ALCON v. SMHV

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

JULIANE KOKOTT
26 piivini lokakuuta 2006

I Johdanto

1. Nyt esilldi olevassa asiassa on kysymys
siitd, onko kahden ladkkeita varten kiytettd-
van tavaramerkin — sanamerkin TRAVATAN
ja aikaisemman italialaisen tavaramerkin
TRIVASTAN - vililld sekaannusvaara, misti
seuraisi, ettei sanamerkkida TRAVATAN
voida rekister6idd yhteison tavaramerkiksi.
Kaikki asiaa tdhdn mennessid kisitelleet
elimet eli sisaimarkkinoiden harmonisointivi-
raston (tavaramerkit ja mallit) (jdljempdna
SMHV tai virasto) viiteosasto ja valitus-
lautakunta sekd ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin ovat todenneet, ettid tillainen
sekaannusvaara on olemassa.

2. Tdssd muutoksenhakumenettelyssi on
yhtdilta tutkittava, onko ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin hyldnnyt perus-
tellusti valittajan kanneperusteet liian myo-
hidn esitettyin, ja toisaalta, onko ensimmdi-
sen oikeusasteen tuomioistuin arvioinut

1 — Alkuperiinen kieli: saksa.

asianmukaisesti sekaannusvaaraa erityisesti
kohdeyleisén osalta.

II Asiaa koskevat oikeussdiannot

3. Yhteison tavaramerkistd 20 péivdnd jou-
lukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/942 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa saidetdin sekaannusvaaraan
perustuvasta suhteellisesta hylkdysperus-
teesta seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastus-
tuksesta tavaramerkkia ei rekisterdida:

a) - -

2 - EYVL 1994, L 11,s. 1.
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b) jos sen vuoksi, etti se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, [sen alueen,
jolla aikaisempi tavaramerkki on suo-
jattu,] yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara, joka sisdltid vaaran tavara-
merkin ja aikaisemman tavaramerkin
vilisestd mielleyhtymaistd.”

4. Asetuksen johdanto-osan seitseminnessi
perustelukappaleessa selvitetddn sekaannus-
vaaraa, joka on olemassa silloin, kun tavara-
merkki ja merkki ovat samankaltaiset ja
tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, ja
siind saddetddn seuraavaa: "Sekaannusvaara,
jonka arviointi riippuu lukuisista tekijoistd ja
erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki
tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai
rekisteroityyn merkkiin liittyvistd mielleyhty-
mistd sekd samankaltaisuuden asteesta tava-
ramerkin ja merkin sekd niihin yhdistettyjen
tavaroiden tai palvelujen vililld [on suojan
erityinen edellytys].”

5. Aikaisempi tavaramerkki voi estdd uuden
merkin rekisterdinnin kuitenkin vain, jos
aikaisempaa tavaramerkkid kiytetddn edel-
leen tosiasiallisesti. Asetuksen N:o 40/94
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43 artiklan 2 ja 3 kohdassa sdddetddn ndin
ollen seuraavaa:

"2 Viitteen tehneen aikaisemman yhteison
tavaramerkin haltijan on hakijan pyyn-
nostd toimitettava todisteet siitd, ettd
yhteisén tavaramerkin julkaisemista
edeltineiden viiden vuoden aikana
aikaisempaa yhteison tavaramerkkida on
tosiasiallisesti kiytetty yhteisossd niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita
varten se on rekisterdity ja joihin viite
perustuu, tai ettd on olemassa perus-
tellut syyt kayttamattd jattamiseen, jos
tdhdn pdividn mennessd aikaisempi
tavaramerkki on ollut rekister6itynd
vahintaan viisi vuotta. Jos naitd todis-
teita ei esitetd, viite hyldtddn. Jos
aikaisempaa yhteison tavaramerkkida on
kiytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden
tai palvelujen osalta, joita varten se on
rekisteroity, sitd pidetddn viitteen tutki-
misessa rekisterditynd ainoastaan nii-
den tavaroiden tai palvelujen osalta.

3  Edelld 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin
aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkei-
hin siten, ettd kiytto jasenvaltiossa, jossa
aikaisempi kansallinen tavaramerkki on
suojattu, vastaa kiyttoa [yhteisossd].”
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III Asian tausta ja ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tuomio

6. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
kuvailee asian taustaa asiassa
T-130/03 22.9.2005 annetun valituksenalai-
sen tuomion ® 1-11 kohdassa seuraavasti:

"1 Alcon Inc. teki 11.6.1998 yhteison
tavaramerkistd 20 paivand joulukuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna,
nojalla yhteison tavaramerkkid koskevan
hakemuksen sisdamarkkinoiden harmo-
nisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)
(SMHYV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haet-
tiin, on sanamerkki TRAVATAN.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekis-
terdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja
palvelujen kansainvilistd luokitusta
tavaramerkkien rekisterdimistd varten

3 — Alcon v. SMHYV, Kok. 2005, s. 11-3859.

koskevaan 15 piaiviand kesikuuta 1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena
kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, ja
ne vastaavat seuraavaa kuvausta: 'Silmé-
ladketieteeseen liittyvdat farmaseuttiset
valmisteet’.

Téamé hakemus julkaistiin 22.3.1999
Yhteison tavaramerkkilehdessd nro
23/99.

Biofarma SA teki 22.6.1999 asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan perusteella viit-
teen sitd vastaan, ettd tima tavara-
merkki rekisterdidadn yhteisén tavara-
merkiksi. Viitteen tueksi vedottiin ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen.
Viite perustui siihen, ettd oli olemassa
kansallinen sanamerkki TRIVASTAN,
joka oli rekisteroity Italiassa 27.1.1986
numerolla 394980.

Viite esitettiin kaikkien tavaramerkki-
hakemuksessa tarkoitettujen valmistei-
den osalta. Sen perustana olivat kaikki
luokkaan 5 kuuluvat, aikaisemman tava-
ramerkin kattamat tavarat eli ‘farma-
seuttiset tuotteet, eldinlddkinti- ja ter-
veydenhoitotuotteet; dieettituotteet lap-
sille tai sairaille; laastarit, sidontatarvik-
keet; hampaiden  tdyte- ja
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jaljennosaineet; desinfiointiaineet; rik-
kakasvien ja tuhoeldinten hévitysvalmis-
teet’.

Kantaja vaati 5.5.2000 pdivatyssd kir-
jeessddn valiintulijaa esittimiin asetuk-
sen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan
mubkaisesti todisteet siitd, ettd yhteison
tavaramerkkid koskevan hakemuksen
julkaisemista edeltineiden viiden vuo-
den aikana aikaisempaa tavaramerkkii
oli tosiasiallisesti kiytetty jdsenvaltiossa,
jossa timd tavaramerkki on suojattu,
kaikkien niiden tavaroiden osalta, joihin
vidite perustui. Viiteosasto kehotti
29.5.2000 pdivityssd tiedonannossaan
viliintulijaa esittdmddn kyseiset todis-
teet kahden kuukauden kuluessa.

Viliintulija toimitti 28.7.2000 SMHV:lle
asiakirjoja, joilla oli tarkoitus osoittaa,
ettd aikaisempaa tavaramerkkii oli tosi-
asiallisesti kéytetty Italiassa. Niiden
asiakirjojen joukossa oli muun muassa
laskuja, viliintulijan lddkkeeseen liittyva
pakkausseloste, ote italialaisesta Infor-
matore Farmaceutico -nimisesti luet-
telosta ja ote Pharmaceutical Trade
Mark Directorysta.

Viiteosasto katsoi 26.9.2001 tekemais-
sddn paatoksessd, ettd oli osoitettu, ettd
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10

11

tietyn farmaseuttisen valmisteen — ’peri-
feerinen vasodilaattori &areisverenkier-
ron ja aivojen verenkierron héiriéiden
sekd silmin ja korvan verenkiertoon
liittyvien sairauksien hoitoon’ — osalta
aikaisempaa tavaramerkkid oli tosiasial-
lisesti kiytetty, ja se hyviksyi viitteen
kaikkien tavaramerkkihakemuksessa
mainittujen tavaroiden osalta. Niin
ollen se episi tavaramerkin rekisterin-
nin silld perusteella, ettd Italiassa oli
olemassa sekaannusvaara, joka sisdltdd
vaaran mielleyhtymistd, kun otettiin
huomioon, ettd tavaramerkit olivat
ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan
samankaltaisia ja ettd tavarat olivat
tietylld tavoin samankaltaisia.

Kantaja haki 13.11.2001 viiteosaston
pdatokseen muutosta SMHV:ssa asetuk-
sen N:o 40/94 57-62 artiklan mukai-
sesti.

Kolmas valituslautakunta hylkasi vali-
tuksen 30.1.2003 tekemaillddan paatok-
selld (jaljempénd riidanalainen pditos).
Se katsoi, ettd koska kyseessd olevien
tavaramerkkien kattamat tuotteet olivat
hyvin samankaltaisia ja koska naméi
tavaramerkit muistuttivat ulkoasultaan
ja lausuntatavaltaan toisiaan merkitti-
visti, kyseessd olevien tavaramerkkien
vililld oli olemassa sekaannusvaara, joka
sisdltdd vaaran mielleyhtymasta.”
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7. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
hylkési kanteen, jonka Alcon nosti valitus-
lautakunnan tekemaisti paitoksesti.

8. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
jatti tutkimatta kanneperusteen, jonka
mukaan tosiasiallisen kayton edellytykset
eivdt tdyty asiassa MFE Marienfelde vastaan
SMHV (HIPOVITON) annetun tuomion *
mubkaisesti, koska kanneperuste oli esitetty
liian myohéin ja koska sitd ei ollut esitetty
valituslautakunnassa (19 kohta ja sitd seu-
raavat kohdat).

9. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
men mukaan Alcon ei ollut mydskddn
osoittanut véadriksi valituslautakunnan totea-
musta siitd, ettd viliintulijan toimittamat
todisteet osoittivat, ettd aikaisempaa tavara-
merkkid oli tosiasiallisesti kiytetty "dédreisve-
renkierron ja aivojen verenkierron hiiriéiden
sekd silmin ja korvan verenkiertoon liitty-
vien sairauksien hoitoon tarkoitettua peri-
feeristd vasodilaattoria” varten (29 kohta ja
sitd seuraavat kohdat).

10. Lisdksi ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuin katsoi valituslautakunnan toden-
neen perustellusti, ettd kyseessd olevien
tavaramerkkien vililli on sekaannusvaara,
koska sekd tuotteet (55 kohta ja sitd seuraa-
vat kohdat) ettd vertailtavat merkit (65 kohta
ja sitd seuraavat kohdat) ovat erittdin saman-
kaltaisia. Erityisesti italialaiset kuluttajat voi-
vat ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-

4 — Asia T-334/01, tuomio 8.7.2004 (Kok. 2004, s. II-2787).

men mukaan sekoittaa merkit keskendin (72
ja 73 kohta).

IV Valitus

11. Alcon viittdd, ettd ensimmaiisen oikeus-
asteen tuomioistuin on virheellisesti jattinyt
tutkimatta Alconin esittdimin kanneperus-
teen, joka koskee tosiasiallisen kiyton edel-
Iytyksig, ja katsoo, ettd ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuin on tehnyt virheen ar-
vioidessaan sekaannusvaaraa, koska se ei ole
ottanut asianmukaisesti huomioon etenkédin
ladketieteen alan ammattilaisten roolia.

12. Alcon vaatii ndin ollen, ettd yhteiséjen
tuomioistuin

1) kumoaa valituksenalaisen tuomion

2) tarvittaessa palauttaa asian ensimmdi-
sen oikeusasteen tuomioistuimeen
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3) velvoittaa sisimarkkinoiden harmoni-
sointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
ja/tai viliintulijan korvaamaan oikeu-
denkayntikulut.

13. SMHYV katsoo, ettd valitus on oleellisilta
osin perusteeton eikd se osittain tayta
my0skéddn tutkittavaksi ottamisen edellytyk-
sid, ja vaatii ndin ollen, ettd yhteisGjen
tuomioistuin

1) jattad kanteen osittain tutkimatta ja
hylkai sen osittain perusteettomana

2)  velvoittaa valittajan korvaamaan oikeu-
denkayntikulut.

14. Biofarma osallistui menettelyyn ensim-
madistd kertaa suullisessa ksittelyssd ja yhtyy
SMHV:n vaatimuksiin.
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V Asian arviointi

A Ensimmidinen valitusperuste — aikaisem-
man tavaramerkin tosiasiallista kéyttod kos-
kevan vditteen tutkittavaksi ottaminen

15. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa valituksenalaisen tuomion 20 koh-
dassa, ettd "kantaja ei moittinut kannekirjel-
missddn valituslautakuntaa siitd, ettd tima
olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 ja 3 kohtaa siltd osin kuin aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisen kayton edellytyk-
set ejvit tayttyneet, vaan ainoastaan siltd osin
kuin viliintulijan esittdmdt todisteet aikai-
semman tavaramerkin tosiasiallisesta kiy-
tostd eivdt osoittaneet, ettd aikaisempaa
tavaramerkkié olisi todella kaytetty silmalaa-
ketieteeseen liittyvid valmisteita varten”.
Tdamén perusteella ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin totesi, ettd Alconin suulli-
sessa kisittelyssd esittdimi peruste, joka koski
tosiasiallisen kayton edellytyksia, on uusi
kanneperuste ja ettei se ndin ollen tiytd
tutkittavaksi ottamisen edellytyksia.

16. Alcon katsoo sitd vastoin, ettd sen
esittdmé tosiasiallisen kiayton edellytyksid
koskeva peruste on vain uusi argumentti,
jolla se perustelee varsinaista kanneperus-
tetta eli asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan rikkomista.
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17. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
men tyojirjestyksen 48 artiklan 2 kohdan
nojalla asian kisittelyn kuluessa ei saa vedota
uuteen perusteeseen, ellei se perustu kisit-
telyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai
oikeudellisiin seikkoihin. Perustelu, jolla
laajennetaan aikaisemmin kannekirjelmaissd,
jolla asia on saatettu vireille, nimenomaisesti
tai epésuorasti esitettyd kanneperustetta, on
kuitenkin otettava tutkittavaksi. >

18. Tdmin prosessioikeudellisen madrdyk-
sen soveltamista selvitetddn muihin oikeuden
aloihin kuin tavaramerkkioikeuteen kuulu-
vien tapausten avulla. Yhteis6jen tuomiois-
tuin on alun perin esitetyn useampien EY
87 artiklan 1 kohdassa mdardttyjen edelly-
tysten rikkomista koskevan viitteen yhtey-
dessd katsonut, etti ensi kertaa esitetylld
perusteella, jonka mukaan kyseessd oleva
sddnnds hyodyttad valtiontukia koskevassa
lainsddddnndssd tarkoitettujen yritysten
lisdksi muitakin henkil6itd, laajennetaan alun
perin esitettyd kanneperustetta hyviksyttd-
villa tavalla.® Yhteisojen tuomioistuin on
katsonut myds viitteen siité, ettei komissio
ole tutkinut asianmukaisesti kauppaan koh-
distuvia vaikutuksia, laajentavan hyviksyttd-
villa tavalla kanneperustetta, jonka mukaan
kauppaan ei kohdistu minkddnlaisia vaiku-
tuksia.” Sallittuna laajennuksena pidetdin

5 — Samansiséltoisestd yhteisojen tuomioistuimen tyojarjestyksesta
ks. asia 306/81, Verros v. parlamentti, tuomio 19.5.1983
(Kok. 1983, s. 1755, 9 kohta); asia C-301/97, Alankomaat v.
neuvosto, tuomio 22.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8853, 166 ja
169 kohta) ja asia C-66/02, ltalia v. komissio, tuomio
15.12.2005 (Kok. 2005, s. I-10901, 85 ja 86 kohta).

6 — Edelld alaviitteessd 5 mainittu asia Italia v. komissio, tuomion
87 ja 88 kohta.

7 — Edelld alaviitteessd 5 mainittu asia Italia v. komissio, tuomion
103 ja 108 kohta.

my0s viitettd, joka koskee menettelyvirhettd,
toisin sanoen kuulematta jittimistd koskevaa
vditettd, kun alun perin on esitetty ainoas-
taan viite, jonka mukaan kyseessi olevan
suojatoimenpiteen toteuttamiselle asetettuja
aineellisia edellytyksié ei ole selvitetty asian-
mukaisesti. ® Yhteis6jen tuomioistuin on
todennut myos, ettd ensimmdistd kertaa
esitetylld viitteelld, jonka mukaan ikdrajasta
pitéisi tiedottaa julkisesti jo tybdoikeudelli-
sessa valintamenettelyssd, laajennetaan
hyviksyttavilld tavalla kanneperustetta,
jonka mukaan ikirajan soveltamiselle ei ole
oikeudellista perustaa.®

19. Nyt esilld oleva asiassa on kyse vastaa-
vanlaisesta tilanteesta. Alcon oli arvostellut
kanteessaan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 ja 3 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista
kayttod koskevia toteamuksia. Alconin
mukaan Biofarma ei ollut néyttinyt toteen
sellaista kaytt64, jonka perusteella olisi voitu
paitells, ettd tavaramerkki on riittdvin tun-
nettu italialaisen kohdeyleisén keskuudessa.
Alcon totesi myo0s, ettei ladkkeen kayttod
silméldsketieteellisiin tarkoituksiin ole niy-
tetty toteen. Ensimmaisen oikeusasteen tuo-
mioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion
17 kohdassa, ettd Alcon vetosi istunnossa
“ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-334/01, MFE Marienfelde vastaan
SMHV - Vétoquinol (HIPOVITON),
8.7.2004 antamaan tuomioon (Kok. 2004, s.
I1-2787) korostaakseen, ettid tosiasiallisen
kiyton edellytykset eivit tdyttyneet muun
muassa aikaisemman tavaramerkin kaupalli-
sen kiyton vahdisyyden vuoksi”.

8 — Edelld alaviitteessd 5 mainittu asia Alankomaat v. neuvosto,
tuomion 157 kohta ja sitd seuraavat kohdat ja 169 kohta.

9 — Edelld alaviitteessd 5 mainittu asia Verros v. parlamentti,
tuomion 7 ja 10 kohta.

I-3579



JULKISASIAMIES KOKOTTIN RATKAISUEHDOTUS — ASIA C-412/05 P

20. Talla perusteella selvistikin tiydenne-
tadn asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja
3 kohdan rikkomista koskevan kanneperus-
teen perusteluja. Nédin ollen kyse ei ole
uudesta kanneperusteesta, jota ei voida ottaa
tutkittavaksi, vaan oikeaan aikaan esitetyn
kanneperusteen sallitusta laajennuksesta.
Toteamus, ettd kyseinen peruste esitettiin
oikeudenkdyntimenettelyssd lilan myo6hadn,
on ndin ollen oikeudellisesti vadra.

21. Valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa
ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuin on
kuitenkin esittinyt edelli mainitun perus-
telun hylkdamiselle myds toisen perusteen.
Se toteaa, etti ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa
asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan
ottaa huomioon vain sellaisina kuin ne on
esitetty valituslautakunnalle. Ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisiksi
perustellusti, ettd toimitettujen asiakirjojen
perusteella Alcon ei tosiasiassa kyseenalais-
tanut valituslautakunnassa ja viiteosastossa
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista
kiyttod ja jopa nimenomaisesti luopui tosi-
asiallisen néyton osoittamiseksi toimitettujen
todisteiden riitauttamisesta. ' Alcon kiisti
ainoastaan sen, ettd tavaramerkkid on kiy-
tetty vastaavanlaista tuotetta varten. '!
Téamén perusteella ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin toteaa, ettei aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisen kiyton kiistavia
viitteitd voida ottaa tutkittavaksi myoskain
siksi, etteivit ne ole olleet valituslautakun-
nassa kidydyn menettelyn kohteena.

10 — Niéin todetaan viteosastolle toimitetussa toisessa lausun-
nossa, ensimméisess oikeusasteessa vireille pannun kanteen
liite 7, lehti 70.

11 — Ks. valituksen perustelut, ensimmdisessd oikeusasteessa
vireille pannun kanteen liite 3, lehti 34.
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22. Tamd toissijainen perustelu, joka on
esitetty edelld aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisen kéyton riitauttavien viitteiden
hylkdimiselle, perustuu ensimmaéisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tydjirjestyksen
135 artiklan 4 kohtaan. Siind todetaan,
etteivdt asianosaiset voi muuttaa riidan
kohdetta siitd, mikd se on ollut valitus-
lautakunnassa. Koska Alcon ei riitauttanut
tosiasiallisen kidyton osoittamiseksi toimitet-
tuja todisteita, kiyton tosiasiallisuus ei ollut
valituslautakunnassa kidydyn menettelyn
kohteena. Niin ollen ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin jatti timén kanneperus-
teen perustellusti tutkimatta.

23. Alcon katsoo, ettd mikili oikeudenkéyn-
timenettelyssd tutkittavaksi otettava riidan
kohde rajoitetaan tilld tavoin valituslauta-
kuntaan tehdyn valituksen kohteeseen, pide-
tddn voimassa pddtoksid, jotka ovat myo-
hemmain oikeuskdytinnén perusteella sel-
visti lainvastaisia. Tama ndakemys on kuiten-
kin vadrd. Jos asianosainen vastustaa viraston
oikeudenkdyton tiettyd osatekijaa menettelyn
kaikissa vaiheissa, se voi tietenkin menestyk-
sekkddsti riitauttaa oikeudenkiytén, jos
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on
silld vilin ratkaissut timin oikeudellisen
kysymyksen asianosaisen vaatimalla tavalla.
Jos asianosainen kuitenkin — kuten nyt esilld
olevassa Alconin tapauksessa — piaittid olla
riitauttamatta jotakin asiaa, se ei voi myo6-
hempien tuomioiden perusteella esittid asiaa
koskevaa kanneperustetta ensimmaistd ker-
taa ensimmdisen oikeusasteen tuomioistui-
messa.

24. Edelld esitetyn perusteella ensimmaéinen
valitusperuste on hylattavi.
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B Toinen valitusperuste — asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkominen

25. Toisessa valitusperusteessaan Alcon
arvostelee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan soveltamista ja
ryhmittelee viitteensd kuuteen osaan.

1. Valitusperusteen kuudes osa — tavaroiden
luettelon rajaaminen

26. Toisen valitusperusteen kuudennessa
osassa, jota on kisiteltdvd ensin, Alcon
kiistad valituslautakunnan ja ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen tekemin tuot-
teiden vertailun. Alcon toteaa rajoittaneensa
valituslautakunnalle esittdmissddan kuvauk-
sessa tuotteensa kayttotarkoituksen nimen-
omaisesti “glaukooman hoitoon tarkoitettui-
hin silmélddketieteeseen liittyviin farmaseut-
tisiin valmisteisiin”, mikd vihentdd edelleen
tuotteiden samankaltaisuutta.

27. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa valituksenalaisen tuomion 51-55 koh-
dassa, ettei tavaroiden luetteloa ole rajoitettu
asetuksen N:o 40/94 44 artiklassa ja yhteison

tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen
N:o 40/94 taytintdonpanosta 13 péaivdnd
joulukuuta 1995 annetun komission asetuk-
sen (EY) N:o 2868/95'% 13 sianndssi
asetettujen vaatimusten mukaisesti. Ensim-
maisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo,
ettd yhteison tavaramerkkid koskevaan hake-
mukseen sisdltyvien tavaroiden luettelon
rajoittaminen on toteutettava nimenomai-
sesti ja ilman ehtoja. Se toteaa, ettei Alcon
ole jattanyt tuotteiden rajoittamista koskevaa
hakemusta vaan ainoastaan vahvistanut ole-
vansa valmis rajoittamaan niitd. Ensimmai-
sen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan
tavaramerkkihakemuksen perusteella on
ndin ollen otettava huomioon kaikki silméa-
ladketieteeseen liittyvdt farmaseuttiset val-
misteet.

28. Alconilla oli ldhtékohtaisesti oikeus
rajoittaa tuotteensa kuvausta valituslauta-
kunnassa, koska asetuksen N:o 40/94
44 artiklan 1 kohdan nojalla hakija voi
milloin tahansa rajoittaa tavaramerkkii kos-
kevan hakemuksen sisdltamien tavaroiden tai
palvelujen luetteloa. Ainoastaan oikeuden-
kayntimenettelyssd tavaraluettelon rajoitta-
minen on ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen ty6jarjestyksen 135 artiklan
4 kohdan vastaista, koska rajoitus muuttaisi
riidan kohdetta. '®

29. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
edellyttad kuitenkin vakiintuneessa oikeus-

12 - EYVL L 303, s. 1.

13 — Asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004
(Kok. 2004, s. 1-10107, 58 kohta).
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kaytannossd perustellusti, ettd tavaramerkkid
koskevaan hakemukseen siséltyvien tavaroi-
den luettelon rajoittaminen on toteutettava
nimenomaisesti ja ilman ehtoja.'* Tavaroi-
den luettelon rajoittaminen voi nimittiin
vaikuttaa merkittivisti tavaramerkkisuojan
soveltamisalan laajuuteen sekd — kuten nyt
esilld olevassa asiassa on ilmeistd — tavara-
merkin rekisterdintikelpoisuuteen.

30. Koska Alcon ei ole ilmoittanut tavaroi-
den luettelon rajoittamista vaan ainoastaan
valmiutensa siihen, ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin saattoi Alconin ilmoitusta
vidristelemitta padtelld, ettei luetteloa ole
rajoitettu.

31. Valituslautakunnan ei voida mydskain
katsoa tehneen menettelyvirhetta siing, ettei
se kehottanut Alconia selventiméin ilmoi-
tustaan. Téallainen selvennys olisi ollut pro-
sessiekonomisten seikkojen vuoksi luulta-
vasti jirkevdd. Ei ole kuitenkaan mitddn
sddnnostd, jolla valituslautakuntaa velvoitet-
taisiin pyytdméin tillaista selvitystd. Asetuk-
sessa N:o 2868/95 olevan 13 sddnnén 3 koh-
dassa mainitaan sitid vastoin muita (muodol-
lisia) puutteita, joista viraston on ilmoitettava
hakijalle samalla, kun se antaa tiedoksi niiden
korjaamiseksi asetetun mdédréajan, jos hake-
muksen muuttamiselle asetettuja vaatimuk-
sia ei taytetd. Tamd velvoite syntyy kuitenkin
vasta sen jilkeen, kun hakija on jittinyt
muutoshakemuksen.

14 — Ks. valituksenalaisen tuomion 51 kohdan viittaukset.
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32. Nyt esilld olevassa asiassa ei ole mitddn
perustetta asettaa SMHV:lle sellaisia muita
ilmoitusvelvollisuuksia, joista ei ole saddetty
nimenomaisesti. Useimpien SMHV:n menet-
telyihin osallistuvien tapaan Alcon on kan-
sainvilistd toimintaa harjoittava suuryritys,
jolla on oltava riittivi asiantuntemus, jotta se
voi osallistua tavaramerkkioikeutta koske-
vaan menettelyyn joko suoraan tai — kuten
nyt esilli olevassa asiassa — kiyttdmalld
pitevida edustajia. Alconin olisi ndin ollen
pitényt itse ymmairtid, ettei tavaroiden luet-
telon rajoittamisvalmiutta koskevaa ilmoi-
tusta katsota luettelon rajoittamiseksi.

33. Ensimmidisen oikeusasteen tuomioistuin
ei ole niin ollen tehnyt oikeudellista virhettd
vertaillessaan tuotteita valituslautakunnan
tapaan tavaramerkkihakemukseen sisaltyvin
tavaraluettelon eli silméladketieteeseen liitty-
vien farmaseuttisten valmisteiden perus-
teella. Tdmia valitusperusteen osa ei niin
ollen ole perusteltu.

2. Valitusperusteen toinen osa — tuotteiden
vertailu

34. Valitusperusteen kuudetta osaa koske-
vista toteamuksista kiy lisdksi ilmi, ettd
vaikka valitusperusteen toinen osa téyttéisi-
kin tutkittavaksi ottamisen edellytykset, se
on joka tapauksessa perusteeton.
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35. Valitusperusteen tissi osassa Alcon viit-
tdd, ettei ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin ole vaatinut Biofarmaa nayttimién
toteen tuotteiden samankaltaisuutta. Trava-
tania kdytetddn Alconin mukaan silmaétip-
poina ja Trivastania tabletteina. Alcon kat-
s00, ettd tuotteet eroavat toisistaan jo tdmén
perusteella.

36. Valitusperusteen titd osaa ei voida ottaa
tutkittavaksi siltd osin kuin se esitetddn
ulkoisesti tuotteiden tosiasiallista vertailua
koskevana viitteend. Kuten EY 225 artiklasta
ja yhteiséjen tuomioistuimen perussddnnon
58 artiklan ensimmaisesti kohdasta ilmenee,
muutosta voidaan hakea vain oikeuskysy-
mysten osalta. Niin ollen ainoastaan ensim-
mdisen oikeusasteen tuomioistuin on toimi-
valtainen madrittimédn merkityksellisen
tosiseikaston sekd arvioimaan sitd ja todis-
tusaineistoa. Lukuun ottamatta sita tapausta,
ettd tuomioistuimelle esitetty selvitys on
otettu huomioon védristyneelld tavalla, tosi-
seikaston ja todistusaineiston arviointi ei
néin ollen ole sellainen oikeuskysymys, ettd
se sindnsd kuuluisi yhteiséjen tuomioistui-
men muutoksenhakuasteena harjoittaman
valvonnan piiriin. '® Todistusaineistoa ei ole
vadristetty nyt esilli olevassa asiassa, eiké
Alcon ole myoskddn vaittanyt sellaista.

37. Valitusperusteen téssid osassa Alcon kui-
tenkin arvostelee myos vertailtavien tuottei-

15 - Ks. erityisesti tavaramerkkioikeudesta asia C-136/02 P, Mag
Instrument v. SMHYV, tuomio 7.10.2004 (Kok. 2004, s. [-9165,
39 kohta) ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005
(Kok. 2005, s. 1-7975, 43 kohta). Ks. vastaavasti myos asia
C-104/00 B, DKV v. SMHYV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-
7561, 22 kohta) seki yleisemmin asia C-390/95 P, Antillean
Rice Mills ym. v. komissio, tuomio 11.2.1999 (Kok. 1999, s. I-
769, 29 kohta); asia C-237/98 P, Dorsch Consult, tuomio
15.6.2000 (Kok. 2000, s. 1-4549, 35 ja 36 kohta) ja yhdistetyt
asiat C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P,
C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio,
tuomio 7.1.2004 (Kok. 2004, s. [-123, 49 kohta).

den madrittdmistd. Tamidn valituksen yhtey-
dessd on tarkasteltava sitd oikeudellista
kysymystd, onko vertailun rajoituttava kah-
teen tiettyyn ladkkeeseen ja niiden lddke-
muotoon.

38. Alcon on kuitenkin vddrdssd viittdes-
sadn, ettd on otettava huomioon, ettd Trava-
tan-ladkettd kdytetddn silmétippoina. Kuten
edelli on jo todettu, tavaramerkin, jonka
rekisterdintia haettiin, tavararyhmiksi on
katsottava tissd tapauksessa silmiladketie-
teeseen liittyvat farmaseuttiset valmisteet.
Kyseiseen tavararyhmédn kuuluu erilaisissa
ladkemuodoissa kaupan pidettivida lddkkeitd
eli myds ladkkeitd, joita on verrattavan
ladkkeen tavoin saatavilla tablettien muo-
dossa.

39. Edelld esitetyn perusteella myds valitus-
perusteen tdmi osa on hylattiva.

3. Valitusperusteen ensimmdinen osa —
kohdeyleis6

40. Valitusperusteen ensimmdisessd osassa
Alcon toteaa, ettdi SMHV on rajannut
kohdeyleisén viarin.
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41. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
toteaa valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa
seuraavaa:

"On selvid, ettd kyseessd olevat tavarat ovat
ladkkeitd, joiden myynti loppukuluttajille
apteekeissa edellyttdd ladkirin antamaa 13-
kemaaraystd. Niin ollen kohdeyleis6 muo-
dostuu paitsi loppukuluttajista, myds
ammattilaisista eli ladkemaariyksen antavista
ladkdreista sekd midrdyksen mukaista 134-
kettd myyvistd apteekkareista.” *®

42. Valituksenalaisen tuomion 68 ja 69 koh-
dassa sekd 72 kohdassa ja sitd seuraavissa
kohdissa, jotka koskevat sekaannusvaaraa,
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin vah-
vistaa kuluttajille syntyvdd kasitystd koskevat
valituslautakunnan perustelut. Ammattilaiset
mainitaan mahdollisena kohdeyleisénd ai-
noastaan 73 kohdassa, mutta siindkin esitetyt
toteamukset perustuvat kuluttajien kisityk-
seen.

43. Alcon kyseenalaistaa sen, ettd myos
loppukuluttajien katsotaan kuuluvan koh-

16 — Ks. vastaavasti asia T-154/03, Biofarma v. SMHV - Bausch &
Lomb Pharmaceuticals (ALREX), tuomio 17.11.2005 (Kok.
2005, s. 11-4743, 45 kohta); asianumerolla C-95/06 P kirjattu
valitus on peruutettu.
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deyleiséon. Se toteaa, ettd koska kyseessd
olevia tuotteita saa ainoastaan ladkemaérayk-
selld, niiden hankinnasta paittiavit ainoas-
taan ladkdrit, minkd vuoksi vain laaketieteen
alan ammattilaisten kisitykselld on merki-
tystd. Alconin mukaan tillaiseen ratkaisuun
ovat péityneet aiemmin toinen SMHV:n
valituslautakunta, '’ ensimmdisen oikeusas-
teen tuomioistuin '® ja yhteiséjen tuomiois-
tuin.

44. Virasto ja Biofarma katsovat sité vastoin,
ettd tissd yhteydessd on tarkasteltava myds
potilaille syntyvdd kasitysta. Virasto painot-
taa, ettei potilas saa tavaramerkin nihdes-
sddn erehtyd tavaran alkuperésti. Viraston
mukaan potilaan kisitys on merkitykseton
vain silloin, kun potilas ei voi joutua
tekemisiin tavaramerkin kanssa.?® Biofarma
tdydentid titd perustelua kiytinnon esimer-
kills, joka koskee kahden kotildadkekaapissa
sdilytettdvian ladkkeen vililld olevaa sekaan-
nusvaaraa.

45. Valitusperusteen timi osa koskee yh-
taalta tosiseikkaa, nimittdin kyseesséd olevien

17 - Alcon vetoaa ensimmdisen valituslautakunnan asiassa R
304/2003-1, Pierre Fabre Medicament, SA v. Fujisawa
Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL)
12.5.2004 tekeméén padtokseen.

18 — Alcon vetoaa asiaan T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert
Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003 (Kok. 2003, s. 1I-411,
42 kohta).

19 — Alcon vetoaa asiaan C-192/03 P, Alcon v. SMHV - Dr. Robert
Winzer Pharma (BSS), maarays 5.10.2004 (Kok. 2004, s. I-
8993, 30 kohta).

20 - Tillainen tilanne néyttd4 olevan tavaramerkin BSS kohdalla,
jota kéytetadn silmékirurgiaan tarkoitettua tuotetta varten ja
jonka erottamiskyvyn arvioimiseksi on oleellista tarkastella
ligketieteen alan ammattilaisten kasitystd (ks. edella alaviit-
teessd 19 mainittu tavaramerkkia BSS koskevassa asiassa
annettu maarays, 30 kohta).
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tuotteiden kohdeyleison toteamista, eikd sitd
voida ottaa siltd osin tutkittavaksi. **

46. Toisaalta valitusperusteen tissid osassa
vastustetaan samalla asetuksen N:o 40/94
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa
kohdeyleison rajaamisen osalta. Liséksi siind
viitataan ensimmadisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen toteamusten riittimattomiin
perusteluihin, koska ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuin ei ole perustellut loppu-
kuluttajien sisdllyttimistd kohdeyleis66n,
vaikka sen kiistdvid vditteitd on esitetty.
Molemmat nidkokohdat koskevat oikeudelli-
sia kysymyksid, joten valitusperusteen timé
osa on otettava niiltd osin tutkittavaksi.

47. Yhteisojen tuomioistuin arvioi asiaa sen
perusteella, miten timén tyyppisten tavaroi-
den tai palvelujen keskivertokuluttaja
ymmirtid tavaramerkin. ** Yleensa kulutta-
jien tai loppukiyttijien nikemykselld on
ratkaiseva merkitys, silldi koko myyntiin
liittyvéin tapahtumaketjun tavoitteena on,

21 — Ks. edelld oleva 36 kohta.

22 — Asia C-251/95, Sabel, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-
6191, 23 kohta) ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. 1-3819, 25 kohta), jotka
koskevat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
vastaavaa jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsdadénndn lahentd-
misestd 21 pdivani joulukuuta 1988 annetun ensimméisen
neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1)
4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

etti kyseiset tahot ostaisivat tavaraa. ** Tamai
pitee kuitenkin vain silloin, kun loppukiyt-
tdja padttaa tavaran ostamisesta.

48. Ladkemddraystd edellyttivien lddkkeiden
kohdalla tuotetta ei valita ostohetkelld vaan
jo ladkdrikdynnin aikana. Koska ladkemad-
rdystd edellyttivien ladkkeiden kayttoon liit-
tyy riskejd, ne ovat ladkirien ja apteekkarien
erityisvalvonnan alaisia. Talla voidaan perus-
tella Jopa yhteison sisdisen kaupan rajoituk-
sia,>* ja siiti on saadetty asiaa koskevassa
johdetussa oikeudessa. Ihmisille tarkoitettuja
ladkkeitd koskevista yhteisén sédnnoisti 6
pdivdnd marraskuuta 2001 annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/83/EY** 88 artiklan 1 kohdan ensim-
mdisen luetelmakohdan nojalla jasenval-
tioiden on nimittdin kiellettavi sellaisten
ladkkeiden yleinen mainonta, jotka ovat
saatavissa ainoastaan ladkemadraykselld.
Nain ollen ladketieteen alan ammattilaisten
on loppukuluttajien sijasta lihtokohtaisesti
padtettava ladkemadraystd edellyttdvien ladk-
keiden ostosta.

49. Vaikka potilas tdstd huolimatta otettai-
siin lihtokohtaisesti huomioon, koska hian —

23 — Asia C-371/02, Bjornekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004
(Kok. 2004, s. I-5791, 24 kohta).

24 - Asia C-322/01, Deutscher Apothekerverband, tuomio
11.12.2003 (Kok. 2003, s. I-14887, 119 kohta).

25 - EYVL L 311, s. 67.
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kuten erityisesti virasto totesi suullisessa
kasittelyssd — voi vaikuttaa lddkérin anta-
maan ladkemiddrdykseen, potilaan vaikutuk-
sella on lddkemddraystd edellyttivien ladk-
keiden tapauksessa erittdin pieni merkitys
verrattuna laakérin paitosvastuuseen. 2°

50. Potilaan mahdollinen vaikutus ei voi
etenkddn johtaa siihen, ettd hdntd pidetain
kyseessid olevien tuotteiden tavanomaisena
valistuneena ja kohtuullisen tarkkaavaisena
ja huolellisena kuluttajana. Keskivertokulut-
taja on sitd vastoin maédriteltavi ladkemis-
raysti edellyttivan lddkkeen ostopiadtoksen
kannalta selkedsti merkityksellisimmén ryh-
maén, toisin sanoen lddkemairdyksia antavien
ladkdrien, avulla.

51. Myds SMHV:n ja Biofarman korosta-
malla vaaralla, ettd potilas, joka kohtaa
tavaramerkin lddkemaidrayksestd riippu-
matta, sekoittaa tuotteet keskendin, on
vihdinen merkitys ainakin tavaramerkkioi-
keuden kannalta. Asiassa Picasso antamas-
saan tuomiossa yhteiséjen tuomioistuin

26 — Vrt. asia I ZR 259/90 (CORVATON/CORVASALY), Bundesge-
richtshofin (Saksa) tuomio 15.10.1992 (Gewerblicher Rechts-
schutz und Urheberrecht 1993, s. 118, 119); asia I ZR 150/86
(sydansymboli), Bundesgerichtshofin (Saksa) tuomio 2.2.1989
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, s. 425,
428) ja asia I ZR 83/88 (L-THYROXINY), Bundesgerichtshofin
(Saksa) tuomio 25.1.1990 (Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht 1990, s. 453, 455). Ks. vastaavasti Patent Officen
(Yhdistynyt kuningaskunta) Hearings Officerin S. ]. Probertin
29.1.1998 tekemi péatds (Dallas Burston Ashbourne Limite-
din hakemus nro 1582474 ja Warner-Lambert Companyn
tekemé viite nro 42375 (DICLOTARD), http://www.patent.
gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/001198.pdf, s. 13, rivi 12
ja sitd seuraavat rivit).
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nimittdin pitdd hetked, jolloin valinta tava-
roiden ja tavaramerkkien vililld tehdain,
ratkaisevana sekaannusvaaraa arvioitaessa. =
Muut hetket, joina kuluttaja saattaisi sekoit-
taa tuotteet heikomman tarkkaavaisuuden
vuoksi, ovat valintahetkeen verrattuna toissi-
jaisia. 8

52. Nidin ollen Alconin viite siitd, ettd
ladketieteen alan ammattilaiset on otettava
huomioon potilaiden sijasta ladkemadraystd
edellyttavien lddkkeiden kohdeyleis6d maari-
tettdessd, pitdd paikkansa. Ensimmdisen
oikeusasteen tuomioistuin ei tistd viitteestd
huolimatta kisittele oikeudellista kysymysta
siitd, miten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yleisé on
rajattava, eikd perustele, miksi se sisallyttda
loppukuluttajat yleis66n Alconin viitteen
vastaisesti.

53. Edelld esitetyn perusteella ainakin vali-
tuksenalaisen tuomion perustelut ovat riitti-
mittomait sekd asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
1 kohdan b alakohdan tulkinnan etti loppu-
kuluttajien konkreettisen sisdllyttdmisen
osalta. Jos ensimmdisen oikeusasteen tuo-
mioistuin todellakin katsoo, ettd tavanomai-

27 — Asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHYV, tuomio
12.1.2006 (Kok. 2006, s. 1-643, 40 kohta).

28 — Edella alaviitteessa 27 mainittu asia Picasso, tuomion 41 kohta
ja sitd seuraavat kohdat.
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nen loppukuluttaja on aina merkityksellinen
kulloinkin kyseessd olevasta tuotteesta riip-
pumatta, se tulkitsisi vdidrin asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
sen lisiksi, ettd sen esittdmit perustelut ovat
puutteelliset.

54. Nyt esilld olevassa asiassa loppukulutta-
jan sisdllyttdmisen tueksi voidaan kuitenkin
esittad ainakin yksi muu perustelu. Nyt esilld
olevassa asiassa ei nimittdin pidd vertailla
kahta lddkemddrdystid edellyttavad ldakettd
vaan hakemuksessa ilmoitettua tavararyh-
mad “silmiladketieteeseen liittyvdt farma-
seuttiset valmisteet” ja ladkemadardystd edel-
lyttavaa laakettd, jota myytiin tavaramerkilld
TRIVASTAN. Kuten Alcon myonsi vastates-
saan suullisessa kasittelyssd esitettyyn kysy-
mykseen, kaikki silmélddketieteeseen liittyvat
farmaseuttiset valmisteet eivit kuitenkaan
edellytd ladkemadraysta Italian markkinoilla.

55. Ilman ladkemaardystd myytdvia ladkkeita
varten kéytettivien tavaramerkkien kohdalla
loppukéyttijin kisitykselld on huomattavasti
suurempi merkitys. Téllaisia lddkkeitd voi-
daan ostaa myos ladkidrin madrdyksests,
mutta monissa tapauksissa loppukuluttajat
pdattavit yksin niiden ostosta. Siksi nditd
léiéiklggitéi mainostetaan myos loppukulutta-
jille.

29 — Vrt. direktiivin 2001/83 88 artiklan 2 kohta.

56. Loppukuluttajien kisitykselld on merki-
tysti myds ja nimenomaan tarkasteltaessa
sekaannusvaaraa, joka voi syntyd seki ilman
reseptid myytivid ettd ladkemaaraysti edel-
Iyttavid ladkkeitd sisdltdvian tavararyhmin ja
ladkemadraystd edellyttivian ladkkeen vililla,
ja nyt esilld olevassa asiassa on tarkasteltava
juuri tdllaista tilannetta. Jos loppukuluttaja
haluaa ostaa ilman ladkemaaraystd myytavin
ladkkeen mutta kysyy sekaannuksen vuoksi
ladkemaidraystd edellyttivaa laakettd,
apteekki kieltiytyy myymadstd sitd. Jos hin
taas kysyy sekaannuksen vuoksi ilman l4dke-
madrdystd myytivdd ladkettd, vaikka hanelld
oli tosiasiassa tarkoitus ostaa vaivaansa
ladkemadraystd edellyttivd lddke, hin saattaa
saada ladkkeen, josta ei ole hinelle apua.

57. Nyt esilld olevassa asiassa kohdeyleiso
voitaisiin ndin ollen rajata ladkireihin Alco-
nin vaatimuksen mukaisesti vain, jos sekaan-
nusvaaraa voitaisiin tarkastella erikseen laa-
kemédrdystd edellyttavien silmalddketietee-
seen liittyvien farmaseuttisten valmisteiden
osalta. Tdmi edellyttdisi, ettd tavaraluettelo
voidaan jakaa.

58. Lihtokohtaisesti on mahdollista hyvik-
syd tai hyldtd tavaramerkkihakemus vain
tavaraluettelon tiettyjen osien osalta. Ase-
tuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan
ensimmaisen virkkeen nojalla tavaramerkki-
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hakemus hyldtddn ainoastaan niiden tavaroi-
den tai palvelujen osalta, joiden osalta
rekisterdinti evdtdian viitteen perusteella.

59. Talla ei ole kuitenkaan merkitysta nyt
esilld olevassa asiassa, koska Alcon ei ole
jaotellut tarkemmin silmélddketieteeseen liit-
tyvien farmaseuttisten valmisteiden laajaa
ylakasitettd eivitkd virasto tai tuomioistui-
met voi korjata tavaraluetteloa tilti osin. On
mahdollista, ettd tavaramerkiltd evatddn
rekisterdinti yksittdisten, nimenomaisesti
mainittujen tavaroiden tai tavararyhmien
osalta, mutta jaottelemalla tavararyhmié tar-
kemmin puututtaisiin hakijalle kuuluvaan
médradmisvaltaan. Tavaraluettelon rajoitta-
mista ei voitaisi ottaa huomioon mydskiin
muodollisten vaatimusten vuoksi, ja tosisei-
kasto, jonka perusteella virasto teki paatok-
sensd, muuttuisi, jos tavaraluetteloa jaoteltai-
siin oikeudenkiyntimenettelyssa. >

60. Edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmaéi-
sen oikeusasteen tuomioistuin saattoi todeta
sekaannusvaaran pelkéstdidn loppukuluttajan
havainnoinnin perusteella. Valituksenalai-
seen tuomioon sisiltyvistd oikeudellisesta
virheestd huolimatta tuomiota ei ndin ollen

30 — Samaan tulokseen paadytidn asiassa 30 W (pat) 123/97
(Plantapret), Bundespatentgerichtin (Saksa) tuomio
20.11.1997 (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
1998, s. 725, 727) ja asiassa I ZB 32/95 (salvent/Salventerol),
Bundesgerichtshofin (Saksa) tuomio 12.2.1998 (BGH Gewerb-
licher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, s. 924, 925).
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voida kumota toisen valitusperusteen ensim-
mdisen osan perusteella.

4. Valitusperusteen kolmas ja neljis osa —
merkkien vertailu

61. Valitusperusteen kolmannessa ja neljian-
nessd osassa Alcon arvostelee merkkien
ulkoasun ja lausuntatavan vertailua. Alcon
kuitenkin riitauttaa ainoastaan ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen esittimit tosi-
seikkoja koskevat toteamukset. Niin ollen
valitus on jatettava tiltd osin tutkimatta. 3!

5. Valitusperusteen viides osa — sekaannus-
vaara

62. Moittiessaan sekaannusvaaran arviointia
Alcon vetoaa liahinnd siihen, ettei ladkireitd
ja apteekkareita ole otettu asianmukaisesti
huomioon. Kuten edelli on jo esitetty,
loppukuluttajien keskuudessa oleva sekaan-
nusvaara on kuitenkin riittavd peruste, koska
tavaramerkin TRAVATAN tavaraluetteloon
sisaltyi mgﬁ‘)s ilman ladkemadraystd myytavid
laakkeits. ** Nain ollen valitus on talta osin
perusteeton.

31 — Ks. edelld oleva 36 kohta.
32 — Ks. edelld oleva 54 kohta.



ALCON v. SMHV
VI Oikeudenkiyntikulut 118 artiklan ja 69 artiklan 2 kohdan kanssa,
asianosainen, joka havidd asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkiyntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska Alcon on

63. Yhteisojen tuomioistuimen tydjirjestyk- hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
sen 112 artiklan mukaan, luettuna yhdessdé maan oikeudenkdyntikulut.

VII Ratkaisuehdotus

64. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisGjen tuomioistuin ratkaisee asian
seuraavasti:

1) Valitus hylataan.

2) Alcon Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.
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