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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 10 juli 2014 *

"Begéran om forhandsavgorande — Varumirken — Direktiv 2008/95/EG — Specificering av de varor
och tjanster for vilka varumérkesskydd soks — Krav pa klarhet och precision — Niceklassificeringen —
Detaljhandel — Sammanférande av tjanster”

I mal C-420/13,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av
Bundespatentgericht (Tyskland) genom beslut av den 8 maj 2013, som inkom till domstolen den
24 juli 2013, i malet

Netto Marken-Discount AG & Co. KG

mot

Deutsches Patent- und Markenamt,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent) samt domarna C.G. Fernlund, A. O Caoimh,
C. Toader och E. Jarasitanas,

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Malacek,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 30 april 2014,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Netto Marken-Discount AG & Co. KG, genom M. Rauscher, Rechtsanwalt,

— Frankrikes regering, genom D. Colas och F.-X. Bréchot, bada i egenskap av ombud,

— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom J. Beeko, i egenskap av ombud, bitradd av S. Ford, barrister,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och E. Montaguti, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: tyska.
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med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 2 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, s. 25).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Netto Marken-Discount AG & Co. KG (nedan kallat Netto
Marken-Discount) och  Deutsches  Patent- und  Markenamt  (tyska  patent-  och
varumirkesmyndigheten, nedan kallad DPMA) angdende myndighetens avslag pd en ansokan om
registrering av ett varumarke.

Tillampliga bestimmelser

Internationell rdtt

Varumairkesritten regleras pa internationell niva bland annat 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 éndrad den 28 september 1979 (Forenta nationernas traktatsamling, volym 828,
nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen). Alla Europeiska unionens medlemsstater ar parter i
Pariskonventionen.

Enligt artikel 19 i Pariskonventionen forbehaller sig de stater som omfattas av konventionen ritten att
separat tréffa siarskilda overenskommelser sinsemellan for skydd av den industriella dganderétten.

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 I-18200, s. 89) (nedan kallad
Niceoverenskommelsen). I artikel 1 i Nice6verenskommelsen foreskrivs foljande:

”1) De lander, for vilka denna Overenskommelse giller, utgor en sérskild union och antager en
gemensam klassificering av varor och tjanster for anvdndning 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 6ver varor och tjénster ... med angivande av de klasser i vilka de
inga.
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I artikel 2 i Niceoverenskommelsen, som har rubriken “Klassificeringens réttsliga betydelse och
anvindning”, foreskrivs foljande:

”1) Med forbehdll for de forpliktelser som foljer av denna Overenskommelse skall
[Nice]klassificeringen ha den verkan som tilligges den av varje land inom den sérskilda unionen.
[Niceklassificeringen] skall salunda icke binda dessa ldnder vare sig i fraga om bedomandet av
mairkes skyddsomfing eller savitt avser erkdnnande av servicemarken.

2) Varje land inom den sdrskilda unionen har rétt att tillimpa [Nice]klassificeringen som
huvudsystem eller som kompletterande system.

3) De behoriga myndigheterna i den sérskilda unionens ldnder skall i officiella bevis och kungorelser
om varumarkesregistrering ange numren pa de klasser i [Nice]klassificeringen som de varor eller
tjianster tillhor, for vilka méarket ar registrerat.

4) Den omstindigheten att en bendmning férekommer i den alfabetiska forteckningen [6ver varor
och tjanster] paverkar icke pa nagot sitt de rattigheter som kan bestd till bendamningen.”

Klasslistan i Niceklassificeringen innehaller sedan klassificeringens attonde utgava, som triddde i kraft
den 1 januari 2002, 34 varuklasser och 11 tjansteklasser. Varje klass betecknas av en eller flera
allménna beteckningar, vanligtvis kallade “klassrubriker”, vilka pa ett oOversiktligt sitt anger vilka
omraden varorna och tjansterna i den aktuella klassen i regel tillhor.

Enligt handledningen for Niceklassificeringen maste man, for att faststilla rétt klass for varje enskild
vara eller tjanst, anvinda den alfabetiska forteckningen Over varor och tjanster och de forklarande
anmarkningarna till de olika klasserna.

Klass 35 i Niceklassificeringen avseende tjédnster har sedan den nionde utgavan, vilken trddde i kraft
den 1 januari 2007 och vilken atergetts identiskt i den tionde utgavan, vilken dr i kraft sedan den
1 januari 2012, foljande rubrik:

”Annons- och reklamverksamhet; Foretagsledning; Foretagsadministration; Kontorstjénster”

Den forklarande anmérkningen till denna klass har foljande lydelse:

"Artikel 35 omfattar i forsta hand tjanster som tillhandahélls av personer eller organisationer, vilkas
huvudsyfte ar att:

1. ge bistand i samband med driften och ledningen av ett foretag, eller

2. ge bistand i samband med ledningen av ett foretags skotsel eller vid ledning av ett foretags
affirsdrivande verksamhet,

samt tjdnster fran reklambyraer, vilka huvudsakligen sysslar med kommunikation till allmadnheten,
tillkannagivanden och annonseringar via samtliga medier och avseende samtliga varor och tjanster.

Denna klass omfattar bland annat:
— sammanstillande av ett varusortiment, for annans rakning (med undantag av transport dérav), for
att mojliggora for kunder att bekvimt kunna se pad och kopa varorna; dessa tjanster kan

ombesorjas av detaljhandelsbutiker, grossistbutiker, genom kataloger for postorderforsiljning eller
elektroniskt, exempelvis genom webbplatser eller teveshopping;
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— tjénster avseende inspelning, dverforing, ssmmanssattning, sammanstéllning eller systematisering av
skriftliga kommunikationer och inspelningar, sammanstéllning av matematiska eller statistiska
uppgifter,

— reklambyratjanster, tjdnster sasom spridning av prospekt direkt eller via post, eller spridning av
varuprover. Denna klass kan avse reklam for andra tjdnster, saisom tjdnster avseende bankkrediter
eller radioreklam.

Denna klass omfattar bland annat inte:

— tjdnster sasom utvdrderingar eller rapporter fran ingenjorer som inte star i direkt samband med
driften eller ledning av ett foretag (se den alfabetiska forteckningen over tjanster).”

Den alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen anger bland annat att "forsdljning (marknadsforing
av —) for andra” ingar i klass 35.

Rubrikerna for klasserna 36, 39, 41 och 45 i Niceklassificeringen, vilka dven avser tjanster, lyder enligt
foljande: “Forsdkringsverksamhet; Finansiella tjanster; Monetdra tjanster; Fastighetsmakleri”,
"Transport;  Emballering/paketering och  forvaring av  gods; Anordnande av  resor’,
"Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhallning; Sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksamhet’och ”Juridiska tjanster; Sakerhetstjanster for att skydda egendom
och individer; Personliga och sociala tjanster utforda for att tillmotesga individers behov”.

Unionsrdtt

Skal 13 i direktiv 2008/95 har f6ljande lydelse:

"Alla medlemsstaterna dr bundna av [Pariskonventionen]. Det &r nodviandigt att detta direktivs
bestimmelser helt 6verensstimmer med bestimmelserna i den konventionen. De av medlemsstaternas
skyldigheter som ar en f6ljd av konventionen bor inte berdras av detta direktiv. ...”

Artikel 2 i direktivet har foljande lydelse:

"Ett varumirke kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sdrskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstaver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknen
i fraga kan sirskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

I artikel 3.1 i direktivet foreskrivs foljande:

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

a) Tecken som inte kan utgora ett varumaérke.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviéndning, virde, geografiska ursprung, tiden for
deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjénsterna.

d) Varumirken som bestar av endast tecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller

enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning fér varan eller
tjansten.
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Lydelsen i artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 motsvarar lydelsen i artiklarna 2 och 3 i radets
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumairkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178). Det
direktivet upphorde att gélla och ersattes av direktiv 2008/95 fran och med den 28 november 2008.

Tysk rdtt

3 § stycke 1 i lagen om skydd for varumirken och andra kdnnetecken (Gesetz tiber den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994 (BGBL 1994 I, s. 3082) (nedan kallad
MarkenG) motsvarar i huvudsak artikel 2 i direktiv 2008/95.

I 32 § stycke 3 MarkenG foreskrivs foljande:

"Ansokan maste uppfylla de ansokningskrav som faststéllts i en forordning enligt 65 § stycke 1
punkt 2.”

65 § stycke 1 punkt 2 MarkenG har foljande lydelse:

"Den federala justitieministern har befogenhet att genom forordning och utan godkdnnande fran
Bundesrat ... bestimma 6vriga erforderliga villkor for att ansoka om registrering av ett varumérke.”

20 § stycke 1 i tillimpningsférordningen till MarkenG (nedan kallad MarkenV) har féljande lydelse:

"Varorna och tjansterna ska vara angivna pa ett sadant sitt att det d&r mojligt att klassificera respektive
vara och tjdnst i en klass i den nomenklatur som uppréttats enligt 19 § stycke 1.”

119 § stycke 1 MarkenV anges att "klassificeringen av varor och tjanster ska goras enligt den varu- och
tjanstenomenklatur som é&r angiven i bilaga 1 till denna férordning”. Bilaga 1 till MarkenV innehaller
en klass 35, vars lydelse motsvarar lydelsen i klass 35 i Niceklassificeringen.

I 36§ stycke 4 MarkenG foreskrivs foljande:

"[IDPMA] ska avvisa ansokan om andra brister inte &r avhjilpta inom en frist som faststills av
myndigheten.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna
Netto Marken-Discount ingav den 10 september 2011 en ansokan till DPMA om att nedanstiende

ord- och figurkédnnetecken skulle registreras som varumaérke for varor och tjanster i klasserna 18, 25, 35
och 36 enligt Niceklassificeringen.
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Marken-Discount

Betréffande klass 35 angavs foljande i ansokan:

Klass 35: "Grossist- och detaljhandelstjanster, sdrskilt sammanforande av olika tjdnster erbjudna av
tredje man i syfte att underldtta konsumentens kop av tjdnsterna, dven sdrskilt genom detaljhandel,
grossisthandel, kataloger eller elektroniska medier exempelvis webbplats eller tv-shoppingutsiandningar
med avseende pa foljande tjanster i klass 35: Annons- och reklamverksamhet, foretagsledning,
foretagsadministration, kontorstjanster; klass 36: Utgivande av rabattkuponger och virdebevis; klass
39: Anordnandet av resor; klass 41: Underhallning; klass 45: Personliga och sociala tjanster utférda for
att tillmotesga individers behov.”

DPMA avvisade i beslut av den 10 september 2012 med stod av 36 § stycke 4 MarkenG ansokan i den
del som avsag tjanster i klass 35. DPMA angav som skél for beslutet att ansokan inte uppfyllde kravet i
20 § stycke 1 MarkenV, eftersom de tjanster i den klassen som avsags i ansokan inte var klart och
preciserat angivna till sin omfattning och inte kunde avgrinsas fran andra tjénster.

Netto Marken-Discount 6verklagade beslutet till Bundespatentgericht.

Bundespatentgericht har papekat att domstolen énnu inte provat fragan huruvida varumérkesskydd kan
erhallas for detaljhandel med tjanster. Om sa ar fallet fragar sig Bundespatentgericht med vilken grad
av precisering som de tjanster som detaljhandeln avser maéste vara beskrivha och huruvida det ar
mojligt att utstracka det skydd som ett varumairke for sadan detaljhandel medfor till de tjanster som
tillhandahalls av detaljisten sjalv.

Bundespatentgericht beslutade under dessa omstdndigheter att vilandeforklara malet och att stélla
foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska artikel 2 i [direktiv 2008/95] tolkas s3, att d&ven detaljhandel med tjénster utgor en tjanst, i den
mening som avses i direktivet?

2) For det fall fraga 1 besvaras jakande:

Ska artikel 2 i direktivet tolkas sa, att tjanster som erbjuds av en detaljist innehallsméassigt maste
vara lika specificerade som de varor som en detaljist salufor?

a) Ricker det for att en tjanst ska anses vara specificerad att
i) endast typen av tjanst eller den allmdnna beteckningen anges,
ii) endast klassen eller klasserna anges, eller att

iii) varje tjanst ar specifikt angiven?

6 ECLLEU:C:2014:2069
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b) Har angivandet av dessa uppgifter betydelse for bestimmandet av ansokningsdagen eller ar
det mojligt att byta ut eller komplettera uppgifter nér allménna beteckningar eller klasser
anges?

3) For det fall fraga 1 besvaras jakande:

Ska artikel 2 i direktivet tolkas sa, att skyddet for ett varumirke for tillhandahallande av
detaljhandelstjianster dven omfattar tjanster som detaljisten sjélv tillhandahéller?”

Provning av tolkningsfragorna

Fraga 1

Den hinskjutande domstolen soker med fraga 1 klarhet i huruvida en detaljists tillhandahéllande av
tjanster, vilket bestar i att sammanfora andra tjanster i syfte att konsumenten pa ett bekvamt sétt ska
kunna jamfora och kopa sistndmnda tjanster kan omfattas av tjanstebegreppet i artikel 2 i
direktiv 2008/95.

Netto Marken-Discount, den franska regeringen, Forenade kungarikets regering och Europeiska
kommissionen har foreslagit att den fragan ska besvaras jakande. Den polska regeringen anser att det
ar onodigt att kvalificera detaljhandel med tjanster som en tjanst.

Domstolen erinrar om att enligt artikel 2 i direktiv 2008/95 maste foremalet for ansokan uppfylla tre
krav for att kunna utgdra ett varumirke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Det ska for
det forsta vara fraga om ett tecken. For det andra maste detta tecken kunna aterges grafiskt. Detta
tecken ska for det tredje vara dgnat att sdrskilja ett foretags varor eller tjénster fran andra foretags
varor eller tjanster (se, angaende artikel 2 i direktiv 89/104, domar Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244,
punkt 23, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punkt 22, och Dyson, C-321/03,
EU:C:2007:51, punkt 28).

Domstolen papekar att begreppet tjdnster inte har definierats av unionslagstiftaren och att det
begreppet ska ges en enhetlig tolkning for att forhindra att villkoren for registrering av varumairken
varierar beroende pa den tillimpliga nationella lagstiftningen (se, for ett liknande resonemang, dom
Praktiker Bau- und Heimwerkermairkte, C-418/02, EU:C:2005:425, punkterna 28-33).

Domstolen har betriaffande en sidan tolkning, i ett mal som rorde en ansdkan om registrering av ett
varumirke fran en detaljist, redan funnit att tjdnster som tillhandahélls inom ramen for detaljhandel
med varor kan wutgoéra tjanster. Detaljhandel med varor omfattar nédmligen, vid sidan av
varuforsdljning, dven detaljistens 6vriga verksamheter, sasom att vilja ut det varusortiment som ska
bjudas ut till forsdljning och att erbjuda olika tjanster som &r avsedda att fi konsumenten att kopa
varor fran detaljisten i fraga, istillet for fran en konkurrent (se, for ett liknande resonemang, dom
Praktiker Bau- und Heimwerkerméirkte, EU:C:2005:425, punkterna 34, 39 och 52).

Domstolen konstaterar, utan att det finns anledning att préva huruvida tjénster i likhet med varor kan
vara foremal for detaljhandel i egentlig mening, att det, vilket &ven péapekats av de regeringar som
avgett yttranden till domstolen samt av kommissionen, finns fall ddr en niringsidkare véljer ut och
presenterar ett sortiment av tjdnster som erbjuds av tredje man i syfte att konsumenten pa ett och
samma stille ska kunna vélja mellan dessa tjénster.

De tjinster som en sadan néringsidkare tillhandahéller kan bland annat besta i verksamheter som gor

det mojligt for konsumenten att pa ett bekvamt sétt jamfora och kopa de i foregdende punkt ndmnda
tjidnsterna samt i reklamverksamhet.
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Tillhandahéllandet av saddana tjanster avseende sammanférande och reklam kan, i forekommande fall,
omfattas av klass 35 i Niceklassificeringen. Rubriken och den forklarande anmairkningen till den
klassen &r atergivna i punkterna 9 och 10 i forevarande dom. Denna mojlighet bekriftas av den
alfabetiska forteckningen i Niceklassificeringen, i vilken "forsiljning (marknadsforing av —)” ingar
bland de tjanster som omfattas av ndmnda klass.

Némnda tjanster ingar i detta fall i begreppet tjdnster, i den mening som avses i artikel 2 i
direktiv 2008/95. Enligt skal 13 i det direktivet maste bestimmelserna i direktivet helt 6verensstimma
med bestimmelserna i Pariskonventionen och bor inte beréra medlemsstaternas skyldigheter enligt den
konventionen. Med hénsyn till att Niceoverenskommelsen antagits med tillimpning av
Pariskonventionen kan artikel 2 i direktiv 2008/95 inte tolkas pa ett sédtt som innebdr att tjanster, vilka
omfattas av en av tjinsteklasserna i Niceklassificeringen, inte skulle ingd i tjanstebegreppet enligt
nidmnda artikel (se, analogt, dom The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10,
EU:C:2012:361, punkt 52).

Det foljer av det utdrag fran ansokan om registrering, vilket atergetts i punkt 24 i férevarande dom, att
registreringen som varumiérke av det ord- och figurkdnnetecken som ar atergivet i punkt 23 i
forevarande dom, "sdrskilt’avser tjanster for sammanforande av tjanster som erbjuds av tredje man.
Netto Marken-Discount har vid forhandlingen forvisso preciserat att samtliga de tjanster som bolaget
sammanfor erbjuds av tredje man. Ordet ”"sdrskilt” kunde dock ge den behoriga myndigheten intrycket
av att Netto Marken-Discount inte utesluter att sammanfora tjanster vilka, utdver de tjanster som
erbjuds av andra néringsidkare, dven inbegriper tjdnster som bolaget sjélv tillhandahéller.

Aven om det antas att det i det tjdnstesortiment som Netto Marken-Discount erbjuder kan inga
tjidnster som bolaget sjdlv tillhandahaller, paverkar inte denna omstédndighet det faktum att den tjénst
som beskrivits i registreringsansokan med orden “sammanforing av olika tjdnster erbjudna av tredje
man i syfte att underlétta konsumentens kop av tjansterna” kan kvalificeras som tjénst av de skil som
anforts ovan i punkterna 34—37 i forevarande dom. Netto Marken-Discounts ansdkan om registrering
avseende klass 35 i Niceklassificeringen kan inte avslas enbart av det skilet att det tjanstesortiment
som bolaget avser att erbjuda kunderna &dven kan innefatta tjanster som det sjilv tillhandahaller,
eftersom detta skulle innebdra att bolaget frantogs mojligheten att registrera kénnetecknet som ett
varumirke for nimnda sammanforingstjanst.

Mot bakgrund av det anforda ska fraga 1 besvaras enligt foljande. Tjénster som en néringsidkare
tillhandahaller, vilka bestér i att sammanfora tjdnster i syfte att konsumenterna pé ett bekvamt satt ska
kunna jamfora och kopa dem, kan omfattas av tjinstebegreppet i artikel 2 i direktiv 2008/95.

Frdga 2

Den hinskjutande domstolen vill med fraga 2 fa klarhet i huruvida direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att
det enligt direktivet krévs att det i en ansokan om registrering som varumairke av en tjanst som bestér
i sammanforande av andra tjinster konkret och precist maste anges vilka tjanster som utgor
sammanforandetjansten och vilka tjénster som sammanfors.

Domstolen erinrar inledningsvis om att syftet med att varumérket registreras i ett offentligt register &r
att varumdrket ska finnas tillgéngligt for de behoriga myndigheterna och for allménheten, i synnerhet
for nédringsidkarna (domar Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, punkt 28, och The Chartered
Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 46).

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
upprétthallandet av ett vél avpassat och exakt varumarkesregister. For det andra maste néringsidkarna
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med klarhet och precision kunna forvissa sig om vilka varumirken som &r registrerade, och vilka
registreringsansokningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lamnat in, och dérigenom dra
nytta av relevant information om utomstdendes rattigheter (dom The Chartered Institute of Patent
Attorneys, EU:C:2012:361, punkterna 47 och 48).

Direktiv 2008/95 kréaver saledes att den sokande anger de varor eller tjanster som det ansoks om
varumarkesskydd for pa ett sa klart och precist sdtt att de behoriga myndigheterna och néringsidkare
redan pa grundval hédrav kan faststéilla varumérkesskyddets omfang (dom The Chartered Institute of
Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 49).

For att uppfylla detta krav krdavs det inte att den som ansoker om att en sammanforingstjanst ska
registreras som varumérke konkret anger varje verksamhet som tjinsten bestir av (se, for ett liknande
resonemang, domar Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, EU:C:2005:425, punkt 49, och The
Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 45). En sddan beskrivning som den
som aterfinns i Netto Marken Discounts ansdkan enligt vilken den aktuella tjansten sérskilt avser
“sammanforande av olika tjanster erbjudna av tredje man i syfte att underldtta konsumentens kop av
tjdnsterna, &dven sdrskilt genom detaljhandel, grossisthandel, kataloger eller elektroniska medier
exempelvis webbplats eller tv-shoppingutséndningar”, innebédr att de behoriga myndigheterna och
ndringsidkarna kan forstd att ansokan avser en tjanst som bestar i att vdlja ut och presentera ett
sortiment av tjdnster i syfte att konsumenten pa ett och samma stille ska kunna vilja mellan dessa
tjanster.

Det krévs emellertid att den som ansoker om att en tjidnst avseende sammanférande av tjinster ska
registreras som varumarke med tillrdcklig klarhet och precision anger de tjanster som sammanfors (se,
analogt, domar Praktiker Bau- und Heimwerkermarkte, EU:C:2005:425, punkt 50, och The Chartered
Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 45).

Om de tjdnster som sokanden har for avsikt att vdlja ut och presentera for kunden inte ér tillrackligt
klart och precist angivna kan det nédmligen visa sig vara svart, eller till och med omdjligt, for behoriga
myndigheter att gora en fullstindig provning av ansdkan. Néar myndigheterna inte kan utldsa av
registreringsansokan vilka tjdnster som sokanden avser, kan de inte gora en fullstindig provning,
bland annat av huruvida det kdnnetecken som ansdkan avser sasom varumirke skulle vara
beskrivande for en eller flera av de tjanster som sokanden har for avsikt att vélja ut och presentera.

Netto Marken-Discount har i foreliggande fall hanvisat till klasserna 35, 36, 39, 41 och 45 i
Niceklassificeringen for att specificera de tjanster som bolaget har for avsikt att sammanféra. Bolaget
har emellertid betriffande de flesta av dessa klasser inskrénkt sig till att anvinda de allmdnna
beteckningar som finns i rubrikerna till dessa klasser.

Vissa av de allmdnna beteckningarna i klassrubrikerna till Niceklassificeringen omfattar sa pass skilda
varor och tjanster att beskrivningarna inte kan uppfylla kravet pa klarhet och precision. Av detta foljer
att de enda fall i vilka direktiv 2008/95 tillater att de allmdnna beteckningarna i klassrubrikerna
anviands utan nagon ytterligare beskrivning dr de fall i vilka de allmdnna beteckningarna i sig ar
tillrackligt klara och precisa for att de behoriga myndigheterna och néringsidkarna ska kunna faststélla
omfattningen av det sokta skyddet (se dom The Chartered Institute of Patent Attorneys,
EU:C:2012:361, punkterna 54 och 56).

Det ankommer pa de behoriga myndigheterna att bedoéma huruvida beteckningar sasom
"underhallning”och ”"personliga och sociala tjanster utforda for att tillmotesga individers behov”, vilka
anvédnts i Netto Marken-Discounts ansokan, uppfyller kraven pa klarhet och precision (se, analogt,
dom The Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 55).
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Domstolen erinrar for ovrigt om att ndr den som har ansokt om registrering av ett varumérke for en
viss klass anvdnder samtliga allmédnna beteckningar och saledes hela klassrubriken, maste
vederborande, i vart fall, precisera huruvida registreringsansokan avser samtliga varor eller tjanster i
den alfabetiska forteckningen for den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjanster.
Om ansokan endast omfattar vissa varor eller tjanster dr sokanden skyldig att precisera vilka varor
eller tjanster i den aktuella klassen som avses (dom The Chartered Institute of Patent Attorneys,
EU:C:2012:361, punkt 61).

Netto Marken-Discount har i sin registreringansokan uppgett att den sammanforingstjdnst som den
soker varumirkesskydd for bland annat omfattar sammanférandet av tjdnster avseende “annons- och
reklamverksamhet, foretagsledning, foretagsadministration, kontorstjanster”. Med forbehall for den
hénskjutande domstolens kontroll, framgar det att ansokan inte preciserar huruvida sokanden, genom
att hanvisa till hela rubriken for klass 35 i Niceklassificeringen, begér att det sokta varumarkets skydd
ska omfatta sammanférandet av samtliga tjanster som finns upptagna i den alfabetiska foérteckningen
eller endast sammanforandet av vissa av dessa tjanster. En registreringsansokan som inte gor det
mojligt att avgora huruvida sokanden, genom anvindning av en viss klassrubrik i Niceklassificeringen,
avser samtliga eller endast en del av varorna eller tjdnsterna i den aktuella klassen kan inte, med
hansyn till att det forekommer olika uppfattningar inom unionen angdende det sdtt pa vilket
anvindningen av en klassrubrik i Niceklassificeringen ska forstés, anses tillrackligt klar och precis
(dom The Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkterna 58, 59 och 62).

Mot bakgrund av det anforda ska fraga 2 besvaras enligt foljande. Direktiv 2008/95 ska tolkas s&, att
det enligt direktivet krévs att en ansokan om registrering som varumérke av en tjdnst avseende
sammanforande av tjanster ska vara tillriackligt klart och preciserat formulerad sd att det dr mojligt for
de behoriga myndigheterna och andra néringsidkare att fa kinnedom om vilka tjdnster som sokanden
har for avsikt att sammanfora.

Frdaga 3

Fraga 3 avser att bestimma rédckvidden av det skydd som ett varumérke for en tjédnst avseende
sammanforande av tjinster medfor. Det &r, i likhet med vad Netto Marken-Discount och
kommissionen har péapekat, uppenbart att denna fraga saknar samband med saken i det nationella
malet. Det nationella mélet avser uteslutande DPMA:s avslag pad ansdkan om registrering av det i
punkt 23 i forevarande dom atergivna ord- och figurkdnnetecknet som varumirke for en tjdnst
avseende sammanforande av tjanster.

Det foljer av domstolens fasta praxis att en begidran om férhandsavgérande som har framstillts av en
nationell domstol ska avvisas om det dr uppenbart att den begérda tolkningen av unionsrétten inte
har nagot samband med de verkliga omstindigheterna eller saken i det nationella malet (se, bland
annat, domar Cipolla m.fl, C-94/04 och C-202/04, EU:C:2006:758, punkt 25 och Jakubowska,
C-225/09, EU:C:2010:729, punkt 28). Fraga 3 ska darfor med tillimpning av denna praxis avvisas.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft dar inte
ersdttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

1) Tjédnster som en niringsidkare tillhandahaller, vilka bestar i att sammanfora tjanster i syfte
att konsumenterna pa ett bekviamt sitt ska kunna jimfora och kopa dem, kan omfattas av
tjanstebegreppet i artikel 2 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar.

2) Direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att det enligt direktivet krivs att en ans6kan om registrering
som varumirke av en tjanst avseende sammanforande av tjanster ska vara tillrackligt klart
och preciserat formulerad sa att det dr mojligt for de behoriga myndigheterna och andra
nidringsidkare att fa kinnedom om vilka tjinster som sokanden har for avsikt att
sammanfora.

Underskrifter
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