ALCON MOT HARMONISERINGSBYRAN

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

JULIANE KOKOTT
foredraget den 26 oktober 2006

I — Inledning

1. Denna tvist géller fragan huruvida forvix-
lingsrisk féreligger mellan tvd varumirken
for receptbelagda likemedel, ordmairket
TRAVATAN och det éldre italienska ord-
mirket TRIVASTAN, si att TRAVATAN
inte kan registreras som gemen-
skapsvarumirke. Alla instanser hittills, nim-
ligen invindningsenheten och éverklagande-
namnden hos Byran fér harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (nedan kallad harmonise-
ringsbyran) samt forstainstansritten, har
konstaterat att en sddan forvixlingsrisk fore-
ligger.

2. 1 malet vid domstolen skall provas dels
huruvida forstainstansritten korrekt har
avvisat en av klaganden &beropad grund
sisom for sent framstilld, dels huruvida
forstainstansritten har gjort en riktig

1 — Originalsprak: tyska.

beddémning i fraga om forvixlingsrisken hos
omsittningskretsen.

II — Tillampliga bestimmelser

3. 1 artikel 8.1 b i radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken > finns en bestim-
melse om det relativa registreringshindret
forvixlingsrisk:

"Om innehavaren av ett dldre varumairke
invander skall det varumirke som ansdkan
giller inte kunna registreras

a)

2 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym
2,5 3.
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b) om det — pd grund av att det dr
identiskt med eller liknar det dldre
varumdérket och de varor eller tjins-
ter som omfattas av varumérkena ar
identiska eller dr av liknande slag —
foreligger en risk att allménheten
forvixlar dem inom det omréide dér
det dldre varumirket ar skyddat,
inbegripet risken for att varumirket
associeras med det dldre varumir-
ket.”

4. 1 skdl 7 fortydligas begreppet forvixlings-
risk vid fall av likhet mellan varumérkena
och mellan varorna eller tjinsterna:’En
sdrskild forutsittning for skydd dr att det
finns en risk for forvixling. Denna risk méaste
bedémas mot bakgrund av en lang rad
faktorer, sarskilt i hur hog grad varumirket
ar kint pa marknaden, den association som
det anvinda eller registrerade kinnetecknet
framkallar, graden av likhet mellan varumir-
ket och kidnnetecknet samt mellan de
ifragavarande varorna eller tjansterna.”

5. Ett dldre varumirke utgér dock hinder
mot registrering av ett nytt varumaérke endast
om det dldre varumirket verkligen anvinds
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fortfarande. 1 artikel 43.2 och 43.3 i forord-
ning nr 40/94 foreskrivs darfor féljande:

”2. P& begéran av sokanden skall en inne-
havare av ett édldre gemen-
skapsvarumirke vilken gjort en
invindning, ldgga fram bevis for att det
dldre gemenskapsvarumirket under en
tid av fem ar fore dagen for offentliggo-
randet av ansdékan om gemen-
skapsvarumirke verkligen har anvints
inom gemenskapen for de varor eller
tjanster for vilka det ar registrerat och
som liggs till stéd for invindningen,
eller for att det finns skilig grund for att
det inte anvints, forutsatt att det éldre
gemenskapsvarumiérket vid denna tid-
punkt har varit registrerat i minst fem
ar. I avsaknad av sddan bevisning skall
invindningen avslds. Om det &ldre
gemenskapsvarumiérket endast har
anvints for en del av de varor eller
tjdnster for vilka det har registrerats,
skall det vid prévning av inviandningen
anses vara registrerat endast f6r denna
del av varorna eller tjansterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nir det géller de
dldre nationella varumirken som avses i
artikel 8.2 a, varvid anvdndningen i den
medlemsstat i vilken det aldre nationella
varumirket skyddas skall motsvara
anvindning i gemenskapen.”
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IIT — Bakgrunden till tvisten och
forstainstansrittens dom

6. Forstainstansritten har i punkterna 1-111i
den 6verklagade domen av den 22 september
2005 beskrivit bakgrunden till tvisten i malet
T-130/03° pa foljande sitt:

Alcon Inc. limnade den 11 juni 1998 in
en ansbkan om gemenskapsvarumérke
till Byran for harmonisering inom den
inre marknaden (varuméirken, ménster
och modeller) (harmoniseringsbyran)
med stod av radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgiva, omréide
17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse.

Det varumirke som soktes registrerat
var ordkinnetecknet TRAVATAN.

De varor som avses i ans6kan omfattas
av klast 5 i Niceoverenskommelsen av
den 15 juni 1957 om internationell
Klassificering av varor och tjinster for

3 — Dom av den 22 september 2005 i mal T-130/03, Alcon mot

harmoniseringsbyrén (REG 2005, s. 11-3859).

varumdirkesregistrering, med @ndringar
och tillagg. De motsvarar féljande
beskrivning:'farmaceutiska preparat for
ogonen’.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulle-
tinen for gemenskapsvarumdrken nr
23/99 av den 22 mars 1999.

Den 22 juni 1999 framstillde Biofarma
SA en invindning mot registrering av
detta gemenskapsvarumirke med stod
av artikel 42 i férordning nr 40/94. Till
stdd for invindningen &beropades den
grund som anges i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Invindningen
grundade sig pd forekomsten av det
nationella ordméarket TRIVASTAN,
som registrerades i Italien den 27 januari
1986 under nummer 394980.

Invindningen riktade sig mot samtliga
varor som avsags i varumirkesansékan.
Invindningen grundade sig pa samtliga
varor som omfattades av det dldre
varumirket, niamligen ’farmaceutiska,
veterindrmedicinska och hygieniska pre-
parat; dietiska preparat for barn och
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sjuka; plaster, forbandsmaterial; tand-
fyllningsmaterial; dentala avtrycknings-
massor; desinfektionsmedel; preparat
fér utrotning av vixter och skadedjur’,
vilka ingér i klass 5.

I skrivelse av den 5 maj 2000 begirde
sokanden att intervenienten skulle f6re-
bringa bevisning i enlighet med artikel
43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 f6r
att det dldre varumaérket under en tid av
fem ar fore dagen for offentliggorandet
av ansokan om gemenskapsvarumérke
verkligen hade anvints i den medlems-
stat dir detta varumirke atnjuter skydd
fér samtliga varor som invindningen
grundat sig pd. 1 meddelande av den
29 maj 2000 uppmanade invindnings-
enheten intervenienten att forebringa
denna bevisning inom en frist av tva
manader.

Den 28 juli 2000 sinde intervenienten
handlingar till harmoniseringsbyran i
syfte att styrka att det édldre varumirket
verkligen hade anvénts i Italien. Bland
dessa handlingar fanns bland annat
fakturor, bruksanvisningen avseende
intervenientens likemedel, ett utdrag
ur den italienska forteckningen L'Infor-
matore Farmaceutico och ett utdrag ur
Pharmaceutical Trade Mark Directory.

Invindningsenheten fann i beslut av den
26 september 2001 det styrkt att det
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dldre varumirket hade anvénts for ett
sarskilt farmaceutiskt preparat, namli-
gen ett ‘perifert kirlvidgande medel
avsett for behandling av besvir i perifera
kirl och kirl i hjarnan och kirlstor-
ningar i 6gon och éron’ och godtog in-
vandningen betraffande samtliga varor
som avsigs i invindningen. Invind-
ningsenheten avslog dirfor registre-
ringsansokan, med motiveringen att
forvaxlingsrisk forelag i Italien, inbegri-
pet risken for association, med hénsyn
till att varumirkena var likartade i
visuellt och fonetiskt hidnseende och till
att det forelag en viss varuslagslikhet.

Sokanden 6verklagade invindningsen-
hetens beslut inom harmonise-
ringsbyran den 13 november 2001 i
enlighet med artiklarna 57-62 i forord-
ning nr 40/94.

Tredje overklagandenidmnden avslog
overklagandet genom beslut av den
30 januari 2003 (nedan kallat det
ifrigasatta beslutet). Overklagande-
ndmnden ansag i sak att, eftersom de
varor som omfattades av de ifragava-
rande varumirkena var mycket likartade
och varumirkena foretedde stora lik-
heter i visuellt och fonetiskt hdnseende,
det forelag risk for forvixling av varu-
mérkena, inbegripet association.”
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7. Forstainstansritten ogillade Alcons talan
mot 6verklagandendmndens beslut.

8. En aberopad grund om att villkoren enligt
forstainstansréttens dom i malet MFE Marie-
nfelde mot harmoniseringsbyran (HIPOVI-
TON) * inte varit uppfyllda avvisades da den
framstillts for sent och inte heller hade
aberopats infor overklagandendmnden
(punkt 19 och féljande punkter).

9. Alcon hade inte heller vederlagt over-
klagandendmndens slutsats att det genom
den bevisning som intervenienten fore-
bringat var styrkt att verklig anvindning
hade skett av det dldre varumirket for
ett’perifert kirlvidgande medel avsett for
behandling av besvir i perifera kirl och kirl
i hjarnan och kirlstérningar i 6gon och
oron”(punkt 29 och féljande punkter).

10. Enligt forstainstansritten hade overkla-
gandendmnden ocksa korrekt funnit att det
forelag risk for forvaxling mellan de bada
varumdrkena. Savil de ifrdgavarande varorna
(punkt 55 och foljande punkter) som kinne-
tecknen (punkt 65 och foljande punkter) var
i hog grad likartade. Sdrskilt de italienska
konsumenterna kunde foérvixla de bédda

4 — Forstainstansrattens dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01,
MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyran (HIPOVITON)
(REG 2004, s. 11-2787).

kdnnetecknen (punkt 72 och foljande punk-
ter).

IV — Overklagandet

11. Alcon har invint mot forstainstans-
rittens beslut att avvisa Alcons aberopade
grund i fraga om villkoren for verklig
anvindning och aberopat att forstainstans-
ratten vid bedémningen av férvixlingsrisken
gjorde fel sirskilt genom att inte tillrickligt
beakta uppfattningarna bland yrkesménnis-
kor inom det medicinska omréadet.

12. Alcon har dérfoér yrkat att domstolen
skall

1. upphéva det 6verklagade beslutet,

2.  om nodvindigt aterforvisa malet till
forstainstansritten, och
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3. forplikta Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken,
ménster och modeller) och/eller inter-
venienten att ersitta rittegdngskost-
naderna.

13. Harmoniseringsbyran anser att det i
huvudsak saknas grund for overklagandet
och att det till viss del inte kan upptas till
sakprovning. Harmoniseringsbyran har dar-
for yrkat att domstolen skall

1. till viss del avvisa och i 6vrigt ogilla
6verklagandet, och

2. forplikta klaganden att ersitta ritte-
gangskostnaderna.

14. Biofarma har deltagit som part i malet
férsta gingen vid den muntliga férhand-
lingen och dérvid anslutit sig till harmonise-
ringsbyrans yrkanden.
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V — Bedémning

A — Den forsta grunden for dverklagandet —
fragan huruvida grunden vad giller verklig
anvindning av det dldre varumdrket kan
upptas till sakprovning

15. Forstainstansrdtten konstaterade i
punkt 20 i den 6verklagade domen att "s6-
kanden i sin ansbkan inte anfért nagon
anmirkning mot att 6verklagandenimnden
skulle ha &sidosatt artikel 43.2 och 43.3 i
forordning 40/94 i det avseendet att villkoren
for verklig anvindning inte varit uppfyllda,
utan endast i det avseendet att intervenien-
ten genom de bevis pa verklig anvéndning
som denne forebringat inte visat att det aldre
varumirket verkligen anvénts fér preparat
for 6gonen”. Forstainstansritten fann darfor
att det som Alcon hade &beropat vid den
muntliga forhandlingen avseende villkoren
féor verklig anvidndning utgjorde en ny
otilldten grund.

16. Alcon anser diremot att vad som
dberopats angdende villkoren for verklig
anvindning endast utgér ett nytt argument
till stod for den egentliga dberopade grun-
den, ndmligen att artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94 har asidosatts.
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17. Enligt artikel 48.2 i forstainstansrittens
rittegangsregler far nya grunder inte abero-
pas under rittegingen, savida de inte féran-
leds av rittsliga eller faktiska omstandigheter
som framkommit forst under forfarandet. En
grund som utgdr en vidareutveckling av en
grund som tidigare framforts direkt eller
indirekt i ansokan ar dock tilliten. ®

18. Tillampningen av denna processuella
bestimmelse illustreras av fall fran andra
rattsomriden dn varumdirkesrétten. Nar det
gillde en i ansokan framférd grund om
asidosittande av flera villkor enligt artikel
87.1 EG godtog domstolen ett nytt pastiende
om att atgirderna gynnade &dven andra
mottagare dn sddana som éar foretag enligt
stodbestimmelserna, detta som en vidare-
utveckling av den ursprungliga grunden.®
Likasd har domstolen funnit péstiendet att
kommissionen gjort en otillricklig provning
rorande huruvida en atgird paverkade han-
deln utgbéra en vidareutveckling av den
aberopade grunden att nigon paverkan pa
handeln éverhuvudtaget inte forelag.” Aven
ett pastidende om procedurfel genom under-

5 — Se, i fraga om domstolens likalydande rittegangsregler, dom av
den 19 maj 1983 i mal 306/81, Verros mot parlamentet (REG
1983, s. 1755), punkt 9, av den 22 november 2001 i
mal C-301/97, Nederlinderna mot radet (REG 2001, s. I-
8853), punkterna 166 och 169, och av den 15 december 2005 i
mél C-66/02, Italien mot kommissionen (REG 2005, s. I-
10901}, punkt 85 och féljande punkter.

6 — Domen i malet Italien mot kommissionen (ovan fotnot 5),
punkt 87 och féljande punkter.

7 — Domen i mailet Italien mot kommissionen (ovan fotnot 5),
punkterna 103 och 108.

latenhet att hora vissa parter ansags som en
tilliten vidareutveckling av ett pastiende att
man inte tillrickligt hade undersokt de
materiella villkoren for att vidta de ifragava-
rande skyddsatgirderna. ® Slutligen har dom-
stolen dven godtagit ett nytt pastaende att en
aldersgrans borde ha tillkdnnagivits i ett
tjdnstetillsdttningsdrende som en vidare-
utveckling av den aberopade grunden att
det saknades rittsligt stod for att tillimpa en
aldersgrins.’

19. Forevarande fall ar likartat. Alcon
invinde i sitt 6verklagande mot konstateran-
dena i fraiga om verklig anvindning enligt
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94.
Biofarma har inte styrkt nigon anvdndning
som kan visa att varumirket ar tillrdckligt
kint hos den relevanta delen av den ita-
lienska allménheten. Anvindningen som
dgonpreparat hade heller inte styrkts. Enligt
vad forstainstansritten angett i punkt 17 i
den overklagade domen hade Alcon under
den muntliga forhandlingen “hidnvisat till
forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004
i mil T-334/01, MFE Marienfelde mot
harmoniseringsbyran — Vétoquinol (HIPO-
VITON) (REG 2004, s. 1I-2787), i syfte att
gora gillande att villkoren for verklig
anvindning inte varit uppfyllda, bland annat
pé grund av att det dldre varumirket haft en
liten marknadsvolym”.

8 — Domen i malet Nederlinderna mot rddet (ovan fotnot 5},
punkt 157 och foljande punkter samt punkt 169.

9 — Domen i malet Verros mot parlamentet (ovan fotnot 5),
punkterna 7 och 10.
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20. Det dr uppenbart att dessa pastienden
kompletterar motiveringen till den &bero-
pade rittsliga grunden att artikel 43.2 och
43.3 i forordning nr 40/94 har asidosatts. Det
ar dirfor inte fraga om otillitna nya grunder
utan om en tilliten vidareutveckling av en
grund som har aberopats inom ritt tid. Den
rattstillimpning som innebédr att pastden-
dena ansags ha framforts fér sent i malet &r
dérfor felaktig.

21. I punkt 23 i den 6verklagade domen har
forstainstansritten emellertid lamnat ytterli-
gare en motivering till sitt beslut att avvisa
pastdendena. Forstainstansrittens provning
kan inte g& utanfor den faktiska och rittsliga
ramen for tvisten vid 6verklagandendmnden.
Forstainstansritten konstaterade vidare kor-
rekt att Alcon, enligt vad som framgar av
handlingarna i malet, vare sig infor invand-
ningsenheten eller overklagandenidmnden
hade bestritt att verklig anvindning av det
dldre varumirket skett. Alcon hade till och
med uttryckligen forklarat sig avsta fran att
bestrida bevisen pa den verkliga anvind-
ningen.'® Vad Alcon bestred var att varu-
mirket hade anvints for en jamforbar
produkt. ! Férstainstansrittens slutsats var
darfér att invindningen angdende verklig
anvindning av det dldre varumirket var
otillaten dven darfor att den inte hade utgjort
tvisteféremadl hos 6verklagandendmnden.

10 — Det andra stillningstagandet i forhallande till invandnings-
enheten, bilaga 7 till verklagandet i forsta instans, s. 70.

11 — Se motiveringen till Sverklagandet, bilaga 3 till overklagandet
i forsta instans, s. 34.
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22. Denna alternativa motivering till avvis-
ningen av invindningen mot den verkliga
anvindningen svarar mot artikel 135.4 i
forstainstansrittens rittegingsregler. Enligt
den bestimmelsen kan parterna inte dndra
féremalet for tvisten i 6verklagandendmn-
den. Frigan rorande den verkliga anvind-
ningen var inte foremadl for tvisten i over-
klagandendamnden, eftersom Alcon avstod
fran att bestrida bevisningen om detta.
Forstainstansrétten har darfor korrekt avvi-
sat denna &beropade grund.

23. Alcon har anfért att en sddan begrins-
ning av tvisteféremalet vid forstainstans-
ritten till att avse samma grunder som i
overklagandet till 6verklagandendmnden kan
medféra att beslut som i ljuset av senare
rittspraxis dr uppenbart rittsstridiga vid-
makthalls. Detta argument bygger emellertid
pa en missuppfattning. Om en part genom-
giende invinder mot ett visst inslag i
harmoniseringsbyrdns réttstillimpning kan
parten sjalvfallet gora detta med framging
om forstainstansritten da har avgjort rétts-
fragan. Om parten emellertid — som Alcon
har gjort i detta fall — avstar fran att
framstélla invandning i en viss réttsfraga
ger inte ett nytt avgérande parten mojlighet
att forst vid forstainstansritten aberopa en
ny grund kopplad till frigan.

24. Den foérsta grunden for oGverklagandet
skall darfor avvisas.
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B — Den andra grunden for dverklagandet —
dsidosdttande av artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94

25. Med den andra grunden for sitt over-
klagande har Alcon invint mot tillimp-
ningen av artikel 8.1 b i férordning nr
40/94. Alcon anvinder sig dédrvid av sex oli-
ka delgrunder.

1. Sjdtte delgrunden — begrdnsning av varor

26. Med sin sjitte delgrund, som jag har
behandlar forst, har Alcon invént mot 6ver-
klagandendmndens och forstainstansrittens
jimférelser av de berérda varorna. Hos
overklagandendmnden begrinsade Alcon
uttryckligen uppgiften om sina varor till”-
lakemedel for 6gonen f6r behandling av gron
starr” och minskade didrmed ytterligare lik-
heten mellan varorna.

27. Forstainstansritten har i punkterna 51—
55 i den overklagade domen redovisat att
denna begrinsning inte har skett enligt
férutsdttningarna i artikel 44 i forordning

nr 40/94 och regel 13 i kommissionens
férordning (EG) nr 2868/95 av den 13
december 1995 om genomférande av for-
ordning nr 40/94 '%, Begrinsning av de varor
som avses i en ansbkan om registrering av
gemenskapsvarumirke skall goras uttryck-
ligen och utan villkor. Alcon har inte ingett
nagon ansdkan om begrinsning av varorna
utan endast bekraftat sin beredskap att goéra
detta. Darfor skall i enlighet med varumaér-
kesansékan alla likemedel for 6gonen beak-
tas vid jaimforelsen.

28. Alcon hade i princip ritt att hos over-
klagandendamnden begrinsa férteckningen av
varorna, eftersom det enligt artikel 44.1 i
férordning nr 40/94 dr mojligt att begrinsa
forteckningen Over varor som avses i en
varumirkesansokan. Det dr endast i dom-
stolsforfarandet som en begrinsning inte &r
mojlig pd grund av artikel 1354 i fors-
tainstansrittens rittegdngsregler, eftersom
en begrinsning skulle édndra foéremalet for
tvisten, '3

29. Enligt forstainstansrittens fasta rittsprax-
is krdvs emellertid helt riktigt att en begrins-

12 — EGT L 303, s. 1.

13 — Dom av den 21 oktober 2004 i mal C-447/02 P, KWS Saat
mot harmoniseringsbyran (REG 2004, s. 1-10107), punkt 58.
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ning av forteckningen dver varor som avses i
en varumirkesansokan skall goras uttryck-
ligen och utan villkor.'* En begransning av
varorna kan ndmligen ha visentlig betydelse
for rackvidden av det skydd som varumérket
har och - vilket star klart i forevarande fall —
fér om varumirket kan registreras.

30. Eftersom Alcon inte hade ansokt om en
begrinsning utan endast forklarat sig beredd
att gora en begransning kunde férstainstans-
ratten utan hinder av Alcons forklaring
dérvidlag dra slutsatsen att foérteckningen
av varor inte hade begrinsats.

31. Det kan heller inte anses ha forevarit
ndgot fel i forfarandet att Overklagande-
nimnden underlit anmoda Alcon att
inkomma med ett klarliggande. Ett klarlag-
gande hade formodligen varit meningsfullt
utifrdn processekonomiska synpunkter, men
det finns inga bestimmelser som siger att
overklagandendmnden ér skyldig att fa fram
ett sddant. Ddremot anges i Regel 13.3 i
férordning nr 2868/95 att harmoniserings-
byran skall meddela sokanden om de for-
mella kraven rérande dndring av en ans6kan
inte uppfylls, och byran skall ge en tidsfrist
for att avhjilpa bristen. Den skyldigheten
uppkommer dock forst sedan s6kanden har
gjort en dndringsansokan.

14 — Se punkt 51 i den éverklagade domen.
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32. Det saknas i forevarande fall anledning
att 4lagga harmoniseringsbyran nigon ytter-
ligare icke uttryckligen lagfist underrittel-
seskyldighet. Liksom de flesta som 4r parter i
forfarandet vid harmoniseringsbyran é&r
Alcon ett internationellt verksamt storfore-
tag som madste forfoga 6ver tillricklig sak-
kunskap for att pd eget ansvar delta i
varumirkesréttsliga férfaranden eller — som
i detta fall — lita sig foretradas av kvalifice-
rade ombud. Alcon borde dérfor ha insett att
en forklaring om att man &r beredd att
begrinsa varorna inte uppfyller kravet pa hur
en begransning av varorna skall ske.

33. Forstainstansritten begick alltsa inte
ndgot fel nar den vid jamforelsen av varorna,
i likhet med overklagandenimnden, utgick
fran forteckningen av varor enligt varumér-
kesansokan, namligen likemedel f6r 6gonen.
Denna grunds sjiatte delgrund kan inte
godtas.

2. Andra delgrunden - jamforelse av varorna

34. Av det som jag har anfért i anslutning till
sjatte delgrunden framgér det att talan inte
heller kan vinna bifall pd den andra del-
grunden, savida den inte skall avvisas.
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35. Med denna delgrund har Alcon gjort
gillande att forstainstansritten inte har krivt
bevisning av Biofarma f6ér att de bédda
varorna liknar varandra. Travatan tas i form
av ogondroppar medan Trivastan dr en
tablett. Redan av det skilet kan varorna inte
anses likna varandra.

36. Denna delgrund kan inte upptas till
sakprévning i den man den framstills som
en invindning mot den faktiska jamf6relsen
av varorna. Som framgar av artikel 225 EG
och artikel 58 forsta stycket i domstolens
stadga skall ett 6verklagande till domstolen
vara begransat till rittsfragor. Forstainstans-
ratten dr ensam behérig att faststilla de
relevanta faktiska omstindigheterna och
bedéma bevisningen. Bedémningen av de
faktiska omstindigheterna och bevisningen
ar ddrfor inte — utom i det fall da uppgifter
som understillts forstainstansratten har
missuppfattats — en rittsfriga som i sig ar
understilld domstolens kontroll i ett mal om
overklagande. ' Det har inte framkommit att
bevisningen i detta fall har missforstatts,
vilket heller inte péastis av Alcon.

37. Med detta argument har Alcon emeller-
tid ocksa invint mot hur de jamforda

15 — Se sarskilt for varumirkesrattens del dom av den 7 oktober
2004 i mal C-136/02 P, Mag Instrument mot harmonise-
ringsbyrdn (REG 2004, s. 1-9165), punkt 39, och av den
15 september 2005 i méal C-37/03 P, BiolD mot harmonise-
ringsbyran (REG 2005, s. 1-7975), punkt 43. Se i denna
mening dven dom av den 19 september 2002 i mdal
C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrin (REG 2002,
s. [-7561), punkt 22, samt, mer allmint, av den 11 febru-
ari 1999 i mal C-390/95 P, Antillean Rice Mills m. fl. mot
kommissionen (REG 1999, s. [-769), punkt 29, av den 15 juni
2000 i mal C-237/98 P, Dorsch Consult (REG 2000, s. [-4549),
punkt 35 och féljande punkt, samt av den 7 januari 2004 i de
forenade mélen P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P,
C-217/00 P och C-219/00 P, Aalborg Portland m. fl. mot
kommissionen (REG 2004, s. 1-123), punkt 49.

varorna bestimts. Det dr en réttsfraga i ett
mal om 6verklagande huruvida jamférelsen
skall begrinsas till tvd olika likemedel som
administreras pd var sitt satt.

38. Alcon har emellertid fel i pastiendet att
det avgorande ar att likemedlet Travatan har
formen av 6gondroppar. Som jag redan har
ndmnt skall jaimférelsen av varorna utga frin
forteckningen av varor enligt varumérkesan-
sokan, namligen lakemedel for 6gonen. Den
varugruppen omfattar likemedel som mark-
nadsfors i olika anvindningsformer, déri-
bland alltsd dven likemedel som - liksom
det lakemedel som det hir skall jaimforas
med — erbjuds i tablettform.

39. Inte heller denna delgrund kan godtas.

3. Forsta delgrunden — omséttningskretsen

40. Med sin forsta delgrund har Alcon gjort
gillande att harmoniseringsbyrdn har
avgriansat omsittningskretsen pi ett felaktigt
satt.
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41. I punkt 49 i den 6verklagade domen slog
forstainstansritten fast foljande:

"Det &r ostridigt att de ifrdgavarande varorna
ar lakemedel som forutsitter receptforskriv-
ning av ldkare innan de kan saluféras till
slutkonsumenterna pa apotek. Den relevanta
mélgruppen utgors diarfér inte endast av
slutkonsumenterna utan dven av yrkesman-
niskor, det vill sdga de likare som forskriver
likemedlet och de farmaceuter som siljer det
forskrivna likemedlet.” '°

42. I uttalandena angdende forvaxlingsrisk,
punkt 68 och féljande punkter samt punkt 72
och féljande punkter, delade férstainstans-
ritten overklagandendmndens bedémningar
med utgdngspunkt frin konsumenternas
uppfattningar. Endast i punkt 73 ndmndes
yrkesminniskor som en mdojlig del av
omsittningskretsen, varvid bedémningen
ater kopplades till konsumenternas uppfatt-
ningar.

43. Alcon har inviant mot att dven slutan-
vindarna innefattas i omsittningskretsen.

16 — Jamfor forstainstansrittens dom (forsta avdelningen) av den
17 november 2005 i mal T-154/03, Biofarma mot harmonise-
ringsbyran — Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX)
(REG 2005, s. 11-4743), punkt 45. Overklagandet med
malnummer C-95/06 P aterkallades senare.
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Eftersom varorna dr receptbelagda dr det
lakaren ensam som fattar beslut om inkop av
dessa. Dirfor har endast uppfattningarna hos
yrkesménniskor inom det medicinska omra-
det betydelse. Den tolkningen har gjorts
tidigare av en annan o6verklagandenimnd
hos harmoniseringsbyran '7, av forstainstans-
ritten '® och av domstolen '°.

44. Harmoniseringsbyran och Biofarma
anser ddremot att det dr patienternas upp-
fattningar som &r relevanta. Harmonisering-
sbyran har pédpekat att en patient som
konfronteras med varumirket inte fir vilse-
ledas betriffande ursprunget hos den vara
som kédnnetecknas av varumirket. Patientens
uppfattning saknar betydelse endast om det
kan uteslutas att han konfronteras med
varumirket. *° Biofarma har dven berért det
praktiska exemplet med forvixling av tva
lakemedel som patienten forvarar i medicin-
skapet i sin bostad.

45. Denna delgrund r6r 4 ena sidan en
faktisk omstindighet, ndmligen fragan vilka

17 — Alcon har &beropat forsta 6verklagandendmndens beslut av
den 12 maj 2004 i mal R 304/2003-1, Pierre Fabre
Medicament, SA mot Fujisawa Deutschland GmbH (RIBO-
MUSTIN/RIBOMUNYL).

18 — Alcon har &beropat forstainstansrittens beslut (andra avdel-
ningen) av den 5 mars 2003 i mal T-237/01, Alcon mot
harmoniseringsbyran — Dr Robert Winzer Pharma (BSS)
(REG 2003, s. 1I-411), punkt 42.

19 — Alcon har &beropat domstolens beslut av den 5 oktober
2004 i mal C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyran —
Dr Robert Winzer Pharma (BSS) (REG 2004, s. [-8993),
punkt 30.

20 — Sa tycks vara fallet med varumirket BSS, som anvénds for en
produkt avsedd for égonkirurgi och for vars sarskiljnings-
formaga uppfattningen hos yrkesmianniskor inom det medi-
cinska omradet ansetts utslagsgivande (se beslutet i det ovan i
fotnot 19 naimnda mélet BSS, punkt 30)
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som tilltalas av de berérda varorna. Del-
grunden kan i detta avseende inte upptas till
sakprévning. *!

2

46. Delgrunden ér & andra sidan ocksd en
invindning mot tolkningen av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 nir det giller avgrans-
ningen av omsittningskresten. Dessutom
innefattar den ett pastiende om bristfillig
motivering av forstainstansrittens slutsatser
genom att slutanvdndarna utan motivering
anvinds som referens trots att en mot-
stridande standpunkt framforts. Bada dessa
aspekter ror rittsfragor, varfor de i dessa
avseenden kan upptas till sakprévning.

47. Avgorande betydelse har enligt dom-
stolen det intryck som varumirket av den
kategori av vara eller tjanst som é&r i fraga gor
p4 genomsnittskonsumenten. %* I allmanhet
ar det konsumenternas eller slutanvindarnas
uppfattning som dr avgorande, eftersom hela
saluféringsprocessen syftar till att varan skall

21 — Se ovan punkt 36.

22 — Dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, Sabel (REG
1997, s. [-6191), punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819),
punkt 25, angdende motsvarigheten till artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 i artikel 4.1 b i radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, s.1 ; svensk
specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178).

forvirvas av nagon inom denna krets.*?
Detta giller emellertid endast om det &r
slutanvindaren som beslutar om férvirvet.

48. Nir det giller receptbelagda likemedel
tréiffas valet mellan olika produkter inte vid
inkopstillfillet utan redan vid likarbesoket.
Med hénsyn till de risker som &r forbundna
med anvindningen av receptbelagda like-
medel dr den underkastad sérskild kontroll
av likare och dven av apotek. Riskerna
motiverar till och med inskrankningar av
handeln inom gemenskapen®* och beaktas
aven i sekundirritten. Enligt artikel 88.1
forsta strecksatsen i Europaparlamentets och
rddets direktiv 2001/83/EG av den 6 novem-
ber 2001 om upprittande av gemen-
skapsregler fér humanlikemedel > skall
medlemsstaterna forbjuda reklam som riktar
sig till allmdnheten for likemedel som ar
receptbelagda. I friga om receptbelagda
lakemedel dr det darmed i princip yrkes-
ménniskor inom det medicinska omridet
och inte slutanvindarna som beslutar om
inkopen.

49, Aven om man trots detta i princip
beaktar dven patienten, eftersom denne,

23 —Dom av den 29 april 2004 i mal C-371/02, Bjornekulla
Fruktindustrier (REG 2004, s. 1-5791), punkt 24.

24 — Dom av den 11 december 2003 i mal C-322/01, Deutscher
Apothekerverband (REG 2003, s. [-14887), punkt 119.

25 — EGT L 311, s. 67.
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som sdrskilt harmoniseringsbyran anférde
vid den muntliga forhandlingen kan paverka
ldkarens forskrivningar, dr patientens infly-
tande i fraga om receptbelagda likemedel
mycket mindre in likarens ansvar. *°

50. Framfor allt innebdr inte patientens
eventuella inflytande att det ar denne som
skall anses utgora en normalt informerad
samt skiligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsument av ifrdgavarande
varor. Vem som &dr genomsnittskonsument
mdste i stillet forstds med utgdngspunkt fran
den kategori som har avgérande inflytande
pd beslutet om inkop av ett receptbelagt
lakemedel, det vill sdga lakarna som utfirdar
recepten.

51. Risken att en patient som oberoende av
receptforskrivningen konfronteras med varu-
mirket skall forvixla olika lakemedel, sasom
harmoniseringsbyran och Biofarma har pekat
pa, har mindre betydelse atminstone frin
varumdrkesrittslig synpunkt. Domstolen har
namligen i domen Picasso ansett att det
tillfille da valet mellan varorna och varu-

26 — Jamfor tyska Bundesgerichtshofs dom av den 15 oktober
1992 i mal I ZR 259/90, CORVATON mot CORVASAL,
industriellt rittsskydd och upphovsritt 1993, 118, 119, av den
2 februari 1989 i mél 1 ZR 150/86, Herzsymbol, industriellt
rittsskydd och upphovsritt 1989, 425, 428, och av den
25 januari 1990 i méal I ZR 83/88, L-THYROXIN, industriellt
rittsskydd och upphovsrétt 1990, 453, 455. Liknande i beslut
av Hearings Officer S.J. Probert hos UK Patent Office av den
29 januari 1998 (ansékan nr 1582474 av Dallas Burston
Ashbourne Limited och invindning nr 42375 av Warner-
Lambert Company, (DICLOTARD), http://www.patent.gov.
uk/tm/legal/decisions/inter1998/001198.pdf, s. 13, rad
12 och foljande rader).
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markena kommer till stind 4r avgérande for
bedémningen av forvixlingsrisken. >’ Andra
tillfillen di konsumenterna har en storre
tendens att forvixla varorna pa grund av att
de 4r mindre upzpméirksamma har darvid
mindre betydelse. *®

52. Alcons uppfattning att omséttningskret-
sen for receptbelagda likemedel utgors av
yrkesménniskor inom det medicinska omra-
det och inte patienter ar ddrfor riktig. Trots
denna framférda uppfattning har fors-
tainstansritten varken rett ut rittsfragan
hur begreppet allménheten enligt artikel 8.1
b i férordning nr 40/94 skall avgrénsas eller
motiverat varfor det mot Alcons uppfattning
skall anses vara slutanvindarna som utgor
denna allménhet.

53. Foljaktligen har den 6verklagade domen
i vart fall en bristfillig motivering nir det
giller savdl tolkningen av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 som den konkreta
hinvisningen till slutanvindarna. Om
forstainstansritten faktiskt har ansett att
det alltid 4r den genomsnittlige slutanvéinda-

27 — Dom av den 12 januari 2006 i mé&l C-361/04 P, Ruiz-Picasso
m.fl. mot harmoniseringsbyran (REG 2006, s. 1-643),
punkt 40.

28 — Domen i malet Picasso (ovan fotnot 27), punkt 41 och
foljande punkter.
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ren som 4r relevant oberoende av vilken typ
av vara det ér fraga om, foreligger utéver en
bristfillig motivering dven en felaktig tolk-
ning av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

54. Emellertid kan hdr hénvisningen till
slutanvdndarna i vart fall med en annan
formulering godtas. I detta fall 4r det
namligen inte tva receptbelagda likemedel
som skall jamf6éras utan & ena sidan den i
ansbkan angivna varugruppen farmaceutiska
preparat fér dgonen och & andra sidan det
receptbelagda likemedel som siljs under
varumirket TRIVASTAN. Som Alcon pa
forfragan medgav vid den muntliga forhand-
lingen dr emellertid inte alla farmaceutiska
preparat fér ogonen receptbelagda pa den
italienska marknaden.

55. Nar det giller varumirken for receptfria
likemedel har slutanvindarnas uppfattning
mycket storre betydelse. Det kan visserligen
dven vara pd ldkares initiativ som sddana
lakemedel képs, men i manga fall ar det
slutanvéndaren sjilv som beslutar om inkop.
Dirfor riktar sig reklam for dessa likemedel
dven till slutanvindarna. >

29 — Se artikel 88.2 i forordning nr 2001/83

56. Aven slutanvindarnas uppfattning skall
tillmétas betydelse just vid bedémningar som
i detta fall av forvixlingsrisk mellan & ena
sidan en varugrupp med savil receptfria som
receptbelagda likemedel och 4 andra sidan
receptbelagda likemedel. Om slutanvinda-
ren vill kopa det receptfria ldkemedlet men
pa grund av forvixling fragar efter det
receptbelagda likemedlet kommer apoteket
att neka honom detta. Om han diremot pa
grund av forvixling fragar efter det receptfria
likemedlet men pa grund av dkommans art
egentligen skulle vilja ha det receptbelagda
lakemedlet, far han kanske ett lakemedel
som inte avhjilper hans dkomma.

57. Att som Alcon begirt reducera omsitt-
ningskretsen till att avse endast likare skulle
dérfor i forevarande fall kunna vara godtag-
bart endast om forvixlingsrisken for recept-
belagda farmaceutiska preparat for égonen
kunde bedémas separat. Det skulle forutsitta
att varuforteckningen kunde delas upp.

58. I princip dr det mojligt att bevilja eller
avsld en varumirkesansékan endast fér en
viss del av varuforteckningen. Enligt artikel
43.5 forsta meningen i férordning nr 40/94
skall varuméirkesansokan namligen avslas
endast for sddana varor eller tjanster betraf-
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fande vilka prévningen av invindningen visar
att varumdrket inte kan registreras.

59. Hir spelar detta emellertid ingen roll,
eftersom Alcon inte har gjort ndgon niarmare
uppdelning av det vittomfattande huvud-
begreppet farmaceutiska preparat f6r gonen
och eftersom vare sig harmoniseringsbyran
eller forstainstansritten sjilvmant kunnat
korrigera varuforteckningen. Det 4r visserli-
gen mojligt att vigra registrering av enskilda
uttryckligen nimnda varor eller varugrupper,
men annars disponerar sbkanden dver upp-
delningen av varugrupperna. Dessutom
kommer de formella kraven pd en begrins-
ning av varuférteckningen in i bilden, och
om en uppdelning skedde under domstols-
férfarandet skulle de faktiska omstindighe-
terna i friga om vilka harmoniseringsbyrin
har beslutat dndras. *°

60. Foljaktligen har forstainstansritten kun-
nat bedoma forvixlingsrisken enbart med
hénsyn till slutanvindarnas uppfattning. Den
férsta delgrunden i den andra grunden for
overklagandet medfér alltsd inte att den

30 — Se, for ett liknande resultat, tyska Bundespatentgerichts dom
av den 20 november 1997 i mal 30 W (pat) 123/97
("Plantapret”, industriellt rattsskydd och upphovsritt 1998,
725, 727) och tyska Bundesgerichtshofs dom av den
12 februari 1998 i mal I ZB 32/95 ("salvent mot Salventerol”,
BGH industriellt rittsskydd och upphovsritt 1998, s. 924,
s. 925).

I-3588

overklagade domen skall upphévas trots att
en felaktig rittstillimpning forekommit.

4. Tredje och fjarde delgrunderna — jamfo-
relse mellan ordkidnnetecknen

61. Med tredje och fjarde delgrunderna
invinder Alcon mot jimférelsen av kinne-
tecknen i visuellt och fonetiskt hinseende.
Dirmed invinder Alcon emellertid uteslu-
tande mot hur férstainstansriatten har fast-
stillt de faktiska omstindigheterna. Over-
klagandet kan dérfor inte upptas till sak-
provning i den delen. *!

5. Femte delgrunden — Forvéxlingsrisk

62. 1 den del Alcon invinder mot bedom-
ningen av forvixlingsrisken motiveras detta i
huvudsak med att likare och apotek inte har
beaktats i tillricklig omfattning. Som jag
redan har anfort dr det emellertid tillriackligt
att forvaxlingsrisk foreligger hos slutanvén-
darna, eftersom varuforteckningen for varu-
mirket TRAVATAN éven innefattade recept-
fria likemedel. ** Det finns alltsa inte nagon
grund for Alcons overklagande pd denna
punkt.

31 — Se ovan punkt 36.
32 — Se ovan punkt 54.
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VI — Riittegangskostnader skall tappande part foérpliktas att ersétta
riattegangskostnaderna om detta har yrkats.
Eftersom Alcon inte har framging med sitt
Overklagande utan #r tappande part skall
63. Enligt artikel 122 jimford med artiklarna  Alcon foérpliktas att ersdtta réttegings-
118 och 69.2 i domstolens rittegdngsregler  kostnaderna.

VII — Forslag till avgorande

64. Jag foreslar darfor att domstolen meddelar f6ljande dom:

1. Overklagandet ogillas.

2. Alcon Inc. skall ersétta riattegiangskostnaderna.
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