CELLTECH MOT HARMONISERINGSBYRAN (CELLTECH)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 14 april 2005°

I mal T-260/03,

Celltech R&D Ltd, Slough, Berkshire (Férenade kungariket), foretritt av
D. Alexander, barrister, och N. Jenkins, solicitor,

stkande,

mot

Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av I. de Medrano Caballero och
A. Folliard-Monguiral, bada i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
dverklagandendmnd den 19 maj 2003 (irende R 659/2002-2), avseende en ansokan
om registrering av ordtecknet CELLTECH som gemenskapsvarumirke,

* Riittegingssprik: engelska,

II - 1217



DOM AV DEN 14.4.2005 — MAL T-260/03

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czucz,

justitiesekreterare: byradirektoren C. Kristensen,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
18 juli 2003,

med beaktande av svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens kansli den
28 november 2003,

efter att forhandling héllits den 12 januari 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sékanden, tidigare Celltech Chiroscience Ltd, ingav den 30 juni 2000 en ans6kan om
registrering av ett gemenskapsvarumérke till Byrén for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet
med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omréde 17, volym 2, s. 3) i
dndrad lydelse.
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Det varumérke for vilket registrering soktes dr ordtecknet CELLTECH.

De varor och tjinster som registreringsansékan avsag ingér i klasserna 5, 10 och 42 i
Nicetverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilliigg, och beskrivs,
for var och en av dessa klasser; pa foljande stt:

— Klass 5: "Farmaceutiska, veterinéra och hygieniska preparat, sammansittningar
och substanser.”

— Klass 10: "Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinira apparater och
instrument.”

— Klass 42: "Forsknings- och utvecklingsverksamhet; konsulttjinster; samtliga
inom omradet for biologisk, medicinsk och kemisk vetenskap.”

Granskaren avslog ansékan om registrering genom beslut av den 4 juni 2002, med
stod av artikel 7.1 b och 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Enligt granskaren bestir det
ifrdgavarande varumirket av en grammatiskt korrekt sammansittning av de tva
orden cell och tech (som #r en forkortning av teknisk eller teknologi). Han ansig
fljaktligen att det sokta varumirket inte kan utgéra en ursprungsangivelse for de
varor och tjiinster for vilka registrering sokts, eftersom nimnda varor och tjinster
hor till omradet for cellteknologi.
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Sékanden overklagade granskarens beslut hos harmoniseringsbyrén den 2 augu-
sti 2002 i enlighet med artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 19 maj 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), avslog
andra overklagandenimnden 6verklagandet pa den grunden att artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 utgér hinder for registreringen av ordmirket CELLTECH. Detta
ordmérke kan namligen omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger
verksamhet pad omradet for cellteknologi, samt produkter, apparater och material
som anvinds inom ramen for denna verksamhet eller som folier av denna
verksamhet. Overklagandeniamnden angav att varumérket CELLTECH, som bestér
av en sammansittning av det engelska ordet cell och den engelska forkortningen
tech, vilka bada var for sig saknar sirskiljningsformaga, inte tillfér négot utover
innebérden av dessa tva ord. Overklagandenimnden ansag saledes att sambandet
mellan de varor och tjinster som registreringsansokan avser och varumérket inte ér
tillrickligt indirekt for att varumérket skall kunna anses ha den minsta grad av
sirskiljningsformaga som krévs enligt artikel 7.1 b i forordning rir 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— i forsta hand, ogiltigfrklara det omtvistade beslutet,

— i andra hand, ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del som det avser de
varor som ingdr i klass 5 eller klasserna 5 och 10,
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— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansriitten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Rittslig bedomning

Parternas argument

Sékanden har till st6d for sin talan dberopat en enda grund som avser asidosittande
av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Sékanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden har gjort en felaktig
bedémning av savil varumirket som helhet som dess olika bestdndsdelar.

For det forsta har det anforts att tecknet CELLTECH i det dagliga sprakbruket i
affirssammanhang inte #r fgnat att beskriva de varor och tjanster som avses i
registreringsansokan. Detta ord, som helhet betraktad, bestar inte endast av tva ord,
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som direkt beskriver de ifrdgavarande varorna eller tjénsterna och som har placerats
sida vid sida. Den sista stavelsen i ordet celltech utgér inte ett ord utan en
forkortning och vidare utgor den forsta stavelsen i detta ord inte ett adjektiv. For det
andra har det anforts att ordet celltech tillfér ndgot utdver innebérden av de
orddelar som det bestér av. For det tredje har det vid férhandlingen med hinvisning
till domstolens dom av den 16 september 2004 i mél C-329/02 P, SAT.1 mot
harmoniseringsbyran (REG 2004, s. 1-8317) (nedan kallad domen i mélet SAT.1),
gjorts gillande att tecknet CELLTECH kommer att uppfattas som ett sjalvstandigt -
ord, som kan identifieras individuellt, och som, som helhet betraktad, méjliggér for
konsumenten att identifiera det ifragavarande foretaget och dess varor och tjdnster..
Det ifragavarande tecknet dr siledes tillréickligt originellt for att det skall kunna
anses ha den minsta grad av sérskiljningsformaga som krévs.

Stkanden har i andra hand kritiserat harmoniseringsbyran for att inte i tillricklig
utstrickning ha analyserat de varor och tjanster for vilka registrering stkts. Harvid
har den angivit att de varor for vilka registrering sokts, vad avser klasserna 5 och 10,
4r farmaceutiska preparat. Det forekommer emellertid inte nagot slag av
farmaceutiska preparat som av nagon, vare sig en fackman eller en lekman, kan
beskrivas som “ett farmaceutiskt celltechpreparat” eller i samband med vilket ordet
celltech betyder nagot 6ver huvud taget.

Harmoniseringsbyran har erinrat om att ett tecken skall géra det méjligt att fastsla
siljarens identitet och sérskilja denne, och inte endast ge konsumenterna upplys-
ningar om de berdrda varorna och tjinsterna, for att det skall anses ha
sirskiljningsformaga. De tecken som endast ger potentiella képare upplysningar
om varornas pastddda kvalitet eller egenskaper som gor det mojligt att fylla en viss
funktion, saknar siledes sérskiljningsférmaga.

Harmoniseringsbyrin har gjort gallande att omséttningskretsen, i forevarande fall,
bestér av savil mycket uppmiarksamma yrkesmin (for varor och tjinster som ingr i
klasserna 5, 10 och 42) som konsumenter utan sakkunskap (for varor som ingdr i
Klas. 5 med undantag for sammansittningar och substanser), som &r normalt
informerade samt skiligen uppmirksamma och medvetna och dérutdver &r
fortrogna med det engelska spréket.
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Enligt harmoniseringsbyran dr tecknet CELLTECH en kombination av tvd ord som
bidda ingér i det engelska ordférradet. Den har gjort gillande att ordet cell, pa
biologiomradet, definieras pa foljande sitt:

"Den minsta biologiska enhet som kan uppritthélla sjalvstindig dmnesomsittning.
De flesta celler har en cellkdrna som innehéller cellens genetiska material och som
omgiérdas av cytoplasma i vilken mitokondrier, lysosomer, ribosomer och andra
organeller terfinns. Alla celler omgirdas av ett cellmembran. Vixtceller har
dérutdver en yttre cellviigg.”

Dessutom &t ordet tech den vanliga férkortningen av "technical” (teknisk) eller av
"technology” (teknologi).

Harmoniseringsbyran anser att orden cell och tech #r vanligt forekommande pi det
berdrda medicinska och farmaceutiska omréadet for de varor och tjinster for vilka
registrering sokts och att de bada ordens betydelse var for sig ar otvetydig nér de
anvinds i forhdllande till dessa varor och tjénster. Dessa ord ger néimligen
upplysning om de berérda varornas och tjinsternas avsedda anvindning och art, det
vill séiga deras anvéndning inom ramen fér cellteknologi eller den omstindigheten
att de hirrér fran omradet for cellteknologi. Den har tillagt att det 4r irrelevant att
dessa ord kan ha en annan innebdrd i andra sammanhang,

Harmoniseringsbyran anser att det inte r ovanligt att tvd ord som ofta anvinds
tillsammans kombineras for att ange varor som ingar i klasserna 5 och 10 och
tjinster som ingdr i klas. 42, vilka avser det medicinska och farmaceutiska omradet.
Tecknet CELLTECH bestdr av en vanlig syntaktisk placering sida vid sida av tva
engelska ord och det foreligger ndstan inte nigon mirkbar skillnad jamfért med den
korrekta lexikala konstruktionen, ndmligen cell technology (cellteknologi). Den
omsténdigheten att orden cell och tech inte forekommer siisom ett sammansatt ord i
ordbcker utgdr inte nagot bevis for att ordkombinationen i fraga &r originell,
ovanlig eller fantasifull.
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Forstainstansrdttens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far varumirken som saknar sirskiljnings-
formaga inte registreras och enligt artikel 7.1 ¢ fr varumérken som endast bestér av
kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjinsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anviindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna inte heller
registreras (domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyran, REG 2001, s. [-6251, punkt 35).

Det skall vidare erinras om att enligt fast rittspraxis dr varumérkets grundldggande
funktion att for konsumenten eller slutanvéindaren av en vara eller tjénst som ticks
av varumirket garantera dess ursprung, s att denne utan risk for forvixling kan
sirskilja denna vara eller tjénst frn andra med ett annat ursprung (se bland annat
domstolens dom av den 23 maj 1978 i mél 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978,
s. 1139, punkt 7, svensk specialutgiva, volym 4, s. 107, och av den 18 juni 2002 i
mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 30).

Hirvid skall det erinras om att vart och ett av de registreringshinder som anges i
artikel 7.1 i forordning nr 40/94 skall tillimpas oberoende av varandra och prévas
separat. Dessa registreringshinder skall dessutom tolkas mot bakgrund av det
allminintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allménintresse som
beaktas vid provningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, eller till och
med skall, aterspegla olika hiinsynstaganden beroende pa vilket registreringshinder
det giller (domstolens dom av den 29 april 2004 i de forenade mélen C-456/01 P och
C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089, punkterna 45
och 46, och domen i malet SAT.1, punkt 25).

Det 4r emellertid uppenbart att de respektive tillimpningsomradena for registre-
ringshindren i artikel 7.1 b, c och d éverlappar varandra (domstolens domar av den
12 februari 2004 i mal C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1659, punkt 18,
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och i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. 1-0000, punkt 67,
samt férstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-289/02, Telepharmacy
Solutions mot harmoniseringsbyrain — TELEPHARMACY SOLUTIONS,
REG 2004, s. [1-2851, punkt 23).

Det féljer av domstolens och forstainstansrittens réttspraxis att ett ordmirke som
beskriver egenskaper hos varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94 av denna anledning nédvindigtvis saknar sarskiljningsférméga i
foérhéllande till samma varor eller tjénster i den mening som avses i artikel 7.1 b i
samma forordning (domarna i de ovanndmnda mélen Campina Melkunie, punkt 19,
Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, och TELEPHARMACY SOLUTIONS,
punkt 24).

Fér att bevisa att ett varumirke saknar siirskiljningsformaga i den mening som avses
i artikel 7.1 b i férordningen, nér det inte foreligger nagot registreringshinder enligt
artikel 7.1 c i forordningen, méste harmoniseringsbyran ange skilen till att den anser
att varumérket saknar sirskiljningsformaga (domen i mélet SAT.1, punkt 42).

Det foljer av det omtvistade beslutet (punkterna 10~12) att éverklagandenimnden
avslog ansdkan pa den grunden att artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 utgdr hinder
for registreringen av ordmirket CELLTECH. Detta ordmiirke kan nimligen, enligt
dverklagandendmnden, omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger
verksamhet pd omradet for cellteknologi, samt produkter, apparater och material
som anvinds inom ramen for denna verksamhet eller som féljer av denna
verksamhet. Overklagandenimnden angav att varumirket CELLTECH, som bestar
av en sammanséttning av det engelska ordet cell och den engelska forkortningen
tech, vilka bada var for sig saknar sirskiljningsformaga, inte innebir ngot annat 4n
att dessa tvd ord lagts ihop. Enligt 6verklagandenimnden "utgér ordens placering en
korrekt anvéindning, syntaktiskt sett, av de tva orden cell technology (cellteknologi)”,
"vilket innebir att ordet endast ger upplysning om de tva separata ordens exakta
betydelse”. Enligt 6verklagandenimnden skulle omsittningskretsen uppfatta ord-
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tecknet CELLTECH "som en upplysning om vilket slags varor och tjdnster som
tecknet anger snarare 4n som en ursprungsangivelse”. Overklagandenimnden ansdg
saledes att sambandet mellan de varor och tjinster som registreringsansokan avser
och varumirket inte #r tillrickligt indirekt fér att varumirket skall kunna anses ha
den minsta grad av sarskll)nmgsformaga som krivs enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94.

Overklagandeniamnden faststillde séledes att tecknet CELLTECH saknar sirskilj-
ningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, eftersom
ordet av omsittningskretsen uppfattas som en beskrivning av det slags varor och
tjinster som dr i fraga.

For det forsta skall det undersokas huruvida éverklagandendmnden har visat att det
ordtecken for vilket registrering sokts utgoér en beskrivning av de varor och tjénster
som ansokan omfattar. Om si ar fallet skall det omtvistade beslutet faststillas med
stod av den rittspraxis som anges i punkt 23 ovan, enligt vilken beskrivande
ordtecken nédvindigtvis saknar sirskiljningsforméga. Om det ifragavarande tecknet
déremot inte beskriver de varor och fjdnster som avses i registreringsansokan, skall
det i enlighet med domen i mélet SAT.1 prévas huruvida éverklagandenémnden har
framfért andra argument for att faststilla att det s6kta tecknet saknar sérskiljnings-
féormaga.

Enligt rittspraxis skall savil ett teckens sdrskiljningsforméga (domstolens dom av
den 21 oktober 2004 i mal C-64/02 P, harmoniseringsbyran mot Erpa Mdébelwerk,
REG 2004, s. -10031, punkt 43, och forstainstansriittens dom av den 20 mars 2002 i
mal T-355/00, Daimler/Chrysler mot harmoniseringsbyran (TELE AID), REG 2002,
s. [1-1939, punkt 51) som dess beskrivande egenskaper (forstainstansrittens dom av
den 20 mars 2002 i mal T-356/00, Daimler/Chrysler mot harmoniseringsbyran
(CARCARD), REG 2002, s. 11-1963, punkt 25) bedémas i forhallande till de varor
eller tjanster for vilka registrering sokts och vidare i forhallande till hur
omsittningskretsen uppfattar detta tecken.

II - 1226



29

30

31

32

33

CELLTECH MOT HARMONISERINGSBYRAN (CELLTECH)

Hérvid skall det for det forsta pépekas att de varor och tjéinster som avses i
registreringsansékan hor till det farmaceutiska omradet.

Sasom harmoniseringsbyrén har papekat har éverklagandenimnden med ritta gjort
bedémningen att omsittningskretsen inte endast bestdr av fackmin fran den
medicinska sektorn, utan &ven av genomsnittskonsumenten, vilket inte har bestridits
av sokanden.

Dessutom &r, med tillimpning av artikel 7.2 i férordning nr 40/94, den
omsittningskrets i férhallande till vilken bedémningen avseende absoluta registre-
ringshinder skall goras inte endast den engelsktalande genomsnittskonsumenten, d4
det ifrdgavarande tecknet bestar av orddelar frin det engelska spriket, utan ven
fackmiin pa det medicinska omradet, vilka har kiinnedom om facktermer inom sina
verksamhetsomrdden oavsett vilket modersmal de har.

Det skall dven framhallas att ordtecknet CELLTECH bestar av tva substantiv fran det
engelska spraket, varav det andra aterges sisom forkortning., Vad betriffar
bestandsdelen cell, star det klart att den, inom biologiomradet, hinfér sig till den
minsta biologiska enhet som kan uppritthalla sjilvstindig #mnesomsittning.
Bestandsdelen tech utgdr den vanliga frkortningen for ordet technology (teknologi)
och foljer siledes, i egenskap av forkortning, det engelska sprakets lexikaliska regler
(se, for ett liknande resonemang, domen i malet SAT.1, punkt 31).

Det kan féljaktligen faststillas att cell technology (cellteknologi) &r &tminstone en
betydelse av ordtecknet CELLTECH.
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Vad betriffar forhallandet mellan ordtecknet CELLTECH och de berérda varorna
och tjinsterna, har 6verklagandendmnden i punkt 12 i det omtvistade beslutet
faststillt att detta ord anger verksamhet pd omréidet for cellteknologi samt
produkter, apparater och material som anvénds inom ramen for denna verksamhet
eller som foljer av denna verksamhet.

Det skall siledes provas huruvida éverklagandendmnden har visat att ordtecknet

CELLTECH, uppfattat som cell technology, beskriver de berdrda varorna och
tjansterna, som hor till det farmaceutiska omrédet.

Harvid skall det noteras att varken 6verklagandendmnden eller harmoniserings-
byran har angivit den vetenskapliga definitionen av cellteknologi. Harmonisering-
sbyrin har endast sasom bilaga till sin svarsinlaga ingivit ett utdrag ur Collins English
Dictionary med definitioner av orden cell och tech.

Varken 6verklagandenidmnden eller harmoniseringsbyrén har forklarat pé vilket sétt
dessa ord skulle ge en upplysning om den avsedda anvéindningen och arten av de
varor och tjinster som avses i registreringsansokan, bland annat deras anvindning
inom ramen for cellteknologi eller pa vilket sitt de &r en foljd dérav.

Visserligen #r de varor och tjinster som avses i registreringsansdkan generellt sett
farmaceutiska varor och tjanster och har dirfér ett samband med kroppar som
bestar av celler. Overklagandenimnden har emellertid inte visat att omséttnings-
kretsen omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt
samband mellan de farmaceutiska varor och tjénster som ansokan omfattar och
inneborden av ordtecknet CELLTECH (se, for ett liknande resonemang, forstain-
stansrittens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrdn
(EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 35).
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Aven for det fall dessa varor och tjdnster skulle kunna anviindas i ett funktionellt
sammanhang som innefattar cellteknologi, ir denna omstindighet inte tillrécklig for
att ordtecknet CELLTECH skall anses kunna anvindas for att beskriva deras avsedda
anvéndning. En sidan anviindning skulle pa sin héjd utgbra ett av flera anvind-
ningsomréden, men inte en teknisk funktion (domen i det ovannimnda
malet CARCARD, punkt 40).

Av det ovanstdende foljer att Sverklagandenimnden inte har visat att ordet celltech,
dven om det antas betyda cellteknologi, omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett
ord som anger verksamhet pd omradet for cellteknologi, samt produkter, apparater
och material som anvénds inom ramen fér denna verksamhet eller som féljer av
denna verksamhet. Den har inte heller visat att omsittningskretsen endast uppfattar
detta tecken som en upplysning om vilket slags varor och tjanster som tecknet
anger.

Det skall foljaktligen faststillas att &verklagandenimnden inte har visat att
ordtecknet CELLTECH beskriver de varor och tjinster for vilka registrering sokts.

Det skall siledes prévas huruvida éverklagandenimnden har framfoért andra
argument i det omtvistade beslutet som visar att det ifragavarande ordtecknet
saknar sérskiljningsférméaga.

Vad betriffar ett varumirke som bestdr av ord kan bedémningen av huruvida
varumérket har sirskiljningsformaga delvis avse vatje ord eller varje bestandsdel
sedd for sig, men frigan skall under alla omstindigheter avgéras genom en
bedémning av den helhet som de utgér. Enbart den omstindigheten att varje enskild
bestindsdel sedd for sig saknar sirskiljningsformaga hindrar ndmligen inte att den
kombination som de bildar kan ha strskiljningsformiga (se, for ett liknande
resonemang, domen i malet SAT.1, punkt 28).
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Overklagandenimnden har emellertid inte visat att det ifrigavarande tecknet, som
helhet betraktad, inte mojliggor for omsittningskretsen att sérskilja sokandens varor
och tjinster frin dem som har ett annat kommersiellt ursprung.

Mot bakgrund av det ovanstiende skall det faststillas att 6verklagandendmnden inte
har visat att det foreligger nagot registreringshinder enligt artikel 7.1 c i forordning
nr 40/94 for det sokta varumirket. Eftersom overklagandendmnden inte har angivit
nagra andra skil for att detta varumirke likvil saknar sirskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i samma férordning, har den felaktigt faststélit att
ordtecknet CELLTECH saknar sirskiljningsforméga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Hérav foljer att talan skall bifallas.

Rittegingskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har
yrkat att svaranden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom
svaranden har tappat malet, skall sékandens yrkande bifallas.
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CELLTECH MOT HARMONISERINGSBYRAN (CELLTECH)

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som andra éverklagandenimnden vid Byran f6r harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) fattade den
19 maj 2003 (drende R 659/2002-2) ogiltigforklaras,

2) Svaranden skall ersiitta rittegangskostnaderna,

Jaeger Tiili Cziicz

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 14 april 2005.

H. Jung M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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