BVBA MANAGEMENT, TRAINING EN CONSULTANCY

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 15 februari 2007 *

I mal C-239/05,

angéende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av Hof
van beroep te Brussel (Belgien) genom beslut av den 30 maj 2005, som inkom till
domstolen den 3 juni 2005, i malet

BVBA Management, Training en Consultancy

mot

Benelux-Merkenbureau,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna
R. Schintgen, P. Kuris (referent), G. Arestis och L. Bay Larsen,

* Réttegangssprak: nederlandska.
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generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Benelux-Merkenbureau, genom L. de Gryse och B. Dauwe, advocaten,

— Tysklands regering, genom M. Lumma, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N. Rasmussen och
H. van Vliet, bada i egenskap av ombud,

och efter att den 6 juli 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om foérhandsavgorande avser tolkningen av radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17,
s. 178) (nedan kallat direktivet).
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Begidran har framstillts i ett mal mellan BVBA Management, Training en
Consultancy (nedan kallat MT & C) och Benelux-Merkenbureau (Benelux
varumirkesmyndighet) (nedan kallad BVMM) med anledning av att BVMM avslagit
MT & C:s ansokan om registrering av ordkidnnetecknet The Kitchen Company f6r
olika varor och tjanster.

Tillimpliga bestimmelser

Gemenskapsbestimmelserna

Enligt forsta skalet i direktivet, &r syftet med detta att nirma medlemsstaternas
varumdirkeslagar till varandra for att undanréja de olikheter som kan komma att
hindra den fria rérligheten fér varor och det fria utbytet av tjanster samt snedvrida
konkurrensforhallandena pa den gemensamma marknaden.

Sasom framgar av tredje skalet i direktivet, syftar detta emellertid inte till ett
fullstdndigt nirmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumérken, utan till ett
nérmande av de nationella réttsliga bestimmelser som mest direkt paverkar den inre
marknadens funktion.

I femte skilet i direktivet betonas att medlemsstaterna 4ven i fortsittningen ar fria
att faststélla procedurregler for registrering av varumérken och att det ankommer pa
dem bland annat att faststilla hur varumaérkesregistrering skall ske.
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I sjunde skalet i direktivet anges att for att uppna det mal som tillndrmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar syftar till kravs att villkoren for att erhalla och
vidmakthalla ett registrerat varumairke i princip 4r identiska i de olika medlems-
staterna. Grunderna for att vagra registrering eller grunderna for ogiltighet avseende
sjilva varumérket, till exempel att detta saknar sirskiljningsférmaga, skall anges pa
ett uttémmande sitt.

I artikel 3 i direktivet, som har rubriken “Registreringshinder eller ogiltighets-
grunder”, féreskrivs foljande:

”1. Foljande tecken och varumirken far inte registreras och om registrering har skett
skall de kunna ogiltigférklaras:

b) Varumirken som saknar sérskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestér av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, vérde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna.
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3. Ett varumirke skall inte végras registrering eller ogiltigforklaras med stod av
punkt 1 b, c eller d, om det fore tidpunkten for registreringsansékan och som en
foljd av det bruk som har gjorts av det har forvarvat sarskiljningsforméga. En
medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestimmelse skall gilla dven da
sarskiljningsférmagan har forvirvats efter tidpunkten for registreringsansékan eller
tidpunkten for registreringen.

I artikel 13 i direktivet, som har rubriken “Registreringshinder eller grunder for
upphévande eller ogiltighetsforklaring avseende endast en del av varorna eller
tjidnsterna”, foreskrivs foljande:

"I de fall da registreringshinder eller grunder fér upphivande eller ogiltighets-
forklaring foreligger endast for en del av de varor eller tjanster f6r vilka varumérket
har ansokts eller registrerats, skall viigran att registrera, upphéiva eller ogiltigforklara
varumirket endast avse dessa varor eller tjanster.”

Den nationella lagstiftningen

Beneluxldndernas enhetliga varumirkeslag dndrades, med verkan fran och med den
1 januari 1996, genom protokoll av den 2 december 1992 om éndring av den
ovanniamnda lagen (Moniteur beige av den 12 mars 1996, s. 5317) (nedan kallad
BVML), i syfte att inforliva direktivet med rattsordningen i de tre Beneluxldnderna.
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10 I artikel 1 BVML foreskrivs foljande:

"Ett individuellt varuméirke kan bestd av beteckningar, figurer, avtryck, sigill,
bokstéver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning och andra kidnnetecken
som kan sarskilja ett foretags varor.

u I artikel 6 bis BVML foreskrivs foljande:

”1. Benelux varumirkesmyndighet skall avsla en ansokan om registrering om

a) det kdnnetecken for vilket registrering soks inte utgor ett varumirke i den
mening som avses i artikel 1, i synnerhet nér det saknar sarskiljningsformaga, i
enlighet med vad som foreskrivs i artikel 6 quinquies B.2 i Pariskonventionen,

2. Avslag pa ansokan om registrering skall avse hela det kinnetecken som utgor
varumdrket. Avslaget kan begrinsas till en eller flera av de varor som varumérket ar
avsett for.
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3. Benelux varumirkesmyndighet skall utan drojsmal skriftligen underritta
s6kanden om sin avsikt att helt eller delvis avsla ansokan. Skilen for avslag skall
anges och sokanden skall ges tillfille att yttra sig inom en frist som faststills i
tillampningsforeskrifterna.

4. Om de invandningar Benelux varumérkesmyndighet anfért mot registrering inte
aterkallas inom den foreskrivna fristen, skall ansékan om registrering avslas helt eller
delvis. Benelux varumiérkesmyndighet skall utan dréjsmal skriftligen underritta
sokanden om avslaget. Underrittelsen skall innehalla skélen for avslag och en
hanvisning till mojligheten att fa beslutet Gverprévat enligt artikel 6 ter.

Artikel 6 ter BVML har foljande lydelse:

”"Sokanden far inom tvd manader fran tidpunkten fér meddelandet enligt artikel 6 bis
[4] vécka talan vid [H]of van beroep te Brussel, Gerechtshof te ’s-Gravenhage eller
Cour d’appel de Luxemburg och yrka att varumérket skall registreras. ...”

Vad slutligen giller forfarandet for registrering av varumirken for varor eller
tjanster, foljer BVMM klassindelningen av varor och tjanster enligt Nicedverens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg (nedan kallad
Nice6verenskommelsen), som de tre Beneluxlénderna anslutit sig till.
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Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 7 april 2000 gav MT & C, som &r s6kande i malet vid den nationella domstolen,
in en ansokan till BVMM om registrering av ordkdnnetecknet The Kitchen
Company som varumérke for vissa varor i klasserna 11, 20 och 21 samt fér tjanster i
klasserna 37 och 42 i Niceéverenskommelsen.

De varor och tjanster som varumairket begirts skyddat for angavs med avseende pa
var och en av klasserna. Betridffande klass 21 avsag ansokan koksredskap samt mat-
och koksserviser i glas, porslin, oddla metaller, syntetmaterial och keramik.

Den 24 april 2001 meddelade BVMM preliminért, och den 25 februari 2002
slutgiltigt, att den avslog anstkan om registrering av ordmérket The Kitchen
Company pa grund av att det saknade sarskiljningsférmaga i den mening som avses i
artikel 6 bis 1 a BVML.

Det framgéar av beslutet om hénskjutande att BVMM inte triffade ett separat
avgorande for var och en av de varor och tjianster som varumirket sokts registrerat
for, utan att byran beslutade att det kinnetecken som sokts registrerat saknade
sarskiljningsformaga med avseende pa hela det skydd som sokts.

MT & C vickte talan vid Hof van beroep te Brussel och yrkade att det angripna
beslutet skulle ogiltigforklaras och att BVMM skulle forpliktas att registrera
varumdrket i forsta hand for samtliga klasser betriffande vilka det sokts registrerat
och i andra hand for de klasser betriffande vilka den hinskjutande domstolen ansag
att det sokta varumérket hade sérskiljningsformaga.
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Hof van beroep te Brussel faststillde BVMM:s beslut att ordkdnnetecknet The
Kitchen Company saknade sérskiljningsformaga med avseende pa samtliga varor
och tjanster som angetts i ansokan om registrering, med undantag for vissa varor i
klass 21.

Hof van beroep te Brussel angav hirvid att varumérket, med avseende pé varorna i
klass 21, hade beskrivande karaktir endast betriffande koksredskap och beroende pa
deras art och avsedda anvindning. Den hinskjutande domstolen ansdg att
sammansittningen av orden The Kitchen Company inte ger genomsnittskon-
sumenten en uppfattning om de 6vriga varornas avsedda anvindning genom en
spontan spraklig association. Den hinskjutande domstolen fann dérfér, i motsats till
BVMM, att varumirket hade sirskiljningsférméaga med avseende pa dessa varor,
eftersom det inte hade beskrivande karaktir och eftersom BVMM inte anfort nagot
annat registreringshinder och inget annat registreringshinder hade diskuterats vid
BVMM.

BVMM hinvisade emellertid till Beneluxdomstolens dom av den 15 december 2003
i mal A 2002/2, BVMM mot Vlaamse Toeristenbond och hivdade vid den
hanskjutande domstolen att denna inte var behérig att avgora MT & C:s
andrahandsyrkande, eftersom MT & C inte hade begrinsat vare sig sin ursprungliga
ansokan om registrering eller sin begiran om omprévning till BVMM till att avse
endast vissa varor. Den ovannimnda domstolen &r inte behorig att avgora
anstkningar som inte omfattas av BVMM:s beslut och som inte limnats in till
BVMM.

Hof van beroep te Brussel ansag att det f6ljer av bland annat domstolens dom av den
12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619)
att den behériga myndigheten skall bedéma ansékan om registrering med avseende
pa var och en av de varor eller tjanster som varumaérket soks registrerat for. Denna
myndighet kan komma fram till olika slutsatser beroende pd vilka varor eller tjanster
som bed6éms. Den hinskjutande domstolen ansag att den logiska foljden av detta ér
att den ovannimnda myndigheten under saddana forhéllanden skall ange dessa
slutsatser i det preliminédra avslagsbeslutet och i férekommande fall i det slutliga
beslutet.
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Den hinskjutande domstolen anférde dven att det inte kan uteslutas att relevanta
omsténdigheter och forhallanden dndras frin det att den behériga myndigheten
fattar sitt beslut till dess att en domstol avgor en talan mot detta beslut.

Hof van beroep te Brussel ansag att en praxis som bestar i att den behériga
myndigheten, sdsom i malet vid den nationella domstolen, med avseende pa sidana
bestaimmelser som artiklarna 6 bis och 6 ter BVML beslutar att det kinnetecken som
sokts registrerat saknar sirskiljningsformaga med avseende pa hela det sokta
skyddet och inte triffar ett separat avgbrande for var och en av varorna och
tjiansterna kan innebéra att den domstol vid vilken talan fors mot ett sddant beslut
inte kan beakta samtliga relevanta omstindigheter och férhallanden. Den
omstindigheten att registreringshinder inte foreligger med avseende pé en av de
varor som anges i registreringsansokan, men daremot med avseende pa 6vriga varor,
kan némligen utgora en relevant omstindighet vid bedémningen av denna ansékan.
Eftersom nagot slutligt avgdrande inte angetts for varje vara eller tjanst for sig kan
den ovannidmnda domstolen emellertid inte utéva sin prévningsritt till fullo pa
grund av att den enligt nationella bestimmelser fir avgora mal endast inom de
granser som stills upp genom ansékan till den behériga myndigheten och dennas
beslut.

Under dessa omsténdigheter beslutade Hof van beroep te Brussel att vilandeforklara
malet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Skall varumérkesmyndigheten, nar den bedémt samtliga relevanta omstandig-
heter och forhéllanden med avseende pa absoluta registreringshinder, tréffa ett
separat preliminért eller slutligt avgérande for var och en av de varor och
tjianster som angetts i en ansokan [om registrering av varumaérke]?
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2) Kan de relevanta omstindigheter och forhallanden som den nationella
domstolen skall beakta nér talan fors mot varumirkesmyndighetens beslut
skilja sig at pa grund av den tid som forflutit mellan de bada ... avgérandena
eller skall den nationella domstolen endast beakta omstidndigheter och
forhallanden som foreldg vid tidpunkten for varumiarkesmyndighetens beslut?

3) Utgor domstolens tolkning i domen i [det ovanndmnda] malet Koninklijke KPN
Nederland hinder mot att nationella bestimmelser om den [ovannimnda]
domstolens behorighet tolkas s&, att denna domstol dr forhindrad att beakta
omstindigheter och forhallanden som #4ndrats, eller avgéra huruvida varu-
mirket har sdrskiljningsférmaga betraffande var och en av varorna och
tjansterna?”

Prévning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida
direktivet skall tolkas sa, att den behdériga myndigheten, nér den avslar en ansékan
om registrering av ett varumirke, ar skyldig att i beslut ange vilka slutsatser den
kommit fram till separat betriffande var och en av de varor och tjanster som avses i
ansokan om registrering, oberoende av hur denna ansékan formulerats.
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Yttranden som har inkommit till domstolen

Enligt BVMM:s uppfattning innebdr den omstindigheten att en bedémning skall
goras av huruvida registreringshinder foreligger betriffande de varor eller tjanster
som det sokta varumarket avser inte alltid att det dr nodvéndigt att ange skalen till
varfor ansokan skall avslas eller inte avslas separat for varje vara och tjanst som
angetts i ansokan.

Tysklands regering har daremot hiavdat att den behoriga myndigheten i sitt beslut i
princip skall ange vilka slutsatser den kommit fram till separat betraffande var och
en av de varor och tjanster som avses i ans6kan om registrering. Denna myndighet
kan emellertid underlata att ange vilka slutsatser den kommit fram till for var och en
av dessa varor och tjanster for sig om det ar mojligt att sammanfora vissa av dem
med hénsyn till att kidnnetecknets mdojligheter till skydd skall beaktas lika
betraffande dessa.

Enligt Europeiska gemenskapernas kommission skall den behériga myndigheten
motivera ett beslut att avslda en ans6kan om registrering av ett varumérke med
avseende pa samtliga varor och tjinster som anges i ansékan. Myndigheten kan
emellertid inskrdnka motiveringen till en allmén motivering om den anser att denna
omfattar samtliga ber6rda varor och tjanster.

Domstolens bedomning

Domstolen erinrar om att den prévning av registreringshindren i bland annat
artikel 3 i direktivet som gors vid ansokningstillfallet skall vara grundlig och
fullstindig for att forhindra att varumirken registreras felaktigt (domen i det
ovannimnda malet Koninklijke KPN Nederland, punkt 123 och dir angiven
rattspraxis).
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Domstolen har dessutom fastslagit att eftersom en anstkan om registrering av ett
varumdirke alltid gors for de varor och tjanster som anges i ansékan, skall fragan
huruvida varumirket omfattas av nagot av de registreringshinder som anges i
artikel 3 i direktivet bedémas konkret med avseende pa dessa varor eller tjinster
(domen i det ovannamnda mélet Koninklijke KPN Nederland, punkt 33).

Domstolen har dven slagit fast att nir en ansokan om registrering av ett varumirke
avser olika varor eller tjanster, skall den behoriga myndigheten med avseende pa var
och en av dessa varor eller tjinster kontrollera att varumérket inte omfattas av nagot
av de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i direktivet. Myndigheten kan dérvid
gora olika bedomningar beroende pa vilka varor eller tjanster som prévas (domen i
det ovannidmnda malet Koninklijke KPN Nederland, punkt 73).

I artikel 13 i direktivet foreskrivs i 6vrigt att i de fall da registreringshinder foreligger
endast for en del av de varor eller tjanster for vilka varumirket har ansokts, skall
vigran att registrera endast avse dessa varor eller tjanster.

Harav foljer att bedomningen av huruvida de registreringshinder foreligger som
anges i artikel 3 i direktivet skall avse var och en av de varor eller tjanster som avses i
registreringsansbkan och vidare att den behériga myndighetens avslagsbeslut i
princip skall vara motiverat med avseende pé var och en av dessa varor eller tjinster.

Domstolen foéranleds inte att géra ndgon annan beddmning i det fallet da en ansékan
till den behoriga myndigheten avseende en grupp varor eller tjanster inte i andra
hand avser registrering av det berorda varumirket for sirskilda varu- eller
tjiansteklasser eller for varor eller tjanster som bedéms for sig.
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Den behoériga myndighetens skyldighet att motivera ett beslut om avslag pa en
ansokan om registrering av ett varumirke med avseende pa var och en av de varor
eller tjanster som avses i registreringsansokan foljer dven av att det ar vésentligt att
nationella myndigheters beslut om avslag avseende rittigheter som foljer av
gemenskapsritten skall kunna prévas i domstol for att sikerstélla att skyddet av
rattigheten &r effektivt. Domstolsprévningen skall darfor avse huruvida skilen med
motiveringen &ar lagenliga (se, for ett motsvarande synsitt, dom av den
15 oktober 1987 i mal 222/86, Heylens m.fl, REG 1987, s. 4097, punkterna 14
och 15; svensk specialutgava, volym 9, s. 223).

Nér samma registreringshinder anférs mot en kategori eller en grupp av varor eller
tjianster kan den behériga myndigheten emellertid begrinsa motiveringen till en
motivering som géller f6r samtliga berdrda varor eller tjanster.

Med beaktande av vad ovan anforts skall den forsta fragan besvaras s, att direktivet
skall tolkas s3, att den behoériga myndigheten, ndr den avslir en ansbkan om
registrering av ett varumirke, dr skyldig att i beslutet ange vilka slutsatser den
kommit fram till betriffande var och en av de varor och tjinster som avses i ans6kan
om registrering, oberoende av hur denna ansékan formulerats. Ndar samma
registreringshinder anférs mot en kategori eller en grupp av varor eller tjanster
kan den behoriga myndigheten emellertid begriansa motiveringen till en motivering
som giller for samtliga ber6rda varor eller tjanster.

Den tredje fragans andra del

Den hénskjutande domstolen har stéllt den tredje frigans andra del, som skall
beddmas hérefter, for att fa klarhet i huruvida direktivet skall tolkas s&, att det utgor
hinder mot att nationell lagstiftning innehaller bestimmelser som innebér att den

I-1490



40

41

BVBA MANAGEMENT, TRAINING EN CONSULTANCY

domstol vid vilken talan fors mot den behdriga myndighetens beslut inte far avgora
huruvida varumiérket har sirskiljningsférmaga med avseende pa var och en av
varorna och tjansterna beaktade for sig.

Yttranden som har inkommit till domstolen

BVMM har hivdat att denna fraga flyter samman med den forsta frigan, eftersom
den avser den nationella domstolens behérighet att avgora huruvida varumérket har
sarskiljningsférmaga "betriffande var och en av varorna och tjinsterna”, och att den
darfor skall besvaras pa samma sétt. Det finns ingen grund fér den tredje fragans
andra del, eftersom den hénfor sig till en mojlig bristande 6verensstimmelse mellan
domen i det ovanndmnda maélet Koninklijke KPN Nederland och tolkningen av
"nationella bestimmelser om den domstolens behérighet [om talan férs mot den
nationella myndighetens beslut]”. Det framgar ndmligen av den ovanndmnda domen
att grinserna for de nationella domstolarnas behérighet bestims av interna
rattsregler.

Den tyska regeringen har ddremot gjort géllande att grinserna for domstolsprov-
ningen inte kan bestimmas i nationella rittsregler med avseende pa huruvida
varumirkets sirskiljningsférmaga skall bedomas separat for varje vara eller tjénst.
Enligt den tolkning som foljer av domen i det ovanndmnda malet Koninklijke KPN
Nederland innehéller direktivet obligatoriska anvisningar som de behoriga
myndigheterna skall f6lja i sina beslut. Enligt den tyska regeringen kan och skall
de domstolar som enligt den interna rittsordningen endast skall kontrollera att
dessa beslut dr lagenliga, dven filla avgérande med avseende pa varor och tjanster,
det vill siga betriffande varje klass f6r sig. Den tyska regeringen har emellertid tillagt
att den behoériga myndigheten kan underlata att ange vilka slutsatser den kommit
fram till f6r var och en av dessa varor och tjanster f6r sig om det dr mojligt att fora
samman avgorandena for olika varor och tjanster med héansyn till att kdnnetecknets
mojligheter till skydd skall beaktas lika betriffande dessa.
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Enligt kommissionens uppfattning utgér direktivet inte hinder mot att nationella
bestimmelser om den domstols behorighet vid vilken talan f6rs mot den behériga
myndighetens beslut tolkas pa sadant sitt att om den som ansokt om registrering av
ett varumarke inte i andra hand ansokt om registrering for de varor och tjanster som
denna myndighet inte anfor nagot registreringshinder mot, far denna domstol inte
férordna att den ovannamnda myndigheten skall registrera varumérket for en del av
varorna eller tjansterna. Enligt kommissionen uppfyller BVML kraven i direktivet,
sdrskilt artiklarna 3 och 13 i detta, och medlemsstaterna har enligt direktivet ett stort
utrymme for att utveckla interna forfaranden i friga om varumérken.

Domstolens bedomning

Domstolen erinrar inledningsvis om att genom direktivet genomfors, sasom framgar
av tredje skilet i detta, inte ett fullstindigt ndrmande av medlemsstaternas
lagstiftning om varumérken, utan det begrinsar sig till att ndrma de nationella
rattsliga bestimmelser som mest direkt paverkar den inre marknadens funktion.

Enligt lydelsen i femte skilet i direktivet dr medlemsstaterna fria att faststilla
procedurregler, bland annat for registrering av varumérken och i synnerhet for att
faststélla hur varumérkesregistrering skall ske.

Enligt fast réttspraxis skall det, i avsaknad av gemenskapsrittsliga foreskrifter
avseende en sirskild del av ett rattsomrade som omfattas av gemenskapsritten, i
varje medlemsstats rittsordning anges vilka férfaranden f6r att viacka talan som &r
avsedda att tillvarata rattigheter som for enskilda foljer av gemenskapsritten. Dessa
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forfaranden far emellertid varken vara mindre férmanliga 4n de som avser en
liknande talan som grundar sig pa nationell ritt (likvardighetsprincipen) eller gora
det i praktiken omojligt eller orimligt svirt att utéva rittigheter som foljer av
gemenskapsritten (effektivitetsprincipen) (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 6 december 2001 i mal C-472/99, Clean Car Autoservice, REG 2001, s. I-9687,
punkt 28 och dér angiven rattspraxis).

Betriffande saddan nationell lagstiftning som den som ér i friga i malet vid den
nationella domstolen och som innebir att den domstol vid vilken talan f6rs mot den
behoriga myndighetens beslut inte far avgora huruvida varumérket har sirskilj-
ningsforméga med avseende pa var och en av de varor och tjinster som anges i
ansokan om registrering av detta varumérke om varken ansokan eller den
ovannimnda myndighetens beslut hdnfor sig till varu- eller tjansteslag eller till
varorna eller tjansterna beaktade var for sig kan sddana grinser for domstolarnas
behorighet inte anses strida mot effektivitetsprincipen, bland annat eftersom den
berorde efter ett avgorande som helt eller delvis gar honom emot kan inge en ny
ansOkan om registrering av varumérket. Det ankommer emellertid pa den
hinskjutande domstolen att kontrollera huruvida likvirdighetsprincipen och
effektivitetsprincipen iakttagits.

Det framgar vidare av domstolens rattspraxis att en domstol vid vilken talan vackts
mot ett beslut angdende en ansokan om registrering av ett varumirke dven skall
beakta samtliga relevanta omstiandigheter och forhallanden inom grinserna for den
provningsratt som foreskrivs for domstolen i tillimplig nationell lagstiftning (se, for
ett motsvarande synsitt, domen i det ovanndmnda mélet Koninklijke KPN
Nederland, punkt 36).

Med beaktande av vad ovan anforts skall den tredje fragans andra del besvaras s4, att
direktivet skall tolkas s&, att det inte utgér hinder mot att nationell lagstiftning
innehaller bestammelser som innebir att den domstol vid vilken talan fors mot den
behoriga myndighetens beslut inte far avgora separat huruvida varumérket har
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sdrskiljningsformaga med avseende pa var och en av de varor och tjanster som avses
i ans6kan om registrering, nir varken detta beslut eller ansékan hénfor sig till varu-
eller tjdnsteslag eller till varorna eller tjansterna beaktade var for sig.

Den andra fragan och den tredje frdgans forsta del

Den hinskjutande domstolen har stéllt den andra fragan och den tredje fragans
forsta del, som skall bedomas tillsammans, for att fi klarhet i huruvida direktivet
skall tolkas sa, att det utgér hinder mot att nationell lagstiftning innehéller
bestimmelser som innebidr att den domstol vid vilken talan fors mot den behériga
myndighetens beslut inte fir beakta omstindigheter och forhallanden som hénfoér
sig till tiden efter det att detta beslut fattades.

Upptagande till sakprévning

BVMM har i sitt yttrande i férsta hand anfort en invindning om réttegdngshinder
med avseende pa dessa fragor.

Fragorna grundar sig enligt BVMM pa uppfattningen att de “relevanta omstindig-
heter och férhallanden” som skall beaktas har férdndrats pa grund av den tid som
forflutit mellan BVMM:s beslut och det beslut som den domstol fattade vid vilken
talan vickts mot det férstnamnda beslutet. Ingenting i beslutet om hénskjutande
tyder emellertid pa att en sddan dndring faktiskt intriaffat. Dessa fragor ar dérfor
uteslutande teoretiska eller hypotetiska och kan darfor inte tas upp till sakprovning.
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Domstolen erinrar hirvid om att det i enlighet med fast rittspraxis, i samband med
det samarbete mellan domstolen och de nationella domstolarna som inforts genom
artikel 234 EG, ankommer uteslutande pd den nationella domstolen, vid vilken
tvisten anhéngiggjorts och som har ansvaret for det rattsliga avgorandet, att mot
bakgrund av de sirskilda omstindigheterna i malet beddma sividl om ett
férhandsavgorande ar nédvandigt for att doma i saken som relevansen av de fragor
som stills till domstolen. Domstolen kan emellertid inte besvara en tolkningsfraga
fran en nationell domstol da det dr uppenbart att den av den nationella domstolen
begirda tolkningen av gemenskapsritten inte har nagot samband med de verkliga
omstindigheterna eller foremalet for tvisten i malet vid den nationella domstolen
eller nidr fragan ar hypotetisk (se, for ett motsvarande synsitt, dom av den
25 oktober 2005 i mal C-350/03, Schulte, REG 2005, s. 1-9215, punkt 43 och dir
angiven rittspraxis).

Detta giller inte betriffande férevarande fragor. Den hinskjutande domstolen har
néamligen angett att det &r mojligt att den i ett mal dar talan férs mot den behoriga
myndighetens beslut, med hénsyn till omstédndigheterna i mélet vid denna domstol,
enligt nationella bestimmelser ar forhindrad att beakta samtliga relevanta
omsténdigheter och forhallanden. Den hénskjutande domstolen har angett att en
sddan relevant omstindighet vid bedomningen av en ansokan om registrering kan
utgdras av att nagot registreringshinder inte foreligger betraffande vissa varor som
omfattas av denna ansokan, men diaremot betriffande andra varor.

Under dessa forhallanden framgar det att den andra fragan och den tredje fragans
forsta del inte &r teoretiska eller hypotetiska. De kan dérfor tas upp till sakprévning.

Yttranden som har inkommit till domstolen

BVMM har hdvdat att svaret pa den andra fragan inte star att finna i artikel 3 i
direktivet.
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Den tyska regeringen har med st6d av domen i det ovanndmnda maélet Koninklijke
KPN Nederland och artikel 3.3 andra meningen i direktivet gjort gillande att fragan i
vilken man omstindigheter och forhéallanden skall beaktas som uppkommit eller
upptickts forst efter det att den behoriga myndigheten fattat beslut avseende en
ans6kan om registrering av ett varumérke omfattas av medlemsstaternas behorighet.

Kommissionen delar denna uppfattning och har tillagt att nationella bestdmmelser
som innebér att en domstol inte pa grundval av omstiandigheter och forhéllanden
som uppkommit efter den behoriga myndighetens beslut kan faststilla att denna
myndighets beslut ar réttsstridigt méste uppfylla likvirdighetsprincipen och
effektivitetsprincipen.

Domstolens bedomning

Domstolen har tidigare fastslagit dels att den behériga myndigheten skall beakta
samtliga relevanta omstindigheter och forhallanden innan den fattar ett slutligt
beslut avseende en ansékan om registrering av ett varumirke, dels att den domstol
vid vilken talan fors mot ett sddant beslut dven skall beakta samtliga relevanta
omstindigheter och férhallanden inom grénserna fér den provningsratt som
foreskrivs for domstolen i tillamplig nationell lagstiftning (se, for ett motsvarande
synsitt, domen i det ovanndmnda maélet Koninklijke KPN Nederland, punkt 36).

I sadana tvister skall, sisom kommissionen med fog har anfort, den nationella
domstolen kontrollera lagenligheten i ett visst beslut som den behériga myndigheten
har fattat. Detta beslut kan emellertid endast ha fattats mot bakgrund av de
omsténdigheter och forhéllanden som denna myndighet kunde ha kinnedom om
nér den fattade beslutet.
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Domstolen finner darfor att nationell lagstiftning far innehélla bestimmelser som
innebér att den domstol vid vilken talan férs mot den behériga myndighetens beslut,
nir den skall beddma huruvida detta beslut ir lagenligt, inte far beakta omstandig-
heter och forhallanden som hinfor sig till tiden efter det att beslutet fattades.

Med beaktande av vad ovan anforts skall den andra fragan och den tredje fragans
forsta del besvaras s, att direktivet skall tolkas s, att det inte utgér hinder mot att
nationell lagstiftning innehaller bestimmelser som innebdr att den domstol, vid
vilken talan férs mot den behériga myndighetens beslut, inte far beakta
omstéindigheter och forhallanden som hanfor sig till tiden efter det att detta beslut
fattades.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgdr ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella
domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra dn namnda parter har haft &r inte ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen
av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sa,
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— att nir den behdériga myndigheten avslar en ansékan om registrering av ett
varumirke dr den skyldig att i beslutet ange vilka slutsatser den kommit
fram till betriaffande var och en av de varor och tjinster som avses i
ansOkan om registrering, oberoende av hur denna ansékan har formulerats.
Nir samma registreringshinder anférs mot en kategori eller en grupp av
varor eller tjinster kan den behériga myndigheten emellertid begrinsa
motiveringen till en motivering som giller for samtliga berérda varor eller
tjanster.

— att det inte utgér hinder mot att nationell lagstiftning innehaller
bestimmelser som innebir att den domstol, vid vilken talan férs mot den
behoériga myndighetens beslut, inte far avgora separat huruvida varumirket
har sirskiljningsformaga med avseende pa var och en av de varor och
tjdnster som avses i ansdkan om registrering, nir varken detta beslut eller
ansOkan hénfér sig till varu- eller tjansteslag eller till varorna eller
tjinsterna beaktade var for sig.

— att det inte utgér hinder mot att nationell lagstiftning innehaller
bestimmelser som innebir att den domstol vid vilken talan fors mot den
behoriga myndighetens beslut inte fir beakta omstindigheter och
forhallanden som hianfor sig till tiden efter det att detta beslut fattades.

Underskrifter
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