TUOMIO 18.10.2007 — ASIA T-425/03

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

18 piivini lokakuuta 2007 *

AsiassaT-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, kotipaikka Mannheim (Saksa), edustaja-
naan aluksi asianajaja G. Lindhofer, sittemmin asianajajat Lindhofer ja S. Schiffler,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendin G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkiyntikieli: saksa.
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American Medical Systems, Inc., kotipaikka Minnetonka, Minnesota (Yhdysvallat),
edustajinaan asianajajat H. Kunz-Hallstein ja R. Kunz-Hallstein,

ja jossa on kyse SMHV:n neljdnnen valituslautakunnan 12.9.2003 tekeméstd pdatok-
sestd (asia R 671/2002-4), joka liittyy AMS Advanced Medical Services GmbH:n ja
American Medical Systems, Inc:n viliseen vditemenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekd tuomarit E. Martins
Ribeiro ja K. Jurimie,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2003
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.4.2004
toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.4.2004
toimitetun viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 7.11.2006 pidetyssé istunnossa esitetyn,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

AMS Advanced Medical Services GmbH esitti 25.10.1999 yhteison tavaramerkistd
20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) yhteison tavaramerkkihakemuksen.

Tavaramerkki, jonka rekisterointida haettiin, on seuraavassa esitetty kuviomerkki
”AMS Advanced Medical Services”:

£ s AMS

\-‘ ‘ Adranned e Ranins
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Tavarat ja palvelut, joille rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistéd luokitusta tavaramerkkien rekister6imisté varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 10 ja 42, ja ne
vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 5: "Farmaseuttiset, eldinladkintd- ja terveydenhoitotuotteet; dieettira-
vintoaineet lddkinnilliseen kayttoon, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet;
hampaiden tdyte- ja jdljennosaineet; desinfiointiaineet; tuhoeldinten ja syopé-
ldgisten hédvitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”

— luokka 10: "Kirurgiset, ladketieteelliset, hammasldaketieteelliset ja eldinladketie-
teelliset laitteet ja vélineet, tekojdsenet, -silmit ja -hampaat; ortopediset tuotteet;
haavanompelutarvikkeet”

— luokka 42: "Vieraiden ravitseminen ja tilapdismajoitus; kemistin palvelut; insi-
nooripalvelut; sairaalan, toipumiskodin ja terveyshoitolan palvelut; ladkinnéllinen
hoito, terveyden- ja kauneudenhoito; ladketieteellisen, bakteriologisen tai kemial-
lisen laboratorion palvelut; lddkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden tapaan vaikut-
tavien ravintoaineiden ja muiden tuotteiden kehittdminen terveydenhoitoalalle
ja ladketieteellisten ja kliinisten tutkimusten suorittaminen, muiden neuvonta
ja tukeminen néisséd toimissa; tieteellinen ja teollinen tutkimus, erityisesti ladke-
tieteellinen, bakteriologinen tai kemiallinen tutkimus; optikkopalvelut; fyysikon
palvelut; tulkkaus; tietokoneohjelmointi, erityisesti ladketieteellisiin tarkoituksiin;
teknisten lausuntojen antaminen; tutkimukset (tekniset ja oikeudelliset) koskien
teollisoikeudellista suojaa; tekninen neuvonta ja asiantuntijalausuntojen anta-
minen; terveydenhoitoalan tyontekijoiden neuvonta hoito-ohjelmien kehitta-
misessd, laatimisessa ja toteuttamisessa ja ndiden hoito-ohjelmien testaus tutki-
musten avulla; eldinten kasvattaminen; kddnnokset; tietojenkdsittelylaitteistojen
vuokraus; myyntiautomaattien vuokraus; tekijanoikeuksien hallinta ja hyodynté-
minen; teollisuusoikeuksien hyddyntdminen; aineenkoetus; majoitusvaraukset”.
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Hakemus julkaistiin 29.5.2000 Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 43/00.

American Medical Systems, Inc. -niminen yhtio6 teki 28.8.2000 haettua tavaramerkkia
vastaan vditteen, jossa se vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakoh-
dassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Tdmad viite perustui etenkin useisiin Saksassa,
Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa sekd Benelux-
maissa rekisteroityihin kansallisiin tavaramerkkeihin ja erityisesti sanamerkkiin
AMS, joka on rekisterdity 20.3.1996 Yhdistyneessd kuningaskunnassa numerolla
2061585 seuraaville Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 10 kuuluville tavaroille:

"Kirurgiset, ladketieteelliset, hammasléadketieteelliset ja eldinladketieteelliset laitteet ja
vilineet, haavanompelutarvikkeet; ladketieteelliset laitteistot urologisten ongelmien
ja impotenssiongelmien tarkkailuun, proteesit, penisproteesit, urologiset proteesit,
tekosulkijalihakset; kaikkien edelld mainittujen tuotteiden osat ja kappaleet.”

Viiteosasto hyviksyi viitteen 31.5.2002 tekemallddn péaatokselld yksinomaan Yhdis-
tyneessd kuningaskunnassa rekisterdidyn sanamerkin AMS (jdljempéand aikaisempi
tavaramerkki) nojalla luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta silld perusteella, ettd
Yhdistyneessd kuningaskunnassa on olemassa sekaannusvaara. Viiteosasto katsoi
nimittdin, ettd haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luok-
kaan 10 kuuluvat tavarat ovat samoja ja ettd riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia,
koska niissd molemmissa on kirjainten a, m ja s yhdistelm4, kun taas kuvio-osalla ja
sanaosalla "advanced medical services” on véihdinen erottamiskyky ja niilld on vain
vahdinen merkitys haetussa tavaramerkissd. Viiteosasto sitd vastoin hylkdsi vditteen
luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.
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7 Viliintulija valitti 30.9.2002 viiteosaston péiatoksestda SMHV:ssa silld perusteella, ettd
viiteosasto hylkési viliintulijan véditteen seuraavien haetun tavaramerkin kattamien
tavaroiden ja palvelujen osalta:

— luokka 5: "Farmaseuttiset, eldinladkintd- ja terveydenhoitotuotteet; dieettira-
vintoaineet lddkinnilliseen kayttoon, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet;
hampaiden tdyte- ja jédljennosaineet; desinfiointiaineet; tuhoeldinten ja syopé-
laisten havitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”

— luokka 42: "Sairaalan, toipumiskodin ja terveyshoitolan palvelut; lddkinnallinen
hoito, terveyden- ja kauneudenhoito; ldédketieteellisen, bakteriologisen tai kemial-
lisen laboratorion palvelut; ladkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden tapaan vaikut-
tavien ravintoaineiden ja muiden tuotteiden kehittiminen terveydenhoitoalalle
ja ladketieteellisten ja kliinisten tutkimusten suorittaminen, muiden neuvonta ja
tukeminen néissd toimissa; tieteellinen ja teollinen tutkimus, erityisesti ldéketie-
teellinen, bakteriologinen tai kemiallinen tutkimus; optikkopalvelut; terveyden-
hoitoalan tyontekijoiden neuvonta hoito-ohjelmien kehittdmisessd, laatimisessa ja
toteuttamisessa ja ndiden hoito-ohjelmien testaus tutkimusten avulla”.

s Viliintulija katsoi, ettd luokkiin 5 ja 10 kuuluvien tavaroiden vililld on ldheinen
yhteys sikdli kuin ensiksi mainittuja kdytetddn ladketieteellisten valmisteiden anta-
misessa asettimina tai muutoin tuossa yhteydessa. Luokkaan 42 kuuluvien palvelujen
osalta on viliintulijan mukaan otettava huomioon se seikka, ettd kaikki farmaseut-
tiset yritykset tekevit tutkimustyoté ja ettd se on niille vélttdmatonta.
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Kantaja puolestaan totesi aluksi SMHV:n neljannelle valituslautakunnalle toimit-
tamassaan kirjelmédssd, ettd “yhtdaltda tavaramerkkien AMS AMBICOR, AMS
SECURO-T, AMS ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ja toisaalta tavaramerkin
AMS Advanced Medical Services vililld ei ole minkaédnlaista sekaannusvaaraa
nykyisen tavara- ja palveluluettelon osalta, koska yhteison tavaramerkin AMS
Advanced Medical Services tavara- ja palveluluetteloa rajoitettiin vditemenettelyn
aikana (ks. padtos nro 1697/2002, 31.5.2002)”. Kantaja tismensi tdimén jalkeen, etté se
"yhtyy viiteosaston toteamuksiin siltd osin kuin ne koskevat tavaroiden samankaltai-
suutta ja tavaramerkkien seka tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden keskinéi-
selle riippuvuudelle annettua merkitystd”. Kantaja kiisti lopuksi sen, etté valiintulijan
tavaramerkkeja olisi tosiasiallisesti kiytetty viitettd edeltdvien viiden vuoden aikana
Euroopan yhteisosséd luokkaan 10 kuuluville tavaroille, ja vaati siten, ettd viliintulija
esittdd ndyttod eri tavaramerkkiensa kaytosta.

Valituslautakunta kumosi 12.9.2003 tekemailldan péatokselld (jaljempénd riidan-
alainen p&dtos) viiteosaston pédtoksen ja hyviksyi viliintulijan véitteen lukuun
ottamatta "vauvanruokia, tuhoeldinten ja syopéldisten havitysvalmisteita ja sieni- ja
rikkaruohomyrkkyjd”, joita varten se hyviksyi kantajan hakeman tavaramerkin rekis-
teroinnin, koska se katsoi ndiden tavaroiden eroavan riittavisti aikaisemman tava-
ramerkin kattamista tavaroista. Valituslautakunta totesi niistd tavaroista ja palve-
luista, joiden osalta se hyviksyi viitteen, ettd kaikki ndma tavarat ja palvelut liittyvat
aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden tavoin lddketieteeseen ja ettd ne on
tarkoitettu fyysisten vaivojen hoitoon, mistd aiheutuu sekaannusvaara, kun otetaan
huomioon tavaroiden ja palvelujen kdyttotarkoitus ja kyseisten merkkien saman-
kaltaisuus. Valituslautakunta hylkdsi lopuksi kantajan valitusmenettelyn aikana
tekemadn viitteen siitd, ettd véliintulijan tavaramerkkid ei ole kdytetty yhteisossa silla
perusteella, ettd viitettd ei ollut esitetty madrdajassa vaiteosastossa.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen péiatoksen

hyviksyy yhteison tavaramerkkid koskevan hakemuksen

toissijaisesti palauttaa asian valituslautakuntaan

velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa vaatimustensa toisesta kohdasta, mika kirjat-
tiin suullisen késittelyn poytikirjaan.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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Kantajan kolmannen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Kolmannessa vaatimuksessaan kantaja vaatii, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuo-
mioistuin palauttaa asian valituslautakuntaan, jotta se kisittelisi uudestaan kantajan
tavaramerkkihakemuksen.

Talta osin on muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
SMHV:n on toteutettava yhteison tuomioistuimen tuomion tdytintéonpanosta
johtuvat toimenpiteet. Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtdvina ei siis
ole antaa SMHV:lle tdytdntoonpanoa koskevia madrayksia. SMHV:n on nimittdin
tehtdvé johtopaidtokset ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion
tuomiolauselman ja perustelujen perusteella. Oikeuskdytdnnén mukaan tdmai peri-
aate soveltuu erityisesti silloin, kun vaatimus koskee asian palauttamista SMHV:lle,
jotta se padttdisi rekisterdintihakemuksesta (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper
Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. 11-433, 33 kohta; asia
T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s.
11-683, 11 ja 12 kohta ja asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS...
FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. II-1023,
15 kohta).

Kantajan kolmas vaatimus on néin ollen jatettdva tutkimatta.

Riidanalaisen paiatoksen kumoamista koskeva vaatimus

Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka liittyvét yhtééltd asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomiseen ja toisaalta siihen, etté viliintulijan tava-
ramerkkejé ei ole tosiasiallisesti kaytetty.
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1. Ensimmdinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2
kohdan rikkomiseen

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen oikeudellisten seikkojen
tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

SMHYV painottaa, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen
135 artiklan 4 kohdassa sdddetddn, ettd asianosaisten kirjelmét eivdt voi muuttaa
riidan kohdetta siitd, mikd se on ollut valituslautakunnassa kantajan valituksen ja
vaatimusten mukaan.

SMHV:n mukaan ei ole lopullisesti vahvistettu, missd médrin valituslautakunnan
menettelyn vastaaja voi osaltaan maédritelld riidan kohdetta valituslautakunnassa
vastustaessaan vastineessaan aikaisemman asteen paitoksen sellaisia kohtia, joita
valittaja ei ole kiistdnyt, eli tekemaittd itse valitusta. Ei myoskadn ole lopullisesti
vahvistettu, onko valituslautakunnan tutkittava riidanalainen p&éétos kokonaisuu-
dessaan vai voiko se rajoittaa tutkimuksensa péédtoksen niihin kohtiin, jotka on
nimenomaisesti saatettu tutkittaviksi kirjelmédssd, jossa esitetddn valitusperusteet.
SMHYV viittaa tdltd osin seuraavissa asioissa esitettyihin vastakkaisiin ndkokan-
toihin: asia T-308/01, Henkel vastaan SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio
23.9.2003, Kok. 2003, s. I1-3253, 29 kohta ja yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02,
El Corte Inglés vastaan SMHV — Gonzalez Cabello ja Iberia Linéas Aéreas de Espana
(MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 76 kohta.
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SMHYV muistuttaa, ettd viiteosaston lausumat, joita vastaaja ei ole asettanut kyseen-
alaiseksi valituslautakunnassa, eivat voi olla ensimmaistd kertaa riidan kohteena
ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

SMHYV viittad, ettd kisiteltdvand olevassa asiassa kantaja, joka oli vastaajana vali-
tuslautakunnassa, oli valitusmenettelyssd nimenomaisesti tunnustanut véiteosaston
toteamukset oikeiksi, koska se ilmoitti, ettd se ”yhtyy viiteosaston lausumiin tava-
roiden samankaltaisuudesta ja tavaramerkkien ja tavaroiden ja palvelujen samankal-
taisuuden viliselle keskindiselle riippuvuudelle antamasta merkityksestd”. SMHV:n
mukaan kantaja nimittdin kiisti ainoastaan sen, ettd valituslautakunta muuttaisi
viiteosaston pdatostd siten, ettd se laajentaisi niiden tavaroiden ja palvelujen joukkoa,
jotka on katsottava viliintulijan tavaroiden ja palvelujen kanssa samankaltaisiksi.
Niin ollen SMHYV katsoo, ettd valituslautakunnan menettelyn kohteena oli ainoas-
taan kysymys siitd, ovatko muut kuin alun perin véiteosaston ilmoittamat tavarat ja
palvelut samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palve-
luihin ndhden. Siltd osin kuin kantaja kiistdd nykyisen kanteen yhteydessé sen, ettd
merkit ovat samankaltaisia vditeosaston toteamalla ja valituslautakunnan vahvista-
malla tavalla, tdimd kanneperuste on jétettdva tutkimatta sikéli kuin silld muutetaan
riidan kohdetta tyo6jarjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Liséksi
tdmé kanneperuste on jéitettava tutkimatta silld perusteella, etti silld loukataan peri-
aatetta, jonka mukaan ei voida kiistda sitd, mikéd on aikaisemmin myonnetty (venire
contra factum proprium).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on tutkittava, onko kantaja SMHV:n viitteen mukaisesti nimenomaisesti
myontinyt valituslautakunnassa riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden
silli tavoin, etti se ei enda voi kiistdi sitd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
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Taltd osin on muistutettava, ettd kantaja on ilmoittanut valituslautakunnalle jatta-
ménsé 13.2.2003 paivityn kirjelménsi toisessa kohdassa, ettd se “"yhtyy viiteosaston
lausumiin tavaroiden samankaltaisuudesta sekéd tavaramerkkien ja tavaroiden ja
palvelujen samankaltaisuuden vilisen keskindisen riippuvuuden merkityksestd”.

On todettava, ettd SMHV:n viitteestd poiketen ei ole vahvistettu, ettd kantaja olisi
tuossa kohdassa nimenomaisesti myontédnyt, ettd riidanalaiset tavaramerkit ovat
samankaltaisia. Kantaja ei nimittdin ilmoita selvin ja tarkoin sanoin, ettd se ei kyseen-
alaista tavaramerkkien samankaltaisuutta, vaan pelkistddn, ettd se ei kiistd viite-
osaston riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaroiden ja palvelujen
samankaltaisuuden viliselle keskiniiselle riippuvuudelle antamaa merkitysté.

Se, ettd kantaja ei ole nimenomaisesti myontényt, ettd riidanalaiset tavaramerkit
ovat samankaltaisia, vahvistetaan mainitun kirjelmin ensimmadisessd kohdassa, jossa
kantaja ilmoittaa, ettd yhtéaltd tavaramerkkien AMS AMBICOR, AMS SECURO-T,
AMS ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ja toisaalta tavaramerkin AMS Advanced
Medical Services vililla ei ole minkddnlaista sekaannusvaaraa nykyisen tavara- ja
palveluluettelon osalta, koska yhteison tavaramerkin AMS Advanced Medical
Services tavara- ja palveluluetteloa rajoitettiin vditemenettelyn aikana. Téstd totea-
muksesta johtuu, ettd kantaja pyrki kiistiméédn valituslautakunnassa ndiden tava-
ramerkkien samankaltaisuuden luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 42
kuuluvien palvelujen osalta, minka se sité paitsi vahvisti vastauksessaan ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, joka koski kantajan 13.2.2003 pdivityn
kirjelmédn kahden kohdan laajuutta ja siséltod. Kantaja tyytyy siten ensimmadisessd
kohdassa vaittamain, etti sekaannusvaara on olemassa vain luokkaan 10 kuuluvien
tavaroiden osalta, joiden osalta se ei myoskéén ole kiistédnyt vditeosaston paatosta.

Lopuksi valituslautakunta ei ole itse lainkaan tulkinnut kantajan 13.2.2003 péivattyd
kirjelmé&a siten, ettd siind nimenomaisesti myonnettéisiin véiteosaston toteamukset
riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta, koska valituslautakunta on
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todennut tastd samankaltaisuudesta, ettid "tavaramerkit ovat merkittivasti samankal-
taisia, koska niissé on sama kirjainsana AMS”, eikd se ole tdssd suhteessa mitenkddn
viitannut viitettyyn kantajan nimenomaiseen myontamiseen tissd suhteessa.

Vaikka oletettaisiin, ettd kantaja on nimenomaisesti myontédnyt 13.2.2003 paiva-
tyssa kirjelmésséén riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden, on muistutet-
tava, ettd vakiintuneesta oikeuskédytdnnostd seuraa, ettd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan nojalla nostetun kanteen
tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien paitosten laillisuuden valvonta (ks.
asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I1-5301,
46 kohta ja asia T-311/01, Editions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix), Kok.
2003, s. 11-4625, 70 kohta). Tdmé valvonta on tehtévd asetuksen N:o 40/94 yhtey-
dessd 74 artiklan mukaan ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat
sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (asia T-194/01, Unilever v. SMHV
(munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. I11-383, 16 kohta ja asia
T-57/03, SPAG/SMHV - Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok.
2005, s. 11-287, 17 kohta). Lisdksi tydjérjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan
asianosaisten kirjelmét eivdt voi muuttaa riidan kohdetta siitd, mika se on ollut
valituslautakunnassa.

Taltd osin on todettava, ettd kun yhteison tavaramerkin rekisterdintid vastaan on
tehty vaite asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, SMHV:n on
tutkittava kysymysta siitd, ovatko riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja
palvelut samoja tai samankaltaisia vai puuttuuko niiden vililtd samankaltaisuus (ks.
vastaavasti edelld 27 kohdassa mainittu asia HOOLIGAN, tuomion 24 ja 25 kohta).

Niin ollen se seikka, ettd kantaja ei kiistdnyt valituslautakunnassa riidanalaisten
tavaramerkkien samankaltaisuutta, ei milladn tavoin estd SMHV:a pédattamasta siita
kysymyksestd, ovatko tavaramerkit samankaltaisia tai samoja. Tuollainen seikka ei
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siten voi viedd kantajalta oikeutta kiistda valituslautakunnassa kasitellyn riita-asian
tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen puitteissa valituslautakunnan lausumia (ks.
vastaavasti edelld 27 kohdassa mainittu asia HOOLIGAN, tuomion 24 ja 25 kohta).

On kuitenkin todettava, ettd kantajan riidanalaisten tavaramerkkien samankaltai-
suudesta ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa tekemat viitteet eivit poikkea
valituslautakunnan késittelemésti riita-asiasta, koska valituslautakunta on erityisesti
lausunut riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevasta kysymyksesté.
Kantaja nimittdin tyytyy kyseenalaistamaan valituslautakunnan taltd osin esittdmait
arvioinnit ja perustelut. Tastd seuraa, ettd kantaja ei ole muuttanut nailla viitteil-
laén riidan kohdetta ja ettd viitteet on siten tutkittava ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimessa.

Niin ollen SMHV:n tutkittavaksi ottamista koskeva véite on hylattava.

Aineellinen kysymys

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittaa, etteivat yhtaalta valiintulijan tavaramerkit AMS AMBICOR, AMS
SECURO-T ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ja toisaalta haettu tavaramerkki
AMS Advanced Medical Services ole samankaltaisia eikd sekaannusvaaraa niin ollen
ole. Kantajan mukaan tdtd toteamusta, jonka myo6s valituslautakunta teki, ei ole
kiistetty.
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Kantaja esittdd muun muassa, ettd toisin kuin riidanalaisessa paitoksessé on todettu,
sekaannusvaaraa ei ole mydskddn aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavara-
merkin vililld, koska riidanalaiset merkit ja kyseessd olevat tavarat ja palvelut eivit
ole samankaltaisia.

Kantaja katsoo aluksi merkkien samankaltaisuuden osalta, ettd huomioon on aina
otettava kyseessd olevien kahden merkin kokonaisvaikutelma. Ei ole sitd vastoin
sallittua tutkia yksinddn merkin yhtd ainoaa osaa, kuten valituslautakunta on tehnyt.
Yhteison kuviomerkin rekisterdinnilli mydnnetdédn nimittdin suoja vain haetulle
tavaramerkille kokonaisuudessaan, eikd tietyille nimi- tai kirjainosille.

Taaltd osin kantaja esittdd, ettd haetulle tavaramerkille haettiin rekisterointid kuvio-
merkiksi ja ettd se sisdltdd graafisesti esitetyn nuolista koostuvan ympyrin seka
sanaosat "ams” ja "advanced medical services” ympyrén oikealla puolella. Se lisési,
ettd graafisesti esitetty nuolista koostuva ympyrd ja sanaosat on yhdistetty toisiinsa
viivalla, joka halkaisee ympyrin, ja tarkensi, ettd osa "ams” on sijoitettu viivan yldpuo-
lelle, kun taas osa "advanced medical services” sijaitsee heti sen alapuolella. Kantaja
tarkentaa, ettd ”AMS” on merkki, joka sisdltdd osan "advanced medical services”, joka
on myos yhtion nimi, sanojen kolme alkukirjainta, ja ettd haettu tavaramerkki lausu-
taan aina kokonaisuudessaan "ams advanced medical services”, eikd koskaan erik-
seen vain merkkind AMS, joka ei ole merkityksellinen. Osan "ams”, jonka erottamis-
kyky on sinédnsd vdhiinen, ei ndin ollen voida katsoa olevan sellainen tavaramerkille
ominainen piirre, jonka vuoksi sen kaikki muut osat olisivat toissijaisia.

Toiseksi kantaja katsoo tavaroiden samankaltaisuudesta, ettd viliintulijan mainit-
semat luokkaan 10 kuuluvat kayttotarkoitukseltaan hyvin erikoistuneet tavarat
ja rekisterointihakemukseen sisdltyvit luokkiin 5 ja 42 kuuluvat tavarat eivit ole

II - 4284



37

38

AMS v. SMHV — AMERICAN MEDICAL SYSTEMS (AMS ADVANCED MEDICAL SERVICES)

samankaltaisia. Vaikka katsotaan, ettd ndissd molemmissa tapauksissa on kyse ladke-
tieteen alasta, tavaroita ei voida pelkéstadn sen vuoksi katsoa samankaltaisiksi. Ladke-
tiede on hyvin laaja alue ja voi kattaa useita muihin luokkiin kuuluvia tavaroita, miké
voi johtaa siihen, ettd konkreettiselle ja hyvin erikoistuneelle lddketieteen alalle rekis-
terdidyn tavaran nimelle myonnetyn suojan laajuus ulottuu tavaramerkkioikeuden
kannalta kaukaisiin tavaroihin.

Kolmanneksi kantaja katsoo, ettd aikaisempi tavaramerkki, joka koostuu vain
kolmesta kirjainsanan muodostavasta kirjaimesta ”a”, “m” ja ’s”, on heikosti erotta-
miskykyinen ja saa ndin ollen enintéén rajallista suojaa. Kantaja lisa4, ettd kun tarkas-
tellaan sekaannusvaaraa kahden merkin vililld, on olemassa keskindinen riippuvuus
yhtéalta merkkien samankaltaisuuden ja toisaalta tavaroiden ja palvelujen samankal-
taisuuden vilill4 siten, ettd tavaramerkkien, joilla on heikompi erottamiskyky, osalta
ero kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen vililld voi olla pienempi sen toteami-
seksi, ettd sekaannusvaaraa ei ole. Ndin on kantajan mukaan késiteltdvané olevassa
asiassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen ja jossa erot
riidanalaisten merkkien ja kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen vililld ovat riit-
tdvan merkityksellisid sen toteamiseksi, ettd sekaannusvaaraa ei ole.

SMHYV viittad, ettd késiteltdvina olevassa asiassa merkityksellisten seikkojen, jotka
on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (asia C-251/95,
SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. s. I-6191, 22 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuh-
fabrik Meyer,tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. 1-3819, 18 kohta ja asia C-425/98,
Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta), joukossa tavaroiden
kilpaileva tai tdydentédvé luonne on térked tekijd ja ettd mikéli voidaan todeta, ettd
kuluttajan nédkokulmasta on olemassa kilpaileva tai tiydentdvé suhde tiettyjen tava-
roiden vililli, ne voidaan tavallisesti katsoa ensi arviolta samankaltaisiksi tavara-
merkkioikeuden kannalta.
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Niakokulma, jonka mukaan tavaroiden samankaltaisuus voi perustua merkityksel-
lisilla markkinoilla olevien tavaroiden ja palvelujen tiydentivyyteen, 16ytyy my0s
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskdytdnnostéd (ks. vastaavasti asia
T-388/00, Institut fiir Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio
23.10.2002, Kok. 2002, s. I1-4301, 55 ja 56 kohta).

SMHYV esittéd, ettd se yhtyy valituslautakunnan kantaan ja vaittda, ettd luokkaan 5
kuuluvat tavarat ja riidanalaisten tavaramerkkien kattamat luokkaan 10 kuuluvat
tavarat ovat samankaltaisia sikili kuin niitd kaytetddn samanaikaisesti ja samaan
tarkoitukseen, eli terapeuttiseen hoitoon. Ne luokkaan 42 kuuluvat palvelut, joiden
osalta haetun tavaramerkin rekisterointi on riitautettu kasiteltivana olevassa asiassa,
ovat samankaltaisia kuin luokkaan 10 kuuluvat tavarat sikali kuin viimeksi mainittuja
kéytetddn tavallisesti mainittujen palvelujen suorittamisen yhteydessd. Tutkimuksen
alaan kuuluvien palvelujen osalta on otettava huomioon muun muassa se seikka, etté
farmaseuttiset yritykset, jotka valmistavat luokkaan 10 kuuluvia ladketieteellisid véli-
neitd, toimivat tavallisesti tutkimus- ja kehitysalalla ja ettd voidaan olettaa, ettd ndité
vilineitéd kayttdva erikoistunut yleiso tuntee tdmaén tilanteen.

Viliintulija yhtyy SMHV:n viitteisiin ja esittdd, ettd tavarat ja palvelut, joille tavara-
merkin rekisterointiid on haettu, ovat samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin
kattamat tavarat ja palvelut.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tava-
ramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkié ei rekister6idd, "jos sen vuoksi, etté
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita
tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on
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suojattu,] yleison keskuudessa on sekaannusvaara, joka siséltdd vaaran tavaramerkin
ja aikaisemman tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta”.

Liséksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan
aikaisemmalla tavaramerkilld tarkoitetaan yhteison tavaramerkkejd sekd jdsenval-
tiossa rekisterdityja tavaramerkkejd, joiden rekisterdintihakemus on tehty ennen
yhteison tavaramerkin rekisteréintihakemuksen tekopaiva.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso
saattaa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksestd tai
mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessé olevista yrityksista (asia C-39/97, Canon,
tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja edelld 38 kohdassa mainittu asia
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta; asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV —
Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-4359, 25 kohta; asia
T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV — Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004,
s. 11-1887, 34 kohta ja asia T-31/04, Eurodrive Services and Distribution v. SMHV —
Gomez Frias (euroMASTER), tuomio 15.3.2006, 28 kohta, ei vield julkaistu oikeus-
tapauskokoelmassa (Kok. 2006, s. I1-27%)).

Lisaksi on selvid, ettd sekaannusvaaraa yleison keskuudessa on arvioitava kokonai-
suutena ja huomioon on otettava kaikki tekijat, jotka ovat merkityksellisié kyseisessa
yksittdistapauksessa (edelld 38 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 22 kohta;
edelld 44 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta; edelld 38 kohdassa
mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edelld 38 kohdassa
mainittu asia Marca Mode, tuomion 40 kohta; edelld 44 kohdassa mainittu asia
Fifties, tuomion 26 kohta ja edelld 44 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion 35
kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijéiden tiettyé
keskindistéd riippuvuutta ja erityisesti sitd, ettd tavaramerkkien samankaltaisuus on
vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita
varten ndméd tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpé kyseisten tavaroiden tai palvelujen
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vahdisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitd varten tarkoitettujen tavara-
merkkien merkittdvd samankaltaisuus ja pdinvastoin (edelld 44 kohdassa mainittu
asia Canon, tuomion 17 kohta; edelld 38 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuh-
fabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edelld 38 kohdassa mainittu asia Marca Mode,
tuomion 40 kohta; asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany
(MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. 1I-4335, 25 kohta, jonka yhtei-
sojen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-3/03 P, Matratzen
Concord v. SMHYV, 28.4.2004 antamallaan madrdykselld, Kok. 2004, s. 1-3657).
Kyseisten tekijoiden keskindinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitse-
ménnessd perustelukappaleessa, jonka mukaan on vélttdmatontd madritella saman-
kaltaisuuden kisite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista
seikoista ja erityisesti siitd, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla,
kaytossd olevaan tai rekisterdityyn merkkiin liittyvistd mielleyhtymistd sekd saman-
kaltaisuuden asteesta yhtdiltd tavaramerkin ja merkin vélilld ja toisaalta kyseisten
tavaroiden tai palvelujen vililld (edelld 44 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion
36 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Lisdksi timdn sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on riidanalaisten merk-
kien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisdllon samankaltaisuuden osalta perus-
tuttava tavaramerkeistd syntyvddn kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otet-
tava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Asetuksen N:o 40/94 8
artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta — — yleison keskuudessa on sekaan-
nusvaara — —” johtuu nimittdin, ettd silld, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden
tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmartdd tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys
sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensd keskivertokuluttaja kisittdd tava-
ramerkin kokonaisuutena eikd ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks.
vastaavasti edelld 38 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edelld
38 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; edelld 46
kohdassa mainittu asia Matratzen Concord v. SMHV, méérayksen 29 kohta ja edelld
44 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion 38 kohta).

Tiassd sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokulut-
tajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekd kohtuullisen tarkkaavainen
ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, ettd keskivertokuluttajalla on
ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejd ja hédnen on
turvauduttava siihen epétidydelliseen muistikuvaan, joka hinelld on tavaramerkeisté.
On myd0s syytd ottaa huomioon se, ettéd keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi
vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edelld 38 kohdassa

II - 4288



49

50

51

AMS v. SMHV — AMERICAN MEDICAL SYSTEMS (AMS ADVANCED MEDICAL SERVICES)

mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta; edelld 44 kohdassa
mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta ja edelld 44 kohdassa mainittu asia DIESELIT,
tuomion 38 kohta).

Lopuksi on todettava, ettd asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta
yhteison tavaramerkin yhtendisyydestd johtuu, ettd aikaisempi yhteison tavara-
merkki saa samalla tavoin suojaa kaikissa jasenvaltioissa. Yhteison tavaramerk-
keihin voidaan siten vedota jokaista sellaista myohempaéd tavaramerkkihakemusta
vastaan, joka vaikuttaisi niiden suojaan, vaikka néin olisi vain yhteison alueen yhden
alueen kuluttajien keskuudessa. Téstd seuraa, ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2
kohdassa vahvistettu periaate, jonka mukaan tavaramerkin rekisterdimisen ep#a-
miseksi on riittdvad, ettd ehdoton hylkdysperuste on olemassa ainoastaan osassa
yhteis6d, soveltuu analogisesti myos siind tapauksessa, ettd on kyse asetuksen N:o
40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta suhteellisesta hylkaysperus-
teesta (edelld 46 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 59 kohta; yhdistetyt
asiat T-117/03—-T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV — Naulover (NLSPORT,
NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471,
34 kohta ja asia T-185/03, Fusco v. SMHV - Fusco International (ENZO FUSCO),
tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 33 kohta).

Kasiteltavand olevassa asiassa tavaramerkit, joihin védite perustui, ovat Saksassa,
Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Yhdistyneessd kuningaskunnassa ja Benelux-maissa
rekisterdityjé kansallisia tavaramerkkeja. Osapuolet eivit kiista sitd, ettd vditeosaston
péétos ja riidanalainen péddtds perustuvat yksinomaan Yhdistyneessd kuningaskun-
nassa rekisterdityyn aikaisempaan tavaramerkkiin. Néin ollen tarkastelu on rajoitet-
tava Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle.

Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen péaatoksen 12 kohdassa, kohde-
yleis6 koostuu Yhdistyneen kuningaskunnan keskivertokuluttajista, joiden oletetaan
olevan tavanomaisesti valistuneita seka kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia, sekd
Yhdistyneen kuningaskunnan laaketieteen alan ammattilaisista ja asiantuntijoista.
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Valituslautakunnan arviota riidanalaisten merkkien sekaannusvaarasta on tarkastel-
tava edelld esitetty huomioon ottaen.

— Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus

Vakiintuneen oikeuskédytdnnén mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltai-
suuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden viliseen suhteeseen liit-
tyvdt merkitykselliset tekijat. Naihin tekijoihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja
palvelujen luonne, kiyttotarkoitus, kiyttotavat sekd se, ovatko ne keskendan kilpai-
levia vai toisiaan tdydentavia (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006,
Kok. 2006, s. 1-4237, 85 kohta; ks. asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karls-
berg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. 1I-43, 39 kohta oikeus-
kaytantoviittauksineen; asia T-385/03, Miles International v. SMHV — Biker Miles
(Biker Miles), tuomio 7.7.2005, Kok. 2005, s. II-2665, 31 kohta ja edelld 44 kohdassa
mainittu asia euroMASTER, tuomion 31 kohta).

Valituslautakunta ei ole, kun se on arvioinut kyseessé olevien tavaroiden samankal-
taisuutta, kyseenalaistanut riidanalaisen padtoksen 8 ja 13 kohdassa viiteosaston
arviointia "vauvanruokien, tuhoeldinten ja syopaldisten havitysvalmisteiden ja sieni-
ja rikkaruohomyrkkyjen” osalta silld perusteella, ettd ne voidaan katsoa riittdvén
kaukaisiksi aikaisemman tavaramerkin kattamista ldédketieteellisistd, kirurgisista ja
muista taméankaltaisista tavaroista, jotta sekaannusvaara voidaan sulkea pois.

On todettava, ettd viliintulija ei ole kiistinyt tatd viitettd késiteltdavdnd olevan
kanteen yhteydessa.
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Valituslautakunta sitd vastoin kumosi viiteosaston paitoksen muiden luokkaan 5
kuuluvien tavaroiden ja kaikkien luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.

Valituslautakunta nimittéin katsoi riidanalaisen péétoksen 8 kohdassa, ettd "farma-
seuttiset ja eldinldadkintdtuotteet; terveydenhoitotuotteet ladkinnilliseen kayttoon;
dieettiravintoaineet ladkinnalliseen kéyttoon, laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden
tiyte- ja jaljennosaineet; desinfiointiaineet (luokka 5)” sekd kaikki luokkaan 42
kuuluvat palvelut, jotka olivat valituksen kohteena valituslautakunnassa, "koskevat
kaikki, samalla perusteella kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, ladke-
tieteen alaa ja niiden tarkoitus on parantaa fyysisid vaivoja, mistd aiheutuu sekaan-
nusvaara, kun otetaan huomioon merkkien samankaltaisuus”.

Taltd osin valituslautakunta tarkensi riidanalaisen paddtoksensd 9-11 kohdassa,
ettd kyseessd olevat tavarat liittyvit lddketieteen alaan ja ettd haetun tavaramerkin
kattamat palvelut ovat samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamien tava-
roiden kanssa, koska ne liittyvat samankaltaisiin aloihin, kuten bakteriologiaan,
farmasiaan ja muihin tdménkaltaisiin aloihin, joihin niillé on léheinen yhteys niiden
vahvan erikoistumisen vuoksi.

Néama viitteet on hyviksyttava.

Taltd osin on todettava, ettd aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja haetun
tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat kaikki lddketieteen alaan ja ne on tarkoitettu
kéytettaviksi terapeuttisen késittelyn yhteydessa.
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Liséksi kaikki haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat tdydentdvid tai kilpailevia
aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin nidhden. Niin ollen farmaseuttiset
tuotteet ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lddkinnélliseen kayttoon,
laastarit, sidontatarvikkeet ja desinfiointiaineet ovat taydentévid aikaisemman tava-
ramerkin kattamiin tavaroihin néhden, koska niitd kaytetddn yleisesti kirurgisissa
toimenpiteissd, joissa asetetaan proteeseja tai keinotekoisia sulkijalihaksia.

Kuten viliintulija painotti perustellusti, ldédkéri aluksi desinfioi proteesin desinfiointi-
aineella, sitten asettaa proteesin, jonka jalkeen sulkee haavan siteilld, ja lopuksi pitad
tdmaén siteen paikallaan laastarilla. Hin voi myos madréitd hygieniavalmisteen sekd
farmaseuttisia tuotteita.

Elainladketieteellisten tuotteiden osalta on todettava, ettd ne ovat samoin tdyden-
tdvid aikaisemman tavaramerkin kattamiin eldinlaédketieteellisiin vélineisiin ndhden.
Hampaiden téyte- ja jaljenndsaineet taas ovat kilpailevia aikaisemman tavaramerkin
kattamiin ldédketieteellisiin laitteisiin ndhden ja tdydentévid aikaisemmalla tavara-
merkilld suojattuihin kirurgisiin ja lddketieteellisiin vélineisiin ndhden.

Riidanalaisten palvelujen samankaltaisuuden arvioinnin osalta on todettava aluksi,
ettd kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, ladketieteellisilld, bakterio-
logisilla ja kemiallisilla tutkimuksilla ja kokeilla, erityisesti niilld, jotka on lueteltu
yhteison tavaramerkkid koskevassa hakemuksessa, on ldheisid yhteyksid aikaisemman
tavaramerkin kattamiin ldédkkeisiin ja ladketieteellisiin laitteisiin ja vélineisiin. Lisaksi
aikaisemman tavaramerkin kattamat ldédketieteelliset vilineet ja tuotteet, nimittdin
proteesit, toimitetaan yleensd ldédketieteellisten toimenpiteiden yhteydesséd sairaa-
loissa tai yksityislaitoksissa samalla tavoin kuin ne, jotka mainitaan yhteison tava-
ramerkkihakemuksessa. Lopuksi erilaisia tieteellisid ja teollisia tutkimuksia voidaan
suorittaa alalla, joka on sama kuin se, mille aikaisemman tavaramerkin kattamat
tavarat kuuluvat.
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Koska kyseessé olevien tavaroiden ja palvelujen kéyttotarkoituksella on néin ollen
laheinen side toisiinsa ja koska tavarat ovat tdydentévid palveluihin ndhden, valitus-
lautakunta on katsonut perustellusti, ettd tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia.

Niin ollen valituslautakunta on aivan oikein katsonut, ettd riidanalaiset tavarat ja
palvelut ovat samankaltaisia kuin aikaisemmalla tavaramerkilld suojatut tavarat (ks.
vastaavasti edelld 39 kohdassa mainittu asia ELS, tuomion 56 kohta).

— Merkkien samankaltaisuus

Kuten edelld 47 kohdassa on esitetty, sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvi-
oinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisillon
samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistd syntyvaan kokonaisvaiku-
telmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat
osat (ks. edelld 38 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edelld 38
kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; asia T-292/01,
Phillips-Van Heusen v. SMHV - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. 1I-4335, 47 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen ja
asia T-135/04, GfK v. SMHV — BUS (Online Bus), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005,
s. [1-4865, 57 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Saman oikeuskdytdinnén mukaan moniosaisen tavaramerkin voidaan katsoa olevan
samankaltainen kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin
moniosaisen merkin jokin osatekijd, ainoastaan siind tapauksessa, ettd kyseinen
osatekija on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki
luo. Asia on ndin silloin, kun kyseinen osatekija pystyy yksin hallitsemaan asian-
omaisen yleisén muistiin jadvéda tavaramerkkid koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla,
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ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijit jaavat merkityksettomiksi tavaramerkin
luomassa kokonaisvaikutelmassa (edelld 46 kohdassa mainittu asia MATRATZEN,
tuomion 33 kohta ja asia T-40/03, Murua Entrena v. SMHV — Bodegas Murta (Julian
Murda Entrena), tuomio 13.7.2005, Kok. 2005, s. [1-2831, 52 kohta).

Oikeuskaytdnnossd on tdsmennetty, ettd tdmé ldhestymistapa ei tarkoita sitd,
ettd huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd ja
ettd sitd verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytd suorittaa sellainen
vertailu tarkastelemalla kyseessd olevia tavaramerkkeji kumpaakin kokonaisuu-
tena. Tama ei kuitenkaan sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosai-
sesta tavaramerkistd jad asianomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa
hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijoistd (ks. asia T-31/03, Grupo Sada v.
SMHYV - Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1667, 49 kohta
oikeuskdytdntoviittauksineen).

Mita sitten tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijan
hallitsevan luonteen arviointiin, taytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osate-
kijin ominaisuudet vertaamalla niitd muiden osatekijoiden ominaisuuksiin. Lisdksi
voidaan tdydentédvisti ottaa huomioon eri osatekijéiden suhteellinen asema moni-
osaisen merkin ulkomuodossa (edelld 46 kohdassa mainittu asia MATRATZEN,
tuomion 35 kohta; edelld 69 kohdassa mainittu asia GRUPO SADA, tuomion 49
kohta ja edelld 68 kohdassa mainittu asia Julidn Murta Entrena, tuomion 54 kohta).

Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen péaitoksen 9 kohdassa, ettd aikaisempi
tavaramerkki ja haettu tavaramerkki ovat merkittdvdssd méédrin samankaltaisia,
koska niissd molemmissa on sama kirjainsana AMS.

Kantaja viittad, etté valituslautakunta on tarkastellut erikseen vain yhtd4 merkin osaa,
vaikka yhteison kuviomerkin rekisterdinti antaa suojaa vain haetulle tavaramerkille
kokonaisuudessaan, eikd vain tietylle osalle nimid tai kirjaimia.
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On todettava, ettd riidanalaisen padtoksen 9 ja 3 kohdasta ilmenee, etté valituslau-
takunta on vahvistanut véiteosaston péaétoksen, jossa todettiin nimenomaisesti, ettd

kyseessd olevat merkit ovat samankaltaisia, koska niissd on sama hallitseva osatekij,
eli kirjainsana "ams”.

Téltéd osin on todettava, ettd yksi riidanalaisten merkkien osista, nimittdin kirjainsana
“ams”, on sama.

Vertailtavat merkit ovat nimittiin seuraavat:

AMS

£ SN AMS
N e

Aluksi ulkoasun vertailun osalta on todettava yhtéaltd, ettd merkki AMS sisdltyy
tdysin haettuun tavaramerkkiin AMS Advanced Medical Services.

Toisaalta haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka sisdltda suuret kirjaimet "a”,
"m” ja ”s”, jotka on lihavoitu ja kursivoitu, ja joita edeltdd seitsemdn nuolta, jotka
muodostavat ympyrén. Tdmén kuvion halkaisee musta viiva, joka alleviivaa osan
“ams”, ja viivan alapuolella on pienilld ja pienempikokoisilla kirjaimilla, lukuun otta-
matta jokaisen sanan ensimmadistd kirjainta, ilmaisu "Advanced Medical Services”, ja
kaikki on kursivoitu.
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Merkki AMS on siten esitetty samanlaisella tavalla aikaisemmassa tavaramerkissé ja
haetussa tavaramerkissd, eli isoin kirjaimin. Se seikka, ettd haettu tavaramerkki on
esitetty kursivoituna ei saa aikaan eroa, koska kuluttajat eivit kiytdnnossd havaitse
sita.

Kuvio-osan olemassaolo haetussa tavaramerkissé ei myoskadn mahdollista sen erot-
tamista aikaisemmasta tavaramerkisté, koska yleiso voi katsoa nuolet pelkéksi sana-
osan reunakoristeeksi. Osa "ams” nimittédin voittaa haetussa tavaramerkissa kuvio-
osan ja on tosiasiallisesti se osa, joka havaitaan tavaramerkissd sen suuren koon ja
ympyrdn muodostavista nuolista, joilla on vain koristeellinen tehtdvd ja joita ei
sen vuoksi katsota haetun tavaramerkin hallitsevaksi osatekijaksi, erillddn olevan
sijainnin vuoksi. Téstd seuraa, ettd valituslautakunta ei tehnyt virhettd, kun se totesi,
ettd haetun tavaramerkin hallitseva osatekija on kirjainsana "ams”.

Haettu tavaramerkki sisaltda tosin lisaksi ilmaisun "advanced medical services”.

On kuitenkin todettava, ettd osa ams” ei kuvaile haetun tavaramerkin kattamia tava-
roita ja palveluja, joten tdmi yhdistelmé on tietylld tavalla erottamiskykyinen. Sitd
vastoin ilmaisulla "advanced medical services” on hyvin rajoittunut erottamiskyky
ladketieteen alaan kuuluvien tavaroiden suhteen. Nimittdin sana "advanced” vain
ilmoittaa yleisolle sen seikan, ettd kyseessd oleva yhtio on kehityksen kérjessd, olipa
kyse tutkimuksesta, tiedosta tai kokemuksesta; sana "medical” on lddketieteen alalla
kuvaileva kyseessa oleville tavaroille ja palveluille; sanalla "services” ei ole tdssd yh-
teydessd erottamiskykya.
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Tamén osalta on syytd tuoda esiin, ettd yleiso ei yleensd mielld moniosaisen tava-
ramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erotta-
vaksi ja hallitsevaksi osaksi (ks. edelld 53 kohdassa mainittu asia Biker Miles, tuomion
44 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Edelld esitetystd johtuu, ettd haettu tavaramerkki on ulkoasultaan samankaltainen
kuin aikaisempi tavaramerkki.

Merkkien lausuntatavan vertailun osalta kahdelle riidanalaiselle merkille on yhteista
kirjainsana AMS, joka muodostaa niiden keskeisen osan. Vaikka haettu tavaramerkki
sisdltdd myos ilmaisun “advanced medical services”, ei ole suljettu pois, ettd keski-
vertokuluttaja viittaisi ndihin kahteen tavaramerkkiin vain kirjainsanalla AMS, koska
tdmd kirjainyhdistelmd vastaa ilmaisun “advanced medical services” lyhennett.
Tamaé pitdd sitd enemmadn paikkansa, kun tétd vaikutelmaa vahvistaa se seikka, ettd
kaikki tdmén ilmaisun kirjaimet on kirjoitettu kooltaan pienempina.

Nain ollen riidanalaiset merkit ovat my6s lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Merkityssisdllon vertailun osalta on todettava, ettd osalla "ams” ei ole erityistd merki-
tystd, vaan se on mielivaltainen yhdistelmd, jolta puuttuu merkitys, ja ettd keski-
vertokuluttaja katsoo ilmaisun “advanced medical services” kyseessd olevan yhtion
nimeksi tai lddketieteen alaan liittyviksi kehuvaksi ilmaisuksi. Lisaksi kuluttajat, jotka
ovat ndhneet aikaisemman tavaramerkin, voivat antaa kirjainsanalle AMS saman
merkityksen. Téstd seuraa, ettd riidanalaiset merkit ovat myds merkityssisélloltaan
samankaltaisia.
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Vastaavasti valituslautakunta on katsonut perustellusti, ettd riidanalaiset merkit ovat
samankaltaisia, koska haetun tavaramerkin hallitseva osa ja aikaisemman tavara-
merkin ainoa osa ovat samoja (ks. vastaavasti edelld 53 kohdassa mainittu asia Biker
Miles, tuomion 45 kohta ja edelld 68 kohdassa mainittu asia Julidn Murtia Entrena,
tuomion 76 kohta).

—  Sekaannusvaara

Kuten edelld 53-66 kohdassa on todettu, kyseessd olevat tavarat ja palvelut ovat
samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. Lisdksi riidan-
alaisten merkkien luoma kokonaisvaikutelma, kun otetaan huomioon niiden erot-
tamiskykyiset ja hallitsevat tekijat, on omiaan aiheuttamaan niiden kesken riittdvin
samankaltaisuuden, jotta kuluttajien mielissd herdé sekaannusvaara.

Valituslautakunta on niin ollen aivan oikein todennut, ettd tuollainen sekaannus-
vaara on olemassa ja hyldnnyt merkkia AMS koskevan rekisterdintihakemuksen
kyseessé oleville tavaroille ja palveluille.

Tatd johtopéddtostd ei voida kumota kantajan véitteelld, jonka mukaan merkkeja olisi
pitdnyt vertailla ottaen huomioon aikaisempi tavaramerkki sellaisena kuin sitd on
kéytetty eikd sellaisena kuin se on rekisteréity.

Taltd osin on nimittdin muistettava, ettd merkkejé on vertailtava sellaisina kuin ne on
rekisteroity tai sellaisina kuin ne ovat rekisteréintihakemuksessa, riippumatta siit,
kaytetdadnko niité erillddn tai yhdessd muiden tavaramerkkien tai mainintojen kanssa.
Nidin ollen verrattavat merkit ovat juuri ne, joita valituslautakunta on tutkinut (ks.
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vastaavasti asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV — Champagne Roederer (CRISTAL
CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok. 2005, s. II-5309, 57 kohta).

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmdinen kanneperuste on hylattava.

2. Toinen kanneperuste, joka liittyy vdliintulijan tavaramerkkien tosiasiallisen
kéyton puuttumiseen

Asianosaisten lausumat

Kantaja vaittad, ettd viliintulijan tavaramerkkejd ei ole kaytetty yhteison alueella
siten, ettd niihin liittyvit oikeudet ovat pysyneet voimassa. Se tarkentaa, ettd viliintu-
lijan kotipaikka on Yhdysvalloissa ja ettd sen toiminta keskittyy urologisiin laitteisiin.
Urologiset tuotteet, joita myydadn monitahoisilla nimillg, jotka siséltévit osatekijan
“ams” (eli AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus
Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™
Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System), ovat tavaroita,
jotka ovat erittdin erikoistuneita ja kuuluvat luokkaan 10, eli penisproteesi ja urolo-
ginen tarkkailulaitteisto. Minkéén tavaran nimi ei ole pelkistdan AMS. Kantaja johtaa
téstd, ettd mikddn saavutettu suojaoikeus ei siily, jos sitd on kiytetty muodossa, jota
on muutettu siind maérin rekisterdityyn tavaramerkkiin nahden, ettd merkin erotta-
miskyky on muuttunut.

Lisdksi kantaja vaittds, ettd valiintulija ei kiyta tavaramerkkejddan yhteisossé, koska se
mainostaa tavaroitaan vain amerikkalaisille kuluttajille.
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SMHYV esittad, ettd koska kantaja esitti véitteen véliintulijan tavaramerkkien tosi-
asiallisen kayton puuttumisesta ensimmadisté kertaa valituslautakunnassa, valituslau-
takunta on asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa soveltamalla hyldnnyt sille ensimmaéista
kertaa esitetyn kanneperusteen.

SMHV muistuttaa téltd osin, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan nojalla aikai-
semman yhteison tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnosté toimitettava todisteet
siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaisemista edeltéineiden viiden vuoden aikana,
aikaisempaa yhteison tavaramerkkid on tosiasiallisesti kdytetty yhteisossd niiden
tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja joihin véite perustuu,
silld uhalla, ettd sen vidite hylatddn, ja ettd tdmd todiste voidaan toimittaa SMHV:n
asettaman médrdajan kuluessa yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:0 40/94 taytidntoonpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
2868/95 22 sddnnodn nojalla (EYVL L 303, s. 1). SMHV:n mukaan téssé tarkoituk-
sessa tehtdvd pyynté on muotoiltava nimenomaisesti ja médrdajassa. Tosiasiallista
kayttoa koskevien todisteiden puuttumisesta voi olla seuraamuksena viitteen hylkaa-
minen ainoastaan siind tapauksessa, ettd hakija on nimenomaisesti ja hyvissd ajoin
vaatinut téllaisia todisteita SMHV:ssa (edelld 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat
MUNDICOR, tuomion 36-39 kohta).

Viliintulija yhtyy SMHV:n kantaan ja tarkentaa, ettd se on vahvasti sijoittunut
eurooppalaisille markkinoille, joilla se myy kaikkia tavaroitaan.

Ensimmudisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd kantaja ei arvostele kanteessaan riidanalaista paatosta erityi-
sesti silté osin, kuin siind hyldttiin sen pyynto tosiasiallisen kiyton todistamisesta silld
perusteella, ettd sitd ei ole esitetty oikeaan aikaan viiteosastossa, vaan pikemminkin
siltd osin, kuin siind kiistettiin véliintulijan tavaramerkkien tosiasiallinen kaytto.
On kuitenkin katsottava, ettd sen viitteet koskevat valituslautakunnan arviota siitd
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hetkestd, jona néytto tosiasiallisesta kiytostd voidaan antaa. Sitd paitsi sekd SMHV
ettd viliintulija ovat sitd paitsi tutkineet kantajan toista kanneperustetta kirjelmis-
sddn tdltd pohjalta ja viimeksi mainittu on tehnyt suullisessa késittelyssd huomau-
tuksia tdhén liittyen.

Niin ollen on mairiteltdva, onko valituslautakunta rikkonut yhteison oikeutta, kun
se padtti, ettd pyynto tosiasiallisen kdyton todistamisesta olisi pitdnyt esittdd maara-
ajassa vaiteosastossa.

On muistutettava, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan, jonka otsikko on "Viitteen
tutkiminen”, 1 kohdassa sdddetddn, etta tutkiessaan vaitettd SMHYV pyytéd, niin usein
kuin on tarpeen, osapuolia esittiméén asettamassaan méadrdajassa toisten osapuolten
tai sen itsensd ilmoituksia koskevia huomautuksia. Tdmén saman artiklan 2 kohdassa
sdddetddn, ettd viitteen tehneen aikaisemman yhteison tavaramerkin haltijan on
hakijan pyynnosta toimitettava todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkin julkaise-
mista edeltdneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteison tavaramerkkida on
tosiasiallisesti kaytetty yhteisossd. Témdn artiklan 3 kohdassa tarkennetaan, ettd
2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisem-
piin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kiytto jdsenvaltiossa, jossa aikaisempi
kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kayttoa yhteisossé.

Aluksi on todettava, ettd kisiteltdavdand olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on
kansallinen tavaramerkki, tdssd tapauksessa Yhdistyneessd kuningaskunnassa rekis-
terdity tavaramerkki (ks. edeltdavit 5 ja 6 kohta), ja ettd vditeosasto on sitd paitsi
todennut pédtoksessddn, ettd Yhdistyneen kuningaskunnan alueella on olemassa
sekaannusvaara luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta.
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Niin ollen on oikaistava valituslautakunnan viittaus asetuksen N:o 40/94 43 artiklan
2 kohtaan sikéli kuin mainittu kohta koskee vain aikaisemman yhteison tavara-
merkin kiyttdmattomyyden seurauksia, koska késiteltdvind olevassa asiassa aikai-
sempi tavaramerkki on kansallinen tavaramerkki. Merkitykselliset sdédnnokset ovat
ndin ollen todellisuudessa mainitun artiklan 2 ja 3 kohta, koska 3 kohdassa todetaan,
ettd 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikai-
sempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, ettd kéytto jasenvaltiossa, jossa aikai-
sempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa kayttoé yhteisossa (ks. vastaavasti
edelld 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat MUNDICOR, tuomion 33 kohta ja asia
T-194/03, Ponte Finanziaria v. SMHV — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE),
tuomio 23.2.2006, Kok. 2006, s. 11-445, 31 kohta).

Toiseksi on todettava, ettd kantaja on vedonnut ensimmaisté kertaa valituslautakun-
nassa todisteiden puuttumiseen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kdytostd
ja ettd valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan nojalla hyldnnyt
tdmén pyynnon silld perusteella, ettd se olisi pitdnyt ja ettd se olisi voitu tehdd maara-
ajassa vditeosastossa.

Talta osin on huomattava, ettd asetuksen N:o 40/94 43 artiklan mukaan vasta sitten,
kun hakija on esittdanyt tatd koskevan pyynnon, vditteen tehnyttd aikaisempaa tavara-
merkin haltijaa kehotetaan toimittamaan todisteet siitd, ettd yhteison tavaramerkkia
koskevan hakemuksen julkaisemista edeltédneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa
tavaramerkkid on tosiasiallisesti kéytetty alueella, jossa kyseinen tavaramerkki on
suojattu, niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisterdity ja
joihin vidite perustuu, tai ettd on olemassa perustellut syyt kiyttamatté jéttdmiseen
(edelld 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat MUNDICOR, tuomion 37 kohta).

Tutkittaessa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehtyd vaitettd aikaisempaa tava-
ramerkkid oletetaan kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kdytetyn
tosiasiallisesti, ja tdm& olettama on voimassa niin kauan kuin hakija ei ole esittényt
pyyntod téllaista kdyttod koskevien todisteiden esittdmisestd. Tuollaisesta pyynnosti
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seuraa, ettd todistustaakka tosiasiallisesta kdytosta (tai kayttdmattomyyden oike-
uttavista perusteista) on viitteentekijilld uhalla, ettd muutoin véite hyldtddn. Jotta
téllainen vaikutus syntyisi, vaatimus on nimenomaisesti muotoiltuna toimitettava
ajoissa SMHV:lle (edelld 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat MUNDICOR, tuomion
38 kohta; asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV - Revlon (FLEXI AIR), 16.3.2005, Kok.
2005, s. 1I-949, tuomion 24 kohta, jonka yhteisdjen tuomioistuin pysytti voimassa
muutoksenhaussa asiassa C-235/05 P, L’Oréal v. SMHYV, 27.4.2006 antamallaan
madrdykselld, jota ei ole julkaistu oikeustapauskokoelmassa, (Kok. 2006, s. I-57*) ja
asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005,
Kok. 2005, s. II-1917, 77 kohta).

Jotta tuollainen pyyntod katsotaan tehdyksi médrdajassa SMHV:lle, se on tehtdva
viiteosastossa, koska tavaramerkin hakijan kysymys tavaramerkin tosiasiallisesta
kéytostd on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta véitteestd tehdédédn paétos (edella 105
kohdassa mainittu asia FLEXI AIR, tuomion 26 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 43 artiklasta ja asetuksen N:o 2868/95 22 sddnnostd yhdessd
johtuu, ettd kun SMHV on vastaanottanut véitteen yhteison tavaramerkkihake-
musta vastaan, se toimittaa véitteen tavaramerkin hakijalle ja asettaa sille madréajan
huomautusten esittamiselle talta osin. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan
mukaan todisteiden esittdmistd tavaramerkin tosiasiallisesta kéytostd voi pyytdd vain
yhteison tavaramerkin hakija ja pyynto on tehtdvd nimenomaisesti viiteosastossa,
koska tdmd pyyntdé muuttaa riidan luonnetta ja asettaa viitteentekijélle velvolli-
suuden, jota silld ei valttdmaétté ollut.

Koska viiteosastolle ei ole esitetty tuollaista pyyntod eikd se ole tehnyt péatostd
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd, valituslautakunnan, jolle pyynto
mainitun tavaramerkin tosiasiallisen kdyton todistamisesta on ensimmdisen kerran
tehty, pitdisi tutkia vaiteosaston padtostd sellaisen uuden pyynnon perusteella, joka
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koskee kysymystd, jota vditeosasto ei ole voinut tutkia ja josta se ei ole padtoksessdadn
lausunut.

Edelld esitetystd seuraa, ettd pyynto esittdd todisteita aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta kdytostd voidaan tehdé vain véiteosastossa.

Tuollainen tulkinta ei ole vastoin SMHV:n eri elinten vilistd toiminnallisen jatku-
vuuden periaatetta, johon kantaja on vedonnut suullisessa késittelyssd, sellaisena
kuin periaate on esitetty ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskaytdn-
nossa (edelld 19 kohdassa mainittu asia KLEENCARE, tuomion 25—-26 kohta; edella
27 kohdassa mainittu asia HOOLIGAN, tuomion 18 kohta ja asia T-323/03, La
Baronia de Turis v. SMHV — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), tuomio
10.7.2006, Kok. 2006, s. II-2085, 57 ja 58 kohta).

Kasiteltavissd asiassa ei nimittdin ole kyse sellaisista tosiseikoista tai oikeudellisista
seikoista, joihin kantaja ei olisi vedonnut viiteosastossa, vaan pyynnostd esittad
todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kaytostd, eli uudesta proses-
suaalisesta pyynnostd, jolla muutetaan vditteen siséltod ja joka on ndin ollen véltta-
mitonta kasitelld ennen véitteen tutkimista, joten se olisi pitdnyt tehdd méaardajassa
vaiteosastossa.

Pyynto esittdd todisteita tosiasiallisesta kédytosta liittdd ndin ollen véitemenettelyyn
tdmén edeltdavin kysymyksen ja muuttaa siten menettelyn sisiltod. Tamén pyynnon
esittiminen ensimmaistd kertaa valituslautakunnassa tarkoittaisi sitd, ettd viimeksi
mainittu tutkisi uuden erityisen pyynnon, joka liittyy erilaisiin tosiseikkoihin ja
oikeudellisiin seikkoihin kuin ne, jotka johtivat véitteen tekemiseen yhteison tavara-
merkin rekister6intid vastaan.
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Vaikka edelld 110 kohdassa mainitussa oikeuskdytdnnossé esitetty toiminnallinen
jatkuvuus véiteosaston ja valituslautakunnan vélilla tarkoittaa sitd, ettd viimeksi
mainittu tutkii asian uudelleen, télld seikalla ei kuitenkaan voida perustella tuollaisen
pyynnon esittamistd ensimmadistéd kertaa valituslautakunnassa, koska toiminnallinen
jatkuvuus ei tarkoita sitd, ettd valituslautakunnan pitéisi tutkia erilaista asiaa kuin
viiteosastolle esitetty asia, eli asiaa, jota on laajennettu lisddmalld siihen edeltdva
kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta kadytosta.

Néin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen paatoksen 14
kohdassa, ettd "AMS Advanced Medical Services GmbH:n pyynto kayttod koske-
vien todisteiden esittdmisestd on hyldttavé, koska se esitettiin ensimmadista kertaa
tdmédn menettelyn aikana, vaikka se olisi voitu ja se olisi pitdnyt esittdd méaardajassa
viiteosastossa”.

Nain ollen toinen kanneperuste on hyléttava.

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd kanne on hyléttava.

Oikeudenkiyntikulut

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hdvidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéynti-
kulut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja
véliintulijan oikeudenkéyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiin.

2) AMS Advanced Medical Services GmbH velvoitetaan Kkorvaamaan
oikeudenkiyntikulut.

Vilaras Martins Ribeiro Jirimae

Julistettiin Luxemburgissa 18 péivané lokakuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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