APPLIED MOLECULAR EVOLUTION MOT HARMONISERINGSBYRAN (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 14 september 2004

I mal T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., med site i San Diego, Kalifornien (Forenta
staterna), foretritt av advokaten A. Deutsch, bitrddd av Weber-Quitzau,

stkande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller), foretrédd av H. Nokkanen och A. Folliard-Monguiral, bada i egenskap av
ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran den 13 mars 2003 (irende
R 108/2002-2), om faststillelse av avslag pa sdkandens anskan om registrering av
ordmirket APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* Rittegdngssprak: engelska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N.
J. Forwood,

justitiesekreterares byradirektoren I. Natsinas,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrattens kansli den 26 maj
2003, '

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli den
5 september 2003,

efter forhandlingen den 13 maj 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, med det tidigare namnet Ixsys Inc., ingav den 31 mars 2000, med stdd av
radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omréade 17, volym 2, s. 3), i
andrad lydelse, en ansokan om registrering av ett gemenskapsvarumérke till Byran
fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyran).
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION MOT HARMONISERINGSBYRAN (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Det varumirke som avsags med registreringsansékan var ordkinnetecknet
APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

De tjdnster som avsdgs med registreringsansékan ingdr i klas 42 enligt
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
registrering av varumérken av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning: "Forskningsverksamhet inriktad mot molekylir-
teknik avseende sammansittningar for anvéndning i behandlings-, diagnos- och
jordbruksprodukter, enzymer, kemiska preparat, niringsprodukter, kosttillskott och
industritillimpningar, inkluderande men ej begransat till varu- och specialkemika-
lier”.

Genom beslut av den 28 november 2001 avslog granskaren varumirkesansékan i
enlighet med artikel 38 i forordning nr 40/94 med motiveringen att det varumirke
som ansdkan avsdg var deskriptivt och saknade sirskiljningsformaga,

Den 28 januari 2002 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byran med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandenamnden vid harmoniseringsbyréan avslog éverklagandet genom beslut
av den 13 mars 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sékanden
den 24 mars 2003 och rittades med avseende pa skandens namn genom beslut av
den 25 augusti 2003, med motiveringen att det skta varumirket var deskriptivt och
saknade sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.1 c i
forordning nr 40/94.
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Parternas yrkanden

Vid forhandlingen franfoll sékanden sitt yrkande att forstainstansritten skulle
férordna att harmoniseringsbyran skulle registrera det sokta varumérket.
Sokanden har nu yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansratten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sbkanden att ersitta rattegngskostnaderna.

Provning i sak

Forstainstansriitten konstaterar att sdkanden vid forhandlingen franfallit sitt
forstahandsyrkande med innebérden att sékanden i det ifrdgasatta beslutet
betecknats med sitt gamla namn. Sékanden har nu dberopat den enda grunden
att artikel 7.1 b och 7.1 c i férordning nr 40/94 asidosatts.
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION MOT HARMONISERINGSBYRAN (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att den handling varigenom talan
anhingiggors enligt artikel 44.1 i forstainstansrittens rittegangsregler, som i enlighet
med artiklarna 130.1 och 132.1 i dessa rittegingsregler 4r tillimplig i immaterial-
réttsliga mal, skall innehalla en kortfattad framstillning av grunderna for talan. Av
fast rittspraxis foljer att &ven om innehallet i en ansékan kan understodjas och
kompletteras i specifika avseenden, genom hinvisning till utdrag ur bifogade
handlingar, kan en generell hénvisning till andra skrifter inte kompensera att
visentliga delar av den rittsliga argumenteringen saknas, som enligt ovannimnda
bestdimmelse skall aterfinnas i sjilva ansokan (férstainstansrittens dom av den
20 april 1999 i de forenade malen T-305/94-T-307/94, T-313/94-T-316/94,
T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 och T-335/94, Limburgse Vinyl Maat-
schappij m.fl. mot kommissionen, REG 1999, s. 11-931, punkt 39 och dér angiven
rittspraxis). En generell hinvisning i ansékan till andra skrifter som sékanden har
ingivit till harmoniseringsbyrén kan dérfér inte godtas.

Férstainstansrétten konstaterar forst och frimst att det ifragasatta beslutet grundats
P att det sékta varumirket dr deskriptivt och att det saknar sirskiljningsformaga
och att ingen atskillnad gjorts mellan dessa. Under forhandlingen har harmoniser-
ingsbyrdn anfort att det ifragasatta beslutet skall forstas si att det huvudsakligen
grundats pd att det sokta varumirket #r deskriptivt. Det dr i forevarande mal
lampligt att forst och fréamst beddma om dverklagandenidmnden har tillimpat artikel
7.1 ¢ i férordning nr 40/94 pa ett riktigt sitt,

Enligt lydelsen i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 fir ”[v]arumérken som endast
bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéindning, véirde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna”
inte registreras. Darutver anges i artikel 7.2 i forordning nr 40/94 att “[plunkt 1
skall tillimpas &ven om registreringshindren endast finns i endast en del av
gemenskapen”,
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De kinnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 ar
endast de som, vid ett normalt anvindande frin den relevanta mélgruppens
synpunkt, antingen direkt eller genom att ndmna en av dess visentliga egenskaper,
kan anvindas for att beskriva en sidan vara eller tjinst som den for vilken ansdkan
om registrering har gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mal
C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, REG 2001, s. I-6251,
punkt 39). Bedomningen av i vilken man ett kinnetecken &r deskriptivt kan dérfor
endast goras med avseende pa de berdrda varorna eller tjénsterna och med hénsyn
till hur den relevanta malgruppen uppfattar kéinnetecknet.

I forevarande mal har éverklagandenimnden underforstatt ansett att den relevanta
mélgruppen bestod av specialister pd omradet for proteinteknik ("the relevant
specialist consumer in the field of protein engineering’, punkt 13 i det ifrdgasatta
beslutet). Genom sin férsta invindning, som angetts i ansokan och som utvecklats
vid forhandlingen, har sokanden anfort att den relevanta malgruppen skall ges en
vidare definition och #ven till en liten del omfatta personer som &r mindre
specialiserade &in vad 6verklagandenimnden har fastslagit, bland annat ekonomiska
aktorer.

Férstainstansritten finner att den relevanta malgruppen avgransats riktigt i det
ifrigasatta beslutet. Huruvida personer som &r mindre specialiserade &n vad som
fastslagits i det ifrigasatta beslutet skall beaktas innebdr i vart fall inte nagon
forandring av de foljder som ér knutna till definitionen av den relevanta mélgruppen
i forevarande fall, eftersom det ér fréga om upplysta och synnerligen informerade
och uppmirksamma konsumenter. De avsedda tjénsternas dndamal forutsatter
4tminstone att en mindre specialiserad malgrupp har kunskaper om mdjligheterna
med molekylmodifiering och dennas fordelar, inklusive de industriella fordelarna.
Denna mélgrupp kan saledes inte anses utgbras av genomsnittskonsumenter.

Férstainstansritten anser sig inte behova uttala sig om fragan huruvida det r en
yrkesnodvindighet for hela den relevanta malgruppen att behirska engelska. Det ér
enligt artikel 7.2 i férordning nr 40/94 i vart fall tillrackligt att konstatera att
eftersom det ifrigavarande ordmirket motsvarar engelska utgors den relevanta
malgruppen av upplysta engelsksprakiga konsumenter.
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION MOT HARMONISERINGSBYRAN (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Overklagandenamnden har betriffande det ifrdgavarande ordkinnetecknets deskrip-
tiva karaktdr ansett dels att begreppet “molecular evolution” (molekylir utveckling)
hénfor sig till omradet for genetiskt material, inbegripet studier av proteiner, av
deoxiribonukleinsyra (DNA) och modifiering av dessa i ett kommersiellt syfte
(punkt 9 i det ifragasatta beslutet), dels att tilligget av ordet "applied” (tillampad)
motsvarade de avsedda tjinsternas andamal, nimligen att anvinda de erhalina
komponenterna i olika produkter (punkt 11 i det ifragasatta beslutet).

I sin andra invéndning har sokanden anfort att ordet "evolution” (utveckling) har en
méngfald betydelser och i synnerhet att detta ord innebér en gradvis och slumpvis
férdndring och inte en direkt och riktad optimering av de molekyler som ir foremal
for de avsedda tjansterna. Ordet har saledes en betydelse som stir i motsats till de
avsedda tjinsterna,

Forstainstansritten konstaterar forst och frimst att éverklagandenimnden inte fist
vikt vid betydelsen av ordet "evolution” ensamt, men att den tillmétt ordet en
sirskild betydelse tillsammans med adjektivet "molecular” (molekylir). Ordet
“evolution” dr i vart fall lampligt for att beskriva en partiell, medveten och
omedelbar f6rindring, I synnerhet en relevant, vilinformerad malgrupp hyser inga
tvivel om att det &r fraga om att molekylerna utvecklats medvetet. Forutsatt att ordet
"evolution”, sisom sokanden anfért, kan ha flera betydelser, erinrar forstain-
stansrétten om att ett ordmirke enligt artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 inte far
registreras om dtminstone en av dess tinkbara betydelser utgér en beskrivning av en
egenskap hos de berdrda varorna eller tjansterna (domstolens dom av den
23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoniseringsbyran mot Wrigley, REG 2003,
s, 1-12447, punkt 32),

Genom sin tredje invandning har sékanden klandrat éverklagandeniamnden for att
denna, utan att styrka detta pastadende och med bortseende fran den omstéindigheten
att de avsedda tjinsterna omfattar ett mycket stérre omride, fastslagit att begreppet
“molecular evolution” (molekyldr forindring) &r deskriptivt pd omradet for
modifiering av genetiskt material.
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Férstainstansriitten anmirker inledningsvis att sokandens invindning bygger pa
endast en del av det ifrdgasatta beslutet. Overklagandenéimnden tolkade némligen
inte begreppet “molecular evolution” endast som modifiering av genetiskt material,
utan hinvisade dven till ett “visst antal verksamheter i samband” med genetiskt
material, inbegripet "artificiell forbittring av proteinets funktioner i ett kommersiellt
syfte” (punkt 9 i det ifrgasatta beslutet). Begreppet “molecular evolution” har
saledes givits en vidare betydelse i det ifrigasatta beslutet &n vad sdkanden angivit.

Betriffande fragan huruvida éverklagandendmnden styrkt att den betydelse den givit
begreppet varit vilgrundad, finner forstainstansritten att det dr vésentligt att betona
att dverklagandenidmnden har méjlighet att sjilv definiera vissa begrepp och att den
inte dr skyldig att stodja sig pa viss dokumentation sa linge definitionen kan anses
allmint godtagen. I forevarande fall var definitionen, trots att sdkanden bestridit
den, tillrickligt vanlig for att inte behdva styrkas i det ifragasatta beslutet. I sin
svarsinlaga kunde harmoniseringsbyran némligen utan svarighet finna stod for sin
definition i en uppslagsbok och ett lexikon. Den sirskilt informerade relevanta
malgruppen kan dirfor utan svarighet forknippa bland annat begreppet "molecular
evolution” med omradet for genetiskt material. Enligt ovan i punkt 20 angiven
réttspraxis medfor den omstéindigheten att detta begrepp kan ha en annan betydelse
inte att det inte 4r deskriptivt med avseende pa de avsedda tjénsterna.

Stkanden kan i detta avseende inte klandra ¢verklagandendamnden for att denna
grundat sin bedémning av huruvida det ifrigavarande ordmérket r deskriptivt med
avseende pd de avsedda tjinsterna pd uppgifter som hémtats frin sokandens
internetsida. Overklagandenimnden stodde sig nimligen inte p& dessa uppgifter for
att beddma hur den relevanta maélgruppen uppfattade ordmirket, utan for att
besvara sokandens argument att granskaren hade missforstitt av vilket slag de
tjanster var som avsags i varumérkesansokan. Eftersom arten av dessa tjdnster
framgar tillrackligt tydligt av varumirkesansokan i sig, kan det inte vara till men for
sokanden att arten av tjinsterna bekriftats genom uppgifter som hémtats fran en
annan kélla.
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Eftersom definitionen av begreppet “molecular evolution”, ssom framgér av
grunderna for 6verklagandet till 6verklagandenimnden, 4tminstone delvis omfattar
de avsedda tjinsterna, dr denna deskriptiva innebord tillricklig for att det sékta
varumérket inte skall fa registreras. Enligt fast rttspraxis 4r det nimligen limpligt
att dverklagandendmnden, nir ett varumérke séks registrerat for en hel klass utan
atskillnad mellan de olika varor eller tjinster som denna utgérs av, gér en
helhetsbedomning av den deskriptiva karaktiren hos det kinnetecken som
varumérket utgdrs av med avseende pa hela den klass av varor eller tjinster som
avses i varumirkesansokan (betréffande tjinster, se forstainstansrittens dom av den
20 mars 2002 i mal T-358/00, Daimler Chrysler mot harmoniseringsbyrin
(TRUCKCARD), REG 2002, s. 11-1993, punkterna 34, 37 och 44; betriffande varor,
se forstainstansréttens dom av den 27 februari 2002 i mél T-106/00, Streamserve
mot harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002, s. I1-723, punkt 46).
Helhetsdefinitionen av de avsedda tjinsterna i varumirkesansdékan skulle i
férevarande fall dessutom géra det omdjligt for 6verklagandendmnden att skilja
de avsedda tjinster som direkt hinforde sig till modifiering av genetiskt material fran
de tjinster som inte direkt hinforde sig till detta. Den omstindigheten att vissa av de
avsedda tjinsterna kan hénfora sig till verksamhet som inte forutsitter genetisk
modifiering kan, trots att det ifrdgavarande kinnetecknet utgér en direkt beskriv-
ning av vissa andra avsedda tjénster, inte medfora att det sokta varumérket skall
registreras for alla de avsedda tjénsterna. En sddan registrering skulle utgora ett
asidosittande av det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94.

I'sin sista invéindning har s6kanden anfort att ordet "applied” (tillimpad) ytterligare
minskar kinnetecknets allminna betydelse vid en helhetsbedémning av det
ifragavarande ordmirket.

Férstainstansrétten finner att denna invéndning inte kan godtas. Overklagande-
nimnden har némligen med fog konstaterat att detta ord betyder tagen i bruk eller
berdrd av en praktisk tillimpning (punkt 10 i det ifrgasatta beslutet). I den
vetenskapliga och industriella viirlden anvénds ett sidant adjektiv for att beskriva
ambitionen att ge en praktisk tillimpning &t teoretiska forskningsinsatser. Adjektivet
férstarker ddrmed det ifrdgavarande ordmérkets deskriptiva karaktir genom att ange
den i synnerhet industriella och kommersiella malsittningen med tjénster avseende
molekyldrteknik.
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Eftersom det ifragavarande ordmirket i sin helhet utgdrs av ord som satts samman
med hénsyn till det engelska sprakets satslira, kan associationsférméagan hos dessa
ord inte leda till att deras deskriptiva karaktir betriffande de avsedda tjénsterna
minskar. Deras associationsformaga forstirker tvirtom varje ords betydelse.
Overklagandendmnden har dirfér med fog funnit att ordmirket APPLIED
MOLECULAR EVOLUTION ir deskriptivt med avseende pa de tjinster som avses
i varumirkesansokan, namligen molekylirteknik avseende sammansittningar for
anvindning i olika produkter.

Eftersom det ar tillrickligt att ett av de absoluta registreringshinder som réiknas upp
i artikel 7.1 i forordning nr 40/94 foreligger for att kénnetecknet inte skall fa
registreras som gemenskapsvarumirke, saknas anledning att bedéma fragan
huruvida det ifrigavarande varumirket &ven saknar sirskiljningsférmaga, vilket
overklagandenimnden funnit och sokanden bestritt.

Av vad anforts foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rattegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersdtta rittegingskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyréns yrkande bifallas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rﬁttegéngskostnadema.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 14 september 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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