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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
HENRIK SAUGMANDSGAARD QE
13 péiviana heindkuuta 2017'

Asia C-341/16

Hanssen Beleggingen BV
vastaan
Tanja Prast-Knipping

(Ennakkoratkaisupyynto — Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfin ylioikeus, Saksa))

Ennakkoratkaisupyynté — Oikeudellinen yhteisty6 yksityisoikeudellisissa asioissa —
Tuomioistuimen toimivalta ja tuomioiden taytintoonpano — Asetus (EY) N:o 44/2001 —

2 artiklan 1 kohta — Vastaajan kotipaikan tuomioistuimen toimivalta — 22 artiklan 4 alakohta —
Yksinomainen toimivalta tavaramerkin rekisterointid tai patevyytta koskevissa asioissa —
Benelux-tavaramerkin haltijan henkil6llisyyttd koskeva riita — Kanne, jolla Benelux-tavaramerkin
muodollista haltijaa vaaditaan luopumaan oikeuksistaan tavaramerkin haltijana

I. Johdanto

1. Oberlandesgericht Diisseldorf (Diisseldorfin ylioikeus, Saksa) on esittinyt 14.6.2016 tekemaillddn ja
unionin tuomioistuimeen 16.6.2016 saapuneella paitokselld sille ennakkoratkaisupyynnon, joka koskee
tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja taytantoonpanosta siviili- ja
kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun asetuksen (EY) N:o 44/2001 (jiljempéna Bryssel I -asetus)?
22 artiklan 4 alakohdan tulkintaa.

2. Ennakkoratkaisupyynto liittyy riita-asiaan, jossa asianosaisina ovat Hanssen Beleggingen BV ja
Benelux-tavaramerkin muodollinen haltija Tanja Prast-Knipping.

3. Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin haluaa tietdd, sovelletaanko sen kisiteltdvand olevassa
riita-asiassa Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa sdddettyd sddntod yksinomaisesta
toimivallasta asiassa, “joka koskee — — tavaramerkin —— merkitsemistd rekisteriin tai oikeuksien
patevyyttd”, mika tarkoittaisi, ettei saksalaisilla tuomioistuimilla — mydskddn ennakkoratkaisua
pyytdneelld tuomioistuimella — ole toimivaltaa ratkaista sitd. Sen sijaan jos kisiteltdva riita-asia ei
kuulu edelld mainitun yksinomaista toimivaltaa koskevan sddnnon soveltamisalaan, saksalaiset
tuomioistuimet ovat kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa sdddetyn yleistd toimivaltaa koskevan
sddnnon nojalla toimivaltaisia.

1 Alkuperiinen kieli: ranska.

2 EYVL 2001, L 12, s. 1. Ennakkoratkaisupyynnon esittanyt tuomioistuin on selittanyt, miksi tdtd asetusta, joka on jo kumottu tuomioistuimen
toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetulla Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1), on sovellettava ajallisesti pddasian olosuhteissa. Ks. jdljempénd tdméan
ratkaisuehdotuksen 13 kohta.
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4. Esitdn jaljempéand, miksi katson, ettd ennakkoratkaisua pyytdneessd tuomioistuimessa kasiteltdvan
kaltainen valitus, jolla vaaditaan, ettd rekisteriin merkitty tavaramerkin muodollinen haltija toimittaa
toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen, jonka mukaan hédnelld ei ole oikeutta kyseiseen
tavaramerkkiin, minkd vuoksi hdn luopuu rekisterdinnistd tavaramerkin haltijana, ei kuulu Bryssel I
-asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa sdddetyn yksinomaista toimivaltaa koskevan sdédnnon
soveltamisalaan.

II. Asiaa koskevat oikeussdaannot

5. Bryssel I -asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa sdddetyn yleistd toimivaltaa koskevan séannén mukaan
"kanne henkilod vastaan, jonka kotipaikka on jdsenvaltiossa, nostetaan hédnen kansalaisuudestaan
riippumatta tuon jésenvaltion tuomioistuimissa, jollei timén asetuksen sadnnoksistd muuta johdu”.

6. Saman asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan ensimmdisessd alakohdassa, joka sijaitsee asetuksen II
luvun 6 jaksossa, jonka otsikko on “Yksinomainen toimivalta”, sdddetddn, ettd “asiassa, joka koskee
patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai rekisterdintia edellyttivien
oikeuksien merkitsemisté rekisteriin tai oikeuksien pétevyyttd” sen jasenvaltion tuomioistuimilla, missé
tallettamista tai rekisterdintid on pyydetty tai tallettaminen tai rekisterdinti on tapahtunut tai missi se
yhteison sdddoksen tai kansainvilisen sopimuksen maéérdysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi, on
yksinomainen toimivalta.

II1. Padasia, ennakkoratkaisukysymys ja menettely unionin tuomioistuimessa

7. Padasian riita koskee Benelux-tavaramerkkiin liittyvid oikeuksia. Péddasian vastapuoli Tanja
Prast-Knipping asuu Hamminkelnissé (Saksa). Hédnet on merkitty Beneluxin immateriaalioikeusviraston
(Office Benelux de la Propriété intellectuelle, OBPI) rekisteriin alla olevan kuviomerkin nro 361604

haltijana.
l<> urnlpplnr.l

8. Kyseisen tavaramerkin rekisterointia haettiin 7.9.1979 yrityksen Helmut Knipping nimiin. Tanja
Prast-Knipping haki OBPLItd riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinnin muuttamista omiin nimiinsa
esittimélld perintotodistuksen, joka osoittaa hédnen olevan Helmut Knippingin ainoa perillinen, ja
hakemus hyviksyttiin 14.11.2003.

9. Padasian valittaja Hanssen Beleggingen BV (jdljempand Hanssen Beleggingen) on yritys, jonka
kotipaikka on Alankomaissa.

10. Hanssen Beleggingen vaatii kanteessaan, ettd Tanja Prast-Knipping toimittaa OBPILlle ilmoituksen
siitd, ettei hénelld ole oikeuksia riidanalaiseen tavaramerkkiin ja ettd hdn luopuu rekisterdinnisté
tavaramerkin haltijana. Hanssen Beleggingen esittdd perusteluna, ettd riidanalaiseen tavaramerkkiin
liittyvdt oikeudet ovat siirtyneet useita kertoja ja siitd on tullut oikeuksien tosiasiallinen haltija. Siksi
silld on lakiin perustuva oikeus vaatia Tanja Prast-Knippingid toimittamaan asiaa koskevat ilmoitukset
OBPLlle.

11. Landgericht Disseldorf (Diisseldorfin alioikeus, Saksa) hylkdsi kanteen 24.6.2015 antamallaan
tuomiolla ja perusteli tiatd silld, ettei Hanssen Beleggingen voi esittdd Tanja Prast-Knippingille
perusteettoman edun saamiseen perustuvia vaatimuksia, silld Tanja Prast-Knippingid ei ole merkitty
Beneluxin tavaramerkkirekisteriin riidanalaisen tavaramerkin muodolliseksi oikeudenhaltijaksi
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perusteettomasti. Tuomioistuin katsoi, ettd riidanalainen tavaramerkki oli Helmut Knippingin
kuolinajankohtana tdmén omaisuutta ja on siksi siirtynyt Tanja Prast-Knippingille yleisseuraantona,
silla hédn on ainoa perillinen. Kyseinen tuomioistuin ei ole esittinyt toteamuksia saksalaisten
tuomioistuinten kansainvilisestd toimivallasta, eikd Tanja Prast-Knipping ole sitd kiistanyt.

12. Hanssen Beleggingen valitti kyseisestd tuomiosta Oberlandesgericht Diisseldorfiin. Téama
tuomioistuin on epdvarma saksalaisten tuomioistuimien kansainvilisestd toimivallasta. Se tuo esiin,
ettd téllainen toimivalta voisi perustua Bryssel I -asetuksen 2 artiklan 1 kohtaan, silld Tanja
Prast-Knippingin kotipaikka on Saksassa. Saksalaisten tuomioistuimien kansainvilisen toimivallan
hyviaksyminen voisi tosin olla ristiriidassa Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohtaan perustuvan
Alankomaiden tuomioistuimien yksinomaisen kansainvilisen toimivallan kanssa.

13. Sama tuomioistuin tarkensi vield, ettd asetuksen N:o 1215/2012 66 artiklan 1 kohdan mukaan
Bryssel I -asetusta sovelletaan ajallisesti kasiteltdvddn riita-asiaan, silli se on pantu vireille ennen
10.1.2015.

14. Tassd tilanteessa Oberlandesgericht Diisseldorf on paattinyt lykédta asian kasittelyd ja esittda
unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Sisaltyyko [Bryssel I -asetuksen] 22 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettuun kisitteeseen riita-asia, ’joka
koskee —— tavaramerkin —— merkitsemistd rekisteriin tai oikeuksien pdtevyyttd, myos
Benelux-tavaramerkkirekisteriin merkittyd Benelux-tavaramerkin muodollista haltijaa vastaan nostettu
kanne, joka koskee [OBPILlle] toimitettavaa ilmoitusta, jonka mukaan vastaajalla ei ole oikeutta
kyseiseen tavaramerkkiin, minka vuoksi hén luopuu rekisterdinnistd tavaramerkin haltijana?”

15. Tanja Prast-Knipping ja Euroopan komissio ovat esittineet kirjallisia huomautuksia. Suullista
kasittelya ei pidetty.

IV. Arviointi

16. Kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin tiedustelee unionin tuomioistuimelta,
kuuluuko péddasiassa nostetun kaltainen kanne, jolla vaaditaan, ettd rekisteriin merkitty
Benelux-tavaramerkin muodollinen haltija toimittaa OBPLlle ilmoituksen, jonka mukaan hénelld ei ole
oikeutta kyseiseen tavaramerkkiin, minkd vuoksi hén luopuu rekisterdinnistd tavaramerkin haltijana,
Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan.

17. Seka Tanja Prast-Knippingin ettd komission mukaan edelld esitettyyn kysymykseen on vastattava
kieltavésti. Yhdyn tdahén ndkemykseen jaljempéna esittdmisténi syista.

18. Yhteisojen tuomioistuin on jo saanut tilaisuuden ottaa kantaa Bryssel 1 -asetuksen
22 artiklan 4 alakohdassa sdddetyn yksinomaista toimivaltaa koskevan sddnnon soveltamisalaan,
erityisesti tuomiossa Duijnstee.® Yksi yhteiséjen tuomioistuimen kyseisessi asiassa kasittelemisti
kysymyksistd  koski  tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytintoonpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdyn yleissopimuksen® 16 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun patenttien rekisterdintid tai patevyyttd koskevan riita-asian kasitteen tulkintaa. Kyseinen
tuomio, joka koski péddasiaa vastaavaa riita-asiaa, on mielestdni ratkaisevan merkityksellinen téssé
kasiteltdavan asian kannalta. Korostan, ettd yhteis6jen tuomioistuin on olennaisilta osin vahvistanut
kyseisen tuomion toteamukset tuomiossa GAT.”

3 Tuomio 15.11.1983 (288/82, EU:C:1983:326).

4 EYVL 1972, L 299, s. 32; jaljempana Brysselin yleissopimus. Velvollisuudesta ottaa huomioon Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohtaan
liittyvé oikeuskéytdnto Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan tulkitsemisessa ks. jaljempéné tdman ratkaisuehdotuksen 25 kohta.

5 Tuomio 13.7.2006, (C-4/03, EU:C:2006:457, 14—23 kohta).
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19. Tuomioon Duijnstee johtaneessa asiassa Schroetboutenfabriek BV:n konkurssipesdn pesinhoitaja
Ferdinand M.J.]. Duijnstee vaati yrityksen entistd johtajaa Lodewijk Goderbaueria vastaan
nostamallaan  kanteella, ettd viimeksi mainittu ma&dratadn siirtdimddn konkurssiyritykselle
patenttihakemukset, jotka oli jétetty, ja patentit, jotka oli myonnetty, 22 maassa keksinnolle, jonka
Lodewijk Goderbauer oli tehnyt silloin, kun hin oli kyseisen yhtion tyontekija. ®

20. Yhteisojen tuomioistuin katsoi, ettd kyseessd on itsendinen kisite, jota on tarkoitus soveltaa
yhdenmukaisesti kaikissa sopimusvaltioissa.”

21. Kasitteen tulkinnassa yhteisojen tuomioistuin korosti, ettd patenttien rekisterdintid tai patevyytta
koskevissa riita-asioissa yksinomainen toimivalta, joka on annettu sen sopimusvaltion tuomioistuimille,
jossa patentin tallettamista tai rekisterdintid on pyydetty tai jossa tallettaminen tai rekisterinti on
tapahtunut, on perusteltu sen takia, ettd kyseiset tuomioistuimet voivat parhaiten ratkaista tapaukset,
joissa riita-asia itse koskee patentin pétevyytti tai sitd, onko patentti talletettu tai rekisterdity.®

22. Niin ollen yhteisdjen tuomioistuin totesi, ettd edelld esitetyn ldheisyystavoitteen valossa suppeasti
tulkitun yksinomaista toimivaltaa koskevan sddnnon soveltamisala rajoittuu riita-asioihin, jotka
koskevat patentin patevyyttd, voimassaoloa tai menetystd taikka vaatimusta etuoikeudesta aikaisemman
tallettamisen perusteella.’

23. Yhteisojen tuomioistuin totesi pdadttelynsd lopuksi, ettd ennakkoratkaisua pyytdneessa
tuomioistuimessa kasiteltdvd asia ei kuulunut tdlla tavoin rajattuun Brysselin yleissopimuksen
16 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, silld siind ei ollut kyse riidanalaisten patenttien patevyydesta tai
merkitsemisestd rekisteriin vaan siitd, kuuluivatko patenttiin perustuvat oikeudet Lodewijk
Goderbauerille vai konkurssissa olevalle vyhtiolle Schroefboutenfabriekille, mikd oli ratkaistava
asianosaisten vilisten oikeussuhteiden perusteella. '’

24. Tétd samaa padttelyd voidaan mielestini noudattaa kokonaisuudessaan kasiteltavissd asiassa
jaljempéna esittdmisténi syista.

25. Ensinndkin unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdan
ja Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan vilistd vastaavuutta silmélld pitden on kyseisen
asetuksen johdanto-osan 19 perustelukappaleen mukaisesti varmistettava jatkuvuus niiden
tulkinnassa.' Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohta tosiaan heijastelee samaa systematiikkaa kuin
Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohta, ja lisiksi sen sanamuoto on lihes sama." Vakiintuneen
oikeuskdytdannon mukaan unionin tuomioistuimen Brysselin yleissopimuksen maardyksistd antama
tulkinta pdtee myos Bryssel I -asetuksen sddnnosten osalta, mikali kyseisten mééréysten ja sddnnosten
voidaan katsoa vastaavan toisiaan.

Tuomio 15.11.1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, 3 kohta).

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).
Tuomio 15.11.1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, 22 kohta) ja tuomio 13.7.2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, 21-23 kohta).
Tuomio 15.11.1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, 23-25 kohta) ja tuomio 13.7.2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, 15 kohta).
10 Tuomio 15.11.1983, Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, 26 kohta).

11 Tuomio 12.7.2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, 43 kohta oikeuskéytantéviittauksineen).

12 Ainoa eroa sanamuodossa on, ettd Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa viitataan "kansainvélisen sopimuksen” maérdyksiin, kun taas
Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa tdmé viittaus on tehty “yhteison sdddokse[e]n tai kansainvélisen sopimuksen” maérdyksiin.

13 Ks. erityisesti tuomio 16.7.2009, Zuid-Chemie (C-189/08, EU:C:2009:475, 18 kohta); tuomio 12.7.2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445,
42 kohta oikeuskaytiantoviittauksineen); tuomio 10.9.2015, Holterman Ferho Exploitatie ym. (C-47/14, EU:C:2015:574, 38 kohta) ja tuomio
16.6.2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, 22 kohta).
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26. Toiseksi en nde mitddn syytd, miksi yhteiséjen tuomioistuimen tuomiossa Duijnstee'* patenttien
osalta médrittelemdd perustetta ei voisi soveltaa tavaramerkkeja koskeviin riita-asioihin. Bryssel I
-asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa ei tehdd mitddn eroa patentteja ja tavaramerkkeja koskevien
riita-asioiden valilla. Lisdksi patevyyden, voimassaolon tai menetyksen taikka aikaisemman
tallettamisen perusteella esitetyn etuoikeusvaatimuksen késitteet ovat samat tavaramerkkien alalla.

27. Kolmanneksi ja yhteiséjen tuomioistuimen tuomiossa Duijnstee’® maiarittelemdd perustetta
soveltaen tuon esiin, ettd pddasiassa kasiteltdava riita ei koske tavaramerkin patevyyttd, voimassaoloa tai
menetystd eikd aikaisemman tallettamisen perusteella esitettyd etuoikeusvaatimusta. Riidassa on
yksinomaan kyse siitd, onko Tanja Prast-Knipping vai Hanssen Beleggingen riidanalaisen tavaramerkin
haltija, mikd on ratkaistava asianosaisten vilisten oikeussuhteiden perusteella samalla tavalla kuin
asiassa Duijnstee kisitellysséd riidassa. Toisin sanoen, ja kuten komissio on perustellusti korostanut,
kasiteltdava riita ei koske itse tavaramerkkid vaan sen haltijan identifiointia, mikd ei liity kyseisen
tavaramerkin rekisterointiin tai patevyyteen Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetulla
tavalla.

28. Tdssd yhteydessd siitd, ettd Hanssen Beleggingen pyrkii kanteellaan saamaan Tanja
Prast-Knippingin luopumaan rekisterdinnistd riidanalaisen tavaramerkin haltijana, ei seuraa, ettd
padasian riita kuuluisi tavaramerkkien rekisteriin merkitsemisen tai patevyyden késitteen piiriin edelld
mainitussa sddnnoksessd tarkoitetulla tavalla. Kyseinen vaatimus on tosiaan vain padvaatimuksen eli sen
tunnustamisen, ettd riidanalainen tavaramerkki ei kuulu Tanja Prast-Knippingille, koska tavaramerkin
luovuttamisesta Hanssen Beleggingenille oli sovittu yksityisesti, ' liitinndisvaatimus. Kuten edellisessd
kohdassa selitin, téllainen riita ei koske kyseisen tavaramerkin pdtevyyttd, voimassaoloa tai menetysta
eikd aikaisemman tallettamisen perusteella esitettyd etuoikeusvaatimusta.

29. Neljanneksi liséédn vield, kuten Tanja Prast-Knipping ja komissio ovat tuoneet esiin, ettd
sadnnoksen ldheisyystavoite ei estd pédasian riidan sulkemista mainitussa sddnnoksessd sdddetyn
yksinomaista toimivaltaa koskevan sdannon soveltamisalan ulkopuolelle.” P#dasiassa tarkastellut
viitteet, jotka koskevat muun muassa perusteettoman edun saamista ja yksityishenkildiden valilla
tehtyjen sopimusten laajuutta,’® eivit liity riidanalaisen tavaramerkin pitevyyteen tai rekisterdintiin.
Niin ollen sen jasenvaltion tuomioistuimet, jossa tavaramerkin rekisterdinti on tapahtunut, eivét voi
parhaiten arvioida tallaisia vaitteita.

30. Edella esitetystd pdittelen, ettd padasian riita ei kuulu Bryssel I -asetuksen 22 artiklan 4 alakohdassa
sdddetyn vyksinomaista toimivaltaa koskevan sddnnén soveltamisalaan. Niin ollen saksalaiset
tuomioistuimet — mukaan lukien ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin — ovat sen jdsenvaltion
tuomioistuimina, jossa paddasian vastapuolella Tanja Prast-Knippingilld on kotipaikka, kansainvalisesti
toimivaltaisia késittelemddn kyseistd riita-asiaa edelld mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa
sdddetyn yleistd toimivaltaa koskevan sddnnon nojalla.

31. Téasséd yhteydessd tuon esiin, ettei se, ettd kasiteltdva riita-asia voisi mahdollisesti kuulua Bryssel I
-asetuksen 5 artiklan 3 alakohdan soveltamisalaan silld perusteella, ettd Hanssen Beleggingenin
kanteessa on vedottu muun muassa perusteettoman edun saamiseen, vaikuta mitenkddn saksalaisille
tuomioistuimille saman asetuksen 2 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvaan toimivaltaan. Ensin
mainitussa sddnnoksessd ei nimittdin vahvisteta yksinomaista toimivaltaperustetta vaan toisessa
sadannoksessd vahvistettuun perusteeseen néhden /lisdtoimivaltaperuste.

14 Tuomio 15.11.1983 (288/82, EU:C:1983:326, 24 ja 25 kohta).
15 Tuomio 15.11.1983 (288/82, EU:C:1983:326, 24 ja 25 kohta).
16 Ks. edelld tdimén ratkaisuehdotuksen 10 ja 11 kohta.

17 Ks. edelld tdimén ratkaisuehdotuksen 21 kohta.

18 Ks. edelld tdmén ratkaisuehdotuksen 10 ja 11 kohta.
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32. Toissijaisesti siltd varalta, ettd unionin tuomioistuin katsoo pddasian kuuluvan Bryssel I -asetuksen
22 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan, totean, ettd ainoastaan sen jasenvaltion tuomioistuimet, jossa
tavaramerkki on rekisteroity, ovat toimivaltaisia ratkaisemaan asian. Kyseisessd sddnnoksessé
vahvistetaan nimittdin yksinomainen toimivaltaperuste, joka estdd asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa
sdddetyn yleistd toimivaltaa koskevan sddnnon soveltamisen.

33. Ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen antamien tietojen perusteella Bryssel I -asetuksen
22 artiklan 4 alakohdan soveltaminen tarkoittaisi, etteivdt saksalaiset tuomioistuimet ole toimivaltaisia
ratkaisemaan pidasiaa. "

34. Haluan vield tuoda esiin tuomion Brite Strike Technologies® merkityksen tillaisessa tilanteessa.
Unionin tuomioistuin totesi kyseisessd tuomiossa, ettd Bryssel I -asetuksen 71 artikla, luettuna SEUT
350 artiklan valossa, ei ole esteend immateriaalioikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan
Benelux-maiden sopimuksen® (jdljempiand Benelux-sopimus) 4.6 artiklassa ilmaistun, tuomioistuinten
toimivaltaa Benelux-tavaramerkkeihin ja -malleihin liittyvissd riita-asioissa koskevan sddnnén
soveltamiselle tillaisissa asioissa.

35. Talla oikeuskdytdnnolld ei mielestdni kuitenkaan ole merkitystd, kun madritelladn saksalaisten
tuomioistuimien kansainvélistd toimivaltaa — kuten pddasiassa —, silld Saksan liittotasavalta ei ole
Benelux-sopimuksen osapuoli. Minun olisi tosiaan vaikea néhdd, miten sopimus, johon Saksan
liittotasavalta ei ole liittynyt, voisi tuottaa saksalaisia tuomioistuimia sitovia vaikutuksia. Korostan, ettd
erotuksena tdssd kasiteltdvéstd asiasta tuomio Brite Strike Technologies® koski hollantilaisen
tuomioistuimen kasiteltdviksi saatettua asiaa.

36. Tatd tulkintaa tukee tarvittaessa Bryssel I -asetuksen 71 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanamuoto,
kun siind sdddetddn “erityistd oikeudenalaa koskevan yleissopimuksen osapuolena olevan valtion”
tuomioistuimen toimivallasta.*

37. Néin ollen, jos unionin tuomioistuin katsoisi, ettd péddasian riita kuuluu Bryssel I -asetuksen
22 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan, ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen olisi omasta
aloitteestaan luovuttava asian kasittelystéd asetuksen 25 artiklan mukaisesti. Vain jos péddasia saatettaisiin
Benelux-sopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuimen kasiteltdvaksi, voisi kyseinen
tuomioistuin ottaa tuomion Brite Strike Technologies® nojalla Benelux-sopimuksen 4.6 artiklan
huomioon toimivallan arvioimisessa.

19 Ks. edelld timén ratkaisuehdotuksen 12 kohta.
20 Tuomio 14.7.2016 (C-230/15, EU:C:2016:560, 66 kohta).

21 Haagissa Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan vililla 25.2.2005 allekirjoitettu sopimus.
Se tuli voimaan 1.9.2006.

22 Tuomio 14.7.2016 (C-230/15, EU:C:2016:560).
23 Kursivointi téssa. Bryssel I -asetuksen 71 artiklassa sdaddetdén seuraavaa:

”1. Témd asetus ei vaikuta tuomioistuimen toimivaltaa tai tuomioiden tunnustamista tai tdytantdonpanoa erityisilli oikeudenaloilla
sddnteleviin yleissopimuksiin, joiden osapuolia jasenvaltiot ovat.
2.

Yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi 1 kohtaa sovelletaan seuraavasti:

a) Tamid asetus ei estd erityistd oikeudenalaa koskevan yleissopimuksen osapuolena olevan valtion tuomioistuinta vetoamasta kyseisen

sopimuksen mukaisiin perusteisiin toimivaltansa osalta silloinkin, kun vastaajan kotipaikka on sellaisessa jasenvaltiossa, joka ei ole tuon
sopimuksen osapuoli. Kannetta kisittelevian tuomioistuimen on kuitenkin sovellettava tdimén asetuksen 26 artiklaa.

24 Tuomio 14.7.2016 (C-230/15, EU:C:2016:560).

6 ECLILLEU:C:2017:551
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HANSSEN BELEGGINGEN

V. Ratkaisuehdotus

38. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd unionin tuomioistuin vastaa Oberlandesgericht
Diisseldorfin esittiméédn ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Pddasiassa kasiteltdvan kaltainen kanne, jolla vaaditaan, ettd rekisteriin merkitty Benelux-tavaramerkin
muodollinen haltija toimittaa Beneluxin immateriaalioikeusvirastolle (OBPI) ilmoituksen, jonka
mukaan hénelld ei ole oikeutta kyseiseen tavaramerkkiin, minka vuoksi hdn luopuu rekisteréinnista
tavaramerkin haltijana, ei kuulu tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 44/2001 22 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan.
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