PRAKTIKER BAU- UND HEIMWERKERMARKTE

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 7 juli 2005°

I mal C-418/02,

angaende en begiran om forhandsavgérande enligt artikel 234 EG, som framstillts
av Bundespatentgericht (Tyskland), genom beslut av den 15 oktober 2002 som
inkom till domstolen den 20 november 2002, i mélet

Praktiker Bau- und Heimwerkermirkte AG,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna
C. Gulmann (referent), R. Schintgen, N. Colneric och J.N. Cunha Rodrigues,

generaladvokat: P. Léger,

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren M. Mgica Arzamendi,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 1 juli 2004,
* Rittegdngssprak: tyska.
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med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— DPraktiker Bau- und Heimwerkermiérkte AG, genom M. Schaeffer, Rechtsans-
walt,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant, bada i
egenskap av ombud,

— Osterrikes regering, genom E. Ried], i egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom K. Manyji, i egenskap av ombud, bitridd
av M. Tappin, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen och S. Fries,
bada i egenskap av ombud,

och efter att den 13 januari 2005 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgérande avser tolkningen av artiklarna 2, 4.1 b och 5.1 b i
rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva,
omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
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Begiran har framstillts i ett mal mellan Praktiker Bau- und Heimwerkermérkte AG
(nedan kallat Praktiker Mirkte) och Deutsches Patent- und Markenamt (tyska
patent- och varumirkesbyran) avseende registreringen av ett varumirke for tjnster
som anvinds inom detaljhandeln.

Tillimpliga bestimmelser

Foljande anges i artikel 2 i direktivet:

"Ett varumirke kan utgbras av alla tecken som kan &terges grafiskt, sérskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstiver, siffror, formen pa en vara eller dess
forpackning, forutsatt att tecknen i fraga kan sirskilja ett foretags varor eller tjanster
frén andra foretags.”

Artikel 4.1 i direktivet lyder som féljer:

"Ett varumirke skall inte registreras eller om det #r registrerat skall det kunna
ogiltigforklaras

a) om det #r identiskt med ett dldre varumiérke och de varor eller tjanster som
varumirket har ansokts eller registrerats for r identiska med de varor eller
tjanster for vilka det dldre varumirket &r skyddat,
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b) om det pi grund av sin identitet eller likhet med det &ldre varumérket och
identiteten eller likheten mellan de varor eller tjinster som ticks av
varumérkena foreligger en risk att allménheten forviixlar dem, inbegripet risken
for att varumarket associeras med det dldre varumérket.”

Foljande foreskrivs i artikel 5.1 i direktivet:

"Det registrerade varumérket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstdnd, att i niringsverksamhet anvinda

a) tecken som #r identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjénster
som &r identiska med dem for vilka varumérket &r registrerat,

b) tecken som p& grund av sin identitet eller likhet med varumirket och
identiteten eller likheten hos de varor och tjinster som téicks av varumérket och
tecknet kan leda till forvéixling hos allménheten, inbegripet risken for
association mellan tecknet och varumérket.”

I tolfte skilet i direktivet anges att det &r nodvindigt att direktivets bestdimmelser
helt 6verensstimmer med bestimmelserna i konventionen fér skydd av den
industriella dganderitten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast
reviderad i Stockholm den 14 juli 1967, och dndrad den 28 september 1979 (Férenta
nationernas fordragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305; SO 1970:60 och 1984:54)
(nedan kallad Pariskonventionen), till vilken gemenskapens samtliga medlemsstater
har anslutit sig,
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Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor
och tjinster fér varumérkesregistrering, med #ndringar och tilligg (nedan kallad
Nicedverenskommelsen), sléts pa grundval av artikel 19 i Pariskonventionen, enligt
vilken unionslinderna férbehaller sig ritten att separat tréffa sdrskilda Gverens-
kommelser sinsemellan f6r skydd av den industriella dganderatten.

Klass 35 i den klassificering som dirvid har faststillts (nedan kallad Niceklassificer-
ingen) upptar foljande tjdnster:

”Annons- och reklamverksambhet,

foretagsledning,

foretagsadministration,

kontorstjénster.”

I den forklarande anmirkningen till klassen preciseras foljande:

Denna klass omfattar sarskilt:

— sammanstillande av ett varusortiment, for annans rékning (med undantag av
transport dirav), for att mojliggéra for kunder att bekvamt kunna se pa och
kdpa varorna;
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Denna klass omfattar ej:

— verksamhet hos foretag vars huvudsakliga uppgift ér forséljning av varor, sk.
handelsforetag;

10 T artikel 2 i NiceGverenskommelsen anges foljande:

"1) Med forbehall for de forpliktelser som foljer av denna éverenskommelse skall
Klassificeringen ha den verkan som tilligges den av varje land inom den
sdrskilda unionen. Klassificeringen skall salunda icke binda dessa linder vare sig
i fraga om bedomandet av mirkes skyddsomfing eller savitt avser erkinnande
av servicemdrken.

2) Varje land inom den sirskilda unionen har ritt att tillimpa klassificeringen som
huvudsystem eller som kompletterande system.

3) De behoriga myndigheterna i den sérskilda unionens linder skall i officiella
bevis och kungorelser om varumirkesregistrering ange numren pa de klasser i
klassificeringen som de varor eller tjinster tillhor, for vilka mérket &r registrerat.
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Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Praktiker Mérkte ansokte vid Deutsches Patent- und Markenamt om registrering av
varumirket Praktiker for, bland annat, tjansten “detaljhandel med bygg-, hem-
hantverks- och tridgardsartiklar och andra forbrukningsvaror for gor-det-sjilv-
omradet”.

Deutsches Patent- und Markenamt avslog denna ans6kan. Den ansag att det i
ansékan anférda begreppet detaljhandel inte betecknar oberoende tjénster med
sjilvstindig ekonomisk betydelse. Begreppet avser endast sjélva distributionen av
varor. De ekonomiska aktiviteter som #r det vdsentliga i varudistributionen,
ddribland inkdp och forsiljning av varor, utgér inte tjanster for vilka varumérken
kan registreras. Varumérkesskydd kan i detta avseende endast uppnis genom
anstkan om registrering av ett varumérke avsett for de varor med vilka handeln sker.

Praktiker Mirkte Overklagade avslagsbeslutet vid Bundespatentgericht. Foretaget
gjorde bland annat géllande att den ekonomiska utvecklingen, som gér i rikining
mot ett tjinstesamhille, krdver en annan instéllning till detaljhandeln som tjénst.
Konsumenternas inkdpsbeslut paverkas alltmer av inte bara tillgéngligheten och
priset pa en vara utan éven aspekter som hur varorna sammanstills och presenteras,
personalens service, reklam, affirens anseende och lige och sa vidare. Sidana
tjanster som tillhandahélls inom ramen for detaljhandeln gor det mgjligt for
detaljhandlarna att utmérka sig i forhallande till sina konkurrenter. Dessa
prestationer bor siledes kunna omfattas av varumérkesskyddet for tjanster. Tjanster
som tillhandahalls av en detaljhandlare tillerkéinns numera ett sddant varumérkes-
skydd inte endast av Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran), utan
dven av de flesta av medlemsstaterna. Det 4r nddvindigt att en enhetlig bedémning
gors i denna frdga inom gemenskapen.
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12 Bundespatentgericht beslutade i detta sarhmanhang att vilandeforklara maélet och
stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

1) Utgor detaljhandel med varor en tjinst i den mening som avses i artikel 2 i

2)

direktivet?

Om fragan besvaras jakande:

I vilken utstrdckning skall innehéllet i sddana tjénster som tillhandahéalls av en
detaljhandlare preciseras for att sikerstilla att varumérkets skyddsforemal kan
definieras, vilket 4r n6dvindigt

a) for varumirkets funktion att enligt artikel 2 i direktivet sirskilja ett foretags
varor och tjanster fran andra verksamheters varor och tjinster, och

b) for avgrinsningen av skyddsomradet for ett sddant varumirke i en
intrangssituation?

I vilken utstrdckning skall en avgrinsning foretas med hinsyn till om likhet
foreligger (artikel 4.1 b och artikel 5.1 b i direktivet) mellan sddana tjénster som
tillhandahalls av en detaljhandlare och

a) Ovriga tjanster som tillhandahalls i samband med saluforing av varor eller
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b) varor som salufors av samma detaljhandlare?”

Den nationella domstolen har pépekat att artikel 2 i direktivet inte innehaller nagon
definition av begreppen varor och tjéinster, som anvinds i direktivet.

Det visentliga i en detaljhandlares sjélvstindiga verksamhet, genom vilken han
direkt konkurrerar med andra varudistributérer och fér vilken det kan finnas ett
behov av ett sjilvstindigt skydd genom ett varumérke for tjanster, inskrinker sig
enligt den nationella domstolen till de sirskilda férsiljningsaktiviteter som méjliggor
distribution av varor utan att f6r den skull vara begrénsade till denna. Det rér sig i
forevarande fall om att sammanstélla varor som hérrér fran olika foretag till ett enda
sortiment och att tillhandahélla detta inom ett distributionsstille, oavsett om det
sker inom ramen for traditionell handel, postorderférsiljning eller elektronisk
handel. Aven om den enskilda kunden inte faktureras for dessa tjinster separat kan
det anses att de tillhandahalls mot vederlag med hjilp av befintliga vinstmarginaler.

Enligt Bundespatentgericht méste emellertid skyddsobjektet definieras tillrackligt
klart for att varumérket skall kunna fylla sin funktion att ange ursprung. Allmiint
héllna begrepp sdsom detaljhandelstjinster uppfyller inte kravet pé att ensamritter
skall vara av en bestimd karaktdr. Den obestimda karaktiren av begreppet
detaljhandel i den aktuella sektorn férsvinner inte genom avgrinsningar som endast
ror de distribuerade varorna. Frigan vilka tjinster som avses utdver sjilva
forsdljningen av varorna forblir obesvarad. Liknande invindningar kan géras
avseende preciseringen av typen av forsiljningsstille, till exempel varuhus eller
stormarknad.

I-5913



18

19

20

DOM AV DEN 7.7.2005 — MAL C-418/02

Nodvindigheten av att vid registreringen av varumérken begridnsa innehaéllet i
uttrycket tjénster som tillhandahélls av en detaljhandlare &r av 4n storre vikt vid
tolkningen av uttrycket risk for forvéxling i den mening som avses i artiklarna 4.1 b
och 5.1 b i direktivet. Aven en adekvat precisering vid registreringsforfarandet av
innehallet i uttrycket tjdnster som tillhandahalls av en detaljhandlare &r definitivt
otiliracklig, om det varumirke for tjinster som har registrerats ges ett
okontrollerbart skyddsomfing pa grund av en vid tolkning av uttrycket likheten
hos varor och tjéinster.

Provningen av tolkningsfragorna

De tvd forsta frdgorna

Bundespatentgericht vill med sina tvé forsta fragor, vilka skall provas tillsammans, fa
klarhet i huruvida begreppet tjinster i direktivet, sdrskilt i artikel 2 déri, skall tolkas
s& att det inbegriper de tjinster som tillhandahalls inom ramen for detaljhandels-
forsdljning av varor och, om sa #r fallet, om vissa preciseringar krdvs vid
registreringen av ett varumérke for sidana prestationer.

Yitranden som har inkommit till domstolen

Praktiker Mirkte anser att detaljhandelsforsiljning av varor dr en tjinst i den
mening som avses i direktivet. Ett varumirke som skyddar denna forsiljning sdsom
en tjanst uppfyller pa ett limpligt sétt varumérkets funktion att ange ursprung. Det
ar inte nodvandigt att precisera innehallet i de tjinster som tillhandahalls for att
skyddsobjektet skall kunna bestdmmas.
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Den franska regeringen pépekade under forhandlingen att den numera godkénner
att vissa specifika prestationer som foljer med detaljhandeln, vilkas innehall skall var
preciserat, kan utgéra prestationer som #r sjilvstindiga i forhallande till forsalj-
ningen och saledes kan omfattas av varumirkesskyddet.

Den osterrikiska regeringen anser att kérnan i detaljhandeln, det vill séiga
varuforsiljningen, inte dr en tjanst som i sig kan vara foremal for varumirkesskydd,
sdsom enligt denna regering framgar av den forklarande anmérkningen till klass 35 i
Niceklassificeringen. Endast sddana prestationer som ligger utanfor denna kérna,
vilkas innehall skall var preciserat, kan ge upphov till registrering av ett varumérke
for tjénster.

Forenade kungarikets regering har gjort gillande att ett varumirke giltigt kan
registreras for en tjanst om konsumenterna uppfattar att de under detta varumirke
erbjuds en identifierbar tjinst som strécker sig lingre n till sjilva distributionen av
varorna. Den forklarande anmérkningen till klass 35 i Niceklassificeringen bekriftar
att distributionen av varor i sig inte utgér en identifierbar tjfinst, men att de olika
sidor av detaljhandeln som avser sammanstillandet av ett varusortiment fér annans
rakning for att mojliggora for kunder att bekvimt kunna se pa och kdpa varorna kan
utgora en tjinst som kan skyddas av ett varumirke. Vid registreringen av detta skall
de sidor av verksamheten som utgor tjinsten och det eller de omridden som
detaljhandelsverksamheten omfattar specifikt anges for att sikerstilla skydds-
objektets tillforlitlighet.

Kommissionen har hévdat att detaljhandeln med varor utgér en tjinst i den mening
som avses i direktivet ndr villkoren i artikel 50 EG 4r uppfyllda. Skyddet av ett
varumirke for tjinster kan tillimpas pa samtliga verksamheter som inte ir ren
forsiljningsverksamhet. Det gér inte att pa ett uttémmande sétt rikna upp samtliga
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aktuella tjanster. Det kan réra sig om varuarrangemanget, placeringen, den hjilp
som erbjuds i allmidnhet, personalens instillning och engagemang och den
uppmérksamhet kunderna far.

Frigan om preciseringen av tjénsternas innehéll uppkommer enligt kommissionen
ur formellt juridisk synvinkel vid registreringen av varumérket. Denna fraga
omfattas av medlemsstaternas behérighet, vilket framgar av femte skilet i direktivet,
enligt vilket det ankommer pid medlemsstaterna att faststilla procedurregler for
registrering, det vill till exempel sdga sdttet for varumérkesregistreringen. I detta
avseende dr endast klass 35 i Niceklassificeringen tinkbar for registreringen av ett
varumdrke for detaljhandeln. Vad giller Nicedverenskommelsen sa innehéller den
inte nagra krav avseende beskrivningen av tjinsten.

Domstolens svar

Det framgér av forsta skélet i direktivet att dess mal 4r att ndrma medlemsstaternas
lagar till varandra i syfte att avhjilpa de olikheter som kan komma att hindra den fria
rorligheten for varor och det fria utbytet av tjanster samt snedvrida konkurrens-
forhéllandena pa den gemensamma marknaden.

Enligt artikel 1 i direktivet skall detsamma tillimpas for varumérken avseende varor
eller tjanster.
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Direktivet innehaller inte ndgon definition av begreppet tjinster, vilka i artikel 50 EG
beskrivs som "prestationer som normalt utférs mot erséttning”.

I direktivet anges inte heller néirmare vilka villkor som géller for registreringen av ett
varumdérke for en tjénst, nir en sidan registrering dr féreskriven i den nationella
lagstiftningen.

Det skall i detta avseende pépekas att det anges i femte skilet i direktivet att
medlemsstaterna ocksa forblir fria att faststélla procedurregler for registrering, till
exempel att bestdmma séttet for registreringen. I sjunde skilet papekas likvil att det
krivs att villkoren for erhallande av ett registrerat varumérke i princip maste vara
identiska i de olika medlemsstaterna, for att det mél som tillndrmningen av de
nationella lagarna syftar till skall kunna uppnas.

Bestimmandet av beskaffenheten och innehallet i den tjdnst som skall kunna
skyddas av ett registrerat varumérke omfattas emellertid inte av procedwrreglerna
for registrering, utan av de materiella villkoren for att forvirva den ritt som
varumérket ger.

Om begreppet tjanster omfattades av medlemsstaternas behérighet skulle det kunna
leda till att villkoren for registrering av varumérken for tjinster varierade beroende
pé den berorda nationella lagstiftningen. Mélet att ett varumirke skall erhallas pa
identiska villkor i samtliga medlemsstater skulle inte uppnés.
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Det ankommer saledes p& domstolen att i gemenskapsrétten ge en enhetlig tolkning
av begreppet tjinster, i den mening som avses i direktivet (se analogt dom av
den 20 november 2001 i de férenade malen C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff
och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkterna 42 och 43).

Det skall i detta avseende pépekas att syftet med detaljhandel &r forsiljning av varor
till konsumenter. Denna handel inbegriper, férutom den réttsakt som forséljningen
utgor, all verksamhet som néringsidkaren tar till for att locka till att en sddan réttsakt
kommer till stind. Denna verksamhet inbegriper bland annat att vilja ut det
varusortiment som skall bjudas ut till férsiljning och att erbjuda olika prestationer
som dr avsedda att fa konsumenten att ingd nimnda réttsakt med handlaren i friga,
hellre 4n med en konkurrent.

Det finns inte nagra tvingande skdl i direktivet eller i gemenskapsrittens allménna
principer som hindrar att dessa prestationer omfattas av begreppet tjinster i den
mening som avses i direktivet och att handlaren, f6ljaktligen, skall ha ritt att genom
registrering av sitt varumérke skydda detta sdsom en ursprungsbeteckning for de
tjanster han tillhandahéller.

Detta dvervigande illustreras i den forklarande anmérkningen till klass 35 i

Nicedverenskommelsen, enligt vars lydelse denna klass omfattar “sammanstéllande
av ett varusortiment, for annans rékning ... for att méjliggora for kunder att bekvéamt
kunna se pa och képa varorna” ("the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods ... enabling customers to conveniently view and purchase those
goods” i den engelska versionen av forklaringen).

Vad giller radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumiérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omréade 17,
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volym 2, s. 3), skall det noteras att harmoniseringsbyrdn numera godtar att tjinster
som tillhandahalls av detaljhandelsféretag som sidana registreras som gemenskaps-
varumirken och att de omfattas av klass 35 i Niceklassificeringen (se harmoniser-
ingsbyrans direktors meddelande nr 3/01 av den 12 mars 2001 om registrering av
gemenskapsvarumérken for detaljhandelstjénster).

Det kan for ovrigt konstateras att samtliga de berérda som har ingett yttranden till
domstolen har medgivit att atminstone vissa av de tjinster som tillhandahalls inom
ramen for detaljhandeln kan utgora tjanster i den mening som avses i direktivet, och
att en sadan analys, enligt de uppgifter domstolen har tillging till, kommer av en
praxis som i stor utstrickning féljs i medlemsstaterna.

Det kan foljaktligen faststéllas att begreppet tjinster i den mening som avses i
direktivet inbegriper de tjénster som tillhandahalls inom ramen for detaljhandeln
med varor.

Fragan uppkommer huruvida begreppet tjanster i den mening som avses i direktivet
skall preciseras sirskilt med avseende pa detaljhandeln.

I detta avseende har det hdvdats i de yttranden som har ingetts till domstolen att de
tjanster som kan skyddas sdsom detaljhandelstjénster skall identifieras genom att de
sarskiljs fran de tjinster som, dven om de har ett direkt samband med
varuforsiljning, inte kan ge upphov till varumirkesregistrering. Det har for évrigt
papekats att det konkret skall anges i en ansékan om varumérkesregistrering vilken
eller vilka tjanster den som anstker om varumérket énskar skydda.
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Det har gjorts géllande att sddana preciseringar dr nédvéndiga, bland annat for att
sdkerstilla varumérkets huvudsakliga funktion, det vill séga att garantera ursprunget
for de varor eller tjinster som betecknas av varumdrket, och for att undvika att ett
varumérke for tjdnster som avser detaljhandel far ett alltfér omfattande och
obestdmt skyddsomféing.

Det problematiska med de fragor som pa sé sitt har uppkommit illustreras av de
olika 16sningar som foreslas av de berdrda som har ingett yttranden, liksom av de
upplysningar som domstolen har tillgang till vad géller aktuell praxis i medlems-
staterna,

Av de skil som anges nedan saknas anledning att grunda sig pa en mer begrinsad
definition av begreppet detaljhandelstjénster, i den mening som avses i direktivet, &n
den som foljer av beskrivningen i punkt 34 i forevarande dom.

Att gora atskillnad mellan de olika kategorier av tjénster som tillhandahalls vid
varuforsiljning, vilket skulle fordra en sndvare avgrdnsning av begreppet detalj-
handelstjénster, framstér som onaturligt med hinsyn till hur det i realiteten forhéller
sig i den stora ekonomiska sektor som denna handel utgor. Det skulle oundvikligen
ge upphov till svarigheter vad giller sévil den allmédnna definitionen av de kriterier
som skulle viljas, som den praktiska tillimpningen av dessa.

Det skall forvisso medges att en sndvare avgrdnsning av begreppet detaljhandels-
tjanster skulle minska det skydd som innehavaren av ett varumirke beviljades och
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foljaktligen minska det antal fall i vilka frigor skulle uppkomma avseende
tillimpningen av artiklarna 4.1 och 5.1 i direktivet.

Ett sddant 6vervigande réicker emellertid inte for att berittiga en restriktiv tolkning.

Det finns némligen inte nagonting som siger att de eventuella problem som skulle
bli foljden av registrering av varumérken for detaljhandelstjénster inte skulle kunna
l6sas p& grundval av de tva aktuella bestdimmelserna i direktivet, sisom dessa har
tolkats av domstolen. Enligt domstolens rittspraxis maste risken for forvixling
bedémas i sin helhet med hénsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet (se
dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191,
punkt 22, och av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. 1-5507,
punkt 16). Inom ramen fér denna helhetsbedémning kan vid behov hiinsyn tas till de
sdrdrag i begreppet detaljhandelstjinster som har samband med dess stora
tillimpningsomrade, med vederborlig hinsyn tagen till samtliga berérda parters
berittigade intressen.

Vid registreringen av ett varumérke som omfattar tjinster som tillhandahalls inom
ramen for detaljhandeln &r det mot denna bakgrund inte nddvéndigt att konkret
ange vilken eller vilka tjanster som avses i ansokan. For att identifiera dessa récker
det att anviinda allménna uttryck sdsom “sammanstillande av ett varusortiment for
att mojliggéra for kunder att bekvdmt kunna se pa och képa varorna”.
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Det skall ddremot begiras av den som anséker att de varor eller varuslag som berdrs
av tjinsterna preciseras, till exempel genom sidana uppgifter som dem som finns i
den registreringsansékan som har ingetts i malet vid den nationella domstolen (se
punkt 11 i férevarande dom).

Sadana preciseringar underlittar tillimpningen av artiklarna 4.1 och 5.1 i direktivet
utan att skyddet av varumérket inskrinks mérkbart. De underléttar dven tillimp-
ningen av artikel 12.1 i direktivet, enligt vilken ”"[e]tt varumirke skall kunna
upphivas om det inom en sammanhéngande femarsperiod utan giltiga skil inte har
tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i friga for de ... tjanster for vilka det
registrerats”.

De forsta tva tolkningsfragorna skall séledes besvaras sa att begreppet tjinster i den
mening som avses i direktivet, bland annat i artikel 2 déri, inbegriper sddana tjénster
som tillhandahalls inom ramen fér detaljhandel med varor.

Det dr vid registreringen av ett varumirke for sddana tjénster inte nodvindigt att
konkret ange vilken eller vilka tjinster som avses. Diremot maste de varor eller
varuslag som berors av tjdnsterna preciseras.

Den tredje fragan

Den nationella domstolen vill med sin tredje fraga fa klarhet i huruvida begreppet
likhet i den mening som avses i artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet — vilket &r det
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som i férekommande fall 4r det som framkallar en risk for forvixling i den mening
som avses i dessa bestimmelser, skall tolkas enligt sirskilda restriktiva kriterier nar
det giller sadana varumérken for tjinster som avser tjinster som tillhandahalls inom
ramen for detaljhandel med varor.

Det framgér av beslutet om hénskjutande att ansékan om registrering av varumérket
Praktiker for detaljhandelstjénster avslogs i mélet vid den nationella domstolen pé
grund av att det i ansdkan anférda begreppet detaljhandel inte betecknar tjanster for
vilka ett varumirke kan registreras.

Det finns inte nigonting i begiran om férhandsavgdrande som tyder pa att den
nationella domstolen har orsak att uttala sig avseende begreppet likhet i den mening
som avses i artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet, i samband med en risk for
forvixling i den mening som avses i dessa bestammelser.

Aven om sistnimnda bestimmelser r relevanta for svaret pa de tvé forsta fragorna
ir de sdledes inte relevanta inom ramen for den tredje fragan.

Domstolen r inte behérig att besvara tolkningsfrigor nér det dr uppenbart att den
begirda tolkningen av gemenskapsritten inte har nagot samband med de verkliga
omstindigheterna eller foremalet for tvisten i mélet vid den nationella domstolen
eller nir frigan #r hypotetisk eller ndr domstolen inte har tillging till sadana
uppgifter om de faktiska eller rittsliga omstindigheterna som &r nédvandiga for att
kunna ge ett anviindbart svar pd de frigor som stéllts till den (se, bland annat, dom
av den 16 oktober 2003 i mél C-421/01, Traunfellner, REG 2003, s. I-11941,
punkt 37).

I-5923



58

59

DOM AV DEN 7.7.2005 — MAL C-418/02

Under dessa forhéllanden skall den tredje tolkningsfrigan anses vara hypotetisk i
forhéllande till malet vid den nationella domstolen och féljaktligen inte provas.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i maélet vid den nationella domstolen
utgér ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pad den nationella
domstolen att besluta om rittegingskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ér inte ersittningsgilla.

Pa dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande dom:

1) Begreppet tjinster i den mening som avses i radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar, bland annat i artikel 2 diri, inbegriper sidana tjinster
som tillhandahalls inom ramen for detaljhandel med varor,

2) Det ir vid registreringen av ett varumirke for sidana tjinster inte
nddvindigt att konkret ange vilken eller vilka tjinster som avses. Diremot
maste de varor eller varuslag som berérs av tjinsterna preciseras.

Underskrifter
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