DOM AV DEN 12.12.2002 — MAL C-273/00

DOMSTOLENS DOM
den 12 december 2002 *

I mal C-273/00,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frin Bundespatentgericht (Tyskland),
att domstolen skall meddela ett férhandsavgérande i det vid den nationella
domstolen anhingiga malet mellan

Ralf Sieckmann

och

Deutsches Patent- und Markenamt,

angdende tolkningen av artikel 2 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G.C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
M. Wathelet, R. Schintgen och C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann,
D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (referent), N. Colneric och
J.N. Cunha Rodrigues,

* Rittegingssprak; tyska,
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generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: avdelningschefen D. Louterman-Hubeau,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit frin:

— R. Sieckmann i egen person, Patentanwalt,

— Osterrikes regering, genom C. Pesendorfer, i egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom R. Magrill, i egenskap av ombud,
bitrddd av D. Alexander, barrister,

~— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av
ombud, bitridd av W. Berg, Rechtsanwalt,

med hénsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 2 oktober 2001
av: R. Sieckmann och kommissionen

och efter att den 6 november 2001 ha hért generaladvokatens forslag till
avgorande,
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féljande

Dom

Bundespatentgericht har, genom beslut av den 14 april 2000 som inkom till
domstolens kansli den 10 juli samma &r, i enlighet med artikel 234 EG stillt tvd
fradgor om tolkningen av artikel 2 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan
kallat direktivet).

Fragan har uppkommit i en talan som Ralf Sieckmann vickt mot Deutsches
Patent- und Markenamt (den tyska patent- och registreringsbyrdn) vigran att
registrera ett doftmirke for olika tjdnster i klasserna 35, 41 och 42 i Nicebver-
enskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och
tjdnster f6r varumarkesregistrering, med dndringar och tilligg.

Tillimpliga bestimmelser

Gemenskapslagstifiningen

Andamailet med direktivet 4r enligt forsta skilet i detsamma att dstadkomma en
tillndrmning av medlemsstaternas varumirkeslagstiftningar och dirigenom

I-11756



SIECKMANN

avskaffa befintliga skillnader som kan hindra den fria rérligheten for varor och
det fria tillhandahallandet av tjénster, samt snedvrida konkurrensvillkoren p4 den
gemensamma marknaden. Enligt tredje skilet i direktivet efterstrivas inte en
fullstindig tillndrmning av nimnda lagstiftningar.

I sjunde skilet i direktivet anges foljande:

”For att uppnd det mal som tillndrmningen av de rdttsliga bestimmelserna syftar
till krdvs att villkoren for erhdllande och vidmakthillande av ett registrerat
varumirke dr i princip identiska i de olika medlemsstaterna. Det dr ddrfor
nédvindigt att upprdtta en lista med exempel pi tecken som kan utgéra
varumdrken, under forutsdttning att sddana tecken kan sirskilja ett foretags
varor eller tjdnster frdn ett annat foretags...”

I artikel 2 i direktivet finns en f6rteckning med exempel pa tecken som kan utgéra
ett varumirke. Artikeln har féljande lydelse:

“Ett varumérke kan utgdras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sirskilt ord,
inbegripet personnamn, figurer, bokstéver, siffror, formen p4 en vara eller dess
forpackning, forutsatt att tecknen i friga kan sirskilja ett foretags varor eller
tjdnster frin andra foretags.”
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Artikel 3.1 i direktivet har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrun-
der” och innehiller foljande foreskrifter:

”1. Foljande tecken och varumirken fir inte registreras och om registrering har
skett skall de kunna ogiltigférklaras:

a) Tecken som inte kan utgéra ett varumirke.

b) Varumirken som saknar sirskiljningsférmdiga.

Den nationella lagstifiningen

Genom Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den
tyska lagen om skydd for varumirken och andra sirskiljande tecken), av den
25 oktober 1994 (BGBL 1994 1, s. 3082) (nedan kallad Markengesetz),
inforlivades direktivet med den tyska rittsordningen. Lagen tridde i kraft den
1 januari 1995.
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I 3 § forsta stycket Markengesetz foreskrivs foljande:

”Alla tecken, sdrskilt ord, inklusive personnamn, figurer, bokstiver, siffror,
ljudtecken, tredimensionella strukturer, inklusive formen p4 en vara eller dess
forpackning, samt andra &tergivningar, inklusive firger och firgkombinationer,
som har férméga att sdrskilja ett féretags varor eller tjdnster frin andra foretags,
kan registreras som ett varumirke.”

Enligt 8 § forsta stycket Markengesetz fir varumirken “som inte kan iterges
grafiskt” inte registreras, och enligt 8 § andra stycket punkt 1 fir varumirken
som saknar sdrskiljningsférmaga inte registreras.

Tvisten i malet vid den nationella domstolen och tolkningsfrigorna

Ralf Sieckmann ansokte om registrering av ett varumirke vid Deutsches Patent-
und Markenamt for olika tjinster i klasserna 35, 41 och 42 i Niceéverenskom-
melsen av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg. Dessa klasser omfattar
annons- och reklamverksamhet, foretagsledning, féretagsadministration och
kontorstjdnster (klass 35), undervisning, utbildning, underhillning, sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksamhet (klass 41), utskidnkning (av mat), kortvarigt
boende, medicinska tjanster, hygienisk vard och skonhetsvird, veterinira tjéins-
ter, tjdnster inom jordbruk, juridiska tjinster, vetenskaplig och industriell
forskning, programmering av datorer samt tjinster som inte kan inordnas i
andra klasser (klass 42).
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Under rubriken pd den ansokningsblankett som benimns ”Atergivande av
varumdrket” och som i enlighet med artikel 2 i direktivet regleras i 8 § forsta
stycket Markengesetz, gjorde Ralf Sieckmann en hinvisning till en beskrivning
som han bifogat sin ansdkan om varumirkesregistrering. Enligt bida dessa
bestimmelser maste ett tecken kunna &terges grafiskt foér att kunna utgéra ett
varumirke. Ndmnda beskrivning har foljande lydelse:

”Ansokan om varumdirkesskydd avser det doftmirke som har ingivits till
Deutsches Patent- und Markenamt for den rena kemiska substansen metylcinna-
mat (metylestern av kanelsyra), vars kemiska formel 4terges nedan. Det ir dven
mojligt att erhdlla prover pd detta dofttecken genom att kontakta de lokala
laboratorierna via de av Deutsche Telekom AG utgivna gula sidorna, eller
exempelvis foretaget E. Merck i Darmstadt.

CeHs-CH = CHCOOCH;”

For det fall den beskrivning som nidmns i féregdende punkt inte skulle uppfylla
registreringskraven i 32 § andra och tredje styckena Markengesetz, komplette-
rade s6kanden i milet vid den nationella domstolen nimnda beskrivning pa
foljande sitt:

»Sokanden godkinner att handlingarna avseende doftmirket ’metylcinnamat’
halls tillgdngliga pa sitt som foreskrivs i 62 § forsta stycket Markengesetz och
48 § andra stycket i Markenverordnung [varumirkesférordningen].”
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Ralf Sieckmann fogade dessutom till sin ansékan en behdllare med ett doftprov
pé tecknet, och angav dirvid att doften vanligtvis beskrivs som *balsamisk-
fruktig med en litt anstrykning av kanel”.

Deutsches Patent- und Markenamt avslog ansékan om registrering med
motiveringen att det var oklart om tecknet som ansékan avsig kunde registreras
som ett varumirke enligt 3 § forsta stycket i Markengesetz, samt huruvida
varumdrket kunde dterges grafiskt i enlighet med 8 § férsta stycket i nimnda lag.
Det var emellertid inte nédvindigt att avgdra dessa fragor, eftersom det inte hade
nagon sirskiljningsformaga och didrmed 4nd4 inte skulle kunna registreras som
varumirke, vilket framgar av 8 § andra stycket i Markengesetz.

Ralf Sieckmann 6verklagade detta avslagsbeslut till Bundespatentgericht, som
anser att dofter i teorin kan uppfattas i handeln som ett sjilvstindigt medel for att
sdrskilja ett visst foretag i enlighet med 3 § forsta stycket i Markengesetz.

Den nationella domstolen slog fast att det varumirket som var foremal for
registreringsansokan var limpat for att sdrskilja ovannimnda tj4nster och att det
inte kunde anses utgora en renodlad beskrivning av vad som kinnetecknar
nidmnda tjinster.

Enligt ndmnda domstol kvarstdr diremot oklarheter kring frigan huruvida ett
sddant doftmédrke som dr i friga i tvisten vid denna domstol, kan uppfylla kravet i
8 § forsta stycket Markengesetz att det skall kunna 4terges grafiskt.
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Enligt Bundespatentgericht utgor frigan huruvida ett tecken ir limpat for att
aterges grafiskt ett kriterium for registrering. Prévningen av detta kriterium maste
i ett mdl om Overklagande under alla forhdllanden ges foretride framfér de
registreringshinder som riknas upp i 8 § andra stycket i Markengesetz. Om
tecknet inte dr limpat for grafisk dtergivning kan det nidmligen oméjligen
registreras, dven om det i handeln uppfattas som ett varumirke for ett visst
toretag och ddrmed inte omfattas av de registreringshinder som féreskrivs i 8 §
andra stycket punkterna 1—3 i Markengesetz, sirskilt det hinder som avser att
nidmnda tecken eventuellt saknar sirskiljningsférmaga.

Med hinsyn till att 8 § forsta stycket Markengesetz skall tolkas i enlighet med
artikel 2 i direktivet har Bundespatentgericht beslutat att vilandeférklara malet
och stilla foljande tolkningsfrigor till EG-domstolen:

”1) Skall artikel 2 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar tolkas si, att
formuleringen ’tecken som kan 4terges grafiskt’ endast avser sddana tecken
som omedelbart kan 4terges visuellt? Eller skall med denna formulering dven
forstds sddana tecken som visserligen i sig inte kan uppfattas visuellt —
sdsom till exempel dofter eller ljud — men som kan 4terges medelbart
genom anvindning av hjilpmedel?

2) Om den forsta frigans andra del besvaras jakande, skall d& kriterierna for
grafisk 4tergivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet anses
uppfyllda om en doft dterges

a) genom en kemisk formel,
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b) genom en beskrivning (som skall offentliggéras),

c) genom en deponering eller

d) genom en kombination av de ovanndmnda faktorerna?”

Ralf Sieckmann har, genom anstkan som inkom till domstolens kansli
den 30 april 2002, begirt att det muntliga férfarandet, som avslutades
den 6 november 2001 efter det att generaladvokaten hade limnat sitt forslag
till avgorande, skall dterupptas.

Ralf Sieckmann har till stdd fér sin talan hdvdat att generaladvokaten i sitt
forslag till avgorande inte konkret behandlar férevarande mal, samt att nimnda
forslag innehaller ett fel i punkt 42.

Domstolen pdminner om att den enligt artikel 61 i rittegingsreglerna, ex officio,
pa forslag av generaladvokaten eller pd parternas begidran kan besluta att
dteruppta det muntliga forfarandet om den anser att den inte har tillricklig
kdnnedom om omstindigheterna i malet eller om malet skall avgéras utifran skl
som parterna inte har haft tillfille att diskutera (se dom av den 10 februari 2000 i
de forenade mélen C-270/97 och C-271/97, Deutsche Post, REG 2000, s. I-929,
punkt 30, och av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475,
punkt 20).
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Domstolen anser att den har tillging till samtliga omstindigheter som &r
nddvindiga for att besvara tolkningsfradgorna som stillts i forevarande mal.

Ralf Sieckmanns begiran skall foljaktligen avslas.

Den férsta frigan

Den nationella domstolen har stillt den forsta frigan for att f3 klarhet i huruvida
artikel 2 i direktivet skall tolkas s&, att ett tecken som i sig inte kan uppfattas
visuellt kan utgora ett varumarke.

Synpunkter som har inkommit till domstolen

Ralf Sieckmann har gjort gillande att artikel 2 i direktivet inte utesluter att ett
doftmirke i princip kan registreras. Han anser att ett sddant varumirke omfattas
av denna bestimmelse pd samma sitt som varumirken for ljud, firger, hologram
och andra varumirken som inte anses som klassiska.

Ralf Sieckmann har hivdat att begreppet “grafisk itergivning” skall anses betyda
”4tergivning eller elektronisk dtergivning eller annan form av deponering”. Enligt
hans mening skall uppgifter om den kemiska strukturformeln alltid inges
tillsammans med en beskrivning eller en deponering av tecknet hos Deutsches
Patent- und Markenamt. Ralf Sieckmann har dven gjort gillande att ofta
forekommande mingder av varumirket som ir i friga i malet vid den nationella
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domstolen kan erhéllas frin lokala leverantorer till laboratorier, eller i viss man
direkt frén tillverkare och leverantdrer av organiska finkemikaliska produkter.
Genom kidnnedom om den kemiska beteckningen, vilken skall offentliggéras, kan
utomstdende som har kdpt denna kemiska produkt, oberoende av det deponerade
doftprovet och offentliggérandet -av varumirkets doftbeskrivning, bilda sig en
exakt och objektiv uppfattning om varumirket och i férekommande fall jimfora
detta med andra kinnetecken fér dofter.

Den osterrikiska regeringen anser att omradet fér skyddet av registrerade
varumirken framgdr av anteckningen i varumirkesregistret. Genom dessa kan
allménheten fi kdnnedom om vilken ensamritt tredje man har. Enligt nimnda
regering dr mojligheten att kunna se registrerade varumirken genom att ta del av
nidmnda register av stor betydelse. Regeringen har ocksd erinrat om att det med
hdnsyn till den 6sterrikiska patentbyrins sedan linge etablerade praxis inte bara
ar mojligt att skydda sadana tecken som direkt kan aterges grafiskt, det vill sidga
tvddimensionella varumirken, utan ocksi tredimensionella sidana vilka sirskilt
madste anges som sddana vid registreringsférfarandet.

Enligt ndmnda regering synes det vara nddvindigt att féreta olika bedémningar i
fréga om & ena sidan ljudtecken och 4 andra sidan dofttecken, nir det giller den
grad av bestdmning som kan uppnds genom en grafisk 4tergivning av dessa
tecken. Vad avser ljudtecken 4r det mojligt att utféra en grafisk atergivning med
en relativt hog grad av bestdmning av det foremil som skall skyddas. Enligt
regeringen giller detta emellertid inte fér dofttecken.

Enligt Forenade kungarikets regering dr det vedertaget att definitionen av ett
varumirke som registrerats i offentliga register maste vara klar och precis for att
systemet med varumdrken skall fungera effektivt. Nimnda regering har betonat
att direktivet inte innehéller ndgra begrinsningar avseende varumirkets grafiska
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atergivning. Det ricker att varumirket som registreringsansokan avser kan
aterges pa ett sddant sitt att det kan identifieras och att det ir tillrickligt klart
och precist for att den som anvinder varumirkesregistret skall kunna identifiera
detta tecken med exakthet utifrdn registret.

Forenade kungarikets regering har gjort gillande att étergivningen i nimnda
reglster madste uppfylla foljande krav: for det forsta skall tecknet aterges sd att
dtergivningen i sig sjalv dr tillrdckligt fullstindig. Vidare skall 4tergivningen
kunna anvindas i stillet for det tecken som sokanden anvinder eller avser att
anvinda, som en f6ljd av att dtergivningen klart och precist dterger endast detta
tecken. Slutligen skall de som anvinder registret kunna forstd tecknet. Enligt
nidmnda regenng finns det inte ndgot principiellt skl att mot att ett doftmirke
skulle kunna 4terges grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

Kommissionen anser att avfattningen av artikel 2 i direktivet, med dess icke
uttdmmande upprickning av tecken som kan utgéra varumirken, inte utesluter
att dven sddana tecken som i likhet med dofttecken visserligen inte kan uppfattas
med 6gat, men vil synliggoras genom grafisk &tergivning, kan utgéra varumir-
ken.

Enligt kommissionen kan ett tecken emellertid endast registreras som ett
varumirke om foremalet for registreringsansokan kan anges klart och precist.
Syftet med att dterge varumirket grafiskt 4r nimligen att ge en klar, precis och
objektiv bild av detta. Nimnda syfte blir sdrskilt viktigt i ett rittssystem dir
varumdrkesritten uppnds genom ansokan om registrering av varumirket och
registreringen av detta i ett offentligt register. I ett sdant system garanteras alltsa
varumirkets fullstindiga grafiska &tergivning av sjilva registret s3 att den exakta
omfattningen av skyddet som foljer av registreringen kan faststillas, och att
sarskilt gransdragningen mellan de rittigheter som varumirket medfér och de
rdttigheter som foljer av andra varumirken sikerstills.
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Domstolens bedémning

Det skall inledningsvis erinras om att syftet med det skydd som varumirket ger
sdrskilt dr att sikerstilla dess funktion som ursprungsangivelse, vilket ocksa
framgér av tionde skilet i direktivet.

Det framgir ocksd av domstolens rittspraxis att varumirkets grundliggande
funktion ir att f6r konsumenten eller slutanvindaren av en vara eller tjinst som
ticks av varumdrket garantera dess ursprung, si att denne utan risk for
forvixling kan sirskilja denna vara eller denna tjdnst frdn andra med ett annat
ursprung, For att varumirket skall kunna fylla denna funktion och vara ett
visentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fordraget syftar till
att inféra mdste det utgora en garanti for att alla produkter som bir det har
framstillts under kontroll av ett enda féretag som ansvarar for deras kvalitet (se
bland annat dom av den 11 november 1997 i mil C-349/95, Loendersloot,
REG 1997, s. 1-6227, punkterna 22 och 24, av den 29 september 1998 i mal
C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, och domen i det ovannimnda
madlet Philips, punkt 30).

Som framgdr av forsta och sjunde skilet i direktivet dr syftet med direktivet att
dstadkomma en tillndrmning av de lagstiftningar i medlemsstaterna som ar till-
lampliga pd varumirken, och att inféra samma villkor i alla medlemsstater for
erhillande och vidmakthéllande av ritten till ett registrerat varumirke. Héirmed
efterstriavas att skillnader mellan nimnda lagstiftningar skall avskaffas i den man
de kan hindra den fria rorligheten for varor och det fria tillhandahallandet av
tjdnster, samt snedvrida konkurrensen pd den gemensamma marknaden.

Systemet med varumdrkesregistrering utgor ett visentligt inslag i det varumsrkes-
skydd som inom bide gemenskapsritten och de olika nationella rittssystemen
bidrar till rittssikerhet och en god forvaltning.
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Domstolen papekar i detta avseende for det forsta att enligt fiarde skilet i
direktivet dr fOrvdrv av en varumirkesritt ett resultat dels av ansékan om
registrering av varumirket och dess registrering, dels av varumirkets anvindning,
I artikel 1 i ndimnda direktiv foreskrivs emellertid att direktivet endast dr till-
lampligt p4 varumirken som har varit féremal fér registrering eller ansékan om
registrering i en medlemsstat eller vid Benelux varumirkesmyndighet, eller som
har varit foremil fér en internationell registrering med rittsverkan i en
medlemsstat. For Ovrigt innehdller sjdtte skilet i rddets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3) ocksi den
preciseringen att ritten till ett gemenskapsvarumirke endast kan erhéllas genom
registrering.

Vidare foreskrivs i artikel 2 i direktivet att samtliga tecken kan utgéra
varumirken pd villkor att de dels kan 4terges grafiskt, dels 4r limpade for att
sdrskilja ett foretags varor och tjinster fran 6vriga féretags varor och tjinster.

Enligt bestimmelsen i artikel 3.1 a i direktivet fir tecken som inte kan utgéra ett
varumirke inte registreras och de kan ogiltigforklaras for det fall registrering
dnd3 sker.

Slutligen géller enligt artikel 5.1 i direktivet att innehavaren av det registrerade
varumirket erhdller ensamritt till detta. Den exakta omfattningen av denna ritt
sikerstdlls genom sjilva registreringen av varumirket.

Det d4r mot bakgrund av dessa &verviganden som domstolen dmnar préva
huruvida artikel 2 i direktivet skall tolkas si, att tecken som inte i sig kan
uppfattas visuellt ind3 kan utgora ett varumirke.
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Syftet med artikel 2 i direktivet &dr att definiera de teckentyper som kan utgdra
varumdrken. I bestimmelsen foreskrivs att sirskilt ord, inbegripet personnamn,
figurer, bokstéver, siffror, formen pi en vara eller dess férpackning...” kan
utgdra varumirken. Visserligen omnimns i bestimmelsen endast tvi- eller
tredimensionella tecken som kan uppfattas visuellt, och som siledes kan terges
med hjilp av skrivna bokstdver eller tecken eller en bild.

Som framgér av ordalydelsen i sdvil nimnda artikel 2 som av sjunde skilet i
direktivet, som avser en “lista med exempel” pi tecken som kan utgbra
varumérken, dr upprakningen i féregdende punkt emellertid inte uttémmande.
Aven om siddana tecken som i likhet med dofter inte i sig kan uppfattas visuellt
inte anges i ndmnda bestimmelse, utesluts de emellertid inte uttryckligen fran
bestimmelsen.

Under dessa foérhdllanden skall artikel 2 i direktivet tolkas s, att ett tecken som
inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgéra ett varumirke under férutsittning att
det kan aterges grafiskt.

Denna grafiska atergivning skall innebdra att tecknet kan goéras synligt, i
synnerhet med hjélp av figurer, linjer eller bokstiver, pa ett sddant sitt att det kan
identifieras med exakthet.

En sddan tolkning 4r nddvindig for att registreringssystemet skall fungera vil.
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Till att bérja med 4r syftet med kravet pd grafisk atergivning bland annat att
sjilva varumirket skall definieras sd att det exakta indamalet med skyddet som
innehavaren av det registrerade varumairket har kan faststillas.

Syftet med registreringen av ett varumairke i ett offentligt register dr vidare att det
skall finnas tillgiangligt for behériga myndigheter och for allménheten, i synnerhet
de ekonomiska aktorerna.

For det forsta maste de behériga myndigheterna kunna fi klar och tydlig
kannedom om egenskaperna hos de tecken som kan utgéra varumirken, for att
dirigenom kunna fullgora sina skyldigheter avseende férhandsgranskningen av
registreringsansékningarna och offentliggérandet och uppritthillandet av ett vil
avpassat och exakt varumirkesregister.

For det andra maste de ekonomiska aktorerna klart och tydligt kunna f6rvissa sig
om vilka varumirken som ir registrerade, och vilka registreringsansokningar som
befintliga eller tinkbara konkurrenter limnat, varigenom aktérerna kan erhilla
relevant information om tredje mans ritt.

For att de som anvdnder ndimnda register skall kunna avgéra varumirkets exakta
egenskaper utifrdn varumirkesregistreringen maste dess grafiska itergivning i
registret vara fullstindig i sig samt littillgdnglig och begriplig.
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For att kunna utgdra ett registrerat varumirke méaste ett tecken dessutom kunna
uppfattas varaktigt och sdkert for att varumirkets ursprung skall kunna
garanteras. Med hinsyn till varumirkesregistreringens varaktighet och till det
faktum att varumirket kan fornyas for kortare eller lingre perioder i enlighet
med vad som foreskrivs i direktivet, maste dtergivningen vara bestindig.

Slutligen &r syftet med &tergivningen just att undvika alla subjektiva inslag vid
processen for att identifiera och uppfatta tecknet. Den grafiska atergivningen
méste ddrfor vara otvetydig och objektiv.

Den forsta fragan skall mot bakgrund av ovannimnda éverviganden besvaras
med att artikel 2 i direktivet skall tolkas sd, att ett tecken som i sig inte kan
uppfattas visuellt kan utgbra ett varumirke under forutsdttning att det kan
dterges grafiskt, i synnerhet med hjilp av figurer, linjer eller bokstiver, varvid
atergivningen skall vara klar, precis, fullstindig i sig sjilv, littillginglig, tydlig,
bestindig och objektiv.

Den andra frigan

Den nationella domstolen har stillt den andra fragan for att £4 klarhet i huruvida
artikel 2 i direktivet skall tolkas sd, att kravet p4 en grafisk dtergivning avseende
ett sddant doftmirke som ér i friga i mélet vid den nationella domstolen, kan
uppfyllas genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en
deponering av ett prov av en doft eller genom en kombination av dessa faktorer.
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Yttranden som inkommit till domstolen

Ralf Sieckmann har féresprikat en vid tolkning av begreppet grafisk atergivning i
direktivets mening. Vid en systematisk tolkning och med hinsyn till praxis vid
varumirkesbyrderna skall begreppet “grafisk itergivning” anses betyda 4ter-
givning eller elektronisk atergivning eller annan form av deponering”.

Nir det giller tergivning av doften genom en kemisk formel har sékanden i
mélet vid den nationella domstolen anfért att dven om den kemiska grundfor-
meln som i férevarande fall 4&r C19H;00, inte p3 nigot sitt anger hur de olika
atomerna dr sammanbundna med varandra, medger den kemiska strukturformeln
som i férevarande fall ir C4Hs-CH = CHCOOCH;; att en ren kemisk substans
som sddan klart kan karaktiriseras. En ren kemisk substans som i férevarande
fall utgors av den rena kemiska substansen metylcinnamat kan dessutom
karaktiriseras med hjilp av dess kemiska beteckning.

Ralf Sieckmann har i friga om &tergivning av doften genom en beskrivning
erinrat om att det redan finns doftmirken bide inom Europeiska unionen och 1
Forenta staterna, och att dofttecknet i malet vid den nationella domstolen —
som har varit fSremal for en registreringsansokan — baseras pa “en balsamisk-
fruktig doft med en litt anstrykning av kanel”, vilket motsvarar den klassificering
som tillimpas av parfymindustrin inom Europeiska unionen.

Nir det giller 4tergivning i form av ett doftprov av det varumirke som skall
skyddas, har Ralf Sieckmann i enlighet med vad han anférde i sin registrerings-
ansokan gjort gillande att nimnda varumirke kan erhillas hos lokala
leverantérer till laboratorier eller fran tillverkare och leverantérer av organiska
finkemikaliska produkter.
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I friga om kombinationen av alternativa metoder foér att 4terge nidmnda
varumérke har Ralf Sieckmann foreslagit att en ansékan om registrering av ett
doftmirke, och som liksom i mélet vid den nationella domstolen baseras pa en
ren kemisk substans, karaktiriseras genom &tergivning av den exakta kemiska
beteckningen vilken skall anges ovanfér en kontaktadress dir doften finns
tillgdnglig. Karaktiriseringen kompletteras i forekommande fall av den kemiska
strukturformeln f6r denna doft, liksom av en deponering hos exempelvis den
varumirkesbyrd som genomfér kontrollerna, i fédrekommande fall i kombination
med en beskrivning med ord av doften.

Den 6sterrikiska regeringen och Férenade kungarikets regering anser i likhet med
kommissionen att en grafisk dtergivning av dofter medfér avsevirda problem pa
den vetenskapliga utvecklingens nuvarande stadium.

Enligt dem &r det inte tillrdckligt att ange den kemiska formeln for en doft genom
en grafisk dtergivning for att ge en bestimd konkretisering av doften. Det finns
nidmligen olika faktorer som péverkar hur doften faktiskt uppfattas, diribland
koncentration, mingd, temperatur och doftbirare. Dessa omstindigheter medfér
att det inte heller dr moéjligt att dterge dofter med hjilp av doftprover.

Férenade kungarikets regering har sdrskilt gjort géllande att den kemiska formeln
inte dterger doften fran den kemiska produkten i sig. Enligt nimnda regering 4r
det fa personer som vid ldsningen av en kemisk formel kan forsta vilken produkt
som dterges med formeln. Aven om de forstar formeln &r risken stor att de inte
kan bilda sig en uppfattning om den doft som produkten har. En skyldighet for
den som tar del av registret att utifrdn ett visst antal kemiska formler identifiera
egenskaperna hos ett tecken, skulle dessutom innebira en oskilig borda for
denne.
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Kommissionen har i friga om méjligheten att med ord beskriva en doft hivdat att
en sddan beskrivning ir behiftad med subjektiva faktorer, och att den kan tolkas
subjektivt vilket innebir att olika personer sinsemellan tolkar beskrivningen
olika.

Forenade kungarikets regering anser att en beskrivning av en doft med hjilp av
ord kan 4terge doften grafiskt i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.
Nimnda regering har betonat att det finns en risk att férutsittningarna fér att en
sddan beskrivning skall kunna godtas sillan kommer att uppfyllas. Detta beror
framst pa svérigheterna att f3 en sddan beskrivning sa klar och precis att den kan
aterge tecknet i friga.

Den osterrikiska regeringen och kommissionen har nir det giller deponering av
ett doftprov hidvdat att en doft férindras med tiden pid grund av dess
forflyktigande och pd grund av andra fenomen. En deponering av ett doftprov
kan sdledes inte medfora ett bestiende doftintryck som kan 4terges grafiskt.

Forenade kungarikets regering har tillagt att om denna form av 4tergivande tillats
i medlemsstaternas varumirkesregister och i registret hos Byrdn f6r harmoni-
sering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller), kommer
det att krivas avsevirda forindringar av nimnda register och registreringssystem
i medlemsstaterna och hos nimnda byra. Dirmed kommer tillgingligheten som
sikerstills genom nuvarande system for offentliga register att minska.

Domstolens bedomning

Som Forenade kungarikets regering ritteligen har noterat i friga om den kemiska
formeln, dr det fi personer som skulle kunna kinna igen den ifrdgavarande
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doften i en sidan formel. En sddan formel ir inte tillrickligt tydlig. I likhet med
vad denna regering tillsammans med kommissionen har papekat kan en kemisk
formel inte heller aterge doften av en substans utan det 4r doften i sig som aterges.
Formeln 4dr inte heller tillrdckligt klar och precis. Den ir alltsa inte en atergivning
i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.

Nir det giller beskrivningen av en doft kan denna vil vara grafisk, men den 4r
inte tillrdckligt klar, precis och objektiv.

Det ricker i friga om en deponering av ett doftprov att anfora att ett sidant inte
utgdr en sddan grafisk dtergivning som avses i artikel 2 i direktivet. Ett doftprov
dr inte heller tillrdckligt stabilt eller bestindigt.

Om en kemisk formel, en beskrivning med ord eller en deponering av ett doftprov
inte var for sig uppfyller kraven pa grafisk atergivning i friga om ett dofttecken,
kan inte heller en kombination av dessa uppfylla sidana krav, sérskilt inte kraven
pé klarhet och precision.

Domstolen finner mot bakgrund av ovan anférda 6verviganden att den andra
fragan skall besvaras s, att sdvitt avser dofttecken kan kraven pa grafisk
atergivning inte anses uppfyllda genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning
;nﬁd ord, en deponering av ett doftprov eller genom en kombination av dessa
aktorer.
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Rittegangskostnader

De kostnader som har foérorsakats den osterrikiska regeringen och Forenade
kungarikets regering samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till
domstolen, ir inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhillande till
parterna i méilet vid den nationella domstolen utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om
rdttegdngskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frigor som genom beslut av den 14 april 2000 har stillts av
Bundespatentgericht — f6ljande dom:

1) Artikel 2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas sa, att ett
tecken som 1i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgora ett varumarke under
forutsittning att det kan aterges grafiskt, i synnerhet med hjilp av figurer,
linjer eller bokstiver, varvid atergivningen skall vara klar, precis, fullstindig i
sig sjalv, lattillginglig, tydlig, bestindig och objektiv.
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2) Savitt avser dofttecken kan kraven pa grafisk atergivning inte anses uppfyllda
genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av
ett doftprov eller genom en kombination av dessa faktorer.

Rodriguez Iglesias Wathelet Schintgen
Timmermans Gulmann Edward
La Pergola Skouris Macken
Colneric Cunha Rodrigues

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 december 2002.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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