ALCON KONTRA OHIM - BIOFARMA (TRAVATAN)

AZ ELSOFOKU BIROSAG ITELETE (harmadik tandcs)
2005. szeptember 22.”

A T-130/03. sz. tigyben,

az Alcon Inc. (székhelye: Hiinenberg [Svijc], képviselii G. Breen solicitor és
J. Gleeson barrister,

felperesnek

a Belsé Piaci Harmonizaciés Hivatal (védjegyek és formatervezési mintak)
(OHIM) (képviseli: S. Palmero Cabezas és S. Laitinen, meghatalmazotti minéség-
ben),

alperes ellen,

masik fél az OHIM fellebbezési tandcsa el6tti eljarasban, beavatkozé az Elséfokd
Birésag elétt:

* Az eljérds nyelve: angol.
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a Biofarma SA (székhelye: Neuilly-sur-Seine [Franciorszédg], képviselik: V. Gil Vega,
A. Ruiz Lopez és D. Gonzélez Maroto iigyvédek),

az OHIM harmadik fellebbezési tandcsanak 2003. januir 30-i, az Alcon Inc. és a
Biofarma SA kozétti felszolalds iigyében hozott hatdrozata (R 968/2001-3. sz. iigy)
ellen benyujtott keresete tirgyéban,

AZ EUROPAI KOZOSSEGEK ELSOFOKU BIROSAGA (harmadik tanécs)

tagjai: M. Jaeger elnok, V. Tiili és Cziicz O. birak,

hivatalvezet6: C. Kristensen tandcsos,

tekintettel az Elséfokd Birésdg Hivataldhoz 2003. éprilis 17-én benydjtott
keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Els6fokd Birdsdg Hivataldhoz 2003. oktdber 17-én
benytjtott valaszbeadvényara,

tekintettel a beavatkozdénak az Els6foki Birdsig Hivataldhoz 2003. oktéber 6-an
benytjtott véilaszbeadvénydra,

a 2005. dprilis 14-i targyalast kovetGen,
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meghozta a kovetkez6

Itéletet

A jogvita el6zményei

1998. junius 11-én az Alcon Inc. a kozdsségi védjegyrdl sz616, 1993, december 20-i
40/94/EK médositott tandcsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o, magyar nyelvii
killonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 146. 0.) alapjan kézosségi védjegybejelentést tett a
Bels6 Piaci Harmonizdciés Hivatalndl (védjegyek és formatervezési mintak) (OHIM).

A lajstromoztatni kivént védjegy a TRAVATAN szémegjelolés volt.

A Dbejelentést a védjegyekkel elldthaté termékek és szolgaltatisok nemzetkodzi
osztdlyozdséra vonatkozé, felillvizsgalt és médositott, 1957. junius 15-i Nizzai
megéllapodds szerinti 5. osztdlyba tartozé 4ruk vonatkozisiban tették, az alabbi
lefrassal: ,Szemgydgyészati készitmények”.

A védjegybejelentést a Kzosségi Védjegyértesitd 1999. marcius 22-i 23/99. szamaban
hirdették meg,
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1999, janius 22-én a Biofarma SA a 40/94 rendelet 42. cikke alapjan felszélalt ezen
kozosségi védjegy lajstromozasa ellen. Felszélaldsdnak aldtdmasztdsdra a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjira hivatkozott. Felszolaldsit az
Olaszorszdgban 1986. janudr 27-én a 394980. szdmon lajstromozott TRIVASTAN
nemzeti szévédjegy fennéllasdra alapitotta.

A felszdlalas a bejelentés altal érintett valamennyi dru ellen irdnyult. A felszolalds a
korébbi védjeggyel megjeldlt valamennyi drun, vagyis az 5. osztalyba tartozé alébbi
drukon alapult: ,gydgyszerészeti, allatgydgydszati és egészségiigyi készitmények;
diétds készitmények gyermekek és betegek szdmdra; gipszek orvosi célra,
kotszeranyagok; fogtomd anyagok és fogdszati mintdzéanyagok; fert6tlenitGszerek;
kartékony allatok és névények irtdséra szolgdlé készitmények”.

2000. majus 5-i levelével a felperes azt kérte, hogy a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és
(3) bekezdésének megfelelden a beavatkozé igazolja a korabbi védjegy tényleges
haszndlatdt a kozdsségi védjegybejelentés kozzétételét megel6z6 6t évben az
drujegyzékben szerepld és a felszélaldsban hivatkozott drukkal kapcsolatban azon
tagallamban, amelyben e védjegy oltalom alatt 4ll. 2000. mdjus 29-i kozlésével a
felszblalasi osztily felhivta a beavatkozét, hogy ennek igazoldsat két hénapos

hatéridén beliil nydjtsa be.

2000. jalius 28-dn a beavatkozd megkiildte az OHIM részére a korabbi védjegy
Olaszorszagban torténé tényleges hasznélatat igazolé dokumentumokat. Ezen
dokumentumok kozétt szerepeltek tobbek kozott szdmldk, a beavatkozé gyogy-
szerére vonatkozé magyardzé ismertetés, az olasz L'Informatore Farmaceutico

szemle kivonata, valamint a Pharmaceutical Trade Mark Directory kivonata.
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2001. szeptember 26-i hatdrozatdval a felszdlaldsi osztdly ugy itélte meg, hogy a
korabbi védjegy hasznalata egy specidlis gy6gyszerészeti készitmény, nevezetesen ,a
periferikus, valamint agyi erek zavarainak, illetve a szem és a fiil keringési
rendellenességeinek megsziintetésére szolgdlé periferikus értagité” tekintetében
igazoldst nyert, és az drujegyzékben szereplé valamennyi dru vonatkozésiban helyt
adott a felszolalasnak. A felszélaldsi osztily kovetkezésképpen elutasitotta a
bejelentett védjegy lajstromozasit azon okbdl, hogy Olaszorszigban fennall az
Osszetévesztés veszélye, beleértve a gondolati képzettarsitis esetét, tekintettel arra,
hogy a védjegyek vizudlis és hangzésbelil szinten hasonléak, valamint az druk koztt
bizonyos hasonléség 4ll fenn.

2001. november 13-an a 40/94 rendelet 57-62. cikke alapjin a felperes fellebbezést
nytjtott be az OHIM-hoz a felszélaldsi osztdly hatdrozata ellen.

2003. janudr 30-i hatdrozatéval (a tovabbiakban: megtdmadott hatdrozat) a harmadik
fellebbezési tandcs elutasitotta a fellebbezést. Lényegében tgy itélte meg, hogy mivel
a sz6ban forgd védjeggyel megjelslt druk a hasonlésag jelentés fokat mutatjak, és
vizudlis, illetve hangzdsbeli szinten nagy koztiikk a hasonlésig, a széban forgé
védjegyek koézott fenndll az Osszetévesztés veszélye, beleértve a gondolati
képzettarsitds esetét.

A felek kérelmei

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elséfokd Birésag:

—  helyezze hatélyon kiviil a megtdmadott hatirozatot;
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—  kotelezze az OHIM-ot a koltségek viselésére.

Az OHIM azt kéri, hogy az Els6foka Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

A beavatkozé azt kéri, hogy az Elséfoka Birdsag:

— utasitsa el a keresetet;

— a felperest kotelezze a koltségek viselésére.

A jogkérdésrol

Keresete aldtdmasztisara a felperes keresetlevelében lényegében két jogalapra
hivatkozik. Az elsé jogalap a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésébdl
ered, mivel a beavatkozd 4ltal a tényleges hasznélatra vonatkozéan benyujtott
bizonyitékok nem igazoljak, hogy a kordbbi védjegyet ténylegesen hasznaltik
szemészeti készitmények vonatkozdsiban. A mdsodik jogalap ugyanazon rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjanak megsértésébdl ered.
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A térgyalds folyamadn a felperes felvetett egy Gjabb, a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és
(3) bekezdésének megsértésébil eredd érvet is, mivel a kordbbi védjegy tényleges
haszndlaténak feltételei nem teljesiiltek.

A tdrgyalds folyamdn eléterjesztett jogalap elfogadhatdsdgdrél

A tdrgyalds sordn a felperes az Els6fokd Birésdg T-334/01. sz., MFE Marienfelde
kontra OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON) iigyben 2004. jdlius 8-4n hozott
itéletére (EBHT 2004., 1I-2787. 0.) hivatkozott annak bemutatdsa céljabdl, hogy a
tényleges haszndlat feltélei nem teljesiiltek, tébbek kézott a korabbi védjegy csekély
kereskedelmi volumene kévetkeztében.

Az OHIM és a beavatkoz6 tgy véli, hogy a tdrgyalds sordn eléterjesztett jogalap vagy
érv elfogadhatatlan, mivel azt els§ {zben az Els6foku Birésig el6tt terjesztették eld.

Az Els6fokti Birésag eljardsi szabalyzata 48. cikke 2. §-a els6 bekezdésének
értelmében az eljérds tovdbbi részében semmilyen j jogalapot nem lehet felhozni,
kivéve ha az olyan jogi vagy ténybeli helyzetbdl szdrmazik, amely az eljards soran
meriilt fel.

Mindenekel6tt meg kell dllapitani, hogy keresetlevelében a felperes nem azért rétta
fel a fellebbezési tandcsnak, hogy az megsértette a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és
(3) bekezdését, mert a kordbbi védjegy tényleges hasznalatédnak feltételei nem
teljesiiltek, csupdn azért, mert a beavatkozd altal a tényleges hasznélatra
vonatkozéan benydjtott bizonyitékok nem igazoltdk megfelelé médon a korabbi
védjegy tényleges haszndlatdt a szemészeti készitmények vonatkozésdban.
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Tovabba meg kell allapitani, hogy a felperes az eljarasi szabélyzat 48. cikke 2. §-a elsé
bekezdésének értelmében egydltaldban nem mutatott be dj ténybeli vagy jogi
bizonyitékot.

Ennélfogva a targyalds folyamén el6terjesztett jogalapot mint elfogadhatatlant el kell
utasitani.

Mindenesetre, ha e jogalapot Ggy kellene is értelmezni, mint a keresetlevélben
eldterjesztett elsé jogalaphoz kapcsol6dd érvet, emlékeztetni kell arra, hogy jelen
kereset az OHIM fellebbezési tandcsa éltal hozott hatdrozat jogszeriiségének
ellen6rzésére iranyul (lasd az Elséfoka Birdsdg T-128/01. sz, DaimlerChrysler
kontra OHIM (Calandre) tigyben 2003. mércius 6-4n hozott itéletének
[EBHT 2003, II-701. o.] 18. pontjt és a T-129/01. sz., Alejandro kontra OHIM -
Anheuser-Busch (BUDMEN) iigyben 2003. jalius 3-dn hozott itéletének
[EBHT 2003, 1I-2251. o]. 67. pontjit. Kovetkezésképpen az Els6foku Birdsag altal
gyakorolt ellen6rzés nem nyulhat tdl a jogvita ténybeli és jogi keretén, ahogyan az a
fellebbezési tandcs elStt bemutatésra keriilt (Iisd az Elséfokd Birdsag T-194/01. sz.,
Unilever kontra OHIM (tojasdad tabletta) iigyben 2003. mdrcius 5-én hozott
itéletének [EBHT 2003., I1-383. 0.] 16. pontjit és a T-66/03. sz., ,Drie Mollen sinds
1818” kontra OHIM — Nabeiro Silveira (Galdxia) tigyben 2004. junius 22-én hozott
itéletének [EBHT 2004., II-1765. o.] 45. pontjat.

Jelen tigyben a felszdlalasi osztily megéllapitotta, hogy a korabbi védjegy tényleges
haszndlatdnak feltételei teljesiilnek. Mérpedig az tigy irataibdl kideril, hogy az
OHIM elétti eljards folyamén a felperes sem a felszdlaldsi osztdly el6tt, sem a
fellebbezési tanacs el6tt nem vitatta azt a tényt, hogy a beavatkozé altal benyujtott
bizonyiték igazolta a korabbi termék tényleges haszndlatit egy bizonyos dru
vonatkozdsédban. A felszélaldsi osztily el6tt maga a felperes kijelentette, hogy
stanulmdnyozta a TRIVASTAN védjegy olaszorszdgi hasznélatdnak bizonyitdsa
céljabél benydjtott dokumentdciét”, és ennek kapcsén ,nem kivdn vitdba
bocsatkozni”. Ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a beavatkozd éltal benyujtott
dokumentumokban nem keriiltek bemutatasra, hogy a korébbi védjeggyel megjelolt
széban forgé termékeket szemészeti készitményekként haszndltdk, csak az, hogy
azokat hasznélhattdk e célbdl.
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A fentiek ismeretében a felperes érveit el kell utasitani. Ennélfogva kizdrdlag az
OHIM el6tt felvetett — és a fenti 15. pontban bemutatott — jogalapok képezik az
érdemi vizsgélat targyat.

Az elsd, a 40/94 rendelet 43. cikke (2) és (3) bekezdésének megsértésébdl eredd
jogalaprél

A felek érvei

A felperes szerint a fellebbezési tandcs tévesen itélte tigy, hogy a kordbbi védjegy
hasznélatdra vonatkozé bizonyitékkal igazoldsra keriilt, hogy azt Olaszorszdgban
valéban hasznéltik szemészeti készitmények vonatkozésdban. Hiszen a beavatkozé
altal benyuijtott dokumentumok egyszerlien csak azt mutattdk be, hogy az drukat
hasznalhattik szemészeti kezelés keretében.

Az OHIM felhivja a figyelmet arra, hogy a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3)
bekezdése értelmében a beavatkozénak egyédltaldban nem volt kotelessége, hogy
bizonyitsa védjegyének a bejegyzési kérelem targyit képezd aruk megjeldlésére
torténd kiilonleges haszndlatit. A védjegy kereskedelmi védjegyként toérténd
hasznalata azt feltételezi, hogy a megjelolést éppen a védjeggyel megjeldlt aruknak
és szolgaltatdsoknak az ezek forgalmazasaért felelds személlyel vagy tdrsasiggal
torténd Osszekapcsoldsa céljabdl, vagyis eredetmegjelolésként hasznéltak. A felperes
nem tiltakozik az ellen, hogy a benyujtott dokumentumok bizonyitjik a kordbbi
védjegynek a valamely szemészeti kezelés keretében hasznélhaté arut jelolé

kereskedelmi védjegyként t6rténd hasznélatét.

A beavatkoz6 tigy véli, hogy bizonyitékokat szolgaltatott annak igazoldséara, hogy a
szemészeti gyodgykészitmény a kordbbi védjeggyel megjelolt dru olasz orvosi
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hatésagok altal jovahagyott terapids indikdcidjanak részét képezi, valamint hogy a
gyogyszert éveken keresztiil (pontosan 1995 és 1999 kozott) értékesitették. Senki
sem kivanhatja annak bizonyitdsit, hogy a szembkeringési rendellenességben
szenved6 betegek a gyégyszert valéban szedték-e.

Az Elséfokd Birdsag éllaspontja

Mindenekel6tt meg kell 4llapitani, hogy noha a felperes nem hivatkozik kifejezetten
a 40/94 rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésére, érvelését tigy kell értelmezni,
mint amely ezen rendelkezés megsértésébl eredd jogalapra hivatkozik. Mivel
Iényegében arra hivatkozik, hogy a beavatkozé 4ltal benytjtott bizonyiték nem
igazolja, hogy 6 a védjegyet szemészeti készitmények vonatkozdsdban haszndlta
volna, ez az érv magédban foglalja, hogy el6szor ezen rendelkezés esetleges
megsértésére irdnyuljon a vizsgélat, és csak ezt kovetGen az druk esetlegesen téves
Osszehasonlitdsara ugyanazon rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjénak
keretében.

Az OHIM eldtt egyik fél sem vitatta, hogy a kordbbi védjegyet egy gydgydszati
készitmény megjel6lésére hasznéltak. Hiszen az iigy irataibdl, és éppen a beavatkoz6
gyogyszeréhez kapcsol6dé magyardzé ismertetésbdl, illetve az olasz L’Informatore
Farmaceutico szemle kivonatébdl kideriil, hogy a TRIVASTAN védjegy ,a periferikus
valamint agyi erek zavarainak, illetve a szem és a fiil keringési rendellenességeinek
megsziintetésére szolgalé periferikus értigit”, melyet a neurolégia, fill-orr-gégészet,
szemészet, angioldgia és geridtria terilletén hasznalnak.

Meg kell &llapitani, hogy ha valamely gydgyszer egyik terdpids indikdcidja az, hogy a
szem keringési rendellenességeit kezelje, és bizonyitott, hogy tébb éven keresztiil
értékesitették, amit nem is vitatott senki, hasznélhattik e zavarok kezelésére. Ilyen
koriillmények kozott felesleges és nehéz is lenne annak bizonyitdsét kovetelni, hogy
ezt a gyogyszert ténylegesen szedték-e szemkeringési rendellenességben szenvedd
betegek.
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Kovetkezésképpen meg kell éllapitani, hogy a fellebbezési tanics, mikor arra a
kovetkeztetésre jutott, hogy a beavatkozé altal benytjtott bizonyiték igazolta a
korédbbi védjegy tényleges hasznalatat ,a periferikus valamint agyi erek zavarainak,
illetve a szem és a fiill keringési rendellenességeinek megsziintetésére szolgilé
periferikus értagité” vonatkozasiban, nem sértette meg a 40/94 rendelet 43. cikkének
(2) és (3) bekezdését.

Ennélfogva a felperes elsé jogalapjat el kell utasitani.

A mdsodik, a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjdnak megsértésébél eredd
Jjogalaprol

A felek érvei

A felperes vigy véli, hogy a széban forgé aruk nem mutatnak az OHIM
dlldspontjanak megalapozisihoz elegendé hasonldsigot, az iitkézd védjegyek nem
hasonldak, tekintettel vizudlis és hangzasbeli killonbdz6ségeikre, és ennélfogva nem
all fenn az Osszetévesztés veszélye vagy képzeleti gondolattarsités a védjegyek kozott.

Az 4ruk hasonlésdgaval kapcsolatban a felperes gy véli, hogy az OHIM nem helyes
mdédon vette tekintetbe az druk forméjat. Hiszen a beavatkozd druja szdjon 4t
szedhetd tabletta, mig a felperes drdja szemcsepp-kiszerelés(,

Tovabba, mivel ezen druk kizdrélag gydgyszertirakban, receptre hozziférhetdk, a
fogyaszté olyan drut fog vésdrolni, amelyet szdmara az orvos kivalasztott és
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meghatdrozott. A felperes alldspontja szerint, mivel a TRAVATAN védjegyet
glaukdma kezelésére alkalmazott szemészeti készitmény vonatkozdsaban hasznaltak,
a megfelel6 gydgykészitmény szemorvos irja fel, mig a TRIVASTAN gydgyszert
keringési rendellenességekre szakosodott orvos irja fel. Ezt a két terméket tehdt
szakorvos irja fel, és az ezekre vonatkozé vényeket gyogyszerészek toltik ki és adjak
ki elleniikben a gydgyszert. Nagyon val6szintitlen, hogy valamely gydgyszerész
Osszekeverné az aruk forméjat vagy indikacidjat (vagyis a glaukéma kezelésére
szolgdlé szemcseppet az altaldban érbetegségek kezelése sordn alkalmazott tabletta
formajt értagitéval szemben). A felperes hangstilyozza, hogy a beavatkozé édruja
altaldnos keringési problémak kezelésére szolgilé terméknek tiinik.

Egyébirant a felperes arujanak meghatdrozasit szdndékosan a ,glaukéma kezelésére
szolgalé szemgydbgydszati készitmény”-re korlatozta, amely még inkabb csokkenti az
druk kozotti hasonlésdgot. A fellebbezési tandcs nem kielégité mddon vette
tekintetbe ezt az elemet.

Ami a megjelolések hasonlésagat illeti, a felperes a vizudlis hasonlésag vonatkoza-
sdban tgy véli, hogy bér az 6sszbenyomads szerint hasonldsagok fellehetdk, azok nem
elegendSk ahhoz, hogy a megjel6lések hasonléva véljanak. Ellentétben azzal, amit a
fellebbezési tandcs megéllapitott, a szavak két elsé bettje, a ,t” és az ,r”, nem a
védjegyek el6tagjainak uralkodé elemei, mivel a ,tr” el6tag a hozzd kapcsolédé
magdnhangzd nélkiil nem bir semmiféle jelentéssel, és éppen ez a maginhangzé
teszi lehetévé a fogyaszté szdméra e szdtag kiejtését. Kovetkezésképpen a helyes
osszehasonlitast a szétag, vagyis a ,tra” és ,tri” el6tagok alapjin, a maguk egészében
kell elvégezni.

Ami a hangzasbeli hasonldsigot illeti, a felperes tgy véli, hogy a kilénbségek
elegendéek a két védjegy megkiillonboztetéséhez, anndl is inkdbb, mert e
kiilonbségekhez vizudlis kiillonbségek is tdrsulnak. Hiszen a ,tri” és ,tra” olasz
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kiejtése jol érzékelhetéen kiilonboz6. Tovabbé az ,s” mdssalhangzé hozzétolddsa a
TRIVASTAN-nak még nagyobb hangzésbeli jellegzetességet kolcsonoz.

A fogalmi hasonlésdggal kapcsolatban a felperes tgy véli, hogy a védjegyek
kiilonboz6ek. A kordbbi védjegy ,tri” elGtagja azt jelenti, hogy ,tripla” vagy
»haromszor”, mig a ,vas” szétag a vascularis, ,keringési” széra utal. Ennélfogva a
TRIVASTAN korabbi védjegy jelentése a szakemberek, orvosok és gyégyszerészek
szamdra konnyen felsimerhet6, mivel a védjegy azt jelenti, hogy a termék
haromfazisd, keringési rendellenességekre alkalmazott készitmény. A ,tan” elem
nem bir jelentéssel, és nem alkalmas megkiilonboztetésre, és, noha a két védjegyben
koéz6s elem, ugyanigy kozos elem az 5. osztdlyba tartozé sok védjegy koérében. A
TRAVATAN bejelentett védjegy semmiféle jelentéssel nem bir, mivel kitalalt szérél
van sz6, noha a négy elsé betii a ,Travoprost” szobdl ered, amely a felperes drujanak
szokdsos nemzetkézi megnevezése.

Kovetkezésképpen, noha meg kell allapitani, hogy fennall a megjelolések kozott
bizonyos vizudlis vagy hangzasbeli hasonlésdg, ezen hasonlésdg hatdsat nem kell
eltdlozni, tekintettel kiilondsen a két dru formaja kozotti kiilonbségre, valamint
forgalmazdsuk gyégyészati Oszefiiggéseire.

Tovabbd a felperes tgy véli, hogy a kordbbi védjegy nem bir benne rejlé
megkiilonboztetd képességgel, és jé hirnevének vagy ismertségének egyetlen
bizonyitéka sem keriilt benydjtisira. Marpedig amennyiben valamely kordbbi
védjegy nem Orvend kiilonds ismertségnek a vasdrlkoézonség korében, és kevés
képzelet sziilte elemet felmutaté képben testesiil meg, a védjegyek kozotti egyszer(
hasonlésidg nem elegendd az OsszetéveszthetGség létrejottéhez (lasd a Birdsag
C-251/95. sz. SABEL-tigyben 1997. november 11-én hozott itéletének [EBHT 1997.,
I-6191. o.] 25. pontjat).
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Egyébként az eurdpai gydgyszerértékeld iigynokség a felperes TRAVATAN védjegyet
hordozé druja forgalmazasat engedélyezte az Eurépai Unib egész teriiletén.

Az OHIM és a beavatkozd osztjék a fellebbezési tandcs dlldspontjat.

Az Elséfokd Birdsag élldspontja

A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korébbi védjegy
jogosultjdnak felszélaldsa alapjan a megjelolés nem részesiithet védjegyoltalomban,
ha azt azon a teriileten, ahol a kordbbi védjegy oltalom alatt 4ll, a fogyaszték
osszetéveszthetik a kordbbi védjeggyel val6 azonosséga vagy hasonldsga, valamint
az érintett 4ruk, illetve szolgiltatdsok azonossig vagy hasonlésiga miatt; az
Osszetéveszthet6ség magéban foglalja azt az esetet is, ha a fogyaszték a megjel6lést
gondolati képzettdrsitds (asszocidcid) atjan kapcsolhatjdk a korébbi védjegyhez.
Egyébként a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdése a) pontjinak ii) alpontja
értelmében korabbi védjegynek valamely tagdllamban lajstromozott azon védjegyet
kell tekinteni, amelynek bejelentési napja kordbbi, mint a kozdsségi védjegybeje-
lentés bejelentési napja.

Az dllandé itélkezési gyakorlat értelmében fenndll az Osszetévesztés veszélye, ha a
kozonség azt hiheti, hogy a széban forgé druk vagy szolgiltatdsok ugyanattél a
véllalkozastél, vagy adott esetben gazdasigilag egymdssal kapcsolatban &ll6
véllalkozasokt6l szarmaznak.
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Ugyanezen itélkezési gyakorlat értelmében az druk és szolgltatasok szirmazésénak
tekintetében az OsszetéveszthetSséget dtfogoan kell értékelni az alapjan, hogy az
érintett vasarlokézonség milyen képet alkot a megjel6lésrél és a széban forgd
drukrdl vagy szolgaltatasokrol, és figyelembe kell venni valamennyi, az iigyre
jellemz6 tényezét, kiilondsen a megjeldlések és a megjellt druk vagy szolgaltatasok
hasonlésdga kozotti kolesonds fiiggoséget (ldsd az Elséfokd Birésag T-162/01. sz.,
Laboratorios RTB kontra OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS) tigyben 2003. jilius 9-én hozott itéletének [EBHT 2003., 1I-2821. 0.] 31—
33. pontjit és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot).

Jelen iigyben a TRIVASTAN korabbi védjegy Olaszorszagban keriilt lajstromozasra,
igy az az érintett teriilet a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja
alkalmazasdban.,

Nem vitathaté, hogy a széban forgé édruk olyan gydgyszerek, amelyeknek a
végfogyasztok szdméra gydgyszertdrakban torténd 4rusitisa el6tt orvos rendelvé-
nyére van sziikség. Kévetkezésképpen az érintett vasérlékdzonséget nem csupan a
végfogyasztok alkotjdk, hanem ugyanigy a szakmai kozonség, vagyis a gydgyszert
feliré orvosok, valamint a felirt gydgyszert arusité gyégyszerészek,

A fenti megfontolasok fényében egyrészt az érintett druk, mésrészt az iitksz6
megjeldlések Osszehasonlitdsit kell elvégezni.

— Az 4ruk 6sszehasonlitasaré!

Eldljdréban hatdrozni kell az 4rujegyzék ,glaukéma kezelésére szolgalé szemgyé-
gydszati készitményekre” torténé esetleges korldtozasarél, amelynek tigyében a
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felperes dllitdsa szerint mar eljart. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazésdban az Osszetéveszthet-
séget a védjegybejelentésben megjelolt aruk Osszességére nézve kell értékelni.
Ahhoz, hogy tekintetbe lehessen venni, a kozdsségi védjegybejelentésben szereplé
aru- vagy szolgaltataslista korlatozdsit meghatdrozott kiilénleges médon kell
elvégezni, a benytjtott védjegybejelentés mddositdsa irdnti kérelem ttjan a 40/94
rendelet 44. cikke, valamint a kozosségi védjegyrdl szol6 40/94/EK tanécsi rendelet
végrehajtasardl sz6lé, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsdgi rendelet
(HL L 303. o, 1. o; magyar nyelvii kiilonkiadds 17. fejezet, 1. kotet, 189. o.)
13. szabdlydnak megfeleléen (ldsd a tojasdad tabletta itélet [hivatkozds fent]
13. pontjit, valamint az Elséfokd Birésag T-286/02. sz., Oriental Kitchen kontra
OHIM - Mou Dybfrost (KIAP MOU) tigyben 2003. november 25-én hozott
itéletének [EBHT 2003., II-4953. o.] 30. pontjit. Tovabb4 a kozosségi védjegybe-
jelentésben szerepl$ aruk korlatozasét kifejezett és feltételhez nem kotott mddon
kell végrehajtani (lsd e tekintetben az Els6fokd Birésag T-219/00. sz., Ellos kontra
OHIM (ELLOS) tigyben 2002. februdr 27-én hozott itéletének [EBHT 2002.,
1I-753. 0.] 61. és 62. pontjit, valamint a T-396/02. sz., Storck kontra OHIM iigyben
(cukorka alakja) 2004. november 10-én hozott itéletének [EBHT 2004., 11-3821. o.]
20. pontjét).

Jelen iigyben a felperes a 2002. janudr 28-i kereset okait bemutaté vélasz-
beadvényaban az aldbbi megdllaptést tette:

»A [fellebbezési tandcs] feladatdnak megkonnyitése céljdbdl a bejelent6k meg-
erdsitik, hogy hajlandéak a 847590. sz. bejelentési kérelem tdrgydt képezd édruk
megjelolését a »glaukéma kezelésére szolgdlé szemgyoGgydszati készitmények«-re
korlatozni.”

Emlékeztetni kell arra, hogy a korldtozds mddja a ,megerdsitik, hogy hajlandéak”
formuldval még nem teljesiil, mivel a felperes nem nyujtott be ezirdnyd, a
védjegybejelentés mddositasara iranyulé kérelmet a fent hivatkozott rendelkezés-
eknek megfelelGen.
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Ilyen kériilmények kozott nem lehet felrdni a fellebbezési tanacsnak, hogy nem vette
tekintetbe a koz6sségi védjegybejelentésben szerepld arujegyzék 4llitélagos korlato-
z4asat,

Ennélfogva az Osszehasonlitandé druk a “szemgyégyaszati készitmények” és ,a
perefiferikus, valamint agyi erek zavarainak, illetve a szem és a fiil keringési
rendellenességeinek megsziintetésére szolgald periferikus értagits”.

A szbban forgé druk hasonléséganak mérlegelésekor figyelembe kell venni minden,
az druk vagy szolgéltatisok kozotti viszonyt jellemzd relevans tényezét. E tényez6k
magukban foglaljak kiilonosképpen az druk természetét, rendeltetését, hasznalatat,
valamint egymdst helyettesité vagy komplementer jellegiiket (lasd ennek meg-
feleléen a Birésag C-39/97. sz. Canon-iigyben 1998. szeptember 29-én hozott
itéletének [EBHT. I-5507. 0.] 23. pontjat).

Jelen tigyben, amint azt az OHIM helyesen megjegyzi, az druk azonos jellegtiek
(gyégyaszati), azonos a céljuk vagy rendeltetésiik (keringési vagy mds jellegfi
szemrendellenességek kezelése), azokat azonos fogyasztéknak szanjak (szakmabeli-
eknek, ideértve az orvosokat és gydgyszerészeket és a valddi végfogyasztdknak,
vagyis a szemrendellenességben szenved$ betegeknek), azonos értékesitési csator-
nidkon elérheték (dltaldnos szabalyként a gydgyszertirakban), és potencislisan
komplementer jellegliek. Nincs tehdt semmiféle kétség afelél, hogy azokat
ugyanazon gazdasagi szerepldk gyarthatndk vagy értékesithetnék.

A felperes azon érvét, mely szerint az druk nem hasonléak, mivel a beavatkozé 4ruja

szdjon 4t szedhetd tabletta, mig a felperes druja szemcsepp-kiszerelésti, el kell vetni.
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Valdjiban a gydgyszer bevételének médjaban 1év6 kiilonbség jelen tigyben nincs
hatdssal a két dru kozos természetére és rendeltetésére.

Tovébba a felperes azon érve, mely szerint az 6 gyogyszerét szemorvos frja fel, mig a
beavatkozé gyégyszerét keringési problémékra szakosodott szakorvos, nem relevns.
Val6jiban, mivel a beavatkozé gydgyszere haszndlhaté a szem keringési rendelle-
nességeinek kezelésére, nem lehet kizdrni, hogy az ilyen jellegli problémdban
szenvedd beteget szemorvos, és nem keringési rendellenességekre szakosodott orvos
kezeli.

Ennélfogva, mivel a korébbi védjeggyel megjel6lt arut a szem keringési rendelle-
nességeinek kezelésére is lehet hasznalni, még ha dltalanos keringési problémakra
szantak is, amint erre a felperes hivatkozik, ezen drut analégnak kell tekinteni a
szemgyogyaszati készitményekkel, mivel mindkét esetben a szem rendellenességei-
nek kezelésérdl van szo.

Kovetkezésképpen a fellebbezési tandcs nem kovetett el hibat, amikor megallapi-
totta, hogy a kérdéses druk kozott jelentés mértékii hasonlésag 4ll fenn.

— A széban forgé megjel6lések Gsszehasonlitasardl

Az 4llandé itélkezési gyakorlatbol kévetkezik, hogy az 6sszetéveszthetOség atfogod
mérlegelésénél az itkoz6 megjeldlések vizudlis, hangzdsbeli és fogalmi hasonlésdgat
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illetden a megjelolések altal keltett egyiittes benyomast kell alapul venni, kiilonésen
a megkiilonbozteté és domindns jegyeik figyelembe vételével (lisd az Els6fokd
Birdsag T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen kontra OHIM — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS) iigyben 2003. oktéber 14-én hozott itéletének
[EBHT 2003, 11-4335. 0.] 47. pontjét és a hivatkozott itélkezési gyakorlatot.

Az Osszehasonlitandé szémegjel6lések az alabbiak:

— TRAVATAN: bejelentett védjegy;

- TRIVASTAN: korabbi védjegy.

A felperes arra hivatkozik, hogy a megjel6lések kézott fenndllé hasonlésigok nem
elegendGek vizudlis azonossiguk megdllapitdsahoz, és a fellebbezési tanécs hibdsan
vélasztotta le a széban forgd megjeldlések elsd két betdjét mint a védjegyek
el6tagjainak uralkodd elemeit, ahelyett, hogy az els§ szétagot egészében vizsgilta
volna.

A felperes érvének nem adhat6 hely. A fellebbezési tanécs helyesen allapitotta meg,
hogy vizudlis stkon a két megjelolés szinte azonos hossziisagy, és hét kozos, egymast
azonos sorrendben koévetS betibsl —,t”, ,1”, ", ,a”, .t ," és ,n” - &l A
fellebbezési tandcs arra is jogosan mutatott r4, hogy a két megjelolés ugyantigy ,t” és
»t" betlivel kezd6dik, és ,-tan”-ra végzodik. Meg kell 4llapitani, hogy az a tény, hogy
a két elsé betli még nem teljes egészében adja ki az elsé szdtagot, a vizudlis
hasonlésag folytdn jelen iigyben nem bir jelentéséggel. Azt a kovetkeztetést kell
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tehét levonni, hogy ezen vizudlis hasonldsigok éltal keltett egyiittes benyomés az,
hogy a megjel6lések hasonléak. A fellebbezési tanédcs helyesen éllapitotta meg, hogy
a széban forgé megjelolések kozti killonbségek, melyek egyrészt abbdl adddnak,
hogy a megjelolések harmadik bettije kitlonb6z6 (,i” és ,a” maginhangzd), mésrészt
hogy a korabbi védjegyben egy plusz betii is szerepel (az ,s” massalhangzd), nem
képesek semlegesiteni ezt a benyomést, hiszen ezen elemek vizudlisan kevéssé
érzékelhetok.

Ennélfogva meg kell dllapitani, hogy a fellebbezési tandcs nem kovetett el hibat,
amikor megéllapitotta, hogy a megjeldlések vizudlis szinten hasonléak.

A hangzasbeli hasonl6sdg vonatkozéséban a felperes arra hivatkozik, hogy a
fellebbezési tandcs nem kell6 mértékben vette figyelembe a védjegy megkiilonboz-
tetd jellemzOinek hangzésbeli hatdsit, amelyeket jelentéktelennek itélt. A meg-
jelolések kozotti eltérések ugyanakkor lehetdvé teszik azok hangzasbeli
megkiilonboztetését, mivel az olasz anyanyelviiek korében egyértelmiien kiilénboz6
a kiejtésiik.

E tekintetben a fellebbezési tandcs megallapitotta, hogy mivel az é&tlagos
fogyaszténak ritkdn adddik lehetésége arra, hogy az egyes védjegyek kozvetlen
Gsszehasonlitisat elvégezze, és igy az emlékezetében megbrzott, nem tokéletes
hangzasbeli benyomdsra kell tdmaszkodnia, tekintve az iitk6z6 megjelolések két els
szétagjanak nagyon hasonlé hangzisit és a megjelolések utolsé szétagjanak
azonossagat, ezek az dtlagos fogyasztéban hasonlé hangzasbeli 6sszbenyomdst
keltenek.
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Meg kell éllapitani, a beavatkoz6hoz hasonléan, hogy a két megjelolés hangzésban
azonos hossziisdga szavakbol éll, kezd6hangjuk (,tr”) azonos, végzédésiik (a ,tan”
szétag) azonos, kdzepiik kozel hasonlé (,,va” és ,vas”), és ugyanaz a ritmusuk, mivel a
fonémak nagy része azonos, és ugyanabban a sorrendben szerepel. Meg kell
allapitani, hogy a kozds elemek ilyen jelentds szdma megakadélyozza, hogy az olasz
fogyaszté egyértelmiien érzékelje a megjelolések kozotti kicsiny kiilonbségeket, ami
bizonyos mértékii dszetévesztéshez vezethet szdmara.

Ennélfogva a fellebbezési tandcs nem kovetett el hibat, amikor megallapitotta, hogy
az itkoz6 megjeldlések kozott hangzdsbeli hasonlésag all fenn,

A megjelolések fogalmi nézépontbdl torténd Osszehasonlitdsaval kapcsolatban a
felperes arra hivatkozik, hogy a megjel6lések fogalmi sikon kiilonboéznek egymdéstol,
mivel a TRAVATAN bejelentett védjegy nem bir jelentéssel, mig a TRIVASTAN
kordbbi védjegy els6 szdtagjanak jelentése ,tripla”, és mdasodik szétagja, a ,vas” a
svascularis” melléknévre utal. A két megjel6lés egyetlen kozos szétagja nem bir
kiilonleges jelentéssel, sem megkiilénboztetd képességgel az 5. osztdlyba tartozd
aruk vonatkozasaban.

A fellebbezési tandcs megéllapitotta, hogy a ,trivastan” és ,travatan” szavak nem
birnak jelentéssel az olasz fogyaszté szdmdra.

A fellebbezési tandcs dallispontjval csak egyetérteni lehet. Hiszen nem tiinik
valésziniinek, hogy a TRIVASTAN kordbbi védjegy az érintett visérlékozonség
szaméra — még ha az szakemberekbdl dll is — azzal a jelentéssel birna, hogy az dru
héromfokozatd és keringési rendellenességek esetén alkamazandé. Még ha a
vasarlokozonség érti is, hogy a ,tri” a ,tripla” széra utal, nem egyértelm@i annak
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meghatdrozdsa, hogy a tripla mire vonatkozik. Tovabb4, amint azt az OHIM
megallapitotta, az olasz nyelvben léteznek olyan szavak, melyek ,tri”-vel kezdédnek,
dm amelyekben a ,tri” elem jelentése egyaltaldban nem a ,tripla” [példaul
»tributario” (,adétigyi”) vagy ,tribolare” (,gyotérni”)].

Ennélfogva meg kell dllapitani, hogy a ,travatan” és ,trivastan” szavak nem birnak
killonés jelentéssel az olasz fogyaszté szdméra, és ennélfogva a széban forgd
megjelolések kozott nem 4ll fenn fogalmi hasonlésag.

Kévetkezésképpen meg kell allapitani az iitkézé védjegyek jelentés vizualis
hasonlésgat, hangzésbeli hasonlésagat, valamint fogalmi hasonlésdganak hidnyét.

Az éruk jelentds hasonlésigara, valamint a megjelolések vizualis és hangzésbeli
hasonlésagara tekintettel meg kell dllapitani, hogy a megjeldlések kozott fenndll az
Osszetévesztés veszélye.

A felperes azon érvével kapcsolatban, mely szerint a kor4bbi védjegy nem 6rvend j6
hirnévnek, meg kell jegyezni, hogy a beavatkozé sosem hivatkozott védjegyének jé
hirnevére.

Tovébbd, a felperes azon érvével kapesolatban, mely szerint a korabbi védjegy nem
bir benne rejlé megkiilonboztetd képességgel, meg kell 4llapitani, hogy ez az allitis

II - 3882



79

80

81

ALCON KONTRA OHIM - BIOFARMA (TRAVATAN)

egyaltaldban nem keriilt aldtdmasztdsra. Ezen tul, a fellebbezési tandcs az
Osszetéveszthetdséggel kapcsolatos érvelését nem a kordbbi védjegy jelentds
megkiilonboztetd képességére alapozta. Noha az Osszetéveszthetdség értékelése
sordn a kordbbi védjegy megkiilonboztetd képességét figyelembe kell venni (lasd
ennek megfeleléen a Canon-itélet [hivatkozés fent] 24. pontjat), ez csupdn egyetlen
elem az értékeléshez tekintetbe vett tényezsk kozétt. Igy még a csekély meg-
kiilonboztetd képességgel rendelkezd kordbbi védjegy jelenlétében is fenndllhat az
Osszetévesztés veszélye, mégpedig az érintett megjeldlések, valamint az druk és
szolgaltatasok kovetkeztében (ldsd e tekintetben az Els6fokd Birdsag T-112/03. sz.,
L’Oréal kontra OHIM - Revlon (FLEXI AIR) {igyben 2005. mdrcius 16-d4n hozott
itéletének [az EBHT 2005., 1I-949. 0.] 61. pontjat].

Egyébirant azzal kapcsolatban, hogy a felperes megemlitette: az eurdpai gyégy-
szerértékelési iigynokség engedélyezte a TRAVATAN forgalomba hozatalat,
elegend6 annak megéllapitisa, hogy ez az érv, mivel a felperes ezt az OHIM el6tt
nem emlitette, és nem is nydGjtott be az OHIM-hoz erre vonatkozé bizonyitékot,
elfogadhatatlan. Tovabb4a jelen {igyben nem is bir relevancidval, mivel ennek az
esetleges engedélyezésnek nincs koze az OsszetéveszthetGség értékeléséhez a 40/94
rendelet alkalmazasanak keretében.

Ilyen koéralmények kozott azt a kovetkeztetést kell levonni, hogy a széban forgé druk
és megjelolések kozotti hasonlésag foka elég jelentds annak megdllapitisahoz, hogy a
véasarl6kozonség azt hiheti, hogy a széban forgd druk ugyanattdl a véllalattél vagy
egyébként gazdaségilag kapcsolt véllalatoktdl szdrmaznak,

Kovetkezésképpen a felperes mdsodik jogalapjt, és ennélfogva a keresetet teljes
egészében el kell utasitani.
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A koltségekrdl

Az eljarasi szabalyzat 87. cikkének 2. §-a szerint az Elséfokd Birdsdg a pervesztes
felet kotelezi a koltségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A felperest, mivel
pervesztes lett, az OHIM és a beavatkozé kérelmének megfelelGen kotelezni kell a
koltségek viselésére.

A fenti indokok alapjan

AZ ELSOFOKU BIROSAG (harmadik tandcs)

a kovetkez6képpen hatdrozott:

1) Az Elséfoka Birésig a keresetet elutasitja,

2) Az Elsdfoka Birdsag a felperest kotelezi a koltségek viselésére.

Jaeger Tiili Czicz

Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. szeptember 22-i nyilvanos iilésen.

H. Jung M. Jaeger

hivatalvezetd elnok
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