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W Rattsfallssamlingen

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MACIE] SZPUNAR
foredraget den 3 maj 2017

Mal C-231/16

Merck KGaA
mot
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme Corp,
MSD Sharp & Dohme GmbH

(begédran om forhandsavgorande fran Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg,
Tyskland))

"Begdran om forhandsavgorande — EU-varumirke — Forordning EG nr 207/2009 — Litispendens —
Artikel 109.1 — Litispendens i fraga om ett EU-varumarke och ett nationellt varumérke — Begreppet
'samma parter’ — Foretag med ekonomiska band som anvdnder samma varumarke — Begreppet 'samma
sak’ — Anviandning av namnet Merck pa webbplatser och onlineplattformer — Talan som grundar sig
pa ett EU-varumiérke som foregés av en talan som grundar sig pa ett nationellt varumérke —
Behorighet saknas delvis for den domstol vid vilken talan inte anhéngiggjorts forst vad giller en viss
geografisk del av unionen”

Inledning

1. Domstolen ges i begidran om forhandsavgorande i detta mal for forsta gangen tillfille att tolka regeln
om litispendens som avses i artikel 109.1 i férordning (EG) nr 207/2009° som ir tillimplig nir talan
viacks samtidigt i fraiga om EU:s varumirken och nationella varumarken.

2. Denna begiran, som endast &r en episod i en rittstvist som fors av tva foretag som é&r kdnda virlden
over om anvindningen av namnet Merck, har framstillts inom ramen for en talan om intrang av
bolaget Merck KGaA vid en tysk domstol som &r behorig att prova mal om EU-varumaérken.

3. Kédrandebolaget har vickt talan for att forbjuda de tre svarandena i det nationella malet, ndmligen
Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp och MSD Sharp & Dohme GmbH, att anvdnda ordet
"Merck”, som skyddas av EU-varumairket, pa webbplatser som ar tillgangliga i Europeiska unionen och
pa onlineplattformerna Facebook, Twitter och Youtube.

1 Originalsprak: franska.

2 Radets forordning av den 26 februari 2009 om EU:s varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1). Bortsett fran inférandet av hanvisningar till
"EU-varumirke” har de berorda bestimmelserna inte dndrats genom Europaparlamentets och radet férordning (EU) 2015/2424 av den
16 december 2015 om édndring av radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken och av kommissionens forordning
(EG) nr 2868/95 om genomforande av riadets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke samt om upphivande av
kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).
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4. Vid den tidpunkten da talan vécktes vid den tyska domstolen var en talan redan anhédngig mellan
samma foretag, med undantag for ett av svarandebolagen, vid en domstol i Forenade kungariket. Detta
parallella forfarande avser bland annat en talan om intrang pa grund av anvdndningen av ordet
"Merck” pa Internet som skyddas av de nationella varumérkena.

5. Den centrala fraga som stillts inom ramen for forevarande begéran avser tolkningen av villkoren for
tillampning av artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 for det fall att den domstol vid vilken talan forst
har vickts pa grundval av nationella varumirken har att prova tvisten avseende intrang i en
medlemsstat, medan den domstol vid vilken talan inte anhédngiggjorts forst dr en domstol for
EU-varumairken som dr behorig for hela unionen.

Tillampliga bestimmelser
6. I artikel 109.1 i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

Om det vicks en talan om intrang mellan samma parter om samma sak vid domstolar i olika
medlemsstater, i det ena fallet pa grundval av ett EU-varumérke och i det andra pa grundval av ett
nationellt varumarke, ska foljande gélla:

a) Den domstol som inte anhéngiggjorts forst, ska pa eget initiativ forklara sig sakna behorighet till
forman for den domstol, vid vilken talan forst har vickts, om varumairkena i fraga ar identiska och
giller for identiska varor eller tjanster. Den domstol som ska forklara sig sakna behorighet far
vilandeforklara malet om den andra domstolens behorighet bestrids.

b) Den domstol som inte anhéngiggjorts forst, far vilandeforklara malet om de berorda varuméarkena
ar identiska och giller for varor eller tjdnster av liknande slag liksom om de berérda varumarkena
liknar varandra och giller for varor eller tjanster som é&r identiska eller av liknande slag.”

Tvisten vid den nationella domstolen

7. Kéranden i det nationella malet dr ett moderbolag i den tyska koncernen Merck som utovar
verksamhet inom kemi- och likemedelssektorn, vars historia gar tillbaka till 1600-talet.

8. Svarandena i det nationella malet, tvd amerikanska bolag och det tyska dotterbolaget till ett av dem,
ingar i koncernen Merck & Co (Merck Sharp & Dohme), som ir ett av de storsta likemedelsforetagen i
vérlden. Historiskt sett hédrror koncernen ur det tidigare amerikanska dotterbolaget i den tyska
koncernen Merck. Sedan ar 1919 &r de tva koncernerna helt atskilda i ekonomiskt hanseende.

9. Till foljd av denna uppdelning ingicks flera avtal om samexistens mellan den tyska koncernen och
den amerikanska koncernen vad giller anvindning av varumérken som skyddar namnet Merck.
Avtalet av den 1 januari 1970 som ingicks mellan kdranden i det nationella malet och Merck & Co
hor till dessa avtal.

10. Kéranden i det nationella malet &r innehavare av flera varumirken som skyddar detta namn,
déribland de nationella varumérken som skyddas i Forenade kungariket och EU-ordmarket "Merck”
som registrerades for varor i klasserna 5, 9 och 16 och tjanster i klass 42 i Nicedverenskommelsen av
den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjénster for varumaérkesregistrering, med dndringar och
tillagg.
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11. Svarandena i det nationella maélet driver flera webbplatser med anvidndning av namnet Merck.
Inom ramen for verksamheten pa dessa webbplatser sprids inte informationen geografiskt malinriktat,
vilket innebdr att allt innehall &r tillgangligt i samma form 6ver hela vérlden och saledes &ven inom
hela unionen. Svarandena i det nationella malet har dven utvecklat andra former av ndrvaro pa
Internet, namligen pa onlineplattformerna Facebook, Twitter och Youtube.

12. Den 8 mars 2013 vickte kdranden i det nationella malet talan vid High Court of Justice (England
and Wales), Chancery Division (Overdomstolen (England och Wales), Chancery Division), mot de tva
forsta svarandena i det nationella mélet och tre andra foretag som ingick i samma koncern. Den talan
avser for det forsta asidosidttandet av avtalet av den 1 januari 1970 och for det andra intrang i
nationella och internationella varumérken som é&r skyddade i Forenade kungariket, till foljd av
svarandenas anvandning av ordet Merck pa Internet.

13. Den 11 mars 2013 vickte kdranden i det nationella malet &ven talan mot svarandena i det
nationella malet vid den hénskjutande domstolen, Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i
Hamburg, Tyskland), rorande intrang i EU-varumérket Merck, pa grund av att svarandena anvint
namnet Merck pa sina webbplatser och onlineplattformerna Facebook, Twitter och Youtube.

14. Genom inlagor av den 11 november 2014 samt av den 12 mars, den 10 september och den
22 december 2015, dterkallade kdranden i det nationella madlet sin talan vad géller Forenade
kungariket. Aterkallelsen bestreds av svarandena i det nationella mélet.

15. Svarandena i det nationella malet anser att den talan som anhéngiggjorts vid den hénskjutande
domstolen inte kan tas upp till sakprovning med hénsyn till artikel 109.1 a i férordning nr 207/20009, i
vart fall vad giller grunden om intrang i kdrandens EU-varumairke i hela unionen. Den omstandigheten
att kdranden i det nationella malet delvis aterkallat sin talan saknar betydelse i detta avseende.

16. Kéranden i det nationella malet har i sin tur gjort géllande att artikel 109.1 a i forordning
nr 207/2009 inte ar tillaimplig, eftersom den i det andra forfarandet gjort géllande de réttigheter som
den har till f6ljd av EU-varumaérket, vilka giller for hela unionen, och att denna bestimmelse i vart
fall inte langre &r tillamplig till f6ljd av den delvis aterkallat talan vad giller Forenade kungariket.

17. Den hinskjutande domstolen dr osdker pa hur artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 ska tolkas
med hidnsyn tagen till omstiandigheterna i férevarande fall. Den lutar mot asikten att de tva aktuella
forfarandena Overensstimmer med varandra och att ordalydelsen i denna bestammelse inte mojliggor
en forklaring om att behorighet delvis saknas som &r begriansad till en enda medlemsstat. Den hyser
dessutom tvivel vad giller valet mellan tillimpningen av artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 och
tillampningen av artikel 109.1 b, med hénvisning till att det EU-varumirke som &beropats vid den
hénskjutande domstolen avser en mer omfattande forteckning av varor och tjdnster én det nationella
varumérke som aberopats vid domstolen i Forenade kungariket.

Tolkningsfragorna och forfarandet vid domstolen

18. Mot denna bakgrund beslutade Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg) att
vilandeforklara malet och hénskjuta foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) Ska begreppet 'samma sak’ i artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas sa, att det omfattar
en talan som vicks mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, pa grund av drift
och anvindning av en globalt och saledes dven pa unionsniva tillganglig identisk webbplats pa
samma domin, i det ena fallet rorande intrang i ett EU-varumairke och i det andra rdérande
intrang i ett nationellt varumérke?
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Ska begreppet 'samma sak’ i artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas sa, att det omfattar
en talan som vicks mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, pd grund av drift
och anvindning av ett globalt och saledes dven pa unionsniva identiskt innehdll som ar
tillgdngligt pa internet under doménerna ’facebook.com’ och/eller ’youtube.com’ och/eller
‘twitter.com’ och — med avseende pa var och en av doménerna ’facebook.com’ och/eller
‘youtube.com’ och/eller ‘twitter.com’ — under samma anvdndarnamn, i det ena fallet rérande
intrdng i ett EU-varumarke och i det andra rorande intrang i ett nationellt varumarke?

Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas sa, att 'den domstol [i en medlemsstat] som
inte anhédngiggjorts forst’ av en ’talan om intrang’, angdende intrang i ett EU-varumadrke till foljd
av drift av en globalt och saledes dven pa unionsniva tillginglig identisk webbplats pa samma
domidn - vid vilken ansprak gors gillande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [forordning
nr 207/2009] vad giller intrang som redan forekommer, eller som det finns risk fér, inom en
medlemsstats territorium — endast ska forklara sig sakna behorighet for den andra medlemsstatens
territorium, i vilken en talan forst har vickts vid en domstol pa grund av intrdng i ett nationellt
varumirke som é&r identiskt och giller for identiska varor som det EU-varumirke som har gjorts
gillande vid 'den domstol som inte anhédngiggjorts forst’, till f6ljd av drift och anvéndning av en
globalt och saledes dven pa unionsniva tillgédnglig identisk webbplats pa samma domén, i den
omfattning som varumirkena och varorna é&r identiska? Eller ska ’den domstol som inte
anhéngiggjorts forst’, i detta fall, i den omfattning som varumérkena och varorna &r identiska,
forklara sig sakna behorighet for samtliga intrang som redan forekommer, eller som det finns risk
for, inom en medlemsstats territorium, som gjorts gillande infor ndmnda domstol enligt
artiklarna 97.2 och 98.1 a i [forordning nr 207/2009] och séledes pa unionsniva?

Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas s3, att ’den domstol [i en medlemsstat] som
inte anhédngiggjorts forst’ av en ’talan om intrdng’, angdende ett intrang i ett EU-varumairke till
foljd av drift och anvdndning av ett globalt och saledes dven pa unionsniva identiskt innehall som
ar tillgdngligt pa internet under doménerna ’facebook.com’ och/eller ’youtube.com’ och/eller
‘twitter.com’ och — med avseende pa var och en av doménerna ’facebook.com’ och/eller
‘youtube.com’ och/eller ’twitter.com’ — under samma anvdndarnamn, vid vilken ansprak gors
gillande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [forordning nr 207/2009] vad giller intrang som redan
férekommer, eller som det finns risk for, inom en medlemsstats territorium, endast ska forklara sig
sakna behorighet for den andra medlemsstatens territorium, i vilken en talan forst har vackts vid
en domstol pa grund av intrdng i ett nationellt varumirke som é&r identiskt och giller for
identiska varor som det EU-varumirke som har gjorts gillande vid 'den domstol som inte
anhéngiggjorts forst’, till foljd av drift och anvidndning av ett globalt och saledes &ven pa
unionsniva identiskt innehéll som ar tillgdngligt pa internet under domédnerna ’facebook.com’
och/eller ’youtube.com’ och/eller "twitter.com’ och — med avseende pd var och en av dominerna
'facebook.com’ och/eller "youtube.com’ och/eller ’twitter.com’ — under samma anvdndarnamn, och
i den omfattning som varumérket och varorna &r identiska? Eller ska 'den domstol som inte
anhéngiggjorts forst, i den omfattning som varumirkena och varorna ér identiska, forklara sig
sakna behorighet for samtliga intrang som redan forekommer, eller som det finns risk for, inom
en medlemsstats territorium, som gjorts géllande hos ndmnda domstol enligt artiklarna 97.2
och 98.1 a i [férordning nr 207/2009] och saledes pa unionsniva?

Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas sa, att en aterkallelse av en talan om intrang i
ett EU-varumirke — till foljd av drift av en globalt och séledes dven pa unionsniva tillganglig
identisk webbplats pa samma domén — vid 'den domstol som inte anhéngiggjorts forst’ i en
medlemsstat, vid vilken det inledningsvis framstillts krav enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i
[forordning nr 207/2009] — vad giller intrang som redan férekommer, eller som det finns risk
for, inom en medlemsstats territorium - med avseende pa territoriet for den andra
medlemsstaten i vilken en talan forst har vickts vid en domstol pa grund av intrang i ett
nationellt varumdrke som ar identiskt och géller for identiska varor som det EU-varumérke som
har gjorts gillande vid 'den domstol som inte anhdngiggjorts forst’, till foljd av drift och
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anvindning av densamma globala och saledes dven pa unionsniva tillgéngliga identiska webbplats
pa samma domén, i den omfattning som varumérket och varorna ér identiska, utgor hinder for att
‘den domstol som inte anhédngiggjorts forst’ forklarar sig sakna behorighet enligt artikel 109.1 a i
forordning nr 207/2009?

6) Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas s, att en aterkallelse av en talan om intrang i
ett EU-varumairke, till f6ljd av drift och anvandning av ett globalt och saledes éven pa unionsniva
identiskt innehall som &r tillgédngligt pa internet under doménerna ’facebook.com’ och/eller
'youtube.com’ och/eller ’twitter.com’ och — med avseende pa var och en av doménerna
'facebook.com’ och/eller 'youtube.com’ och/eller 'twitter.com’ — under samma anvandarnamn, vid
‘den domstol som inte anhéngiggjorts forst’ i en medlemsstat, vid vilken ansprak inledningsvis
gjordes gillande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [forordning nr 207/2009] — vad géller intrang
som redan forekommer, eller som det finns risk foér, inom en medlemsstats territorium — med
avseende pa territoriet for den andra medlemsstaten, i vilken en talan forst har vickts vid en
domstol pa grund av intrang i ett nationellt varumérke som é&r identiskt och giller for identiska
varor som det EU-varumirke som har gjorts gillande vid 'den domstol som inte anhéngiggjorts
forst’, till f6ljd av drift och anvindning av detsamma globala och saledes dven pa unionsniva
identiska innehall som é&r tillgdngligt pa internet under doménerna ’facebook.com’ och/eller
'youtube.com’ och/eller ’twitter.com’ och — med avseende pad var och en av doménerna
‘facebook.com’ och/eller ’youtube.com’ och/eller ’'twitter.com’ — under samma anvéndarnamn, i
den omfattning som varumérkena och varorna é&r identiska, utgér hinder for att ‘den domstol
som inte anhéngiggjorts forst’ forklarar sig sakna behorighet enligt artikel 109.1 a i forordning
nr 207/2009?

7) Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas sa, att det av formuleringen 'om varumarkena
i fraga ar identiska och giller for identiska varor eller tjanster’ foljer att ‘den domstol som inte
anhéngiggjorts forst’ saknar behorighet om varumérkena &r identiska endast i den omfattning
EU-varumirket och det aktuella nationella varumarket ar registrerat for samma varor och/eller
tjidnster, eller saknar 'den domstol som inte anhédngiggjorts forst’ helt behorighet, &ven om det
EU-varumirke som gjorts gillande vid denna domstol &r skyddat for ytterligare varor och/eller
tjidnster — som inte skyddas av det andra, nationella varumérket — och vilka kan vara berorda av
handlingar som é&r identiska med eller liknar de angripna handlingarna?

19. Beslutet om hanskjutande inkom till domstolens kansli den 25 april 2016. Parterna i det nationella
maélet samt Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Parterna i det nationella
malet och kommissionen var ndrvarande vid férhandlingen den 15 februari 2017.

Bedomning

Inledande synpunkter

20. Genom forevarande begdran om forhandsavgérande ges EU-domstolen tillfille att ta stéllning till
flera obehandlade aspekter av regeln om litispendens som ér tillimplig i EU:s varumaérkeslagstiftning
och som foreskrivs i artikel 109.1 i forordning nr 207/20009.

21. For det forsta leder de faktiska omstdndigheter som anges i beslutet om hénskjutande, sasom
framgar av kommissionens skriftliga yttranden och av det utbyte av standpunkter som dgde rum
mellan parterna under forhandlingen, till tvivel vad géller villkoret rorande parternas identitet. Talan
vid den hdnskjutande domstolen har nédmligen vickts mot det tyska dotterbolaget i den amerikanska
koncernen som inte deltar i det forsta forfarandet. Enligt min mening ska denna fraga provas, dven
om den inte ndmnts i tolkningsfragorna, for att klargora samtliga relevanta aspekter i artikel 109.1 i
forordning nr 207/2009 for den héanskjutande domstolen.
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22. For det andra kommer jag att analysera kdrnfragan i forevarande fall som avser tolkningen av
villkoret rorande samma talan i den mening som avses i artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009.
Bedomningen kommer &dven att omfatta fraigan om den domstol vid vilken talan inte anhéngiggjorts
forst har skyldighet att forklara sig delvis sakna behorighet vad géller en viss geografisk del av unionen
(den forsta till den fjarde tolkningsfragan).

23. For det tredje kommer jag, &ven om svaren pa foregdende tolkningsfragor skulle mojliggora for den
hanskjutande domstolen att préva invindningen om litispendens, i andra hand att undersoka de tva
andra aspekterna av begiran om forhandsavgorande. Dessa avser dels mojligheten att beakta den
delvisa aterkallelsen av talan vid bedomningen av litispendenssituationen (den femte och den sjitte
tolkningsfragan), dels avgrinsningen mellan punkterna a och b i artikel 109.1 i forordning
nr 207/2009 (den sjunde tolkningsfragan).

Regeln om litispendens i artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009

24. Artikel 94.1 i forordning nr 207/2009 innehaller en allmdn hénvisning till bestimmelserna i
forordning (EG) nr 44/2001.°

25. Denna hénvisning giller med forbehall for specifika bestimmelser. I artikel 109.1 i foérordning
nr 207/2009 foreskrivs en sadan specifik bestimmelse vad giller litispendens betrdffande mal i fraga
om EU-varumairken och nationella varumarken.

26. Denna bestimmelse kan motiveras med att EU-varumidrken och nationella varumérken
samexisterar, vilket ar karaktaristiskt for systemet for skydd av varumérken i unionen.

27. Syftet med bestammelsen i artikel 109.1 i férordning nr 207/2009 6verensstimmer i sak med syftet
med litispendensreglerna i artikel 27 i Bryssel I-férordningen.® Detta syfte bestir i att undvika
motstridiga avgoranden av mal mellan samma parter avseende samma foremal och pa samma
grunder.’

28. I artikel 109.1 i férordning nr 207/2009 behandlas problematiken med litispendens emellertid i ett
mycket begridnsat sammanhang, ndmligen vid tva parallella forfaranden om intrang, varav det ena
anhédngiggjorts pa grundval av ett EU-varumirke och det andra pa grundval av ett identiskt nationellt
varumadrke.

29. Eftersom det saledes ror sig om en bestimmelse som direkt kan hédrledas ur litispendensreglerna i
Brysselkonventionen,® och som darefter har 6vertagits i Bryssel I-férordningen, dar EU-domstolens
rittspraxis avseende tolkningen av dessa sistnimnda fortfarande relevant.’

3 Radets forordning av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatréittens omrade
(EGT L 12, 2001, s. 1, nedan kallad Bryssel I-forordningen).

4 Denna bestimmelse har fran och med den 10 januari 2015 ersatts av artikel 29 i Europaparlamentets och rddets forordning (EU) nr 1215/2012
av den 12 december 2012 om domstols behérighet och om erkdannande och verkstallighet av domar pa privatréittens omrade (EUT L 351, 2012,
s. 1). Pa grund av Overgangsbestimmelsen i artikel 66.1 i den forordningen ska Bryssel I-forordningen fortfarande tillimpas pa forevarande
talan som vicktes fore den 10 januari 2015. Det kan dessutom noteras att det fall av litispendens som avses i forsta punkten i de tva
artiklarna har formulerats pa samma sitt.

5 Skal 17 i forordning nr 207/2009.

6 Konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pa privatrittens omrade (EGT L 299, 1972,
s. 32; svensk utgava, EGT C 15, 1997, s. 30), senare dndrad genom konventioner om nya medlemsstaters anslutning till denna konvention
(nedan kallad Brysselkonventionen).

7 Se forslag till avgorande av generaladvokaten Tanchev i malet Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:13, punkt 33).
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30. Denna uppfattning stods av den omstédndigheten att forordning nr 207/2009 inte avser alla
litispendenssituationer i vilka det ror sig om ett EU-varumérke. Parallella forfaranden som
anhdngiggjorts vid domstolar i olika medlemsstater pa grundval av samma EU-varumirke omfattas till
exempel av litispendensreglerna i Bryssel I-férordningen (eller for talan som véckts fran och med den
10 januari 2015 férordning nr 1215/2012).°

31. Harav foljer att begreppet litispendens som ligger till grund for artikel 109.1 i férordning
nr 207/2009 nodvandigtvis maste vara detsamma som ligger till grund for artikel 27.1 i Bryssel
[-férordningen.

32. De begrepp som anvinds i artikel 27 i Bryssel I-forordningen for att faststilla en
litispendenssituation dr sjalvstandiga i forhéallande till analoga begrepp som redan finns i den nationella
lagstiftningen.’

33. Domstolen har tolkat begreppet litispendens med anvéndning av ett test som omfattar tre kriterier:
parternas identitet, identitet rorande grunden och foremaélet for kdromalen. Domstolen har i detta
avseende grundat sig pa ordalydelsen i artikel 21 i Brysselkonventionen i den franska versionen och
andra sprakversioner och hirvid underlatit att beakta att det i den tyska och den engelska versionen
inte gors ndgon dtskillnad mellan begreppen féremél och grund for kidromalen. "

34. Tolkningen av artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 ger upphov till ett liknande sprakproblem. I
den engelska sprakversionen av artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 anvands samma uttryck som i
artikel 27.1 i Bryssel I-forordningen'" medan olika begrepp anvinds i de tvd bestimmelserna pa franska
och tyska."™

35. Eftersom det emellertid tydligt ror sig om en bestimmelse som kan hérledas ur de
litispendensregler som har formulerats i Brysselkonventionen ska denna sprakliga skillnad enligt min
mening inte beaktas. Vid tolkningen av artikel 109.1 i foérordning nr 207/2009 kan det utgas fran att
denna bestimmelse grundar sig pa samma litispendensbegrepp som artikel 27.1 i Bryssel
I-férordningen och samma test i tre steg kan anvidndas rorande parternas identitet, och identiteten
rorande grunden och féremalet f6r kiromélen. **

36. Skillnaden mellan litispendensreglerna i namnda artikel 109 och de i Bryssel I-forordningen bestar i
att villkoret rorande kiromalens identitet i det forsta fallet ar uppfyllt, trots att de grundar sig pa tva
rattsliga grunder som é&r formellt avgrinsade fran varandra, eftersom det ena grundar sig pa ett
EU-varumirke och det andra pa ett nationellt varumérke, ndr de berorda varumérkena dr identiska
och giller for identiska varor eller tjanster.

8 Se Schennen, D., i Eisenfithr, G., Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung, fjirde upplagan, Carl Heymanns Verlag, Koln, 2014,
artikel 109.4.

9 Se, avseende artikel 21 i Brysselkonventionen, dom av den 8 december 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punkt 11), och
dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 30). Jag delar inte D. Schennens &sikt att fragan huruvida det rér sig om
samma parter och samma sak ska bedémas mot bakgrund av den nationella processritten. Se Schennen, D., i Eisenfithr, G., Schennen, D.,
Gemeinschaftsmarkenverordnung, fjarde upplagan, Carl Heymanns Verlag, Kéln, 2014, artikel 109.8.

10 Se dom av den 8 december 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punkt 14), och dom av den 6 december 1994, Tatry
(C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 38).

11 P4 engelska, "[Actions/proceedings] involving the same cause of action”.

12 P4 franska, "demandes ayant le méme objet et la méme cause” (artikel 27 i Bryssel I-férordningen) och ”actions en contrefacon [...] formées
pour les mémes faits” (artikel 109.1, i férordning nr 207/2009). Pa tyska "Klagen wegen desselben Anspruchs” respektive "Verletzungsklagen ...
wegen derselben Handlungen”.

13 Vad giller sambandet mellan férordning nr 207/2009 och artikel 27 i Bryssel I-férordningen, se forslag till avgérande av generaladvokaten
Bobek i malet Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, punkterna 35-37). Domstolarna i
Forenade kungariket har dragit samma slutsats vad giller samspelet mellan de tva bestimmelserna, se Hearst Holdings Inc & Anor mot
AV.EL.A. Inc & Ors [2014] EWHC 1553 (Ch) (19 maj 2014), punkt 18.
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Parternas identitet.

37. Av beslutet om hinskjutande framgar att det i det andra forfarandet i forevarande mal deltar en
part som inte deltog i det forsta forfarandet, namligen det tyska dotterbolaget i den koncern som
bestar av de forsta tva svarandena i det nationella malet.

38. Det ska séledes provas om de tva forfarandena har anhidngiggjorts mellan samma parter.

39. Nar parterna i parallella forfaranden enbart delvis sammanfaller dr den domstol vid vilken talan
inte anhdngiggjorts forst enbart skyldig att forklara sig sakna behorighet ndr det ror sig om samma
parter i de bada forfarandena, s& att forfarandet mellan de andra parterna kan fortsitta.

40. For att det ska anses vara fraga om identiska parter krévs i princip att det rér sig om samma
personer.

41. I vissa exceptionella fall kan detta villkor emellertid vara uppfyllt &ven om parterna i de parallella
forfarandena ar olika personer.

42. EU-domstolen har nédmligen slagit fast att det inte kan uteslutas att de bada parternas intressen kan
betraktas som sa identiska och sa oupplosligt forbundna med varandra, vad géller foremalet for de tva
tvisterna, att parterna ska betraktas som en och samma part vid tillimpningen av
litispendensreglerna. **

43. Jag anser att ett sadant undantagsfall foreligger nar tva parallella forfaranden om intréng, sdsom de
i forevarande fall, ror samma varumérke som anvénts av foretag med ekonomiska band.

44. Inom ramen for en koncern maste ndmligen 6vervakningen av immateriella réttigheter, inbegripet
varumairkesrittigheter, anfortros en av de juridiska personerna, ofta moderbolaget, trots att
kdannetecknen i praktiken kan anvéndas pa ett enhetligt satt av samtliga foretag i koncernen.

45. Under dessa omstiandigheter kidnnetecknas de berorda foretagens intressen, trots att det ror sig om
olika personer, av att de Overensstimmer i sa hog grad att ndimnda foretag kan anses utgora en och
samma part med hénsyn till syftet att undvika motstridiga avgoranden pa omradet for varumirken. '

46. Jag anser saledes att tva parallella forfaranden om intrang, varav det ena anhdngiggjorts mot
moderbolaget och, det andra mot samma moderbolag och dess dotterbolag, under de aktuella
omstdndigheterna i forevarande fall kan anses ha anhingiggjorts mellan samma parter nédr foremalet
for kiaromalen &dr anvdndningen av samma kénnetecken av foretag med ekonomiska band. Det
ankommer givetvis pa den nationella domstolen att tillimpa dessa Overviganden pa tvisten i det
nationella malet.

Identiska forfaranden om intrang

47. Sdsom redan anforts grundar sig artikel 109.1 i forordning nr 207/2009 pa samma
litispendensbegrepp som artikel 27.1 i Bryssel I-forordningen.

14 Dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 34).

15 Se, for ett liknande resonemang, vad giller parallella forfaranden i vilka en forsakringsgivare och en forsikringstagare var parter, dom av den
19 maj 1998, Drouot assurances (C-351/96, EU:C:1998:242, punkterna 19 och 23).

16 Se dven, for en liknande standpunkt, Hartmann, M., Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009,
s. 164.
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48. Av rittspraxis avseende sistndmnda forordning framgar att forfaranden som omfattas av en
litispendensregel ska ha samma “grund”, det vill siga samma rittsliga och faktiska grund,"” och samma
"foremal”, det vill siga efterstrava samma syfte. '

49. Forfarandena maste saledes inte vara “identiska” i ordets egentliga bemérkelse, utan ska
overensstimma vad avser grunden och féremalet. "

50. Enligt min mening vilar artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 pa samma kriterier, i och med att
det foreskrivs att den ér tillimplig pa talan mot intrang som véckts om samma sak och pa grundval av
identiska nationella varuméirken och EU-varumaérken.

51. Vad i forevarande fall géller grunden for talan framgar av beslutet om hinskjutande att de bada
kidromalen grundar sig pa réttsliga grunder som kan likstdllas med varandra vad giller
litispendesregeln i artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009, ndmligen pa exklusiva réttigheter som
foljer av nationella varumérken och av ett EU-varumarke, vilka &r identiska.

52. Dessutom ror det sig i de tva forfarandena om faktiska omstdndigheter som pa sitt och vis
overensstimmer med varandra, eftersom de ror anvindningen av kdnnetecknet Merck pa samma
webbplatser.

53. De tolkningssvarigheter som &r kopplade till forevarande tvist avser kiromalens geografiska aspekt.

54. Trots att de bada kdromalen syftar till att forbjuda anvdndningen av samma kdnnetecken
overlappar omfattningen av det konstaterade intranget i de bada kdromalen och de territoriella
effekterna av forbuden varandra enbart delvis.

55. Under omstdndigheterna i forevarande fall dr behorigheten for den domstol vid vilken den forsta
talan anhdngiggjorts, pa grundval av det nationella varumairket, begrinsad till Forenade kungariket,
medan den andra talan har anhéngiggjorts vid en domstol for EU-varumérken som enligt
artikel 97.1-97.4 i forordning nr 207/2009 ar behorig att prova om intrang forekommit inom alla
medlemsstaters territorium och att anta ett forbud som omfattar hela unionen.

56. Fragan ar vilken inverkan denna skillnad har pa bedomningen av identiteten av grunden och
foremalet for de bada forfarandena?

57. Parterna har olika asikter i detta avseende. Sokanden i malet vid den nationella domstolen anser att
skillnaden vad géller den territoriella rickvidden av de bada forfarandena utesluter att de kan betraktas
som identiska. Svarandena i det nationella malet har i sin tur gjort gillande att den berérda situationen
avser tva identiska forfaranden med avseende pa tillimpningen av artikel 109.1 a i forordning
nr 207/20009.

58. Kommissionen har i sin tur anfort att villkoret att det ska rora sig om samma “sak” ska hénfora sig
till ett intrang i samma varumérken pa samma medlemsstaters territorium. Begreppet "samma sak” ska
enligt kommissionen, i samband med artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009, forstas pa sa sitt att det
avser tva kiromal som inte enbart omfattar intrang i identiska varumirken utan dven samma
territorium.

17 Dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 39), dom av den 14 oktober 2004, Mersk Olie & Gas, C-39/02,
EU:C:2004:615, punkt 38), och dom av den 22 oktober 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen och Aertssen Terrassements (C-523/14,
EU:C:2015:722, punkt 43).

18 Dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 41), dom av den 8 maj 2003, Gantner Electronic (C-111/01,
EU:C:2003:257, punkt 25), och dom av den 22 oktober 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen och Aertssen Terrassements (C-523/14,
EU:C:2015:722, punkt 45).

19 Se sarskilt, Mankowski, P., och Magnus, U., European Commentaries on Private International Law (ECPIL), Brussels Ibis Regulation, band I,
Otto Schmidt, Kéln, 2016, artikel 29, s. 726.
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59. Det kan noteras att den fraga som uppkommer i forevarande tvist avser en problematik med
avseende pa vilken tva olika standpunkter intagits i doktrinen.

60. Enligt den forsta uppfattningen utgor artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 hinder for ett andra
forfarande om intrang som avser samma varumaérke oberoende av de geografiska aspekterna av de bada
kdromalen. Med andra ord krédvs enligt denna bestimmelse att den domstol vid vilken talan inte
anhéngiggjorts forst, dar talan grundar sig pa ett EU-varumarke, forklarar sig sakna behdrighet, dven
ndr det forsta klagomélet grundar sig pa ett nationellt varumérke och saledes avser intrang som &ar
begrinsat till den berérda medlemsstatens territorium.

61. Enligt den andra uppfattningen &r tva intrdngshandlingar, mot vilka talan om intrang vickts
samtidigt dels pa grundval av ett nationellt varumairke, dels pa grundval av ett EU-varumarke,enbart
identiska nédr handlingarna avser samma territorium. Domstolen fér EU-varumérken har ingen
skyldighet att forklara sig sakna behorighet om den geografiska omfattningen av den tvist som
anhéngiggjorts vid den gar utover den i tvisten vid den nationella domstolen vid vilken talan
anhéngiggjorts forst.”’ Samma tvivel avseende de tvd tolkningar av artikel 109.1 a i férordning
nr 207/2009 som kommer i fraga &terspeglas dven i vissa nationella domar.*

62. De rader oOverensstimmelse mellan de bada uppfattningarna i den del det faststdlls att
formuleringen i artikel 109.1 a i féorordning nr 207/2009 ar problematisk. I en vid bemarkelse uppvisar
den en brist i domstolsskyddet for innehavaren av ett EU-varumérke. Denna kan inte vécka talan for
att sdkerstdlla skyddet for sina réttigheter pa unionsnivdi om samtidigt talan pa grundval av ett
nationellt varumérke har anhéngiggjorts vid en domstol som &r behdrig att prova ett intrang som é&r
begrinsat till territoriet i en enda medlemsstat.*

63. For att skingra dessa tvivel avseende tolkningen ska enligt min mening héanvisas till systematiken
hos den berérda bestaimmelsen.

64. Det syfte som efterstravas med artikel 109.1 i féorordning nr 207/2009 framgér av samspelet mellan
tva principer. Det ror sig dels om EU-varumairkets enhetliga karaktér, dels om samexistensen mellan
detta varumirke och nationella varumirken, som gor det nodvindigt att undvika motstridiga
avgoranden.

65. Sambandet mellan dessa principer framgar av de mal som anges i skédlen 16 och 17 i férordning
nr 207/2009. Enligt dessa skal ska rattsverkan av de beslut som avser giltighet av och intrang i
EU-varumirken omfatta hela unionen. For 6vrigt bor motstridiga avgéranden undvikas i mal avseende
samma sak roérande ett EU-varumirke och parallella nationella varumirken.**

20 Se Schack, H., "Die grenziiberschreitende Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte”, i Festschrift fiir Rolf Stiirner, Mohr Siebeck,
Tiibingen, 2013, s. 1352.

21 Se Halbsguth, D., Territorialitit im Verletzungsverfahren aus der Europdischen Gemeinschaftsmarke, Hamburg, 2010, sidorna 117 och 118, och
Janal, R., Europdisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher Rechtsschutz, Mohr Siebeck, Ttibingen 2015, §13 punkt 61.

22 Se dels tysk rittspraxis (OLG Diisseldorf, 08.11.2005 - 1-20 U 110/04 — RODEO/RODEO DRIVE), dels rittspraxis i Forenade kungariket
(Prudential Assurance mot Prudential Insurance [2003] EWCA Civ 327 och Hearst Holdings Inc & Anor v A.V.EL.A. Inc & Ors [2014] EWHC
1553). For en analys av dessa domar se Hartmann, M., Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009,
sidorna 105-108.

23 Se Halbsguth, D., ovan, s. 118, Janal, R., ovan anfort arbete, s. 61, Schack, ovan anfort arbete, s. 1352. H. Schack har anfort att ett sadant resultat
ar "hért men uppenbarligen avses” av lagstiftaren ("hart aber anscheinend gewollt”).

24 Se, avseende sambandet mellan dessa tva skél, dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 42).
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66. Samspelet mellan dessa tva mal skulle emellertid &ventyras om artikel 109.1 a i forordning
nr 207/2009 skulle ges en vid tolkning, pa sa sitt att den skulle utgora hinder for innehavaren av ett
EU-varumairke att aberopa rittsverkan av ett sidant varumirke i hela EU av det skilet att en talan
samtidigt vickts pa grundval av ett nationellt varumérke om intrang inom ett mer begriansat omrade.
En siddan tolkning skulle visserligen fraimja malet att undvika motstridiga avgéranden, men &ventyra
syftet att sakerstilla att de beslut som avser intrang i EU- varumaérken far rattsverkan i hela unionen.

67. Ddremot kan balansen mellan de bada malen garanteras fullt ut om artikel 109.1 a i férordning
nr 207/2009 tolkas s&, att den enbart ér tillimplig pa parallella forfaranden vars territoriella aspekter
sammanfaller. En saddan tolkning sdkerstiller, for det forsta, att innehavaren av ett EU-varumaérke kan
tillvarata sina rattigheter pa europeisk niva, dven i de fall dér ett forfarande pa grundval av ett
nationellt varumairke anhéngiggjorts samtidigt. For det andra mojliggdr den &ven att motstridiga
avgoranden undviks, eftersom den territoriella behorigheten for domstolar vid vilka talan
anhéngiggjorts parallellt pa grundval av nationella varumirken och ett EU-varumirke kan avgrdnsas
klart.

68. Jag anser darfor, i ett fall dir det forsta forfarandet anhdngiggjorts pa grundval av ett nationellt
varumirke rorande intrang inom den berérda medlemsstatens territorium, och det andra forfarandet
anhédngiggjorts pa grundval av ett EU-varumirke rorande intrang i den medlemsstaten, men &dven
inom andra geografiska delar av unionen, att dessa tva forfaranden enbart delvis sammanfaller vad
avser intrang inom det territorium pa vilket det nationella varumérket &r skyddat.

69. Detta 6vervagande stods enligt min mening av det mer allmidnna synsdtt som ligger till grund for
tillimpningen av artikel 27 i Bryssel I-férordningen.

70. Nér det galler artikel 27 i den forordningen ska fragan huruvida malen rér samma sak, provas
bland annat mot bakgrund av de potentiella verkningarna av den kommande domen fran den domstol
vid vilken talan forst vackts. Det dr saledes lampligt att fraga sig om parten i det forsta forfarandet
fortfarande har nagot att vinna i det andra forfarandet efter att ha vunnit eller tappat malet i det forsta
forfarandet.”

71. En forklaring om att behorighet saknas pa grund av litispendens lampar sig foljaktligen enbart om
de potentiella verkningarna av domarna i de tva forfarandena 6verlappar varandra. Om denna princip
giller for artikel 27 i Bryssel I-forordningen maste den &dven gélla for artikel 109.1 a i foérordning
nr 207/2009.%

72. Om, sasom i forevarande fall, den domstol vid vilken talan anhdngiggjorts forst provar fragan om
intrang i ett nationellt varumérke, kan en framgang i mélet i den forsta tvisten inte sdkerstilla
innehavaren av EU-varumirket ett skydd som &r sa omfattande som det som begirts i det andra
forfarandet pa grundval av EU-varumairket.

73. Syftet med artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 é&r visserligen dven att undvika en sadan
situation i vilken innehavaren av parallella varumérken, ett EU-varumérke och ett identiskt nationellt
varumadrke kan vécka talan vid tva domstolar i olika medlemsstater rorande samma intrang.

74. Det bor emellertid noteras att ett sadant missbruk av forfaranden inte kan antas foreligga. Det kan
framfor allt inte uteslutas att innehavaren av parallella varumaérken i vissa situationer kan ha objektiva
skél att aberopa sina rittigheter i tva parallella forfaranden. Detta verkar vara fallet hir, eftersom
intranget inom Forenade kungarikets territorium maéste provas tillsammans med den avtalsrittsliga
tvisten som grundar sig pa avtalet om samexistens av den 1 januari 1970.

25 Se forslag till avgorande av generaladvokaten Jdaskinen i malet Weber (C-438/12, EU:C:2014:43, punkt 67).
26 Se Janal, R., ovan anfort arbete, §13 punkt 61.
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75. For den tolkning som jag foreslagit talar mer grundldggande Overviganden som grundar sig pa
principen om ett effektivt domstolsskydd som faststills i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om
de grundlaggande rittigheterna.

76. Jag dr i detta avseende medveten om att hénvisningen till stadgan om de grundldggande
rattigheterna i princip inte kan leda till en dndring av rédckvidden av litispendensreglerna eller
bestimmelserna om faststillande av behérig domstol i allménhet.”” Nir en berérd bestimmelse
mojliggor tva tolkningar ska enligt min mening den viljas som gor det mojligt att sidkerstilla en
l16sning som vigleds av principen om ett effektivt domstolsskydd. Om artikel 109.1 a i férordning
nr 207/2009 emellertid ska tolkas sa, att en domstol for EU-varumérken dr skyldig att forklara sig
sakna behorighet om talan samtidigt har vdckts vid en domstol med mindre omfattade territoriell
behorighet skulle domstolsskyddet for de rittigheter som en innehavare av ett EU-varumirke har
kunna dventyras.

77. Av alla dessa skél anser jag att artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 ska tolkas sa, att foremalet
och grunden for tva forfaranden som ror intrang, varav det forsta har anhéngiggjorts pa grundval av ett
nationellt varumédrke och ror intrang inom en medlemsstats territorium, och det andra har
anhédngiggjorts pa grundval av ett EU-varumirke och avser intrang inom hela unionen, enbart
overlappar varandra delvis, ndmligen i den del som avser territoriet i den medlemsstat i vilken det
nationella varumarket skyddas.

Forklaring om att behorighet delvis saknas som enbart omfattar en viss geografisk del av unionen

78. Vilken skyldighet &vilar den domstol vid vilken talan inte anhéngiggjorts forst enligt artikel 109.1 a
i forordning nr 207/2009 for det fall forfarandena om intrang enbart delvis sammanfaller med
varandra?

79. Om tva forfaranden delvis Overlappar varandra maste den domstol vid vilken talan inte
anhéngiggjorts forst endast forklara sig sakna behorighet om detta kriavs for att forhindra denna
overensstimmelse. **

80. Detta forutsitter naturligtvis att en sddan forklaring om att behorighet delvis saknas dr majlig med
hénsyn till det andra forfarandets karaktar.

81. Det ska i detta avseende papekas att domstolen redan har faststdllt principer enligt vilka domstolen
for EU-varumirken undantagsvis kan begrinsa den territoriella réittsverkan av ett avgorande i ett
mal om intrang i foljande tva fall. For det forsta i det fallet ddr sokanden har inskriankt den
geografiska rackvidden av sin talan, genom att utva sin rétt att fritt bestimma omfattningen av talan,
och for det andra i de fall ddr domstolen for EU-varumairken, pa grundval av uppgifter som i princip
ska ldggas fram av svaranden, finner att anvindningen av det berérda kénnetecknet inte medfér nagon
risk for forvaxling med ett EU-varumirke i en exakt definierad del av unionen.”

82. Enligt min mening bor ett tredje fall av inskrdnkning av den geografiska rdckvidden av ett
avgorande som meddelats i en talan om intrang i ett EU-varumarke tilldggas. Det ror sig om det fall
dar domstolen for EU-varumairken, vid vilken talan inte anhéngiggjorts forst, ska forklara sig delvis
sakna behorighet for att avgransa rickvidden av forfaranden som anhidngiggjorts samtidigt pa grundval
av nationella varumirken och EU-varumarken frdn varandra.

27 Se forslag till avgérande av generaladvokaten Jaaskinen i malet Weber (C-438/12, EU:C:2014:43, punkterna 87 och 88).

28 Se, for ett liknande resonemang avseende delvis identitet rérande parterna, dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400,
punkt 33).

29 Se dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 46-48), och dom av den 22 september 2016, combit
Software (C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 36).
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83. Jag anser vidare att ansvaret att begrdnsa den geografiska behorigheten for att undvika en
litispendenssituation inte ankommer pé& parterna i tvisten, utan pa den domstol vid vilken talan inte
anhéngiggjorts forst.

84. Detta framgar savil av den uppgift som en domstol har att faststélla sin geografiska behorighet,
som av mekanismen av litispendensreglerna i vilka det foreskrivs att ett mal ska vilandeforklaras och
att domstolen dédrefter ska forklara sig sakna behorighet i ett fall av litispendens. Detta aterspeglas
aven i ordalydelsen av artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 enligt vilken den domstol vid vilken
talan inte anhéngiggjorts forst, pa eget initiativ ska forklara sig sakna behorighet.

85. Mot bakgrund av vad som anforts ovan anser jag att artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 ska
tolkas s, att for det fall att forfaranden som anhdngiggjorts samtidigt pa grundval av ett nationellt
varumérke och ett EU-varumirke delvis sammanfaller, vad giller det territorium pa vilket det
nationella varumairket skyddas, ska domstolen for EU-varumirken, om talan inte anhingiggjorts vid
den domstolen forst, pa eget initiativ forklara sig sakna behorighet avseende den del av talan som
avser det territorium pa vilket forfarandena sammanfaller.

I andra hand: Foljderna av en forklaring om att behorighet delvis saknas

86. Mot bakgrund av vad som anforts ovan behover inte den femte till den sjunde tolkningsfragan
besvaras. Jag kommer kort att ga in pa dessa fragor, i andra hand, for det fall att domstolen finner att
de bor besvaras.

87. Den hénskjutande domstolen har stéllt den femte och den sjétte tolkningsfragan, vilka ska provas
tillsammans, for att fa klarhet i huruvida en delvis aterkallelse av talan av kdranden i det nationella
malet, avseende intranget i Forenade kungariket, kan beaktas vid tillimpningen av artikel 109.1 b i
férordning nr 207/2009.

88. Det bor inledningsvis noteras att svarandena i det nationella malet har anfort att den aktuella
aterkallelsen saknar verkan enligt den nationella processritten, enligt vilken en ensidig aterkallelse av
talan endast dr verksam om den sker fore forhandlingen. Det ror sig emellertid hir om en fraga
avseende den nationella processritten som inte omfattas av EU-domstolens behorighet. Jag kommer
saledes enbart att prova rdttsverkan av aterkallelsen av talan mot bakgrund av artikel 109.1 b i
férordning nr 207/20009.

89. Kéranden i det nationella malet har i detta avseende gjort géllande att aterkallelsen i forevarande
mal undanrojer 6verlappningen mellan de bada forfarandena, sa att litispendens inte lingre foreligger.
Svarandena i det nationella mélet har i sin tur gjort géllande att fragan om litispendens foreligger ska
bedomas i borjan av forfarandet, vilket innebdr att en aterkallelse av talan under forfarandet inte kan
beaktas.

90. Savitt jag vet har EU-domstolen dnnu inte haft tillfille att uttala sig om foljderna av en aterkallelse
av talan vid tillimpningen av litispendensreglerna.*

30 I domstolens rittspraxis ges inte nagot klart svar pa denna fraga. I dom av den 14 oktober 2004, Meersk Olie & Gas (C-39/02, EU:C:2004:615,
punkt 41), beaktade domstolen vid tillimpningen av artikel 22 i Bryssel I-férordningen den omstindigheten att det forsta forfarandet var
avslutat och att det darmed inte lingre foreldg nagra "kdromal som har samband med varandra”. I dom av den 8 maj 2003, Gantner Electronic
(C-111/01, EU:C:2003:257, punkt 30), slog domstolen didremot fast att det skulle vara oférenligt med syftet med artikel 21 i
Brysselkonventionen om innehallet och arten av en talan kunde dndras genom en svarandes yrkanden, som med noédvéndighet framstills vid en
senare tidpunkt, eftersom en sadan losning skulle kunna leda till att den domstol som inledningsvis ansetts vara behorig enligt denna
artikel blev tvungen att senare avvisa talan.
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91. Eftersom litispendensreglerna avser behorigheten for den domstol vid vilken talan anhéngiggjorts
staimmer det visserligen att beslut i detta avseende i princip ska fattas med hénsyn till den situation
som radde vid den tidpunkt da talan vécktes.

92. Detta 6vervdgande maste emellertid st i 6verensstimmelse med malet med de berdrda reglerna
som syftar till att undvika motstridiga avgoranden. Om det till f6ljd av en hdndelse under forfarandet
inte ldngre finns nagon risk for motstridiga avgoranden ska detta enligt min mening beaktas vid
tillampningen av litispendensreglerna.*

93. Jag anser darfor att det vid tillimpningen av artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 ska beaktas
ndr forfaranden avseende intrang som anhéngiggjorts samtidigt, till foljd av en delvis aterkallelse av
talan som med giltig verkan gjorts inom ramen for det andra forfarandet, inte lingre kan anses som
identiska.

I andra hand: Identitet rorande varor och tjinster

94. Den hinskjutande domstolen har stéllt den sjunde fragan for att fd klarhet i hur de fall som avses i
artikel 109.1 a och b i féorordning nr 207/2009 ska atskiljas.

95. Aven om relevansen av denna aspekt inte framgar tydligt av beslutet om hinskjutande, sa framgar
det av de argument som parterna i det nationella malet har framfort att de ar oeniga vad giller fragan
om artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 ér tillimplig nér det EU-varumérke som &beropats vid den
domstol vid vilken talan inte anhdngiggjorts forst dven har registrerats for ytterligare varor och tjénster
som inte omfattas av det nationella varumérke som aberopats i det forsta forfarandet.

96. Sasom kommissionen med rdtta har anfoért dr det i detta avseende, for tillimpningen av
artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009, relevant huruvida foérfarandena vid de tva domstolarna avser
intrang i ett nationellt varumarke respektive ett EU-varumérke vad géller samma varor och tjdnster.
Om intrang med avseende pa ytterligare varor och tjénster enbart dberopas vid den domstol vid vilken
talan inte anhédngiggjorts forst sammanfaller grunden for de bada klagomalen enbart delvis sa att en
delvis aterkallelse av talan kan komma i fraga.

97. Sasom redan anforts ovan saknar denna aspekt betydelse om domstolen ansluter sig till mina
forslag till svar vad avser de fyra forsta fragorna.

Forslag till avgorande

98. Mot bakgrund av ovanndmnda 6verviganden foreslar jag att domstolen besvarar de tolkningsfragor
som hénskjutits av Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg, Tyskland) pé foljande sitt:

Artikel 109.1 a i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumairken ska
tolkas s, att tva forfaranden om intrang som anhdngiggjorts vid domstolar i olika medlemsstater, varav
det ena pa grundval av intrdng i ett nationellt varumérke inom en medlemsstats territorium, och det
andra pa grundval av intrdng i ett EU-varumirke inom hela unionen, enbart sammanfaller delvis, vad
avser den medlemsstatens territorium.

31 Se, i samband med réttspraxis fran Forenade kungariket, Briggs, A., Civil Jurisdiction and Judgments, Routledge, New York, 2015, s. 324. Det
har i detta avseende anforts att artiklarna 21 och 22 i Brysselkonventionen avser parallella férfaranden och saledes inte ar tillampliga nér en av
parterna har avslutat det forsta forfarandet (Internationale Nederlanden Aviation Lease BP -v-Civil Aviation Authority [1997] 1 Lloyd’s Reports
80). Italienska Corte suprema di Cassazione (Hogsta domstolen, Italien) har gjort samma bedémning inom ramen for artikel 21 i samma
konvention, i dom av den 28 april 1993 (nr 4992).
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Domstolen for EU-varumirken ska, om talan inte anhéngiggjorts vid den domstolen forst, pa eget
initiativ forklara sig sakna behorighet avseende den del av talan som avser det territorium pa vilket
forfarandena sammanfaller.
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