COMMERCY MOT HARMONISERINGSBYRAN — EASYGROUP IP LICENSING (EASYHOTEL)
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 22 januari 2009 *

I mal T-316/07

Commercy AG, Weimar (Tyskland), inledningsvis foretrétt av F. Jaschke, darefter av
advokaterna S. Grosse och I. Miiller,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av S. Schéffner, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyréns 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegangssprak: tyska.
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easyGroup IP Licensing Ltd, London (Forenade kungariket), foretritt av advokaterna
T. Koerl och S. Mébus,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 19 juni 2007 (drende R 1295/2006 2) om ett ogiltighets-
forfarande mellan Commercy AG och easyGroup IP Licensing Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras (referent) samt domarna M. Prek och V. Ciuci,

justitiesekreterare: handldggaren C. Kantza,

med beaktande av ansokan som inkom till fOrstainstansrittens kansli den
20 augusti 2007,

med beaktande av harmoniseringsbyrins svarsinlaga som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 7 januari 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 21 december 2007,
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med beaktande av den ansokan om rittshjilp som sokanden ldmnade in den
18 september 2008,

efter forhandlingen den 18 september 2008,

med beaktande av de skriftliga synpunkter som harmoniseringsbyran och interve-
nienten den 2 oktober 2008 lagt fram avseende sdkandens ansokan om réttshjélp,

med beaktande av ordférandens beslut, av den 9 oktober 2008, att avsluta det muntliga
forfarandet,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Intervenienten easyGroup IP Licensing Ltd ingav den 21 september 2000 en ansokan
om registrering av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran, i enlighet med
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radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaruméarken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse.

Det sokta varumérket utgors av ordkédnnetecknet easyHotel.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 16, 25,
32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjdnster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tillagg.

Den 30 juni 2004 registrerades gemenskapsvarumérket under nummer 1 866 706 med
avseende pa samtliga varor och tjanster som avsags i registreringsansékan.

Den 11 februari 2005 gav sokanden, Commercy AG (nedan kallat Commercy), in en
ansokan om ogiltighetsforklaring av det ifrdgavarande varumaérket i enlighet med
artikel 55 i forordning nr 40/94. Hérvid hénvisade sdkanden till de skil som anges
i artikel 52.1 a i forordning nr 40/94 jamford med artikel 8.1 i samma forordning.

Sokanden grundade sin begdran om ogiltighetsforklaring pa det nationella ordmarket
EASYHOTEL, som registrerats i Tyskland for olika varor och tjanster i bland annat
klasserna 9 och 42 och som for var och en av klasserna motsvarar f6ljande beskrivning:
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— Klass 9: "Programvara for upprattande av plattformsoberoende webbutiker och
forfattarsystem pa Internet, vilka huvudsakligen ska anvéindas for att reservera,
boka och betala hotellrum.”

— Klass 42: "Utveckling och utformning av programvara, huvudsakligen for
webbutiker och forfattarsystem pa Internet, vilka huvudsakligen ska anvéndas for
att reservera, boka och betala hotellrum.”

Ansokan om ogiltighetsforklaring riktade sig mot alla varor och tjénster som omfattas
av det omtvistade varumaérket.

Den 12 februari 2005 avstod intervenienten, i enlighet med artikel 49 i férordning
nr 40/94, ritten till det omtvistade varumérket sdvitt avser alla varor eller tjénster
i klasserna 9 och 38, och i fraga om en del av de tjanster i klass 42 for vilka det &r
registrerat. Harmoniseringsbyran registrerade detta den 28 juni 2005.
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Bland de tjanster i klasserna 39 och 42 som omfattas av det omtvistade varumairket efter
detta avstaende aterfinns bland annat de tjanster i klasserna 39 och 42 som motsvarar
foljande beskrivning:

— Klass 39: "Informationstjinster avseende transporttjanster, inkluderande informa-
tionstjanster tillhandahéllna via direktanslutning till en databas eller till Internet;
reservation och bokning av resor med hjéilp av webben.”

— Kilass 42: "Datoriserade hotellbokningstjanster.”

Genom beslut av den 31 juli 2006 avslog annulleringsenheten ansékan om
ogiltighetsforklaring med hanvisning till att ett av de villkor som dr nédvéndiga for
att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 ska kunna tillimpas inte var uppfyllt, ndrmare
bestdmt att de varor och tjanster som omfattas av de motstidende varumérkena ska vara
identiska eller av liknande slag.

Den 29 september 2006 6verklagade sokanden annulleringsenhetens beslut med st6d
av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94. Sokanden gjorde hirvid gillande att
annulleringsenheten avslagit ansékan om ogiltighetsforklaring av det ifrdgavarande
varumdrket med avseende pé tjinster i klasserna 39 och 42 pa grund av att de varor och
tjdnster i klasserna 9 och 42 som omfattas av det dldre varumaérket och som redovisas
ovan i punkt 6, och de tjinster i klasserna 39 och 42 som omfattas av det aktuella
varumdrket och som redovisas ovan i punkt 9, ér av liknande slag.
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Genom beslut av den 19 juni 2007 (nedan kallat det angripna beslutet), som delgavs
sokanden dagen darp4, avslog andra 6verklagandendmnden sokandens 6verklagande
och faststdllde annulleringsenhetens beslut.

Overklagandenimnden fann i huvudsak att de berérda varorna och tjinsterna varken
var identiska eller avliknande slag, och att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 saledes inte
kunde tillimpas.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten ska ogiltigforklara det omtvistade

varumarket.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansratten ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Ansokan om réttshjélp

Enligt artikel 94.1 andra stycket i forstainstansrittens rattegdngsregler ska réttshjélpen,
helt eller delvis, ticka en persons kostnader for att bitradas eller foretradas vid ritten.
Dessa kostnader ska bestridas fran réittens kassa. I punkt 2 stadgas att fysiska personer
som pa grund av sin ekonomiska situation helt eller delvis saknar mojlighet att betala
sadana kostnader som avses i punkt 1 ska ha ratt till réttshjalp.

Det foljer av dessa bestimmelser att juridiska personer som Commercy inte har ratt till
rattshjalp.

Under foérhandlingen har dock s6kandens ombud gjort géllande att det &r Bettina
E. Breitenbiicher som ska anses som sokande i férevarande mal, eftersom hon vickt
talan i egenskap av Commercys konkursforvaltare. D& Bettina E. Breitenbiicher &r en
fysisk person har hon ritt till rattshjélp.

Detta argument kan inte godtas. Det framgar visserligen av handlingarna i forfarandet,
som sdnts in till forstainstansritten i enlighet med artikel 133.3 i rattegangsreglerna, att
den omtvistade ansokan om ogiltighetsforklaring ldmnats in av Bettina E. Breitenbii-
cher i egenskap av ovanndmnd konkursfoérvaltare. Harmoniseringsbyran har emellertid
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med ritta bedomt att denna ansokan ér inldmnad i bolaget Commercys namn, vilket
bolag dr innehavare av det dldre varumarket.

Harmoniseringsbyrén borde ndmligen ha avvisat en ansékan om ogiltighetsforklaring
som Bettina E. Breitenbiicher gett in i eget namn. Det f6ljer av artikel 55.1 b i forordning
nr 40/94, jaimford med artiklarna 42.1 och 52.1 i samma forordning, att en anstkan om
ogiltighetsforklaring som stods pa artikel 8.1 i denna férordning endast kan ges in av
innehavare av de dldre varumirken som dberopats till stod for denna ansokan eller av de
licenstagare som dessa varumérkesinnehavare bemyndigat. Egenskapen att vara ett
bolags konkursforvaltare motsvaras inte av ndgon av dessa bada kategorier.

Aven 6verklagandet vid 6verklagandenimnden och talan vid forstainstansritten ska
betraktas som anhingiggjorda av Commercy. Mot bakgrund av att ansékan om
ogiltighetsforklaring ansetts ingiven av Commercy, skulle den omstidndigheten att
overklagandet och talan anhingiggjorts av Bettina E. Breitenbiicher leda till att de
avslogs, eftersom de i strid med artiklarna 58 och 63.4 i forordning nr 40/94
anhéngiggjorts av en person som saknar behorighet att 6verklaga respektive vidcka talan
mot de beslut som dessa avser, ndmligen besluten frdn annulleringsenheten och
overklagandendmnden.

Sokanden har emellertid gjort gillande att en konkursforvaltare enligt tyska process-
rattsliga bestimmelser kan vécka talan i eget namn i egenskap av "Partei kraft Amtes”
och inte i den i konkurs forsatta fysiska eller juridiska personens namn.
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Detta argument kan inte godtas. Forutom att tyska processrittsliga bestimmelser inte
ar tillimpliga i forevarande fall, eftersom forfarandet vid forstainstansrétten regleras av
rattegéngsreglerna, racker det att konstatera att det aktuella argumentet, som endast
avser domstolsforfaranden, inte paverkar slutsatsen att ansokan om ogiltighets-
forklaring vid harmoniseringsbyran borde ha ingetts i bolaget Commercys namn for att
kunna prévas. Om det dr detta bolag som ingett ans6kan om ogiltighetsforklaring &dr det
emellertid, sdsom konstaterats ovan, ocksa detta bolag, i forekommande fall foretratt av
en konkursforvaltare, som har ritt att 6verklaga annulleringsenhetens och &ver-
klagandendmndens beslut.

Det foljer av ovanstaende 6vervidganden att sokanden inte kan beviljas rattshjalp,
eftersom sokanden i forevarande fall dr bolaget Commercy, det vill séga en juridisk
person.

Aven om Bettina E. Breitenbiicher hade betraktats som sékande i férevarande fall,
skulle réttshjdlpsansokan likvil inte ha kunnat beviljas.

Sokanden har i ansokan om réttshjélp ndmligen gjort géllande att det &r bolaget
Commercys ekonomiska situation och inte konkursforvaltarens personliga ekono-
miska situation som ska beaktas vid bedomningen av huruvida ansékan ér véilgrundad.
Sasom harmoniseringsbyrén har gjort géllande i sitt skriftliga yttrande 6ver denna
ansokan bygger sokandens argument pa 116 § punkt 1 i den tyska civilprocesslagen
(Zivilprozessordnung), enligt vilken riéttshjilp kan beviljas en "Partei kraft Amtes” nér
de tillgdngar som denne forfogar 6ver inte récker for att ticka rittegangskostnaderna.
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I detta avseende racker det att framhalla att rattegangsreglerna inte innehaller nigra
bestimmelser som motsvarar 116 § punkt 1 i den tyska civilprocesslagen och att de
uttryckligen foreskriver att réttshjélp endast beviljas fysiska personer, varvid hénsyn tas
till deras personliga ekonomiska situation.

Det ska dessutom konstateras att sokandens ombud under forhandlingen, som svar pé
en fraga fran fOrstainstansritten, uppgett att rattegdngskostnaderna, for det fall att
overklagandet ogillas och sokanden forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna,
kommer att bekostas med medel ur Commercys tillgangar och inte med medel ur
Bettina E. Breitenbiichers privata tillgangar. Detta har noterats i forhandlingsproto-
kollet.

Under dessa omstdndigheter skulle ett bifall till rattshjélpsansokan innebéra att denna
forman beviljades en juridisk person, vilket strider mot artikel 94.2 i rattegdngsreglerna.

Med hénsyn till det ovan anforda ska rattshjélpsansokan avslas.

Talan

Sokanden har begirt att det ifrdgavarande varumarket ska forklaras ogiltigt. Till stod for
detta har sokanden i sin inlaga anfort en enda grund avseende asidoséttande av
artikel 52.1 a i férordning nr 40/94 jiamford med artikel 8.1 a i samma f6érordning.
Sokanden har gjort géllande att det med hénsyn till att de motstdende varumirkena &r
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identiska finns en risk for forvaxling, eftersom de berérda varorna och tjénsterna,
tvirtemot vad 6verklagandendmnden funnit i det angripna beslutet, &r av liknande slag,
i vart fall i viss man.

Under foérhandlingen har dock sokandens ombud papekat att det pa grund av ett
skrivfel blivit artikel 8.1 a i forordning nr 40/94 som angetts i den enda grund som
anforts i inlagan och inte artikel 8.1 b i samma f6rordning, som ar den bestimmelse som
ar relevant i forevarande fall. De Gvriga parterna har anfort att de inte har nagot att
invinda mot detta fortydligande. Detta har noterats i forhandlingsprotokollet.

I forsta hand har harmoniseringsbyran och intervenienten invént att sokandens enda
grund inte kan tas upp till prévning, eftersom forstainstansrétten enligt artikel 63.3
i forordning nr 40/94 inte ar behorig att ogiltigférklara det omtvistade varumérket eller
att rikta ett foreldggande med den innebdrden till harmoniseringsbyran.

I andra hand har harmoniseringsbyran och intervenienten gjort géllande att
overklagandendmnden med rdtta funnit att de berérda varorna och tjansterna varken
ar identiska eller av liknande slag och att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 saledes inte
kan tillimpas i forevarande fall.

Forstainstansrétten anser det vara lampligt att forst uttala sig med avseende pa malet
i sak, ndrmare bestimt huruvida det angripna beslutet ar lagenligt med beaktande av de
argument som sokanden framfért inom ramen for sin enda grund. Vid behov kommer
ratten ddrefter att prova huruvida overklagandet kan tas upp till provning, vilket
harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt i forsta hand.
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Enligt artikel 52.1 a i férordning nr 40/94 ska ett gemenskapsvarumirke, efter ansdkan
till harmoniseringsbyran, férklaras ogiltigt om det finns ett sddant dldre varumérke som
avses i artikel 8.2 och kraven i punkt 1 eller 5 i den artikeln &r uppfyllda.

Artikel 8.1 b idenna forordning kan endast tillimpas om det — pa grund av att det sokta
varumadrket ar identiskt med eller liknar det dldre varumairket och de varor eller tjanster
som omfattas av varumérkena dr identiska eller av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumérket ar skyddat.

Enligt artikel 8.2 a ii i férordning nr 40/94 avses med dldre varumérken sadana
varumdrken som har registrerats i en medlemsstat och for vilka ansokan om
registrering gjorts tidigare 4n ans6kan om registrering av gemenskapsvarumaérket.

I forevarande fall har sévil annulleringsenheten som 6verklagandendmnden medgett
att de motstdende varumairkena &r identiska. De har emellertid funnit att de berérda
varorna och tjdnsterna varken &r identiska eller av liknande slag, och att en registrering
av det omtvistade varumarket saledes inte skulle strida mot artikel 8.1 i férordning
nr 40/94.

Till stod for sin enda grund har sékanden bestritt denna slutsats och gjort gillande att
den foljer av en alltfér snédv tolkning av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. S6kanden har
med héanvisning till fast rattspraxis anfort att denna bestimmelse, ndr de motstaende
varumirkena — sasom i forevarande fall — &dr identiska, ska tolkas pé sa sitt att de
berdrda varorna och tjansterna ska vara av mycket skilda slag for att utesluta all risk for
forvixling.
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Enligt fast rattspraxis ska risken for forvaxling hos allménheten, i den mening som avses
iartikel 8.1 b i férordning nr 40/94, prévas genom en helhetsbedémning mot bakgrund
av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Vid denna helhetsbedémning
foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, pé sa sitt att lag varu- eller
tjdnsteslagslikhet kan kompenseras av hog varumaérkeslikhet och omvént (se dom av
den 17 april 2008 i mal C-108/07 P, Ferrero Deutschland mot harmoniseringsbyran och
Cornu, €j publicerad i rittsfallssamlingen, punkterna 44 och 45 och dir angiven
rittspraxis).

Domstolen har ocksa slagit fast att det for att det ska foreligga risk for forvaxling enligt
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 krévs saval att de motstdende varumirkena é&r
identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjanster som avses &r identiska eller
av liknande slag. Det dr fraga om kumulativa villkor (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s.1-9573, punkt 51, och av den 13 september 2007 i mal C-234/06 P, Il Ponte
Finanziaria mot harmoniseringsbyrdn, REG 2007, s. I-7333, punkt 48).

For att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 ska kunna tillimpas maste det likval styrkas,
aven i fall d& de motstiende varumairkena ar identiska, att de aktuella varorna eller
tjdnsterna dr av liknande slag (se, for ett liknande resonemang, domstolens beslut av
den 9 mars 2007 i mal C-196/06 P, Alecansan mot harmoniseringsbyrén, ej publicerat
i rattsfallssamlingen, punkt 24, och forstainstansrdttens dom av den 11 juli 2007
i mal T-150/04, Miilhens mot harmoniseringsbyran — Minoronzoni (TOSCA BLU),
REG 2007, s. I11-2353, punkt 27).

Mot bakgrund av dessa 6verviganden och dé det inte har bestritts att de motstdende
varumdrkena ér identiska, ska forstainstansritten vid provningen av sokandens enda
grund kontrollera huruvida 6verklagandendmndens slutsats i det angripna beslutet, att
de berdrda varorna och tjansterna inte dr av liknande slag, &r riktig och, i detta
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sammanhang, prova sokandens argument enligt vilket dessa varor och tjénster i vart fall
i viss mén &r av liknande slag.

Enligt fast réttspraxis ska, vid bedomningen av varu- och tjansteslagslikheten, samtliga
relevanta faktorer som &r kidnnetecknande for foérhéllandet mellan varorna eller
tjdnsterna beaktas, sérskilt varornas eller tjansternas art, deras avsedda dndamal, deras
anviandningsomrade samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra
(se domstolens dom av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P, Sunrider mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. 1-4237, punkt 85, och beslutet i det ovan
i punkt 43 ndmnda mélet Alecansan mot harmoniseringsbyrén, punkt 28).

Overklagandenimnden har i férevarande fall, i punkterna 18-21 i det angripna
beslutet, gjort en jamforelse mellan de berdrda varorna och tjansterna. Den
konstaterade att de ifrdgavarande varorna och tjansterna som omfattas av det éldre
varumdrket utgor bestandsdelar av en webbplats eller anvénds for att pa en sddan plats
uppritta ett system for att reservera, boka och betala hotellrum, och for att gora det
mojligt for ett foretag att skapa en sddan funktion pa Internet. Enligt 6verklagande-
ndmnden skiljer sig dessa varor och tjinster fran de varor och tjanster som omfattas av
det omtvistade varumdrket, vilka i huvudsak utgér informationstjénster och tjénster for
reservation och bokning av resor och hotellrum, och vilka syftar till att ge den stora
allménheten mojlighet att yrkesmadssigt, privat eller i annat syfte, boka ett hotellrum
eller en resa.

Overklagandenimnden framhéll ocksa att de varor och tjanster som omfattas av det
dldre varumaérket hor till en sirskild sektor, ndmligen sektorn f6r varor och tjanster som
har samband med utvecklandet och driften av datasystem, och som riktar sig till en
bestaimd kundkrets, eftersom de endast ar avsedda att gora det majligt for foretag inom
hotell- och resesektorn att uppritta ett online-bokningssystem som ér tillgangligt via
Internet. Denna begréinsade kundkrets, som bestar av dessa foretag, skiljer sig visentligt
fran den stora allménheten, till vilken de tjénster riktar sig som omfattas av det
omtvistade varumarket.
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Eftersom de berdrda varorna och tjdnsterna séljs till olika kundkretsar, drog
overklagandendmnden slutsatsen att de inte heller konkurrerar med varandra.

Overklagandenimnden prévade dessutom om de berérda varorna och tjénsterna
eventuellt kompletterar varandra. Den fann att detta i forevarande fall kunde uteslutas,
eftersom den stora allménheten, till vilken de tjdnster som omfattas av det omtvistade
varumdrket riktar sig, inte koper de varor och tjédnster som omfattas av det dldre
varumadrket, vilka uteslutande riktar sig till foretag som i sin tur tillhandahaller tjanster
till denna stora allménhet.

Overklagandenimnden konstaterade slutligen, i detta sammanhang, att de Inter-
netanvindare som koper resetjinster online antagligen inte vet vem som levererat den
programvara som gor det mojligt for en webbutik att fungera och att dessa i vart fall kan
skilja mellan ett foretag som tillhandahaller en komplicerad teknologi och ett annat
som siljer resetjinster pa Internet.

Forstainstansrétten delar denna beddmning. Det framgar av denna att de berdrda
varorna och tjinsterna skiljer sig &t vad giller deras art, avsedda dndamél och
anviandningsomrade, och att de varken konkurrerar med eller kompletterar varandra.
Det ska ndamligen inledningsvis konstateras att de berérda varor och tjédnster som
omfattas av det dldre varumairket ar av datateknisk art medan de informationstjénster
och tjdnster for reservation och bokning, som omfattas av det ifrdgavarande
varumadrket, dr av annan art, ddr databehandling endast anvinds som ett stod for att
formedla information eller for att gora det mojligt att boka ett hotellrum eller en resa.
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Det ska ocksa papekas att de varor och tjdnster som omfattas av det dldre varumérket dr
sarskilt avsedda for foretag inom hotell- och resesektorn och att informationstjénster
och tjdnster for reservation och bokning, som omfattas av det ifrdgavarande
varumadrket, dr avsedda for den stora allmanheten.

Det ska dessutom framhéllas att de berérda varor och tjanster som omfattas av det dldre
varumdrket anvénds for att gora det mojligt for ett datasystem och ndrmare bestdmt en
webbutik att fungera, medan de informationstjanster och tjanster for reservation och
bokning som omfattas av det ifragavarande varumérket anvinds for att reservera ett
hotellrum eller en resa.

Den enda omsténdigheten att de informationstjénster och tjanster for reservation och
bokning som omfattas av det ifragavarande varumirket tillhandahalls enbart via
Internet, och séledes behover ett sdidant datamedium som tillhandahalls genom de
varor och tjanster som omfattas av det dldre varumarket, ar inte tillracklig for att forta
de vésentliga skillnader som foreligger mellan de berdérda varorna och tjansterna vad
galler deras art, avsedda dndamal och anvéndningsomrade.

Datatekniska varor och tjanster anvinds ndmligen inom néstan alla branscher. Ofta kan
samma varor och tjinster, till exempel en viss typ av programvara eller operativsystem,
anvéindas for mycket olika &ndamal utan att de déarigenom blir andra eller olika varor
och tjanster. Tvirtom dndrar en resebyras tjanster inte art, avsedda dndamal eller
anviandningsomrade bara for att de tillhandahalls via Internet. Detta géller desto mer da
detidagi princip ér absolut n6dvéndigt att anvinda datorprogram for att tillhandahalla
sadana tjanster, dven nir dessa tjdnster inte tillhandahalls av en webbutik.
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Dessutom kan berdrda varor och tjanster inte ersitta varandra, eftersom de riktar sig till
olika kundkretsar. Overklagandendmnden har saledes med ritta funnit att dessa varor
och tjinster inte konkurrerar med varandra.

Slutligen kompletterar dessa varor och tjanster inte heller varandra. Det ska i detta
sammanhang erinras om att kompletterande varor eller tjanster utgors av varor eller
tjanster mellan vilka det finns ett ndra samband, i den meningen att den ena varan &r
nodvéndig eller viktig for anvindningen av den andra, och att konsumenterna darfor
kan ha uppfattningen att ett och samma foretag ansvarar for tillverkningen av dessa
varor eller tillhandahallandet av dessa tjanster (forstainstansrittens dom av den
1 mars 2005 i mal T-169/03, Sergio Rossi mot harmoniseringsbyran — Sissi Rossi (SISSI
ROSSI), REG 2005, s. II-685, punkt 60, av den 15 mars 2006 i mal T-31/04, Eurodrive
Services and Distribution mot harmoniseringsbyran — Gémez Frias (euroMASTER), €j
publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 35, och av den 17 juni 2008 i mal T-420/03, El
Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Abril Sdnchez et Ricote Saugar (Boomerang
TV), REG 2008, s. II-837, punkt 98).

Denna definition, som féljer av fast rattspraxis, utgar fran att de kompletterande
varorna eller tjansterna kan anvéndas tillsammans, vilket férutsatter att de riktar sig till
samma kundkrets. Detta samband i kompletterande hidnseende skulle inte kunna
foreligga mellan de varor eller tjdnster som dr nodvéndiga for att bolaget ska kunna
fungera och de varor eller tjanster som detta foretag tillverkar eller tillhandahaller.
Dessa bada kategorier av varor eller tjanster anvinds inte tillsammans, eftersom
varorna eller tjansterna ur den forsta kategorin anvinds av det berorda foretaget sjélvt,
medan varorna eller tjdnsterna ur den andra kategorin anvénds av foretagets kunder.

Sokanden har medgett att de berdrda varorna och tjansterna har olika slutmottagare,
men har gjort gillande att en risk for férvaxling dnda inte kan uteslutas i forevarande
fall, eftersom det enda syftet med de beroérda varor och tjénster som omfattas av det
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dldre varumairket &r att gora det mojligt att tillhandahalla de informationstjanster och
tjdnster for reservation och bokning som omfattas av det ifrdgavarande varumairket.
Den kundkrets som &r intresserad av dessa senare tjdnster kdnner i regel inte till vem
som har utvecklat den ndédvindiga programvaran och skulle bland den information
som finns pa intervenientens Internetsida inte heller kunna skilja mellan den som
kommer fran sokanden och den som har sitt ursprung i den programvara eller de
tjidnster som tillhandahélls av ett specialiserat dataforetag, som sokanden. Pa
intervenientens Internetsida skulle de tjanster som omfattas av det omtvistade
varumdrket slutligen kunna forvixlas med de varor och tjdnster som omfattas av det
aldre varumarket.

Detta argument kan inte godtas. Det ska i detta hénseende konstateras att det
kommersiella ursprunget for den programvara och de datatjanster som gor det majligt
for intervenientens Internetsida att fungera i regel inte dr av minsta intresse for den
kundkrets till vilken de tjdnster riktar sig som omfattas av det ifragavarande varumérket
och som tillhandahalls via denna Internetsida. For denna kundkrets ar intervenientens
Internetsida endast ett verktyg for att boka resor och hotellrum online. Det som é&r
viktigt for kundkretsen dr att sidan fungerar bra och inte vem som levererat
programvaran eller tillhandahallit de datatjénster som gor att den fungerar.

Aven om vissa av intervenientens kunder skulle stilla sig fragan vilket som #r det
kommersiella ursprunget hos den programvara och de tjénster for utveckling och
utformning av programvara som dr nédvéndiga for att intervenientens Internetsida ska
fungera, kan de, sdsom 6verklagandendmnden med ritta konstaterat, skilja mellan det
specialiserade foretag som tillhandahaller dessa varor och tjénster, & ena sidan, och
intervenienten som pa Internet tillhandahaller tjanster inom turist- och resesektorn,
4 andra sidan. Eftersom de tjainster som omfattas av det ifrdgavarande varumairket
namligen per definition endast tillhandahélls pa Internet, kan det antas att interve-
nientens kunder i vart fall har vissa grundliaggande datakunskaper. De dr séledes
medvetna om att ett system for online-bokning inte kan upprittas av vilken
datoranvindare som helst och att det krdvs programvara och tjanster for utveckling
och utformning av denna programvara, som tillhandahalls av ett specialiserat foretag.
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Sokandens pastdende, att intervenientens kunder inte kan skilja mellan den
information som kommer frén intervenienten sjilv och den information som har sitt
ursprung i den programvara och de datatjénster av den typ som omfattas av det éldre
varumdrket, dr inte heller korrekt. Den information som skulle kunna vara av intresse
for intervenientens kunder &r information om sjdlva resorna, tillgidngligheten av
hotellrum och priset for dessa. Den tjanst som omfattas av det ifrdgavarande
varumdrket bestar just i att tillhandahalla denna information. Syftet med de varor
och tjanster som omfattas av det dldre varumaérket dr endast att formedla denna
information och de férmedlar sjilva ingen annan information till de berérda.

Sokanden har slutligen bestritt den hanvisning i det angripna beslutet, till en dom av
den 12 maj 2006 fran Oberlandesgericht Dresden (hogsta regionala instans i Dresden),
som intervenienten aberopat vid 6verklagandendmnden. I denna dom fann Oberlan-
desgericht Dresden, i ett mal mellan sokanden och intervenienten angiende
varumdrkesintrang, att den programvara och de tjanster for utveckling och utformning
av programvara, a ena sidan, och de tjanster dédr denna programvara anvénds, 4 andra
sidan, inte &dr av liknande slag, eftersom allménheten vet att tjanster inom manga
branscher tillhandahélls med elektroniska hjdlpmedel. I punkt 22 i det angripna
beslutet har overklagandenimnden forklarat sig helt dela resonemanget och
slutsatserna i denna dom.

Sokanden har dessutom gjort gillande att denna hénvisning bekriftar att Gver-
klagandendmnden felaktigt dragit den slutsatsen att de ifrdgavarande varorna och
tjidnsterna inte dr av liknande slag. Sokanden har gjort géllande att den dom fran
Bundesgerichtshof (tysk federal domstol) av den 13 november 2003 (I ZR 103/01,
GRUR 2004, s. 241), till vilken Oberlandesgericht Dresden hianvisar i domskélen i sin
ovanndmnda dom, avser ett mal i vilket det inte ansetts vara av betydelse for malets
utgang hur viss information och vissa bokningar 6verforts, ndrmare bestimt huruvida
det skett genom ett datasystem eller pa annat sitt, som till exempel vanlig postgéng. Det
nu aktuella malet dr annorlunda da de tjdnster som omfattas av det ifragavarande
varumdrket enbart tillhandahélls via Internet.
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Sasom angetts ovan dr den enda omsténdigheten, att intervenientens ifrdgavarande
tjidnster som omfattas av det omtvistade varumirket endast tillhandahalls via Internet,
inte tillricklig for att dra den slutsatsen att dessa tjénster &r av liknande slag som de
varor och tjdnster som omfattas av det dldre varumairket. Tvirtemot vad sokanden har
gjort gillande visar alltsd hénvisningen i det angripna beslutet, till den ovanndmnda
domen fran Oberlandesgericht Dresden, pa intet sétt att slutsatsen, att de varor och
tjidnster som omfattas av de motstiende varumirkena inte ar av liknande slag, ar
felaktig. Det finns inte heller ndgon anledning att préva om Bundesgerichtshofs
rattspraxis har tillimpats pa ett korrekt sitt i domen fran Oberlandesgericht Dresden,
eftersom denna fraga gir utover forstainstansrittens behorighet och i vart fall inte dr av
relevans i forevarande mal.

Det framgar av det ovan anforda att talan inte kan vinna bifall p&4 den enda grund som
s6kanden aberopat.

Eftersom den enda grund som sdkanden &beropat till stod for sitt 6verklagande inte kan
godtas, ska overklagandet i vilket fall som helst limnas utan bifall, utan att det &r
nodvindigt att prova de invandningar om réttegangshinder som harmoniseringsbyran
och intervenienten framstillt i sina svarsinlagor (se, for ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 26 februari 2002 i mal C-23/00 P, radet mot Boehringer,
REG 2002, s. I-1873, punkt 52, och av den 23 mars 2004 i mal C-233/02, Frankrike mot
kommissionen, REG 2004, s. I-2759, punkt 26).

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten
har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersdtta riattegdngskostnaderna. Eftersom
sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden
bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Ansokan om rittshjilp avslas.

2) Talan ogillas.

3) Commercy AG ska ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt ssmmantréde i Luxemburg den 22 januari 2009.

Underskrifter
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