g

W Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

5 pdivanad lokakuuta 2017 *

Ennakkoratkaisupyynté — Oikeudellinen yhteisty6 siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Asetus
(EY) N:o 44/2001 — Tuomioistuimen toimivalta — 2 artiklan 1 kohta — Vastaajan kotipaikan
tuomioistuinten toimivalta — 22 artiklan 4 alakohta — Yksinomainen toimivalta asiassa, joka koskee
immateriaalioikeuksien rekisterdintia tai patevyyttd — Riita-asia, jossa pyritddn madrittdméén, onko
henkilo rekisterdity perustellusti tavaramerkin haltijaksi
Asiassa C-341/16,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Oberlandesgericht
Diisseldorf (Diisseldorfin ylin aluetuomioistuin, Saksa) on esittdnyt 14.6.2016 tekemaélladn paatokselld,
joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 16.6.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Hanssen Beleggingen BV
vastaan
Tanja Prast-Knipping,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesic (esittelevd tuomari) sekd tuomarit A. Prechal,
A. Rosas, C. Toader ja E. Jarasitnas,

julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Qe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittdneet

— Tanja Prast-Knipping, edustajanaan P. Sohn, Rechtsanwalt,

— Euroopan komissio, asiamiehindan M. Wilderspin ja M. Heller,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.7.2017 pidetyssa istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkayntikieli: saksa.
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TUOMIO 5.10.2017 - ASIA C-341/16
HANSSEN BELEGGINGEN

tuomion

Ennakkoratkaisupyyntoé koskee tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 22 artiklan 4 alakohdan tulkintaa.

Tamd pyyntd on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Alankomaihin sijoittautunut yhtio Hanssen
Beleggingen BV (jaljempand Hanssen) ja Tanja Prast-Knipping, jonka kotipaikka on Saksassa, ja jossa
on kyse Prast-Knippingin rekisteréimisesta Benelux-tavaramerkin haltijaksi.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus

Asetuksella N:o 44/2001 korvattiin jasenvaltioiden vilisissd suhteissa tuomioistuimen toimivallasta seka
tuomioiden tdytdntoonpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehty yleissopimus (EYVL 1972, L 299,
s. 32; jdljempand Brysselin yleissopimus). Kyseinen asetus puolestaan korvattiin tuomioistuimen
toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja tdytdntoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
12.12.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1215/2012 (EUVL
2012, L 351, s. 1). Viimeksi mainitun asetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaan sitd sovelletaan
"ainoastaan sellaisiin oikeudenkdynteihin, jotka on pantu vireille, sellaisiin virallisiin asiakirjoihin, jotka
on laadittu tai rekisteroity virallisina asiakirjoina, ja sellaisiin tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin,
jotka on hyviaksytty tai tehty 10 pédivdanad tammikuuta 2015 tai sen jélkeen”.

Pddasiassa kyseessd oleva oikeudenkdynti pantiin vireille ennen 10.1.2015, joten nyt kisiteltavaa
ennakkoratkaisupyyntod on tarkasteltava ottamalla huomioon asetus N:o 44/2001.

Kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa sdddettiin seuraavaa:

"Kanne henkilod vastaan, jonka kotipaikka on jdsenvaltiossa, nostetaan hdnen kansalaisuudestaan
riippumatta tuon jésenvaltion tuomioistuimissa, jollei timén asetuksen sddannoksistd muuta johdu.”

Saman asetuksen II luvun 6 jaksoon, jonka otsikko oli “Yksinomainen toimivalta”, siséltyvassa
22 artiklassa séddettiin seuraavaa:

”"Seuraavilla tuomioistuimilla on asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomainen toimivalta:

4) asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai
rekisterointia edellyttavien oikeuksien merkitsemistd rekisteriin tai oikeuksien patevyyttd, sen
jasenvaltion tuomioistuimilla, missd tallettamista tai rekisterdintid on pyydetty tai tallettaminen tai
rekisterointi on tapahtunut tai missd se yhteison sdddoksen tai kansainvilisen sopimuksen
madrédysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi;

”

Kyseinen sddnnos vastasi Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaa.
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Benelux-sopimus

Haagissa (Alankomaat) Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden
kuningaskunnan valilld 25.2.2005 allekirjoitettu immateriaalioikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskeva
Benelux-maiden sopimus (jdljempéand Benelux-sopimus) tuli voimaan 1.9.2006.

Benelux-sopimuksen 1.2 artiklassa maarétdéan seuraavaa:

”1. Perustetaan Benelux-maiden henkisen omaisuuden (tavaramerkit ja mallit) jarjesto — —

2. Jarjeston elimid ovat:

c. Benelux-maiden henkisen omaisuuden (tavaramerkit ja mallit) virasto — —”
Benelux-sopimuksen 1.5 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tismennetdin seuraavaa:
”1. Jéarjeston kotipaikka on Haag.

2. Viraston kotipaikka on Haag.”

Benelux-sopimuksen 4.6 artiklan 1 kappaleessa mdaratdan seuraavaa:

"[Tuomioistuimen alueellinen toimivalta] maardytyy tavaramerkkien ja mallien alalla vastaajan
kotipaikan perusteella tai sen paikan perusteella, jossa riidanalainen velvollisuus on syntynyt tai
tiaytetty tai on tdytettdvd. Toimivaltaa ei maddritetd milloinkaan pelkédstddn tavaramerkin tai mallin
talletus- tai rekisterdintipaikan perusteella.”

Saksan oikeus

Siviilikoodeksin ~ (Biirgerliches Gesetzbuch) 26 luvussa, jonka otsikko on ”Perusteeton etu”
(Ungerechtfertigte Bereicherung), olevan 812 §:n 1 momentissa sdddetddn, ettd “joka saa toisen
suorituksen johdosta tai muulla tavalla tdmdn kustannuksella etua ilman oikeudellista perustaa, on
velvollinen palauttamaan kyseisen edun”.

Padasian oikeudenkidynti ja ennakkoratkaisukysymys

Helmut Knippingin omistuksessa oleva Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtid, joka valmistaa
rakennuselementtejd ja erityisesti ikkunoita, pyysi 7.9.1979 Benelux-maiden henkisen omaisuuden
(tavaramerkit ja mallit) virastoa (jdljempdand Benelux-maiden henkisen omaisuuden virasto)
rekisteroimdan seuraavan sana- ja kuviomerkin Benelux-tavaramerkiksi:

l<> Ky ol

Benelux-maiden henkisen omaisuuden virasto rekister6i kyseisen mustavalkoisen tavaramerkin
numerolla 361604 (jaljempand tavaramerkki nro 361604).

Hanssen on Alankomaiden oikeuden mukaan perustettu yhtio, joka myy ovia ja ikkunoita. Se on
Benelux-tavaramerkiksi rekisteréidyn sana- ja kuviomerkin nro 0684759 haltija. Kyseinen tavaramerkki
muodostuu samasta sana- ja kuviomerkistd kuin tavaramerkin nro 361604 kohteena oleva sana- ja
kuviomerkki, mutta se on rekisterdity sinisend ja keltaisena.

ECLIL:EU:C:2017:738 3
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Knipping kuoli 9.10.1995.

Prast-Knipping pyysi 14.11.2003 esittamalld todistuksen, joka osoittaa hénen olevan Knippingin ainoa
perillinen, Benelux-maiden henkisen omaisuuden virastoa rekisteroimddn hénet tavaramerkin
nro 361604 haltijaksi.

Benelux-maiden henkisen omaisuuden virasto suoritti kyseisen rekisterdinnin.

Hanssen on riitauttanut mainitun rekisteréinnin. Se viittda, ettd tavaramerkki nro 361604 oli ennen
Knippingin kuolemaa siirtynyt useaan kertaan eikd se kuulunut endd Knippingin kuolinajankohtana
tamén omaisuuteen. Prast-Knippingin rekisteréimiselle kyseisen tavaramerkin haltijaksi ei Hanssenin
mukaan ole siis perustaa.

Koska riita-asiaa ei voitu ratkaista sovinnolla, Hanssen nosti 8.6.2012 kanteen Prast-Knippingid vastaan
Landgericht Disseldorfissa (Diusseldorfin aluetuomioistuin, Saksa), joka on sen kotipaikan
tuomioistuin. Hanssen vetosi siviilikoodeksin 812 §:ssé tarkoitettuun perusteettomaan etuun ja vaati,
ettd Prast-Knipping velvoitetaan ilmoittamaan Benelux-maiden henkisen omaisuuden virastolle, ettei
hdnelld ole mainittuun tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia ja ettd hdn luopuu vaatimasta haltijaksi
rekisterdintia.

Landgericht Diisseldorf hylkasi kyseisen kanteen 24.6.2015 antamallaan tuomiolla silld perusteella, ettd
tavaramerkki nro 361604 kuului Knippingin kuolinajankohtana tdmidn omaisuuteen ja se oli siirtynyt
sdaantojenmukaisesti Prast-Knippingille perintona.

Hanssen haki kyseiseen tuomioon muutosta Oberlandesgericht Diisseldorfilta (Diisseldorfin ylin
aluetuomioistuin, Saksa).

Kyseiselld tuomioistuimella on epdilyja siitd, ovatko saksalaiset tuomioistuimet toimivaltaisia
ratkaisemaan riita-asian. Se katsoo, ettd kyseinen toimivalta saattaisi tosin perustua asetuksen
N:o 44/2001 2 artiklan 1 kohtaan mutta ettdi on myos mahdollista, ettd sen jdsenvaltion
tuomioistuimilla, jossa pddasiassa kyseessd oleva tavaramerkki on rekisterdity — tdssa tapauksessa
Alankomaiden, koska Benelux-maiden henkisen omaisuuden viraston kotipaikka on Haag -, on
yksinomainen toimivalta kyseisen asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan nojalla.

Koska tuomioistuimen toimivalta on tutkittava viran puolesta, Oberlandesgericht Diisseldorf toivoo,
ettd kyseiseen kysymykseen saataisiin selvennysta.

Sen mukaan on erityisesti tarpeen tdsmentdd, onko Hanssenin nostaman kaltaisessa kanteessa kyse
mainitun asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetusta "asia[sta], joka koskee — — tavaramerkin — —
merkitsemistd rekisteriin tai oikeuksien pétevyyttd”. Oberlandesgericht Diisseldorfin mielesté
15.11.1983 annetussa tuomiossa Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326) oli seikkoja, jotka puoltavat sitd,
ettd tdhdn kysymykseen vastataan kieltdvésti, mutta tavaramerkkioikeuden kehityttyd kyseisen tuomion
antamisen jilkeen ei ole varmaa, onko tuo tuomio otettava vield huomioon.

Oberlandesgericht Diisseldorf viittaa mainitun tavaramerkkioikeuden kehityksen osalta etenkin
Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL
2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) (jaljempéand asetus
N:o 207/2009), 18 artiklaan.

Kyseinen tuomioistuin mainitsee myds sen, ettd Benelux-tavaramerkkiin liittyy tuomioistuimen
toimivallan osalta tiettyjé erityispiirteita.
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Téssd tilanteessa Oberlandesgericht Diisseldorf paatti lykdtd asian kasittelyd ja esittdd unionin
tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Sisaltyyko [asetuksen N:o 44/2001] 22 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettuun kasitteeseen riita-asia, joka
koskee —— tavaramerkin —— merkitsemistd rekisteriin tai oikeuksien patevyyttd, myos
Benelux-tavaramerkkirekisteriin merkittyd Benelux-tavaramerkin muodollista haltijaa vastaan nostettu
kanne, joka koskee Benelux-maiden henkisen omaisuuden virastolle toimitettavaa ilmoitusta, jonka
mukaan vastaajalla ei ole oikeutta kyseiseen tavaramerkkiin, minkéd vuoksi hdn luopuu rekisteréinnista
tavaramerkin haltijana?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellddn léhinnd, onko asetuksen
N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, ettd sitd sovelletaan riita-asioihin, joissa pyritdadn
selvittdmédn, onko henkil6 rekisteroity perustellusti tavaramerkin haltijaksi.

Tdhan kysymykseen vastaamiseksi on aluksi huomautettava, ettd unionin tuomioistuin on jo todennut,
ettd asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohta heijastelee samaa systematiikkaa kuin Brysselin
yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohta, ja lisdksi sen sanamuoto on ldhes sama, joten ndiden sdintojen
tulkinnassa on varmistettava jatkuvuus (tuomio 12.7.2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, 43 kohta).

Tamén jalkeen on huomautettava, ettd kyseisissd sddnnodissd mainittu kasite riita-asia, ”"joka koskee
[immateriaalioikeuksien] — — merkitsemista rekisteriin tai oikeuksien patevyyttd”, on itsendinen késite,
jota on tarkoitus soveltaa yhdenmukaisesti kaikissa jdsenvaltioissa (tuomio 15.11.1983, Duijnstee,
288/82, EU:C:1983:326, 19 kohta ja tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 14 kohta).

Unionin tuomioistuin on lopuksi tdsmentdnyt, ettd Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan ja asetuksen
N:o 44/2001 22 artiklan kaltaisia sddntojd, joissa tuomioistuimelle annetaan yksinomainen toimivalta,
ei saa tulkita laajemmin kuin niiden tavoitteen takia on valttdméatontd, koska niiden johdosta
osapuolilla ei ole endd vapautta valita toimivaltaista tuomioistuinta ja ne voivat tietyissd tapauksissa
johtaa tilanteeseen, jossa osapuolet haastetaan sellaisen paikkakunnan tuomioistuimeen, joka ei ole
niistd minkaén kotipaikka (tuomio 10.1.1990, Reichert ja Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, 9 kohta ja
tuomio 12.5.2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, 30 kohta).

Asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan tavoitteena on jédttdd immateriaalioikeuden
rekisteroimistd tai patevyyttd koskevat riita-asiat niiden tuomioistuinten ratkaistaviksi, joilla on
aineellisesti ja oikeudellisesti laheinen vyhteys rekisteriin, koska kyseiset tuomioistuimet voivat
parhaiten ratkaista tapaukset, joissa oikeuden pitevyys tai jopa sen tallentaminen tai rekisteréiminen
itsessddn on riitautettu (ks. vastaavasti Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan osalta 13.7.2006
annettu tuomio GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 21 ja 22 kohta).

Tamén perusteella unionin tuomioistuin on pédttinyt asioissa, jotka koskevat tuomioistuinten
toimivaltaa patenttikysymyksissé, ettd jos riita-asia ei koske patentin pétevyyttd tai sitd, onko patentti
talletettu tai rekisterdity, se ei kuulu kisitteen asi[a], joka koskee patentin —— merkitsemisté
rekisteriin tai oikeuksien pétevyyttd” alaan eikd se kuulu ndin ollen sen jdsenvaltion tuomioistuinten
yksinomaiseen toimivaltaan, jonka alueella oikeus on rekisterdity (tuomio 15.11.1983, Duijnstee,
288/82, EU:C:1983:326, 22-25 kohta ja tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 15 ja 16
kohta).

Kyseisen yksinomaisen toimivallan piiriin ei siis kuulu riita-asia, joka koskee pelkastdan sitd, kuka on

patenttiin perustuvan oikeuden haltija (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326,
26 kohta).
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Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 26-29 kohdassa huomauttanut, kyseistd tulkintaa
voidaan soveltaa péddasiassa kyseessd olevan kaltaiseen tavaramerkkiasiaan, joka ei koske tavaramerkin
patevyytta eikd rekisterdintid vaan pelkastddn sitd, onko henkild, jonka nimi on rekisteréity haltijaksi,
todellakin tavaramerkin haltija.

Riita-asia, jossa ei milldén tavalla riitauteta tavaramerkin rekisterdintid tavaramerkiksi tai tavaramerkin
patevyyttd, ei kuulu asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdassa olevan sanamuodon “asiassa, joka
koskee — — tavaramerkin — — merkitsemistd rekisteriin tai oikeuksien pétevyyttd” piiriin eikd se vastaa
kyseisen sdadnnoksen tavoitetta. Téltd osin on huomautettava, ettd kysymykselld siitd, kenen omaisuutta
immateriaalioikeus on, ei yleensd ole aineellisesti tai oikeudellisesti ldheistd yhteyttd kyseisen oikeuden
rekisteroimispaikkaan.

Niin ndyttdd olevan nyt késiteltdvassa tapauksessa. Kuten ennakkoratkaisupyynndosté ilmenee, riita-asia
koskee néet sitd, kuka omistaa tavaramerkin nro 361604 Knippingin kuoleman jalkeen, mika edellyttaa
sen  madrittdmistd, kuuluiko  kyseinen  tavaramerkki = Knippingin = omaisuuteen  hinen
kuolinajankohtanaan.

Kaikista edelld esitetyistd seikoista seuraa, ettd padasiassa kyseessd olevan kaltainen riita-asia, joka
koskee pelkastdadn sitd, kenen on katsottava olevan kyseessd olevan tavaramerkin haltija, ei kuulu
asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan.

Tata tulkintaa ei kumoa se, ettd unionin lainsddddntoon sisdltyy tiettyja sddnnoksiéd, joiden nojalla
immateriaalioikeuden haltija voi vaatia alun perin toisen henkilon nimissd suoritetun rekister6innin
siirtoa itselleen.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin viittaa taltd osin erityisesti EU-tavaramerkkida koskevaan
lainsddddntoon ja korostaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 18 artiklassa annetaan EU-tavaramerkkid
kasitteleville tuomioistuimille toimivalta muun muassa ratkaista tavaramerkin haltijjan vaatimus
asiamiehen tai edustajan suorittaman tavaramerkin rekisterdinnin siirrosta itselleen. Kyseinen sdéanndos
koskee kuitenkin nimenomaisesti asiamiehen tai edustajan ja EU-tavaramerkin haltijan vilisid suhteita,
kun taas ei ole ilmeistd, ettd padasia, jossa on kyse Benelux-tavaramerkistd, koskisi téllaisia suhteita.

Siltd osin kuin on kyse vield siitd myo6s ennakkoratkaisupyynndssd mainitusta seikasta, ettd
Benelux-tavaramerkkiin liittyy tuomioistuimen toimivallan osalta tiettyja erityispiirteitd, on
huomautettava, ettd siitd 14.7.2016 annetun tuomion Brite Strike Technologies (C-230/15,
EU:C:2016:560) taustalla olevasta asiasta poiketen, jossa unionin tuomioistuin tarkensi
Benelux-sopimuksen 4.6 artiklassa vahvistetun tuomioistuimen toimivaltaa koskevan sddnnon ja
asetuksen N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdassa vahvistetun vastaavan sdadannon vilistd suhdetta,
padasia ei koske kyseessd olevan Benelux-tavaramerkin rekisterdintid tai patevyyttd eikd kyseisen
merkin mahdollisia loukkauksia, eikd Hanssenin vaatimus perustu unionin tuomioistuimelle
toimitettujen tietojen mukaan myoskddn mihinkdédn Benelux-sopimuksen aineelliseen maardykseen.
Tamén perusteella Benelux-sopimukseen tuomioistuimen toimivallan osalta liittyvilla erityispiirteilld ei
ole merkitystd padasiassa.

Kaiken edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, ettd asetuksen

N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, ettei sitd sovelleta riita-asioihin, joissa pyritadn
selvittdmadn, onko henkil6 rekisteroity perustellusti tavaramerkin haltijaksi.
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Oikeudenkayntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
Tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja tiytintoonpanosta siviili- ja
kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen

(EY) N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, ettei siti sovelleta riita-asioihin,
joissa pyritddn selvittimain, onko henkil6 rekisteroity perustellusti tavaramerkin haltijaksi.

Allekirjoitukset

ECLIL:EU:C:2017:738 7



	Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
	tuomion
	Asiaa koskevat oikeussäännöt
	Unionin oikeus
	Benelux-sopimus
	Saksan oikeus

	Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymys
	Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu
	Oikeudenkäyntikulut



