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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 19 juni 2012*

"Varumidrken — Tillndrmning av medlemsstaternas lagar — Direktiv 2008/95/EG — Angivande av de
varor och tjanster som avses i en ansokan om varumarkesskydd — Krav pa klarhet och precision —
Anvindning av klassrubriker i Niceklassificeringen vid registrering av varumiarken — Tillatlighet —

Varumérkets skyddsomfing”

I mél C-307/10,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av The Person

Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from

the Registrar of Trade Marks (Forenade kungariket) genom beslut av den 27 maj 2010 och 6versind

av High Court of Justice (Queen’s Bench Division), som inkom till domstolen den 28 juni 2010, i malet

Chartered Institute of Patent Attorneys

mot

Registrar of Trade Marks,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Skouris, avdelningsordférandena A. Tizzano, ].N. Cunha Rodrigues, K.

Lenaerts, J.-C. Bonichot, ]. Malenovsky och U. Léhmus (referent) samt domarna M. Ilesi¢, E. Levits, A.

O Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev och C. Toader,

generaladvokat: Y. Bot,

justitiesekreterare: handlaggaren C. Stromholm,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 11 oktober 2011,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Chartered Institute of Patent Attorneys, genom M. Edenborough, QC,

— Forenade kungarikets regering, genom S. Hathaway, i egenskap av ombud, bitrddd av S. Malynicz,
barrister,

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek och V. Stencel, bada i egenskap av ombud,

* Rattegéngssprak: engelska.

SV
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— Danmarks regering, genom C. Vang, i egenskap av ombud,
— Tysklands regering, genom T. Henze och ]. Kemper, bada i egenskap av ombud,
— Irland, genom N. Travers, BL,

— Frankrikes regering, genom B. Cabouat, G. de Bergues och S. Menez, samtliga i egenskap av
ombud,

— Osterrikes regering, genom E. Riedl, i egenskap av ombud,

— Polens regering, genom M. Szpunar, i egenskap av ombud,

— DPortugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,
— Slovakiens regering, genom B. Ricziov4, i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom J. Heliskoski, i egenskap av ombud,

— Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), genom D. Botis och R. Pethke, bada i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och J. Samnadda, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 29 november 2011 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av  Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, s. 25).

Begidran har framstillts i ett mal mellan Chartered Institute of Patent Attorneys (nedan kallat CIPA)
och Registrar of Trade Marks (behorig myndighet for registrering av varumérken i Forenade
kungariket) (nedan kallad registreringsmyndigheten) avseende registreringsmyndighetens avslag pa
CIPA:s ansokan om registrering av ordkannetecknet IP TRANSLATOR som nationellt varumarke.

Tillampliga bestimmelser

Internationell rdtt

Varumairkesritten regleras pa internationell niva genom konventionen for skydd av den industriella
dganderdtten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den
14 juli 1967 och dndrad den 28 september 1979 (Forenta nationernas traktatsamling, volym 828,
nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen). Alla medlemsstater har anslutit sig till denna
konvention.

Enligt artikel 19 i Pariskonventionen forbehaller sig de stater som omfattas av konventionen rétten att
separat tréffa sdrskilda overenskommelser sinsemellan for skydd av den industriella dganderétten.
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Denna bestimmelse lag till grund for antagandet av Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering, antagen under den diplomatiska
konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Genéve den 13 maj 1977 och éndrad den
28 september 1979 (Forenta nationernas traktatsamling, volym 1154, nr 1-18200, s. 89) (nedan kallad
Nice6verenskommelsen). I artikel 1 i Nicedverenskommelsen foreskrivs foljande:

”1. De lander, for vilka denna overenskommelse giller, utgor en sérskild union och antager en
gemensam Kklassificering av varor och tjanster for anvdandning vid registrering av varumérken [(nedan
kallad Niceklassificeringen)].

2. [Nice]klassificeringen utgores av:
i)  en klasslista jamte, i forekommande fall, forklarande anmérkningar,

ii) en alfabetisk forteckning over varor och tjanster ... med angivande av de klasser i vilka de inga.

»

I artikel 2 i Nicedverenskommelsen, som har rubriken “Klassificeringens rittsliga betydelse och
anvdndning”, foreskrivs foljande:

”1. Med forbehall for de forpliktelser som foljer av denna dverenskommelse skall [Nice]klassificeringen
ha den verkan som tilldgges den av varje land inom den sirskilda unionen. [Niceklassificeringen] skall
salunda icke binda dessa ldnder vare sig i fraga om beddmandet av mirkes skyddsomfang eller savitt
avser erkdnnande av servicemarken.

2. Varje land inom den sérskilda unionen har ritt att tillimpa [Nice]klassificeringen som huvudsystem
eller som kompletterande system.

3. De behoriga myndigheterna i den sirskilda unionens lander skall i officiella bevis och kungorelser
om varumadrkesregistrering ange numren pa de klasser i [Nice]klassificeringen som de varor eller
tjianster tillhor, for vilka market ar registrerat.

4. Den omstindigheten att en bendmning forekommer i den alfabetiska forteckningen [6ver varor och
tjidnster] paverkar icke pa nagot sétt de réttigheter som kan besta till bendmningen.”

Niceklassificeringen administreras av den internationella byran vid Varldsorganisationen for den intellektuella
dganderitten (WIPO). Klasslistan i Niceklassificeringen innehéller, sedan den 1 januari 2002, 34 varuklasser
och 11 tjansteklasser. Varje klass betecknas av en eller flera allménna beteckningar, vanligtvis kallade
“klassrubriker”, vilka pa ett dversiktligt sitt anger vilka omraden varorna och tjansterna i den aktuella klassen
i regel tillhor. Den alfabetiska forteckningen 6ver varor och tjénster omfattar cirka 12 000 poster.

Enligt handledningen foér Niceklassificeringen maste man, for att faststdlla korrekt klass for varje
enskild vara eller tjanst, anvinda den alfabetiska forteckningen Over varor och tjanster och de
forklarande anmérkningarna till de olika klasserna. Om en vara eller tjanst inte kan klassificeras med
hjélp av klasslistan, de forklarande anmérkningarna eller den alfabetiska foreteckningen 6ver varor och
tjanster, sa anger de allmdnna anméarkningarna de principer som ska tillimpas.

Det framgar av WIPO:s databas att alla medlemsstater utom Republiken Cypern och Republiken Malta ar
parter i Nicedverenskommelsen, men att Cypern och Malta likval anvdnder sig av Niceklassificeringen.

Niceklassificeringen revideras vart femte ar av en expertkommitté. Den nionde utgévan, vilken var

gillande vid tidpunkten for omstédndigheterna i det nationella malet, har ersatts av den tionde utgavan,
vilken trédde i kraft den 1 januari 2012.
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Unionsrdtten

Direktiv 2008/95

Direktiv 2008/95 har ersatt radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva,
omrade 13, volym 17, s. 178 ).

I skilen 6, 8, 11 och 13 i direktiv 2008/95 anges foljande:

”(6) Medlemsstaterna bor ... forbli fria att faststilla procedurregler for registrering, upphévande och
ogiltighet av varumérken som forvérvats genom registrering. ...

(8) For att uppnd det mal som tillndrmningen av de rittsliga bestimmelserna [i medlemsstaternas
lagstiftning] syftar till krévs att villkoren for erhéallande och vidmakthallande av ett registrerat varumérke
ar i princip identiska i de olika medlemsstaterna. ...

(11) Det skydd som foljer av det registrerade varumairket, vars funktion framfor allt dr att garantera att
varumadrket anger ursprunget, bor vara absolut nir det rader identitet mellan market och tecknet
och varorna eller tjansterna. ...

(13) Alla medlemsstaterna ér bundna av Pariskonventionen ... . Det dr nodvindigt att detta direktivs
bestimmelser helt Overensstimmer med bestimmelserna i den konventionen. De av
medlemsstaternas skyldigheter som &r en foljd av konventionen bor inte berdras av detta
direktiv. ...”

I artikel 3.1 och 3.3 i direktiv 2008/95 foreskrivs foljande:

”1. Foljande tecken och varumérken far inte registreras och om registrering har skett ska de kunna
ogiltigforklaras:

b) Varumirken som saknar sarskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, véirde, geografiska ursprung, tiden for
deras  framstdllande  eller  andra  egenskaper = hos  varorna  eller  tjansterna.

3. Ett varumairke ska inte végras registrering eller ogiltigforklaras med stod av punkt 1 b, c eller d, om
det fore tidpunkten for registreringsansokan och som en foljd av det bruk som har gjorts av det har
forvarvat sarskiljningsformaga. En medlemsstat fir dessutom besluta att denna bestimmelse ska gélla
dven da sarskiljningsformagan har forvarvats efter tidpunkten for registreringsansokan eller tidpunkten
for registreringen.”

4 ECLILLEEU:C:2012:361
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I artikel 4.1 a i direktivet foreskrivs foljande:
"Ett varumadrke ska inte registreras eller ska, om det dr registrerat, kunna ogiltigforklaras

a) om det dr identiskt med ett dldre varumérke och de varor eller tjanster som varumérket har ansokts
eller registrerats for &r identiska med de varor eller tjanster for vilka det dldre varumérket ar skyddat”.

Meddelande nr 4/03

Syftet med meddelande nr 4/03 fran ordféranden for Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) av den 16 juni 2003 avseende
anviandningen av klassrubriker i forteckningarna 6ver varor och tjanster i ansékningar om registrering
av gemenskapsvarumirken (harmoniseringsbyrans officiella tidning 9/03, s. 1647) ar, enligt punkt I i
meddelandet, att forklara och fortydliga harmoniseringsbyrans praxis "niar det giller anvindning av
klassrubriker och féljderna av sadan anvidndning ndr en ansokan om registrering av ett
gemenskapsvarumaérke eller en registrering av ett sadant varumaérke blir féremal fér en begransning
eller ett partiellt avstaende eller &r inblandade i ett invandnings- eller ogiltighetsforfarande”.

I punkt III andra stycket i meddelandet anges foljande:

”Anvindning av de allménna beteckningarna eller de fullstindiga klassrubrikerna i Niceklassificeringen utgor
ett korrekt sétt att specificera varor och tjanster i en ansékan om registrering av gemenskapsvarumarke. En
sadan anvindning mojliggor en korrekt klassificering och gruppering. [Harmoniseringsbyran] motsétter sig
inte anvindning av allménna beteckningar och klassrubriker med héanvisning till att dessa skulle vara alltfor
vaga eller obestdmda, till skillnad fran den praxis som vissa nationella myndigheter i Europeiska unionen och
tredjeland tilliampar med avseende pa vissa klassrubriker och vissa allménna beteckningar.”

I punkt IV forsta stycket i meddelande nr 4/03 anges f6ljande:
"De 34 varuklasserna och de 11 tjénsteklasserna ticker samtliga varor och tjanster, vilket betyder att

den som anvinder samtliga allménna beteckningar som aterfinns i en viss klassrubrik dédrmed gor
ansprak pa skydd avseende samtliga varor eller tjanster i den berérda klassen.”

Engelsk rditt

Direktiv 89/104 har inférlivats med engelsk rétt genom 1994 ars lag om varumérken (Trade Marks Act
1994) (nedan kallad 1994 ars lag).

I section 32.2 c i 1994 ars lag foreskrivs att en ansokan om registrering av ett varumérke bland annat
maste innehalla “ett angivande av de varor eller tjanster som omfattas av registreringsansokan”.

I section 34.1 i lagen foreskrivs foljande:

”1. Varorna eller tjansterna ska vid registrering av varumirken Kklassificeras enligt den foreskrivna
klassificeringen.

2. Fragor om vilken klass varorna eller tjansterna tillhor avgors av registreringsmyndigheten, vars
beslut inte kan overklagas.”

1994 ars lag kompletteras av 2008 ars varumdrkesforordning (Trade Marks Rules 2008), som innehaller
bestammelser om praxis och forfaranden vid immaterialrattsmyndigheten i Forenade kungariket (UKIPO).
Enligt rule 8.2 b i denna forordning ska den sokande specificera de varor och tjdnster som omfattas av
ansokan om registrering av ett nationellt varumérke pa ett sadant sitt att deras art tydligt framgar.

ECLILEU:C:2012:361 5
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 16 oktober 2009 ansokte CIPA, med stod av section 32 i 1994 ars lag, om registrering av
bendmningen IP TRANSLATOR som nationellt varumirke. Vid angivandet av de tjanster som
omfattades av ansokan anvinde CIPA de allmédnna termerna i rubriken till klass 41 i
Niceklassificeringen, det vill siga "Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion;
underhéllning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet”.

Registreringsmyndigheten avslog, genom beslut av den 12 februari 2010, denna ansokan med stod av
nationella bestimmelser som motsvarar artikel 3.1 b och ¢ och 3.3 i direktiv 2008/95.
Registreringsmyndigheten tolkade ndmligen ansokan pa det sdtt som angetts i meddelande nr 4/03
och konstaterade att den inte bara omfattade tjanster av den typ som CIPA specificerat, utan éven alla
andra tjanster som ingar i klass 41 i Niceklassificeringen, inbegripet Oversittningstjanster. Nar det
galler 6versittningstjanster ansags bendmningen IP TRANSLATOR sakna sdrskiljningsformaga och ha
en beskrivande karaktdr. Dessutom fanns det inga bevis for att ordkdnnetecknet IP TRANSLATOR
fore tidpunkten for registreringsansokan hade forvirvat sarskiljningsforméga till f6ljd av anvéndning
med avseende pa oversittningstjianster. CIPA hade inte heller begirt att dessa tjénster skulle uteslutas
fran ansokan om registrering av varumarket.

Den 25 februari 2010 overklagade CIPA detta beslut till den hdnskjutande domstolen, varvid det
gjordes gillande att oversittningstjanster i klass 41 inte angetts i registreringsansokan och darfor inte
omfattades hiarav. Darmed hade registreringsmyndigheten inte skil for de invindningar den framstéllt
mot registreringen, och registreringsansokan borde inte ha avslagits.

Enligt den hédnskjutande domstolen ar det ostridigt att oversdttningstjdnster inte vanligtvis kan anses
utgéra en underkategori till "undervisning/utbildning”, "handledning/instruktion”, “"underhallning”,
"sport- och idrottsaktiviteter” eller “kulturverksamhet”.

Det framgar dessutom av beslutet om hinskjutande att det — utdver den alfabetiska forteckningen over
varor och tjanster med 167 poster avseende tjdnster som ingar i klass 41 i Niceklassificeringen — i den
databas som administreras av registreringsmyndigheten enligt 1994 ars lag finns 6ver 2000 poster,
vilka i detalj anger de tjinster som ingar i klass 41, och att det i databasen Euroace, vilken
administreras av harmoniseringsbyran enligt radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1), finns 6ver 3 000 sadana poster.

Den hénskjutande domstolen har pépekat att om registreringsmyndighetens instéllning vore korrekt,
skulle CIPA:s registreringsansokan anses omfatta alla dessa poster, inbegripet Gversittningstjanster.
Diarmed skulle ansokan omfatta varor eller tjdnster som inte omndmns i ansokan och inte heller
skulle ha omndmnts i en dédrpa foljande registrering. Enligt den hénskjutande domstolen dr en sddan
tolkning oférenlig med kraven pa klarhet och precision vid angivandet av de olika varor eller tjinster
som omfattas av en varumérkesansokan.

Den hénskjutande domstolen har &ven hénvisat till en undersokning som genomférdes under ar 2008
av Association of European Trade Mark Owners (Marques). Undersokningen visade att praxis varierar
mellan medlemsstaterna. Vissa behoriga myndigheter tillimpar den tolkningsmetod som anges i
meddelande nr 4/03, medan andra har en annan instillning.

Mot denna bakgrund beslutade The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the
Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks att vilandeforklara mélet och
stélla foljande tolkningsfragor till domstolen:

“Inom ramen for direktiv 2008/95:

1) Ar det nédvindigt att klart och precist ange vilka varor eller tjinster som omfattas av en
varumarkesansokan, och i sa fall hur klart och precist?

6 ECLILLEEU:C:2012:361
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2) Ar det tillatet att anvinda de allminna termerna i klassrubrikerna i [Nice]klassificeringen for att
ange vilka olika varor eller tjanster som omfattas av en varumérkesansokan?

3) Ar det nodvindigt eller tilldtet att tolka en sidan anvindning av de allminna termerna i
klassrubrikerna i [Niceklassificeringen] i dverensstimmelse med meddelande nr 4/03 ...?”

Huruvida begiran om forhandsavgorande kan tas upp till sakprovning

Harmoniseringsbyran har i sitt skriftliga yttrande havdat att begdran om forhandsavgoérande ska avvisas
pa den grunden att den ar konstruerad, vilket innebédr att EU-domstolens svar pa tolkningsfragorna
saknar relevans for avgorandet av det nationella malet. Europeiska kommissionen har éven ifragasatt
huruvida den aktuella registreringen verkligen ér nodvandig.

I detta hénseende erinrar EU-domstolen om att det framgar av fast rittspraxis att det forfarande som har
inforts genom artikel 267 FEUF utgor ett medel for samarbete mellan EU-domstolen och de nationella
domstolarna, genom vilket EU-domstolen tillhandahaller de nationella domstolarna de uppgifter om
unionsrattens tolkning som de behdver for att kunna avgora anhédngiga tvister (se, bland annat, dom av
den 16 juli 1992 i mal C-83/91, Meilicke, REG 1992, s. I-4871, punkt 22, svensk specialutgava, volym 13,
s. I-105, och av den 24 mars 2009 i mal C-445/06, Danske Slagterier, REG 2009, s. I-2119, punkt 65).

Inom ramen for detta samarbete presumeras fragor om tolkningen av unionsrétten vara relevanta. En
begiran fran en nationell domstol kan salunda bara avvisas da det dr uppenbart att den begirda
tolkningen av unionsrétten inte har nagot samband med de verkliga omstiandigheterna eller féremalet
for tvisten vid den nationella domstolen eller da fragorna ar hypotetiska eller EU-domstolen inte har
tillgang till sdidana uppgifter om de faktiska eller rittsliga omstédndigheterna som ar nédvandiga for att
kunna ge ett anvdndbart svar pd de fragor som stillts till den (se, bland annat, dom av den
16 oktober 2003 i mal C-421/01, Traunfellner, REG 2003, s. [-11941, punkt 37, av den
5 december 2006 i de forenade malen C-94/04 och C-202/04, Cipolla m.fl., REG 2006, s. 1-11421,
punkt 25, och av den 1 juni 2010 i de férenade mélen C-570/07 och C-571/07, Blanco Pérez och Chao
Gomez, REU 2010, s. [-4629, punkt 36).

Sadana omstdndigheter dr emellertid inte for handen i forevarande fall. Det dr ndmligen ostridigt att
registreringsansokan faktiskt har ingetts och att registreringsmyndigheten har avslagit den, dven om
myndigheten hirvid avvek frdn sin normala praxis. Dessutom behdvs den tolkning av unionsritten
som begirts av den nationella domstolen objektivt sett for att avgora det mal den har att avgora (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 22 november 2005 i mal C-144/04, Mangold, REG 2005,
s. [-9981, punkt 38).

Hirav foljer att forevarande begéran om forhandsavgorande kan provas i sak.

Provning av tolkningsfragorna

Den hénskjutande domstolen har stéllt dessa tre fragor, vilka ska provas tillsammans, for att fa klarhet i
huruvida direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att det kréavs att de varor och tjanster som det ansoks om
varumérkesskydd for anges med en viss grad av klarhet och precision. Om svaret pa denna fraga ar
jakande, vill den hénskjutande domstolen fa klarhet i huruvida direktiv 2008/95 — med hénsyn till
kraven péa klarhet och precision — ska tolkas s, att det utgor hinder mot att den som ansdker om
registrering av ett nationellt varumirke anger varorna och tjdnsterna medelst de allmdnna
beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen och mot att anvdndningen av samtliga
allménna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen anses innebdra att det gors ansprak
pa skydd avseende alla varor eller tjénster i den aktuella klassen.

ECLILEU:C:2012:361 7
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Det ska inledningsvis erinras om att syftet med varumérkesskyddet, sasom framgar av skal 11 i
direktiv 2008/95, framfor allt ar att sdkerstdlla varumairkets ursprungsangivelsefunktion, det vill séga
att garantera konsumenten eller slutanvindaren varans eller tjanstens ursprung, sa att det ar mojligt
att utan risk for forvaxling sérskilja denna vara eller tjanst fran andra med ett annat ursprung (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507,
punkt 28, av den 12 december 2002 i mal C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. I-11737, punkterna 34
och 35, och av den 11 juni 2009 i mal C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, REG 2009,
s. [-4893, punkt 45).

Harav foljer att en ansokan om registrering av ett kdnnetecken som varumairke alltid maste avse vissa
varor eller tjanster. Syftet med den grafiska atergivningen av kidnnetecknet i en registreringsansokan ar
att definiera varumérkets exakta skyddsforemél (se domen i det ovannidmnda malet Sieckmann,
punkt 48), medan skyddsomfinget faststills utifran arten och antalet av varor och tjanster i ansokan.

Kravet pa klarhet och precision vid angivandet av varor och tjinster

Det finns ingen bestammelse i direktiv 2008/95 som direkt reglerar fragan hur de aktuella varorna och
tjidnsterna ska anges.

Detta innebdr dock inte att faststdllandet av varor och tjanster vid registreringen av ett nationellt
varumérke dr en fraga som faller utanfor direktivets tillimpningsomrade.

Aven om det framgir av skil 6 i direktiv 2008/95 att medlemsstaterna forblir fria att faststilla
procedurregler for bland annat registrering av varumirken (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 7 juli 2005 i mal C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermiarkte, REG 2005, s. 1-5873,
punkt 30, och av den 14 juni 2007 i mal C-246/05, Haupl, REG 2007, s. I-4673, punkt 26), si har
domstolen icke desto mindre redan slagit fast att faststéillandet av arten och innehallet nar det géller
de varor och tjanster som ska kunna skyddas av ett registrerat varumarke inte omfattas av reglerna for
registreringsforfarandet, utan av de materiella villkoren for att forvirva den rdtt som varumairket ger
(domen i det ovanndmnda maélet Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, punkt 31).

Enligt skal 8 i direktiv 2008/95 krévs, for att uppnd det mal som tillndrmningen av bestimmelserna i
medlemsstaternas lagstiftning syftar till, att villkoren for erhallande av ett registrerat varumarke i
princip ar identiska i de olika medlemsstaterna (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovannidmnda maélet Sieckmann, punkt 36, samt dom av den 12 februari 2004 i mal C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. 1-1619, punkt 122, och av den 22 september 2011 i
mal C-482/09, Budéjovicky Budvar, REU 2011, s. I-8701, punkt 31).

Nér det giller kravet pa klarhet och precision vid angivandet av de varor och tjanster som avses i en
registreringsansokan, kan det konstateras att tillimpningen av vissa bestimmelser i direktiv 2008/95 i
stor utstriackning beror pa fragan huruvida de varor eller tjanster som omfattas av ett registrerat
varumidrke har angetts tillrackligt klart och precist.

I synnerhet ska fragan huruvida varumirket omfattas av nagot av de hinder for registrering av
varumérken eller ndgon av de ogiltighetsgrunder for registrerade varumarken som anges i artikel 3 i
direktiv 2008/95 bedomas konkret utifran de varor eller tjanster som registreringsansokan avser (se
domen i det ovannimnda malet Koninklijke KPN Nederland, punkt 33, och dom av den
15 februari 2007 i mal C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, REG 2007, s. I-1455,
punkt 31).

Pa samma sdtt forutsitter de ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder i artikel 4.1 i

direktivet som avser konflikter med é&ldre rattigheter att de varor eller tjdnster som avses med tva
motstdende varumairken ar identiska eller av liknande slag.
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Domstolen har dessutom redan slagit fast att det visserligen inte dr nodvéndigt att konkret ange vilken
eller vilka tjanster som omfattas av registreringsansokan da dessa kan identifieras pa ett
tillfredsstallande siatt genom allminna uttryck, men att det dédremot krdvs att varumérkessokanden
preciserar de varor eller varuslag som berdrs av tjansterna, till exempel genom andra mer precisa
uppgifter. Sddana preciseringar underldttar namligen tillimpningen av de artiklar i direktiv 2008/95
som anges i foregaende punkter, utan att varumarkesskyddet inskranks mérkbart (se, analogt, domen i
det ovanndmnda malet Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte, punkterna 49-51).

I detta hdnseende erinrar domstolen om att syftet med att varumarket registreras i ett offentligt register
ar att varumdrket ska finnas tillgangligt for de behoriga myndigheterna och for allménheten, i
synnerhet for de ekonomiska aktorerna (domen i det ovanndmnda malet Sieckmann, punkt 49, och
dom av den 24 juni 2004 i mal C-49/02, Heidelberger Bauchemie, REG 2004, s. I-6129, punkt 28).

For det forsta maste de behoriga myndigheterna kunna fa tillrackligt klar och precis kinnedom om de
varor och tjanster som avses med ett varumairke for att kunna fullgéra sina skyldigheter avseende
forhandsgranskningen av  registreringsansokningarna samt avseende offentliggorandet och
uppritthallandet av ett vdl avpassat och exakt varumirkesregister (se, analogt, domarna i de
ovanndmnda malen Sieckmann, punkt 50, och Heidelberger Bauchemie, punkt 29).

For det andra maste de ekonomiska aktorerna med klarhet och precision kunna forvissa sig om vilka
varumérken som dr registrerade, och vilka registreringsansokningar som faktiska eller potentiella
konkurrenter har limnat in, och ddrigenom dra nytta av relevant information om utomstidendes
rittigheter (domarna i de ovannidmnda malen Sieckmann, punkt 51, och Heidelberger Bauchemie,
punkt 30).

Direktiv 2008/95 kréver foljaktligen att den s6kande anger de varor eller tjdnster som det ansoks om
varumairkesskydd for pa ett sa klart och precist sitt att de behdriga myndigheterna och de ekonomiska
aktorerna redan pa grundval harav kan faststidlla omfanget av det sokta skyddet.

Anvindning av de allmédnna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen

Det kan konstateras att det inte finns nadgon hénvisning till Niceklassificeringen i direktiv 2008/95, och
medlemsstaterna ér till f6ljd av ndmnda direktiv foljaktligen inte skyldiga men inte heller férhindrade
att anvédnda klassificeringen vid registrering av nationella varumaérken.

Skyldigheten att anvdnda detta instrument foljer emellertid av artikel 2.3 i Nicedverenskommelsen, dar
det anges att de behoriga myndigheterna i de linder som ingar i den sérskilda unionen - vilken
omfattar nédstan alla medlemsstater — i officiella bevis och kungorelser om varumaérkesregistrering ska
ange numren pa de klasser i Niceklassificeringen som de varor eller tjinster tillhor, for vilka mérket &r
registrerat.

Eftersom Nicedverenskommelsen ingicks med tillimpning av artikel 19 i Pariskonventionen och
eftersom direktiv 2008/95, enligt vad som framgar i skdl 13 i direktivet, inte berér medlemsstaternas
skyldigheter till f6ljd av denna konvention, kan det konstateras att direktivet inte utgoér hinder for att
de behoriga nationella myndigheterna kraver eller tillater att den som ansoker om registrering av ett
nationellt varumérke anvidnder Niceklassificeringen vid angivandet av de varor och tjanster som det
ansoks om varumarkesskydd for.

For att sdkerstdlla den dndamalsenliga verkan av direktiv 2008/95 och ett vilfungerande system for

varumaérkesregistrering maste ett sadant angivande emellertid uppfylla direktivets krav pa klarhet och
precision, sasom anges i punkt 49 i denna dom.
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I detta hdnseende ska det noteras att vissa av de allmdnna beteckningarna i klassrubrikerna i
Niceklassificeringen i sig ar tillrackligt klara och precisa for att de behoriga myndigheterna och de
ekonomiska aktorerna ska kunna faststélla skyddsomfanget, medan andra inte uppfyller detta krav, da
de ar alltfor allmidnna och técker varor och tjanster av alltfor skilda slag for att de ska kunna anses
forenliga med varumairkets ursprungsangivelsefunktion.

Vid faststéllandet av huruvida dessa beteckningar uppfyller géllande krav pa klarhet och precision ska
de behoriga myndigheterna saledes gora en bedomning fran fall till fall, utifran de varor eller tjénster
som det ansoks om varumaérkesskydd for.

Direktiv 2008/95 utgor foljaktligen inte hinder for att de allménna beteckningarna i klassrubrikerna i
Niceklassificeringen anvéinds for att ange de varor och tjanster som det ansoks om varumairkesskydd
for, savitt angivandet dr sa klart och precist att de behoriga myndigheterna och de ekonomiska
aktorerna kan faststilla omfanget av det sokta skyddet.

Skyddsomfanget vid anvindande av samtliga allmédnna beteckningar i en viss klassrubrik

Domstolen har redan slagit fast att en registreringsansokan kan avse antingen samtliga varor eller
tjianster i en klass i Niceklassificeringen eller endast vissa av dessa varor eller tjanster (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Koninklijke KPN Nederland, punkt 112).

Det framgar av beslutet om hanskjutande och av de yttranden som inkommit till domstolen att det for
ndrvarande finns tva olika sitt att se pd anviandningen av de allmidnna beteckningarna i klassrubrikerna
i Niceklassificeringen. Vissa anser att anvidndning av samtliga allmédnna beteckningar i en viss
klassrubrik i Niceklassificeringen innebar att det gors ansprak pa skydd avseende samtliga varor eller
tjdnster i denna Kklass, enligt vad som anges i meddelande nr 4/03, medan andra forordar en
textorienterad tolkning, varigenom de termer som anvénts i beteckningarna ges sin naturliga och
sedvanliga innebord.

De flesta av de parter som var ndrvarande vid forhandlingen gjorde, i sina svar pa en fraga fran
domstolen, gillande att det skulle kunna &ventyra unionens vélfungerande system for registrering av
varumérken om bada dessa synsitt kunde godtas. Det har sdrskilt framhallits att de tva synsétten kan
leda till olika skyddsomfang for ett nationellt varumérke som é&r registrerat i flera medlemsstater och
for ett nationellt varumirke som &ven ar registrerat som gemenskapsvarumirke. En sadan skillnad
skulle bland annat kunna péaverka utgangen av ett intrangsmal, eftersom en intrdngstalan skulle kunna
ha storre chans till framgang i de medlemsstater dar synséttet i meddelande nr 4/03 ar tongivande.

Om varumirkets skyddsomfang berodde pa vilken tolkningsmetod som anvidnds av den behoriga
myndigheten och inte pad den sokandes verkliga vilja, skulle rattssikerheten dessutom &ventyras savil
for den sokande som for utomstaende ekonomiska aktorer.

For att uppfylla de tidigare nimnda kraven pa klarhet och precision, maste saledes den som ansoker
om registrering av ett nationellt varumérke, om samtliga allmidnna beteckningar i en viss klassrubrik i
Niceklassificeringen anvédnds for att ange de varor eller tjdnster som det ansoks om varumairkesskydd
for, precisera huruvida registreringsansokan avser alla varor eller tjanster i den alfabetiska
forteckningen for den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjanster. Om ansokan
endast omfattar vissa av nimnda varor eller tjanster dr den sokande skyldig att precisera vilka varor
eller tjanster i den aktuella klassen som avses.

En registreringsansékan som inte ger vid handen huruvida den sékande, genom anvéndning av en viss

klassrubrik i Niceklassificeringen, avser alla eller endast en del av varorna i den aktuella klassen kan
inte anses tillrackligt klar och precis.
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Det ankommer saledes pa den hénskjutande domstolen att i det mal den har att avgora faststilla
huruvida CIPA, da det har anvidnt samtliga de allmdnna beteckningarna i rubriken till klass 41 i
Niceklassificeringen, i sin ansdkan har preciserat huruvida denna ansokan avsag alla tjanster i klassen
och, i synnerhet, huruvida den avsag dversittningstjanster.

De fragor som stillts ska saledes besvaras enligt f6ljande:

— Direktiv 2008/95 ska tolkas sd, att det krédvs att den sokande anger de varor eller tjanster som det
ansOks om varumairkesskydd for pa ett sa klart och precist sitt att de behoriga myndigheterna och
de ekonomiska aktorerna redan pa grundval hirav kan faststélla omfanget av varumarkesskyddet.

— Direktiv 2008/95 ska tolkas s&, att det inte utgor hinder for att de allménna beteckningarna i
klassrubrikerna i Niceklassificeringen anvdnds for att ange de varor och tjanster som det ansoks
om varumarkesskydd for, savitt angivandet ar tillrackligt klart och precist.

— Den som ansoker om registrering av ett nationellt varumirke maste, om samtliga allmdnna
beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen anviands for att ange de varor eller tjanster
som det ansoks om varumarkesskydd for, precisera huruvida ansékan avser alla varor eller tjénster i
den alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjanster.
Om ansokan endast omfattar vissa av ndmnda varor eller tjanster dr den sokande skyldig att
precisera vilka varor eller tjanster i den aktuella klassen som avses.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttranden till domstolen som andra &n ndmnda
parter har haft ar inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) f6ljande:

Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumairkeslagar ska tolkas sa, att det krivs att den sokande anger de varor
eller tjinster som det ans6ks om varumirkesskydd for pa ett sa klart och precist sitt att de
behoriga myndigheterna och de ekonomiska aktorerna redan pa grundval hirav kan faststilla
omfanget av varumirkesskyddet.

Direktiv 2008/95 ska tolkas, sa att det inte utgor hinder for att de allmidnna beteckningarna i
klassrubrikerna i den klassificering som avses i artikel 1 i Niceoverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering, antagen under den
diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Genéve den 13 maj 1977
och dndrad den 28 september 1979, anvinds for att ange de varor och tjinster som det ansoks
om varumirkesskydd for, savitt angivandet ar tillrackligt klart och precist.

Den som ansoker om registrering av ett nationellt varumirke maste, om samtliga allmidnna
beteckningar i en viss klassrubrik i den Kklassificering som avses i artikel 1 i
Niceoverenskommelsen anvinds for att ange de varor eller tjainster som det ansoks om
varumirkesskydd for, precisera huruvida ansokan avser alla varor eller tjinster i den alfabetiska
forteckningen for den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjinster. Om
ansokan endast omfattar vissa av nimnda varor eller tjinster dr den sokande skyldig att
precisera vilka varor eller tjinster i den aktuella klassen som avses.

Underskrifter
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