ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN

DOMSTOLENS BESLUT (sjitte avdelningen)
den 5 oktober 2004”

I mal C-192/03 P

'+ Alcon Inc, tidigare Alcon Universal Ltd, Hiinenberg (Schweiz), foretritt av
C. Morcom, QC, och S. Clark, solicitor, med delgivningsadress i Luxemburg,

klagande,

angdende ett dverklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga,

i vilket de andra parterna &r:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Laitinen och A. Sesma Merino,
béada i egenskap av ombud,

svarande i férsta instans,
* Riittegdngssprik: engelska,
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och

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Olching (Férbundsrepubliken Tyskland),
foretritt av S. Schneller, Rechtsanwalt,

intervenient i férsta instans,

meddelar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden J.-P. Puissochet (referent) samt domarna
F. Macken och U. Lohmus,

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

foljande

Beslut

Alcon Inc. (nedan kallat klaganden) har i overklagandet yrkat att den dom som
meddelats av forstainstansritten (andra avdelningen) den 5 mars 2003 i
mal T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyrén — Dr. Robert Winzer Pharma
(BSS) (REG 2003, s. I1-411) (nedan kallad den 6éverklagade domen) skall upphivas. I
denna dom ogillade forstainstansritten klagandens talan mot det beslut som fattats
av forsta 6verklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byran) den 13 juli 2001 varigenom gemenskapsvarumirket BSS (drende R 273/2000-
1) ogiltigférklarades (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet).
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Tillimpliga bestimmelser

Artikel 4 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omréde 17,
volym 2, s. 3) har f6ljande lydelse:

"Ett gemenskapsvarumirke kan utgbras av alla kidnnetecken som kan aterges
grafiskt, sirskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstéver, siffror, formen pé en
vara eller dess utstyrsel, forutsatt att kéinnetecknet i fraga kan sérskilja ett foretags
varor eller tjinster frdn andra foretags.”

I artikel 7 foreskrivs bland annat foljande:

1. Foljande fér inte registreras:

d) Varumirken som bestdr av endast kinnetecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att
bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten.
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2. Punkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren endast finns i endast en del
av gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), ¢) och d) skall inte tillimpas om varumdrket till foljd av dess
anvindning har uppnatt en sirskiljningsférméga i fraga om de varor eller tjinster for
vilka det ansdks om registrering.”

I artikel 51 i forordning nr 40/94 foreskrivs bland annat foljande:

”1. Efter ansokan till byran eller pad grundval av ett genkdromdl i mél om
varumirkesintrang skall ett gemenskapsvarumérke forklaras ogiltigt:

a) om gemenskapsvarumirket har registrerats i strid med bestimmelserna i artikel
5 eller artikel 7,

2. Om gemenskapsvarumérket har registrerats i strid med bestimmelserna i
artikel 7.1 b), c) eller d), far det #inda inte forklaras ogiltigt om det, som ett resultat av
dess anvindning, har uppnétt sirskiljningsférméga for de varor eller tjanster for
vilka det dr registrerat.
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I artikel 63.1-63.3 i forordning nr 40/94 foreskrivs foljande:

”1. Beslut av 6verklagandenimnden far 6verklagas till Europeiska gemenskapernas
domstol.

2. Ett 6verklagande far grundas pa bristande behorighet, asidoséttande av visentliga
formforeskrifter, &sidosittande av fordraget, av denna forordning eller av nigon
rattsregel som giller deras tillimpning eller rérande maktmissbruk.

3. Domstolen skall vara behorig att undanrdja eller dndra ett 6verklagat beslut.”

Bakgrunden till tvisten

Den 1 april 1996 ingav Alcon Pharmaceuticals Ltd en ansékan till harmoniserings-
byran om registrering av ordmérket BSS som gemenskapsvarumérke for "oftalmiska
farmaceutiska preparat; sterila losningar for 6gonkirurgi”. Dessa varor omfattas av
klass 5 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 rérande den internationella
klassificeringen av varor och tjanster for varumérkesregistrering, med éndringar och
tilldgg,

Varuméirket registrerades den 7 augusti 1998 och offentliggjordes den 19 okto-
ber 1998. Den 29 november 1999 registrerade harmoniseringsbyrén pa klagandens
begiran en dverforing av nimnda varumérke till klaganden.
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Den 7 december 1998 ingav bolaget Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (nedan kallat
intervenienten) en ansékan till harmoniseringsbyrdn om att gemenskapsvarumirket
skulle ogiltigforklaras med stdd av artikel 51.1 i forordning nr 40/94. Intervenienten
gjorde gillande att BSS var en férkortning for balanced salt solution (balanserad
saltlosning) eller buffered saline solution (bibehéllen saltldsning), att varumérket
saledes var beskrivande fér de berérda produkterna och att det hade registrerats i
strid med artikel 7 i forordning nr 40/94.

I beslut av den 15 december 1999 biféll annulleringsenheten ansékan med
motiveringen att detta varumirke for det forsta bestod av ett kinnetecken vilket i
det dagliga sprakbruket kommit att bli en sedvanlig beteckning i den mening som
avses i artikel 7.1 d i férordning nr 40/94, och att klaganden for det andra inte hade
visat att kinnetecknet hade férvirvat sirskiljningsforméga till foljd av anvindning i
den mening som avses i artiklarna 7.3 och 512 i foérordning nr 40/94. Den
15 februari 2000 éverklagade klaganden detta beslut.

Forsta overklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn ogillade 6verklagandet
genom det ifrdgasatta beslutet med motiveringen att uttrycket BSS bade pa tyska
och engelska anvinds i det dagliga sprékbruket for att beteckna oftalmologiska
farmaceutiska preparat och att klaganden inte hade styrkt att kénnetecknet hade
forvarvat sirskiljningsforméga till f6ljd av anvéndning.

Den éverklagade domen

Genom ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 18 september 2001
vickte klaganden en talan om ogiltigférklaring av det ifragasatta beslutet.
Harmoniseringsbyran och intervenienten yrkade att talan skulle ogillas.
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Forstainstansritten fastslog i punkterna 35-48 i den G&verklagade domen att
overklagandendmnden gjort en riktig beddmning nér den anség att de bevis som
aberopats av intervenienten var tillriickliga for att styrka att BSS hade kommit att bli
en sedvanlig beteckning i den mening som avses i artikel 7.1 d i férordning nr 40/94.

Forstainstansritten ansdg med hénvisning till domstolens dom av den 4 oktober 2001
i mal C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), att den relevanta malgruppen
for de ifragavarande produkterna, det vill siga 6gonspecialister och 6gonkirurger, vid
tidpunkten for klagandens ansokan om registrering av varumirkt BSS uppfattade
uttrycket BSS som en vanlig generisk beteckning for balanserad saltlosning
(balanced salt solution). Detta foljer av flera ordbdcker och vetenskapliga artiklar
samt av att olika foretag salufor 6gonprodukter under en beteckning som inbegriper
uttrycket BSS.

I punkterna 49-60 i den overklagade domen fastslog fSrstainstansritten att
overklagandenimnden med ritta konstaterat att klaganden inte hade visat att
varumiirket BSS hade férvirvat sirskiljningsformaga till £6ljd av anvindning i den
mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i forordning nr 40/94.

Forstainstansritten ansag inte att det med stod av de handlingar som klaganden
hade &beropat vid harmoniseringsbyrdns annulleringsenhet och dérefter vid
overklagandendmnden gick att faststilla att den relevanta malgruppen inte
uppfattade uttrycket BSS som en generisk beteckning pd den ifrdgavarande
produkten utan som ett kéinnetecken for ett visst foretag. Forstainstansritten angav
bland annat att den "bevakningsforteckning avseende BSS” och de avtal som
klaganden ingétt med tredje man, vilka &beropats av klaganden i syfte att visa
forekomsten av ett program for att kontrollera tredje mans anvdndning av
varumirket BSS, inte péverkade beddmningen och att deras resultat vad giller
paverkan av den relevanta maélgruppens uppfattning inte var kénda.

Forstainstansrétten ogillade foljaktligen talan.
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Overklagandet

Klaganden har yrkat att domstolen skall upphéva den &éverklagade domen och
ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet samt avgora fragan om réttegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att domstolen skall ogilla
overklagandet och forplikta klaganden att ersitta rittegangskostnaderna.

Av artikel 119 i rittegingsreglerna framgir att om det &r uppenbart att
overklagandet dr ogrundat, kan domstolen vid varje tidpunkt, med referentens
rapport som underlag och efter att ha hort generaladvokaten, avvisa eller ogilla
overklagandet genom motiverat beslut.

Parternas argument

Klaganden har for det forsta gjort gillande att forstainstansrétten har tillimpat
artikel 7.1 d i férordning nr 40/94 pi ett oriktigt sitt genom att anse att uttrycket
BSS hade kommit att bli en sedvanlig beteckning.

Forstainstansritten har hirvid felaktigt beaktat sadan bevisning som intervenienten
dberopat och som antingen ror forhéllanden som intréffat efter det att ansékan om
registrering av varumirket BSS ingivits, i forevarande fall den 1 april 1996, vilket &r
det enda datum som skall beaktas vid bedémningen av motiveringen till varfér
varumirket i frga var ogiltigt, eller som rér handlingar som offentliggjorts utanfér
Europeiska unionen. Intervenienten har inte dberopat nagon bevisning frn en
person som #r verksam inom handeln med de ifrdgavarande produkterna och som
kan visa att uttrycket BSS utgor en sedvanlig beteckning. Enbart det forhallandet att
ett kiinnetecken nimns som en beteckning eller en beskrivning av en produkt i en
ordbok eller nigon annan publikation ir inte tillrickligt for att styrka att detta
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kdnnetecken har kommit att bli en sedvanlig beteckning i den relevanta
malgruppens dagliga sprakbruk.

Vidare borde forstainstansritten ha beaktat klagandens argument angiende de
aktiva atgirder som vidtagits for att bevaka andra parters hdnvisningar till uttrycket
BSS och for att undvika att utomstadende missbrukar anvindningen av klagandens
varumirke.

Klaganden har for det andra gjort gillande att forstainstansritten felaktigt har
bortsett fran bevisning som klaganden aberopat for att styrka att varumérket BSS i
enlighet med artiklarna 7.3 och 51.2 i férordning nr 40/94 hade férvérvat
sérskiljningsformaga till foljd av anvéndning. I punkt 56 i den 6verklagade domen
grundade sig forstainstansrdtten pa en sirskild omstdndighet, namligen att det
saknades bevis for att programmet for att bevaka varumirket hade haft ett inflytande
p& den relevanta mélgruppen. Samma krav tillimpades emellertid inte pd den
bevisning som intervenienten aberopade. Forstainstansritten behandlade séledes
inte den bevisning som &beropats av de bada parterna i tvisten pd samma sitt.

Harmoniseringsbyran har angivit att 6verklagandet utgér det forsta mal som avser
en begiran om ogiltigforklaring av ett gemenskapsvarumirke som provas av
forstainstansritten och domstolen.

Harmoniseringsbyran har hinvisat till domstolens dom av den 19 september 2002 i
mal C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyran (REG 2002, s. I-7561), och har i
forsta hand gjort géllande att majoriteten, om inte samtliga, av de grunder som
aberopats av klaganden i 6verklagandet enbart rér frigor som uteslutande avser de
faktiska omstidndigheterna, Bland dessa fragor ingar s#rskilt forstainstansrittens
bedomning av bevisningen, vilken inte omfattas av domstolens behérighet inom
ramen for ett 6verklagande.
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I andra hand anser harmoniseringsbyrén att forstainstansritten betriffande
tolkningen av savil artikel 7.1 d som artiklarna 7.3 och 51.2 i férordning nr 40/94
inte har gjort en felaktig rittstillimpning. Under forutsittning att domstolen kan
prova rickvidden av den bevisning som &beropats av intervenienten anser
harmoniseringsbyran att forstainstansritten hade fog for att konstatera att denna
bevisning styrkte att uttrycket BSS hade kommit att bli en sedvanlig beteckning
redan vid tidpunkten fér ansékan om registrering och att varumérket av denna
anledning hade forlorat sin sérskiljningsformaga.

Intervenienten har hivdat att den bevisning som denna part aberopat vid
harmoniseringsbyrans annulleringsenhet, éverklagandendmnden och vid forstain-
stansritten klart styrker att varumirket BSS &r en generisk beteckning for de
berérda produkterna enligt branschens vedertagna handelsbruk, och att harmoni-
seringsbyrén och forstainstansritten har beaktat denna bevisning pa ett korrekt stt.

Domstolens bedomning

Forstainstansritten ansdg att varumérket BSS uteslutande bestod av kinnetecken
eller upplysningar som i den relevanta malgruppens dagliga sprakbruk kommit att
utgéra sedvanliga beteckningar for de produkter betréffande vilka det ifragavarande
varumirket registrerats och att varumirket av denna anledning réttsenligt hade
ogiltigforklarats i det ifrdgasatta beslutet. For att komma till denna slutsats erinrade
forstainstansritten med ritta i punkt 39 i den 6verklagade domen om att det inte var
fraga om att grunda sig pa varumirkets beskrivande karaktir utan pa den nuvarande
anvindningen av varumirket i de kretsar som handlar med dessa produkter (se
domen i det ovannamnda malet Merz & Kurell, punkt 35, betriffande de i huvudsak
identiska bestimmelserna i artikel 3.1 d i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L
40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178)).

Forstainstansritten tillimpade #ven artikel 7.1 d i forordning nr 40/94 pa ett korrekt
sitt nir den i punkt 40 i den 6verklagade domen erinrade om att kénnetecken eller
upplysningar som utgér ett varumirke och som i det dagliga sprakbruket eller enligt
branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning for
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de varor eller tjinster betriffande vilka varumérket ér registrerat inte kan sérskilja
ett foretags varor eller tjdnster fran andra foretags varor eller tjinster, och de fyller
foljaktligen inte varumirkets grundlédggande funktion, savida inte anvindningen av
kinnetecknen eller upplysningarna har medfort att de har férvarvat sarskiljnings-
férmaga (se, analogt, domen i det ovanndmnda malet Merz & Krell, punkt 37).

Forstainstansritten har inte heller gjort nigon felaktig réttstillimpning genom att i
punkt 42 i den 6verklagade domen finna det lampligt att bedoma huruvida det
tvistiga varumérket utgor en sedvanlig beteckning utifrén den standpunkt som intas
av den specialiserade mélgruppen inom det medicinska omradet, det vill sédga
dgonspecialister och dgonkirurger som utdvar sin verksamhet inom den Europeiska
unionen,

Forstainstansritten faststillde saledes de bestimmelser som ér tillimpliga pa tvisten
pa ett korrekt sitt. Forstainstansritten provade dérefter den bevisning som
klaganden respektive intervenienten &beropat och fann dérvid att det framgick av
den sammantagna bevisningen att varumérket BSS for den relevanta maélgruppen
hade kommit att bli en sedvanlig beteckning och att anvindningen av varumérket
inte hade medfért att det hade férvarvat sirskiljningsférmaga.

Klaganden har till stod for sina yrkanden betréffande den éverklagade domen f6r det
forsta gjort gillande att forstainstansritten inte i tillrdcklig méan beaktade den
bevisning som klaganden aberopade vid harmoniseringsbyrans annulleringsenhet
respektive dverklagandenimnd, utan att den tvirtom lade alltfér stor vikt vid den
bevisning som intervenienten aberopade vid dessa instanser.

Forstainstansréttens konstateranden att klaganden inte tillhandahallit nodvindig
bevisning till stod for sina pastienden eller inte har styrkt att dessa dr korrekta utgor
ett faststillande av faktiska omsténdigheter, vilket helt faller inom férstain-
stansrittens behorighet och vilket inte kan ifrigasittas inom ramen for ett
overklagande (se, for ett liknande resonemang, dom av den 1 oktober 1991 i
mal C-283/90 P, Vidranyi mot kommissionen, REG 1991, s. I-4339, punkterna 16
och 17, och av den 18 november 1999 i mal C-191/98 P, Tzoanos mot
kommissionen, REG 1999, s. [-8223, punkt 23) med mindre &n att forstain-
stansréitten har missuppfattat den bevisning som forebringats (se, for ett liknande
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resonemang, dom av den 15 juni 2000 i mal C-237/98 P, Dorsch Consult mot radet
och kommissionen, REG 2000, s. [-4549, punkterna 35 och 36).

i

Klaganden har med sina argument — sisom harmoniseringsbyran med ritta har
papekat — i sjilva verket endast ifrdgasatt forstainstansrittens bedémning av de
faktiska omstindigheterna, utan att dérvid gora gillande att forstainstansritten
missuppfattat de handlingar som ingivits till den. Denna bedémning avser emellertid
inte en rittsfriga som i sig omfattas av domstolens provning i ett mal om
overklagande (domen i det ovannimnda mélet DKV mot harmoniseringsbyrin,
punkt 22, och beslut av den 5 februari 2004 i mal C-326/01 P, Telefon & Buch mot
harmoniseringsbyrdn, REG 2004, s. I-1371, punkt 35). Klaganden har inte heller
gjort gillande att bevisbordereglerna tillimpats felaktigt i den overklagade domen
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 juli 1999 i mél C-199/92 P, Hiils mot
kommissionen, REG 1999, s. [-4287, punkterna 64 och 65).

Klaganden har fér det andra hivdat att forstainstansritten har gjort en felaktig
rittstillimpning genom att inte utgd fran det datum dé ans6kan om registrering av
varumirket BSS ingavs, det vill siiga den 1 april 1996. Endast detta datum &r relevant
for bedémningen av huruvida ett gemenskapsvarumirke har kommit att bli en
sedvanlig beteckning och vilket datum dérmed motiverar att detta varumirke
ogiltigférklaras med stéd av artikel 51.1 i férordning nr 40/94. Denna felaktighet har
framkommit p& grund av att forstainstansritten bland annat i punkt 45 i den
overklagade domen har nimnt handlingar av ett senare datum. I punkt 44 i den
overklagade domen har forstainstansritten felaktigt dven beaktat handlingar som
offentliggjorts utanfér Europeiska unionen, vilka inte kan éterspegla uppfattningen
hos den ovanndmnda malgruppen.

Domstolen papekar att den andra grunden ér uppdelad i tva delgrunder.

Den forsta delgrunden avser frigan huruvida forstainstansrdtten har beaktat
handlingar som upprittats efter det att registreringsansokan ingavs for att bedéma
om ett varumirke har kommit att bli en sedvanlig beteckning eller inte. For det fall
klaganden genom denna delgrund har for avsikt att med stod av dessa handlingar
ifragasitta forstainstansrittens bedémning av om varumirket vid tidpunkten for
registreringsansbkan hade kommit att bli en sedvanlig beteckning, erinrar

1 - 9006




38

39

40

41

4?2

ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN

domstolen om att denna bevisprévning inte utgor en réttsfriga som det ankommer
pd domstolen att prova. Om klaganden ddremot har for avsikt att visa att
forstainstansritten genom att beakta dessa handlingar underférstatt har valt ett
senare datum #n den dag di registreringsansdkan ingavs for att bedéma huruvida
uttrycket BSS utgér en sedvanlig beteckning, utgor denna kritik en rittsfraga som
det ankommer pa domstolen att préva.

I férevarande fall kan talan emellertid inte vinna bifall pa denna forsta delgrund.

I punkt 46 i den Gverklagade domen har forstainstansritten nimligen uttryckligen
konstaterat att dverklagandendmnden i punkt 19 i det ifragasatta beslutet med rétta
ansig att den bevisning som &beropats av intervenienten styrkte att uttrycket BSS
hade kommit att bli en sedvanlig beteckning "vid den tidpunkt d& ... registrerings-
ansokan [ingavs]”. Forstainstansrétten utgick saledes inte fran nigot annat datum &n
det som klaganden &beropat for beddomningen av det anforda ogiltighetsskalet.

Harmoniseringsbyran har hérvid med rétta angivit att det datum da en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarmérke inges dr det datum som &r relevant for
denna beddmning.

Forstainstansritten hade for ovrigt ritt att beakta handlingar som upprittats efter
det att ansokan ingivits, vilka gjorde det mgjligt att dra slutsatser angaende den
situation som riddde vid ndmnda datum, utan att det dirvid var frdga om en
motsigelsefull motivering eller en felaktig rittstillimpning (se, analogt, beslut av den
27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 31).

I den andra delen av denna grund har klaganden gjort gillande att forstain-
stansrédtten i punkt 44 i den overklagade domen beaktade vissa handlingar som
publicerats i Forenta staterna. Denna omstindighet visar emellertid inte att
forstainstansritten har grundat sin bedémning pa bevisning som inte hade nagot
samband med den relevanta malgruppen. Forstainstansritten angav i punkt 42 i den
overklagade domen att engelska var det tekniska sprak som specialisterna inom det
berérda omridet anvénder, och i punkt 43 i den 6verklagade domen hénvisade den
till att uttrycket BSS inom den vetenskapliga gemenskapen uppfattas som en
generisk term. Forstainstansritten anség dérigenom att dessa handlingar, trots att de
publicerats utanfor Europeiska unionen, med ndédvindighet utgjorde stod for
slutsatsen att den relevanta malgruppen ansag att detta uttryck hade blivit en
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sedvanlig beteckning. Hérigenom gjorde forstainstansrétten uteslutande en beddm-
ning av de faktiska omstindigheterna som klaganden inte med fog kan ifragasétta
inom ramen for ett 6verklagande.

Talan kan séledes inte vinna bifall pa den andra grunden.

Hirav féljer att dverklagandet 4r uppenbart ogrundat och saledes skall ogillas.

Rittegingskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegdngsreglerna, som ér tillimplig i mal om Gverklagande
enligt artikel 118 i nimnda réttegangsregler, skall tappande part forpliktas att ersétta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att klaganden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom klaganden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans och intervenien-
tens yrkande bifallas.

P4 dessa grunder fattar DOMSTOLEN (sjitte avdelningen) foljande beslut:

1) Overklagandet ogillas.

2) Alcon Inc. skall ersiitta rittegingskostnaderna.

Luxemburg den5 oktober 2004.

Underskrifter
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