ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN — DR ROBERT WINZER PHARMA (BSS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den § mars 2003 *

I mal T-237/01,

Alcon Inc, tidigare Alcon Universal Ltd, Hiinenberg (Schweiz), foretritt av
H. Porter, solicitor, och C. Morcom, QC, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretridd av S. Laitinen, i egenskap av ombud,

svarande,
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med stod av

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, Olching (Tyskland), féretridd av advokaten
S.N. Schneller,

intervenient,

angiende en talan som vickts mot det beslut som fattats av forsta overklagan-
dendmnden vid Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) den 13 juli 2001 (drende R 273/2000-1),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden, R.M. Moura Ramos, samt domarna J. Pirrung och
A W.H. Meij,

justitiesekreterare: byridirektoren J. Plingers,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den
20 november 2002,
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ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN — DR ROBERT WINZER PHARMA (BSS)

féljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 51 i ridets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omréde 17,
volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, foreskrivs foljande:

”1, Efter ansokan till byrdn eller pd grundval av ett genkiromal i mdl om
varumirkesintrdng skall ett gemenskapsvarumirke forklaras ogiltigt:

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

b) om sdékanden var i ond tro nidr ansdkan om varumairkesregistrering gavs in.

2. Om gemenskapsvarumirket har registrerats i strid med bestimmelserna i
artikel 7.1 b), c) eller d), far det dnd4 inte forklaras ogiltigt om det, som ett
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resultat av dess anvindning, har uppnadtt sirskiljningsformaga for de varor eller
tjanster for vilka det &r registrerat.

3. Om det finns grund for ogiltighet endast nir det giller en del av de varor eller
tjanster for vilka gemenskapsvarumirket idr registrerat, skall varumirket
forklaras ogiltigt endast for berérda varor eller tjinster.”

I artikel 7.1 d i forordning nr 40/94 foreskrivs att varumirken som bestar av
endast kinnetecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller enligt
branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning inte
far registreras.

Enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 skall artikel 7.1 b—c i denna f6rordning
inte tillimpas om varumirket till f6ljd av dess anvindning har uppnatt en
sirskiljningsformaga i friga om de varor eller tjinster for vilka det ansks om
registrering.

Bakgrund till tvisten

Den 1 april 1996 ingav Alcon Pharmaceuticals Ltd med stéd av férordning
nr 40/94 en ans6kan om gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsanstkan avsig dr uttrycket BSS.
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De varor som registreringsanstkan avsig omfattas av klass 5 i Niceéverenskom-
melsen av den 15 juni 1957 rérande den internationella klassificeringen av varor
och tjdnster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar
foljande beskrivning:

?Oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila 16sningar for 6gonkirurgi.”

Varumirket registrerades den 7 augusti 1998 och offentliggjordes den
19 oktober 1998.

I skrivelse av den 27 september 1999 begirde Alcon Universal Ltd (nedan kallad
sokanden) att harmoniseringsbyrdn skulle registrera detta foretags dvertagande
av gemenskapsvarumirket i friga. Den 29 november 1999 registrerade harmo-
niseringsbyrdn 6verféringen av ndimnda varumarke till sokanden.

Den 7 december 1998 ingav intervenienten en anstkan om att gemenskaps-
varumirket skulle ogiltigforklaras med stdd av artikel 51.1 i férordning nr 40/94.
De skil som anférdes var de som anges i artikel 7 i forordning nr 40/94.

I beslut av den 15 december 1999 ogiltigférklarade annulleringsenheten gemen-
skapsvarumarket BSS med stod av artikel 51.1 a i férordning nr 40/94 med
motiveringen att detta varumirke bestod av ett kinnetecken vilket i det d'lghg'l
sprakbruket kommit att bli en sedvanlig beteckning i den memng som avses i
artikel 7.1 d i forordning nr 40/94. Annulleringsenheten ansig vidare att
sokanden inte hade visat att kidnnetecknet hade forvirvat sirskiljningsférmaga
till f6ljd av anvdndning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i
férordning nr 40/94.
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Den 15 februari 2000 6verklagades annulleringsenhetens beslut till harmonise-
ringsbyran, i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet avslogs av forsta 6verklagandenimnden i beslut av den 13 juli
2001 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet), vilket delgavs sdkanden den 18 juli
2001.

Overklagandenimnden ansig att annulleringsenhetens beslut var vilgrundat.
Den noterade att uttrycket BSS pa bide tyska och engelska anvinds i det dagliga
sprakbruket for att beteckna oftalmologiska farmaceutiska preparat. Vad giller
artiklarna 7.3 och 51.2 i férordning nr 40/94 ansig 6verklagandendmnden vidare
att de bevis som sokanden forebringat inte styrkte att kidnnetecknet hade
forvirvat sirskiljningsformaga till f6ljd av anvindning.

Forfarande och parternas yrkanden

Genom ansokan som inkom till férstainstansrittens kansli den 18 september
2001 vickte sdkanden forevarande talan. Den 28 januari 2002 inkom harmo-
niseringsbyrdn med sitt svaromdl. Intervenienten ingav en svarsinlaga den
1 februari 2002. Sékanden ingav en replik den 12 april 2002. Harmoniserings-
byran ingav en duplik den 14 juni 2002. Intervenienten ingav en duplik den 1 juli
2002.

I ett meddelande av den 19 november 2002 underrittade sokanden forsta-
instansritten om att bolaget dndrat firma frin och med den 21 december 2001.

IT - 420




ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN — DR ROBERT WINZER PHARMA (BSS)

16 Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrdgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att avsli ansokan om ogiltigforklaring av
varumirket, och

— besluta om rittegdngskostnaderna.

17 Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

18 Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegngskostnaderna.
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Vid férhandlingen terkallade s6kanden sitt andra yrkande om att forstainstans-
ritten skulle foérplikta harmoniseringsbyrin att avsld ansokan om ogiltigfor-
klaring av gemenskapsvarumirket.

Rittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan anfért en grund som avser att artikel 51.1 a
och 51.2 i férordning nr 40/94 har &sidosatts.

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att den vid harmoniseringsbyrans annulleringsenhet
har styrkt att den &r 1959 var f6érst med att anvinda uttrycket BSS som
varumirke och att den har vidtagit dtgirder for att bevara detta varumirkes
sarskiljningsformaga och att den fortsitter att vidta sidana atgirder.

I detta hinseende anser sdkanden att dverklagandendmnden inte i tillricklig man
har beaktat de 4tgirder som s6kanden har vidtagit for att bevaka tredje mans
anvindning av uttrycket BSS. Sokanden har sdrskilt framhéllit att den har deltagit
i dtgdrder som syftar till att begrinsa bolagen Ciba Visions och Pharmacia &
Upjohns anvindning av orden IOCARE BSS respektive PHARMACIA &
UPJOHN BSS. Sokanden anser vidare att overklagandenimnden felaktigt har
underkint varumirkesinnehavarens behérighet att anvinda varumirket i kom-
bination med ett annat varumirke utan att dess sirskiljningsformaga paverkas.

I replikinlagan har s6kanden dberopat ett flertal handlingar, bland annat kopior
av utdrag ur farmaceutiska ordbocker, en uppdatering av sin ”bevaknings-
forteckning avseende BSS” som ingivits till 6verklagandenimnden den 17 april
2000, 18 intyg fridn personer verksamma inom det medicinska omrddet i
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Frankrike, Finland, Grekland, Belgien och Nederlinderna som intygar att
varumirket BSS har sirskiljningsformaga, en forteckning 6ver datum nér
produkter med varumirket BSS slipptes for férsta gangen i olika europeiska
linder efter att de forst hade slippts i Forenta staterna samt upplysningar om
registreringsvillkoren f6r ordmairket BSS i Forenade kungariket och Tyskland.

Harmoniseringsbyrin anser att det var med rétta som Gverklagandendmnden,
mot bakgrund av annulleringsenhetens konstaterande att uttrycket BSS utgor ett
generiskt uttryck for de produkter som omfattas av varumairket i fraga, faststillde
att gemenskapsvarumirket BSS 4r ogiltigt.

Harmoniseringsbyrdn anser att overklagandenimnden med ritta bedomde att
uttrycket BSS vid den tidpunkt dd anstkan om registrering av gemenskaps-
varumirket BSS ingavs av sokanden, dtminstone i en del av Europeiska unionen,
anvindes som en beteckning foér ”balanserad saltlosning” (”Balanced Salt
Solution”) och att det siledes var omdjligt att sidrskilja ett foéretags varor fran
andra foretags varor pd grundval av uttrycket i friga. Detta bekriftas enligt
harmoniseringsbyrdn av de sju utdrag ur specialiserade tekniska ordbocker och
vetenskapliga publikationer pa tyska och engelska inom omridet oftalmologi
samt fran ett flertal webplatser pa internet som har granskats av 6verklagande-
nidmnden i det ifrAgasatta beslutet.

Harmoniseringsbyran anser att sokandens argument att det dr sokanden som har
skapat uttrycken ”Balanced Salt Solution” och ”BSS” saknar relevans i
forevarande fall.

Vidare anser harmoniseringsbyran att sokandens argument, att 6verklagande-
ndmnden inte i tillrdcklig man har beaktat de dldre nationella registreringarna av
uttrycket BSS eller sidana registreringar som innehéller nimnda uttryck, saknar
grund med hinsyn till att dessa registreringar, enligt férstainstansrittens fasta
rittspraxis, inte dr bindande for harmoniseringsbyrdn och att de f6r Gvrigt inte
overensstimmer med det varumérke som tvisten avser.
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Vad giller den sirskiljningsformaga som har férvirvats till f6ljd av anvindningen
av varumirket BSS, anser harmoniseringsbyrdn att sdokanden varken vid
annulleringsenheten eller vid éverklagandenimnden har visat att det foreligger
en sddan sirskiljningsformaga.

I duplikinlagan har harmoniseringsbyran slutligen gjort gillande att de hand-
lingar som sokanden dberopade fér forsta gingen i replikinlagan till forsta-
instansritten, inte kan prévas i enlighet med artikel 48.1 i forstainstansrittens
rittegdngsregler, eftersom de har beropats sent och det ¢j angivits nigra skl for
detta.

Intervenienten anser att de handlingar som sokanden har &beropat vid
harmoniseringsbyran inte ricker for att bibehalla registreringen av gemenskaps-
varumirket BSS. Enligt intervenienten anvinds uttrycket BSS av ett flertal
tillverkare som ett generiskt eller beskrivande uttryck for att beteckna balanserad
saltlosning och s6kanden har inte visat att den har vidtagit dtgirder for att
forbjuda konkurrenternas anvindning av uttrycket BSS. I detta avseende anser
intervenienten att ”bevakningsforteckningen avseende BSS” som sokanden har
aberopat saknar relevans, eftersom den endast upptar en tvist angdende detta
varumirke och, i gengild, inte nimner bolagen Ciba Visions och Pharmacia &
Upjohns anvindning av uttrycken IOCARE BSS respektive PHARMACIA &
UPJOHN BSS i Tyskland. ‘

Intervenienten anser att sbkandens egen anvindning av uttrycket BSS tillsammans
med andra uttryck reser frigetecken kring huruvida denna anvindning kan
medféra att endast en bestdndsdel av kdnnetecknet forvirvar sirskiljningsfor-
maga.

Till duplikinlagan har intervenienten fogat ytterligare handlingar i syfte att visa
att varumirket BSS dr av generisk och beskrivande karaktir.
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Forstainstansritiens bedémning

I férevarande talan har sbkanden ifrgasatt ett beslut av harmoniseringsbyrans
forsta 6verklagandenimnd att avsld sokandens dverklagande av det beslut som
fattats av harmoniseringsbyrdns annulleringsenhet, i vilket den pd yrkande av
intervenienten ogiltigférklarade gemenskapsvarumirket BSS, som registrerats for
”oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila l8sningar for 6gonkirurgi”.

Hirvid skall det forst undersokas huruvida det var riktigt av 6verklagande-
ndmnden att anse att gemenskapsvarumaérket BSS i enlighet med artikel 51.1 a i
forordning nr 40/94 inte skulle ha registrerats pd grund av att det f6r varumirket
i friga forelag absoluta registreringshinder, och om s visar sig vara fallet, skall
det dérefter undersdkas huruvida det var med ritta som overklagandenimnden
konstaterade att varumirket i friga inte hade forvirvat sirskiljningsformaga till
foljd av anvindning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i
forordning nr 40/94.

Det kan for det forsta konstateras att annulleringsenhetens beslut grundas pé en
tillimpning i férevarande fall av artikel 7.1 d i forordning nr 40/94, enligt vilken
varumirken som bestdr av endast kdnnetecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprikbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att
bli en sedvanlig beteckning inte fir registreras. Provningen av huruvida det
ifrdgasatta beslutet, genom vilket annulleringsenhetens beslut faststilldes, var
lagenligt skall saledes goras pd grundval av samma rittsliga grund.

Inledningsvis konstateras att det inte finns ndgon praxis frin gemenskapsdom-
stolarna angdende tillimpningen av denna bestimmelse. Domstolen har emeller-
tid provat en friga angdende tolkningen av artikel 3.1 d i rddets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13, volym 17,
s. 178), vars innehall i huvudsak 4r identiskt med det i artikel 7.1 d i férordning
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nr 40/94 (domstolens dom av den 4 oktober 2001 i ml C-517/99, Merz & Krell,
REG 2001, s. I-6959).

Enligt domstolen skall artikel 3.1 d i direktiv 89/104 tolkas s& att den endast
utgor hinder for att registrera ett varumirke om de tecken eller upplysningar som
varumirket uteslutande bestir av, i det dagliga sprdkbruket eller enligt bran-
schens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning f6r att
beskriva de varor eller tjanster for vilka varumirket har anmailts for registrering
(domen i det ovannimnda milet Merz & Krell, punkt 31). Det skall siledes
framhallas att beddmningen av huruvida ett varumirke utgor en sedvanlig
beteckning endast kan goras dels i férhdllande till de varor eller tjdnster som
omfattas av varumirket, trots att det i bestimmelsen i friga inte uttryckligen
hinvisas till sidana varor och tjinster, dels i forhallande till hur méalgruppen
uppfattar varumarket.

Vad giller milgruppen skall det konstateras att frigan huruvida ett kdnnetecken
utgor en sedvanlig beteckning skall bedomas med beaktande av de férvantningar
som den berorda produktkategorins genomsnittskonsument, som forvintas vara
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst, kan tinkas ha (se,
for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26, och
forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool
Logistik mot harmoniseringsbyrdn (EUROCOOQOL), REG 2002, s. 1I-683,
punkt 47).

Domstolen har vidare ansett att dven om det dr uppenbart att de respektive
tillimpningsomrddena for artikel 3.1 ¢ och artikel 3.1 d i direktiv 89/104
overlappar varandra, grundas en vigran att registrera de varumirken som avses i
den senare bestimmelsen inte p4 varumirkenas beskrivande karaktir, utan p3 det
gillande bruket i de handelskretsar till vilka handeln med de varor och tjinster
for vilka nimnda varumirken har anmailes for registrering hor (domen i det
ovannimnda malet Merz & Krell, punkt 35).
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Domstolen understrék slutligen att tecken eller upplysningar som utgor ett
varumirke och som i det dagliga sprikbruket eller enligt branschens vedertagna
handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning for de varor eller tjéinster
som avses med varumirket inte kan sirskilja ett foretags varor eller tjinster fran
andra foretags varor eller tjinster, och de fyller foljaktligen inte varumirkets
grundliggande funktion, sdvida inte det bruk som har gjorts av tecknen eller
upplysningarna har medfért att de har férvirvat sdrskiljningsformaga i enlighet
med artikel 3.3 i direktiv 89/104 (domen i det ovannimnda méilet Merz & Krell,
punkt 37).

I det forevarande fallet skall det noteras att varumirket i friga hade registrerats
for ?oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila 16sningar for 6gonkirurgi” och att
frigan huruvida uttrycket BSS utgdr en sedvanlig beteckning séledes skall
unders6kas i férhallande till dessa produkter.

Mot bakgrund av den avsedda anvindningen f6r de produkter som omfattas av
varumirket i friga bestdr mélgruppen av en specialiserad mélgrupp inom det
medicinska omrédet, sdrskilt 6gonspecialister och dgonkirurger. Mot bakgrund
av de kunskaper som likare och apotekare inom Europeiska unionen har
betriffande engelska vetenskapliga termer, sisom det tekniska sprik som
anvinds pd omrédet, fir det dessutom anses att den relevanta malgruppen bestér
av 6gonspecialister och dgonkirurger i hela Europeiska unionen.

De bevis som intervenienten férebringat vid harmoniseringsbyrdn for att
uttrycket BSS skall anses utgora en sedvanlig beteckning i forhdllande till en
mélgrupp som ir specialiserad inom oftalmologi, visar att detta uttryck har blivit
en vanlig generisk beteckning f6r balanserad saltlésning (Balanced Salt Solution).
Det skall ndmligen noteras att de ordbécker i kemiska, medicinska och
farmaceutiska termer samt de vetenskapliga artiklar som har dberopats av
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intervenienten styrker att uttrycket BSS utgdr en generisk term for dem som ér
verksamma inom detta vetenskapliga omrade.

Det kan saledes konstateras, i enlighet med vad som har framhéllits av
overklagandenimnden i punkt 17 i det ifrAgasatta beslutet, att i de ordbocker
som intervenienten har férebringat vid annulleringsenheten, ndmligen (Dictio-
nary of Chemistry and Chemical Technology av Helmut Gross, Elsevier 1989,
Lexicon medizinischwissenschaftlicher Abkiirzungen av Dr Rolf Heister, F.K.
Schattauer Verlag 1985, Medical and Pharmaceutical Dictionary av Werner.
E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981, MASA Medical Acronyms, Symbols &
Abbreviations av Betty Hamilton och Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers,
Inc. 1984 och Abbreviations av Ralph De Sola, Elsevier 1986) samt i de artiklar
som har aberopats vid dverklagandenimnden, och bland vilka dverklagande-
nimnden har nimnt de som publicerats av Winterlude (utgdva 1995) och New
England Eye Center (utgdva 1996), nimns uttrycket BSS som en generisk
bendmning pa produkten Balanced Salt Solution eller Buffered Saline Solution.

Det kan dven noteras att 1997, 1998 och 1999 4rs utgdvor av Rote Liste (tysk
medicinsk handbok) som intervenienten férebringat vid annulleringsenheten samt
utgdvan for r 2000 som forebringats vid dverklagandendmnden visar att andra
bolag 4n sokanden salufér oftalmologiska produkter med beteckningar som
innehaller uttrycket BSS. Exempelvis nimns i 1999 &rs utgdva bolaget Ciba
Visions anvindning av beteckningen IOCARE BSS, bolaget Pharmacia &
Upjohns anvindning av beteckningen PHARMACIA & UPJOHN BSS och
bolaget Serag-Wiessners anvindning av beteckningen Serag Ophtal BSS.

Overklagandendmnden ansig, i punkt 19 i det ifrigasatta beslutet, foljaktligen
med ritta att de bevis som &beropats av intervenienten vid harmoniseringsbyran
rackte foér att styrka att termen BSS, vid den tidpunkt dd sokanden ingav
registreringsansbkan for varumirket BSS, hade kommit att bli en sedvanlig
beteckning inom specialistomridet i form av en generisk bendmning pa *sterila
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l6sningar for 6gonkirurgi”. Det kan vidare konstateras att stkanden vid
harmoniseringsbyrén inte har dberopat ndgra bevis som styrker att varumarket
BSS inte omfattas av tillimpningsomraidet for de absoluta registreringshindren i
artikel 7.1 d i férordning nr 40/94.

Vad giller sokandens pastdende att den har visat att den dr 1959 var det forsta
bolag att anvinda uttrycket BSS som varumirke, anser forstainstansritten att
denna omstidndighet inte dr ett bevis for att varumirket i fridga under de 37 ar
som gétt inte har blivit en sedvanlig beteckning pa grund av dess anvindning som
generisk beteckning inom det oftalmologiska omradet.

Ett kinnetecken som vid en viss tidpunkt hade kunnat utgéra ett varumirke, kan
ndmligen pd grund av tredje mans anvindning av detta som sedvanlig bendmning
pa en produkt forlora sin férméaga att uppfylla varumirkets funktion, sirskilt den
att identifiera varans kommersiella ursprung, for att ddrigenom mojliggéra for de
konsumenter som koper den vara som varumirket avser att triffa samma val vid
ett senare kop, om erfarenheten varit god, eller att gora ett annat val, om den
varit dalig (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-79/00,
Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrdn (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26).

Fér det andra maste det undersékas huruvida sokanden vid harmoniseringsbyran
har bevisat att varumirket BSS hade forvirvat sirskiljningsforméga till foljd av
anvindning i friga om de produkter for vilka det dr registrerat.

Enligt domstolens rittspraxis kan vid bedomningen av varumirkets sirskilj-
ningsférmaga, inbegripet sirskiljningsformdga som har forvirvats till {6ljd av
anvindning, hinsyn bland annat tas till den marknadsandel som varumirket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumirke
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har anvints, hur stora investeringar som har gjorts for att saluféra det, den andel
av omsittningskretsen som till f6ljd av varumirket kan identifiera varan sisom
hidrrdérande fran ett visst foretag samt yttranden frin handelskammare eller
branschorganisationer. Om det pd grundval av sddana uppgifter fastslds att den
berérda omsittningskretsen, eller 4tminstone en betydande andel av den, till f6ljd
av varumirket kan identifiera varan sdsom hirrérande fran ett visst foretag, skall
villkoret i artikel 3.3 i direktiv 89/104 — och genom en analogisk tillimpning
dven villkoret i artikel 7.3 i forordning nr 40/94 — for registrering av
varumirket anses vara uppfyllt (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de
forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999,
s. 12779, punkterna 51 och 52, och av den 18 juni 2002 i mal C-299/99,
REG 2002, s. I-5475, punkterna 60 och 61).

Ett varumirkes sirskiljningsférmdga, inbegripet sirskiljningsférmiga som for-
virvats till f6ljd av anvindning, skall beddmas med avseende pa de produkter
som ansdkan om registrering omfattar och med beaktande av den uppfattning
som en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst genomsnitts-
konsument av den berérda kategorin produkter eller tjinster kan tdnkas ha (se,
for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda mélet Philips,
punkterna 59 och 63).

Vad giller frigan om vilken omfattning anvindningen mdste ha for att ett
varumirke skall kunna registreras med stod av artikel 7.3 i férordning nr 40/94,
har forstainstansratten ansett att det mdste visas att varumiérket till foljd av
anvindning har forvirvat sirskiljningsformaga i den visentliga del av gemen-
skapen dir sidan férmiga saknas enligt artikel 7.1 b—d i denna férordning
(forstainstansrittens dom av den 30 mars 2000 i m3l T-91/99, Ford Motor mot
harmoniseringsbyran (OPTIONS), REG 2000, s. I[I-1925, punkt 27).

I det forevarande fallet skulle s6kanden vid harmoniseringsbyrdn visa att dess
varumirke, antingen fore ingivandet av registreringsansokan for varumirket den
1 april 1996 eller under tiden fran dagen for registrering den 7 augusti 1998 till
dagen for ansékan om ogiltigforklaring den 7 december 1998, i hela eller i en
visentlig del av Europeiska unionen hade forvirvat sirskiljningsférmaga.

II - 430




54

55

56

57

ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN ~— DR ROBERT WINZER PHARMA (BSS)

Sokanden anser att dverklagandenimnden inte i tillrdcklig min har beaktat de
atgirder som den har vidtagit, och fortsitter att vidta, for att bevara sirskilj-
ningsférmdgan hos varumirket BSS. Harmoniseringsbyradn och intervenienten
anser att de bevis som sdékanden har 4beropat vid harmoniseringsbyrén inte
ricker for att bibehélla registreringen av detta varumirke.

Forstainstansritten anser att frigan huruvida ett uttryck, som i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk utgér en sedvanlig
beteckning, har férvirvat sirskiljningsférmdaga till foljd av anvidndning bland
annat beror pd malgruppens uppfattning av detta begrepp, det vill sdga om den
uppfattar det som en generisk bendmning pa den ifrdgavarande produkten eller
som ett sirskiljande kdnnetecken fran ett specifikt féretag. Innehavarens dtgérder
beaktas siledes i den médn de har lett till objektiva resultat sivitt avser den
berdrda mélgruppens uppfattning av uttrycket i fraga.

Bland de handlingar som stkanden har dberopat vid annulleringsenheten, och
direfter vid 6verklagandenimnden, fér att visa att varumirket BSS hade
forvirvat sirskiljningsférmdga till f6ljd av anvdndning, har stkanden &beropat
en “bevakningsforteckning avseende BSS” och avtal som sokanden har ingdtt
med tredje man vilka har till syfte att visa forekomsten av ett program for att
kontrollera tredje mans anvindning av detta varumirke, sdrskilt i Forenta
staterna, Italien, Tyskland och Férenade kungariket. Inte desto mindre dr verkan
av detta program och dess resultat vad giller paverkan av madlgruppen inte

kinda.

Den omstindigheten att sdkanden har vidtagit dtgdrder for att sikerstélla att
varumirket i friga behaller sin sdrskiljningsférmaga rdcker nimligen inte for att
bevisa att nimnda varumirke har forvirvat sirskiljningsférmdga till foljd av
anvindning i friga om de varor som registreringen omfattar, forutsatt att dessa
atgirder inte har lett till att malgruppen har uppmairksammats pa att uttrycket
BSS dr ett varumirke. Det kan hirvid konstateras att ”bevakningsforteckningen
avseende BSS” enbart dr en anvisning om sokandens avsikt att undvika att
konkurrenter anvinder varumirket BSS, men den visar inte att malgruppen
uppfattar uttrycket BSS som ett varumirke och bevisar siledes inte att uttrycket
BSS inte lingre dr en sedvanlig bendmning inom det oftalmologiska omradet.
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Det kan slutligen konstateras att sdkandens argument, avseende uppgifter om
omsittning och investeringar som gjorts i form av reklam samt de handlingar som
den har aberopat vid harmoniseringsbyran, bland annat nationella registrerings-
bevis avseende varumirken innehéllande uttrycket BSS och prospekt avseende
produkterna ALCON BSS och BSS PLUS, inte mer 4n de tidigare undersokta
argumenten och handlingarna visar att varumirket BSS skulle ha sirskiljnings-
formaga. Sokanden har for dvrigt inte i ansdkan anfért ndgot argument angaende
dessa handlingars bevisvirde.

Vad giller sokandens argument avseende en varumirkesinnehavares ritt att
anvinda ett varumirke i kombination med andra kinnetecken utan att det
paverkar dess sirskiljningsférmdaga, skall det framhéllas att det saknar betydelse
for bedémningen av om varumairket BSS har forvirvat sirskiljningsférmaga. Det
komplexa system som anvinds for att identifiera de produkter som sékanden
salufér (ALCON BSS, BSS PLUS eller ALCON BSS PLUS) skulle dven kunna
utgdra ett tecken pd att sdkanden sjilv anser att varumirket BSS inte har
forvirvat tillridcklig sirskiljningsférmaga for att kunna anvindas utan tilligg av
ndgon annan bestdndsdel for att identifiera produkten.

Férstainstansritten anser siledes att det var med ritta som 6verklagandendmn-
den konstaterade att s6kanden inte hade visat att dess varumirke hade férvirvat
sirskiljningsformaga till foljd av anvindning i den mening som avses i
artiklarna 7.3 och 51.2 i férordning nr 40/94.

De handlingar som har bifogats anstkan, s6kandens duplik och intervenientens
replik, och som inte har prévats av overklagandenimnden eftersom de
dberopades for forsta gingen vid forstainstansritten, kan inte beaktas med
hinsyn till att talan vid forstainstansritten syftar till att, i den mening som avses i
artikel 63 i forordning nr 40/94, prova lagenligheten av de beslut som
harmoniseringsbyrans dverklagandenimnder fattar.
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Eftersom det inte dr forstainstansrittens uppgift att préva de faktiska omstin-
digheterna p& nytt mot bakgrund av handlingar som for forsta gangen har
forebringats vid denna, provar forstainstansritten under dessa forhdllanden inte
de handlingar som sékanden och intervenienten har dberopat for f6rsta gangen
vid denna utan att det dirvid dr nédvindigt att undersoka deras bevisvirde.

Av ovanstdende Overviganden féljer att det var med ritta som overklagande-
nimnden ansdg att varumirket BSS i det dagliga sprikbruket eller enligt
branschens vedertagna handelsbruk hade kommit att bli en sedvanlig beteckning
och att sdkanden inte vid harmoniseringsbyrin hade visat att varumdrket i fraga
om de produkter for vilka det hade registrerats hade forvirvat sirskiljnings-
formaga till foljd av dess anvindning.

Talan skall foljaktligen limnas utan bifall.

Rittegdngskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegéngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn och interve-
nienten har yrkat att sékanden skall férpliktas att ersétta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans och interveni-
entens yrkanden bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

féljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 5 mars 2003.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesckreterare Ordférande
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