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Begaran om forhandsavgorande
Datum for ingivande:
27 december 2021
Domstol som begéar férhandsavgérande:
Oberlandesgericht Disseldorf (Tyskland)
Datum for beslutet att begara férhandsaygérande:
16 december 2021
Svarande och klagande
Beverage City.&lL ifestyle GmbH
MJ
Beverage City:Polska,Sp.z.0.0.
FE
Sokande och'motpart:

Advance Magazine Publishers, Inc.

[Utelamnas]

OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF (Regionala 6verdomstolen i
Dusseldorf)

I
mal mellan
1. Beverage City & Lifestyle GmbH, [uteldmnas] Schorfheide,

2. MJ, [utelamnas],
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Svarande 1 och 2 i forsta instans och klagande 1 och 2 i andra instans,

[Uteldamnas]

3. Beverage City Polska Sp.z.0.0., [uteldamnas] Krakow, Polen,

4.  FE, [utelamnas],

Svaranden och klaganden 3 och 4,

[Uteldamnas]

mot

Advance Magazine Publishers Inc., [utelamnas] New ¢&ork, Amerikas, forenta

stater,

Kéranden i forsta inStans och,metpart i andra instans,

[Uteldamnas]

har 20:e avdelningen for civilrattsliga, fragor wid Oberlandesgericht Dusseldorf
(Regionala 6verdomstolen i Diisseldorf)

fattat

foljande beslut:

l.

Malet forklarasvilande.
.

Oberlandesgericht Dusseldorf (Regionala 6éverdomstolen i Diisseldorf) har
till ‘Buropeiska,unionens domstol stallt foljande fraga angaende tolkningen
avaartikel 122, i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001
av den 24 juni 2017 om EU-varumérken (nedan kallad “forordning
2017/100.1 )3Gamford med artikel 8 nr 1 i Europaparlamentets och radets
forordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behdrighet och om erk&nnande
ochWyverkstallighet av domar pa privatrattens omrade (nedan kallad
forordning nr 1215/2012):

Foreligger ett tillrickligt ndra samband” mellan respektive talan for att en
gemensam handlaggning och dom ska vara pakallad for att undvika att
ofdrenliga domar meddelas, i den mening som avses i artikel 8.1 i
forordning 1215/2012, nar sambandet i en talan om intrang i ett EU-
varumérke bestar i att en svarande som ar etablerad i en medlemsstat (i detta
fall Polen) har levererat varor som inneburit ett intrdng i ett EU-varumarke
till en svarande som &r etablerad i en annan medlemsstat (i detta fall
Tyskland), vars lagliga foretradare, som ocksa ar stimd som intrangsgorare,
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ar ankarsvarande (Ankerbeklagte), och parterna endast ar foérbundna med
varandra genom ett rent leveransforhallande och det darutéver inte finns
vare sig nagot rattsligt eller nagot faktiskt samband dem emellan?

Skal:
A)

Kéranden i forsta instans tillika motpart i andra instans, Advance Magazine
Publishers Inc. (nedan kallad Advance Magazine), ar innehavare av’ flera EU-
varumirken som innehéller ordelementet ”Vogue”, bland annat:

. EU-varumérke 00183756 VOGUE med prioritet franfiden 1y, april1996,
registrerat bland annat i klass 16 for “trycksaker”;

. EU-varumérke 004023041 VOGUE med prioritetifranideir 2 februari 2004,
registrerat bland annat i klass 16 for “trycksaker”;

. EU-varumérket 014273296 VOGUE, med, prieritet franiden 2 september
2004, registrerat den 19 juni 2015, bland annat“i klass 43, for “Tillfillig
inkvartering av gaster: drift av hotelly, barery, caféer, restauranger och
nattklubbar; servering av maltider;icatering™:

vilka Advance Magazine havdar ar valkanda.

Beverage City & Lifestyle GmbH, ‘svarande i forsta instans tillika klagande i
andra instans (nedan kallad svarande, 1)war ett bolag enligt tysk ratt med sate i
Schorfheide i delstaten Brandenburg, vars verksamhet leds av svaranden 2), tillika
dess verkstallande direktor,"som_ar, bosatt i Niederkassel i delstaten Nordrhein-
Westfalen. Beverage City Polska, svarande i forsta instans tillika klagande i andra
instans (nedan‘kallad svarande 3)@r ett bolag enligt polsk ratt med séte i Krakow i
Polen, vafs Verkstéllande direktor ar svaranden 4, som ocksa ar bosatt i Krakow.

Svarande, 3 tillverkar, marknadsfor och distribuerar en energidryck under namnet
"DIAMANT VOGUE”. Svarande 1 var knuten till motpart 3 genom ett exklusivt
distributionsavtal for Tyskland och kopte den h&rmed maérkta energidrycken i
Polernfran‘motpart 3. Nagra ytterligare rattsliga anknytningar mellan svarande 1
och'svarande 3 finns inte, i synnerhet ingen koncernrelaterad anknytning, trots att
namnen liknar varandra.

Advance Magazine anser att detta utgor ett intrang i dess EU-varumarken och har
stdimt alla svarande vid Landgericht Dusseldorf (regionala domstolen i
Dusseldorf) i dess egenskap av domstol i delstaten Nordrhein-Westfalen som ar
behorig i fraga om EU-varumarken, och yrkat om férbudsforeldaggande i hela
unionen och - senare begransat sig till atgarder som vidtagits i Tyskland - om
utlimnande av information och av fakturor samt om faststdllelse av
ersattningsskyldighet. Svarandena 3 och 4 har bland annat gjort gallande att det
saknas internationell behdrighet for den talan som véackts mot dem.
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Landgericht Dusseldorf (regionala domstolen i Dusseldorf) domde de svarande i
enlighet med Advance Magazines yrkanden och grundade sin internationella
behdrighet avseende svarandena 3 och 4 pa artikel 8.1 i férordning nr 1215/2012.
Denna domstol fann att omstandigheterna i det aktuella fallet omfattades av de
principer som EU-domstolen slog fast i sin dom av den 27 september 2017 i de
forenade malen C-24/16 och C-25/16 — Nintendo Co. Ltd. mot BigBen Interactive
GmbH m.fl., ECLI:EU:C:2017:724.

Efter att svarandena 1 och 2 dragit tillbaka sina Overklaganden, ldmnade
svarandena 3 och 4 in sina Overklaganden av denna dom, och grindade dessa
alltjamt pa att de tyska domstolarna bland annat saknade internationell behorighet.
Svarandena 3 och 4 var uteslutande verksamma i Polen och levererade varor till
sina kunder dar. Domen i malet Nintendo mot BigBen kan inte Overforas, till
foreliggande omstandigheter, eftersom svarandena 1 och 2 awenawsidan och
svarandena 3 och 4 & andra sidan inte hade nagot relevant samband med varandra.

B)
Utgangen i det nationella malet beror pa tolkningen avitolkningsfragan.

En internationell behorighet for de tyska domstolarna fér EU-varumérken att
prova talan mot svarandena 3 och 4. kan endast sokas i artikel 8.1 i férordningen nr
1215/2012. Det ar endast for [svaranden, 2m,som har hemvist i Nordrhein-
Westfalen, som Landgericht Dusseldorf (regionala“domstolen i Dusseldorf) och
dverklagandeinstansen har “internationell “behdrighet enligt artikel 125.1 i
forordning 2017/1001. Behdrighet fér svarandena 3 och 4 forutsatter saledes att
talan som vickts motidem och, talan, mot svaranden 2 dr ’s& forenade att en
gemensam handlaggning eeh-domér pakallad for att undvika att oférenliga domar
meddelas som en Toljdhav att k&romalen provas i olika rattegangar”.

Omstandigheterna i«det aktuella fallet skiljer sig fran dem som lag till grund for
domen i‘maletyNintendo mot BigBen for det forsta genom att det inte fanns nagot
leveransforhallande mellah den ankarsvarande som stamts i syfte att ge en viss
domstol behorighet att prova talan (Ankerbeklagte), narmare bestamt svaranden 2,
a.ena sidanpoch svarandena 3 och 4, & andra sidan, utan mellan svaranden 1 och
svarandent3. Svarandena 2 och 4 uppges i stallet vara foretradare som agerar for
dejuridiska personerna i varje fall.

For detyandra tog EU-domstolen i Nintendo mot BigBen bland annat hansyn till
det faktum att svarandena hade samband med det landet i egenskap av bolag i
samma koncern (se punkt 51 i den domen). Ett sadant samband saknas har. De
respektive partierna i Tyskland och i Polen agerar sjalvstdndigt och oberoende av
varandra. | slutdndan finns det ett samband endast i form av en leveranskedja. Det
ar dock tveksamt om detta i sig &r tillrackligt.

Den hanskjutande domstolen haller med Advance Magazine om att varuméarkena
och de varor som kan gora intrang ar desamma, vilket innebér att det skulle finnas
en risk for motstridiga beslut om en domstol skulle finna att det foreligger ett
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intréng i distributionen och en annan domstol inte skulle gora det. A andra sidan
skulle detta argument ocksa gélla om det inte fanns nagot forhallande mellan
parterna alls, men de salde samma varor - fran en tredje part - inom unionen. |
detta avseende bor det noteras att tilldmpningen av artikel 8.1 i
Brysselforordningen inte far undergrava behdrighetsregeln i artikel 125 i
forordning 2017/1001. |1 de nationella domstolarnas rattspraxis (Osterrikes hogsta
domstol, GRUR Int. 2013, 569 - Red Bull mot Pitt Bull, 4 Ob 221/12x av den 15
januari 2013) anvénds bestammelsen emellertid dven nér det ar fraga om ett rent
leveransforhallande.

[Utelamnas]



