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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON
foredraget den 6 juli 2006"

1. I férevarande begiran om férhandsavgs-
rande fran Hof van Beroep i Bryssel, som har
féranletts av en vigran att registrera ett
varumirke, stills ett antal tolkningsfragor
avseende artikel 3 i varumirkesdirektivet. >

Varumirkesdirektivet

2. I varumirkesdirektivets ingress anges
foljande skal:

"[3] Det forefaller inte nddvindigt att nu
genomfora ett fullstindigt nirmande av
medlemsstaternas lagstiftning om varu-
mirken utan det kommer att vara
tillrdckligt att begridnsa de[t] till de
nationella rittsliga bestimmelser som

1 — Originalsprik: engelska.

2 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndgrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17,
s. 178).
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5]

(7]

mest direkt paverkar den inre markna-
dens funktion.

Medlemsstaterna forblir ocksa fria att
faststilla procedurregler for registre-
ring, upphivande och ogiltighet av
varumirken som foérvidrvats genom
registrering. De kan t.ex. bestimma
sattet for varumdirkesregistrering och
ogiltighetsforklaring ...

For att uppnd det mal som tillndrm-
ningen av de rittsliga bestimmelserna
syftar till krivs att villkoren for erhal-
lande och vidmakthéllande av ett regi-
strerat varumirke &r i princip identiska i
de olika medlemsstaterna. ... Grunderna
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for att vdgra registrering eller for ogil-
tighet avseende sjilva varumairket, t.ex.
franvaro av sérskiljande egenskaper, ...
skall anges pa ett uttémmande sitt ...”

3. Artikel 3.1 har fdljande lydelse:

"Foljande tecken och varumirken fir inte
registreras och om registrering har skett skall
de kunna ogiltigforklaras:

b) Varumirken som saknar sirskiljnings-
formaga.

¢) Varumirken som endast bestir av
tecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjinsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning,
varde, geografiska ursprung ... eller
andra egenskaper hos varorna eller
tjidnsterna.

4. Artikel 3.3 har foljande lydelse:

“Ett varumérke skall inte végras registrering
eller ogiltigférklaras med st6d av punkt 1 b, ¢
eller d, om det fore tidpunkten for registre-
ringsansdkan och som en foljd av det bruk
som har gjorts av det har férvirvat sarskilj-
ningsférmaga. En medlemsstat kan dessutom
besluta att denna bestimmelse skall gilla
dven da sirskiljningsformagan har forvérvats
efter tidpunkten for registreringsansékan
eller tidpunkten for registreringen.”

5. Artikel 13 har féljande lydelse:

"1 de fall da registreringshinder eller grunder
fér upphivande eller ogiltighetsférklaring
foreligger endast for en del av de varor eller
tjanster for vilka varumirket har ansoékts
eller registrerats, skall vigran att registrera,
upphéva eller ogiltigférklara varumérket
endast avse dessa varor eller tjanster.”

6. Direktivet overliter pa medlemsstaterna
(det vill sidga i detta mal Beneluxlinderna) att
faststilla bestimmelser om registreringsfor-
farandet.
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Benelux varumiirkeslag

7. Enligt Beneluxlindernas enhetliga varu-
mirkeslag (nedan kallad BVL) skall ansok-
ningar om varumirken i Benelux limnas till
Benelux-Merkenbureau (Benelux varumir-
kesmyndighet) (nedan kallad BMB).?

8. Vid tidpunkten i friga® angavs i artikel
6a.1 a i BVL att registrering inte skall beviljas
om det kinnetecken som ansékan avser inte
utgor ett varumairke i den mening som avses
i artikel 1, ”sdrskilt d& det helt saknar
sarskiljningsférmaéga i den mening som avses
i artikel 6 [e] B.2 i Pariskonventionen”.

9. Den ovanndmnda artikeln i Pariskon-
ventionen for industriellt rittsskydd® har i
relevanta delar féljande lydelse:

”B. Registrering av de i denna artikel avsedda
fabriks- eller handelsmirkena kan icke vig-
ras eller forklaras ogiltig utom i f6ljande fall:

3 — Varumirkesdirektivet dr uttryckligen tillimpligt p& varumér-
ken som ér féremdl for registrering eller en ansékan om
registrering vid Benelux varumérkesmyndighet: artikel 1.

4 — Det har framkommit att artikel 6a.1 direfter har dndrats (med
verkan frin och med 2004) och nu mer noggrant aterger
ordalydelsen i artikel 3.1 a—d i varumarkesdirektivet.

5 — Av den 20 mars 1883, i dess reviderade och éndrade lydelse.
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2. Nir de helt och hallet saknar egenartad
karaktér eller dr uteslutande samman-
satta av tecken eller bendmningar, vilka i
handeln kan tjdna till att angiva varors
art, beskaffenhet, mingd, bestimmelse,
virde, ursprungsort eller tidpunkten f6r
deras framstillande eller som blivit
vanliga i gingse sprakbruk eller i lojalt
och konstant handelsbruk i det land, dir
skydd ar begért.”

10. I artikel 6a2 i BVL foreskrivs att en
vigran att registrera ett varumairke skall gélla
det tecken som utgér mirket som helhet,
men kan begrinsas till en eller flera av de
produkter som mirket dr avsett att omfatta.

11. T artikel 6b.1 anges att en sokande vars
ansbkan om registrering av ett varumérke
har avslagits kan vidcka talan vid den
behoriga appellationsdomstolen (Hof wvan
Beroep i Bryssel, Cour d’Appel i Luxemburg
eller Gerechtshof i Haag) for att férsoka fa
till stind ett beslut om att varumérket skall
registreras.
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Nicedverenskommelsen

12. Enligt direktivet kan registrering av ett
varumirke begéras for varor eller tjanster. I
praktiken hidnvisas i ansékningar om varu-
mirken och tjinstemirken for varor eller
tjianster numera vanligen till det klassifice-
ringssystem som har inrédttats genom Nice6-
verenskommelsen om internationell klassifi-
cering av varor och tjanster vid varumérkes-
registrering, © ett internationellt fordrag som
férvaltas av Virldsorganisationen for den
intellektuella dganderitten (WIPO).

13. Niceklassificeringen, som faststélls i
Overenskommelsen, innehaller 45 klasser
samt forklarande anmérkningar och en alfa-
betisk férteckning 6ver varor och tjanster dér
det anges vilken klass respektive vara eller
tjanst tillhor. Det finns 34 varuklasser och 11
tjansteklasser, och foér varje klass beskrivs i
mycket allménna ordalag vilka sorters varor
eller tjdnster som omfattas. I de forklarande
anmirkningarna ges vid behov en mer
noggrann beskrivning av det slag av produk-
ter eller tjanster som ingar i klasserna i fraga.
Den alfabetiska férteckningen innehaller
omkring 10 000 beteckningar som anger
varor och 1 000 beteckningar som anger
tjanster.

6 — Av den 15 juni 1957, i dess reviderade och dndrade lydelse.

14. Varumirkesmyndigheterna i de stater
som 4r parter i Nicedverenskommelsen
maste i sina officiella dokument och offent-
liggbranden om registrering av varumérken
ange numret pa de klasser i klassificeringen
som de varor eller tjanster foér vilka ett
varumirke har registrerats tillhor.”

15. Belgien, Luxemburg och Nederlinderna
ar alla parter i Niceéverenskommelsen.

Malet Vlaamse Toeristenbond

16. Av begiran om férhandsavgérande och
yttrandena i forevarande mal framgér att den
hinskjutande domstolen inte &r Gvertygad
om att Beneluxdomstolens tidigare dom i
malet Benelux-Merkenbureau mot Vlaamse
Toeristenbond ® ér férenligt med EG-dom-
stolens réttspraxis. Detta 4r orsaken till
begiran om forhandsavgorande.

7 — Artikel 2.3 i Nicedverenskommelsen.

8 — Liksom alla 6vriga medlemsstater, med undantag av Cypern
och Malta (som bada emellertid anvinder Niceklassificer-
ingen).

9 — Beneluxdomstolens dom av den 15 december 2003 i méal A
2002/2.
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17. 1 ovannidmnda maél hade sékanden,
Vlaamse Toeristenbond, yrkat registrering
av ordmirket LANGS VLAAMSE WEGEN
for alla varor och tjanster i klasserna 16, °
39 och 41' i Niceéverenskommelsen.
BMB avslog ansokan om registrering for de
tre klasserna pa grundval av att varumaérket
var rent beskrivande i férhallande till varorna
och tjansterna i frdga och séledes helt
saknade sirskiljningsformaga.

18. Vlaamse Toeristenbond vickte talan vid
Hof van Beroep (appellationsdomstolen) i
Bryssel for att fa utrett huruvida varumarket
skulle registreras foér alla de varor och
tjianster som omfattades av ansokan eller, i
andra hand, att appellationsdomstolen skulle
sla fast for vilka varor och tjinster varu-
mirket kunde registreras.

19. Appellationsdomstolen bifoll delvis talan
och beslutade att BMB skulle registrera
varumirket fér varor och tjdnster i tvd av
de tre klasserna med undantag av vissa

10 — "Papper, kartong samt produkter dirav (ej ingdende i andra
Klasser); trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappers-
varor (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim fér
pappersvaror och hushallsindamal; konstnirsmaterial;
malarpenslar; skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej
mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej appa-
rater); plastmaterial for emballering (ej ingadende i andra
Klasser); trycktyper; Klichéer.”

1 — ”Tranqurt; emballering och forvaring av gods; anordnande
av resor.”

12 — "Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/
instruktion; underh&llning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet.”
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specificerade varor och tjinster.'®> Appella-
tionsdomstolen ansig att BMB, vid bedom-
ningen av huruvida ett varumirke kan
registreras, maste avgora denna friga inte
endast for klasserna i friga som helhet utan
ocksd for varje produkt och tjinst som
fortecknas i klassen.

20. BMB ansig att appellationsdomstolen
enligt artikel 6b i BVL inte kunde férordna
om delregistrering for vissa varor eller
tjanster, om BMB inte hade végrat registre-
ring for dessa specifika varor eller tjinster
utan for en hel klass varor eller tjinster. BMB
overklagade foljaktligen till den belgiska Hof
van Cassatie (kassationsdomstolen), som
begirde ett forhandsavgérande fran Benelux-
domstolen om tolkningen av artikel 6a och
6b i BVL.

21. Beneluxdomstolen slog fast att enligt
dessa artiklar ér appellationsdomstolarna i
Beneluxlanderna '* endast behériga att uttala
sig om huruvida BMB:s vigran att registrera
ett varumarke ar giltig. Detta innebér att en
appellationsdomstol endast kan beakta de
uppgifter pad vilka BMB har grundat eller
borde ha grundat sitt beslut. Foljaktligen kan
en appellationsdomstol inte préva yrkanden
om sddant som gir utover beslutet i fraga
eller som inte har lagts fram for BMB.
Beneluxdomstolen slog saledes fast att enligt
artikel 6a och 6b i BVL ir appellationsdom-
stolarna i fraga behoriga att besluta att ett

13 — Dom av den 16 maj 2000 (1998/AR/1599).
14 — Se ovan punkt 11.
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varumirke skall registreras for sirskilda
varor eller tjdnster i en klass endast om
BMB ocksd har fattat beslut om de varorna
eller tjansterna som sddana och inte har
begrinsat sitt beslut till klassen som helhet.

22. Till f6ljd av detta avgérande upphivde
Hof van Cassatie '* domen fran appellations-
domstolen i Bryssel emedan denna hade
beaktat andra uppgifter 4n dem pa vilka
BMB hade grundat eller borde ha grundat
sitt beslut.

Forfarandet i forevarande mal

23. I april 2000 limnade BVBA Manage-
ment Training en Consultancy (nedan kallat
MT&QC) in en ansokan till BMB om registre-

15 — Nr C.00.0472.N, kassationsdomstolens dom av den 13 maj
2004.

ring av ordmirket THE KITCHEN COM-
PANY ' som ett varumirke for vissa varor i
klasserna 11, 20 och 21 och vissa tjanster i
klasserna 37 och 42 i Nicebéverenskommel-
sen.!” Fér var och en av dessa klasser
fortecknades vilka specifika varor och tjians-

ter som omfattades av ansékan om varu-
mirkesskydd. '

24. BMB vigrade att registrera mirket
eftersom det endast beskriver arten, kvalite-
ten, ursprunget eller den avsedda anvind-
ningen nér det géller varor och tjdnster som

16 — Det &r intressant att notera att det foreslagna mirket bestar
av en kombination av engelska ord trots att engelska inte ér
ett av de officiella spraken i den réttsordning dér det ansokts
om registrering. Den hinskjutande domstolen har konstate-
rat foljande: "Varken denna ordkombination eller dess
enskilda delar ingér i nagot av de sprék inom Beneluxom-
radet som till dvervigande del talas av de lokala konsumenter
till vilka varumirket riktar sig. Inte heller anvinds de i det
normala sprikbruket for att beskriva varor och tjanster pa det
sdtt som avses i artikel 3.1 ¢ i varumérkesdirektivet. Det skall
emellertid pépekas att det engelska har trangt igenom
tillrackligt i sprakgemenskaperna i Beneluxomradet for att
de konsumenter till vilka tecknet riktar sig skall kunna hora
att naimnda ord — tillsammans och var for sig — utgor
engelska, dven om detta sprak inte dr det sprak som specifikt
anvinds inom omréadet for de varor och tjanster som avses i
ovannamnda klasser.” Denna bedémning speglar den stéand-
punkt som generaladvokat Jacobs och domstolen intog i mél
C-421/04, Matratzen Concord (REG 2006, s. 1-2303), och
min stindpunkt i forslaget till avgérande av den 30 mars
2006 i mél C-108/05, Bovemij Verzekeringen.

17 — Stréngt taget utgor klasserna en del av Klassificeringen och
inte av 6verenskommelsen, men domstolen hinvisar vanligen
till klasserna i verenskommelsen.

18 — ”(11) Ugnar med kontrollpanel, kokplattor, kylskap, mikro-
vagsugnar, frysskdp, frysboxar, vattenkokare, elektriska fri-
toser, ugnar, inbyggda grillar, flaktképor, diskhoar f6r kok,
kranar. (20) Koksmobler i trd och plast, koksstolar, arbetsytor
for kok i trd, plast, granit, natursten eller tegel. (21)
Koksredskap och mat- och koksserviser i glas, porslin, oddla
metaller, plast och i stengods. (37) Installation och montering
av koksmébler och koksapparatur, underhélls- och repara-
tionsarbeten. (42) Radgivning avseende bruk, slag och
anviandning av koksapparatur, planering och radgivning
med avseende pa installation av koks- och inbyggnadsappa-
ratur, dven i samband med inkop av sidan utrustning.”
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anges i klasserna 11, 20, 21, 37 och 42 och
som tillhandahéalls av, for eller i anslutning
til ett foretag i koksbranschen, och folj-
aktligen saknar sirskiljningsférmaga. Den
hinskjutande domstolen har pédpekat att
BMB inte avgav en slutlig bedémning for
varje enskild vara eller tjanst, utan endast
avseende hela varumirkesansokan slog fast
att det tecken som ansékan avsag helt saknar
sarskiljningsférmaga.

25. MT&C vickte talan mot BMB:s beslut
vid den hinskjutande domstolen. MT&C
yrkade att det bestridda beslutet skall ogil-
tigforklaras och att BMB skall forpliktas att
registrera ansékan avseende klasserna 11, 20,
21, 37 och 42. I andra hand yrkade MT&C
att varumairket skall registreras for de klasser
avseende vilka domstolen anser att sdrskilj-
ningsformaga foreligger.

26. Den hinskjutande domstolen anser att
ordkombinationen helt saknar sarskiljnings-
férmaga nar det giller varor och tjanster i
klasserna 11, 20, 37 och 42. Nir det géller de
varor i klass 21 som omfattas av ansokan om
varumirkesskydd anser den hinskjutande
domstolen emellertid att mérket, med hin-
syn till dess art och avsedda anvidndning, ar
beskrivande endast i fraga om koksredskap.
Nir det giller de ovriga varorna uppfattar en
val informerad genomsnittskonsument inte
spontant ordkombinationen "The Kitchen
Company” som en spraklig hinvisning till
varornas avsedda anvindning. Den héanskju-
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tande domstolen anser att eftersom mirket
inte dr beskrivande #ar det faktiskt sarskil-
jande med avseende pa dessa varor. **

27. BMB har vid den hinskjutande dom-
stolen riktat invindningar mot detta synstt.
BMB har hdvdat att domstolen inte kan
bifalla MT&C:s talan om registrering for de
varor och tjanster fér vilka domstolen anser
att miérket dr sirskiljande. Anledningen till
detta dr att MT&C inte uttryckligen har
begirt att BMB skall registrera varumérket
endast fér vissa varor eller tjanster, och att
den nationella appellationsdomstolen, enligt
Beneluxdomstolens och den belgiska kassa-
tionsdomstolens domar i malet Vlaamse
Toeristenbond, inte kan uttala sig om fragor
som vare sig omfattas av BMB:s beslut eller
har inlimnats till BMB f6r beslut.

28. Den hinskjutande domstolen ar osiker
pé& huruvida domen i det ovanndmnda malet
ar forenlig med domstolens dom i maélet
Postkantoor. *° I detta ml ansag domstolen
att i) en varumérkesmyndighet méste beakta
relevanta fakta och omstiandigheter innan
den fattar ett slutligt beslut om att registrera
ett varumirke,?! att ii) den domstol vid
vilken talan vickts mot beslutet i friga dven
skall beakta samtliga relevanta fakta och

19 — Det vill siga mat- och koksserviser i glas, porslin, oadla
metaller, plast och i stengods.

20 — Dom av den 12 februari 2004 i mal C-363/99 (REG 2004, s. I-
1619).

21 — Punkt 36.



BVBA MANAGEMENT, TRAINING EN CONSULTANCY

omstindigheter inom grénserna fér den
provningsratt som féreskrivs for domstolen
i tillamplig nationell lagstiftning,** och att
iii) da registrering begirs av ett varumérke
for olika varor eller tjanster, skall varumair-
keskontoret kontrollera att varumairket inte
omfattas av nigot av de registreringshinder
som anges i artikel 3.1 i varumirkesdirektivet
i forhallande till var och en av dessa varor
eller tjanster. Varumirkesmyndigheten kan
dédrvid gora olika bedémningar beroende pa
vilka varor eller tjanster som prévas. >

29. Den hinskjutande domstolen anser att
det foljer av domen i det ovannimnda mélet
Postkantoor att varumirkesmyndigheten
skall behandla ansékan om registrering
avseende var och en av de varor eller tjanster
som omfattas av ansokan, och att varumir-
keskontoret kan gora olika bedémningar
avseende var och en av dem. I si fall skall
detta anges i det prelimindra savil som det
slutliga beslutet om avslag.

30. Den hianskjutande domstolen anser
ocksd att “relevanta fakta och omstéin-
digheter” kan &dndras mellan den tidpunkt

22 — Punkt 36.
23 — Punkt 73.

da varumirkesmyndigheten fattar ett beslut
som blir foremal for en talan och den
tidpunkt dd den domstol vid vilken talan
har vickts mot beslutet avgor talan.

31. 1 forevarande fall avgav BMB inte en
slutlig bedémning for varje enskild vara eller
tjanst, utan endast ett allmint formulerat
beslut om att det tecken som avsdgs i
ansokan helt saknade sirskiljningsférmaga.

32. Enligt den héinskjutande domstolen kan
enligt den nationella lagstiftningen ett sddant
allmént beslut medfora att den domstol vid
vilken talan vicks inte kan beakta alla
relevanta fakta och omstindigheter sasom
det krivs enligt domen i det ovannimnda
mélet Postkantoor. Detta beror pa att en
“relevant omstindighet” vid bedémningen av
varumirkesansokan kan vara att det saknas
grund for avslag f6r en av produkterna, men
inte for ovriga produkter som omfattas av
samma ans6kan. Om det i beslutet inte
hénvisas skilt till varje produkt eller tjinst,
kan den domstol vid vilken talan vicks inte
utéva sin behérighet om i) det i nationell
lagstiftning foreskrivs att domstolen i fraga
far uttala sig endast avseende fragor som
inldimnats till varuméirkesmyndigheten och
som omfattas av dess beslut, och ii) varken
registreringsansékan eller beslutet fokuse-
rade pa de enskilda varorna och tjinsterna.
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33. Den hinskjutande domstolen har f5lj-
aktligen forklarat forfarandet vilande och har
hénskjutit féljande tolkningsfragor avseende
artikel 3 i varumirkesdirektivet till dom-
stolen for ett férhandsavgérande:

”1. Skall varumirkesmyndigheten fatta ett
beslut f6r varje enskild vara och tjinst
som angetts i en registreringsansékan
niar den bedomer alla relevanta fakta
och omstiandigheter som rér férekoms-
ten av ett absolut registreringshinder i
samband med att den preliminért eller
slutligt avgor ansokan?

2. Kan relevanta fakta och omsténdigheter,
som den nationella domstolen skall
beakta nir en talan har vickts mot
varumirkesmyndighetens beslut, skilja
sig 4t pa grund av den tid som forflutit
mellan de bada avgorandena eller skall
den nationella domstolen endast beakta
fakta och omstindigheter som foreldg
vid tidpunkten for varumérkesmyndig-
hetens beslut?

3. Medfér EG-domstolens tolkning i
domen i det ovannimnda malet Post-
kantoor att en nationell lagstiftning
angiende den nationella domstolens
behérighet inte far tolkas si att denna
domstol ar foérhindrad fran att beakta
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andrade relevanta fakta och omstindig-
heter eller uttala sig om ett varumairkes
sarskiljningsférméaga i foérhéllande till
varje vara och tjanst i sig?”

34. BMB, den tyska regeringen och kom-
missionen har inkommit med skriftliga
yttranden. Muntlig férhandling har inte
begirts och har inte heller hallits.

Den forsta fragan

35. Genom den férsta fragan vill den hin-
skjutande domstolen i huvudsak fa klarhet i
huruvida artikel 3 i varumérkesdirektivet
innebdr att en varumérkesmyndighet nir
den pad grundval av absolut registrerings-
hinder beslutar>* att avsld en ansékan om
registrering av ett varumirke skall motivera
sin bedomning for var och en av de varor och
tjdnster for vilka varumérkesskydd har
begirts.

24 — I den forsta fragan talas om "preliminért eller slutligt” avslag
pé registreringsansokan, vilket speglar forfarandet vid BMB.
Forfarandena skiljer sig emellertid 4t i de olika medlems-
staterna och de allminna principer som slas fast av
domstolen maste dven gilla forfaranden dir den nationella
varumiérkesmyndighetens beslut fattas i ett enda steg.
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36. BMB har gjort gillande att den forsta
fragan bor besvaras nekande, medan den
tyska regeringen &ér av motsatt asikt. Kom-
missionens standpunkt 4r mer nyanserad,
men i stora drag Overensstimmande med
den som har framforts av BMB.

37. Den tyska regeringen stoder sig pa
domen i det ovanndmnda malet Postkan-
toor?® och har anfort att i) eftersom
registrering av ett varumdrke alltid begirs
for de varor och tjinster som anges i
ansokan, skall fragan huruvida registrering
kan végras med hénvisning till nagot av de
absoluta registreringshinder som anges i
artikel 3 bedéomas pa grundval av fakta som
avser varorna eller tjansterna i fraga?® och
att ii) ndr registrering av ett varumirke
begirs for olika varor eller tjanster, skall en
bedémning géras som kan ge olika resultat
beroende pa vilka varor eller tjinster som
provas.”” Vidare har den tyska regeringen
héinvisat till artikel 13 i direktivet, dir det
anges att i de fall da registreringshinder eller
grunder for upphdvande eller ogiltighets-
férklaring foreligger endast for en del av de
varor eller tjanster for vilka varumirket har
ansokts eller registrerats, skall vigran att
registrera, upphéva eller ogiltigforklara varu-
mirket endast avse dessa varor eller tjénster.

25 — Se ovan fotnot 20.

26 — Domen i det ovanndgmnda madlet Postkantoor, punkt 31 och
foljande punkter.

27 — Domen i det ovannamnda malet Postkantoor, punkt 73.

38. Jag instdmmer till fullo i att nér registre-
ring av ett varumirke begirs for olika varor
eller tjanster, skall en bedémning goras
avseende var och en av dessa varor eller
tjanster. Hur skall en varumirkesmyndighet
annars kunna avgéra for vilka varor eller
tjidnster varumirket kan registreras och
didrigenom garantera att artikel 13 i
varumirkesdirektivet f6ljs? Mer allmint hér-
ror detta forfarandesitt fran kravet att en
varumirkesmyndighet skall gora en bedom-
ning som ér “strikt och fullstindig for att
férhindra att varumirken registreras pa ett
otillborligt satt”. 2

39. Jag anser emellertid inte att detta néd-
vandigtvis innebdr att en varumirkesmyn-
dighet nir det fattar ett beslut om att vigra
registrering for ett varumirke pa grund av
absolut registreringshinder skall motivera sin
beddémning for varje enskild vara och tjanst.
Nar registrering védgras pd denna grund for
en hel grupp eller kategori av varor eller
tjanster, racker det att ange detta i beslutet,
oavsett om det ér preliminért eller slutligt,
och att tillrackligt noggrant forklara varfor
registrering inte kan goras for gruppen eller
kategorin som sadan.

40. Som kommissionen helt riktigt har
pépekat bor det enligt domstolens rittspraxis

28 — Dom av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel (REG 2003,
s. 1-3793), punkt 59.
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finnas en ritt till domstolskontroll av varje
beslut genom vilket en nationell myndighet
forvagrar en ritt som erkénns i gemenskaps-
ratten. En effektiv domstolskontroll maste
kunna omfatta en laglighetsprévning av
skilen till det beslut avseende vilket talan
vickts. Detta forutsitter generellt att den
domstol som prévar saken skall kunna kriava
att den behoriga myndigheten redovisar
skilen for beslutet.?” En nationell varumir-
kesmyndighet skall darfor ange skilen for
beslutet nir den beslutar att avsla en ans6kan
om registrering av ett varumirke. Enligt fast
rattspraxis, som domstolen tillimpar &ven
inom varumérkesomradet, skall det av moti-
veringen klart och tydligt framgd hur den
institution som har vidtagit atgirden har
resonerat, si att de som berors kan fa
kinnedom om skilen for den vidtagna
atgirden och sa att den behériga domstolen
ges mojlighet att utéva sin provningsritt. Det
kravs emellertid inte att alla relevanta
faktiska och rittsliga omstindigheter anges
i motiveringen, eftersom beddémningen av
om motiveringen &r tillridcklig inte skall ske
endast utifran dess lydelse utan éven utifran
sammanhanget och reglerna pa det ifrigava-
rande omradet. *°

41. Det édr darfor inte nodvindigt att den
nationella varumirkesmyndigheten avseende
varje enskild vara och tjanst anger skilen till
att det avslagit ansokan om registrering.

29 — Dom av den 15 oktober 1987 i mal 222/86, Heylens (REG
1987, s. 4097; svensk specialutgéva, volym 9, s. 223),
punkterna 14 och 15.

30 — Dom av den 21 oktober 2004 i mal C-447/02 P, KWS Saat
mot harmoniseringsbyran (REG 2004, s. [-10107), punkt 65.
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Aven om varumirkesmyndigheten #r skyldig
att ange skilen avseende alla berérda varor
och tjinster, far den dnda i princip anvinda
sig av en allmén motivering om den anser att
en saddan motivering ér giltig fér alla varor
och tjanster i en viss grupp som helhet. Rent
praktiskt dr det inte alltid &ndamaélsenligt att
ange sirskilda skl for varje enskild produkt
och tjanst.

42. Detta tillvigagangssitt har den fordelen,
vars betydelse inte nog kan understrykas, att
det dr smidigt. BMB har papekat att det gors
35 000 varumirkesansdkningar i Benelux
varje ar, i de flesta fall for flera klasser av
varor och tjanster och oftast omfattande ett
stort antal varor och tjanster inom de klasser
for vilka registrering begirs. " Det enda sitt
pé vilket varumérkesmyndigheten enkelt kan
gbra en bedoémning 4r att gruppera de
angivna varorna och tjansterna kring de
uppenbara huvudvarorna och huvudtjans-
terna i fraga. Mellan de varor och tjanster
som placeras i samma grupp bor det finnas
en naturlig koppling som &r uppenbar for
den avsedda malgruppen.”” Det som ér
viktigt 4r att varumirkesmyndigheten i sitt
beslut tydligt anger varféor den anser att
absolut registreringshinder foreligger med
avseende pa en kategori varor eller tjanster.
Nir en varumérkesmyndighet delger sokan-
den beslutet (oavsett om det ér prelimindrt
eller slutligt), dr det sokandens uppgift att,
om han s Onskar, ange och visa varfor

31 — Niceklassificeringen har 45 kategorier som omfattar omkring
11 000 enskilda produkter och tjanster.

32 — Vid indelningen i frupper bér den kategorisering foljas som
har anvénts i ansékan om varumarkesregistrering och som i
sin tur bor vara baserad p& Niceklassificeringen.
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grunden for avslag inte &r giltig for vissa
sdrskilda varor och tjinster i de grupper
varor och tjanster for vilka ansékan lamna-
des in.* Detta mojliggor sedan en effektiv
domstolskontroll av varumérkesmyndighe-
tens beslut avseende varorna och tjinsterna
i friga.

43. 1 forevarande mal omfattade ansdkan
varor i tre klasser och tjanster i tva klasser.
Detta kan tolkas som att ans6kan om
registrering avsdg 32 slag av produkter och
13 slag av tjanster.>* BMB ansag att mirket
inte kunde registreras fér ndgon av klasserna
av produkter eller tjinster, eftersom absolut
registreringshinder foreldg. Forvisso bor
varumirkeskontoret i sitt beslut tydligt for-
klara med avseende pa varje klass varfor det
anser att det absoluta registreringshindret i
fraga var tillimpligt pa varorna eller tjdnster-
na i den klass for vilken registrering av
varumirket begirdes. Det tycks mig emeller-
tid som om det vore uppenbart oproportio-
nerligt om det enligt gemenskapsritten i en
sddan situation krivdes att de nationella
varumirkesmyndigheterna, avseende samt-
liga varor och tjanster, skall ange skilen till
att ansokan om registrering avslagits.

33 — Det ndrmare forfarandet dr naturligtvis beroende av natio-
nella regler.

34 — Beroende p4 hur de olika permutationerna riknas.

44. Som svar pd den forsta tolkningsfragan
anser jag darfor att en varumérkesmyndighet
som avslar en ansékan om varumirkesregist-
rering i sitt beslut inte skall behéva gora en
separat beddmning avseende varje enskild
vara och tjanst fér vilka varumirkesskydd
har begirts. Det rdcker att det av beslutet
framgar varfor registrering har végrats for de
kategorier av varor och tjinster som de
enskilda varorna och tjansterna tillhor.

Den andra fragan och den férsta delen av
den tredje fraigan

45. Genom den andra fragan vill den hin-
skjutande domstolen i huvudsak fa klarhet i
huruvida artikel 3 i varumérkesdirektivet
skall tolkas som att den domstol vid vilken
talan har vickts mot ett varumérkeskontors
beslut om avslag pad en ans6kan om varu-
markesregistrering endast skall beakta de
fakta och omstindigheter som forelag nir
varumirkeskontoret fattade sitt beslut, eller
huruvida denna artikel medger att domstolen
i fraga beaktar fakta och omstindigheter som
har framkommit efter det att beslutet fatta-
des. Genom den férsta delen av den tredje
fragan vill den hinskjutande domstolen i
huvudsak fa veta huruvida det ar férenligt
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med artikel 3 i varumirkesdirektivet att
nationella bestimmelser hindrar den dom-
stol vid vilken talan om ett varumirkeskon-
tors beslut har vackts fran att beakta andrade
relevanta fakta och omsténdigheter.

46. Dessa tvd fragor forefaller att vara tva
sidor av samma mynt. Den forsta giller
huruvida, mot bakgrund av artikel 3, den
domstol vid vilken talan har vickts fir beakta
fakta och omstindigheter som framkommit
senare. Den andra giller huruvida, mot den
bakgrunden, den domstol vid vilken talan har
vickts fdr hindras genom nationell ritt fran
att beakta fakta och omstindigheter som
framkommit senare. Jag foreslar darfor att de
skall provas tillsammans.

47. BMB anser att dessa tvé fragor inte skall
tas upp till sakprévning: det finns inget i
begiran om forhandsavgorande som antyder
att “relevanta fakta och omstindigheter”
faktiskt har “dndrats”.

48. Det framgér av begiran om férhandsav-
gorande att den “dndring” som den natio-
nella domstolen hade i &atanke nidr den
formulerade dessa fragor ar skillnaden mel-
lan de staindpunkter som har intagits av 4 ena
sidan den varumirkesmyndighet vars beslut
ar foremdl for provning och & andra sidan
den domstol vid vilken talan har vackts.
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49. Jag anser inte att det dr tydligt att en
sddan skillnad bor kategoriseras som en
andring av relevanta “fakta och omstéindig-
heter”. Det ror sig snarare om en rittsfraga,
eftersom “stindpunkten” nds genom att
tillimpa juridiska kriterier pa vissa (kon-
stanta) fakta. I de punkter i domen i det
ovannimnda maélet Postkantoor som fore-
faller att ha foranlett fragorna handlar det
uppenbart om “fakta” i ordets mer vanliga
innebord. *® Fragorna ar emellertid allmént
formulerade, och jag anser att det &r majligt
att besvara dem i allménna ordalag.

50. Jag anser emellertid inte att frigorna inte
kan tas upp till sakprévning pa den grunden
att en av parterna i forfarandet anser att de
grundar sig pa ett felaktigt antagande av den
hanskjutande domstolen. Enlisgt fast ratts-
praxis ankommer det i princip *° uteslutande
p& den nationella domstol dir tvisten har
anhidngiggjorts att mot bakgrund av de
sarskilda omstindigheterna i varje enskilt
mal bedéma savdl nodvindigheten av ett
férhandsavgorande for att kunna doéma i
maélet, som relevansen av de fragor som den
stiller till domstolen. >’

35 — Se punkterna 20-37.

36 — Det finns vissa undantag fran denna allménna regel, men
inget av dem har emellertid aberopats av BMB.

37 — Se till exempel dom av den 27 oktober 1993 i méal C-127/92,
Enderby (REG 1993, s. I-5535; svensk specialutgiva, volym
14, s. 1-383), punkt 10.
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51. I andra hand har BMB ocksé invidnt mot
att den andra frigan skulle kunna besvaras
med stod av artikel 3 i varumérkesdirektivet.
Denna invdndning tycks mig vara ohéllbar.
Domstolens dom i det ovannidmnda malet
Postkantoor, som har foranlett fragorna,
utgjorde en tolkning av artikel 3.

52. Den tyska regeringen har hivdat att
direktivet inte innehaller nigra uttémmande
bestimmelser om hur omfattande en dom-
stolsprévning av varumirkesmyndigheternas
beslut skall vara, vilket framgir av andra
meningen i artikel 3.3. Darfor skall det i
nationell ritt faststillas huruvida omstindig-
heter eller fakta som uppkommer eller blir
tydliga forst efter registreringen far eller
mdste beaktas. Kommissionen har intagit
en liknande standpunkt.

53. Som kommissionen har pdpekat under-
strok domstolen i domen i det ovanndmnda
malet Postkantoor att den behoriga myndig-
heten skall beakta samtliga relevanta fakta
och omstindigheter innan den antar ett
slutligt beslut om en ansékan om att
registrera ett varumarke. ** Den domstol vid
vilken talan har vickts mot ett sadant beslut
"skall [dven] beakta samtliga relevanta fakta
och omstédndigheter inom grénserna for den
provningsritt som foreskrivs fér domstolen i
tillimplig nationell lagstiftning”.® Vid ett
sadant forfarande maste domstolen uttala sig

38 — Punkt 35.
39 — Punkt 36.

om huruvida ett beslut som har fattats av en
varumérkesmyndighet dr lagligt. Beslutet kan
(sjalvklart) endast ha fattats pd grundval av
de fakta som forelag vid tidpunkten i fraga.
Det ar darfor enligt min asikt helt godtagbart
att en domstol enligt sin rittsordning
forbjuds att ogiltigforklara ett beslut pa
grundval av fakta som framkommit senare.
Detta overensstimmer faktiskt med ménga
domstolars praxis vid rittslig provning av
beslut. Denna princip erkdnns ocksd i
gemenskapsritten. 0

54. Vad sirskilt betriffar réttslig provning av
beslut som har fattats av harmoniserings-
byran*! har domstolen nyligen bekriftat att
“forstainstansritten endast kan undanrdja
eller dndra det 6verklagade beslutet om
detta, vid tidpunkten da det fattades, omfat-
tades av nagon av [de foreskrivna] grunder
[na] f6r undanrdjande eller dndring [men r]
dtten kan inte undanrdja eller dndra
beslutet pa grunder som framkommer forst

efter det att beslutet har fattats”. 42

40 — Se till exempel domen av den 26 september 1996 i mal
C-241/94, Frankrike mot kommissionen (REG 1996, s. I-
4551), punkt 33.

41 — Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varu-
mirken, ménster och modeller).

42 — Dom av den 11 maj 2006 i méil C-416/04 P, Sunrider mot
harmoniseringsbyran (REG 2006, s. [-4237), punkt 55.
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55. Jag anser darfor att svaret pa den andra
fragan och den forsta delen av den tredje
fragan bor vara att i) det skall faststillas i
nationell ritt huruvida den domstol vid
vilken talan har vickts mot en varumérkes-
myndighets beslut om avslag pa en ansékan
om varumdrkesregistrering fir beakta fakta
och omstéindigheter som inte forelag vid den
tidpunkt da varumérkesmyndigheten fattade
sitt beslut och att ii) det dr forenligt med
artikel 3 i varumirkesdirektivet att den
domstol vid vilken talan om ett sadant beslut
har vickts hindras genom nationella bestim-
melser fran att beakta sadana fakta och
omstidndigheter.

Den andra delen av den tredje fragan

56. Genom den andra delen av den tredje
fragan vill den hinskjutande domstolen i
huvudsak fi klarhet i huruvida det ar
forenligt med artikel 3 i varumarkesdirektivet
att den domstol vid vilken talan har vickts
mot en varumérkesmyndighets beslut genom
bestimmelser i nationell ritt hindras fran att
uttala sig om varumirkets sirskiljningsfor-
maga i forhallande till varje enskild vara och
tjanst.

57. BMB har hivdat att i den man fragan
giller behorigheten for den domstol vid
vilken talan har vickts att uttala sig om
varumirkets sirskiljningsforméiga ”i forhal-
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lande till varje vara och tjinst i sig”, har
denna friga redan besvarats inom ramen for
den forsta fragan. Till den del fragan antyder
att domstolens dom i det ovanndmnda malet
Postkantoor inte dr forenlig med tolkningen
av "nationell lagstiftning angiende den
nationella domstolens behorighet” dr detta
pastdende ogrundat. Domstolen har uttryck-
ligen slagit fast i domen i det ovannidmnda
milet Postkantoor att den domstol vid vilken
talan har vickts dr behérig "inom granserna
fér den provningsritt som foreskrivs for
domstolen i tillimplig nationell lagstiftning”.
Grinserna for de nationella domstolarnas
behorighet far siledes faststillas i nationell
rétt.

58. Den tyska regeringen har diremot hiv-
dat att nationella bestimmelser inte far
begrinsa behorigheten fér den domstol vid
vilken talan har vickts att uttala sig om
sarskiljningsférméga i férhallande till en-
skilda varor och tjdnster. Enligt domstolens
tolkning i domen i det ovannimnda malet
Postkantoor innehaller direktivet bindande
riktlinjer som skall f6ljas av de nationella
varumirkesmyndigheterna nir de fattar sina
beslut. Domstolar som enligt nationella
bestimmelser endast far préva ett besluts
laglighet maéste kontrollera att de bindande
riktlinjerna har tillimpats, och de far och
skall darfor i princip uttala sig separat om
skilda klasser.

59. Kommissionen har for det forsta hanvi-
sat till Beneluxdomstolens beslut i malet
Vlaamse Toeristenbond.** Kommissionen
har pipekat att en av skillnaderna i sak

43 — Se ovan fotnot 9. Se ovan punkterna 16-22.
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mellan det malet och forevarande mal ar att
Vlaamse Toeristenbond hade yrkat registre-
ring for vissa hela kiasser i Nicedverens-
kommelsen. I forevarande mal har MT&C
ddremot endast yrkat registrering for vissa,
men inte alla, varor och tjanster i ett antal
klasser.

60. Kommissionen har vidare évervigt argu-
menten f6r och emot stindpunkten att det
inte medges enligt artikel 3 i varu-
mirkesdirektivet att den domstol vid vilken
talan har vickts mot en varumérkesmyndig-
hets beslut genom nationella bestimmelser
hindras fran att uttala sig om varumairkets
sdrskiljningsférméga for varje enskild vara
och tjanst. Kommissionen anser att sadana
bestimmelser &r tillatna enligt artikel 3, och
baserar i huvudsak denna asikt pa att
medlemsstaterna i direktivet uttryckligen
ges en omfattande handlingsfrihet nir det
giller att faststdlla bestimmelser om varu-
mérkesforfarandet. Kommissionen har dess-
utom péapekat att om sékanden uppger for
BMB att han dven ér intresserad av registre-
ring for firre varor eller tjanster 4n vad som
anges i huvudansokan, forefaller det som om
BMB enligt forfarandet i Benelux maste
behandla denna begiran och s6kanden sedan
kan ansoka om delregistrering vid den dom-
stol vid vilken talan vicks mot avslag pa en
registreringsansokan. Kommissionen anser
dérfor att Benelux lagstiftning i praktiken
forefaller att uppfylla kravet i artikel 13 i
direktivet.

61. Jag delar kommissionens synsiitt.

62. Syftet med direktivet ér inte en fullskalig
tillndrmning, vilket framgér av tredje skilet i
ingressen. 1 femte skilet anges att “[m]
edlemsstaterna forblir ocksi fria att faststilla
procedurregler for registrering” av varumair-
ken. Det tycks mig som om det &r forenligt
med denna frihet att inom den nationella
rittsordningen tillata delregistrering (det vill
sdga att registrering av varumirket begirs
endast for nagra av varorna eller tjansterna i
fraga) pa villkor att sékanden i sin ansokan
till den behdriga varumirkesmyndigheten
anhéller om detta som ett alternativ till
fullstindig registrering.

63. Denna frihet belyser endast den mer
allmédnna princip som domstolen har slagit
fast att ”i avsaknad av gemenskapsrittsliga
foreskrifter pd omréadet [skall det] i varje
medlemsstats rittsordning anges vilka for-
faranden for att vicka talan som &r avsedda
att tillvarata rittigheter som for enskilda
folijer av gemenskapsritten”** (forutsatt
naturligtvis att principerna om likhet och
effektivitet respekteras). Nér det specifikt
giller varumérken har domstolen i domen i
det ovannidmnda malet Postkantoor uttalat
att ”[i] friga om en domstol vid vilken talan
vickts mot ett beslut om en ansékan om
varumirkesregistrering, framhaller domsto-
len vidare att nimnda domstol dven skall
beakta samtliga relevanta fakta och omstin-

44 — Dom av den 6 december 2001 1 mal C-472/99, Clean Car
Autoservice (REG 2001, s. [-9687), punkt 28 och dar angiven
rattspraxis.
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digheter inom grdnserna for den provnings-
rdtt som foreskrivs for domstolen i tilldmplig
nationell lagstiftning”. *®

64. Det tycks mig vara fullstandigt forenligt
med denna rittspraxis att den domstol vid
vilken talan har vickts mot ett varumérkes-
kontors beslut genom nationella bestimmel-
ser hindras fran att uttala sig om varumair-
kets sirskiljningsférmaga i forhdllande till
varje enskild vara och tjinst. Det forefaller
inte vara orimligt eller oskaligt betungande
att den som ansdker om registrering av ett
varumirke och vill bevara sin ritt att begira
delregistrering klargor detta i sin registre-
ringsansokan. Det 4r nér allt kommer
omkring i det skedet som sokanden bist
kan bedoma det kommersiella intresset (en
registreringsansékan 4r ju troligtvis sjilva
resultatet av en bedémningsperiod) och
besluta huruvida han, om ansékan om full-
stindig registrering av varumirket avslas,
skulle ndja sig med delregistrering av varu-
miérket for firre varor eller tjanster, eller
huruvida han skulle féredra att géra en ny
ansOkan avseende ett annat varumirke for
fler varor eller tjinster.

65. Med tanke pa forfarandets effektivitet
forefaller det ocksd mest dndamalsenligt att
fragan om fullstindig registrering respektive
delregistrering 6vervigs vid tidpunkten for
ansokan om registrering. En nationell varu-

45 — Punkt 36, min kursivering.
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mirkesmyndighet dr ett limpligare forum &n
en appellationsdomstol for att gora en forsta
utvirdering av den fragan.

66. Kommissionen anser att det viktigaste
argumentet mot det ovanndmnda synsittet
dr ordalydelsen i artikel 13 i varumér-
kesdirektivet, dir det anges att vdgran att
registrera inte kan avse andra varor 4n de for
vilka det finns registreringshinder.

67. Denna bestimmelse maste emellertid
tolkas mot bakgrund av direktivet som helhet
och sirskilt den befogenhet att faststilla
procedurregler som medges medlemssta-
terna. Det tycks mig som om andan i artikel
13 aterspeglas korrekt nir det i nationell ritt
garanteras att de som ansoker om registre-
ring av ett varumirke har mojlighet att
begira delregistrering i sin anstkan.

68. Denna tolkning ér dessutom enligt min
dsikt forenlig med domstolens dom i det
ovannimnda malet Postkantoor dir dom-
stolen konstaterade att "[n]dr registrering
begirs av ett varumirke for en hel klass ...
kan den behoriga myndigheten med
tillaimpning av artikel 13 i direktivet regi-
strera varumarket endast for vissa varor eller
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tjanster i denna klass”.*® Domstolen hinvi-
sade dér till artikel 13 som grundval for att ge
det nationella varumirkeskontoret denna
(valfria) befogenhet. Det betyder emellertid
inte att det i artikel 13 aliaggs varumirkes-
myndigheterna en skyldighet i praktiken att
ex officio 6verviga mdjligheten med delre-
gistrering i samtliga fall. Det strider siledes
inte mot artikel 13 att det enligt nationella
procedurregler krivs att en sokande som vill
att varumirkesmyndigheten skall behandla
fragan om delregistrering skall ange detta i
sin ansokan. Tvartom forbéttrar sadana
regler forfarandets effektivitet, leder till
minskad snarare 4n 6kad arbetsborda under
férfarandet som helhet och gér det inte
omdjligt eller oskiligt svart att utova de
gemenskapsrittsliga rittigheterna.

69. Det framgéir av de handlingar som har
inkommit till domstolen att MT&C inte har
begirt delregistrering i andra hand, varken i
sin forsta ansékan till BMB eller nar BMB:s
preliminidra beslut bestreds. MT&C har
sdledes inte anvint sig av nigon av de bada
mojligheter till andrahandsansékan om del-
registrering som erbjuds genom Beneluxord-

46 — Punkt 113.

ningens tvastegsprocess (prelimindrt och
slutligt beslut). Det forefaller som om en
andrahandsansékan gjordes forst vid den
domstol vid vilken talan har vickts. Jag kan
inte se nagot godtagbart skil till varfor
MT&C (eller andra sokande) inte skulle
kunna goéra en andrahandsansdkan (vilket
medges i de nationella forfarandereglerna)
ndr ansokan handldggs av varumérkesmyn-
digheten.

70. Jag anser foljaktligen att nér talan mot en
varumirkesmyndighets beslut om avslag pa
en ansokan om registrering av ett varumirke
har vickts vid en nationell domstol, strider
det inte mot artikel 3 i varumérkesdirektivet
att domstolen i friga genom nationella
forfaranderegler hindras fran att uttala sig
om varumirkets sarskiljningsformaga i for-
héllande till varje enskild vara och tjanst,
forutsatt att dessa regler ger sékanden en
faktisk mojlighet att i sin ansdkan till
varumirkesmyndigheten ansoka om delre-
gistrering av varumdirket (det vill siga
registrering avseende endast vissa av de
varor eller tjinster som omfattas av huvud-
ansdkan).
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Forslag till avgérande

71. Mot bakgrund av vad som anforts ovan foreslar jag att domstolen skall besvara
de tolkningsfragor som stillts av Hof van Beroep i Bryssel som foljer:

1)

2)

3)

Radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar innebér inte att en varumirkesmyndighet
som avslar en ansokan om registrering av ett varumairke i sitt beslut skall gora
en separat beddmning avseende var och en av de enskilda varor och tjanster for
vilka varumérkesskydd har begérts. Det ricker att det av beslutet framgér varfor
registrering har vagrats for olika kategorier av varor och tjénster.

Enligt radets direktiv 89/104/EEG skall det i nationell lagstiftning faststillas
huruvida den domstol vid vilken talan har vickts mot en varumérkesmyndig-
hets beslut om avslag pa en ansokan om varumérkesregistrering far beakta fakta
och omstindigheter som inte forelag vid den tidpunkt da varuméirkesmyndig-
heten fattade sitt beslut.

Det ir forenligt med radets direktiv 89/104/EEG att den domstol vid vilken
talan har vickts mot ett sadant beslut genom nationella bestimmelser hindras
fran att i) beakta fakta och omstandigheter som inte forelag vid den tidpunkt da
varumirkesmyndigheten fattade sitt beslut och fran att ii) uttala sig om
varumérkets sarskiljningsférmaga i forhallande till varje enskild vara och tjanst,
forutsatt att bestimmelserna i frdga ger sokanden en faktisk mojlighet att i sin
ansokan till varumérkesmyndigheten begéra delregistrering av varumérket (det
vill séga registrering avseende endast vissa av de varor eller tjanster som
omfattas av huvudansokan).
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