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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjarde avdelningen)

den 29 januari 2020*

"Begdran om forhandsavgorande — Tillndrmning av lagstiftning — Gemenskapsvarumérke — Férordning
(EG) nr 40/94 — Artiklarna 7 och 51 — Direktiv 89/104/EEG — Artiklarna 3 och 13 — Identifiering av
de varor eller tjanster som avses med registreringen — Asidosdttande av kraven pa klarhet och
precision — Ond tro hos sokanden — Avsaknad av avsikt att anvdnda varumaérket f6r de varor eller
tjidnster som avses med registreringen — Fullstindig eller partiell ogiltigforklaring av varumérket —
Nationell lagstiftning enligt vilken sokanden ar skyldig att forklara att han har for avsikt att anvanda
det sokta varumarket”

I mal C-371/18,

angdende en begiran om forhandsavgérande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av High Court of
Justice (England & Wales), Chancery Division (Overdomstolen (England och Wales), Avdelningen
Chancery, Forenade kungariket) genom beslut av den 27 april 2018, som inkom till domstolen den
6 juni 2018, i malet

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Ltd

mot

SkyKick UK Ltd,

SkyKick Inc.,

meddelar

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Vilaras samt domarna S. Rodin, D. Svéby, K. Jiirimée
(referent) och N. Picarra,

generaladvokat: E. Tancheyv,
justitiesekreterare: enhetschefen M. Aleksejev,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 20 maj 2019,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Sky plc, Sky International AG och Sky UK Ltd, genom P. Roberts och G. Hobbs, QC,
befullméktigade av D. Rose, A. Ward och E. Preston, solicitors,

— Skykick UK Ltd och SkyKick Inc., genom A. Tsoutsanis, advocaat, samt T. Hickman och
S. Malynicz, QC, och S. Baran, barrister, befullmiktigade av J. Linneker och S. Sheikh-Brown,

solicitors,

— Forenade kungarikets regering, genom Z. Lavery och S. Brandon, bada i egenskap av ombud,
bitradda av N. Saunders, QC,

— Frankrikes regering, genom R. Coesme, D. Colas, D. Segoin, A.-L. Desjonquéres och A. Daniel,
samtliga i egenskap av ombud,

— Ungerns regering, genom M.Z. Fehér och D.R. Gesztelyi, bada i egenskap av ombud,

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

— Slovakiens regering, genom B. Ricziov4, i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom H. Leppo, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom S. L. Kaléda och J. Samnadda, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 16 oktober 2019 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av unionsrétten i fraga om EU-varumirken och
tillnarmning av medlemsstaternas varumarkeslagar.

Begidran har framstillts i ett méal mellan, & ena sidan, Sky plc, Sky International AG och Sky UK Ltd
(nedan gemensamt kallade Sky m.fl.) och, a andra sidan, SkyKick UK Ltd och SkyKick Inc. (nedan
tillsammans kallade bolagen SkyKick). Malet rér bolagen SkyKicks pastddda intrang i EU-varumérken
och ett nationellt varumarke i Forenade kungariket som tillhér Sky m.fl.

Tillampliga bestimmelser

Internationell rdtt

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

Enligt artikel 19 i Pariskonventionen forbehaller sig de stater som omfattas av konventionen rétten att
separat tréffa sdrskilda 6verenskommelser sinsemellan for skydd av den industriella dganderéatten.
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Denna bestimmelse lag till grund for antagandet av Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering, antagen under den diplomatiska
konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Genéve den 13 maj 1977 och dndrad den
28 september 1979 (Forenta nationernas traktatsamling, volym 1154, nr I 18200, s. 89) (nedan kallad
Niceoverenskommelsen).

I artikel 1 i Niceoverenskommelsen anges foljande:

”1) De lander, for vilka denna Overenskommelse giller, utgor en sérskild union och antager en
gemensam klassificering av varor och tjanster for anviandning vid registrering av varumérken (nedan
bendmnd ’klassificeringen’).

2) Klassificeringen utgors av:
i) en klasslista jamte, i forekommande fall, forklarande anmérkningar,

ii) en alfabetisk forteckning 6ver de varor och tjanster ... med angivande av de klasser i vilka de ingé.

»

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

”1) Med forbehall for de forpliktelser som foljer av denna &verenskommelse skall klassificeringen ha
den verkan som tillagges den av varje land inom den sirskilda unionen. Klassificeringen skall salunda
icke binda dessa ldnder vare sig i fraga om beddmandet av mairkes skyddsomfang eller savitt avser
erkdnnande av servicemarken.

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

3) De behoriga myndigheterna i den sérskilda unionens lander skall i officiella bevis och kungorelser
om varumadrkesregistrering ange numren pa de klasser i klassificeringen som de varor eller tjdnster
tillhor, for vilka mérket &r registrerat.

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

Den Kklassificering som avses i artikel 1 i Niceoverenskommelsen (nedan kallad Niceklassificeringen)
innehaller, sedan den attonde versionen tradde i kraft den 1 januari 2002, 34 varuklasser och 11
tjiansteklasser. Varje klass betecknas av en eller flera allmidnna beteckningar, vanligtvis kallade
"klassrubriker”, vilka pa ett oversiktligt satt anger vilka omraden varorna och tjdnsterna i den aktuella
klassen i regel tillhor.

Enligt handledningen f6r Niceklassificeringen maste man, for att faststdlla korrekt klass for varje

enskild vara eller tjanst, bland annat anvinda den alfabetiska forteckningen Over varor och tjénster
och de forklarande anmérkningarna till de olika klasserna.
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Unionsrdtt

Forordningarna om EU-varumdrken

Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt radets férordning (EG)
nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, 2006, s. 1) (nedan kallad férordning nr 40/94),
har upphédvts och ersatts av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), som tridde i kraft den 13 april 2009. Denna foérordning, i dess
lydelse enligt Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015
(EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad forordning nr 207/2009) upphivdes och ersattes, med verkan
fran den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Med hénsyn till tidpunkten for ansokningarna om skydd for de gemenskapsvarumérken som ar i fraga i
malet vid den nationella domstolen, ska forevarande begdran om forhandsavgorande provas mot

bakgrund av bestimmelserna i férordning nr 40/94.

I artikel 4 i férordning nr 40/94, i vilken de kdnnetecken som kan utgdra ett gemenskapsvarumairke
definierades, foreskrevs foljande:

"Ett gemenskapsvarumirke kan utgéras av alla kédnnetecken som kan aterges grafiskt, sarskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstaver, siffror, formen pa en vara eller dess utstyrsel, forutsatt att

kénnetecknet i fraga kan sarskilja ett foretags varor eller tjdnster fran andra foretags.”

I artikel 7 i forordning nr 40/94, som hade rubriken ”"Absoluta registreringshinder”, féreskrevs foljande
i punkt 1:

“"Foljande far inte registreras:

a) Kannetecken som inte uppfyller kraven i artikel 4.

b) Varumirken som saknar sarskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestar av kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, virde, geografiska ursprung, tiden for
deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.

d) Varumirken som bestar av endast kinnetecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket
eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan

eller tjansten.

e) Kinnetecken som endast bestar av
i) en form som foljer av varans art,

eller
ii) en form pa en vara som krévs for att uppna ett tekniskt resultat,

eller
iii) en form som ger varan ett betydande vérde.

f) Varumirken som strider mot allmén ordning eller mot allmén moral.
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g) Varumirken som dr dgnade att vilseleda allménheten t.ex. med avseende pé varans eller tjanstens
art, kvalitet eller geografiska ursprung.

h) Varumirken som inte har godkéints av behoriga myndigheter och som skall végras registrering i
enlighet med artikel 6b i Pariskonventionen.

i) Varumirken som innehaller andra kénnetecken, emblem eller vapen dn dem som omfattas av
artikel 6b i Pariskonventionen och som é&r av sidrskilt allmént intresse, om inte vederborande
myndigheter godkant deras registrering.

I artikel 15 i forordning nr 40/94, med rubriken "Bruk av gemenskapsvarumirken”, foreskrevs foljande
i punkt 1:

"Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
gemenskapsvarumarket i gemenskapen for de varor eller tjénster for vilka det registrerats, eller om
sadant bruk inte skett inom en period av fem ar i f6ljd, skall gemenskapsvarumarket bli foremal for de
sanktioner som bestdms i denna foérordning, under forutsattning att det inte finns skalig grund for att
gemenskapsvarumirket inte anvénts.”

Artikel 38.1 i férordning 40/94 hade f6ljande lydelse:

"Om ett varumairke enligt artikel 7 inte far registreras for vissa eller samtliga varor eller tjanster for
vilka en ansokan om gemenskapsvarumirke har gjorts, skall ansokan avslas for dessa varor eller
tjanster.”

I artikel 50.1 a i forordning nr 40/94, som hade rubriken "Grunder for upphdvande”, foreskrevs
foljande:

"Efter ansokan till [Byrdan for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller)] eller pa grundval av ett genkdromal i mél om varumairkesintrang skall de rattigheter
som tillhor en innehavare av ett gemenskapsvarumérke forklaras upphévda i foljande fall:

a) Om varumirket under en sammanhidngande femérsperiod inte har varit i verkligt bruk i
gemenskapen for de varor eller tjdnster for vilka det ar registrerat och det inte finns skilig grund
for att varumarket inte anvénts. Ingen kan dock gora gillande att innehavarens réttigheter till ett
gemenskapsvarumidrke upphédvs, om verklig anvindning av varumirket har paborjats eller
aterupptagits under tiden frdn utgangen av femarsperioden till tidpunkten for ansokan eller
genkdromalet. Anvindning som paborjas eller aterupptas inom en period av tre manader ndrmast
fore ansokan eller genkdromaélet och som inleds tidigast vid den sammanhéngande femarsperiodens
utgang, under vilken anvéndning inte forekommit, skall dock inte beaktas om forberedelserna for
paborjande eller aterupptagande gors forst efter det att innehavaren blivit medveten om att en
ansokan eller ett genkdromal kan komma att inges.”

Artikel 51 i forordning nr 40/94, med rubriken "Absoluta ogiltighetsgrunder”, hade f6ljande lydelse:
”1. Efter ansokan till [Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster
och modeller)] eller pd grundval av ett genkdromal i mal om varumérkesintring skall ett
gemenskapsvarumarke forklaras ogiltigt:

a) om gemenskapsvarumérket har registrerats i strid med bestimmelserna i artikel 7, eller

b) om sokanden var i ond tro nidr ansokan om varumairkesregistrering gavs in.

ECLIL:EU:C:2020:45 5
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3. Om det finns grund for ogiltighet endast ndr det géller en del av de varor eller tjanster for vilka
gemenskapsvarumarket &r registrerat, skall varumairket forklaras ogiltigt endast for berérda varor eller
tjidnster.”

I artikel 96 i forordning nr 40/94, med rubriken "Genkaromal”, foreskrevs foljande i punkt 1:

"Ett genkdromal om upphdvande eller ogiltighetsforklaring far endast grunda sig pa de grunder for
upphévande eller ogiltighet som anges i denna férordning.”

Artikel 167.1 i férordning nr 207/2009 hade féljande lydelse:

"Denna forordning tréder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.”

Direktiven om tillndrmning av medlemsstaternas varumdrkeslagar

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1) upphdvdes och ersattes, med verkan fran den
28 november 2008, av Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25). Sistndmnda
direktiv upphévdes och ersattes av Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den
16 december 2015 for tillndirmning av medlemsstaternas varumadrkeslagstiftning (EUT L 336, 2015,
s. 1), med verkan fran och med den 15 januari 2019, i enlighet med artikel 55 i det sistndmnda
direktivet.

Med hinsyn till tidpunkten for ansékan om skydd for det nationella varumérke som é&r i fraga i det
nationella malet, ska forevarande begdran om forhandsavgorande provas mot bakgrund av
bestimmelserna i direktiv 89/104.

I femte, sjunde och attonde skilet i direktiv 89/104 angavs foljande:

"Medlemsstaterna forblir ocksa fria att faststilla procedurregler for registrering, upphidvande och
ogiltighet av varumirken som forvirvats genom registrering. De kan t.ex. bestimma sittet for
varumairkesregistrering och ogiltighetsforklaring, bestimma om é&ldre rattigheter skall &beropas
antingen vid registrerings- eller ogiltighetsforfarandet eller i bdda forfarandena samt, i det fall de
tillater att dldre rattigheter aberopas i registreringsforfarandet, anvdnda sig av ettt
invandningsforfarande eller ett obligatoriskt granskningsforfarande eller bada. Medlemsstaterna far
aven fortsdttningsvis bestamma vilka konsekvenser som upphédvande eller ogiltighetsforklaring av
varumadrken skall fa.

For att uppna det mal som tillndrmningen av de réttsliga bestimmelserna syftar till kravs att villkoren
for erhallande och vidmakthallande av ett registrerat varumérke &r i princip identiska i de olika
medlemsstaterna. Det &dr darfor nodvandigt att upprétta en lista med exempel pa tecken som kan
utgora varumarken, under forutsittning att sadana tecken kan sdrskilja ett foretags varor eller tjanster
fran ett annat foretags. Grunderna fOr att végra registrering eller for ogiltighet avseende sjdlva
varumadrket, t.ex. franvaro av sarskiljande egenskaper, eller avseende konflikter mellan varumaérket och
dldre rattigheter skall anges pa ett uttommande sitt, d&ven om vissa av grunderna &r valfria for
medlemsstaterna som darfor kan bibehalla eller inféra dessa grunder i sina lagstiftningar.
Medlemsstaterna kan i sina respektive lagstiftningar bibehalla eller infora registreringshinder eller
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ogiltighetsgrunder som é&r kopplade till villkor for att erhélla eller vidmakthalla ett varumaérke vilka inte
berors av nagon bestimmelse om ndrmande, t.ex. rérande markesinnehavaren, fornyelse av varumarket
eller avgiftsregler, eller villkor som har samband med bristande iakttagande av procedurbestimmelser.

For att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumiérken inom gemenskapen och
darmed antalet tvister dem emellan &r det av vikt att registrerade varumérken faktiskt anviands och att
de upphévs om sd inte dr fallet. Det dr nodvéndigt att se till att ett varumérke inte kan ogiltigforklaras
pa grund av att ett dldre men inte anvint varumérke redan finns, medan medlemsstaterna har full
frihet att tillimpa samma princip vid registrering av ett varumirke eller att sédkerstilla att ett
varumirke inte med framgang kan aberopas i ett méal om intrang om det efter invdndning av en part
slds fast att varumirket kan upphévas. I alla dessa fall tillkommer det medlemsstaterna sjilva att
bestimma tillaimpliga procedurregler.”

Artikel 2 i direktivet hade 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 och 3.2 i detta direktiv foreskrevs 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 varumairke.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsformaga.

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

d) Varumirken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller
enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller
tjansten.

e) Tecken som endast bestar av
— en form som f6ljer av varans art,

— en form pa en vara som kravs for att uppna ett tekniskt resultat, eller
— en form som ger varan ett betydande varde.

f) Varumirken som strider mot allmédn ordning eller mot allmdnna moralbegrepp.

g) Varumirken som ar dgnade att vilseleda allménheten t.ex. med avseende pa varans eller tjénstens
art, kvalitet eller geografiska ursprung.

h) Varumairken som inte har godkénts av behoriga myndigheter och som skall végras registrering eller
ogiltigforklaras i enlighet med artikel 6b i [Pariskonventionen]

ECLIL:EU:C:2020:45 7
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2. En medlemsstat kan bestimma att ett varumairke inte skall registreras eller, om det redan ér
registrerat, att det skall kunna forklaras ogiltigt i foljande fall:

d) Om ansokan om registrering av varumaérket gjorts i ont uppsat av den sokande.”
I artikel 12.1 i ndmnda direktiv foreskrevs foljande:

"Ett varumirke skall kunna upphdvas om det inom en sammanhéngande femarsperiod utan giltiga
skdl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten i friga for de varor eller tjanster for vilka det
registrerats ...”

I artikel 13 i direktiv 89/104 foreskrevs foljande:

"I de fall da registreringshinder eller grunder for upphédvande eller ogiltighetsforklaring foreligger
endast for en del av de varor eller tjanster for vilka varumérket har ansokts eller registrerats, skall
végran att registrera, upphéva eller ogiltigforklara varumérket endast avse dessa varor eller tjénster.”

I artikel 18 i direktiv 2008/95 foreskrevs foljande:

"Detta direktiv trdder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.”

Lagstiftning i Forenade kungariket

Direktiv 89/104 inforlivades i Forenade kungarikets lagstiftning genom Trade Marks Act 1994
(1994 ars varumirkeslag). Section 32(3) i 1994 ars varumirkeslag motsvarar inte nigon bestimmelse i
detta direktiv. I bestimmelsen foreskrivs foljande:

"I ansokan [om registrering av ett varumarke] ska anges att varumarket anvinds av sokanden eller med
dennes samtycke for [de varor och tjdnster som avses i ansokan om registrering av ett varumérke] eller
att sokanden i god tro har for avsikt att salunda anvénda varumairket.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Sky m.fl. &r innehavare av fyra gemenskapsfigurmérken och gemenskapsordmirken och ett nationellt
ordmirke i Forenade kungariket som innehaller ordet Sky (nedan tillsammans kallade de aktuella
varumérkena). Dessa varumérken registrerades for ett stort antal varor och tjanster i ett antal klasser i
Niceklassificeringen, bland annat klasserna 9 och 38.

Sky m.fl. viackte talan om intrang i de aktuella varumérkena mot bolagen SkyKick vid den hdnskjutande
domstolen, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Overdomstolen (England
och Wales), Avdelningen Chancery, Forenade kungariket). I sin talan om varumaérkesintrang grundar
sig Sky m.fl. pa registreringen av de aktuella varumirkena for varor som omfattas av klass 9 i
Niceklassificeringen, ndmligen datorprogramvara, programvara levererad fran Internet, datorprogram
och telekommunikationsapparater som mdjliggdor anslutning till databaser och Internet,
datalagringsmedel, samt tjanster som omfattas av klass 38 i Niceklassificeringen, ndmligen
telekommunikationstjanster, tjanster avseende elektronisk post, internetportaltjanster, datortjanster for
atkomst och hdmtning av information/data via en dator eller ett datorndt. Den hénskjutande
domstolen har understrukit att samtliga aktuella varumérken inte har registrerats for dessa varor och
tjdnster.
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Den hinskjutande domstolen har dven angett att Sky m.fl. har anvint de aktuella varuméarkena for ett
antal varor och tjanster som hor till Skys huvudsakliga verksamhetsomraden, namligen tv-sindningar,
telefoni och hoghastighetsinternet. Det har inte bestritts att dessa varumérken &r kidnda inom samtliga
dessa omraden i Forenade kungariket och i Irland. Sky erbjuder emellertid inte nagra produkter eller
tjianster for migration mellan plattformar for elektronisk post eller molntjénster (Cloud storage) och
det finns inte nagonting som tyder pa att de planerar att gora det i framtiden. De tre huvudprodukter
som erbjudits av bolagen SkyKick grundar sig pa Software as a Service (SaaS) och rér Cloud Migration,
Cloud Backup och Cloud Management.

I detta forfarande har bolagen Skykick ingett ett genkdromal om ogiltighetsforklaring av de aktuella
varumirkena. Till stod for detta genkdromal har de gjort gillande att dessa varumirken har
registrerats for varor och tjanster som inte specificerats med tillriacklig klarhet och precision. Bolagen
SkyKick har harvidlag grundat sig pd domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent
Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

I detta sammanhang onskar den hénskjutande domstolen for det forsta fa klarhet i huruvida en sddan
ogiltighetsgrund kan aberopas mot ett registrerat varuméirke. Den har i detta hdnseende erinrat om att
EU-domstolen i den domen slog fast att den som ansoker om registrering av ett varumérke ska ange de
varor och tjanster for vilka varumérkesskydd soks med tillracklig klarhet och precision sa att de
behoriga myndigheterna och utomstaende kan forsta omfattningen av det skydd som varumarket ger.
I annat fall ska den nationella myndigheten eller Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet
(EUIPO) avsla ansokan om specifikationen inte édndras sa att den ér tillrdckligt klar och precis.

Den hiénskjutande domstolen anser att den réttspraxis som foljer av nimnda dom emellertid inte
innebédr att det berorda varumirket kan forklaras ogiltigt efter registreringen pa grund av att
specifikationen inte ér tillrackligt klar eller precis.

Den hinskjutande domstolen har pépekat att det avseende EU-varumairken foreskrivs i artikel 128.1 i
forordning nr 2017/1001 att ett genkdromal om ogiltigforklaring ”endast far grunda sig pa de grunder
for ... ogiltighet som anges i denna férordning”. I forevarande fall grundar sig bolagen SkyKick pa den
grund som foreskrivs i artikel 59.1 a i denna foérordning, mot bakgrund av artikel 4 och artikel 7.1 a i
niamnda forordning, vilka inte kréver att specifikationen av varor och tjanster i en ansdkan om
registrering av EU-varumérke ska vara klar och precis. Detsamma giller for ett nationellt varumarke.

Om det antas att en sddan grund kan daberopas, dnskar den hdnskjutande domstolen fa klarhet i
huruvida specifikationerna for varorna och tjdnsterna kan ifragasittas for samtliga de aktuella
varumérkena. Den hénskjutande domstolen har angett att bolagen SkyKick i det nationella mélet gjort
gillande att identifieringen av de varor och tjanster som omfattas av dessa varumérken saknar klarhet
och precision, utom vad avser “telekommunikationstjinster” och "tjanster avseende elektronisk post” i
klass 38. Bolagen SkyKick och Sky m.fl. har gjort gillande att specifikationerna “datorprogramvara”,
"programvara levererad fran Internet” och “datorprogram och telekommunikationsapparater som
mojliggor anslutning till databaser och Internet” inte dr klara och precisa.

Den hiénskjutande domstolen &r av den asikten att registreringen av ett varumirke for
"datorprogramvara” dr for bred och foljaktligen oforenlig med allménintresset, eftersom den ger
innehavaren ett extremt omfattande monopol som inte kan motiveras av ett kommersiellt intresse.
Den hiénskjutande domstolen anser emellertid att detta inte nodvandigtvis innebdr att begreppet
"datorprogramvara” saknar klarhet och precision. Den hénskjutande domstolen fragar sig i vilken man
uppgifterna i det gemensamma meddelandet fran det europeiska nitverket for varuméarken, monster
och modeller (ETMDN), av den 28 oktober 2015, om gemensam praxis i frdga om allmdnna
beteckningar i klassrubrikerna i Niceklassificeringen rérande "maskiner” i klass 7, i den mening som
avses i denna klassificering, inte kan tillimpas dven pa "datorprogramvara”.
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Vidare fragar sig den hinskjutande domstolen om giltigheten av de aktuella varumérkena kan paverkas
av att sokanden var i ond tro nir ansékan om skydd gavs in.

Bolagen SkyKick har infér denna domstol namligen hidvdat att de aktuella varumérkena registrerats i
ond tro, eftersom Sky m.fl. inte hade for avsikt att anvinda dem for samtliga varor och tjanster som
avses med registreringen av dessa varumérken. De ska saledes ogiltigforklaras eller atminstone delvis
ogiltigforklaras for de varor och tjanster for vilka Sky m.fl. inte hade nagon avsikt att anvianda dem.

Enligt den hénskjutande domstolen underléttar registrering av varumairken, utan att det krévs en
faktisk anvindning av dessa, registreringsforfarandet och gor det mojligt for réttsinnehavarna att
littare fa ett skydd av dessa varumirken fore en kommersiell lansering. Att underldtta registrering
eller att ticka ett for stort omrade skulle emellertid utgora ett hinder for utomstaendes intrade pa
marknaden och leda till en urholkning av de allmént tillgédngliga beteckningarna. En mojlighet att
registrera ett varumdérke utan att ha for avsikt att anvinda det for samtliga eller en del av de angivna
varorna och tjansterna skulle tillita missbruk, vilket skulle vara skadligt om det inte fanns nagon
mojlighet att bestrida ett missbruk genom att aberopa att innehavaren av det aktuella varumaérket varit
i ond tro. Den hénskjutande domstolen har papekat att domstolarna i Forenade kungariket i sin
rattspraxis har koncentrerat sig pa kravet pa en avsikt att anvinda det berorda varumirket for de
varor och tjanster som anges i registreringsansokan, pa grund av forekomsten av artikel 32.3 i
1994 ars varumarkeslag i denna medlemsstats rattsordning.

Den hdnskjutande domstolen onskar emellertid fa klarhet i huruvida denna bestimmelse &ar forenlig
med unionsritten. Om det antas att bestimmelsen &r forenlig med unionsritten, hyser den
hianskjutande domstolen &ven tvivel om rdckvidden av villkoret rorande avsikten att anvéinda
varumairket for de varor och tjanster for vilka det har registrerats.

For det forsta har den hdnskjutande domstolen pépekat att dven om det i unionsritten inte
uttryckligen foreskrivs ett krav pa en sadan avsikt och det inte ar mojligt att, i det nuvarande
rattsldget, stryka ett registrerat varumérke pa grund av att det inte har anvints fore utgangen av en
femérsperiod, framgar det av Europeiska unionens domstols och tribunals praxis att den
omstiandigheten att en ansokan om registrering av ett varumiérke har gjorts utan nigon avsikt att
anvdnda varumirket fér de angivna varorna och tjansterna under vissa omstdndigheter skulle kunna
utgora en handling som utforts i ond tro av innehavaren av varumaérket ndr ansokan om skydd gavs
in.

For det andra framgar det enligt den hénskjutande domstolen av denna rittspraxis att det, for att visa
att en sokande varit i ond tro, inte &r tillrackligt att denne har ansokt om registrering av det aktuella
varumarket for ett stort antal varor och tjinster, om denne kan anfora ett rimligt kommersiellt
skal for att ansoka om sadant skydd med hénsyn till anviandningen av detta varumérke. Dessutom é&r
den potentiella anvindningen av detta inte tillracklig for att visa att det inte forelag god tro.

For det tredje gor denna réttspraxis det majligt att anse att sokanden i vissa fall kan ha lamnat in en
ansOkan delvis i god tro och delvis i ond tro, om denne hade for avsikt att endast anvidnda varumaérket
for vissa av de varor eller tjanster for vilka det har registrerats.

For det fall den som ansoker om registrering av ett varumérke har lamnat in sin ansékan om
registrering i ond tro avseende en del av varorna och tjansterna och i god tro avseende en annan del,
onskar den héanskjutande domstolen fa klarhet i huruvida ogiltigheten ska vara total eller partiell.

Den hénskjutande domstolen anser att det i det nationella malet finns uppgifter som visar att Sky m.fl.

vid tidpunkten for registreringen av de aktuella varumérkena inte hade for avsikt att anvinda dem for
alla de varor och tjanster som registreringarna avsag. Dessa registreringar avsag varor och tjénster for
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vilka Sky m.fl. inte hade nagot kommersiellt skal att ansoka om skydd, vilket innebér att inkluderandet
av dessa varor och tjanster var en strategi for att Sky m.fl. skulle erhélla ett mycket omfattande
varumaérkesskydd.

Mot denna bakgrund beslutade High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Overdomstolen (England och Wales), Avdelningen Chancery) att vilandeforklara malet och stilla
foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Kan ett EU-varumairke eller ett nationellt varumirke som ar registrerat i en medlemsstat forklaras
helt eller delvis ogiltigt pa grund av att vissa eller samtliga beteckningar i forteckningen 6ver varor
och tjanster inte ar tillrackligt klara och precisa for att behoriga myndigheter och tredje man enbart
pa grundval av dessa beteckningar kan faststilla omfattningen av det skydd som varumaérket
medfor?

2) Om svaret pa fraga 1 ar jakande, dr en beteckning som ’datorprogramvara’ alltfor allmidn och avser
varor som dr alltfor olika for att den ska vara forenlig med varumarkets funktion att ange ursprung
och vara tillrackligt klar och precis for att behoriga myndigheter och tredje man med stod enbart
av denna beteckning kan bestimma omfattningen av det skydd som varumarket medfor?

3) Kan enbart det forhallandet att ansokan om registrering av ett varumairke gors utan avsikt att
anvinda det med avseende pa de angivna varorna eller tjdnsterna utgoéra ond tro?

4) Om svaret pa fraga 3 dr jakande, kan sokanden anses ha gjort ansokan delvis i god tro och delvis i
ond tro, om och i den man som sokanden hade for avsikt att anvidnda varumirket med avseende pa
vissa av de angivna varorna eller tjdnsterna men utan avsikt att anvédnda varumérket med avseende
pa andra av de angivna varorna och tjansterna?

5) Ar section 32.3 i 1994 ars varumirkeslag forenlig med [direktiv 2015/2436] och dess foregangare?”
Provning av tolkningsfragorna

Inledande synpunkter

Det ska inledningsvis pépekas att den hénskjutande domstolens fragor avser tolkningen av
bestimmelser om absoluta ogiltighetsgrunder for ett EU-varumirke eller ett nationellt varumairke,
utan att avse en sdrskild forordning eller ett sarskilt direktiv. Det ska dven faststillas vilken unionsrétt
som i tidsmaissigt hdnseende ar tillamplig i det nationella malet.

I likhet med vad generaladvokaten har papekat i punkt 33 i sitt forslag till avgorande, konstaterar
domstolen att ndr det giller yrkanden om ogiltighetsforklaring av EU-varumérken och nationella
varumirken dr tidpunkten for ansokan om registrering av dessa varumdrken avgorande for
faststillandet av tillimplig materiell ratt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014,
Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 12 och dér angiven rattspraxis).

I forevarande fall framgar det av begéiran om forhandsavgorande att samtliga ansokningar om skydd for
de aktuella varumérkena gavs in mellan den 14 april 2003 och den 20 oktober 2008.

I artikel 167 i forordning nr 207/2009 foreskrevs att den skulle trdda i kraft den tjugonde dagen efter
det att den hade offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket skedde den
24 mars 2009. Vidare foreskrevs i artikel 18 i direktiv 2008/95 dven att direktivet skulle trdda i kraft
den tjugonde dagen efter det att direktivet hade offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning,
vilket skedde den 8 november 2008.
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Harav foljer att ansokan om registrering av de aktuella varumérkena gavs in innan forordning
nr 207/2009 och direktiv 2008/95 tradde i kraft och att dessa dérfor av tidsmassiga skél (ratione
temporis) omfattas av tillimpningsomradet for forordning nr 40/94 vad giller de aktuella
gemenskapsvarumédrkena och av tillimpningsomradet for direktiv 89/104 vad giller det aktuella
nationella varumarket.

Hérav foljer att de fragor om tolkningen av unionsritten som avses i forevarande begdran om
forhandsavgorande ska forstas sa, att de avser dels bestammelserna i forordning nr 40/94, dels
bestimmelserna i direktiv 89/104.

Den forsta och den andra tolkningsfrdagan

Den hénskjutande domstolen har stéllt den forsta och den andra fragan, som ska prévas tillsammans,
for att fa klarhet i huruvida artiklarna 7 och 51 i forordning nr 40/94 och artikel 3 i direktiv 89/104
ska tolkas s3, att ett gemenskapsvarumairke eller ett nationellt varumarke kan forklaras vara helt eller
delvis ogiltigt pa grund av att de beteckningar som anvénds for att beskriva de varor och tjanster for
vilka detta varumdrke har registrerats saknar klarhet och precision. Om sa dr fallet onskar den
hanskjutande domstolen fa klarhet i huruvida beteckningen “datorprogramvara” uppfyller detta krav
pa klarhet och precision.

For att besvara dessa fragor ska domstolen for det forsta préva huruvida bristen pa klarhet och
precision hos de beteckningar som anvinds for att beskriva de varor och tjinster som omfattas av ett
varumérke i sig utgor ett skal eller en grund for absolut ogiltighet avseende ett nationellt varumérke
eller ett gemenskapsvarumérke.

Vad giller bestimmelserna i direktiv 89/104 ska det papekas att artikel 3 i detta direktiv innehaller en
forteckning over ogiltighetsgrunder, daribland brist pa klarhet och precision hos de beteckningar som
anvinds for att beskriva de varor och tjinster som omfattas av registreringen av ett nationellt
varumirke. I sjunde skilet i detta direktiv anges att dessa ogiltighetsgrunder rdknas upp pa ett
uttommande siatt, dven om vissa av dem ar valfria for medlemsstaterna (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 74, dom av den
12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 78, och dom av den
9 mars 2006, Matratzen Concord, C-421/04, EU:C:2006:164, punkt 19). Direktivet innebér siledes ett
forbud for medlemsstaterna att infora andra ogiltighetsgrunder an dem som uttryckligen foreskrivs i
direktivet (se, analogt, dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435,
punkt 42).

Vad for det andra géller bestimmelserna i forordning nr 40/94 ska det papekas att dess artikel 7.1
néstan ar identisk med artikel 3.1 i direktiv 89/104. Vad betriffar artikel 51.1 i férordning nr 40/94,
hénvisar punkt a i denna endast till artikel 7 i denna forordning, medan punkt b i den artikeln, som
grund for ogiltighet, foreskriver samma skil som anges i artikel 3.2 d i direktiv 89/104. Bristande
klarhet och precision hos de beteckningar som anvénts for att beskriva de varor eller tjanster som
omfattas av registreringen av ett gemenskapsvarumirke forekommer daremot inte i dessa
bestimmelser i nimnda forordning. P4 samma sitt preciseras i artikel 96 i samma férordning, som ror
genkdromal, att en ansokan om ogiltigforklaring endast far grundas pa de grunder for upphévande eller
ogiltighet som anges i féorordning nr 40/94.

Harav foljer att artikel 7.1 och artikel 51.1 i férordning nr 40/94, liksom artikel 3 i direktiv 89/104, ska

tolkas s3, att de innehéller en uttémmande forteckning 6ver de absoluta ogiltighetsgrunderna for ett
gemenskapsvarumérke.
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Bristande klarhet och precision hos de beteckningar som anviénts for att beskriva de varor eller tjanster
som omfattas av registreringen av ett gemenskapsvarumérke anges emellertid varken i artikel 3 i
direktiv 89/104 eller i de ovanndmnda bestimmelserna i forordning nr 40/94 bland de grunder som
raknas upp dar.

Av det anforda foljer att bristande klarhet och precision hos de beteckningar som anvénts for att
beskriva de varor eller tjanster som omfattas av registreringen av ett nationellt varumaérke eller ett
gemenskapsvarumairke inte kan betraktas som en absolut ogiltighetsgrund avseende det berdérda
nationella varumirket eller gemenskapsvarumirket, i den mening som avses i artikel 3 i
direktiv 89/104 eller artiklarna 7 och 51 i forordning nr 40/94.

Det ska under alla omstandigheter tilliggas att domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of
Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) inte kan tolkas sd, att domstolen avsag att erkdnna en
ytterligare ogiltighetsgrund som inte ingar i den forteckning som aterfinns i artikel 7.1 och artikel 51 i
forordning nr 40/94 och artikel 3 i direktiv 89/104. I punkterna 29 och 30 i domen av den
16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO och Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122), angav
domstolen ndmligen att domen av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys
(C-307/10, EU:C:2012:361) endast innehéller preciseringar savitt avser de krav som foreligger med
avseende pa nya ansokningar om registrering av EU-varumaérke, och avser saledes inte varumérken
som redan hade registrerats nir sistndmnda dom avkunnades (dom av den 11 oktober 2017,
EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 38).

For det andra ska det provas huruvida en brist pa klarhet och precision hos de beteckningar som
anvénts for att beskriva de varor eller tjdnster som omfattas av registreringen av ett varumarke, dven
om den inte utgor ett skdl eller en grund for ogiltigforklaring av ett nationellt varumaérke eller
gemenskapsvarumairke, dndd omfattas av ett av de skil eller en av de grunder for ogiltighet som
uttryckligen foreskrivs i artikel 51 i forordning nr 40/94, jamford med artikel 7 i samma férordning,
eller i artikel 3 i direktiv 89/104.

Bolagen SkyKick har for det forsta anfort att kravet pa klarhet och precision med avseende pa de varor
och tjanster for vilka ett varumarke har registrerats kan anknyta till det krav pa grafisk atergivning som
for gemenskapsvarumirken foljer av artikel 4 jamford med artikel 7.1 a i forordning nr 40/94 och for
nationella varumairken av artikel 2 jamford med artikel 3.1 a i direktiv 89/104-.

Domstolen har visserligen, i punkt 51 i domen av den 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00,
EU:C:2002:748), slagit fast att nér det géller kravet pa grafisk atergivning maste aktorerna med klarhet
och precision kunna forvissa sig om vilka varumérken som dr registrerade och vilka
registreringsansokningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lamnat in och darmed atnjuta
relevant information om tredje mans rattigheter. Dessa Overviganden giller emellertid endast for
identifieringen av de kdnnetecken som kan utgora ett varumirke. Av detta kan inte slutsatsen dras att
ett sadant krav pa klarhet och precision dven ska tillimpas pa de beteckningar som anvénds for att
ange de varor och tjanster for vilka varumarket i fraga har registrerats.

For det andra ska det faststdllas huruvida en brist pa klarhet och precision hos de beteckningar som
anvénts for att beskriva de varor och tjanster for vilka ett varumirke har registrerats i sig kan medfora
att det aktuella varumaérket blir ogiltigt med stod av artikel 7.1 f i férordning nr 40/94 och artikel 3.1 fi
direktiv 89/104, med motiveringen att en sddan brist strider mot allmén ordning.

I detta hdnseende dr det tillrackligt att papeka att begreppet "allméin ordning”, i den mening som avses
i artikel 7.1 f i forordning nr 40/94 och artikel 3.1 f i direktiv 89/104, inte kan forstas sd, att det hanfor
sig till de egenskaper som ar kidnnetecknande for sjélva registreringsansokan, sasom att de beteckningar
som anvénds for att beskriva de varor eller tjanster som omfattas av registreringen ska vara klara och
precisa, oberoende av egenskaperna hos det kdnnetecken som registreringsansokan avser.
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Harav foljer att en saddan brist pa klarhet och precision hos de beteckningar som beskriver de varor
eller tjanster som avses med registreringen av ett varumirke inte kan anses strida mot allmén
ordning, i den mening som avses i dessa bestimmelser.

Det ska under alla omstdndigheter tilliggas att innehavaren av ett varumairke, enligt artikel 50.1 i
forordning nr 40/94 och artikel 12 i direktiv 89/104, kan forlora sina rittigheter om varumairket under
en sammanhéngande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk inom det relevanta geografiska omradet
for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat.

I artikel 50.2 i forordning nr 40/94 och i artikel 13 i direktiv 89/104 anges dven att i de fall da grunder
for upphévande foreligger endast for en del av de varor eller tjanster for vilka varumérket har
registrerats, ska upphédvandet av varumairket endast avse dessa varor eller tjanster.

Det framgar saledes av dessa bestimmelser att ett nationellt varumarke eller ett gemenskapsvarumarke
som dr registrerat for ett antal varor eller tjanster pa ett sitt som inte ar tillrackligt klart och precist
under alla omstédndigheter endast kan skyddas med avseende pa de varor och tjanster for vilka det har
varit i verkligt bruk.

Mot bakgrund av det ovan anfoérda ska den forsta och den andra fragan besvaras enligt foljande.
Artiklarna 7 och 51 i forordning nr 40/94 och artikel 3 i direktiv 89/104 ska tolkas sa, att ett
gemenskapsvarumarke eller ett nationellt varumarke inte kan forklaras vara helt eller delvis ogiltigt pa
grund av att de beteckningar som anvints for att beskriva de varor och tjénster for vilka detta
varumairke har registrerats saknar klarhet och precision.

Den tredje och den fjdirde fragan

Den hénskjutande domstolen har stéllt den tredje fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 51.1 b i
forordning nr 40/94 och artikel 3.2 d i direktiv 89/104 ska tolkas sa, att en varumérkesansokan som
gjorts utan nagon som helst avsikt att anvinda varumérket for de varor och tjanster som avses med
registreringen utgor en handling i ond tro, i den mening som avses i dessa bestimmelser. For det fall
denna fraga besvaras jakande oOnskar den hanskjutande domstolen klarhet i huruvida artikel 51.3 i
forordning nr 40/94 och artikel 13 i direktiv 89/104 ska tolkas sa, att ndr avsaknaden av en avsikt att
anvinda ett varumaérke i enlighet med varumaérkets grundlaggande funktioner endast avser vissa varor
eller tjanster som omfattas av varumairkesansokan, ska ogiltigférklaringen av detta varuméirke endast
avse dessa varor eller tjanster.

Nar det giller fragan huruvida artikel 51.1 b i férordning nr 40/94 och artikel 3.2 d i direktiv 89/104
ska tolkas sa, att en varumairkesansokan som gjorts utan nagon som helst avsikt att anvédnda
varumadrket for de varor och tjanster som avses med registreringen utgor en handling i ond tro, i den
mening som avses i dessa bestimmelser, ska det erinras om att det i dessa bestimmelser foreskrivs att
ett varumarke kan forklaras ogiltigt om sokanden var i ond tro nédr ansdkan om varumarkesregistrering
gavs in. Varken denna forordning eller detta direktiv innehaller ndgon definition av begreppet "ond
tro”. Det ska emellertid papekas att detta begrepp ar ett sjélvstindigt begrepp i unionsrétten och att
detta begrepp, med hinsyn till behovet av en enhetlig tillimpning av unionens varumérkesordning
och de nationella varumairkesordningarna, ska tolkas p&d samma séitt med avseende pé direktiv 89/104
och forordning nr 40/94 (se, analogt, dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12,
EU:C:2013:435, punkterna 34 och 35).

Domstolen har slagit fast att forutom den omsténdigheten att begreppet “ond tro”, i enlighet med dess
normala betydelse i vanligt sprakbruk, forutsatter att det foreligger en ohederlig instéllning eller avsikt,
ska vid tolkningen av detta begrepp dven hénsyn tas till det sammanhang i vilket varumarkesratten
tillampas, vilket ar affirslivet. Bestimmelserna om EU-varumérken syftar sarskilt till att bidra till
systemet med en icke snedvriden konkurrens inom unionen, i vilket foretagen, for att kunna locka till
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sig kunder genom kvaliteten pa sina varor eller tjanster, maste ha mojlighet att sasom varumérken
registrera kidnnetecken som gor det mojligt for konsumenten att utan risk for forvixling sarskilja dessa
varor eller tjanster fran varor eller tjdnster med ett annat ursprung (dom av den 12 september 2019,
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 45 och dér
angiven réttspraxis).

Séledes dr den absoluta ogiltighetsgrund som avses i artikel 51.1 b i forordning nr 40/94 och i
artikel 3.2 d i direktiv 89/104 tillaimplig om det framgar av relevanta och samstimmiga uppgifter att
innehavaren av ett EU-varumairke inte har ingett en ansokan om registrering av detta varumérke i
syfte att pa ett lojalt sdtt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, pa ett sitt som inte &r forenligt
med god affirssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en sérskild tredje
man, att erhalla en ensamritt for andra dndamal d4n de som omfattas av ett varumérkes funktion, till
exempel den grundldggande funktionen att ange ursprung som det erinrats om i foregdende punkt i
denna dom (dom av den 12 september 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 46).

Den som ansoker om registrering av ett varumarke ar visserligen inte skyldig att, vid tidpunkten for
ansokan om registrering eller vid provningen av denna, med precision ange eller ens kdnna till hur det
sokta varumirket kommer att anvindas och denne har fem ar pa sig att borja anvdnda varumarket i
enlighet med varumirkets grundliggande funktion (se, for ett liknande resonemang, dom av den
12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725,
punkt 22).

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 109 i sitt forslag till avgorande kan registrering av ett
varumirke utan att sokanden har for avsikt att anvinda varumaérket for de varor och tjanster som
avses med registreringen anses ha skett i ond tro, eftersom ansokan om registrering av varumarket
inte kan motiveras med hdnsyn till de syften som anges i férordning nr 40/94 och direktiv 89/104. En
sadan ond tro kan emellertid endast konstateras om det foreligger relevanta och samstimmiga
uppgifter som visar att den som ansoker om registrering av det aktuella varumarket, vid tidpunkten
for ansokan om registrering, hade for avsikt antingen att skada tredje mans intressen pa ett sitt som
inte ar forenligt med god affirssed eller att, utan att ens avse en enskild tredje man, erhalla en
ensamritt for andra dndamal dn de som ingar i ett varumarkes funktion.

Ond tro hos den som ansdker om registrering av ett varumarke kan séledes inte presumeras foreligga
endast pa grundval av den omstdndigheten att sokanden, nér registreringsansokan gavs in, inte hade
nagon ekonomisk verksamhet som motsvarade de varor och tjéanster som ansokan avsag.

For det andra ska det faststdllas huruvida artikel 51.3 i foérordning nr 40/94 och artikel 13 i
direktiv 89/104 ska tolkas sa, att om avsaknaden av en avsikt att anvdnda ett varumérke i enlighet
med dess grundliggande funktioner endast avser vissa varor eller tjdnster som omfattas av
registreringen ska detta varumirke endast ogiltigforklaras med avseende pa dessa varor eller tjdnster.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 125 i sitt forslag till avgorande framgér det tydligt av
dessa bestimmelser att for det fall ogiltighetsgrunden endast avser vissa av de varor eller tjanster som
anges i registreringsansokan ska varumaérket forklaras ogiltigt endast for dessa varor eller tjanster.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska den tredje och den fjarde fragan besvaras enligt foljande.
Artikel 51.1 b i forordning nr 40/94 och artikel 3.2 d i direktiv 89/104 ska tolkas s&, att en ansdkan
om registrering av ett varumarke utan nagon avsikt att anvdnda varumarket for de varor och tjanster
som avses med registreringen utgér en handling i ond tro, i den mening som avses i dessa
bestaimmelser, om den som ansokte om registrering av detta varumirke hade for avsikt antingen att
skada tredje mans intressen pa ett siatt som inte ar forenligt med god affirssed eller att, utan att ens
avse en sirskild tredje man, erhélla en ensamrétt for andra dndamél dan de som omfattas av ett
varumirkes funktioner. Néar avsaknaden av en avsikt att anvidnda varumirket i enlighet med ett
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varumirkes grundldggande funktioner endast avser vissa varor eller tjanster som omfattas av
varumérkesansokan, utgor denna ansokan endast en handling i ond tro i den mén den avser dessa
varor eller tjanster.

Den femte frdagan

Den hénskjutande domstolen har stdllt den femte fragan for att fa klarhet i huruvida direktiv 89/104
ska tolkas sa, att det utgor hinder for en nationell bestimmelse enligt vilken en varumirkessokande
ska forklara att varumairket anvéinds for de varor och tjanster som registreringsansokan avser eller att
denne i god tro har for avsikt att anvinda den for dessa @ndamal.

Sasom det har erinrats om i punkt 56 i forevarande dom anges det i sjunde skalet i direktivet att de
absoluta ogiltighetsgrunder som foreskrivs i direktivet har angetts pa ett uttommande sétt, 4&ven om
vissa av grunderna var valfria for medlemsstaterna. Direktivet forbjuder saledes medlemsstaterna att, i
den nationella lagstiftning som inforlivar direktivet, infora andra registreringshinder eller
ogiltighetsgrunder 4n dem som anges i direktivet.

Diaremot behéller medlemsstaterna, siésom framgar av femte skilet i direktiv 89/104, sin frihet att
faststilla forfaranderegler for registrering, upphdvande och ogiltighet av varumérken som forvérvats
genom registrering.

Av detta foljer att d&ven om medlemsstaterna kan faststilla de forfaranderegler som de anser lampliga,
far sddana bestammelser i praktiken inte medfora att registreringshinder eller ogiltighetsgrunder som
inte foreskrivs i direktiv 89/104 infors.

En bestammelse i nationell ratt — enligt vilken en sokande av ett nationellt varumérke, i enlighet med
ett krav i forfarandet som ror registrering av varumairket, ska forklara att varumérket anvéinds for de
varor och tjidnster som avses i registreringsansokan eller att vederborande i god tro har for avsikt att
anvinda varumirket i detta syfte — kan sédledes inte anses vara oforenlig med bestimmelserna i
direktiv 89/104. Ett asidosdttande av en siddan skyldighet kan visserligen utgéra bevisning for att
sokanden var i ond tro nidr ans6kan om varumaérkesregistrering gavs in, men ett sadant asidoséttande
kan emellertid inte utgora en ogiltighetsgrund for det aktuella varumarket.

Av det ovan anforda foljer att den femte fragan ska besvaras enligt foljande. Direktiv 89/104 ska tolkas
sa, att det inte utgoér hinder for en nationell bestimmelse enligt vilken en varumirkessokande ska
forklara att varumérket anviands for de varor och tjdnster som registreringsansokan avser eller att
denne i god tro har for avsikt att anvinda det for dessa dndamal, forutsatt att asidosédttandet av en
sadan skyldighet inte i sig utgor en ogiltighetsgrund for ett redan registrerat varumarke.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande 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 d&n ndmnda parter har haft ar inte
ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) féljande:

1) Artiklarna 7 och 51 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken, i dess lydelse enligt radets forordning (EG) nr 1891/2006 av den
18 december 2006, och artikel 3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar ska tolkas sa,
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att ett gemenskapsvarumirke eller ett nationellt varumirke inte kan forklaras vara helt eller
delvis ogiltigt pa grund av att de beteckningar som anvints for att beskriva de varor och
tjanster for vilka detta varumirke har registrerats saknar klarhet och precision.

Artikel 51.1 b i forordning nr 40/94, i dess lydelse enligt forordning nr 1891/2006, och
artikel 3.2 d i direktiv 89/104 ska tolkas s, att en ansokan om registrering av ett varumirke
utan nagon avsikt att anvinda varumirket for de varor och tjinster som avses med
registreringen utgor en handling i ond tro, i den mening som avses i dessa bestimmelser,
om den som ansokte om registrering av detta varumirke hade for avsikt antingen att skada
tredje mans intressen pa ett sitt som inte dr forenligt med god affirssed eller att, utan att
ens avse en sirskild tredje man, erhalla en ensamritt for andra dndamal dn de som omfattas
av ett varumirkes funktioner. Nir avsaknaden av en avsikt att anvinda varumirket i enlighet
med ett varumirkes grundliggande funktioner endast avser vissa varor eller tjinster som
omfattas av varumirkesansokan, utgor denna ansokan endast en handling i ond tro i den
man den avser dessa varor eller tjanster.

Direktiv 89/104 ska tolkas sa, att det inte utgor hinder for en nationell bestimmelse enligt
vilken en varumirkessokande ska forklara att varumirket anvinds for de varor och tjinster
som registreringsansokan avser eller att denne i god tro har for avsikt att anvinda det for
dessa dndamal, forutsatt att asidosidttandet av en sadan skyldighet inte i sig utgor en
ogiltighetsgrund for ett redan registrerat varumirke.

Underskrifter
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