TUOMIO 26.4.2007 — ASIA C-412/05 P

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)
26 paiviana huhtikuuta 2007 *

Asiassa C-412/05 P,

jossa on kyse yhteisdjen tuomioistuimen perussddnnén 56 artiklan nojalla
23.11.2005 tehdysta valituksesta,

Alcon Inc., kotipaikka Hiinenberg (Sveitsi), edustajanaan solicitor G. Breen ja
J. Gleeson, SC, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehendin A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmaisesséd oikeusasteessa,
* Qikeudenkéyntikieli: englanti.
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ja Biofarma SA, kotipaikka Neuilly-sur-Seine (Ranska), edustajinaan abogado V. Gil
Vega ja abogado A. Ruiz Ldpez,

viliintulijana ensimma@isesséd oikeusasteessa,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekd tuomarit A. Tizzano,
A. Borg Barthet, J. Malenovsky ja A. O Caoimh (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies J. Swedenborg,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssi ja 27.9.2006 pidetyssé istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.10.2006 pidetyssi istunnossa esittdimén ratkaisueh-
dotuksen,
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on antanut seuraavan

tuomion

Alcon Inc. vaatii valituksellaan, ettd yhteisdjen tuomioistuin kumoaa Euroopan
yhteisdjen ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-130/03, Alcon
vastaan SMHV - Biofarma (TRAVATAN), 22.9.2005 antaman tuomion (Kok. 2005,
s. 1I-3859; jdljempédnd valituksenalainen tuomio), jolla se hylkdsi Alcon Inc:n
kumoamiskanteen sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) kolmannen valituslautakunnan 30.1.2003 tekemaistd paitoksestd (asia R
968/2001-3), jolla hylattiin sanamerkin TRAVATAN rekisterointi yhteisén tavara-
merkkina (jiljempéna riidanalainen pé#tos).

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 48 artiklan 2 kohdan
ensimmadisessi alakohdassa maaratidn, ettd “asian késittelyn kuluessa ei saa vedota
uuteen perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen késittelyn aikana esille tulleisiin
tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin”.
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Mainitun tyojdrjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan “asianosaisten kirjelmét
eivat voi muuttaa riidan kohdetta siitd, mika se on ollut valituslautakunnassa”.

Yhteisén tavaramerkista 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdassa saadetaan seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkii ei rekistertidé:

b) 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,] yleisén keskuudessa on sekaannus-
vaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisesti
mielleyhtymasta.”
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Tamian asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa sidadetain
seuraavaa:

"Edella 1 kohdassa "aikaisemmalla tavaramerkilld’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavara-
merkin rekisteréintihakemuksen tekopiivdd, ottaen tarvittaessa huomioon
vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

ii) jasenvaltiossa rekisterdidyt tavaramerkit — —”

Tamén saman asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sidddetadn seuraavaa:

2. Viitteen tehneen aikaisemman yhteisén tavaramerkin haltijan on hakijan
pyynnostd toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista
edeltineiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisén tavaramerkkid on
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tosiasiallisesti kdytetty yhteistssi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten
se on rekisterdity ja joihin viite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt
kayttamatta jattamiseen, jos tihdn péivddn mennessi aikaisempi tavaramerkki on
ollut rekisterdityna véhintdan viisi vuotta. Jos niitd todisteita ei esitetd, viite
hyldtadn. Jos aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on kéytetty ainoastaan joidenkin
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity, sitd pidetdan véitteen
tutkimisessa rekisterditynd ainoastaan nididen tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kiytto jisenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kiyttoa yhteisossa.”

Mainitun asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan hakija voi milloin tahansa
peruuttaa yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen
sisdltdmien tavaroiden tai palvelujen luetteloa.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1-3 kohdassa sdiddetiaan seuraavaa:

1. Valituslautakuntien valitusta koskevat padtokset voidaan saattaa yhteisojen
[ensimmadisen oikeusasteen] tuomioistuimen kasiteltavaksi.
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2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymaérayksen
rikkominen, perustamissopimuksen, tdmén asetuksen tai niiden soveltamista
koskevan oikeussadannén rikkominen taikka harkintavallan vadrinkaytto.

3. Yhteisojen [ensimmdisen oikeusasteen] tuomioistuimella on toimivalta seka
kumota kiistetty paatds ettd muuttaa sitd.”

5 Asetuksen N:o 40/94 tiytdntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 13 saannoén 1 kohdassa saddetdan niistid
tiedoista, jotka yhteisdn tavaramerkistd annetun asetuksen 44 artiklan mukaisen
muutospyynnon on siséllettdva.

Asian tausta

10 Valittaja teki 11.6.1998 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin TRAVATAN rekisteroi-
miseksi yhteison tavaramerkiksi “silméladketieteeseen liittyvid farmaseuttisia val-
misteita” varten. Tavarat, joita varten rekistersintida haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
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palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteréimistéi varten koskevan
15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen (jaljempéni Nizzan sopimus), sellaisena kuin
se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 5, jotka ovat “farmaseuttiset ja
eldinladkintituotteet; terveydenhoitotuotteet lddkinnilliseen kayttoon; dieettiravin-
toaineet ldakinnilliseen kéyttoon, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampai-
den tdyte- ja jdljennosaineet; desinfiointiaineet; tuhoeldinten ja syopiléisten
havitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”.

Biofarma SA (jaljempdna Biofarma) teki 22.6.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan
nojalla véitteen timén yhteison tavaramerkin rekisterointia vastaan. Tama viite
perustui kansalliseen sanamerkkiin TRIVASTAN (jaljempéna aikaisempi tavara-
merkki), joka on rekisteroity Italiassa 27.1.1986, ja kaikkiin sen kattamiin tavaroihin,
jotka ovat luokkaan 5 kuuluvat “farmaseuttiset ja eldinlddkintatuotteet; terveyden-
hoitotuotteet ladkinnilliseen kiayttoon; dieettiravintoaineet lapsille tai sairaille,
laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden tdyte- ja jdljennosaineet; desinfiointiaineet;
tuhoeldinten ja syopalaisten havitysvalmisteet”. Mainittu vidite kohdistui kaikkiin
riitautetussa yhteison tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavaroihin.

Biofarmaa pyydettiin esittimdén todisteita aikaisemman merkin tosiasiallisesta
kaytosta Italiassa, ja se toimitti 28.7.2000 SMHV:lle asiakirjoja titd tarkoitusta
varten.

SMHV:n viiteosasto hyviksyi Biofarman tekeman véitteen 26.9.2001 ja katsoi, etta
aikaisemman tavaramerkin kiytté on osoitettu erityisen farmaseuttisen tuotteen
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osalta, joka on ”perifeerinen vasodilaattori déreisverenkierron ja aivojen verenkier-
ron hiirididen seka silmén ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon”.
Niin ollen mainittu véiteosasto hylkisi sanamerkin TRAVATAN rekister6imisen
yhteison tavaramerkiksi silld perusteella, etta Italiassa oli olemassa sekaannusvaara,
joka siséltad vaaran mielleyhtymadsté, kun otetaan huomioon, ettd tavaramerkit ovat
sekd ulkoasultaan ettd lausuntatavaltaan samankaltaisia ja tavarat ovat jossakin
madrin samankaltaisia.

Valittaja valitti tistd pdatoksestd 13.11.2001 SMHV:n kolmanteen valituslautakun-
taan, joka hylkasi valituksen riidanalaisella paitokselld ja vahvisti ndin ollen
viiteosaston paidtoksen perusteluineen.

Valituksenalainen tuomio

Valittaja nosti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.4.2003
toimittamallaan kirjelmilld kanteen riidanalaisen pddtoksen kumoamisesta. Se esitti
kaksi kanneperustetta, jotka liittyivit asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
ja 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomiseen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi ennen kanneperusteiden
tutkimista valituksenalaisen tuomion 17-22 kohdassa, ettd kantajan istunnossa
esittdmi, asiassa T-334/01, MFE Marienfelde vastaan SMHV - Vétoquinol
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(HIPOVITON), 8.7.2004 annetusta tuomiosta (Kok. 2004, s. II-2787), jossa todettiin,
ettd vaaditut edellytykset aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kiytosta eivit
tdyttyneet erityisesti kyseessd olevan tavaramerkin heikon kaupallisen volyymin
vuoksi, johdettu kanneperuste on jitettivd tutkimatta. Taltd osin ensimmdiisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi sen jalkeen, kun se oli viitannut tyojirjestyksensi
48 artiklan 2 kohdan ensimmadisen alakohdan sanamuotoon, ettd yhtiéltd kantaja ei
ollut moittinut kannekirjelmésséén valituslautakuntaa asetuksen N:o 40/94 43 artik-
lan 2 ja 3 kohdan rikkomisesta sen vuoksi, ettd mainitut edellytykset eivat olisi
tayttyneet, vaan ainoastaan sen vuoksi, ettd Biofarman esittdmit todisteet
tosiasiallisesta kdytostd eivit osoittaneet, ettd aikaisempaa tavaramerkkid olisi
tosiasiassa kiytetty silmilddketieteeseen liittyvid valmisteita varten, ja ettd toisaalta
mainittu kantaja ei ollut millaén tavoin osoittanut, ettd olisi olemassa mainitussa
48 artiklassa tarkoitettu uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin lisdsi valituksenalaisen tuomion 23 koh-
dassa, ettd vaikka tdméa kanneperuste olisi tulkittava kannekirjelméssd esitettyyn
kanneperusteeseen liittyviksi viitteeksi, siind valvonnassa, jota ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin harjoittaa tutkiessaan riitautetun paitoksen laillisuuden,
asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan “joka tapauksessa” ottaa huomioon
vain sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi kuitenkin tdmén tuomion 24 kohdassa, ettd kantaja ei ole
SMHV:n menettelyssa kiistdnyt sitd seikkaa, ettd Biofarman toimittama todiste
osoittaa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kéyton tietylle tavaralle, ja kantaja
on myo6s ilmoittanut viiteosastossa, ettd se on “pannut merkille tavaramerkin
TRIVASTAN kiyton osoittamiseksi Italiassa toimitetut asiakirjat” ja ettd se ei aio
“kiistaa tata seikkaa”. Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ndin ollen
mainitun tuomion 25 kohdassa, ettd kantajan viitteet on hylattavi.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkasi lisdksi valituksenalaisen tuomion
29-33 kohdassa kantajan esittimin ensimmdisen kanneperusteen silld perusteella,
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ettd valituslautakunta oli perustellusti katsonut, ettdi Biofarman esittimi todiste
osoitti aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kdyton. Taltd osin ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin totesi mainitun tuomion 30 ja 31 kohdassa, etti jos eris
tavaramerkillda TRIVASTAN varustetun lddkkeen terapeuttisista kéyttétarkoituksista
on silmén verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitaminen ja on néytetty toteen, etti
sitd on myyty useiden vuosien ajan, on tarpeetonta vaatia, ettd néiytetdin toteen, ettd
silmén verenkiertoon liittyvistd sairauksista kérsivit potilaat ovat todella kayttineet
kyseista ladketta.

Toisen kanneperusteen osalta ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin totesi — sen
jilkeen kun se on muistuttanut valituksenalaisen tuomion 45-47 kohdassa
soveltuvista sddnnoksistd ja sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin kanssa
koskevasta oikeuskidytinnostd — mainitun tuomion 48 ja 49 kohdassa seuraavaa:

748 Esilla olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki TRIVASTAN on rekisterdity
Italiassa, joka muodostaa siis asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan soveltamisen kannalta merkityksellisen alueen.

49 On selviy, ettd kyseessd olevat tavarat ovat ldakkeitd, joiden myynti lopullisille
kuluttajille apteekeissa edellyttad ladkirin antamaa lddkemédraystd. Néin ollen
kohdeyleisé muodostuu paitsi lopullisista kuluttajista, my6s ammattilaisista eli
ladkemadriyksen antavista ladkéreistd sekd médrdyksen mukaista lddkettd
myyvista apteekkareista.”
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi niin ollen valituksenalaisen tuomion
50 kohdassa, ettd sen on ndiden toteamusten pohjalta vertailtava yhtéilta kyseessa
olevia tavaroita ja toisaalta riidanalaisia merkkeji.

Tavaroiden vertailuun liittyen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkasi aluksi
valituksenalaisen tuomion 51-53 kohdassa tavaraluettelon rajoituksen, jonka
kantaja viitti tehneensd, ja totesi mainitun tuomion 53 kohdassa, ettd kantaja ei
ollut esittinyt rajoitukseen vaadittavaa tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
muutospyyntod asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13
sdannon mukaisesti.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi néin ollen tuomion 55 kohdassa, etta
vertailtavat tuotteet ovat "silmélddketieteeseen liittyvit farmaseuttiset valmisteet” ja
"perifeerinen vasodilaattori déreisverenkierron ja aivojen verenkierron hiiriciden
seké silmén ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon”.

Taltd osin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti aluksi valituksenalai-
sen tuomion 57 kohdassa, ettd niilli tavaroilla on sama luonne (farmaseuttiset
valmisteet), sama tarkoitus tai kayttotarkoitus (alkuperéltadn verenkiertoon liittyvien
tai siihen liittymattomien silmisairauksien hoito), ne on tarkoitettu samoille
kuluttajille (ammattilaiset mukaan lukien ladkérit ja apteekkarit sekd varsinaiset
loppukiyttajat eli silmasairauksista kirsivit potilaat), niitd varten kaytetaan samoja
jakelukanavia (padsadntoisesti apteekit) ja ne ovat mahdollisesti toisiaan taydentévia.
Se johti téstd, ettei ndin ollen ole epdilystikédn siitd, etteivitko samat taloudelliset
toimijat voisi valmistaa tai myyd4 niité.
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési edelleen valituksenalaisen tuomion
58 kohdassa kantajan viitteen, jonka mukaan tavarat eivit ole samankaltaisia, koska
Biofarman tuote on suun kautta nautittava tabletti, kun taas kantajan tuote on
silmitippojen muodossa. Ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tdma
ero laidkkeen annostelutavassa ei voi olla tissé tapauksessa vallitseva suhteessa néille
kahdelle tuotteelle yhteiseen luonteeseen ja kayttotarkoitukseen.

Lisdksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési valituksenalaisen tuomion
59 ja 60 kohdassa merkityksettoméind kantajan viitteen siitd, ettd sen lidkkeen
maaraa silmalaakari, kun taas Biofarman laikkeen maarda verenkiertohiirioihin
erikoistunut laakari.

Toiseksi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kyseesséd olevien merkkien
vertailun osalta aluksi valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa, ettei valituslautakunta
tehnyt virhettd, kun se totesi, ettd merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia. Taltd
osin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 65 kohdassa
seuraavaa:

"65 — — Valituslautakunta totesi perustellusti, ettd ulkoasultaan kyseiset kaksi
merkkié olivat ldahestulkoon samanpituiset ja niissd esiintyi seitsemidn samaa
kirjainta, t, 1, v, a, t, a ja n, samassa jarjestyksessd. Se totesi niin ikédn
asiaankuuluvasti, ettd merkit alkoivat samoilla kirjaimilla t ja r, ja niiden loppu
oli sama tan. On todettava, ettd tidssd tapauksessa silld, ettei kahdella
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ensimmiaiselld kirjaimella muodosteta kokonaisuudessaan ensimmadisté tavua, ei
ole ulkoasujen vertailussa merkitystd. Tastd on siis padteltavé, ettd kyseisestd
ulkoasujen yhdennikoisyydestd syntyy kokonaisvaikutelma merkkien saman-
kaltaisuudesta. Valituslautakunta oli oikeassa, kun se totesi, ettd kyseessi olevien
merkkien erot, jotka johtuvat siitd, ettd merkkien kolmas kirjain on eri (vokaalit
ija a), ja siitéd, ettd aikaisempaan tavaramerkkiin siséltyy yliméaardinen kirjain
(konsonantti s), eivit olleet omiaan kumoamaan tita vaikutelmaa, koska kyseiset

osatekijit ovat visuaalisesti heikosti havaittavia.”

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lisidksi valituksenalaisen tuomion
70 kohdassa, ettei valituslautakunta myoskédédn tehnyt virhettd, kun se totesi, ettd
kyseessd olevat merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia. Téltd osin ensimmai-

sen oikeusasteen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 69 kohdassa seuraavaa:

"69 — — kyseiset kaksi merkkid muodostuvat foneettisesti samanpituisista sanoista,
samasta alkudinteestd (tr), samasta loppuédinteestd (tavu tan), lihes samankal-
taisista vilissd olevista adnteistd (va/vas) ja niilli on sama poljento, koska
enemmistd foneemeista on samoja ja samassa jarjestyksessd. On todettava, ettd
silld, ettd yhteisid osia on ndin huomattava méard, estetddn italialaisia kuluttajia
havaitsemasta selvisti kyseisten merkkien pienet eroavaisuudet, miki on

omiaan aiheuttamaan tiettyd sekaannusta ndiden kuluttajien keskuudessa.”

Edelleen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
74 kohdassa, ettd kyseessa olevat merkit eivit ole merkityssisélloltdadn samankaltai-

s1a.
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Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 75, 76
ja 80 kohdassa, ettd koska tuotteet ovat merkittivisti samankaltaisia ja merkit ovat
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, merkkien vililli on sekaannus-
vaara sikéli kuin kohdeyleiso saattaa katsoa, ettd kyseessi olevat tavarat ovat perdisin
samasta yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista
yrityksistd. Nain ollen se hylkisi kantajan toisen kanneperusteen ja siten kanteen
kokonaisuudessaan.

Asianosaisten lausumat

Valittaja vaatii valituksessaan, ettd yhteisdjen tuomioistuin

—  kumoaa valituksenalaisen tuomion

— palauttaa tarvittaessa asian ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa SMHV:n ja/tai Biofarman korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd yhteisdjen tuomioistuin hylkaé valituksen ja velvoittaa valittajan
korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Biofarma, joka ei ole toimittanut vastauskirjelméd mutta jota on kuultu istunnossa,
yhtyy SMHV:n vaatimuksiin.

Valitus

Valittaja esittda valituksenalaisen tuomion kumoamiseen tdhtddvien vaatimustensa
tueksi valitusperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
rikkomiseen liittyvin kanneperusteen tutkittavaksi ottamista, sekd valitusperusteen,
joka koskee saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmdinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan rikkomiseen liittyvin kanneperusteen tutkittavaksi ottamista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja esittdd, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen, kun
se on jattdnyt tutkimatta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista
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koskevan kanneperusteen sen vuoksi, ettid se on uusi sikili kuin se koskee niiden
edellytysten tdyttymistd, joiden perusteella voidaan katsoa, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid on tosiasiallisesti kiytetty. Valittaja viittas, ettd koska se oli kiistanyt
SMHV:ssa sen asiayhteyden, jossa aikaisempaa tavaramerkkida on kiytetty, eli sen
seikan, etti titd tavaramerkkid olisi tosiasiallisesti kiytetty Italiassa silmilddketie-
teelliselle tuotteelle, ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa olisi pitanyt sallia
lissthuomautusten esittiminen téstd kanneperusteesta.

Joka tapauksessa valittaja katsoo, ettd mainittu kanneperuste perustuu sellaisiin
oikeudellisiin kysymyksiin, jotka ilmenivit kasittelyn kuluessa, eli annettaessa
tuomio edelld mainitussa asiassa MFE Marienfelde vastaan SMHV — Vétoquinol
(HIPOVITON). Nimittiin tdmén tuomion, joka annettiin sen jilkeen, kun
kasiteltavana olevassa asiassa oli nostettu kanne, 35 kohdassa ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi soveltuvaa lainsdddantod uudella tavalla verrat-
tuna asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. I-2439)
kun se katsoi, ettd aikaisemman tavaramerkin kiyton laajuutta tarkasteltaessa on
otettava erityisesti huomioon yhtdadltd kaikkien kaytt6d merkitsevien toimien
kaupallinen volyymi ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana kaytt6a
merkitsevit toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.

Valittaja esittdd edelleen, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin teki myos
oikeudellisen virheen valituksenalaisen tuomion 23—-25 kohdassa, kun se katsoi, etti
vaikka kyseessé oleva kanneperuste otettaisiinkin tutkittavaksi, se olisi rajoitettava
valituslautakunnan padtoksen laillisuuden valvontaan sen tilanteen pohjalta,
jollaisina asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat on esitetty valituslautakunnalle.
Mikali tallainen johtopéitos olisi pétevd, valituslautakunnan riitautettua paatosta ei
voitaisi kumota, vaikka se olisi ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen tai
yhteistjen tuomioistuimen viimeisimmaén tulkinnan mukaan selvisti virheellinen.
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SMHV:n mukaan valittajan véite, jonka mukaan tavaramerkkid ei kaytetty
tosiasiallisesti, on uusi kanneperuste, koska valittaja viitti valituslautakunnassa
esitetyssid alkuperdisessi valitusperusteessa ainoastaan, ettei ole osoitettu, etti
aikaisempaa tavaramerkkid olisi kéytetty tuotteelle, jolla on erityisid terapeuttisia
kayttotarkoituksia, eli silmélddketieteeseen liittyvid kayttotarkoituksia, mutta ei
kyseenalaistanut tdmén kéyton tosiasiallisuutta. Talld uudella viitteelld muutetaan
vastoin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 artiklan
4 kohtaa riidan kohdetta siitd, mika se oli valituslautakunnassa, koska silld pyritdan
riidanalaisen pdatoksen uudelleen tutkimiseen sellaisten kysymysten osalta, joita
siind ei ole kisitelty.

Yhteis6jen tuomioistuimen arviointi asiasta

Sikdli kuin valittaja esittdd késiteltdavana olevan valitusperusteen ensimmadisessi
osassa esitettyjen viitteiden yhteydess, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
on tulkinnut véidrin ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyGjarjestyksen
48 artiklan 2 kohdan ensimmdistd alakohtaa, on todettava, ettd timén sddnnoksen
mukaan uusien kanneperusteiden esittdminen asian kisittelyn kuluessa on kiellettyi,
paitsi jos ndméd kanneperusteet perustuvat oikeudellisiin seikkoihin tai tosiseikkoi-
hin, jotka ovat tulleet ilmi kasittelyn aikana.

Kisiteltavana olevassa asiassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
valituksenalaisen tuomion 17-22 kohdassa, ettd koska ei ole olemassa uutta
tosiseikkkaa tai oikeudellista seikkaa, kantajan istunnossa esittimi kanneperuste,
jonka mukaan edellytykset aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kiytosté eivit

I- 3607



40

41

TUOMIO 26.4.2007 — ASIA C-412/05 P

tdyty erityisesti mainitun tavaramerkin heikon kaupallisen volyymin vuoksi, on
jitettdava tutkimatta, koska se on mainitussa ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tyojarjestyksen sadnnoksessd tarkoitettu uusi kanneperuste. Kantaja ei
nimittdin ollut moittinut kannekirjelméssddn valituslautakuntaa asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomisesta sen vuoksi, etti mainitut
edellytykset eivdat olisi tdyttyneet, vaan ainoastaan sen vuoksi, ettd Biofarman
esittamat todisteet tosiasiallisesta kiytostd eivit osoittaneet, ettd aikaisempaa
tavaramerkkid olisi tosiasiassa kiytetty silmélddketieteeseen liittyvid valmisteita
varten.

On todettava, ettd kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 20 kohdassa
esittdnyt, ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arvio on oikeudellisesti
virheellinen. Nimittdin viitteet, joiden mukaan edellytykset aikaisemman tavara-
merkin tosiasiallisesta kiytostd eivit tayty, sisdltyvit loogisesti sithen kanneperus-
teeseen, jonka mukaan tuollaista tosiasiallista kiyttda ei ole osoitettu silmalddke-
tieteellisten tuotteiden osalta. Sen lisdksi, ettd timid viite perustuu asetuksen
N:o 40/94 saman sadnnoksen rikkomiseen kuin kanneperusteessa esitetty viite, silla
pyritddn mainitun kanneperusteen tavoin kiistiméaén aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallinen kaupallinen hyédyntdminen liiketoiminnassa. Néin ollen se vahvistaa
kanneperustetta, ja on otettava tutkittavaksi (asia 306/81, Verros v. parlamentti,
tuomio 19.5.1983, Kok. 1983, s. 1755, 9 kohta ja asia C-66/02, Italia v. komissio,
tuomio 15.12.2005, Kok. 2005, s. I-10901, 86 kohta).

Valituksenalaisen tuomion 17-22 kohtaa koskeva oikeudellinen virhe ei ole
kuitenkaan sellainen, jonka johdosta tuomio tulisi patemattoméksi, ja ndin ollen
valittajan titd koskevat viitteet ovat tehottomia. Nimittdin sitd, ettd ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin hylkési edellytyksiin aikaisemman tavaramerkin tosi-
asiallisesta kaytosta liittyvat viitteet, on perusteltu oikeudellisesti riittavalla tavalla
mainitussa tuomiossa esitetyillda muilla perusteilla (ks. télta osin asia C-496/99 P,
komissio v. CAS Succhi di Frutta, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-3801, 68 kohta ja
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asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 46—
51 kohta).

Taltéd osin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion
23-25 kohdassa, joissa kiytetddn ilmaisua “joka tapauksessa” ja joissa kisitellddn
toista kohtaa valittajan timén kanneperusteen yhteydessi esittimisté viitteistd, ettid
vaikka aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kiytén edellytyksiin liittyvaa véitetta
olisi tutkittava kanteessa esitetyn kanneperusteen yhteydessd, se olisi joka
tapauksessa hylattavi toisella perusteella, jonka mukaan kun ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimelle esitetylld kanteella valvotaan riidanalaisen péaitoksen
laillisuutta, sen harjoittamassa valvonnassa asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat
voidaan ottaa huomioon vain sellaisina kuin ne on esitetty valituslautakunnalle.
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomion 24 kohdassa tosiseikkoja
koskevan itsendisen arviointinsa yhteydessd, ettd kisiteltiavina olevassa kanteessa ei
ole asetettu kyseenalaiseksi sitd, ettd kantaja on SMHV:n menettelyssid nimenomai-
sesti ilmoittanut, ettd se ei riitauta sitd seikkaa, ettd Biofarman esittimi todiste
osoittaa, ettd aikaisempaa tavaramerkkii on tosiasiallisesti kéytetty tietylle tuotteelle.

Vastoin valittajan viitteitd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti
jattdnyt tutkimatta titd toista kanneperustetta koskevan riidanalaisen viitteen.
Kantajalla ei nimittdin ollut oikeutta muuttaa ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa riidan sisédltod siitd, millaisena se ilmenee sen itsensd ja viitteentekijan
esittimistd vaatimuksista ja vaitteistd (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedial v.
SMHYV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 26 kohta ja em. asia KWS Saat v.
SMHYV, tuomion 58 kohta).

Yhtaalta asetuksen N:o 40/94 63 artiklasta seuraa, ettd valituslautakunnan paatoksen
kumoaminen tai muuttaminen on mahdollista vain, kun on kyse puuttuvasta
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toimivallasta, olennaisten menettelyméadraysten rikkomisesta, EY:n perustamissopi-
muksen, asetuksen N:o 40/94 tai jonkin niiden soveltamista koskevan oikeus-
sdannon rikkomisesta taikka harkintavallan véarinkaytostd. Ndin ollen yhteisojen
tuomioistuimen tdmin pddtoksen osalta harjoittama valvonta ei ylitd laillisuus-
valvontaa, eiké sen kohteena niin ollen ole SMHV:n elinten arvioimien tosiseikkojen
uudelleen tutkiminen, joka vaatisi sille esitettyjen uusien seikkojen huomioon
ottamista (ks. vastaavasti asia C-214/05 P, Rossi v. SMHYV, tuomio 18.7.2006,
Kok. 2006, s. I-7057, 50 kohta ja asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007,
Kok. 2007, s. 1-2213, 54 kohta).

w5 Toisaalta ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 artiklan
4 kohdasta johtuu, etti asianosaiset eivit voi tuossa oikeusasteessa muuttaa riidan
kohdetta siitd, mika se on ollut valituslautakunnassa.

16 Koska ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi taysivaltaisesti, ettd kantaja oli
SMHV:ssa nimenomaisesti ilmoittanut olevansa kiistimatta sitd seikkaa, ettd
aikaisempi tavaramerkki tiyttda edellytykset tosiasiallisesta kiytostd, se on voinut
oikeudellista virhettd tekeméttd jattda ensimmadistd kertaa sen istunnossa esitetyn
riidanalaisen viitteen tutkimatta.

«7  Tastd seuraa, ettd ensimmadinen valitusperuste on hylittiva osittain tehottomana ja
osittain perusteettomana.
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Toinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan rikkomista

Ensimmainen osa, joka liittyy kohdeyleisén méarittdmiseen

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja katsoo toisen valitusperusteensa ensimmadisessid osassa, ettd ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa
oikeudellisen virheen kisitteen “yleis6” tulkinnassa sikéli kuin se on jittinyt
toteamatta, ettd lopulliset kuluttajat eivit tee valintaa, kun he ostavat ladkarin
madrdyksestd toimitettavan tuotteen. Tamé seikka osoittaa itse asiassa, ettd kun
tuote myydién lopulliselle kuluttajalle, sithen asetettu tavaramerkki ei tiyta tehtivad
tdmén tavaran alkuperdn osoittamisesta siten, ettd kuluttaja voisi erottaa kyseiset
tavarat niistd tavaroista, joilla on eri alkuperd. Niin ollen ei ole olemassa
minkéénlaista sekaannusvaaraa lopullisen kuluttajan ndkokulmasta. Seké valitus-
lautakunta etti yhteisdjen tuomioistuimet ovat omaksuneet timén nikékannan (asia
T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003,
Kok. 2003, s. 1I-411, 42 kohta, jonka yhteisGjen tuomioistuin on tiltd osin
vahvistanut asiassa C-192/03 P, Alcon v. SMHYV, 5.10.2004 antamassaan mairiyk-
sessd, Kok. 2004, s. 1-8993, 30 kohta).

Tastd seuraa, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitédnyt rajoittaa
kohdeyleist vain terveysalan ammattilaisiin, eli lddkdreihin ja apteekkareihin, eiké
lopullisia kuluttajia olisi pitdnyt ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa.
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SMHV katsoo, ettei sekaannusvaara rajoitu suoraan sekaantumiseen, jolla
tarkoitetaan sitd, ettd tavara, jossa on tietty tavaramerkki, sekoitetaan toiseen
tavaraan, jossa on kilpailijan tavaramerkki. Nimittidin koska yhteison tavaramerkin
olennainen tehtdvd on tavaran alkuperin osoittaminen, riittdd, etti kohdeyleiso
katsoo, ettd kahdella tavaralla, joissa on samat tai samankaltaiset tavaramerkit, on
sama alkuperi. Potilaat voisivat katsoa, ettd kyseessd olevilla tuotteilla on sama
alkuperd, vaikka heididn valintaansa onkin ohjattu ostotilanteessa ja vaikka yhteys
kahden kyseessd olevan tavaramerkin vilille muodostuukin eri hetkinid eri
ostotilanteissa. Valituslautakuntien tekemét vastakkaiset paatokset eivit sido yhtei-
sGjen tuomioistuimia. Valittajan mainitsemat asiat koskevat asetuksen N:o 40/94
muita saannoksid, nimittdin 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja 50 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa.

— Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhtaélta haetun
tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ja toisaalta tavaramerkkien kattamien
tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudesta aiheutuvaa sekaannusvaaraa on
arvioitava sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleison nikokul-
masta.

Kasiteltavdnid olevassa asiassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa — sen jilkeen kun se totesi tuomion
48 kohdassa, ettd koska aikaisempi tavaramerkki oli rekisteroity Italiassa, timén
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jasenvaltion alue muodostaa mainitun 8 artiklan sddnnoksessi tarkoitetun merki-
tyksellisen alueen —, ettd vaikka on selvad, ettd kyseessd olevat tavarat ovat ladkkeita,
joiden myymiseksi kuluttajille apteekeissa tarvitaan lddkérin lddkemdaardys, kohde-
yleis6 koostuu seki lopullisista kuluttajista ettéd terveysalan ammattilaisista, joita ovat
ladketta maaradvat ladkarit ja madrittya ladkettd myyvit apteekkarit.

Oikeuskaytinnon mukaan tavaramerkin péaaasiallisena tehtdvéna on taata kulutta-
jalle tai loppuldyttijille se, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on
tietty alkuperd, mahdollistamalla se, ettd kuluttaja tai loppukiyttiji voi erottaa ilman
sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta periisin olevista
tavaroista ja palveluista (ks. mm. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
Kok. 2002, s. 1-5475, 30 kohta ja asia C-37/03 P, BiolD v. SMHV, tuomio
15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 27 kohta).

Tavaramerkin tulee taata, ettd kaikki tavarat tai palvelut, joissa sitd kdytetddn, on
tuotettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta se
voisi toimia keskeisessd tehtdvissddn siind védristymattoman kilpailun jarjestel-
missé, joka perustamissopimubksella pyritdan luomaan (ks. vastaavasti asia C-39/97,
Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

Direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on niin
ollen olemassa, jos yleiso saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin
samasta yrityksesté tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessé olevista yrityksistd
(ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 17 kohta).
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Kasiteltavand olevassa asiassa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tdmé
oikeuskaytinté huomioon ottaen perustellusti, ilman ettd mikdén osapuoli olisi sitd
tdmin muutoksenhaun aikana kiistinyt, ettd kun sovelletaan asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kyseessd olevat terveysalan ammattilaiset on
sisillytettivd kohdeyleisoon, koska tavaramerkin tehtdvilld alkuperdn osoittajana on
merkitystd myos tavaran myyntiin osallistuville vilikisille sikéli kuin se vaikuttaa
ndiden toimintaan markkinoilla (ks. vastaavasti asia C-371/02, Bjornekulla
Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. [-5791, 23 ja 25 kohta).

Kuitenkin vastoin valittajan esitystd se seikka, ettd vilikddet, kuten terveysalan
ammattilaiset, todennikoisesti vaikuttavat lopullisten kuluttajien valintaan tai
madrddvit siitd, ei sellaisenaan sulje pois sekaannusvaaraa kyseisten tavaroiden
alkuperistd mainittujen kuluttajien keskuudessa.

Nimittain sikéli kuin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalai-
sen tuomion 49 kohdassa itsendisen tosiseikkoja koskevan arviointinsa yhteydessi,
ettd kyseessd olevia tavaroita myydddn apteekeissa lopullisille kuluttajille, se pystyi
perustellusti johtamaan téstd, ettd vaikka nédiden tavaroiden valintaan vaikuttaa tai
siitd maaraa valikasi, tuollainen sekaannusvaara on olemassa myds mainittujen
kuluttajien keskuudessa, kun he voivat joutua tekemisiin niiden tuotteiden kanssa,
vaikkapa ostaessaan nditd, miké tapahtuu kunkin néista tuotteista osalta erikseen eri
ajankohtina.

Vakiintuneen oikeuskéiytinnon mukaan silld, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden
tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmirtaa kyseessd olevat tavaramerkit, on
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ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (em. asia Lloyd Schuh-
fabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHYV,
tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. 1-643, 38 kohta).

Lisdksi yhteisdjen tuomioistuin on katsonut, ettd keskivertokuluttajalla on
ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri merkkejd, vaan hinen on
turvauduttava hénelle jadneeseen epitiydelliseen muistikuvaan (em. asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja asia C-107/03 P, Procter & Gamble v.
SMHY, tuomio 23.9.2004, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Koska on lisdksi selvdd, ettd kyseessd olevien tavaroiden koko myyntiprosessin
tarkoituksena on se, ettdi lopulliset kuluttajat hankkivat tavaran, ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin on voinut katsoa perustellusti, ettd vilikisien roolia, myos
kun he ovat terveysalan ammattilaisia, joiden edeltdvaa viliintuloa vaaditaan
mainittujen tuotteiden myymiseksi viimeksi mainituille, on osittain arvioitava
suhteessa ndiden kuluttajien tuotteita midrittiessd todennikoisesti osoittamaan
erityiseen tarkkaavaisuuteen, kun otetaan huomioon se seikka, ettd kyseessd olevat
tavarat ovat farmaseuttisia tuotteita, ja siten mainittujen kuluttajien kyky saada ndma
ammattilaiset ottamaan huomioon heidian kisityksensd kyseessd olevista tavara-
merkeistd ja erityisesti heiddn vaatimuksensa tai mieltymyksensa.

Taltd osin on muistutettava, ettd yhteisdjen tuomioistuin on jo katsonut, ettd kun
rekisterdintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut on tarkoitettu kaikille
kuluttajille, on katsottava, ettd kohdeyleis6 muodostuu tavanomaisesti valistuneista
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ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista (yhdistetyt asiat
C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004,
Kok. 2004, s. 1-5173, 33 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHYV, tuomio 16.9.2004,
Kok. 2004, s. I-8317, 24 kohta).

63 Téstd seuraa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista
virhettd, kun se on katsonut, ettd lopulliset kuluttajat kuuluvat asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun kohdeyleis6on.

e+ Tatd johtopaitostd ei voida asettaa kyseenalaiseksi viitteilld, jotka kantaja on
johtanut tietyistd valitusosastojen tai yhteis6jen tuomioistuinten ratkaisuista.

65 Nimittdin padtokset, jotka valituslautakuntien on tehtdvi asetuksen N:o 40/94
perusteella ja jotka koskevat merkin rekisterdintié yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat
sidotun harkinnan eivitkd vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien paitosten
laillisuutta on niin ollen arvioitava yhteisdjen tuomioistuimen tulkinnan mukaan
yksinomaan tdmén asetuksen perusteella eikd valituslautakuntien aikaisemman
paatoksentekokdytinnon perusteella (em. asiaBioID v. SMHYV, tuomion 47 kohta ja
asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHYV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-
551, 48 kohta).
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Mitd tulee ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa
Alcon vastaan SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) antamaan tuomioon ja
yhteistjen tuomioistuimen edelld mainitussa asiassa Alcon vastaan SMHV antamaan
madrdykseen, on riittdvdd todeta, ettd tdmi asia koski tavaramerkin rekisterin-
tihakemusta, joka ei koskenut lopullisille kuluttajille apteekissa myytéivid tuotteita
vaan “silmélddketieteeseen liittyvid farmaseuttisia valmisteita ja silmékirurgiaan
tarkoitettuja steriilejd liuoksia”, joiden osalta ensimmaéisen oikeusasteen tuomiois-
tuin oli oikeudellista virhettd tekemittd voinut katsoa, ettd kyseessd olevan
tavaramerkin tavallisuutta on arvioitava siihen lddketieteen alaan erikoistuneen
yleisén nidkokulmasta, jolle se on tarkoitettu, eli Euroopan unionin alueella
ammattiaan harjoittavien silmiladkireiden ja silmakirurgien nikékulmasta.

Nain ollen toisen valitusperusteen ensimmdinen osa on hylattivd perusteettomana.

Toinen osa, joka liittyy tavaroiden samankaltaisuuteen

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja katsoo, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudelli-
sen virheen, kun se ei ole vaatinut Biofarmaa esittiméin todisteita viitetystd
samankaltaisuudesta kyseessi olevien tavaroiden vililld. Ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin ei ole myoskddn ottanut huomioon tai ainakaan ottanut riittavalld
tavalla huomioon néitd tavaroita koskevia merkittivid tekijoitd, nimittdin niiden
luonnetta ja muotoa tai mainittuja tuotteita médréévien ja toimittavien terveysalan
ammattilaisten roolia.
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SMHYV huomauttaa, etti tuotteiden samankaltaisuus on oikeudellinen kysymys, joka
on tutkittava viran puolesta sen elimissi. SMHV katsoo tavaroiden muodon
huomioon ottamisen osalta, ettd timi osatekiji ei ole merkityksellinen, paitsi jos
rekisterdintihakemuksen siséltdmassa tavaroiden kuvauksessa tarkennetaan tama
kéytossd oleva muoto, mitd ei ole tehty kisiteltivind olevassa asiassa. Muoto on
nimittdin ainoastaan yksi rekisteroitdviksi haetusta tavaramerkistd eroava markki-
noinnin osatekija, ja se todennédkoisesti muuttuu ajan kuluessa. Sama johtopditos
soveltuu sithen seikkaan, ettéd tuotteita myydaédn ladkemaarayksestd, mikd on myos
ulkopuolinen tekija kyseessd olevan yhteison tavaramerkkid koskevan rekisterdin-
tihakemuksen tavaraluetteloon sisiltyvien tavaroiden osalta.

— Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Valittajan viite, jolla se viittaamalla niiden todisteiden tasoon, joita Biofarmalta olisi
pitanyt vaatia, pyrkii todellisuudessa asettamaan kyseenalaiseksi ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 57—60 kohdassa esitetyt
tdysin tosiseikkoihin perustuvat arviot, joiden perusteella se katsoi tuomion
61 kohdassa, etté valituslautakunta ei ole tehnyt virhettd katsoessaan, ettd kyseessé
olevat tavarat ovat hyvin samankaltaisia, on suoralta kadelta jatettdva tutkittavaksi
ottamatta.

Valittaja ei nimittdin voi saada yhteisdjen tuomioistuinta korvaamaan taltd osin
omalla arvioinnillaan ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia. Vakiin-
tuneen oikeuskiytinnén mukaan EY 225 artiklan ja yhteisGjen tuomioistuimen
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perussddnnon 58 artiklan ensimméisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea
vain oikeuskysymyksid koskevilta osin. Niin ollen ainoastaan ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin on toimivaltainen maéarittiméaan merkityksellisen tosiseikaston
ja arvioimaan sitd sek# arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta siti tapausta,
ettd ndmd tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon véiristyneelld tavalla,
tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei néin ollen ole sellainen oikeuskysymys,
ettd se sindnsd kuuluisi yhteisGjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoit-
taman valvonnan piiriin (ks. asia C-206/04 P, Miilhens v. SMHYV, tuomio 23.3.2006,
Kok. 2006, s. 1-2717, 41 kohta ja em. asia Rossi v. SMHYV, tuomion 26 kohta).

Sen viitteen, osalta, etti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut
tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi huomioon kaikkia merkityksellisid
arviointiperusteita, on muistutettava, ettd oikeuskdytinnén mukaan timéin saman-
kaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden
viliseen suhteeseen liittyvit merkitykselliset tekijat. Niihin tekijéihin kuuluvat
erityisesti ndiden tavaroiden luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, ovatko ne
keskendidn kilpailevia vai toisiaan tdydentdvid (ks. vastaavasti em. asia Canon,

tuomion 23 kohta).

Kasiteltdvind olevassa asiassa on todettava, ettdi ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin on timin oikeuskdytinnon mukaan perustellusti tutkinut valituksen-
alaisen tuomion 57 kohdassa tuotteiden luonnetta, kiyttotarkoitusta, kiyttotapaa,
myyntitapoja sekd kilpailevaa tai tdydentdvaa luonnetta, kun se on katsonut
valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, ettd valituslautakunta ei ole tehnyt virhetta
katsoessaan, ettd kyseessi olevat tuotteet ovat huomattavan samankaltaisia. Valittaja
vaittad niin ollen virheellisesti, ettda ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole
ottanut huomioon niiden tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi merkityk-
sellisid tekijoita.

Lisaksi sikali kuin valittaja viittas, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole
ottanut oikein huomioon kyseessd olevien tuotteiden muotoa koskevaa arviointi-
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perustetta, on todettava, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksen-
alaisen tuomion 58 kohdassa tutkinut tdmén arviointiperusteen soveltamista
mainittujen tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi. Se on kuitenkin katsonut,
ettd ero kyseessi olevien ldadkkeiden annostelutavassa ei voi olla tdssd tapauksessa
vallitseva suhteessa niille kahdelle tuotteelle yhteiseen luonteeseen ja kayttotarkoi-
tukseen.

Kun valittaja moittii ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuinta siitd, ettd se ei ole
ottanut asianmukaisesti huomioon kyseessd olevien tuotteiden muotoa koskevaa
arviointiperustetta, se pyrkii siis todellisuudessa siihen, ettd yhteiséjen tuomioistuin
korvaisi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevan arvioin-
nin omalla arvioinnillaan tdmén viimeksi mainitun seikan osalta. Ndin ollen kun
valittaja ei vetoa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitettyjen tosiseikko-
jen tai todistusaineiston huomioon ottamiseen védristyneelld tavalla, tissd tarkoi-
tuksessa esitetty viite on timidn tuomion 71 kohdassa mainitun vakiintuneen
oikeuskdytdnnon mukaan jatettdva tutkimatta.

Valittajan vdite siitd, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut
huomioon sitd seikkaa, ettd terveysalan ammattilaiset toimittavat kyseessd olevia
tuotteita vain ladkemadraystd vastaan, on hylattiva perusteettomana tdmén tuomion
51-63 kohdassa mainituilla perusteilla sikdli kuin se merkitsee itse asiassa
valituksenalaisessa tuomiossa tehdyn kohdeyleisén mééritelmén kiistamista.

Niin ollen tdmén valitusperusteen toinen osa on osittain jatettdvd tutkimatta ja
osittain hyléttiva perusteettomana.
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Kolmas osa, joka koskee merkkien samankaltaisuutta

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittaja vaittad, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudelli-
sen virheen, kun se on vertaillut kyseessd olevia merkkeja madrittimatta oikein
kohdeyleiso4, jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava.

Valittaja esittdd ulkoasun samankaltaisuudesta, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on erehtynyt katsoessaan, ettd ulkoasujen samankaltaisuuksien luoma
yleisvaikutelma osoittaa, ettd kyseessd olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia.
Nimittdin vaikka kokonaisvaltaisen arvioinnin yhteydessd havaitaan samankaltai-
suuksia, ne eivat ole riittdvia sen toteamiseksi, ettd nami tavaramerkit ovat
ulkoasultaan samankaltaisia. Ulkoasun vertailu on tehtédvd kohdeyleis66n kuuluvan
henkilén nakokulmasta.

Valittaja viittdd, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti
katsonut, ettd kyseessd olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.
Kummankin tavaramerkin hallitsevat etuliitteet ovat nimittdin todennikéisesti
selvisti toisistaan erottuvia, ja ne dénnetddn aivan eri tavalla. Lisiksi se seikka, ettd
keskivertokuluttajalla on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavara-
merkkeji, on merkityksetontd kisiteltdvdnd olevassa asiassa, koska kyseessé olevia
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tuotteita médradvit erikoisladkarit. Joka tapauksessa mahdollisten samankaltaisuuk-
sien vaikutusta ei pitiisi liioitella, erityisesti kun otetaan huomioon kyseessi olevien
kahden tuotteen muotojen ero ja erityinen ladketieteellinen yvhteys, jossa niitd
myyd4ain.

SMHYV esittdd, ettd namd erilaiset viitteet on jatettiva tutkimatta, koska valittaja
tyytyy arvostelemaan ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja
koskevaa arviointia.

— Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Viite, jonka mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen
virheen, kun se vertaili kyseessd olevia merkkeja madrittelemittd kohdeyleisod
oikein, on hylattivd suoralta kiddelti perusteettomana timidn tuomion 51—
63 kohdassa mainituilla perusteilla sikili kuin timén viitteen tarkoituksena on
kiistdd riidanalaisessa tuomiossa esitetty kohdeyleison mééritelma.

Sikdli kuin valittaja vaittaa, ettd kyseessa olevia merkkeji ei todennédkoisesti sekoiteta
toisiinsa ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, erityisesti kun otetaan huomioon
kyseessd olevien tuotteiden muoto ja erityinen ladketieteellinen yhteys, jossa niitd
myydddn, on muistutettava, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
esittényt téltd osin valituksenalaisen tuomion 64—70 kohdassa puhtaasti tosiseikko-
jen luonteisia toteamuksia ja tullut mainitun tuomion 75 ja 76 kohdassa siihen
tulokseen, ettd kyseessd olevat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan
samankaltaisia.
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Vastaavasti tdimén tuomion 71 kohdassa mainitun oikeuskidytinnén mukaan toisen
valitusperusteen kolmas osa on niiltd osin jitettdvd tutkimatta sikdli kuin
kasiteltdvanid olevassa asiassa ei ole viitetty, ettdi ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuin olisi ottanut tosiseikat ja todistusaineiston huomioon véiiristyneelld
tavalla.

Lisdksi sikéli kuin valittaja moittii ensimméisen oikeusasteen tuomioistuinta siité,
ettd se ei ole ottanut kyseessi olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan
samankaltaisuutta arvioidessaan huomioon sitd seikkaa, ettd kohdeyleiso sisaltda
lopullisten kuluttajien liséksi terveysalan ammattilaiset, sen viitteet liittyvit tdmén
valitusperusteen neljanteen osaan. Niitd tutkitaan ndin ollen sen yhteydessa.

Neljds osa, joka koskee sekaannusvaaraa

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja vaittad, ettd vaikka ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd
kohdeyleis6 kisittad loppuldyttijien lisdksi apteekkarit ja ladkérit, se ei ottanut niitd
tosiasiallisesti huomioon ja arvioi sekaannusvaaraa ainoastaan keskivertokuluttajan
nékokulmasta. Viiteosasto katsoi padtoksessddn kuitenkin, ettd kyseessd olevien
tuotteiden vilinen sekaannusvaara on heikko ladkireiden ja apteekkareiden
keskuudessa.
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SMHYV viittad, ettd tiltd osin esitetyt viitteet on jatettdva tutkimatta sikili kuin ne
eivit ole oikeudellisia viitteitd, joilla valittaja esittdisi, ettd ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin olisi tulkinnut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa tai ottanut tosiseikat huomioon véiristyneella tavalla.

— Yhteisdjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Valittaja pyrkii toisen valitusperusteen téssd osassa osoittamaan, ettd ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen sikéli kuin se ei ole
tutkinut kyseisten merkkien vilistd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa valituksenalaisessa tuomiossa méaéritellyn
kohdeyleison keskuudessa.

Toisin kuin mitd SMHV viittdd, valittaja asettaa ndin ollen kyseenalaiseksi
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen pééttelyn johdonmukaisuuden timén
saannoksen soveltamisen osalta ja esittdd oikeudellisen kysymyksen siitd, kuinka
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut yhteisén oikeutta. Niin ollen
toisen valitusperusteen timéi osa on otettava tutkittavaksi.

Siltd osin, onko tidmé osa perusteltu, on todettava, etti ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, ettd Italia muodostaa
merkityksellisen alueen késiteltavinéd olevassa asiassa. Lisdksi tdméan tuomion 51—
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63 kohdasta seuraa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti
valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa, ettd kohdeyleisé koostuu seké lopullisista
kuluttajista ettd tietyistd terveysalan ammattilaisista. Tdstd seuraa, ettid asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi kyseessd olevien
tuotteiden valistd sekaannusvaaraa on arvioitava, kuten ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa, ndin mééritellyn
kohdeyleisén nakokulmasta.

Nain ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi valituksenalaisen tuomion
62-76 kohdassa perustellusti kyseessd olevien merkkien vilistd sekaannusvaaraa
lopullisten kuluttajien ndkokulmasta.

Sita vastoin valituksenalaisesta tuomiosta ei oikeudellisesti riittivalla tavalla ilmene,
ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin olisi arvioinut systemaattisesti
tuollaista sekaannusvaaraa kyseessd olevien terveysalan ammattilaisten nikokul-
masta.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi nimittdin valituksenalaisen tuomion
65 kohdassa kyseessé olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuutta yleisesti ilman
ettd se olisi madritellyt, milld tavoin tdma arviointi soveltuu lopullisiin kuluttajiin ja
terveysalan ammattilaisiin tarvittaessa eriyttden tai mukauttaen analyysia kyseessé
olevan kohdeyleis6n osan mukaan.
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Vaikka ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin perusti valituksenalaisen tuomion
69 kohdan mukaan myos kyseessd olevien merkkien lausuntatavan samankaltai-
suutta koskevan arviointinsa “italialaisten kuluttajien” kisitykseen, se ei téssd
kohdassa todennut, missd méaérin ndmad arviot soveltuvat seka lopullisiin kuluttajiin
ettd terveysalan ammattilaisiin. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin mainitsi
tosin nimenomaisesti tuon tuomion 57 kohdassa, joka koskee kyseessd olevien
tavaroiden samankaltaisuuden arvioimista, etta se viittaa ilmaisulla "kuluttajat” seki
loppukéyttdjiin ettd terveysalan ammattilaisiin. Tamédn ilmaisun, jota kiytetddn
saman tuomion toisessa osassa ainoastaan merkitykselliselld kansalaisuudella
tdsmennettynd, on muun madritteen puuttuessa joka tapauksessa katsottava
viittaavan sekd ensiksi mainittuihin ettd viimeksi mainittuihin, etenkin kun
yhteiséjen tuomioistuimelle toimitetuista oikeudenkdyntiasiakirjoista ilmenee, ettd
riidanalaisen pdétoksen, jonka laillisuutta valituksenalaisella tuomiolla on valvottu,
mukaan kohdeyleist6n kuuluivat vain lopulliset kuluttajat.

Se kysymys, kuinka terveysalan ammattilaiset kisittavit kyseessi olevat merkit, oli
valittajan ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittimien asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan liittyvien viitteiden
keskeinen kohta, kuten se on myos yhteisGjen tuomioistuimessa muutoksenhaku-
vaiheessa.

Niin ollen on todettava, ettd valituksenalaiseen tuomioon liittyy nididen kohtien
osalta perusteluvirhe, koska yhteiséjen tuomioistuimella ei ole riittivid seikkoja
tiedossaan, jotta se voisi harjoittaa valvontaa talti osin.

Oikeuskaytdannén mukaan kysymys ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomion perustelujen ristiriitaisuudesta tai riittimattomyydestd on oikeuskysymys,
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minki vuoksi se voi olla sellaisenaan muutoksenhaun kohteena (asia C-401/96 P,
Somaco v. komissio, tuomio 7.5.1998, Kok. 1998, s. 1-2587, 53 kohta ja asia C-446/00
P, Cubero Vermurie v. komissio, tuomio 13.12.2001, Kok. 2001, s. 1-10315,
20 kohta).

Niin ollen on todettava, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli
valituksenalaisen tuomion 65 ja 69 kohdassa riittiméattomalla tavalla arvionsa
kyseessid olevien merkkien ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuudesta
kohdeyleison, johon kuuluu myés tiettyja terveysalan ammattilaisia, kannalta.

Tama perustelujen riittdmattomyys ei kuitenkaan tee valituksenalaisesta tuomiosta
patemdtontd. Nimittdin koska ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi
valituksenalaisen tuomion 56-75 kohdassa tosiseikkoja koskevan itsendisen
arviointinsa yhteydessd, ettd kyseessd olevat tuotteet ovat huomattavan samankal-
taisia ja ettd kyseessd olevat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan lopullisista
kuluttajista koostuvan kohdeyleison osan nidkékulmasta samankaltaisia, se on
voinut, ilman, ettd tima olisi vastoin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ulottuvuutta, johtaa tdstd mainitun tuomion 76 ja 80 kohdassa, etti
mainittujen merkkien vililld on tdssd sddnnoksessd tarkoitettu sekaannusvaara.

Kun otetaan huomioon ndmé toteamukset, valituksenalaista tuomiota ei ole syyté
kumota siitid huolimatta, ettd sen 65 ja 69 kohtaan siséltyvé perustelu on riittiméton,
koska tuomion perustelut riittivit joka tapauksessa perustelemaan tuomiolausel-
man, eli sen, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési riidanalaisesta
paatoksestd nostetun kumoamiskanteen (ks. vastaavasti em. asia komissio v. CAS
Succhi di Frutta, tuomion 68 kohta ja em. asia KWS Saat v. SMHYV, tuomion 46—
51 kohta).
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Vastaavasti toisen valitusperusteen neljds osa on hylédttdvéd perusteettomana.

Viides osa, joka koskee yhteison tavaramerkkihakemuksen rajoittamista

— Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Valittajan mukaan ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se
katsoi, ettd SMHV:n valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettei se katsonut, ettd
valittajan lautakunnassa esittimaissi asiakirjassa tekemi ilmoitus, jonka mukaan se
vahvisti olevansa valmis rajoittamaan hakemuksen tavaraluetteloa silménpainetau-
din hoitoon kaytettdviin silméaladketieteellisiin tuotteisiin, on nimenomainen
muutospyynto silté varalta, ettd valituslautakunta hyviksyy viitteen. Koska suullista
kasittelyd ei pidetty, valittajalla ei olisi ollut mahdollisuutta ennustaa mainitun
lautakunnan todennikoistd kantaa ennen piidtoksen tekemistd. Ehdotettu tavara-
luettelon muutos olisi voinut selventid edelleen eroa sen tuotteiden ja Biofarman
tuotteiden valilla.

SMHV katsoo, ettid valituslautakunnan tekemai arviointia ei voida kiistai
menettelyn téssd vaiheessa. Lisiksi valittaja ei esitd mitddn sellaista oikeudellista
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perustetta tai tosiseikkojen vadristelyd koskevaa perustetta, jonka nojalla voitaisiin
kumota ne toteamukset, joiden perusteella ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
katsoi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa, etti rajoittamista koskevia sadnnoksid
ei ole noudatettu. Kysymys siitd, onko kantajan ehdottama rajoitus asetuksen
N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 sddnndén mukainen, on
tosiseikkaa koskeva kysymys, joka ei kuulu yhteis6jen tuomioistuimen toimivaltaan.
Toinen valitusperuste on néin ollen jétettdva téltd osin tutkimatta.

— YhteisGjen tuomioistuimen arviointi asiasta

e Mitd tulee toisen valitusperusteen timidn osan tutkittavaksi ottamiseen, on

105

todettava, ettd valittaja ei vastoin SMHV:n kantaa viitd tdssd kohdassa, ettd sen
kirjelméssadn valituslautakunnassa esittdma ilmoitus téyttdisi asetuksissa N:o 40/94
ja N:o 2868/95 siadetyt edellytykset, vaan se viittdd, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ei ole ottanut mainittua ilmoitusta huomioon, vaikka se ei taytikadan
mainittuja edellytyksia.

On todettava, ettd ndin tehdessddn valittaja moittii ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuinta siitd, ettd tdma on tehnyt virheen tulkitessaan yhteison oikeutta, ja
siten se esittdd oikeudellisen kysymyksen. Niin ollen toisen valitusperusteen tima
osa on otettava tutkittavaksi.
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106 Tamén osan perusteltavuuden osalta on todettava, etti asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi tavaroiden vilisen sekaannusvaaran
arvioinnin tulee kattaa kaikki tavarat, jotka sisiltyvit yhteisén tavaramerkin
rekisterointihakemukseen.

107 Mainitun asetuksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla hakija voi milloin tahansa rajoittaa
hakemuksensa tavaraluetteloa. Tété sadannosté soveltamalla esitetyn muutospyynnén
on tdytettava asetuksen N:o 2868/95 13 sadnnossa madritellyt edellytykset.

w08 Valittaja ei kiistd toisen valitusperusteen tidssd osassa sitd, ettd se ei ole jattdnyt
tuollaista pyyntod. Se esittdd kuitenkin, ettd koska valituslautakunnassa ei pidetty
suullista kisittelyd, nimenomainen rajoituspyynt6 sellaisena, kuin se esitettiin sen
kirjelméssd mainitussa lautakunnassa, olisi pitanyt ottaa huomioon, kun lautakunta
aikoi hyviksya viitteen.

10 On joka tapauksessa todettava, ettd tuollaisesta velvollisuudesta ei siddetd
asetuksessa N:o 40/94 eikd asetuksessa N:o 2868/95. Nimittdin kuten tdmin
tuomion 107 kohdasta johtuu, kaikki rajoituspyynnét on esitettivi néiden asetusten
mukaisen muutospyynnoén muodossa, jonka on tdytettavi tietyt edellytykset. Kuten
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 51 koh-
dassa perustellusti, tuollainen pyynt6 on tehtdvd nimenomaisesti ja ehdottomana.
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Koska kisiteltivinid olevassa asiassa on selvii, ettd kantajan kirjelméissdan valitus-
lautakunnassa esittimé ehdotus ei tdytd nditd vaatimuksia, ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin katsoi perustellusti valituksenalaisen tuomion 53 ja 54 kohdassa,
ettd valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettd se ei ole ottanut titd ehdotusta
huomioon.

Nain ollen toisen valitusperusteen viides osa on hyléttavi perusteettomana.

Koska valittaja on hivinnyt kaikkien valitusperusteidensa osalta, valitus on hylattava.

Oikeudenkdyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimen tyojarjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota timén
tyojarjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, asian
hévinnyt asianosainen velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli
on sitd vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, ettd valittaja velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkayntikulut, ja koska tdméd on hédvinnyt asian, se on velvoitettava
korvaamaan oikeudenkéyntikulut. Koska Biofarma ei ole vaatinut, ettd valittaja
velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, se on velvoitettava vastaamaan
omista oikeudenkayntikuluistaan.
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Niilld perusteilla yhteisjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

1) Valitus hylitdan.

2) Alcon Inc. velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkiyntikuluistaan ja
korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja
mallit) (SMHYV) oikeudenkiayntikulut.

3) Biofarma SA vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Allekirjoitukset
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