ALCON MOD KHIM

DOMSTOLENS KENDELSE (Sjette Afdeling)
5. oktober 2004

I sag C-192/03 P,

Alcon Inc., tidligere Alcon Universal Ltd, Hiinenberg (Schweiz), ved C. Morcom,

QC, og solicitor S. Clark, og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

angdende en appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut,

iveerksat den 2. maj 2003,

de andre parter i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemsrker og Design)

(KHIM) ved S. Laitinen og A. Sesma Merino, som befuldmeegtigede,

sagsogt i forste instans,
* Processprog: engelsk,
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0og

Dr., Robert Winzer Pharma GmbH, Olching (Tyskland), ved Rechtsanwalt S.
Schneller,

intervenient i forste instans,

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.-P. Puissochet (refererende dommer), og
dommerne F. Macken og U. Lohmus,

generaladvokat: M. Poiares Maduro
justitssekreteer: R. Grass,

afsagt folgende

Kendelse

I appelskriftet har selskabet Alcon Inc. (herefter »appellanten«) nedlagt pastand om
ophaevelse af dommen, der blev afsagt af De Europeiske Feellesskabers Ret i Farste
Instans (Anden Afdeling) den 5. marts 2003, sag T-237/01, Alcon mod KHIM — Dr.
Robert Winzer Pharma (BSS) (Sml. 11, s. 411, herefter »den appellerede domc),
hvorved Retten ikke gav selskabet medhold i dets sggsmél, der var anlagt til provelse
af afgorelsen, der blev truffet af Forste Appelkammer ved Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design), (herefter »Harmonise-
ringskontoret«) den 13. juli 2001, hvorved EF-varemeerket BSS blev erkleret
ugyldigt (sag R 273/2000-1) (herefter »den anfegtede afgorelse«).
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Retsforskrifter

Artikel 4 i Radets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-
varemeerker (EFT 1994 L 11, s. 1) lyder saledes:

»Et EF-varemeerke kan bestd af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord,
herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for
s& vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser
fra andre virksomheders.«

Samme forordnings artikel 7 bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

d) varemeerker, som udelukkende bestar af tegn eller angivelser, der i daglig
sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsforingsskik er blevet
almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

(]
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2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del
af Feellesskabet.

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis meerket som fglge af den brug,
der er gjort deraf, har faet forngdent seerpreeg for de varer eller tjenesteydelser, for
hvilke det soges registreret.«

Artikel 51 i forordning nr. 40/94 har felgende ordlyd:

»1. Et EF-varemeerke erkleeres ugyldigt efter indgivelse af begeering herom til
Harmoniseringskontoret eller ved fremsettelse af modkrav under en sag om
varemeerkekreaenkelse:

a) nar det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 5 eller 7

2. Selv om EF-varemeerket er registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller
d), kan det dog ikke erkleeres ugyldigt, hvis det som folge af den brug, der er gjort
deraf, efter registreringen har faet forngdent seerpreeg for de varer eller tjeneste-
ydelsey, for hvilke det er registreret.
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Artikel 63 i forordning nr. 40/94 fastseetter i stk. 1, 2 og 3:

»1. Appelkamrenes afgorelser om klager kan indbringes for Domstolen.

2. Indbringelse af klager kan ske under paberabelse af inkompetence, veesentlige
formmangler eller overtraedelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler
vedrgrende deres gennemforelse eller under paberabelse af magtfordrejning.

3. Domstolen har kompetence til at opheeve eller omgare den indklagede afgorelse.«

Sagens faktiske omstaendigheder

Den 1. april 1996 indgav selskabet Alcon Pharmaceuticals Ltd en ansegning til
Harmoniseringskontoret om registrering af ordet »BSS« som EF-varemeerke for
»Oftalmisk-farmaceutiske preeparvater; sterile oplesninger til gjenkirurgi«, som er
varet, der henhgrer under klasse 5 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrorende
international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af
varemeerker, som revideret og sendret.

Varemeerket blev registreret den 7. august 1998 og offentliggjort den 19. oktober
1998. Den 29. november 1999 blev varemeerket overdraget til appellanten, der havde
anmodet herom.
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Den 7. december 1998 indgav selskabet Dr. Robert Winzer Pharma (herefter
»intervenienten«) en begeering om, at varemeerket blev erkleeret ugyldigt i medfor af
artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 40/94. Intervenienten gjorde geeldende, at »BSS«
var en forkortelse af »balanced salt solution« (afbalanceret saltoplesning) eller af
»buffered saline solution« (bufferet saltoplgsning), at varemeerket derfor var en
beskrivelse af de omfattede produkter, og at det var blevet registreret i strid med
artikel 7 i forordning nr. 40/94.

Ved afgorelse af 15. december 1999 imgdekom Annullationsafdelingen denne
begeering med den begrundelse, at varemeerket dels bestod af et tegn, der i daglig
sprogbrug var blevet almindeligt som betegnelse i den forstand, hvori udtrykket er
anvendt i artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, dels at appellanten ikke
havde godtgjort, at tegnet havde faet forngdent seerpraeg som folge af brug i henhold
til artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Den 15. februar 2000
paklagede appellanten denne afggrelse.

Ved den anfegtede afgerelse afviste Forste Appelkammer ved Harmoniseringskon-
toret denne klage, da det var af den opfattelse, at ordet »BSS« blev anvendt bade pa
tysk og engelsk i daglig sprogbrug til at betegne et oftalmisk-farmaceutisk preeparat,
og at appellanten ikke havde forelagt bevis for, at ordet havde faet forngdent
seerpraeg som fplge af brug.

Den appellerede dom

Ved stevning indleveret til Rettens Justitskontor den 18. september 2001 anlagde
appellanten sag med pastand om annullation af den anfegtede afggrelse.
Harmoniseringskontoret og intervenienten nedlagde péstand om frifindelse.
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Retten fastslog for det forste i den appellerede doms praemis 35-48, at
appelkammeret med rette havde fundet, at de beviser, som intervenienten havde
fremlagt, var tilstreekkelige til at godtgere, at »BSS« var blevet en almindelig
betegnelse i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra d), i
forordning nr. 40/94.

Med henvisning til Domstolens dom af 4. oktober 2001, Merz & Krell (sag C-517/99,
Sml. I, s. 6959), fandt Retten, at ordet »BSS« pa tidspunktet for indgivelse af
sagsegerens ansggning om registrering af varemeerket BSS var blevet en almindelig
artshetegnelse for en afbalanceret saltoplgsning (»balanced salt solution«) for
malgruppen for de omhandlede varer, nemlig gjenleeger og gjenkirurger. Dette
fremgik af flere ordbeger og videnskabelige artikler samt af forskellige selskabers
markedsforing af oftalmiske produkter under betegnelser, der indeholdt ordet
»BSS«.

Retten fastslog for det andet i den appellerede doms premis 49-60, at
appelkammeret med rette havde fundet, at sagsegeren ikke havde godtgjort, at
varemerket »BSS« havde faet forngdent serpreeg som folge af brug i den forstand,
hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 3, og attikel 51, stk. 2, i forordning
nr. 40/94.

Retten fandt, at de dokumenter, som appellanten havde fremlagt for Harmonise-
ringskontorets Annullationsafdeling og derefter for appelkammeret, ikke gjorde det
muligt at fastsla, at den tilsigtede kundekreds ikke opfattede ordet »BSS« som et
generisk navn for den pageeldende vare, men som et seerpreeget tegn for en bestemt
virksomhed. Den anferte bla., at »listen over overvagninger af BSS« og de aftaler,
sagsegeren havde indgdet med tredjemeend — oplysninger, der var fremlagt af
sagsogeren — som skulle vise, at der fandtes et program til kontrol af tredjemands
brug af varemeerket BSS, hverken havde kendte virkninger eller resultater for s vidt
angik malgruppens opfattelse.

Retten frifandt hevefter Harmoniseringskontoret.
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Appellen

Appellanten har nedlagt pastand om, at Domstolen opheever den appellerede dom
og annullerer den anfegtede afgorelse samt treeffer afgerelse om sagens
omkostninger.

Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt pastand om, at appellen
forkastes, og at appellanten palegges at betale sagens omkostninger.

I henhold til procesreglementets artikel 119 kan Domstolen, sifremt appellen er
abenbart ugrundet, nar som helst pa grundlag af den refererende dommers rapport
og efter at have hgrt generaladvokaten ved begrundet kendelse beslutte at afvise eller
forkaste appellen.

Parternes argumenter

Appellanten har for det forste gjort geeldende, at Retten har foretaget en urigtig
anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i forordning nr. 40/94, idet den fandt, at ordet
»BSS« var blevet almindeligt.

Retten tog med urette hensyn til de af intervenienten fremlagte beviser, der enten
vedrorte tiden efter datoen for indgivelse af ansggningen om registrering af
varemeerket BSS — i den foreliggende sag den 1. april 1996 — hvilket er den dato,
der er eneafgarende ved bedgmmelsen af den omhandlede ugyldighedsgrund, eller
var offentliggjort uden for Den Europeiske Union. Intervenienten er ikke
fremkommet med noget bevis, der hidrgrer fra personer, der handler med de
pageeldende varer, der kan godtgare, at ordet »BSS« er en almindelig betegnelse. Den
blotte omtale i en ordbog eller i en anden publikation af et tegn som navn for eller
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beskrivelse af en tilfeeldig vare er ikke tilstraekkeligt til at godtgere, at dette tegn er
blevet almindeligt i daglig sprogbrug inden for malgruppen.

Desuden har appellanten anfort, at Retten skulle have taget hensyn til appellantens
argumenter vedrerende de aktive foranstaltninger, som virksomheden havde truffet
med henblik pa at overvige andre parters henvisninger til ordet »BSS« og undga
tredjemands uberettigede brug af dens varemeerke.

Appellanten har for det andet gjort geeldende, at Retten med urette forkastede de
beviser, som virksomheden var fremkommet med for at godtgere, at varemeerket
BSS havde faet fornedent seerpreeg ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, og
artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Retten baserede sig i den appellerede doms
preemis 56 pad et enkelt punkt: Det manglende bevis for, at programmet for
overvagning af varemeerket havde en virkning i relation til malgruppen, hvorimod
Retten ikke havde stillet det samme krav med hensyn til de beviser, der var blevet
fremlagt af intervenienten. Retten behandlede derfor ikke de beviser, der blev
indgivet af de to parter i tvisten, pd samme méde.

Harmoniseringskontoret har preeciseret, at appellen er den forste sag, der er
indbragt for Retten og for Domstolen, vedrgrende en begeering om, at et EF-
varemzerke erkleeres ugyldigt.

Under henvisning til Domstolens dom af 19. september 2002, DKV mod KHIM (sag
C-104/00 P, Sml. 1, s. 7561), har Harmoniseringskontoret principalt gjort geldende,
at de fleste, om ikke alle, anbringender, der er anfart af appellanten i appelskriftet,
kun vedrarer rent faktiske spergsmal — navnlig Rettens bedgmmelse af beviserne —
hvis vurdering ikke henherer under Domstolens kompetence, nar den behandler en
appelsag.

I-9003



26

27

28

29

KENDELSE AF 5.10.2004 — SAG C-192/03 P

For sé vidt angér fortolkningen af savel artikel 7, stk. 1, litra d), som artikel 7, stk. 3,
og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 har Harmoniseringskontoret subsidieert
anfart, at Retten ikke har begiet nogen retlig fejl. Med hensyn til de beviser, der er
indgivet af intervenienten — under forudseetning af at Domstolen kan undersoge
deres reekkevidde — har Harmoniseringskontoret gjort geeldende, at Retten med foje
har kunnet fastsl3, at beviserne godtgjorde, at ordet »BSS« allerede var blevet en
almindelig betegnelse pa datoen for registreringsansggningen, og at varemeerket af
den grund havde mistet det forngdne seerpreeg.

Intervenienten har anfert, at de beviser, som selskabet fremlagde for Harmonise-
ringskontorets Annullationsafdeling, for appelkammeret og for Retten, klart viser, at
varemerket BSS er en artsangivelse for de omhandlede varer i redelig og almindelig
markedsfaringsskik, og disse beviser pd korrekt vis blev taget i betragtning af
Harmoniseringskontoret og Retten.

Domstolens bemcerkninger

Med henblik pi at afgere om varemeerket BSS udelukkende bestod af tegn eller
angivelser, der var blevet almindelige i daglig sprogbrug inden for malgruppen som
betegnelse for de varer, for hvilke varemeerket er blevet registreret, og om
varemeerket med denne begrundelse lovligt var blevet erkleeret ugyldigt i den
omtvistede afggrelse, har Retten i den appellerede doms preemis 39 med rette anfort,
at denne afggrelse ikke skulle bygges pa varemeerkets beskrivende art, men pa den
aktuelle brug heraf i de forretningskredse, hvor der drives virksomhed med disse
varer [jf. vedrgrende de i det vaesentlige enslydende bestemmelser i artikel 3, stk. 1,
litra d), i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21.12.1988 om indbyrdes tilneermelse
af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989 L 40, s. 1), Merz & Krell-
dommen, praemis 35].

Retten har ligeledes foretaget en korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i
forordning nr. 40/94, idet den i den appellerede doms praemis 40 henviste til, at tegn
eller angivelser, der udger et varemerke, og som i daglig sprogbrug eller i redelig og
almindelig markedsforingsskik er en saedvanlig betegnelse for de varer eller
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tjenesteydelser, som dette varemeerke vedrerer, ikke er egnede til at adskille en
virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, og de opfylder
séledes ikke varemerkets afgerende funktion — medmindre den brug, der er gjort af
disse tegn eller angivelser, har givet dem det forngdne seerpreeg (jf. analogt Merz &
Krell-dommen, praemis 37).

Retten har heller ikke begaet en retlig fejl ved i den appellerede doms preemis 42 at
anfere, at man, for at vurdere, om det omtvistede varemerke var en almindelig
betegnelse, matte tage hensyn til opfattelsen hos fagfolk inden for det medicinske
omride, nemlig gjenleger og gjenkirurger, der udever deres aktiviteter inden for
Den Europeeiske Union.

Efter sdledes korrekt at have fastlagt de retlige rammer for tvisten, og efter at have
foretaget en analyse af de beviser, der var fremlagt af henholdsvis appellanten og
intervenienten, fandt Retten, at det fremgik af disse beviser i deres helhed, at
varemeerket BSS for den omhandlede malgruppe var blevet en almindelig
betegnelse, og at den brug, der var blevet gjort af varemeerket, ikke havde givet
det forngdent seerpreeg,

Appellanten har til stotte for virksomhedens péstand om ophevelse af den
appellerede dom for det farste gjort geldende, at Retten ikke har lagt tilstraekkeligt
meget veegt pd de beviser, som virksomheden havde indgivet for Annullations-
afdelingen og for Harmoniseringskontorets appelkammer, og at Retten til gengeeld
har tillagt de beviser, som intervenienten havde indgivet for de samme instanser;, for
stor veerdi.

Rettens konstateringer af, at appellanten ikke har fremlagt de nedvendige
oplysninger til stotte for sine pastande eller ikke har godtgjort, at disse oplysninger
er korrekte, er faktiske konstateringer, som Retten har enekompetence til at foretage,
og som ikke kan anfegtes under en appelsag (jf. herved dom af 1.10.1991, sag
C-283/90 P, Vidranyi mod Kommissionen, Sml. I, s. 4339, preemis 16 og 17, og af
18.11.1999, sag C-191/98 P, Tzoanos mod Kommissionen, Sml. s. 8223, praemis 23),
medmindre Retten har gengivet de beviser, som er fremlagt for den, forkert (jf.
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herved dom af 15.6.2000, sag C-237/98 P, Dorsch Consult mod Radet og
Kommissionen, Sml. 1, s. 4549, preemis 35 og 36).

Med sine anbringender har appellanten — saledes som det med rette er anfort af
Harmoniseringskontoret — i realiteten begreenset sig til at anfegte Rettens
bedommelse af sagens faktiske omsteendigheder uden at have gjort geeldende, at
de for Retten foreliggende sagsakter skulle veere blevet gengivet forkert. Denne
bedgmmelse af de faktiske omsteendigheder udger ikke et retsspgrgsmél, der som
sddant er underlagt Domstolens efterprgvelse under en appelsag (dommen i sagen
DKV mod KHIM, preemis 22, og kendelse af 5.2.2004, sag C-326/01 P, Telefon &
Buch mod KHIM, Sml. I, s. 1371, preemis 35). Appellanten gor heller ikke geeldende,
at den appellerede dom er behzftet med en retlig fejl ved anvendelsen af reglerne
om bevisbyrden (jf. i denne retning dom af 8.7.1999, sag C-199/92 P, Hiils mod
Kommissionen, Sml. I, s. 4287, preemis 64 og 65).

Appellanten har for det andet anfert, at Retten begik en retlig fejl ved ikke at
betragte datoen for indgivelse af ansggningen om registrering af varemaerket BSS —
i den foreliggende sag den 1. april 1996 — som afggrende. Alene denne dato er
relevant for vurderingen af, om et EF-varemeerke er blevet en almindelig betegnelse,
hvilket berettiger, at varemeerket erkleeres ugyldigt i medfer af artikel 51, stk. 1, i
forordning nr. 40/94. Denne fejl har vist sig ved, at Retten iser i den appellerede
doms praemis 45, har henvist til dokumenter, der vedrerte tiden efter denne dato.
Retten har ligeledes i den appellerede doms preemis 44 med urette taget hensyn il
dokumenter, der er offentliggjort uden for Den Europeiske Union, og som ikke ville
kunne afspejle opfattelsen hos den ovennsevnte malgruppe.

Dette andet anbringende skal opdeles i to led.

Det forste led vedrgrer Rettens hensyntagen til dokumenter, der angér tiden efter
registreringsansggningen, ved vurderingen af, om et varemeerke er blevet en
almindelig betegnelse. Séfremt appellanten med dette led vil bestride Rettens
vurdering, hvorefter varemeerket p& baggrund af disse dokumenter var en almindelig
betegnelse pa datoen for registreringsansggningen, skal det bemeerkes, at denne
bevisvurdering ikke er et retsspargsmaél, som det pahviler Domstolen at efterprove.
Safremt appellanten derimod vil pavise, at Retten ved at tage hensyn til disse
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dokumenter dermed har valgt en dato, der ligger efter registreringsansggningen,
som den dato, der er relevant ved underssgelsen af, om ordet »BSS« er en almindelig
betegnelse, vil en sddan kritik rejse et retsspergsmél, som det pahviler Domstolen at
undersgge.

I den foreliggende sag er dette forste led af anbringendet imidlertid ugrundet.

Retten fastholdt séledes udtrykkeligt i den appellerede doms preemis 46, at
appelkammeret i den anfaegtede afgorelses punkt 19 med rette fandt, at de beviser,
som intervenienten havde fremlagt, godtgjorde, at ordet »BSS« »pa tidspunktet for
indgivelse af [...] ansegning[en]« var blevet almindeligt. Retten har derfor ikke ved
bedgmmelsen betragtet nogen anden dato end den, der er gjort geldende af
appellanten, som afgerende for undersegelsen af den péstaede ugyldighedsgrund.

Harmoniseringskontoret har i denne henseende med rette preeciseret, at datoen for
indgivelsen af anspgningen om registrering af EF-varemserket er den relevante dato
for denne undersogelse.

Desuden kunne Retten tage hensyn til oplysninger, der — selv om de vedrorte tiden
efter anspgningsdatoen — gav mulighed for at drage konklusioner om situationen,
sddan som den foreld pd netop denne dato, uden at der derved var tale om en
selvmodsigende begrundelse eller retlig fejl (jf. analogt kendelse af 27.1.2004, sag
C-259/02, La Mer Technology, Sml. I, s. 1159, premis 31).

Appellanten har i anbringendets andet led anfert, at Retten i den appellerede doms
preemis 44 har taget visse dokumenter, der var offentliggjort i De Forenede Stater i
betragtning. Denne omsteendighed paviser imidlertid ikke, at Retten har baseret sin
analyse pa beviser, der ikke har nogen indflydelse pa mélgruppen. Ved at anfore i den
appellerede doms praemis 42, at engelsk var fagsproget for eksperterne inden for det
pageeldende omréide, og ved i den appellerede doms preemis 43 at henvise til, at
ordet »BSS« opfattes som en artsbetegnelse »blandt videnskabsmend pa omrédet,
fandt Retten nedvendigyis, at disse dokumenter, selv om de var offentliggjort uden
for Den Europeiske Union, understottede konklusionen om, at mélgruppen var af
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den opfattelse, at dette ord var blevet almindeligt. Retten har herved foretaget en
rent faktisk vurdering, som appellanten ikke kan anfeegte ved en appel.

Det andet anbringende skal derfor forkastes.

Det folger af det anforte, at appellen er dbenbart ugrundet og derfor skal forkastes,

Sagens omkostninger

I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i henhold til samme
procesreglements artikel 118 finder anvendelse i appelsager, paleegges det den
tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Da
Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt pastand om, at appellanten
tilpligtes at betale sagens ombkostninger, og appellanten har tabt sagen, ber det
paleegges sidstneevnte at betale sagens omkostninger.

Pa grundlag af disse preemisser bestemmer Domstolen (Sjette Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Alcon Inc. betaler sagens omkostninger.

Underskrifter.
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