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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 22 september 2016*

"Begédran om forhandsavgorande — Forordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumairke —
Enhetlig karaktiar — Risk for forvéixling foreligger i endast en del av unionen — Geografisk rackvidd av
det férbud som avses i artikel 102 i ndmnda férordning”

I mal C-223/15,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Oberlandesgericht
Disseldorf (Disseldorfs regionala 6verdomstol, Tyskland) genom beslut av den 12 maj 2015, som
inkom till domstolen den 18 maj 2015, i mélet

combit Software GmbH

mot

Commit Business Solutions Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent) samt domarna C. Toader, A. Rosas,
A. Prechal och E. Jarasianas,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handlaggaren M. Aleksejev,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 3 mars 2016,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— combit Software GmbH, genom J. Vogtmeier, Rechtsanwiltin,

— Commit Business Solutions Ltd, genom C. Thomas, Rechtsanwalt,

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

— Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda och T. Scharf, bada i egenskap av ombud,

och efter att den 25 maj 2016 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

* Rattegangssprak: tyska.
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foljande

Dom

Begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Begéran har framstillts i ett mal mellan combit Software GmbH och Commit Business Solutions Ltd.
Malet ror forbud for sistnamnda bolag att anvénda ett ordkénnetecken.

Tillampliga bestimmelser

Forordning nr 207/2009 éndrades med verkan fran den 23 mars 2016 genom Europaparlamentets och
radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om dndring av radets forordning
nr 207/2009 och av kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av radets
forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om upphéivande av kommissionens
forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran fér harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21). Med beaktande av
tidpunkten for de faktiska omstdndigheterna i det nationella malet ska forevarande begéran om
forhandsavgorande emellertid provas mot bakgrund av forordning nr 207/2009 i dess lydelse fore
ndmnda éndring (nedan kallad férordning nr 207/2009).

Skal 3 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

"For att fullfolja [Europeiska] unionens ... mal forefaller det nodvéndigt att tillhandahélla en ... ordning
for varumérken som innebér att foretag genom ett enda forfarande kan forvarva EU-varumirken som
atnjuter samma skydd och far réttsverkan i hela [unionen]. Principen om EU-varumairkens enhetliga
karaktédr bor gélla om inget annat ségs i denna forordning.”

I artikel 1.2 i denna férordning foreskrivs foljande:

"Ett EU-varumirke ska ha en enhetlig karaktir. Det ska ha samma réttsverkan i hela [unionen]: det far
inte registreras, dverlatas eller avstas ifran eller bli foremal for beslut om upphédvande av innehavarens
rattigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvandning forbjudas om det inte géller for hela
unionen. Denna princip ska gilla om inte annat foreskrivs i denna férordning.”

Artikel 8.1 i samma forordning har foljande lydelse:

"Om innehavaren av ett dldre varumérke invinder ska det varumérke som ansokan giller inte kunna
registreras

b) om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjianster som omfattas av varumarkena dr identiska eller &r av liknande slag — foreligger en risk att
allminheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre varumarket ér skyddat, inbegripet risken
for att varumaérket associeras med det dldre varumérket.”
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I artikel 9.1 i samma forordning, i dess lydelse som var tillimplig vid tidpunkten for de faktiska
omsténdigheterna i det nationella mélet, anges foljande:

”1. Ett [EU-varumairke] ger innehavaren ensamrétt. Innehavaren har rétt att forhindra tredje man som
inte har hans medgivande att i naringsverksamhet anvinda

b) ett tecken som dr identiskt med eller liknar [EU-varumirket] om de varor eller tjanster som
omfattas av varumairket dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet,
och detta kan leda till forvixling hos allmédnheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumarket,

Artikel 95.1 i forordning nr 207/2009 har féljande lydelse:

"Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse sa fa nationella domstolar i forsta och andra instans
som mdjligt, nedan kallade domstolar for EU-varumaérken, vilka ska utéva de funktioner som tilldelats
dem enligt denna férordning.”

I artikel 96 i denna forordning foreskrivs foljande:

"Domstolarna for EU-varumaérken ska ha exklusiv behorighet i fraga om

a) talan om intrang och — om sidan talan &r tillaiten enligt nationell lag — talan om forsok eller
forberedelse till intrang i ratten till EU-varumaérken,

Artikel 97 i samma forordning har foljande lydelse:

”1. ... sddan talan som avses i artikel 96 [ska] viackas vid domstol i den medlemsstat dér svaranden har

sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i ndgon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett
driftstalle.

2. Om svaranden varken har hemvist eller driftstélle i ndgon medlemsstat ska sadan talan vickas vid

domstol i den medlemsstat i vilken kdranden har sitt hemvist eller, om denne saknar hemvist i nagon
medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftstélle.

»

Artikel 98.1 i forordning nr 207/2009 har féljande lydelse:
"En domstol for EU-varumérken vars behorighet grundar sig pa artikel 97.1-97.4 ér behorig i fraga om

a) intrang som redan forekommer, eller som det finns risk for, inom en medlemsstats territorium,

»”
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I artikel 102.1 i forordningen foreskrivs foljande:

"Néar en domstol for EU-varumirken finner att svaranden har gjort intrang eller riskerar att gora
intrang i ett [EU-varumaérke ska domstolen, om det inte foreligger sérskilda skal, forbjuda svaranden
att fortsitta intranget eller de handlingar som skulle kunna innebéra intrang i EU-varumaérket. Den ska
ocksa, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta atgédrder som syftar till att sdkerstilla att dess
forbud efterlevs.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

combit Software &r ett enligt tysk ratt bildat bolag som innehar det tyska ordmérket combit och
EU-ordmirket combit avseende varor och tjanster pa IT-omradet. Bolagets verksamhet bestar bland
annat i utveckling och saluféring av programvara.

Commit Business Solutions, som ar ett enligt israelisk ratt bildat bolag, séljer programvara forsedd med
ordkdnnetecknet "Commit” i manga ldnder via sin webbplats (www.commitcrm.com). Vid tidpunkten
for de faktiska omstindigheterna i det nationella malet, fanns bolagets forsdljningserbjudanden
tillgdngliga pa tyska och ndr vdl kopet hade avslutats kunde den programvara som bolaget saluforde
levereras i Tyskland.

I egenskap av innehavare av varumirkena combit vickte combit Software, med stod av artikel 97.2 i
forordning nr 207/2009, talan mot Commit Business Solutions vid Landgericht Diisseldorf
(Duisseldorfs regionala domstol, Tyskland). I forsta hand yrkade combit Software, med hanvisning till
det EU-varumiérke som bolaget innehar, att Commit Business Solutions skulle foreliggas att inom
unionen upphora att anvinda ordkénnetecknet "Commit” for programvara som bolaget saluforde. I
andra hand &beropade combit Software det tyska varumérke som bolaget innehar och yrkade att
Commit Business Solutions skulle foreldggas att upphora att anvanda det ordkénnetecknet i Tyskland.

Landgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala domstol) avslog combit Softwares forstahandsyrkande
men bif6ll dess andrahandsyrkande.

combit Software ansag att Landgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala domstol) borde ha forelagt
Commit Business Solutions att upphora att anvinda ordkdnnetecknet "Commit” i hela unionen och
overklagade darfor det avgorandet till Oberlandesgericht Diisseldorf (Disseldorfs regionala
overdomstol, Tyskland).

Sistnamnda domstol anser att Commit Business Solutions anvdndning av ordkdnnetecknet "Commit”
medfér en risk for forvixling med varumirket combit savitt avser  tysksprakiga
genomsnittskonsumenter.

Dédremot bedomde samma domstol att det inte foreligger nagon risk for forvixling savitt avser
engelsksprakiga genomsnittskonsumenter. Engelsksprakiga genomsnittskonsumenter kan enligt den
domstolen ndmligen utan svarighet uppfatta den begreppsmaissiga skillnaden mellan & ena sidan det
engelska verbet fo commit och a andra sidan ordet "combit” som bestar av bokstdverna “com” som i
computer och av bokstédverna "bit” som i binary digit. Den fonetiska likheten mellan "Commit” och
“combit” uppvdgs ndmligen, med avseende pa engelsksprikiga konsumenter, av ndmnda
begreppsmassiga skillnad.

Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala dverdomstol) slog fast att det foreligger risk for

forvixling i tysksprakiga medlemsstater men att det inte foreligger nagon sidan risk i engelskspréakiga
medlemsstater.
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Samma domstol anser att det dr oklart hur man i en sadan situation bor genomfora principen om
EU-varumirkens enhetliga karaktdr som foljer av artikel 1.2 i férordning nr 207/2009, bland annat vad
avser bedéomningen av risken for forvixling och det forbudsforeldggande som avses i artikel 102.1 i
samma forordning.

Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfs regionala éverdomstol) att
vilandeforklara malet och stilla foljande fragor till domstolen:

"Vilka foljder har det for bedomningen av risken for forvaxling mellan ett EU-ordmérke och en
beteckning som har pastatts utgora intrdng i ndmnda varumaérke, att EU-ordmaérkets och ndmnda
betecknings ljudlikhet enligt genomsnittskonsumenterna i en del av medlemsstaterna uppvigs av en
skillnad i betydelse, medan detta inte &r fallet betrdffainde genomsnittskonsumenter i andra
medlemsstater:

a) Ska genomsnittskonsumenternas synsitt i forstndmnda eller sistnamnda medlemsstater eller en
fiktiv genomsnittskonsuments synsitt i samtliga medlemsstater anses vara avgoérande vid
bedomningen av risken for forvixling?

b) Ska det anses foreligga ett intrang i ett EU-varumirke inom hela Europeiska unionen om det
endast foreligger risk for forvaxling i en viss del av unionen eller ska det goras skillnad mellan de
enskilda medlemsstaterna?”

Provning av tolkningsfragan

Den hinskjutande domstolen har genom sin fraga sokt klarhet i huruvida artiklarna 1.2, 9.1 b
och 102.1 i férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att ndr en domstol for EU-varumérken finner
att anviandningen av ett kdnnetecken kan medfora risk for forvixling med ett EU-varumaérke i en del av
unionen, samtidigt som nimnda anvindning inte medfér nagon sadan risk i en annan del av unionen,
nidmnda domstol ska sla fast att det foreligger intrang i den ensamrétt som det varumirket ger och
meddela ett foreldggande om att ndimnda anvidndning ska upphora i hela unionen.

EU-domstolen framhaller inledningsvis att i ett sidant mal som det nationella, dir den domstol vid
vilken talan vickts &r behorig i egenskap av domstol fér EU-varumérken avseende en talan som véckts
med stod av artikel 97.1-4 i forordning nr 207/2009, &r ndamnda domstol enligt artikel 98.1 i samma
forordning behorig i friga om intrang som redan forekommer, eller som det finns risk for, inom en
medlemsstats territorium.

Nar, sasom i forevarande fall, den domstol for EU-varumérken vid vilken talan véckts, inom ramen for
niamnda behorighet konstaterar att anvdndningen av ett kidnnetecken medfor risk for forvaxling med
ett EU-varumirke i en del av unionen samtidigt som samma anvdndning inte medfér nagon sadan
risk i en annan del av unionen, kan ndmnda domstol inte sla fast att det inte foreligger nagot intrang i
den ensamritt som det varumérket ger. Den domstolen ska i stillet sla fast att ndimnda varumaérkes
ursprungsangivelsefunktion skadats och att det saledes foreligger intrang i den ensamrétt som det
varumdrket ger.

Domstolen har hérvid redan — i ett mal som avsag innehavaren av ett EU-varumarkes rétt att med stod
av artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 invdnda mot registreringen av ett liknande EU-varumairke
som medforde risk for forvixling — slagit fast att en sddan invindning ska bifallas nar det konstaterats
foreligga risk for forvaxling i en del av unionen, varvid den aktuella delen av unionen exempelvis kan
motsvara en medlemsstats territorium (se, for ett liknande resonemang, dom av den
18 september 2008, Armacell/EUIPO, C-514/06 P, ej publicerad i rattsfallssamlingen, EU:C:2008:511,
punkterna 56 och 57, samt beslut av den 16 september 2010, Dominio de la Vega/EUIPO, C-459/09
P, ej publicerat i rattsfallssamlingen, EU:C:2010:533, punkterna 30 och 31).
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Motsvarande bedomning ska goras i méal som avser innehavaren av ett EU-varumirkes ratt att
forhindra anvdndningen av ett kdnnetecken som medfor risk for forvaxling. Artikel 9.1 b i forordning
nr 207/2009 skyddar innehavaren av ett EU-varumiérke mot sadan anvdndning som skadar eller kan
skada varumairkets funktion att ange ursprunget (se, vad betraffar artikel 5.1 b i Europaparlamentets
och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 24), vars ordalydelse motsvarar ordalydelsen i artikel 9.1 b i
forordning nr 207/2009, dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punkt 27 och
dér angiven rittspraxis). Namnda innehavare har séledes rétt att forhindra en sddan anvindning dven
om den skadar namnda funktion endast i en del av unionen.

Av det ovanstaende foljer att om det foreligger risk for forvixling i den tysksprakiga delen av unionen,
sasom den hinskjutande domstolen i det nationella malet har konstaterat vara fallet, ska den domstol
for EU-varumarken vid vilken talan har vickts sld fast att det foreligger ett intrang i den ensamritt
som det berdrda varumairket ger.

I artikel 102.1 i férordning nr 207/2009 anges att ndr en domstol fér EU-varumirken har gjort en
sadan bedomning ska den domstolen forbjuda svaranden att fortsétta intranget eller de handlingar
som skulle kunna innebdra intrang i EU-varumirket. Det &r visserligen riktigt att det i ndmnda
bestimmelse anges att det om sérskilda skil foreligger kan vara motiverat att inte meddela nagot
sadant forelaggande. Detta undantag ska emellertid, sasom domstolen redan har slagit fast, tolkas
restriktivt och avser endast vissa undantagssituationer som inte ar i fraga i det nationella malet (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punkt 30,
och dom av den 22 juni 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punkt 33).

I syfte att sékerstdlla EU-varumairkets enhetliga karaktir i hela unionen ér det nodvéandigt att forbudet
mot att fortsitta intrdnget eller de handlingar som skulle kunna innebéra intrdng i EU-varumairket
omfattar hela unionen (se, vad betriffar radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3),
som har upphidvts och ersatts av forordning nr 207/2009, dom av den 12 april 2011, DHL Express
France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 39-44).

Det foljer emellertid av punkt 48 i dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09,
EU:C:2011:238) att for det fall att, sisom i det nationella malet, en domstol for EU-varumaérken finner
att anvindningen av det liknande kdnnetecknet i fraga for varor som ér identiska med de varor for
vilka det aktuella EU-varumaérket &r registrerat, bland annat av sprakliga skal, inte medfér nagon risk
for forvaxling i en viss del av unionen och saledes inte kan skada det varumairkets
ursprungsangivelsefunktion i den delen av unionen, maste den domstolen begrinsa den geografiska
rackvidden av det forbud den meddelar.

Niar en domstol for EU-varumirken, pa grundval av faktiska omstandigheter som i princip ska ldggas
fram av svaranden, finner att det inte foreligger nagon risk for férvaxling i en del av unionen, kan den
rattsenliga handel som ér en foljd av anvindningen av kdnnetecknet i fraga i den delen av unionen
namligen inte forbjudas. Sdsom generaladvokaten har slagit fast i punkterna 25-27 i sitt forslag till
avgorande, skulle ett sddant forbud ga utover vad som foljer av den ensamrétt som EU-varumairket
ger. Ndmnda ensamritt gor det endast mojligt for innehavaren av EU-varumirket att skydda sina
specifika intressen, det vill sdga forsdkra sig om att varumérket kan fylla sin egentliga funktion (se, for
ett liknade resonemang, dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238,
punkterna 46 och 47).

Bedomningen att det inte foreligger nagon risk for forvaxling i en del av unionen maste enligt

domstolens fasta praxis goras mot bakgrund av samtliga relevanta omsténdigheter i det enskilda fallet.
Namnda bedomning ska omfatta en jamforelse av de motstaende kdnnetecknens visuella, fonetiska eller
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begreppsmadssiga likheter med hdnsyn sérskilt till deras sérskiljande och dominerande bestandsdelar
(dom av den 25 juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420,
punkt 23 och dér angiven réttspraxis).

Den berorda domstolen for EU-varumidrken ska vidare tydligt ange den del av unionen i vilken den
domstolen bedomer att varumairkets funktion inte skadas eller riskerar att skadas. Det ska saledes
otvetydigt framga av det foreldggande som meddelas med stod av artikel 102 i férordning nr 207/2009
vilken del av unionen som inte omfattas av forbudet mot anvindning av kénnetecknet i fraga. Nar
nimnda domstol, sisom i forevarande fall, avser att utesluta vissa sprakomraden i unionen, som
betecknas som ”“engelskspréakiga”, fran forbudet mot anvindning, ankommer det pa den domstolen att
lamna en fullstindig beskrivning av vilka omraden som avses med den beteckningen.

En tolkning som innebar att ett forbud mot anviandning av ett kdnnetecken som medfor risk for
forvaxling med ett EU-varumairke ska tillimpas i hela unionen, med undantag for den del av unionen
i vilken det konstaterats inte foreligga nagon risk for forvaxling, skadar inte EU-varumaérkets enhetliga
karaktdar som avses i artikel 1.2 i féorordning nr 207/2009, da rétten for innehavaren av det varumarket
att forhindra anviandning som skadar varumairkets egentliga funktioner ar bibehallen.

Av det anforda foljer att tolkningsfragan ska besvaras enligt foljande. Artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i
forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att ndr en domstol fér EU-varumirken finner att
anvandningen av ett kdnnetecken kan medfora risk for férvaxling med ett EU-varumirke i en del av
unionen, samtidigt som nimnda anvindning inte medfér nagon sadan risk i en annan del av unionen,
ska ndmnda domstol sla fast att det foreligger intrang i den ensamrétt som det varumarket ger och
meddela ett forelaiggande om att ndmnda anviandning ska upphora i hela unionen, med undantag for
den del av unionen dir det har konstaterats inte foreligga nagon risk for forvixling.

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 &n ndmnda parter har haft ar inte
ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

Artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirken ska tolkas pa sa sitt att nir en domstol for EU-varumirken finner att
anviandningen av ett kdnnetecken kan medfora risk for forvixling med ett EU-varumirke i en
del av Europeiska unionen, samtidigt som nimnda anvindning inte medfor nagon sadan risk i
en annan del av unionen, ska nimnda domstol sla fast att det foreligger intrang i den ensamritt
som det varumirket ger och meddela ett foreliggande om att nimnda anvindning ska upphora i
hela unionen, med undantag for den del av unionen dér det har konstaterats inte foreligga nagon
risk for forvixling.

Underskrifter
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