ALCON v. SMHV — BIOFARMA (TRAVATAN)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

22 piivina syyskuuta 2005

Asiassa T-130/03,

Alcon Inc., kotipaikka Hiinenberg (Sveitsi), edustajinaan solicitor G. Breen ja
barrister J. Gleeson,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinéddn S. Palmero Cabezas ja S. Laitinen,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja viliintulijana
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikicli: englanti
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Biofarma SA, kotipaikka Neuilly-sur-Seine (Ranska), edustajinaan asianajajat V. Gil
Vega, A. Ruiz Lopez ja D. Gonzélez Maroto,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan
30.1.2003 tekemisti paatoksestd (asia R 968/2001-3), joka koskee Alcon Inc:n ja
Biofarma SA:n vilistd véitemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekéd tuomarit V. Tiili ja
0. Czucz,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.4.2003
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.10.2003
toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.10.2003
toimitetun viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 14.4.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Alcon Inc. teki 11.6.1998 yhteisén tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna, nojalla yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen sisi-
markkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki TRAVATAN.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvélistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimisti varten koske-
vaan 15 piivdnd kesdkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimulkseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, ja ne vastaavat
seuraavaa kuvausta: "Silmélddketieteeseen liittyvit farmaseuttiset valmisteet”.

Tamé hakemus julkaistiin 22.3.1999 Yhteisén tavaramerkkilehdessi nro 23/99.
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Biofarma SA teki 22.6.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella viitteen siti
vastaan, etti timi tavaramerkki rekisterdidddn yhteison tavaramerkiksi. Viitteen
tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun perusteeseen. Viite perustui siihen, ettd oli olemassa kansallinen
sanamerkki TRIVASTAN, joka oli rekisterdity Italiassa 27.1.1986 numerolla 394980.

Viite esitettiin kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen valmisteiden
osalta. Sen perustana olivat kaikki luokkaan 5 kuuluvat, aikaisemman tavaramerkin
kattamat tavarat eli "farmaseuttiset tuotteet, eldinldékinté- ja terveydenhoitotuotteet;
dieettituotteet lapsille tai sairaille; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden téyte- ja
jaljennosaineet; desinfiointiaineet; rikkakasvien ja tuhoelédinten hévitysvalmisteet”.

Kantaja vaati 5.5.2000 pdiviityssd kirjeessddn viliintulijaa esittdméén asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti todisteet siitd, ettd yhteison
tavaramerkkis koskevan hakemuksen julkaisemista edeltineiden viiden vuoden
aikana aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kéytetty jasenvaltiossa, jossa
tama tavaramerkki on suojattu, kaikkien niiden tavaroiden osalta, joihin viite
perustui. Viiteosasto kehotti 29.5.2000 piivityssd tiedonannossaan viliintulijaa
esittdméin kyseiset todisteet kahden kuukauden kuluessa.

Viliintulija toimitti 28.7.2000 SMHV:lle asiakirjoja, joilla oli tarkoitus osoittaa, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty Italiassa. Néiden asiakirjojen
joukossa oli muun muassa laskuja, véliintulijan lddkkeeseen liittyvd pakkausseloste,
ote italialaisesta Informatore Farmaceutico -nimisesti luettelosta ja ote Pharmaceu-
tical Trade Mark Directorysta.
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Viiteosasto katsoi 26.9.2001 tekemisséén paatoksessi, ettd oli osoitettu, ettd tietyn
farmaseuttisen valmisteen — “perifeerinen vasodilaattori #ireisverenkierron ja
aivojen verenkierron hiirididen sekd silmdn ja korvan verenkiertoon liittyvien
sairauksien hoitoon” — osalta aikaisempaa tavaramerkkii oli tosiasiallisesti kiytetty,
ja se hyviksyi vaitteen kaikkien tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden
osalta. Niin ollen se episi tavaramerkin rekistersinnin silla perusteella, etti Italiassa
oli olemassa sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran mielleyhtymists, kun otettiin
huomioon, etti tavaramerkit olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia
ja ettd tavarat olivat tietylld tavoin samankaltaisia.

Kantaja haki 13.11.2001 viiteosaston p#dtokseen muutosta SMHV:ssa asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan mukaisesti.

Kolmas valituslautakunta hylkési valituksen 30.1.2003 tekemilldsin padtokselld
(jdljempdnd riidanalainen p#itds). Se katsoi, etti koska kyseessd olevien tavara-
merkkien kattamat tuotteet olivat hyvin samankaltaisia ja koska nimai tavaramerkit
muistuttivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan merkittdvésti, kyseessi
olevien tavaramerkkien vililli oli olemassa sekaannusvaara, joka sisiltdd vaaran
mielleyhtymasti.

Asianosaisten ja viliintulijan vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péitoksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

13 SMHYV vaatii, ettd ensimmiiisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

e Viliintulija vaatii, ettd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkad kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kannekirjelmissiddn kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.
Ensimmiinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
rikkomista siltd osin kuin viliintulijan esittdmét todisteet tosiasiallisesta kiytostd
eivit osoita, ettd aikaisempaa tavaramerkkié olisi todella kiytetty silmélddketietee-
seen liittyvid valmisteita varten. Toinen kanneperuste koskee saman asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
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Kantaja esitti istunnossa myo6s kanneperusteen, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista siltd osin kuin aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisen kiyton edellytykset eivit tdyttyneet.

Istunnossa esitetyn kanneperusteen tutkittavaksi ottaminen

Kantaja vetosi istunnossa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-334/01, MFE Marienfelde vastaan SMHV — Vétoquinol (HIPOVITON),
8.7.2004 antamaan tuomioon (ei vield julkaistu oikeustapauskokoelmassa) koros-
taakseen, ettd tosiasiallisen kiyton edellytykset eiviit tdyttyneet muun muassa
aikaisemman tavaramerkin kaupallisen kiiytén vahiisyyden vuoksi.

SMHYV ja viliintulija katsovat, ettd istunnossa esitetyn kanneperusteen tai
argumentin tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat, koska se esitettiin
ensimmidisen kerran ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 48 artiklan 2 kohdan
ensimmiisen alakohdan mukaan asian kisittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen
perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen kisittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoi-
hin tai oikeudellisiin seikkoihin.

Aluksi on todettava, ettd kantaja ei moittinut kannekirjelmisséén valituslautakuntaa
siitd, ettd tdma olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa silté osin
kuin aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen kéyton edellytykset eivit tdyttyneet,
vaan ainoastaan siltd osin kuin viliintulijan esittdimit todisteet aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisesta kiiytosti eivit osoittaneet, ettd aikaisempaa tavara-
merkkid olisi todella kiytetty silmiléddketieteeseen liittyvid valmisteita varten.
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Tamin jilkeen on todettava, ettei kantaja ole lainkaan néyttédnyt toteen, ettd olisi
olemassa tyojirjestyksen 48 artiklan 2 kohdan ensimmiisessd alakohdassa
tarkoitettu uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka.

Niin ollen istunnossa esitetty kanneperuste on jétettdvi tutkimatta.

Vaikka timid kanneperuste olisi tulkittava argumentiksi, joka liittyy kannekirjelméssi
esitettyyn ensimmdiseen kanneperusteeseen, on joka tapauksessa muistutettava, ettd
esilla olevan kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakunnan paatéksen
laillisuuden valvonta (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusileikko),
tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. I1-701, 18 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV
— Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. [I-2251, 67 kohta).
Niin ollen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa
asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan ottaa huomioon vain sellaisina, kuin
ne on esitetty valituslautakunnalle (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuo-
toinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. I1-383, 16 kohta ja asia T-66/03, "Drie
Mollen sinds 1818” v. SMHV — Nabeiro Silveira (Gal4xia), tuomio 22.6.2004, Kok.
2004, s. 11-1765, 45 kohta).

Esilli olevassa asiassa viiteosasto totesi, ettd aikaisemman tavaramerkin tosiasialli-
sen kayton edellytykset tdyttyivit. Asiakirjoista kiy kuitenkin ilmi, ettei kanteja
riitauttanut SMHV:ssa kiydyssi menettelyssi — ei vditeosastossa eikd valitus-
lautakunnassa — sitéi seikkaa, ettd viliintulijan toimittamat todisteet osoittivat, ettd
aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty tiettyd tuotetta varten.
Viiteosastossa kantaja nimittin jopa ilmoitti, ettd se oli "pannut tarkasti merkille,
mit# aineistoa on toimitettu sen osoittamiseksi, ettii tavaramerkkid TRIVASTAN on
kéytetty Italiassa”, ja se aikoi olla "riitauttamatta titd seikkaa”. Sen sijaan se viitti,
ettei viliintulijan toimittamista asiakirjoista kéynyt ilmi, ettd kyseessi olevaa
aikaisemman tavaramerkin kattamaa tuotetta olisi kdytetty silmélddketieteeseen
liittyvéind valmisteena, vaan ainoastaan, ettd sitd voitiin kiyttdd tédllaiseen tarkoi-
tukseen.
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Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd kantajan argumentteja ei voida hyviksyi. Nain
ollen ainoastaan SMHV:ssa esitetyt kanneperusteet, sellaisina kuin ne on esitetty
edelld 15 kohdassa, otetaan aineellisesti tutkittavaksi.

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

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantajan mukaan valituslautakunta teki virheen, kun se arvioi, ettid todisteilla
aikaisemman tavaramerkin kiytostd osoitettiin, ettd kyseistd tavaramerkkii todella
kéytettiin Italiassa silmaldaketieteeseen liittyvid valmisteita varten. Viliintulijan
esittdmissd asiakirjoissa osoitettiin kantajan mukaan ainoastaan, ettii tuotetta voitiin
kayttad silmaladketieteellisen hoidon yhteydessi.

SMHV huomauttaa, ettei viliintulija ollut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan nojalla mitenkaén velvollinen néyttiméin toteen, ettd sen tavaramerkkia
kaytettiin erityisesti yksiloiméédn rekisterdintihakemuksessa kyseessi olevia valmis-
teita. Merkin kidyttd tavaramerkkind edellyttad, ettd merkkii on kiytetty muun
muassa yhteyden muodostamisessa tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen
ja niiden myynnista vastaavan henkilon tai yhtion vilille, eli osoituksena alkuperisti.
Kantaja ei kuitenkaan SMHV:n mukaan riitauta sitd, etti esitetyt asiakirjat
osoittavat, ettd aikaisempaa tavaramerkkid on kiytetty tavaramerkking, jolla
yksiloidddn tuote, jota voidaan kiyttad silmildéketieteellisen hoidon yhteydessi.

Viliintulija véitta4, ettd se on toimittanut todisteet, joilla oli tarkoitus osoittaa, etti
silmélédketieteellinen hoito kuului Italian lddkealan viranomaisten hyviksymiin
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aikaisemman tavaramerkin kattaman tuotteen terapeuttisiin kayttotarkoituksiin ja
ettd ladkettd oli myyty useiden vuosien ajan (eli vuosina 1995-1999). Viliintulijan
mukaan ei voida edellyttid todisteita siitd, ettd silmien verenkiertoon liittyvistd
sairauksista kirsivit potilaat ovat todella kiyttineet ladketta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettdi vaikka kantaja ei nimenomaisesti vetoa asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaan, kantajan perustelut on ymmirrettévé siten,
ettd niilld vedotaan kanneperusteeseen, joka koskee timin sdnnoksen rikkomista.
Koska kantaja viittdd, ettei viliintulijan esittdmilld todisteilla kdytostd osoiteta, ettd
tami olisi kiyttanyt tavaramerkkid silmélééketieteellisia valmisteita varten, kyseinen
argumentti nimittdin edellyttdd, ettd ensiksi tutkitaan, onko tétd sdiinnostd
mahdollisesti rikotty, ja vasta toiseksi, onko tavaroita mahdollisesti vertailtu saman
asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessi virheellisesti.

SMHV:ssa ei ole riitautettu sitd, etti aikaisempaa tavaramerkkid on kiytetty
yksilsimaan lddkevalmiste. Asiakirjoista ja erityisesti viliintulijan lddkkeeseen
liittyvéstd pakkausselosteesta ja italialaisen Informatore Farmaceutico -nimisen
luettelon otteesta kiy nimittdin ilmi, ettd tavaramerkilla TRIVASTAN yksil6idddn
perifeerinen vasodilaattori, jota kéytetddn neurologian, korva-, nend- ja kurkkutau-
tien, silmilédketieteen, angiologian ja geriatrian alalla, ja tarkemmin sanottuna se on
tarkoitettu “adreisverenkierron ja aivojen verenkierron hiirididen sekd silmin ja
korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien” hoitoon.

On todettava, etti jos eris ladkkeen terapeuttisista kiyttotarkoituksista on silmén
verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitaminen, ja on niytetty toteen, ettd sitd on
myyty useiden vuosien ajan, miti ei ole riitautettu, kyseistd lidkettd on voitu kiyttda
niiden hiirididen hoitoon. Tissi tilanteessa olisi tarpeetonta ja jopa vaikeaa vaatia,
ettd ndytetdéin toteen, ettd silmien verenkiertoon liittyvistd sairauksista Kkirsivat
potilaat ovat todella kéyttineet kyseistd ladkettd.
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Niin ollen on katsottava, ettei valituslautakunta rikkonut asetuksen
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se totesi, ettd viliintulijan toimittamat
todisteet osoittivat, ettd aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasiallisesti kiytetty
“adreisverenkierron ja aivojen verenkierron hiirididen sekid silmin ja korvan
verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon tarkoitettua perifeeristi vasodilaattoria”
varten.

Kantajan ensimmadinen kanneperuste on niin ollen hylattava.

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

Asianosaisten ja viliintulijan lausumat

Kantaja viittdd, ettd Iyseessd olevat tuotteet eivit ole riittiviin samankaltaisia
SMHV:n piéitelmén perustelemiseksi, ettd kyseessd olevat tavaramerkit eivit ole
samankaltaisia, kun otetaan huomioon niiden ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvit
erot, ja ettd tavaramerkkien vililli ei siten ole sekaannusvaaraa tai vaaraa
mielleyhtymast.

Tuotteiden samankaltaisuuden osalta kantaja arvioi, ettdi SMHV ei ottanut
asianmukaisesti huomioon tuotteiden muotoa. Viliintulijan tuote on nimittiin
suun kautta nautittava tabletti, kun taas kantajan tuote on silmitippojen muodossa.

Lisiksi koska niitd tuotteita saa ainoastaan apteekeista ja lddkemidraykselld,
kuluttaja ostaa tuotteen, jonka laakiri on jo hinelle valinnut ja médrinnyt. Koska
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tavaramerkkia TRAVATAN kiytetiin sellaista silmilddketieteellisti valmistetta
varten, jota kiytetiin glaukooman hoidossa, silméladkiri méardd asianmukaisen
hoidon, kun taas lisikkeen TRIVASTAN maiérad verenkierron héiri6ihin erikoistunut
laskari. Erikoislaakarit madradvit siis niitd kahta tuotetta, ja apteekkarit tdyttivit
vastaavat ladkemadriykset ja suorittavat vastaavat luovutukset. Kantajan mukaan on
hyvin epitodenniikéistd, ettd apteekkari sekoittaa keskenéén tuotteiden muodon tai
niiden kaytttarkoitukset (eli glaukooman hoitoon tarkoitetut silmitipat ja pillerin
muodossa olevan vasodilaattorin, jota kéytetiin yleensd verenkiertohdirididen
hoidossa). Kantaja korostaa, etti viliintulijan tuote vaikuttaa olevan verenkierto-
ongelmien yleiseen hoitoon tarkoitettu tuote.

Lisiksi kantaja on tarkoituksellisesti rajannut tuotteensa kuvauksen “glaukooman
hoitoon tarkoitettuihin silméliéketieteeseen liittyviin farmaseuttisiin valmisteisiin”,
miki vihenti edelleen tuotteiden samankaltaisuutta. Valituslautakunta ei kantajan
mukaan arvioinut téitd seikkaa asianmulkaisesti.

Siltd osin kuin kyse on merkkien samankaltaisuudesta, kantaja viittdd ulkoasun
samankaltaisuudesta, etti tavaramerkeisti syntyvissd kokonaisvaikutelmassa on
yhdennikoisyytts, joka ei siitd huolimatta, ettd sitd esiintyy, riitd tekeméén merkeistd
samankaltaisia. Toisin kuin valituslautakunta totesi, kummankin sanan kaksi
ensimmaistd kirjainta, t ja r, eivit kantajan mukaan muodosta kummankaan
tavaramerkin etuliitteen hallitsevaa osaa, koska sanan alku tr ei merkitse mitdin
ilman vokaalia, johon se liittyy, ja koska nimenomaan timi vokaali tekee kuluttajille
mahdolliseksi etuliitteen lausumisen. N&in ollen vertailu on suoritettava oikein siten,
ettd lihtokohtana on kukin tavu kokonaisuudessaan, eli etuliite tra ja etuliite tri.

Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta kantaja viittdd, etti erot ovat riittdvit
erottamaan tavaramerkit toisistaan, varsinkin kun nimé erot yhdistyvit eroihin
ulkoasussa. Italian kielessdé on nimittdin olemassa selvisti havaittava ero, kun
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lausutaan tri ja tra. Lisiksi konsonantin s lisédmiselli TRIVASTAN:ille annetaan
merkittdvéd lausuntatapaan liittyvi erityispiirre.

Merkityssisillon samankaltaisuuden osalta kantaja viittda, ettd tavaramerkit ovat
erilaisia. Aikaisemman tavaramerkin etuliite tri merkitsee kolminkertaista tai kolmea
kertaa, ja tavulla vas viitataan sanaan vaskulaarinen. Ammattilaiset, kuten ladkrit ja
apteekkarit, erottavat siten kantajan mukaan helposti tavaramerkin TRIVASTAN
merkityksen siltd osin kuin silld ilmaistaan, ettd tuotteella on kolmenlaisia
vaikutuksia ja ettd sitd kiytetddn verenkierron hiiridihin. Sanan loppuosa tan ei
merkitse mitéddn, eikd se ole erottava, ja vaikka se on niissi kahdessa tavaramerkiss,
se sisiltyy yhtd lailla moniin luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden tavaramerkkeihin.
Rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki TRAVATAN ei kantajan mukaan merkitse
mitddn, silld kyseessd on keksitty sana, vaikka nelji ensimmiisti kirjainta on
johdettu sanasta Travoprost, joka on kantajan valmisteen yleinen kansainvilinen
nimi.

Niin ollen vaikka olisi katsottava, ettd merkit ovat ulkoasultaan tai lausuntatavaltaan
tietylld tavalla samankaltaisia, timén samankaltaisuuden vaikutusta ei ole syytd
liioitella, kun otetaan erityisesti huomioon niiden kahden tuotteen muodon ero seki
terveyden hoitoon liittyvé konteksti, jonka yhteydessé niitd myydian.

Lisdksi kantaja viittdd, ettd aikaisemmalla tavaramerkilli ei ole siitd itsestéiin
johtuvaa erottamiskykyi ja etti siitd, ettd tavaramerkki on laajalti tunnettu tai yleisti
tunnettu, ei ole esitetty mitdén todisteita. Nimittidin kun aikaisempi tavaramerkki ei
ole erityisen tunnettu yleison keskuudessa ja se muodostuu kuvasta, joka ei ole
erityisen mielikuvituksellinen, pelkkéi tavaramerkkien samankaltaisuus ei riitd
aiheuttamaan sekaannusvaaraa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997,
Kok. 1997, s. I-6191, 25 kohta).
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Lisiksi Euroopan lddkearviointivirasto on kantajan mukaan myontinyt koko
Euroopan unionin aluetta koskevan myyntiluvan kantajan valmisteelle, jossa on
tavaramerkki TRAVATAN.

SMHYV ja viliintulija tukevat valituslautakunnan arvioita.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekisteroidd, jos sen vuoksi,
ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jossa aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, yleisén keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara
siséltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin valisestd mielleyhtymasta.
Lisiksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla
aikaisemmalla tavaramerkill4 tarkoitetaan muun muassa jasenvaltiossa rekisterdityja
tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen yhteison tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen tekopdivia.

Vakiintuneen oikeuskéytinnén mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseessd olevat tavarat tai palvelut ovat perdiisin samasta
yrityksestd tai mahdollisesti taloudellisesti keskenién sidoksissa olevista yrityksista.
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Tdmin saman oikeuskdytinnén mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonai-
suutena sen mukaan, miten kohdeyleisé ymmirtdd kyseessd olevat merkit sekd
tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijit, joilla on merkitysta kyseisessi
yksittdistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden seki niilla tarkoitettu-
jen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vilinen keskiniinen riippuvuus
(asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. 11-2821, 31-33 kohta oikeus-
kaytantoviittauksineen).

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

On selvid, ettd kyseessi olevat tavarat ovat lidkkeitd, joiden myynti loppukuluttajille
apteekeissa edellyttdd ladkirin antamaa lddkemaédrdystd. Ndin ollen kohdeyleiso
muodostuu paitsi loppukuluttajista, myos ammattilaisista eli lddkemaariyksen
antavista ladkdreistd sekd méardyksen mukaista lddkettd myyvistd apteekkareista.

Edelld esitetyn perusteella on vertailtava yhtdiltd kyseessd olevia tuotteita ja toisaalta
kyseessd olevia merkkeja.

— Tuotteiden vertailu

Aluksi on otettava kantaa mahdolliseen kyseessi olevien tavaroiden luettelon
rajaamiseen “glaukooman hoitoon tarkoitettuihin silméldiketieteeseen liittyviin
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farmaseuttisiin valmisteisiin”, minké kantaja véittdd toteuttaneensa. Tiltd osin on
muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
sovellettaessa sekaannusvaaran arvioinnin on koskettava kailkia tavaramerkkihake-
muksessa tarkoitettuja tavaroita. Jotta yhteisén tavaramerkkié koskevassa hakemuk-
sessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajaaminen voitaisiin ottaa
huomioon, se on tehtiivd tiettyjen erityisten menettelysidntéjen mukaisesti, eli
hakemuksen muuttamista on haettava asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja yhteison
tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 tdytéintéonpanosta
13 piivani joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
L 303, s. 1) 13 sdinnén mukaisesti (em. asia munanmuotoinen tabletti, tuomion
13 kohta ja asia T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP
MOU), tuomio 25.11.2003, Kok. 2003, s. 11-4953, 30 kohta). Lisdksi yhteison
tavaramerkkis koskevaan hakemukseen sisiltyvien tavaroiden luettelon rajaaminen
on toteutettava nimenomaisesti ja ilman ehtoja (ks. vastaavasti asia T-219/00, Ellos v.
SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 61 ja 62 kohta ja asia
T-396/02, Storck v. SMHV (makeisen muoto), tuomio 10.11.2004, Kok. 2004,
s. 11-3821, 20 kohta).

Tissa tapauksessa kantaja on todennut 28.1.2002 piivétyssa valituksen perusteet
sisiltdvissi kirjelmissain seuraavaa:

?[Valituslautakunnan] tehtivin helpottamiseksi hakijat vahvistavat olevansa valmiita
rajoittamaan hakemuksessa nro 847590 kyseessd olevien tavaroiden kiyttStarkoi-
tusta glaukooman hoitoon tarkoitettuihin silméldéketieteeseen liittyviin farmaseut-
tisiin valmisteisiin.”

On todettava, kyseiselli muotoilulla "vahvistavat olevansa valmiita” ei noudatettu
rajoitusta koskevia menettelysiéntojd, koska kantaja ei vastaavasti hakenut
tavaramerkkihakemuksen muuttamista edelli mainittujen sédnnosten mukaisesti.
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Valituslautakuntaa ei niin ollen voida moittia siitd, ettei se ottanut huomioon
véitettyd yhteison tavaramerkkid koskevaan hakemukseen sisiltyvien tavaroiden
rajoitusta.

Siten tuotteet, joita on vertailtava, ovat “silméldiketieteeseen liittyvit farmaseuttiset
valmisteet” ja "perifeerinen vasodilaattori ddreisverenkierron ja aivojen verenkierron
hairididen seka silmén ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon”.

Kyseessi olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen viliseen suhteeseen liittyvit
merkitykselliset tekijat. Niihin tekijéihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai
palvelujen luonne, kiyttotarkoitus, kéyttétavat sekd se, ovatko ne keskeniin
kilpailevia tai toisiaan tdydentévid (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 23 kohta).

Kuten SMHYV perustellusti esittdd, tdssid tapauksessa tavaroilla on sama luonne
(farmaseuttiset valmisteet), tarkoitus tai kiyttotarkoitus (alkuperiltiin verenkier-
toon liittyvien tai siihen liittyméttomien silmésairauksien hoito), ne on tarkoitettu
samoille kuluttajille (ammattilaiset, mukaan lukien ldakirit ja apteekkarit, ja
varsinaiset loppuldyttdjiat eli silmisairauksista kérsivit potilaat), niiti varten
kéytetddan samoja jakelukanavia (padsiéntéisesti apteekit) ja ne ovat mahdollisesti
toisiaan tiydentivid. Ei siis ole epiilystildén siit, ettd samat taloudelliset toimijat
voisivat valmistaa tai myyda kyseisid tavaroita.

Kantajan argumentti, jonka mukaan tavarat eiviit ole samankaltaisia, koska
valiintulijan tuote on suun kautta nautittava tabletti, kun taas kantajan tuote on
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silmitippojen muodossa, on hylittdvd. Témé ero lddkkeen annostelutavassa ei
nimittdin voi olla tdssi tapauksessa vallitseva suhteessa niille kahdelle tuotteelle
yhteiseen luonteeseen ja kéyttotarkoitukseen.

Mydskidn kantajan argumentilla, jonka mukaan sen lidkkeestd antaa lddkemdd-
riyksen silmalddkiri, kun taas viliintulijan lddkkeestd antaa lddkemadrdyksen
verenkiertohiiridihin erikoistunut ldékéri, ei ole asian kannalta merkitystd. Nimittdin
koska viliintulijan ldskettd voidaan kidyttdd silmén verenkiertoon liittyvien
sairauksien hoitoon, ei voida sulkea pois siti, ettd verenkiertohéiriéihin erikoistu-
neen ladkirin sijaan silmilddkdri hoitaa timdn tyyppisestd hairiostd kirsivad
potilasta.

Koska aikaisemman tavaramerkin kattamaa tuotetta voidaan ndin ollen kéyttad
silmén verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon — vaikka kyseinen tuote on
tarkoitettu verenkierto-ongelmien yleiseen hoitoon, kuten kantaja korostaa — sen
on katsottava vastaavan silmilddketieteeseen liittyvdd farmaseuttista valmistetta,
koska kyse on molemmissa tapauksissa silmésairauksien hoidosta.

Valituslautakunta ei ndin ollen tehnyt virhettd, kun se totesi, ettd kyseessd olevat
tuotteet ovat merkittiviisti samankaltaisia.

— Kyseessi olevien merkkien vertailu

Kuten vakiintuneesta oikeuskiytinnosti ilmenee, kyseessd olevien merkkien
ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisaltéon liittyvin samankaltaisuuden osalta
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sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistd syntyviin kokonaisvai-
kutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat
(asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 11-4335, 47 kohta oikeus-
kaytantoviittauksineen).

Vertailtavat sanamerkit ovat seuraavat:

— TRAVATAN: rekisteroitiviksi haettu tavaramerkki

— TRIVASTAN: aikaisempi tavaramerklki.

Kantaja viittdd, ettd ndiden merkkien samankaltaisuus ei riitd niiden ulkoasun
identtisyyden toteenndyttimiseen ja ettd valituslautakunta teki virheen, kun se
tarkasteli erikseen kyseessd olevien merkkien kahta ensimmiaisti kirjainta kumman-
kin tavaramerkin etuliitteen hallitsevana osana sen sijaan, ettii se olisi arvioinut
ensimmiistéd tavua kokonaisuudessaan.

Kantajan argumenttia ei voida hyviksyd. Valituslautakunta totesi perustellusti, etti
ulkoasultaan kyseiset kaksi merkkid olivat lihestulkoon samanpituiset ja niissi
esiintyi seitsemén samaa kirjainta, t, 1, v, a, t, a ja n, samassa jirjestyksessi. Se totesi
niin ikddn asiaankuuluvasti, ettd merkit alkoivat samoilla kirjaimilla t ja r, ja niiden
loppu oli sama tan. On todettava, etti tissdi tapauksessa silld, ettei kahdella
ensimmiiselld kirjaimella muodosteta kokonaisuudessaan ensimmiiisti tavua, ei ole
ulkoasujen vertailussa merkitysta. Tast4 on siis pateltivi, etti kyseisestd ulkoasujen
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yhdennikoisyydestd syntyy kokonaisvaikutelma merkkien samankaltaisuudesta.
Valituslautakunta oli oikeassa, kun se totesi, ettd kyseessd olevien merkkien erot,
jotka johtuvat siitd, ettd merkkien kolmas kirjain on eri (vokaalit i ja a), ja siitd, ettd
aikaisempaan tavaramerkkiin sisiltyy yliméérdinen kirjain (konsonantti s), eivit
olleet omiaan kumoamaan tidti vaikutelmaa, koska kyseiset osatekijit ovat
visuaalisesti heikosti havaittavia.

Niin ollen on katsottava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettd, kun se totesi, ettd
merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia.

Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta kantaja viittds, ettei valituslautakunta
huomioinut riittivésti tavaramerkkien toisistaan poikkeavilla ominaisuuksilla, jotka
valituslautakunta arvioi merkityksettémiksi, olevia vaikutuksia lausuntatapaan.
Merkkien viliset erot ovat kantajan mukaan kuitenkin riittdvit, jotta merkit voidaan
erottaa toisistaan lausuntatavan osalta, koska ne aikaansaavat selvin eron italialaisen
puhujan &@ntdmyksessd.

Valituslautakunta totesi tiltd osin, ettd — koska keskivertokuluttajalla on vain
harvoin mahdollisuus vertailla eri tavaramerkkeji suoraan, vaan hinen on
turvauduttava epitiydelliseen muistikuvaansa niiden lausuntatavasta — kun otetaan
huomioon, ettd kyseessd olevien merkkien kaksi ensimmdistd tavua muistuttavat
dantdmykseltdén toisiaan merkittavisti ja ettd ndiden merkkien viimeisen tavun
déntimys on sama, merkeistd syntyy keskivertokuluttajalle samankaltainen koko-
naisvaikutelma.
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On todettava, kuten viliintulija, ettd kyseiset kaksi merkkid muodostuvat foneetti-
sesti samanpituisista sanoista, samasta alkudédnteestd (tr), samasta loppudinteesti
(tavu tan), lihes samankaltaisista vilissé olevista dénteisté (va / vas) ja niilld on sama
poljento, koska enemmist6 foneemeista on samoja ja samassa jirjestyksessi. On
todettava, ettd silld, etté yhteisid osia on nédin huomattava méiri, estetdin italialaisia
kuluttajia havaitsemasta selvisti kyseisten merkkien pienet eroavaisuudet, miki on
omiaan aiheuttamaan tiettyd sekaannusta ndiden kuluttajien keskuudessa.

Valituslautakunta ei néin ollen tehnyt virhettd, kun se totesi, ettd kyseessi olevat
merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Merkkien merkityssiséllon vertailun osalta kantaja viittas, ettd merkit erottuvat
merkityssisilloltdén toisistaan, koska rekisterditiviksi haettuun tavaramerkkiin
TRAVATAN ei sisilly merkitysti, kun taas aikaisemman tavaramerkin TRIVASTAN
ensimmiinen tavu tri merkitsee kolminkertaista ja sen toisella tavulla vas viitataan
adjektiiviin vaskulaarinen. Ainoaan niille kahdelle merkille yhteiseen tavuun ei
kantajan mukaan liity erityistd merkitysti eiké erottamiskykya luokkaan 5 kuuluvien
tavaroiden osalta.

Valituslautakunta totesi, ettei sanoilla trivastan ja travatan ole mitiin merkitysti
italialaisille kuluttajille.

Valituslautakunnan arvioon on yhdyttévi. Ei nimittdin vaikuta todennikoiseltd, etti
kohdeyleis6, vaikka sithen kuuluu myos ammattilaisia, mieltdisi aikaisemman
tavaramerkin TRIVASTAN siten, ettd tuotteella on kolminkertainen vaikutus ja
ettd sitd kdytetddn verenkiertohdiridihin. Vaikka yleisé voisi ymmirtia tavun tri
viittaavan kolminkertaiseen, ei olisi yksinkertaista méérittdd, mihin kolminkertaiseen
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viitataan. Lisiksi italian kielessd on olemassa, kuten SMHV on todennut, sanoja,
jotka alkavat kirjaimilla tri mutta joissa néilld kirjaimilla tri ei ole lainkaan merkitysta
kolminkertainen (esimerkiksi tributario (veroa koskeva tai verovelvollinen) tai
tribolare (tuottaa tuskaa)).

Niin ollen on katsottava, ettd sanoilla travatan ja trivastan ei ole italialaisille
kuluttajille erityistd merkitystd, joten kyseessd olevat merkit eivit ole merkityssi-
silloltddn samankaltaisia.

Niin ollen on todettava, ettd kyseessd olevat merkit ovat ulkoasultaan merkittdvésti
samankaltaisia ja lausuntatavaltaan samankaltaisia seki etteivit kyseiset merkit ole
merkityssisalloltddn samankaltaisia.

Koska tuotteet ovat merkittivisti samankaltaisia seld koska merkit ovat ulko-
asultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, on todettava, ettd merkkien vlilld on
sekaannusvaara.

Kantajan sen argumentin osalta, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki ei ole
lagjalti tunnettu, on huomautettava, ettd viliintulija ei ole missdén vaiheessa
vedonnut tavaramerkkinsé laajaan tunnettuuteen.

Lisiksi kantajan argumentista, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkilld ei ole
siitd itsestddn johtuvaa erottamiskykyd, on todettava, ettd kantaja ei esitd mitddn
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ndyttéd kyseisen argumentin tueksi. Valituslautakunta ei mydskiin perustanut
sekaannusvaaraa koskevaa paittelyddn aikaisemman tavaramerkin vahvaan erotta-
miskykyyn. Vaikka aiemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon
selaannusvaaraa arvioitaessa (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 24 kohta), se
on vain yksi arvioinnin yhteydessid huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara
voi siten olla olemassa silloinkin, kun aiempi tavaramerkki on heikosti erottamisky-
kyinen, erityisesti merkkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden vuoksi (ks. vastaavasti asia T-112/03, L’'Oréal v. SMHV —
Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. 11-949, 61 kohta).

Liséksi siitd kantajan mainitsemasta seikasta, ettd Euroopan liikearviointivirasto on
mydntinyt markkinoille saattamista koskevan luvan kantajan tavaramerkilld
TRAVATAN varustetulle valmisteelle, riittdd kun todetaan, etti koska kantaja ei
maininnut titd SMHV:ssa ja koska se ei esittdnyt tdltd osin SMHV:ssa todisteita,
timin argumentin tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat. Téss# tapauksessa
kyseiselld argumentilla ei my6skién ole merkitystd, koska timi mahdollinen lupa ei
liity sekaannusvaaran arviointiin sovellettaessa asetusta N:o 40/94.

Tidssd tilanteessa on todettava, ettd kyseessi olevien tuotteiden ja merkkien
samankaltaisuus on siind méérin merkittdvé, ettd voidaan katsoa, etti yleisé voisi
luulla, ettd kyseessd olevat tuotteet ovat perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskendén sidoksissa olevista yrityksisti.

Kantajan toinen kanneperuste, ja siten koko kanne, on niin ollen hylittiva.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hivia asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on havinnyt asian, se on
velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja viliintulijan oikeudenkéyntikulut niiden
vaatimusten mukaisesti.

Niilla perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hyldtddn,

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut,

Jaeger Tiili Czicz

Julistettiin Luxemburgissa 22 paivini syyskuuta 2005.

H. Jung M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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