oikeus-
kiytdnnossd (em. asia Canon, tuomion 17 kohta).

On huomattava, ettd sikéli kuin véitteen voidaan katsoa tarkoittavan, ettd kyseessd
olevassa oikeuskiytinnossd mddritellddn “keskindisen riippuvuuden periaatteen”
muodostavan itsendisen oikeussddnnon, se ei ole perusteltu. Mainittuun “peri-
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aatteeseen” liittyvilld nikokohdilla ilmaistaan vain yksi monista tekijoistd, jotka on
otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa kokonaisuutena tietyssd tapauk-
sessa. Tdstd johtuu, ettd ainoastaan tdmén tekijin mainitsematta jdttdiminen
riidanalaisessa pddtoksessd ei johda sellaiseen olettamaan, ettd siind esitetty arviointi
sekaannusvaarasta on virheellinen.

Kun otetaan huomioon kaikki sekaannusvaaran arvioimisessa huomioon otetut
tekijit sellaisina kuin ne on esitetty riidanalaisessa pddtoksessd, ja etenkin siind
mainitut todisteet useiden prefiksit “echin-” tai "echina-”, joihin yhdistyy erilaisia
suffikseja, siséltdvien tavaramerkkien esiintymisestd rinnakkain merkityksellisilld
alueilla, kantajan véite ei osoita minkdénlaista virhettd valituslautakunnan arvioin-
nissa.

Tdstd seuraa, ettd kanneperusteen viides kohta on hyldttdvd. Vastaavasti kanne on
hyldttivd kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdynti-
kulut, jos vastaaja on sitd vaatinut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkdyntikulut tdimén vaatimusten mukai-
sesti.
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