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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 oktober 2017*

"Begdran om forhandsavgérande — Forordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumirke — Artikel 109.1 —
Mal om EU-varumérken och nationella varumirken — Litispendens — Begreppet 'samma sak’ —
Anvindning av ordet ‘Merck’ i domdnnamn och pa plattformar for sociala medier pé internet —

Talan som grundas pa ett nationellt varumérke f6ljd av en talan som grundas pé ett EU-varumérke —

Forklaring om att behorighet saknas — Omfattning”
I mal C-231/16,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Landgericht
Hamburg (regionala domstolen i Hamburg, Forbundsrepubliken Tyskland) genom beslut av den
14 april 2016, som inkom till domstolen den 25 april 2016, i malet
Merck KGaA
mot
Merck & Co. Inc.,
Merck Sharp & Dohme Corp.,
MSD Sharp & Dohme GmbH,
meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handldggaren K. Malacek,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 15 februari 2017,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Merck KGaA, genom S. Volker och M. Pemsel, Rechtsanwilte,

— Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. samt av MSD Sharp & Dohme GmbH, genom
A. Bothe, Y. Draheim och P. Fromlowitz, Rechtsanwilte,

* Rattegangssprak: tyska.
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— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och M. Wilderspin, béda i egenskap av ombud,
och efter att den 3 maj 2017 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 109.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009
av den 26 februari 2009 om EU-varumarken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Begdran har framstillts i ett mal mellan Merck KGaA, a ena sidan, och Merck & Co. Inc., Merck
Sharp & Dohme Corp. och MSD Sharp & Dohme GmbH, & andra sidan, angaende Mercks begéran
att sistnimnda foretag ska forbjudas att anvinda ordet "MERCK” i sina domdnnamn och pa
plattformar for sociala medier pa internet samt i firmanamn, savél i Tyskland som i Ovriga lander i
Europeiska unionen.

Tillampliga bestaimmelser

Forordning (EG) nr 44/2001

Radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om
erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1) har, savitt
avser relationerna mellan medlemsstaterna, ersatt konventionen om domstols behérighet och om
verkstillighet av domar pa privatrittens omrade, som undertecknades den 27 september 1968 (EGT
L 299, 1972, s. 32).

I skal 15 i forordning nr 44/2001 angavs foljande:
"For att rattskipningen skall fungera vdl, maste man minimera mojligheten for samtidiga forfaranden
och se till att oférenliga domar inte meddelas i tvdA medlemsstater. Det maste finnas klara och

effektiva regler for att avgora fragor om litispendens ...”

I artikel 27 i férordningen, som ingar i avsnitt 9 i samma kapitel, med rubriken "Litispendens och
mal som har samband med varandra”, foreskrevs foljande:

”1. Om talan vécks vid domstolar i olika medlemsstater rorande samma sak och malen giller samma
parter, skall varje domstol utom den vid vilken talan forst vickts sjdlvmant lata handldggningen av

malet vila till dess att det har faststillts att den domstol vid vilken talan forst vickts &r behorig.

2. Nar det har faststillts att den domstol vid vilken talan forst vickts dr behorig, skall 6vriga domstolar
sjalvmant avvisa talan till forman for den domstolen.”

Forordning nr 207/2009

I skélen 3 och 15-17 i férordning nr 207/2009 anges foljande:

”(3) For att fullfolja [unionens] ... mal forefaller det nodvandigt att tillhandahalla en [unionsordning]
for varumirken som innebédr att foretag genom ett enda forfarande kan forvirva

[EU-varumirken] som atnjuter samma skydd och far rittsverkan i hela [unionen]. Principen om
[EU-varumaérkens] enhetliga karaktir bor gélla om inget annat sigs i denna férordning.
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(15) For att forstarka skyddet for [EU-varumirken] bor medlemsstaterna med beaktande av sina egna
nationella system utse si fa nationella domstolar i férsta och andra instans som mojligt, vilka ska
ha behorighet att ta upp fragor om intrang i och giltighet av [EU-varumaérken].

(16) Det ér absolut nodviandigt att de beslut som avser giltighet av och intrdng i [EU-varumérken] far
rattsverkan i och omfattar hela [unionen] eftersom det ar det enda sittet att forhindra
motstridiga beslut fran domstolarna och [Europeiska unionens immaterialriattsmyndighet
(EUIPO)] och for att sidkerstilla den enhetliga karaktiren hos [EU-varumaérkena].
Bestammelserna i forordning [nr 44/2001] bor tillampas i alla mal rorande [EU-varumérken], om
inte annat anges i den har forordningen.

(17) T mal mellan samma parter avseende samma sak rorande ett [EU-varumérke] och parallella
nationella varumirken bor motstridiga avgoranden undvikas. Nér talan vécks i flera fall i en och
samma medlemsstat bor déarfor medlen for att uppna detta syfte sokas i de nationella
rattegangsreglerna, vilka inte paverkas av denna forordning, men om talan vécks i flera fall i olika
medlemsstater, synes de bestimmelser som bygger pa bestimmelserna i foérordning (EG)
nr 44/2001 om litispendens och konnexitet vara lampliga.”

I artikel 1.2 i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

"Ett [EU-varumairke] ska ha en enhetlig karaktar. Det ska ha samma réttsverkan i hela [unionen]: det
far inte registreras, Overlatas eller avstds ifran eller bli foremal for beslut om upphdvande av
innehavarens rittigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvindning forbjudas om det inte
giller for hela [unionen]. Denna princip ska gélla om inte annat foreskrivs i denna férordning.”

I artikel 109 har rubriken ”"Litispendens och konnexitet betriffande mal om [EU-varumérken] och
nationella varumirken” och éterfinns i avsnitt 1 i avdelning XI med rubriken "Mél som grundar sig pa
flera varumirken” i ndmnda forordning. I punkt 1 a i den artikeln foreskrivs foljande:

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

a) Den domstol som inte anhingiggjorts 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.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Kéranden i det nationella malet, Merck, édr ett farmaceutisk-kemiskt foretag som enligt beslutet om
hénskjutande har omkring 40 000 anstillda och ar verksamt i 67 ldnder i varlden.

Den forsta svaranden i det nationella malet, Merck & Co., som &r borsnoterat, é&r moderbolag till den
andra svaranden i det nationella malet Merck Sharp & Dohme, vilket tillverkar och salufor i forsta
hand ldkemedel och vacciner och dessutom hud- och hilsovardsprodukter. Enligt beslutet om
hanskjutande ansvarar Merck Sharp & Dohme for koncernens operativa verksamhet och sarskilt
koncernens ndrvaro pa internet, bland annat genom att uppgifter av intresse for dess deldgare
publiceras. Den tredje svaranden i det nationella malet, MSD Sharp & Dohme, dr ett tyskt dotterbolag
till Merck & Co.
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Karanden och svarandena i det nationella malet ingick ursprungligen i samma foretagskoncern. Sedan
ar 1919 ar de tva koncernerna dock helt atskilda.

Det foljer av beslutet om hdnskjutande att Merck innehar det nationella varumirket MERCK som har
registrerats i Forenade kungariket. Merck innehar dven EU-ordmérket MERCK som registrerats for
varor i klasserna 5, 9 och 16 i Niceéverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjidnster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg, samt for tjanster i
klass 42 i samma 6verenskommelse.

Direfter ingicks en rad avtal mellan det bolag som Merck héarror fran, & ena sidan, och det bolag som
Merck Sharp & Dohme hérror frén, a andra sidan. Dessa avtal, varav det senaste fortfarande ér i kraft,
inneholl bestimmelser om Merck Sharp & Dohmes anvindning i Tyskland och i andra ldnder av
Mercks varumairken.

Fran webbplatsen www.merck.com som innehas av svarandena i det nationella malet leds anvdndarna i
Tyskland eller i andra medlemsstater med hjdlp av ldnkar till underordnade webbplatser vilka dven de
har ett innehall som aterspeglar svarandena i det nationella maélets nédrvaro pa internet, sdsom
www.merckengage.com, www.merckvaccines.com eller www.merck-animal-health.com. P& dessa
webbplatser sprids inte informationen geografiskt maélinriktat, vilket innebdr att allt innehall ar
tillgdngligt i samma form 6ver hela varlden.

Utover innehav av domdnnamn pa internet har Merck & Co. och Merck Sharp & Dohme dven
utvecklat andra former av nérvaro pa internet, nimligen pa flera plattformar for sociala medier.

Den 8 mars 2013 vickte kiaranden i det nationella malet, med hédnvisning till dess nationella varumaérke,
talan vid High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Overdomstolen (England
och Wales), avdelningen for marknads- och immaterialréitt, Forenade kungariket), mot bland andra
Merck & Co. och Merck Sharp & Dohme, om varumairkesintrang pa grund av anvindning av ordet
"Merck” i Forenade kungariket.

Den 11 mars 2013 vickte kdranden i det nationella malet &ven talan vid Landgericht Hamburg
(regionala domstolen i Hamburg, Tyskland), pa grundval av det EU-varumirke som den innehar, mot
samma svarande men dven mot MSD Sharp & Dohme.

Sasom foljer av beslutet om hinskjutande anser kéranden i det nationella malet att den
omstdndigheten att webbplatser som innehas av svarandena i det nationella maélet, fran vilka
webbplatser ndmnda kidrande har forebringat skdarmbilder, ar tillgdngliga i unionen och saledes dven i
Tyskland utan att informationen sprids geografiskt malinriktat, innebar att det foreligger intrang i dess
rattigheter.

Genom inlagor av den 11 november 2014 samt av den 12 mars, den 10 september och den
22 december 2015, dndrade kiranden i det nationella malet sina yrkanden vid den hinskjutande
domstolen och aterkallade talan savitt den avser Forenade kungariket. Aterkallelsen bestreds av
svarandena i det nationella malet.

Svarandena i det nationella malet anser att den talan som anhéngiggjorts vid den héanskjutande
domstolen inte kan tas upp till sakprovning med hénsyn till artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009, i
vart fall savitt den avser grunden om intrang i kdranden i det nationella malets EU-varumirke i hela
unionen. Den omstdndigheten att kidranden i det nationella mélet delvis aterkallat sin talan saknar
betydelse i detta avseende.
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21 Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg) har framhallit att artikel 109.1 a i férordning
nr 207/2009 forefaller utesluta mojligheten att begrdansa den geografiska réackvidden av en eventuell
forklaring fran den domstol vars mal inte anhdngiggjorts forst att den saknar behorighet, under de
omsténdigheter som é&r i fraga i det nationella malet. Den finner emellertid att detta &r oklart.

22

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 [férordning 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
anviandning av en globalt och séaledes dven pa unionsniva tillgénglig identisk webbplats pa samma
domain, i det ena fallet rorande intrang i ett EU-varumérke och i det andra rorande intrang i ett
nationellt varumérke?

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
anviandning av ett globalt och siledes dven pa unionsniva identiskt innehall som ar tillgdngligt pa
internet under domédnerna ’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 anvidndarnamn, i det ena fallet rorande intrang i ett EU-varumérke
och i det andra rorande intrang i ett nationellt varumérke?

Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas s&, att ’den domstol [i en medlemsstat] som
inte anhéngiggjorts forstt med avseende pa en ’talan om intrang, angdende intrang i ett
EU-varumairke till f6ljd av drift av en globalt och saledes dven pa unionsniva tillginglig identisk
webbplats pa samma doméin — vid vilken ansprak gors géllande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i
[forordning nr 207/2009] vad géller intrang som redan forekommer, 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 véickts vid en domstol pa grund av intrang i
ett nationellt varumirke som &r identiskt och géller for identiska varor som det EU-varumérke som
har gjorts gillande vid ’den domstol som inte anhédngiggjorts forst’, till foljd av drift och anvandning
av en globalt och saledes dven pa unionsniva tillganglig identisk webbplats pa samma domaén, i den
omfattning som varumérkena och varorna dr 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 intrdng 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 séaledes pa unionsniva?

Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas s&, att ’"den domstol [i en medlemsstat] som
inte anhdngiggjorts forst' med avseende pd en ’talan om intrang’, angdende ett intrang i ett
EU-varumairke till f6ljd av drift och anvindning av ett globalt och saledes &ven p& 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 dominerna ’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 [férordning nr 207/2009] vad géller
intrang som redan forekommer, eller som det finns risk for, inom en medlemsstats territorium,
endast ska forklara sig sakna behorighet pa den andra medlemsstatens territorium, i vilken en
talan forst har vickts vid en domstol pad grund av intrang i ett nationellt varumirke som éar
identiskt och giller for identiska varor som det EU-varumiérke som har gjorts géllande vid 'den
domstol som inte anhédngiggjorts forst’, till foljd av drift och anvindning av ett globalt och saledes
dven pa unionsniva identiskt innehall som ér tillgédngligt pa internet under doménerna ’facebook.
com’ och/eller ’youtube.com’ och/eller ’twitter.com’ och — med avseende p& var och en av
doménerna ’facebook.com’ och/eller ’youtube.com’ och/eller ’twitter.com’ — under samma
anvindarnamn, och i den omfattning som varumérket och varorna ar identiska? Eller ska ’den
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domstol som inte anhéngiggjorts forst, i den omfattning som varumérkena och varorna ar
identiska, forklara sig sakna behorighet for samtliga intrang som redan férekommer, eller som det
finns risk for, inom en medlemsstats territorium, som gjorts gillande hos ndimnda domstol enligt
artiklarna 97.2 och 98.1 a i [forordning nr 207/2009] och saledes pa unionsniva?

5) Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas sa, att en éaterkallelse av en talan om intrang i
ett EU-varumiérke — till foljd av drift av en globalt och saledes dven pa unionsniva tillgdnglig
identisk webbplats pa samma domén — vid ’den domstol som inte anhdngiggjorts forst’ i en
medlemsstat, vid vilken det inledningsvis framstillts krav enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i
[forordning nr 207/2009] — vad géller intrang som redan forekommer, eller som det finns risk for,
inom en medlemsstats territorium — med avseende pd territoriet for den andra medlemsstaten i
vilken en talan forst har viackts vid en domstol pa grund av intrang i ett nationellt varumérke som
ar identiskt och giller for identiska varor som det EU-varumirke som har gjorts gillande vid 'den
domstol som inte anhdngiggjorts forst’, till f6ljd av drift och anvindning av densamma globala och
saledes dven pa unionsniva tillgangliga identiska webbplats pa samma domaén, i den omfattning som
varumairket och varorna ar identiska, utgdr hinder for att 'den domstol som inte anhéngiggjorts
forst’ forklarar sig sakna behorighet enligt artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009?

6) Ska artikel 109.1 a i [forordning nr 207/2009] tolkas sa, att en aterkallelse av en talan om intrang i
ett EU-varumarke, till f6ljd av drift och anvindning av ett globalt och saledes dven pa unionsniva
identiskt innehdll som &r tillgdngligt pa internet under doménerna ’facebook.com’ och/eller
‘youtube.com’ och/eller ’'twitter.com’ och — med avseende pa var och en av doméinerna ’facebook.
com’ och/eller ’youtube.com’ och/eller ’twitter.com’ — under samma anvdndarnamn, vid 'den
domstol som inte anhdngiggjorts forst’ i en medlemsstat, vid vilken ansprak inledningsvis gjordes
gillande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [férordning nr 207/2009] — vad géller intrang som redan
forekommer, eller som det finns risk for, inom en medlemsstats territorium — med avseende pa
territoriet for den andra medlemsstaten, i vilken en talan forst har véickts vid en domstol p& grund
av intrang i ett nationellt varumirke som &r identiskt och giller for identiska varor som det
EU-varumérke som har gjorts géllande vid '"den domstol som inte anhédngiggjorts forst’, till foljd av
drift och anvéndning av detsamma globala och séaledes d&ven pa unionsniva identiska innehéll 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 anvéndarnamn, i den omfattning som varumérkena
och varorna dr identiska, utgor hinder for att ’den domstol som inte anhéngiggjorts forst’ forklarar
sig sakna behorighet enligt artikel 109.1 a i férordning 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
anhdngiggjorts forst’ saknar behorighet om varumidrkena ér identiska endast i den omfattning
EU-varumirket och det aktuella nationella varumaérket ar registrerade for samma varor och/eller
tjianster, eller saknar ’den domstol som inte anhéngiggjorts forst’ helt behorighet, &ven om det
EU-varumérke som gjorts géllande vid denna domstol ér skyddat for ytterligare varor och/eller
tjdnster — som inte skyddas av det andra, nationella varumérket — och vilka kan vara berérda av
handlingar som ar identiska med eller liknar de angripna handlingarna?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta och den andra fragan
23 Den hdnskjutande domstolen har stillt den forsta och den andra fragan, som ska provas tillsammans, i

huvudsak for att fa klarhet i om artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att det
villkor som déri anges om att talan avser "samma sak” dr uppfyllt nér tva talan om varumaérkesintrang,

6 ECLILEU:C:2017:771


http:youtube.com
http:facebook.com
http:twitter.com
http:youtube.com
http:facebook.com

24

25

26

27

28

29

30

Dom av den 19. 10. 2017 — mal ¢-231/16
Merck

i det forsta fallet pa grundval av ett nationellt varumarke betréffande ett pastatt varumérkesintrang i en
medlemsstat och i det andra fallet pa grundval av ett EU-varumirke betriffande ett pastatt
varumérkesintrang i hela unionen, har vickts mellan samma parter vid domstolar i olika
medlemsstater.

I artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 foreskrivs att om det vicks en talan om intrang mellan
samma parter om samma sak vid domstolar i olika medlemsstater, i det ena fallet pd grundval av ett
EU-varumirke och i det andra fallet pa grundval av ett nationellt varumérke, ska den domstol som
inte anhéngiggjorts forst, pd eget initiativ forklara sig sakna behorighet till forméan fér den domstol,
vid vilken talan forst har vackts, om varumarkena i fraga ér identiska och géller for identiska varor eller
tjanster.

I artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 preciseras inte vad som avses med uttrycket "samma sak” i
den bestimmelsen.

Det ska erinras om att det enligt domstolens fasta praxis foljer savdl av kravet pa en enhetlig
tillampning av unionsriatten som av likhetsprincipen, att ordalydelsen i en unionsbestimmelse som,
sasom i forevarande fall, inte innehaller ndgon uttrycklig héanvisning till medlemsstaternas
rattsordningar for faststillandet av bestimmelsens innebord och tillimpningsomrade, i regel ska ges
en sjalvstindig och enhetlig tolkning inom hela unionen, med beaktande av inte bara ordalydelsen,
utan dven det sammanhang i vilket bestimmelsen forekommer och det mél som efterstravas med den
aktuella lagstiftningen (se, bland annat, dom av den 26 maj 2016, Envirotec Denmark, C-550/14,
EU:C:2016:354, punkt 27, och dom av den 18 maj 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390,
punkt 22 och dér angiven réttspraxis).

Det ska inledningsvis framhallas att artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 inte kan beddmas
uteslutande mot bakgrund av en tolkning av den bestimmelsens ordalydelse, eftersom det foreligger
skillnader mellan de olika sprakversionerna av bestimmelsen (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15, EU:C:2017:213, punkt 32 och dir angiven réttspraxis).

I vissa sprakversioner av bestimmelsen, sasom i den spanska, den franska och den slovenska
sprakversionen, hdanfér man sig till talan om varumairkesintrang som véckts “pa grundval av samma
omstiandigheter”. I andra sprakversioner, saisom i den engelska eller den litauiska sprékversionen,
hénvisas till talan som véckts pa "samma grund”. I bland annat den danska sprakversionen har man
valt att hdnfora sig till talan som rér samma ”“sak” och har samma "grund”.

Vad betriffar den aktuella bestimmelsens sammanhang, ska det framhallas att sasom foljer av skal 17 i
férordning nr 207/2009, bygger artikel 109 i den foérordningen pa bestimmelserna i férordning (EG)
nr 44/2001 om litispendens. I artikel 27 i sistndimnda forordning foreskrivs i punkt 1 att om talan
viacks vid domstolar i olika medlemsstater rorande samma sak och mélen giller samma parter, ska
varje domstol utom den vid vilken talan forst vackts sjalvmant lata handlaggningen av malet vila till
dess att det har faststillts att den domstol vid vilken talan forst vickts dr behorig. I punkt 2 i samma
artikel anges att nédr det har faststdllts att den domstol vid vilken talan forst vickts dr behorig, ska
ovriga domstolar sjalvmant avvisa talan till forman for den domstolen.

Vidare understryker domstolen att de processrittsliga bestimmelserna i forordning nr 207/2009 utgor
lex specialis 1 forhallande till de processrittsliga bestaimmelserna i forordning nr 44/2001. I artikel 94.1
i forordning nr 207/2009 foreskrivs namligen att om inte annat anges i forordning nr 207/2009 ska
forordning nr 44/2001 tillimpas i mal om EU-varumérken och pa ansokningar om EU-varumérken
samt i mal i samband med litispendens och konnexitet i fraga om EU-varumirken och nationella
varumirken. Detta talar for en enhetlig tolkning av de begrepp som aterfinns i dessa béada
forordningar.

ECLLEU:C:2017:771 7



31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Dom av den 19. 10. 2017 — mal ¢-231/16
Merck

Vad betraffar syftet med artikel 109.1 i forordning nr 207/2009 ska det framhallas att det i skal 17 i den
forordningen anges att forordningens syfte dr att motstridiga avgéranden ska undvikas i mal mellan
samma parter avseende samma sak rorande ett EU-varumirke och parallella nationella varumérken.

Namnda syfte motsvarar ett av syftena med forordning nr 44/2001 som enligt skdl 15 i den
forordningen bland annat bestar i att minimera risken for samtidiga forfaranden och se till att
oforenliga domar inte meddelas i tvda medlemsstater, for att rattskipningen ska fungera vél.

Villkoret att talan inte far vickas om “samma sak” i den mening som avses i artikel 109.1 i férordning
nr 207/2009 ska tolkas analogt med domstolens tolkning av villkoret som avser talan som vécks
rorande "samma sak” i den mening som avses i artikel 27.1 i féorordning nr 44/2001.

Det ska hdrvidlag papekas att man i de engelska sprakversionerna av dessa bestimmelser, rorande
villkoret rorande talan som avser samma sak, anvinder exakt samma ord.

Av ovanstdende overviaganden foljer att det vid provningen av om villkoret rorande talan som avser
“samma sak” dr uppfyllt vid tillimpningen artikel 109.1 i férordning nr 207/2009, sasom
generaladvokaten angav i punkterna 49 och 50 i sitt forslag till avgorande, ska faststillas huruvida
talan om varumarkesintrang som avses i artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 avser samma sak.

Enligt rattspraxis som ror artikel 21 i konventionen om domstols behorighet och om verkstallighet av
domar pé privatrittens omrade, som undertecknades den 27 september 1968 — domstolens tolkning
harvidlag giller &ven med avseende pa artikel 27 i forordning nr 44/2001 — bestar den del av saken
som avser grunden for talan av de faktiska omstindigheterna och den rattsregel som aberopas till stod
for talan (se, analogt, dom av den 6 december 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 39, samt
dom av den 22 oktober 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen och Aertssen Terrassements, C-523/14,
EU:C:2015:722, punkt 43).

I forevarande fall ska det, sésom generaladvokaten gjort i punkt 51 i sitt forslag till avgorande,
konstateras att nidr det foreligger konnexitet betriffande mal om EU-varumérken och nationella
varumdrken ska grunden for talan, vid tillimpning av artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009, anses
vara densamma ndr den avser ensamritt som foljer av identiska varumérken. Om grunden for den
talan som vickts vid den domstol vars mal anhdngiggjorts forst utgérs av ett nationellt varumirke
medan grunden for den talan som véckts vid den domstol vars mal inte anhéngiggjorts forst utgors av
ett EU-varumirke motsvarar det den situation som avses i bestimmelsen om litispendens i
artikel 109.1 a i forordning nr 207/20009.

Vidare, vad betriffar de faktiska omstandigheterna, foljer det av beslutet om hinskjutande att de talan
som vickts vid High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Overdomstolen
(England och Wales), avdelningen for marknads- och immaterialratt) respektive vid Landgericht
Hamburg (regionala domstolen i Hamburg) avser anvindning av ordet "Merck” i domédnnamn och pa
plattformar for sociala medier pa internet, vilka &r tillgingliga 6ver hela vérlden. Det forefaller saledes
som om villkoret avseende identiska faktiska omstandigheter, i likhet med villkoret rorande talan som
avser “samma sak”, dr uppfyllda i forevarande fall, vilket det ankommer p& den héanskjutande
domstolen att prova.

Vad betriffar "saken” har domstolen preciserat att den utgors av syftet med talan (se, analogt, dom av
den 6 december 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 41, och dom av den 8 maj 2003, Gantner
Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, punkt 25). Sistndmnda begrepp kan i detta sammanhang inte
anses vara begrédnsat till att avse respektive talans formella utformning (se, analogt, dom av den
8 december 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punkt 17).

Harvidlag ska de yrkanden som kérandena i var och en av tvisterna har framstillt beaktas (se, analogt,
dom av den 14 oktober 2004, Mersk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, punkt 36).
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I forevarande fall konstaterar domstolen att talan som véckts vid High Court of Justice (England and
Wales), Chancery Division (Overdomstolen (England och Wales), avdelningen fér marknads-
och immaterialratt) respektive vid Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg) avser
yrkanden som endast delvis sammanfaller. Aven om de bidda malen avser anvindning av ordet
"Merck” i domédnnamn och pa plattformar for sociala medier pa internet vars innehall ar tillgéngligt i
samma form 6ver hela vérlden, ska det framhallas att den talan som véckts vid High Court of Justice
(England and Wales), Chancery Division (Overdomstolen (England och Wales), avdelningen for
marknads- och immaterialritt) och som grundar sig pa de rittigheter som foljer av ett varumérke som
registrerats i Forenade kungariket, har till syfte att anvindningen av ordet "Merck” ska forbjudas i
Forenade kungariket. Den talan som védckts vid Landgericht Hamburg (regionala domstolen i
Hamburg) déremot, som grundar sig pa réttigheter som foljer av ett EU-varumirke, har till syfte att
anvindningen av ndmnda ord ska forbjudas i hela unionen.

Mot bakgrund av syftet med artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009, som det erinrats om i punkt 31 i
forevarande dom, finner domstolen att talan som véckts vid de olika domstolar som ndmnts i
foregaende punkt, vid tillimpningen av den bestdmmelsen, endast ska anses avse samma sak i den
man som det varumarkesintrang som pastas foreligga avser samma territorium.

Alla andra mojliga tolkningar skulle leda till en otillborlig begransning av mojligheten for innehavaren
av ett EU-varumirke som tidigare véackt talan om varumérkesintrang pa grundval av ett identiskt
nationellt varumérke mot den péstadda intrangsgoraren vid en behorig domstol i en medlemsstat
avseende varumadrkesintrang som endast dr aktuellt i medlemsstaten i fraga, att gora géllande sina
rittigheter som foljer av ett EU-varumairke i andra medlemsstater. En sadan tolkning skulle innebéra
att man underldt att beakta syftet, som anges i skél 15 i forordning nr 207/2009, att forstarka skyddet
for EU-varumarken.

Av det ovanstdende foljer att den forsta och den andra fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 109.1
a i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att det villkor som déri anges rorande talan som avser
"samma sak” dr uppfyllt ndr tva talan om varumairkesintrang, i det forsta fallet pa grundval av ett
nationellt varumarke betraffande ett pastatt varumérkesintrang i en medlemsstat och i det andra fallet
pé grundval av ett EU-varumaérke betriffande ett pastatt varumaérkesintrang i hela unionen, har vackts
mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, endast i den man som de bada ndmnda
talan avser ett pastatt varumaérkesintrang i ett nationellt varumérke och ett EU-varumirke som ér
identiska och varumairkesintranget pastas foreligga i samma medlemsstater.

Den tredje och den fjiarde fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt den tredje och den fjarde fragan, som ska prévas tillsammans, i
huvudsak for att fa klarhet i om artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att for det
fall att tva talan om varumérkesintrang, i det forsta fallet pa grundval av ett nationellt varumarke
betriffande ett pastatt varumaérkesintrang i en medlemsstat och i det andra fallet pa grundval av ett
EU-varumirke betréiffande ett pastatt varumairkesintrang i hela unionen, har vickts mellan samma
parter vid domstolar i olika medlemsstater, ska den domstol vars mal inte anhéngiggjorts forst
forklara sig sakna behorighet savitt avser talan om varumérkesintrang i dess helhet eller endast
forklara sig sakna behorighet savitt avser den del av talan som rér den medlemsstats territorium som
avses i den talan om varumadrkesintrang som vickts vid den domstol vars mal anhdngiggjorts forst.

Det ska framhallas att — for det fall att det vécks en talan om intrdng 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 varumérke — omfattningen av forklaringen fran den domstol vars
mal inte anhédngiggjorts forst att den saknar behorighet till forman f6r den domstol vid vilken talan
forst viackts inte preciseras i artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009.
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Det foljer emellertid av syftet med artikel 109 i forordning nr 207/2009, vilket det erinrats om i
punkt 31 i férevarande dom, och av svaret pa den forsta och den andra fragan, att den forklaring om
att behorighet saknas som avses i punkt 1 a i den artikeln endast ska goras i den man som talan som
vickts vid ndimnda domstolar avser samma sak (se, for ett liknande resonemang, dom av den
6 december 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, punkterna 33 och 34).

Villkoret rorande talan som avser “samma sak”, i den mening som avses i artikel 109.1 a i féorordning
nr 207/2009, ar uppfyllt nér tva talan om varumadrkesintrang, pd grundval av ett nationellt varumaérke
respektive pa grundval av ett EU-varumirke, har viackts mellan samma parter vid domstolar i olika
medlemsstater, endast i den mén som de bada talan avser ett pastatt varumirkesintrang i ett
nationellt varumérke och ett EU-varumirke som é&r identiska och varumérkesintranget pastas foreligga
i samma medlemsstater.

Sasom svarandena i det nationella malet har framhallit ska ett EU-varumarke visserligen ha en enhetlig
karaktdr, i enlighet med artikel 1.2 i forordning nr 207/2009. Det har samma réttsverkan i hela
unionen. Det far inte registreras, overlatas eller avstas ifran eller bli foremal for beslut om upphévande
av innehavarens rittigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvdndning forbjudas om det inte
giller for hela unionen. Dessutom framgar det av skdl 3 i forordning nr 207/2009 att syftet med
forordningen dr att skapa en unionsordning fér varumirken som atnjuter samma skydd och far
rattsverkan i hela unionen. Enligt skédl 16 i samma forordning &r det absolut nodvéndigt att de beslut
som avser giltigheten av och intrang i EU-varumairken far réttsverkan i och omfattar hela unionen
eftersom det dr det enda sdttet att forhindra motstridiga beslut fran domstolarna och EUIPO och for
att sékerstélla den enhetliga karaktédren hos EU-varumirkena.

For att sikerstélla ett sddant enhetligt skydd i hela unionen fo6r de rattigheter som foljer av ett
EU-varumiérke mot risken for intrang, maste saledes ett forbud mot fortsatt intrang eller fortsatta
handlingar som skulle kunna innebéra intrang i ett EU-varumirke, som meddelats av en behorig
domstol for EU-varumirken, som huvudregel omfatta hela unionen (dom av den 12 april 2011, DHL
Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 44, och dom av den 22 september 2016, combit
Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 30).

Den geografiska rackvidden av forbudet kan emellertid i vissa fall begrénsas (dom av den 12 april 2011,
DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 46, och dom av den 22 september 2016, combit
Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 31).

Séasom generaladvokaten angav i punkt 82 i sitt forslag till avgorande ska en sadan begriansning goras
dven i det fall ddr den domstol vid vilken talan inte viackts forst ska forklara sig delvis sakna
behorighet med tillimpning av artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009.

Av det ovanstaende foljer att den tredje och den fjarde fragan ska besvaras enligt f6ljande. Artikel 109.1
a i férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att for det fall att tva talan om varumairkesintrang, i det
forsta fallet pa grundval av ett nationellt varumiérke betréiffande ett pastatt varumirkesintrang i en
medlemsstat och i det andra fallet pa grundval av ett EU-varumairke betriffande ett pastatt
varumdrkesintrang i hela unionen, har vickts mellan samma parter vid domstolar i olika
medlemsstater, ska den domstol vars mal inte anhdngiggjorts forst forklara sig sakna behorighet savitt
avser den del av talan som ror den medlemsstats territorium som avses i talan om varumaérkesintrang
som vickts vid den domstol vars mal anhéngiggjorts forst.

Den femte och den sjitte fragan
Den hinskjutande domstolen har stillt den femte och den sjitte fragan, som ska provas tillsammans, i

huvudsak for att fa klarhet i om artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 ska tolkas pé sa sétt att det
villkor som déri anges rorande att talan avser "samma sak” dr uppfyllt nidr de bada talan i fraga inte
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langre avser ett pasttt intrang i ett nationellt varumarke och i ett EU-varumaérke som dr identiska och
foreligger i samma medlemsstater, som en f6ljd av att en kdrande delvis har aterkallat — i den man som
aterkallelsen har gjorts i vederborlig ordning — sin talan om varumairkesintrang som grundats pa ett
EU-varumarke, vilken ursprungligen hade till syfte att anvindning av det varumairkets skulle forbjudas i
unionen, och aterkallelsen avser den medlemsstats territorium som avses i den talan som véckts vid
den domstol vars mél anhéngiggjorts forst, som grundas pa ett nationellt varumérke och som har till
syfte att anvindningen av det varumarket ska forbjudas i den medlemsstaten.

Det foljer av beslutet om hénskjutande att den femte och den sjitte fragan har stillts mot bakgrund av
antagandet att den domstol vars mal inte anhdngiggjorts forst, enligt artikel 109.1 a i forordning
nr 207/2009, inte har ratt att forklara att den delvis saknar behorighet att prova den talan som vickts
vid den.

Sasom foljer av svaret pa den forsta till den fjarde fragan giller, for det fall att tvd talan om
varumdrkesintrang, pa grundval av ett nationellt varumirke respektive pa grundval av ett
EU-varumairke, har vickts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, betrédffande ett
pastatt varumarkesintrang i ett nationellt varumérke och ett EU-varumirke som ar identiska och
varumairkesintranget péstas foreligga i samma medlemsstater och i hela unionen, ska den domstol dér
talan inte véckts forst endast forklara att den saknar behorighet savitt avser den del av tvisten som ror
den medlemsstat som avses i talan om varumaérkesintrang som véckts vid den domstol vars mal
anhdngiggjorts forst.

Harav foljer att om de bada talan om varumaérkesintrang i fraga inte langre avser ett pastatt intrang i
ett nationellt varumirke och i ett EU-varumidrke som &r identiska och foreligger i samma
medlemsstater, som en f6ljd av att en kdrande delvis har aterkallat — i den man som aterkallelsen har
gjorts i vederborlig ordning — sin talan om varumérkesintrang som grundats pa ett EU-varumaérke,
vilken ursprungligen hade till syfte att det varumaérket skulle forbjudas i unionen, och aterkallelsen
avser den medlemsstats territorium som avses i den talan som vickts vid den domstol vars mal
anhdngiggjorts forst, som grundas pa ett nationellt varuméarke och som har till syfte att anvindningen
av det varumirket ska forbjudas i den medlemsstaten, ska den domstol vars mal inte anhédngiggjorts
forst inte forklara att den saknar behorighet till forman for den domstol vid vilken talan forst har
vackts.

Av det ovanstaende foljer att den femte och den sjétte fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 109.1
a i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sétt att det villkor som déri anges rorande att talan avser
“samma sak” inte lingre ar uppfyllt ndr bada talan i fraga inte ldngre avser ett pastitt intrdng i ett
nationellt varumérke och i ett EU-varuméirke som é&r identiska och foreligger i ssmma medlemsstater,
som en foljd av att en kdrande delvis har aterkallat — i den man som aterkallelsen har gjorts i
vederborlig ordning — sin talan om varumadrkesintrang som grundats pa ett EU-varumirke, vilken
ursprungligen hade till syfte att anvindning av det varumirkets skulle férbjudas i unionen, och
aterkallelsen avser den medlemsstats territorium som avses i den talan som véickts vid den domstol
vars mal anhéngiggjorts forst, som grundas pa ett nationellt varumirke och som har till syfte att
anvdndningen av det varumarket ska forbjudas i den medlemsstaten.

Den sjunde fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt den sjunde fragan i huvudsak for att fa klarhet i om
artikel 109.1 a i férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sétt att den domstol som inte anhdngiggjorts
forst ska, for det fall att EU-varumarket och det nationella varumarket &r identiska, forklara sig sakna
behorighet till forman fér den domstol vid vilken talan forst viackts endast i den man som ndmnda
varumairken avser identiska varor och tjanster eller om den domstol som inte anhdngiggjorts forst
saknar behorighet dven for det fall att det EU-varumédrke som gjorts géllande vid den domstol som
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inte anhéngiggjorts forst har registrerats dven med avseende pa andra varu- och tjansteslag som inte
omfattas av det identiska nationella varumirket som gjorts géllande vid den domstol vid vilken talan
vackts forst.

Det foljer av ordalydelsen i artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 att den bestammelsen ér tillamplig
“om varumadrkena i fraga dr identiska och géller for identiska varor eller tjanster”.

Den domstol vars mal inte anhéngiggjorts forst ska siledes, om EU-varumirket och det nationella
varumirket dr identiska, forklara sig sakna behdrighet till forman for den domstol, vid vilken talan
forst har vackts endast i den méan som varumérkena i fraga galler for identiska varor eller tjanster.

Av det ovanstaende fOljer att den sjunde frigan ska besvaras enligt foljande. Artikel 109.1 a i
forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att den domstol som inte anhdngiggjorts forst ska, for det
fall att varumairkena ar identiska, forklara sig sakna behorighet till forman for den domstol vid vilken
talan forst vackts endast i den man som ndmnda varumérken avser identiska varor och tjanster.

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 rattegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra dn ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

1) Artikel 109.1 a i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirken ska tolkas pa sa sitt att det villkor som diri anges rorande talan som avser
”samma sak” dr uppfyllt nir tva talan om varumaérkesintrang, i det forsta fallet pa grundval
av ett nationellt varumirke betriffande ett pastatt varumirkesintrang i en medlemsstat och i
det andra fallet pa grundval av ett EU-varumirke betriffande ett pastatt varumirkesintrang i
hela unionen, har vickts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, endast i
den man som namnda talan avser ett pastatt varumirkesintrang i ett nationellt varumirke
och ett EU-varumirke som ir identiska och varumirkesintranget pastas foreligga i samma
medlemsstater..

2) Artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att for det fall att tva talan om
varumirkesintrang, i det forsta fallet pa grundval av ett nationellt varumirke betriffande ett
pastatt varumairkesintrang i en medlemsstat och i det andra fallet pa grundval av ett
EU-varumirke betriffande ett pastatt varumirkesintrang i hela unionen, har vickts mellan
samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, ska den domstol som inte anhidngiggjorts
forst forklara sig sakna behorighet savitt avser den del av talan som ror den medlemsstats
territorium som avses i talan om varumirkesintrang som vickts vid den domstol dir talan
vickts forst.

3) Artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att det villkor som diri anges
rorande att talan avser ”samma sak” inte lingre dr uppfyllt nir de bada talan i fraga inte
lingre avser ett pastatt intrang i ett nationellt varumirke och i ett EU-varumirke som ér
identiska och foreligger i samma medlemsstater, som en foljd av att en kidrande delvis har
aterkallat — i den man som aterkallelsen har gjorts i vederborlig ordning — sin talan om
varumirkesintrang som grundats pa ett EU-varumirke, vilken ursprungligen hade till syfte
att anvindning av det varumirkets skulle forbjudas i unionen, och aterkallelsen avser den
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medlemsstats territorium som avses i den talan som vickts vid den domstol dir talan forst
har vickts, som grundas pa ett nationellt varumirke och som har till syfte att anvindningen
av det varumirket ska forbjudas i den medlemsstaten.

4) Artikel 109.1 a i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att den domstol som inte
anhingiggjorts forst ska, for det fall att varumirkena é&r identiska, forklara sig sakna

behorighet till forman for den domstol vid vilken talan forst har vickts endast i den man
som nimnda varumirken avser identiska varor och tjanster.

Underskrifter
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