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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
HENRIK SAUGMANDSGAARD QE
foredraget den 26 maj 2016"

Mal C-230/15

Brite Strike Technologies Inc.
mot
Brite Strike Technologies SA

(begdran om forhandsavgorande fran Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag, Nederlanderna))

"Begdran om forhandsavgorande — Civilréttsligt samarbete — Domstols behorighet och verkstillighet
av domar — Forordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 71 — Huruvida en konvention som reglerar ett
sdrskilt omrade ar tillaimplig — Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter — Konvention som
tradde i kraft efter denna férordning men som har samma innehall som tidigare férdrag — Forordning
nr 44/2001 — Artikel 22.4 — Tvist rorande ett Beneluxvarumérke — Huruvida det foreligger domsratt
i de tre Beneluxmedlemsstaterna eller endast i en av dem — Kriterier som ska tillimpas for att
faststilla behorig domstol”

[ — Inledning

1. Begdran om forhandsavgorande som framstillts av Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag,
Nederlanderna) avser tolkningen av artikel 22.4 och artikel 71 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av
den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa
privatrittens omrade,” allmént kallad Bryssel I-férordningen.

2. Begidran har framstillts inom ramen for ett forfarande som anhéngiggjorts vid ndimnda nederlandska
domstol och som har gett upphov till problem vad giller faststillandet av vilken domstol som &r
behorig ratione loci att prova den talan som ett amerikanskt bolag vickt rorande ogiltigforklaring av
ett Beneluxvarumérke som innehas av ett luxemburgskt bolag.

3. Eftersom behorighetsregler som é&r tillimpliga pa gransoverskridande tvister mellan enskilda
angdende giltigheten av ett varumirke aterfinns i savél artikel 22.4 i forordning 44/2001 som i
artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter (varumirken och monster)® av den
25 februari 2005 (nedan kallad BVIE), vill den hénskjutande domstolen fa klarhet i pa vilket stt
bestaimmelserna i de bada instrumenten forhaller sig till varandra vid en kollision av deras materiella,
geografiska och tidsmadssiga tillimpningsomrade.

1 — Originalsprak: franska.
2 — EGT L 12, 2001, s. 1.
3 — Konvention undertecknad i Haag av Konungariket Belgien, Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket Nederldnderna.
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4. Enligt artikel 71 i forordning nr 44/2001 paverkar inte ikrafttrddandet av forordningen tillimpningen
av konventioner som redan dr bindande for Europeiska unionens medlemsstater och som reglerar
domstols behorighet pa sérskilda omriaden. Domstolen har anmodats att uttala sig om huruvida det av
denna artikel framgar att BVIE har foretrdde, mot bakgrund av att denna konvention trddde i kraft
efter namnda forordning, men sarskilt i artikel 4.6 har samma innehall som tidigare Beneluxfordrag.

5. For det fall att domstolen finner att bestimmelserna i forordning nr 44/2001 har foretrdde framfor
bestaimmelserna i BVIE vill den hinskjutande domstolen att domstolen ska avgéra om artikel 22.4 i
forordningen innebdr att domstolarna i de tre Beneluxstaterna har samma internationella behorighet i
en tvist som den vid den nationella domstolen eller, om det inte forhaller sig pa det sittet, att precisera
de kriterier som gor det mojligt att ange den av dessa medlemsstater vars domstolar har ensam
behorighet, eventuellt pa grundval av artikel 4.6 BVIE pa denna niva.

II — Tillampliga bestaimmelser

A — Forordning nr 44/2001

6. I artikel 2.1 i forordningen faststélls den allménna regeln for behorighet, enligt vilken ”[o]m inte
annat foreskrivs i denna forordning, ... talan mot den som har hemvist i en medlemsstat [skall] vickas
vid domstol i den medlemsstaten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap”.

7. 1 artikel 22.4 forsta stycket i ndimnda forordning, vilken artikel aterfinns i avdelning 6, som har
rubriken ”Exklusiv behorighet”, i kapitel II i forordningen, foreskrivs att ”[f]6ljande domstolar skall,
oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behorighet: ... Om talan avser registrering eller giltighet av
patent, varumirken, monster och liknande réttigheter for vilka krévs deposition eller registrering,
domstolarna i den medlemsstat dar deposition eller registrering har begirts eller har dgt rum eller pa
grund av bestimmelserna i en gemenskapsrittsakt eller en internationell konvention anses ha agt

»

rum .

8. I det andra stycket i ndimnda led 4 anges att "[m]ed forbehall for den behorighet som det europeiska
patentverket har enligt den europeiska patentkonventionen undertecknad i Miinchen den
5 oktober 1973”,* skall domstolarna i varje medlemsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behérighet
vid talan som angar registreringen eller giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats fér den

staten”.’

9. Artikel 71 i forordningen, som aterfinns i kapitel VII i samma forordning, har rubriken
"Forhallandet till andra réttsakter”. Den artikeln har foljande lydelse:

”1. Denna forordning skall inte inverka p& konventioner som medlemsstaterna har tilltratt och som pa
sarskilda omraden reglerar domstolars behorighet eller erkdnnande eller verkstéllighet av domar.

4 — Texten i denna  konvention (nedan  kallad  Miinchenkonventionen)  finns  tillgdnglig = pa  foljande  webbplats:
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/mal.html.

5 — Forsta och andra stycket i artikel 22.4 motsvarar i stort sett artikel 16.4 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet
och om verkstillighet av domar pé privatrattens omrédde (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgava, EGT C 15, 1997, s. 30), i dess lydelse enligt
successiva konventioner om nya medlemsstaters tilltrade till denna konvention (EGT C 27, 1998, s. 1) (nedan kallad Brysselkonventionen) och
artikel Vd i det protokoll som bilagts den konventionen, De tolkningar och forklaringar som gjorts med avseende pé artikel 16.4 i
Brysselkonventionen kan enligt min mening &verforas till artikel 22.4 i forordning nr 44/2001, eftersom bestimmelserna motsvarar varandra
(se, analogt, dom av den 10 september 2015, Holterman Ferho Exploitatie m.fl., C-47/14, EU:C:2015:574, punkt 38).
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2. For en enhetlig tolkning skall punkt 1 tillimpas enligt foljande:

a) Denna forordning skall inte utgoéra hinder for en domstol i en medlemsstat som har tilltratt en
konvention som reglerar ett sdrskilt omrade att forklara sig behorig i enlighet med den
konventionen, dven om svaranden har hemvist i en medlemsstat som inte har tilltritt
konventionen i fraga. Den domstol som handlagger malet skall dock alltid tillimpa artikel 26 i
denna forordning.

”6

10. Forordning nr 44/2001 upphivdes genom forordning (EU) nr 1215/2012,” allmént kallad Bryssel
Ia-férordningen, men den forordningen ér inte tillimplig pa réttliga forfaranden som, sasom i det
nationella malet, inletts fére den 10 januari 2015.° Behorighetsreglerna i artiklarna 2.1, 22.4 och 71 i
forordning nr 44/2001 aterges i artiklarna 4.1, 24.4 och 71 i forordning nr 1215/2012, med vissa
dndringar som inte paverkar den allmidnna innebérden av de forsta bestimmelserna.’ Sistnidmnda
forordning har #ndrats visentligen genom férordning (EU) nr 542/2014' genom att
artiklarna 71a-71d tillagts i syfte att reglera befintliga forhallanden' mellan denna och avtalet om en
enhetlig patentdomstol ** och férdraget om Beneluxdomstolen. "

B - BVIE

11. Enligt artikel 5.2 upphdvde BVIE fran och med den 1 september 2006 dels Beneluxkonventionen
om varumirken som undertecknades i Bryssel den 19 mars 1962,' till vilken Beneluxldndernas
enhetliga varumirkeslag bifogades,” dels Beneluxkonventionen om monster som undertecknades i
Bryssel den 25 oktober 1966, till vilken Beneluxlindernas enhetliga monsterskyddslag bifogades. '

12. I ingressen till BVIE foreskrivs att denna bland annat syftar till att

— Zersdtta konventioner, enhetliga lagar och &@ndringsprotokoll avseende Beneluxvarumirken och
Beneluxmonster med en enda konvention som reglerar savdl varumirkes- som
monsterskyddslagstiftningen pa ett systematiskt och overskadligt satt”,

6 — Artikel 71 i forordning nr 44/2001 ersitter artikel 57 i Brysselkonventionen med en enda betydande skillnad vad avser ordalydelsen (se
punkt 25 i detta forslag till avgorande).

7 — Europaparlamentets och radet forordning (EU) av den 12 december 2012 om domstols behorighet och om erkédnnande och verkstillighet av
domar pé privatrattens omrade (EUT, L 351, 2012 s. 1).

8 — Tillimpningsomradet i tiden for férordning nr 1215/2012 faststélls i artikel 66.

9 — Det ska i detta avseende enbart papekas dels att det i artikel 24.4 i forordning nr 1215/2012 preciseras att bestimmelsen ar tillimplig
oberoende om det dr fraga om ett kdromaél eller ett svaromal (i Gverensstimmelse med dom av den 13 juli 2006, GAT, C-4/03,
EU:C:2006:457, punkt 31, och dom Roche Nederland m.fl, C-539/03, EU:C:2006:458, punkt 40), dels att, ibland annat den franska
sprakversionen, termen tribunal i artikel 71 i férordning nr 44/2001 i artikel 71 i forordning nr 1215/2012 har ersatts av den generiska
termen domstol.

10 — Europaparlamentets och radets forordning av den 15 maj 2014 om éndring av férordning (EU) nr 1215/2012 betréffande de regler som ska
tillimpas vad giller den enhetliga patentdomstolen och Beneluxdomstolen (EUT L 163, 2014, s. 1), som enligt artikel 2 i férordningen ska
tillimpas fréan och med den 10 januari 2015.

11 — Se skélen 1-4 i férordning nr 542/2014. Sarskilt i artikel 71a som infordes genom sistnimnda forordning foreskrivs att de "gemensam[ma]
domstol[ar] for flera medlemsstater” som utgors av den enhetliga patentdomstolen och Beneluxdomstolen &r att betrakta som “domstolar” i
den mening som avses i férordning nr 1215/2012.

12 — Detta avtal som undertecknades den 19 februari 2013 (EUT C 175, 2013, s. 1) kommer att trida i kraft nir tretton medlemsstater har
ratificerat det pa de villkor som anges i artikel 89.1.

13 — Fordraget om inrdttandet av Beneluxdomstolen om undertecknades i Bryssel den 31 mars 1965 av Konungariket Belgien, Storhertigdomet
Luxemburg och Konungariket Nederlinderna och som tridde i kraft den 1 januari 1974. Dessa tre stater undertecknade den
15 oktober 2012 ett protokoll genom vilket fordraget dndrades i syfte att 6verfora behorighet till Beneluxdomstolen i sdrskilda fragor som
omfattas av tillimpningsomradet fér forordning (EU) nr 1215/2012.

14 — Nedan kallad Beneluxkonventionen om varuméarken som tradde i kraft den 1 juli 1969.

15 — Nedan kallad Beneluxlidndernas enhetliga varumérkeslag som trédde i kraft den 1 januari 1971.

16 — Nedan kallad Beneluxkonventionen om monster som tradde i kraft den 1 januari 1974.

17 — Nedan kallad Beneluxldndernas enhetliga monsterskyddslag som triddde i kraft den 1 januari 1975.

ECLIEU:C:2016:366 3



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SAUGMANDSGAARD QE — MAL C-230/15
BRITE STRIKE TECHNOLOGIES

— "foreskriva snabba och effektiva forfaranden ... for att anpassa Beneluxlagstiftningen till
gemenskapslagstiftningen och internationella fordrag som redan ratificerats av de tre hoga
fordragsslutande parterna”, och

— "ersdtta Benelux varumirkesmyndighet och Benelux monsterbyra med Beneluxldndernas
immaterialréittsorganisation (varumérken och monster) som utfor sina uppgifter med hjalp av
beslutande och verkstillande organ som é&r utrustade med egna och kompletterande

” 18

befogenheter”.

13. T artikel 4.6 BVIE som i stort sett har samma lydelse som artikel 37 i Beneluxldindernas enhetliga
varumairkeslag " och artikel 29 i Beneluxlindernas enhetliga ménsterskyddslag® och som har rubriken
“territoriell behorighet” foreskrivs foljande med avseende pa tvister mellan fysiska eller juridiska
personer*":

”1. Forutom om nagot annat uttryckligen har avtalats, bestims domstolens territoriella behorighet i
mal om varumérken och monster av svarandens hemvist eller den plats dir den forpliktelse som
malet avser har uppstatt, eller uppfyllelseorten for den forpliktelsen. Den plats dar en
registreringsansokan for ett varumairke eller ett monster har ldmnats in eller dér ett varumérke eller
ett monster har registrerats kan inte i nagot fall grunda behorighet for domstolen.

2. Nér ovanndamnda kriterier inte rdcker for att faststélla den territoriella behorigheten kan kidranden
vicka talan vid domstolen pa den ort dir han eller hon ar bosatt eller vistas eller om kédranden inte &r
bosatt eller vistas i Benelux vid valfri domstol antingen i Bryssel, i Haag eller i Luxemburg.

3. Domstolarna ska tillimpa de regler som anges i punkterna 1 och 2 ex officio och uttryckligen
faststélla huruvida de ar behoriga eller ej.

»

[II — Malet vid den nationella domstolen, tolkningsfragorna och forfarandet vid domstolen

14. Den 4 februari 2010 ingav Brite Strike Technologies SA med séte i Luxemburg (Storhertigdomet
Luxemburg) en ansokan om registrering av ordmérket "Brite-Strike” som Beneluxordmarke till Byran
med site i Haag.

18 — Enligt artiklarna 1.2, 1.3 och 1.5 i BVIE har nimnda organisation sitt sidte i Haag och bestar av olika organ som mojliggor for den att
fullgéra de uppgifter som den anfortrotts genom denna konvention, ett av dessa dr Benelux byra for immateriell dganderitt (varuméarken
och monster) (nedan kallad Byran).

19 — Kommentaren till Beneluxkonventionen om varumaérken och Beneluxléndernas enhetliga varumarkeslag som har avfattats gemensamt av den
belgiska, den luxemburgska och den nederldndska regeringen har offentliggjorts pa nederlindska i Tractatenblad van het Koninkrijk der
Nederlanden, 1962, nr 58 (se s. 75 och féljande sidor avseende artikel 37 i Beneluxldndernas enhetliga varumirkeslag). En fransk version av
motiveringen dterfinns pa Byrans webbplats:

(https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations/!ut/p/a0/
04_Sj9CPykssy0OxPLMnMz0OvMAfGjzOKdgsw8HZOMHQOs_IKNDDxdfX1DHL1CDYO9D{SD04r0C7IdFQHd_Xc9/).

20 — Skalen till artikel 29 i Beneluxlindernas enhetliga monsterskyddslag som i stort sett har samma innehall som skalen till artikel 37 i
Beneluxldndernas enhetliga varumirkeslag aterfinns ocksa pa den webbplats som anges ovan i fotnot 19 i detta forslag till avgorande.

21 — Detta fall, som det var friaga om i det nationella malet, ska skiljas fran talan som vicks direkt mot ett beslut som antagits av Byrédn avseende
registreringen av ett Beneluxvarumirke for vilka sérskilda bestimmelser foreskrivs i BVIE (artiklarna 2.12, 2.17 och 4.2).
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15. Den 21 september 2012 vickte Brite Strike Technologies Inc, som é&r ett amerikanskt bolag vars
produkter bland annat séldes av Brite Strike Technologies SA talan mot sistndimnda vid Rechtbank
Den Haag (domstol i Haag) om ogiltigforklaring av nimnda varumirke p& grundval av artiklarna 2.4*
och 2.28,” BVIE och gjorde gillande att svaranden hade latit registrera varumirket i ond tro och i
strid mot Brite Strike Incs rdttigheter i dess egenskap av forsta anvéndare av det beroérda varumarket i
Benelux.

16. Brite Strike Technologies SA invinde att domstolen saknade territoriell behorighet och gjorde
géllande att talan borde ha vickts i Luxemburg dir bolaget har sitt sdte, eftersom det bolaget var
svarande, och inte i Haag dér registreringen av det berérda varumaérket hade &gt rum.

17. Den hénskjutande domstolen finner att det for bedomningen av invdndningen om réttegangshinder
ar nodvéandigt att faststdlla om behorighetsregeln i artikel 4.6 BVIE av vilken det framgar att den inte &r
behorig att prova yrkandena® har foretride framfor behorighetsregeln i artikel 22.4 i férordning
nr 44/2001 enligt vilken den daremot kan forklara sig behorig.

18. Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag) har i detta avseende hénvisat till en dom fran
Gerechtshof Den Haag (appellationsdomstolen i Haag) av den 26 november 2013* dir sistnidmnda
fann att behorighetsreglerna i forordning nr 44/2001 har foretrdde framfor de i BVIE, av det skélet att
“aven om denna konvention rent innehallsméssigt utgor en forlingning av den tidigare
Beneluxregleringen och dven om de berdrda behorighetsreglerna ar identiska” antogs konventionen
efter det att forordningen tritt i kraft, "vilket betyder att artikel 4.6 BVIE inte kan ses som en sarskild

regel i den mening som avses i artikel 71 i [férordning nr 44/2001]".%

19. Den hinskjutande domstolen anser emellertid att det rader osédkerhet vad géller inneborden av
namnda artikel 71 och hur artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 i féorekommande fall ska tillimpas i en
tvist som den i malet vid den nationella domstolen angéende giltigheten av ett Beneluxvarumarke.

20. Under dessa omstindigheter beslutade Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag, Nederlinderna),
genom beslut av den 13 maj 2015, som inkom till domstolen den 20 maj 2015, att vilandeforklara
maélet och stilla f6ljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter (varumirken och monster) (BVIE)
(eventuellt av de skdl som anges i punkterna 28-34 i domen frin Gerechtshof Den Haag
[appellationsdomstolen i Haag] av den 26 november 2013) betraktas som en senare konvention, sa
att artikel 4.6 BVIE inte kan betraktas som en sérskild regel i den mening som avses i artikel 71 i
[forordning nr 44/2001]?

22 — Enligt artikel 2.4 f BVIE kan ”[r]att till ett varumirke ... inte forvérvas: ... f. genom registrering av ett [Benelux]varumirke nar
registreringsans6kan har getts in i ond tro ... bland annat nir 1. ansdkan har ingetts med kidnnedom eller ourséktlig okunskap om den
normala anvéndningen i god tro under de senaste tre aren i Benelux av ett liknande varumarke for liknande varor och tjénster av en tredje
man som inte lamnat sitt medgivande ...”.

23 — I artikel 2.28 punkt 3 b BVIE anges att ”"[n]ér ... den i artikel 2.4 ... f avsedda utomstaende parten deltar i mélet kan samtliga ber6rda parter
aberopa ogiltighet avseende: ... b. registreringen av det varumérke till vilket ingen rétt kan forvirvas enligt artikel 2.4 ... f ... inom en frist pa
5 ar fran och med registreringen”.

24 — Den hénskjutande domstolen har gjort gillande att svaranden i tvisten i malet vid den nationella domstolen inte har hemvist i
Nederldanderna och att det inte heller &r fraga om en forpliktelse vars uppfyllelseort finns i Nederldnderna.

25 — Dom H&M AB m.fl./G-Star (ECLLNL:GHDHA:2013:4466), tillgénglig pa foljande webbplats:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4466.

26 — Den hinskjutande domstolen har preciserat att den standpunkt som intogs ar 2013 av Gerechtshof Den Haag (appellationsdomstolen i

Haag) “anknyter till en artikel som tidigare publicerades i detta dmne”, nidmligen Schaafsma, S.J., "Samenloop van EEX en BVIE’,
Intellectuele eigendom & reclamerecht (IER), 2012, s. 593 och foljande sidor, sdrskilt punkt 8. Det verkar som om forfattaren av denna
artikel var en av ledamoéterna i den domstol som meddelade den ifragavarande domen.
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Om denna fraga ska besvaras jakande:

2) Foljer det av artikel 22.4 i [forordning nr 44/2001] att savdl belgisk som nederldndsk och
luxemburgsk domstol har den internationella behorighet som kravs for att ta upp malet till
provning?

3) Om sa inte &r fallet, hur ska det da i ett fall som detta faststillas om det &r belgisk, nederldndsk
eller luxemburgsk domstol som é&r internationellt behorig? Kan artikel 4.6 BVIE (trots allt)
tillampas for detta (ndrmare) faststdllande av den internationella behorigheten?”

21. Skriftliga yttranden har endast inkommit fran kommissionen. Nagon férhandling har inte hallits.
IV — Bedomning
A — Tolkningen av artikel 71 i forordning nr 44/2001

1. Syftet med den forsta tolkningsfragan

22. Den hinskjutande domstolen har genom den forsta fragan begért att domstolen ska faststélla det
inbordes forhallandet mellan behorighetsreglerna i artikel 4.6 BVIE och behorighetsreglerna i
forordning nr 44/2001 med hénsyn till artikel 71 i sistndimnda forordning nér tillimpningsomradet for
de bada instrumenten, som inte 6verlappar varandra fullstindigt, kolliderar med varandra i geografiskt,
tidsmassigt och materiellt hdnseende.

23. Eftersom tvisten i malet vid den nationella domstolen avser giltigheten av ett Beneluxvarumarke,
overviager den hinskjutande domstolen i forevarande fall att grunda sin behorighet framfor allt pa
bestimmelsen i artikel 22.4 i férordning nr 44/2001. Det kan harvidlag noteras att domstolarna i en
annan medlemsstat hade kunnat vara behoriga om déremot artikel 4.6 BVIE hade varit tillamplig. Den
hénskjutande domstolen har emellertid formulerat sin forsta fraga pa sa sétt att den omfattar samtliga
bestimmelser i forordning nr 44/2001. Jag anser @ven att problematiken kring foérhallandet mellan de
tva internationella instrumenten inte enbart uppkommer i forhéllande till namnda artikel 22.4. Det ar
mojligt att andra behorighetsregler i denna forordning i andra situationer kolliderar med
behorighetsreglerna i BVIE i rittsliga férfaranden rorande skydd foér varumirken och ménster.” Man
bor saledes inte bortse fran denna mojlighet vid bedomningen av den forsta fragan i forevarande
mal som dérfor ska ges ett allmént svar.

24. Syftet med artikel 711 férordning nr 44/2001 &r att forbehalla tillimpningen av behérighetsregler
som faststills i konventioner som ingatts av medlemsstaterna sinsemellan eller med tredje land
avseende "sirskilda omraden”.” Det materiella tillimpningsomradet for BVIE &r av sirskild karaktar
jamfort med tillimpningsomradet for nimnda forordning. Det ska i detta avseende preciseras att

27 — De allménna reglerna i férordning nr 44/2001 ér tillimpliga pa andra former av talan &n talan som avser "registrering eller giltighet” av
immateriella rattigheter som avses i artikel 22.4 i férordningen (se avseende artikel 16.4 i Brysselkonventionen, som motsvarar sistndmnda
bestimmelse, dom av den 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punkt 23 och foljande punkter). En talan om intrang i ett
Beneluxvarumirke kan séledes omfattas av savil artikel 4.6 BVIE som av artikel 5.3 i denna férordning, som ér tillimplig om talan avser
skadestand (sdsom var fallet i domen fran Gerechtshof Den Haag (appellationsdomstolen i Haag) till vilken det hénvisades i beslutet om
hénskjutande, se punkt 18 i detta forslag till avgorande) eller artikel 31 i ndmnda férordning avseende interimistiska atgérder (se dom av den
12 juli 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, punkt 31 och foljande punkter).

28 — Tvirtemot artikel 71 enligt vilken "konventioner som medlemsstaterna har tilltratt och som pd sdrskilda omrdden reglerar domstolars
behorighet eller erkdnnande eller verkstillighet av domar” behdller deras verkan (min kursivering) foreskrivs i artikel 69 i forordning
nr 44/2001 att sistndémnda forordning ska ersditta konventioner som ingatts mellan medlemsstaterna som reglerar samma fragor men som
har en allmén réickvidd. Aven om det foreligger en konvention av sirskild karaktir ska bestimmelserna i nimnda forordning tillimpas pa
alla behorighetsfragor som inte omfattas av denna (se avseende artikel 57 i Brysselkonventionen, som motsvarar artikel 71 i denna
forordning, dom av den 6 december 1994, Tatry, C-406/92, EU:C:1994:400, punkterna 25 och 27).
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tvartemot det intryck som en trunkerad framstéllning av rubriken till BVIE kan ge, omfattar BVIE inte
samtliga immateriella réttigheter, utan endast "varumirken och ménster”.” Férordning nr 44/2001och
sdrskilt artikel 22.4 omfattar diremot ett storre spektrum av immateriella rittigheter.” Av forbehéllet i
artikel 71 bor foljaktligen normalt sett framga att det ar behorighetsreglerna i artikel 4.6 BVIE som ar
tillampliga pa tvisten i malet vid den nationella domstolen och inte regeln i artikel 22.4 i forordningen.

25. Domstolen har emellertid tolkat ordalydelsen i artikel 71 pa sa sdtt att "regler om domstols
behorighet ..., i specialkonventioner som medlemsstaterna redan hade tilltritt ndr forordningen
trdadde i kraft, i princip medfor att bestimmelser i forordningen som rér samma omrade inte ska
tillimpas” nidr en tvist omfattas av tillimpningsomradet for en sddan konvention.*" Domstolen
grundande sin restriktiva tolkning pa konstaterandet att till skillnad frdn namnda artikel 71 i vilken
uttrycket “har tilltratt” anvdnds, inneholl artikel 57 i Brysselkonventionen, fran vilken ndmnda
artikel 71 harror, uttrycket har tilltréatt eller kommer att tilltrdda”. Domstolen fanns saledes att denna
konvention, tvdrtemot forordning nr 44/2001, inte utgjorde hinder mot att tillimpa andra
behorighetsregler som de avtalsslutande staterna kunde anta, dven i framtiden, genom att inga
specialkonventioner.*

26. Rechtbank Den Haag (domstolen i Haag) har begirt att domstolen faststiller pa vilket sitt dessa
principer om det inbordes forhéllandet ska genomforas i forevarande fall med hénsyn till att BVIE
visserligen ingicks efter det att férordning nr 44/2001 tridde i kraft,” men huvudsakligen avsag att
sammanslé tvd Beneluxkonventioner som i sin tur ingicks fére denna tidpunkt.** Den hinskjutande
domstolen vill med andra ord fa klarhet i huruvida BVIE ska behandlas som en ”"senare” konvention i
forhallande till denna férordning, vilket, saisom Gerechtshof Den Haag (appellationsdomstolen i Haag)
fann i ett annat mal,* leder till att bestimmelserna i sistnimnda instrument och inte bestimmelserna i
konventionen ska tillampas i tvisten i malet vid den nationella domstolen.

27. Kommissionen anser att svaret pa den forsta fragan bor vara att BVIE till foljd av tidpunkten for
dess ikrafttrddande inte omfattas av tillimpningsomradet i tiden for forbehallet i artikel 71 i forordning
nr 44/2001 och att behorighetsreglerna i artikel 4.6 i denna konvention féljaktligen inte kan ha
foretrade framfor de i ndmnda forordning. Jag for min del anser att d&ven om BVIE formellt sett dr en
senare konvention i forhéllande till forordning nr 44/2001, sa ar de sérskilda behorighetsregler som den
innehaller i stort sdtt dldre dn behorighetsreglerna i denna forordning och ska saledes ha foretrade
framfor dessa av foljande skal.

29 — Se punkt 3 samt punkt 11 och f6ljande punkter i detta forslag till avgérande.

30 — Némnda artikel 22.4 avser savdl "patent, varumérken, monster [som] liknande rittigheter for vilka krévs deposition eller registrering”.
Sistndmnda formulering omfattar bland annat vaxtforddlarritt (se Jenard, P., Rapport om konventionen av den 27 september 1968 om
domstols behorighet och om verkstéllighet av domar pé privatrattens omrade, EGT C 59, 1979, s. 36) (nedan kallad Jenard-rapporten).

31 — Mina kursiveringar. Se dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punkterna 45-48), och dom av den
4 september 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145, punkt 37).

32 — Min kursivering. Dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punkterna 37 och 38).

33 — Det ska erinras om att BVIE trddde i kraft den 1 september 2006 och séledes efter det att forordning nr 44/2001 trétt i kraft, vilket enligt
artikel 76 i denna forordning skedde den 1 mars 2002 for de tre medlemsstater som ingar i Benelux.

34 — Se punkt 11 i detta forslag till avgorande.
35 — Se punkt 18 i detta forslag till avgorande.
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2. Tillampningen av bestimmelserna i artikel 71 i foérordning nr 44/2001 i forhallande till
behorighetsreglerna i BVIE

a) Rackvidden av principen om att tidigare specialkonventioner har foretrdde som faststills i artikel 71 i
férordning nr 44/2001

28. I skal 25 i forordning nr 44/2001 anges att det foretrdde som tillerkdnns specialkonventioner i
artikel 71 i forordningen motiveras av ”[r]espekten for medlemsstaternas internationella ataganden”.
Sasom kommissionen anfort hénfor sig den oro som kommer till uttryck i detta skdl huvudsakligen
till avtal som ingés med tredje land.*® Det har emellertid inte bestritts att forbehéllet i artikel 71 &ven
omfattar konventioner som uteslutande ingatts mellan medlemsstater sasom ar fallet vad géller
Beneluxkonventionerna.

29. I det avseendet vill jag understryka att forordning nr 44/2001, tvartemot flera andra férordningar
som ocksa avser civilrittsligt samarbete, inte innehéller nagon bestimmelse enligt vilken denna ”...
bland medlemsstaterna ha [ska] foretrdde framfor konventioner som ingatts uteslutande mellan tva
eller flera av dem, i den mén som konventionerna giller frigor som regleras genom denna
forordning”.*” Denna formulering innebir att det bortses frén avtal som ingds mellan medlemsstater
— i motsittning till avtal som ingds med tredje land — &ven om de savil ar specifika i forhallande till

den berorda forordningen och ingatts fore denna.

30. Detta sdrdrag hos forordning nr 44/2001 &r sdrskilt anmérkningsvart, da denna var foremal for en
fullstindig omarbetning &r 2012 och unionslagstiftaren, trots de praktiska svarigheter som
konstaterades avseende faststéllandet av rackvidden av nimnda artikel 71* inte dndrade innehéllet i
sistnimnda.” Artikel 71 i férordning nr 1215/2012 som har ersatt foérordning nr 44/2001 har
visserligen kompletterats visentligt genom férordning nr 542/2014," men utan att det hirvidlag har
skett nagon begriansning av principen om att behorighetsregler i specialkonventioner, dven om de
uteslutande ingatts mellan medlemsstater, gor det mojligt att frangd de behorighetsregler som
foreskrivs i forordning nr 1215/2012.

36 — I Jenard-rapporten (i fotnot 60 ovan anfort arbete) anges, med avseende pé artikel 57 i Brysselkonventionen, som motsvarar artikel 71, att
“gemenskapens medlemsstater néir de ingick avtal pa sirskilda omraden i allmidnhet atog sig forpliktelser gentemot tredje land som de inte
kunde dndra utan samtycke fran denna stat”.

37 — Se, bland annat, artikel 28.2 i Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillimplig lag for
utomobligatoriska forpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 2007, s. 40), artikel 25.2 i Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 593/2008
av den 17 juni 2008 om tillimplig lag for avtalsforpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 2008, s. 6), och skdl 73 in fine och artikel 75.2 i
Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behérighet, tillimplig lag, erkdnnande och verkstallighet
av domar samt godkdnnande och verkstillighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrdttandet av ett europeiskt arvsintyg
(EUT L 201, 2012, s. 107). Se, tidigare, den liknande formuleringen i artikel 49.1 i rédets férordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000
om insolvensforfaranden (EGT L 160, 2000, s. 1) och artikel 59.1 i ridets férordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om
domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar i dktenskapsmal och mal om foréldraansvar samt om upphévande av
forordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 2003, s. 1).

38 — Se Hess, B., Pfeiffer, T., och Schlosser, P., Study JLS/C4/2005/03 — Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States,
Ruprecht Karls universitet, Heidelberg, 2007, s. 67 och féljande sidor, sarskilt punkt 145 och mot bakgrund av denna studie, kommissionens
rapport till Europaparlamentet, radet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillimpningen av forordning nr 44/2001 av den
21 april 2009 (KOM(2009) 174 slutlig, punkt 3.8.1).

39 — Bortsett fran en mindre korrigering (se fotnot 9 i detta forslag till avgérande).
40 — Se punkt 10 i detta forslag till avgorande.
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31. Det andra syfte som efterstravas med artikel 71 i forordning nr 44/2001, som enligt min mening
bor spela en betydande roll i forevarande mal, dar att vederborlig hénsyn ska tas till den
omstdndigheten att de behorighetsregler som foreskrivs i specialkonventioner har utformats med
beaktande av de sdrskilda forhallanden som rader pa de omraden som de ska reglera och att dessa
regler sdledes dr av betydelse och bér bibehéllas.* Detta avser sirskilt de behérighetsregler som
anpassats till immateriella réttigheter som &terfinns i internationella konventioner och som
upphovsménnen till denna forordning inte avsdg att undantranga.

32. Av vad som ovan anforts drar jag slutsatsen att artikel 71 i forordning nr 44/2001 har utformats i
syfte att de behorighetsregler som faststills i de specialkonventioner som ingicks mellan
medlemsstaterna innan den trddde i kraft ska kunna fortsétta att tillimpas, i den man innehallet i
reglerna dr battre anpassat till det berérda omrddet och de i Gverensstimmelse med domstolens
rattspraxis dr forenliga med de principer som reglerar det civilrittsliga samarbetet inom Europeiska
unionen.® Jag anser att denna férménliga hallning ska intas sirskilt med avseende pé artikel 4.6 BVIE
med hénsyn till dess innehall.

b) Overtagande i BVIE av behorighetsregler som faststills i specialkonventioner som antogs innan
forordning nr 44/2001 tradde i kraft

33. Savdl den hianskjutande domstolen som kommissionen har anfort att BVIE har ersatt de
konventioner som var i kraft i de tre Beneluxmedlemsstaterna sedan 1971 for varumérken och sedan
1975 for monster, utan att innehallet i dessa dndrats vdsentligt. Sarskilt artikel 4.6 BVIE, som &r den
enda relevanta bestimmelsen i forevarande mal,* dr identisk med de behérighetsregler som fanns i
tidigare instrument, genom att det i denna endast gjorts en terminologisk anpassning som é&r
nddvindig med hinsyn till att den nya texten savil avser varumirken som monster.*

34. Kommissionen har gjort gillande att det for svaret pa den forsta tolkningsfragan saknar betydelse
att bestimmelserna i BVIE sédledes motsvarar bestimmelserna i de Beneluxkonventioner som den
ersatte. Jag anser tvartom att det dr viktigt att beakta den omstdndigheten att de tre stater som ér
parter i BVIE genom att anta artikel 4.6 BVIE enbart har bibehallit innehallet i specialbestimmelser
som redan var tillimpliga innan férordning nr 44/2002 tradda i kraft, utan att dndra innehallet i dessa.

35. Eftersom ett av de mal som efterstrdvas med artikel 71 i forordning nr 44/2001 &r att mojliggora
tillimpningen av regler som ér bittre anpassade till sirdragen hos det berérda omréadet,* tycks detta
overviagande enligt min mening motivera att de behorighetsregler som éterges i artikel 4.6 BVIE har
foretrade framfor dem som foreskrivs i denna forordning. Sasom kommissionen har anfort syftar BVIE

41 — Se dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 48 och dér angiven rittspraxis), och Jenard-rapporten
(ovan anfort arbete, s. 60), dar det framhalls att "de behorighetsregler som foreskrivs i dessa avtal styrs av 6vervaganden som ér specifika for
det omrade de avser”. Under forarbetena till forordning nr 44/2001 bekriftade Europeiska unionens rad och kommissionen i en gemensam
forklaring “avseende artiklarna 71 och 72 och avseende foérhandlingarna inom ramen for Haagkonferensen for internationell privatréatt” att
“radet och kommissionen med hansyn till det virde som utarbetandet av regler som ér specifika ibland kan ha for sirskilda omraden
kommer att dgna sirskild uppmarksamhet 4t mojligheten att inleda férhandlingar i syfte att ingd internationella avtal pa vissa av dessa
omraden” (se meddelande fran radets generalsekretariat av den 14 december 2000, dokument nr 14139/00, JUSTCIV 137, bilaga I, s. 3,
punkt 2).

42 — 1 kommissionens forslag till rddets foérordning (EG) om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa
privatrittens omrade av den 14 juli 1999 som ledde till att forordning nr 44/2001 antogs, hinvisades uttryckligen, bland de
specialkonventioner som ska fortsitta att tillimpas, som ursprungligen anfordes i artikel 63, till Miinchenkonventionen om Europeiska
patent, som dven namns i artikel 22.4 i detta forslag (KOM(1999) 348 slutlig, s. 42 och s. 58).

43 — I sistnamnda avseende se den rittspraxis som angetts ovan i punkt 37 i detta forslag till avgorande.

44 — Eftersom begiran om forhandsavgorande huvudsakligen avser forhallandet mellan behorighetsreglerna i artikel 4.6 BVIE och
behorighetsreglerna i forordning nr 44/2001 ska bedomningen enligt min mening fokuseras pa siddana regler, vilket innebdr att materiella
regler som faststills i andra bestimmelser i denna konvention siledes inte ska prévas. Se, analogt, Schlosser, P., rapport om konventionen
om Konungariket Danmarks, Irlands och Forenade konungarikets Storbritannien och Nordirland tilltréde till Brysselkonventionen, samt till
protokollet om domstolens tolkning av denna konvention (EGT C 59, 1979, s. 139, punkt 238 in fine) (nedan kallad Schlosser).

45 — Se punkt 11 och foljande punkter i detta forslag till avgorande.
46 — Se aven punkt 31 i detta forslag till avgorande.

ECLIEU:C:2016:366 9



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SAUGMANDSGAARD QE — MAL C-230/15
BRITE STRIKE TECHNOLOGIES

sarskilt till att foreskriva sdrskilda regler som tar hénsyn till Beneluxvarumérkets sarskilda karaktir,
namligen att det ror sig om ett unikt varumirke som varken dr uppdelat mellan de berdrda
medlemsstaterna eller anknyter till en av dessa medlemsstater i synnerhet. De behorighetsregler som
faststalls i artikel 4.6 BVIE ar siledes enligt min mening bdttre anpassade till hanteringen av en tvist
rorande ett Beneluxvarumérke dn de behorighetsregler som foreskrivs i forordning nr 44/2001.

36. De forhaller sig pa sa sitt séarskilt vad géller bestaimmelsen i artikel 22.4 i denna férordning som till
skillnad fran artikel 4.6 BVIE inte har utformats for sddana tvister som den i malet vid den nationella
domstolen. Jag kommer senare att aterkomma till grinserna for en eventuell tillimpning av
artikel 22.4 i forevarande fall, men jag vill redan nu ange huvudorsaken till att jag anser att
bestimmelsen inte har utformats for sddana tvister som den forevarande. Det ska i detta avseende for
det forsta papekas att det pa grundval av ordalydelsen i denna bestimmelse inte direkt kan faststillas
vilken domstol som &r behérig att avgéra denna typ av tvister,” medan det i artikel 4.6 BVIE anges en
rad mer precisa behorighetskriterier.*® For det andra ska det papekas att for att undga att behérigheten
koncentreras i en av Beneluxldnderna innebér sistndmnda artikel, i motsats till artikel 22.4 i férordning
nr 44/2001, att den ort dédr ansokan om varumérket lamnas in eller registreras inte kan utgora det enda
behérighetskriteriet.” Unionslagstiftaren har sjilv sakerstillt att behorighetsregler antogs som avviker
fran forordning nr 44/2001 i samband med att immateriella rattigheter av denna typ som har en
enhetlig verkan i flera medlemsstater inrittades p& unionsniva.”

37. Dessutom anser jag att tillimpningen i forevarande fall av de behorighetsregler som foreskrivs i
artikel 4.6 BVIE inte asidosdtter — snarare tvdartom — grundldggande principer som ligger till grund for
det civilrittsliga samarbetet mellan medlemsstaterna, vars iakttagande domstolen sikerstéller vid
tillimpningen pa detta omrdde av regler som finns i internationella specialkonventioner.”” Med
beaktande av deras sardrag, ndmligen vad avser den omstédndigheten att de innebér att den domstol
som har bittre forutsittningar att avgora en talan avseende giltigheten av ett Beneluxvarumairke pa ett
mer precist och balanserat sitt @n vad som dr méjligt enligt artikel 22.4 i férordning nr 44/2001 utses, >
uppfyller reglerna i artikel 4.6 BVIE enligt min mening ndmnda principer som é&r av betydelse for
behorighetsreglerna. >

47 — Se punkt 56 i detta forslag till avgorande.

48 — Enligt artikel 4.6 BVIE kan behorighet tillerkdnnas genom en klausul om val av behérig domstol; om det inte finns ett sadant uttryckligt
avtal bestdms behorigheten antingen av svarandens hemvist eller av den plats dér den forpliktelse som malet avser har uppstatt, eller av
uppfyllelseorten for den forpliktelsen (punkt 1). Alternativt kan kéranden vicka talan vid domstolen pa den ort ddr han &r bosatt eller vistas
under forutsattning att denna ort ar beldgen i Benelux, eller om det inte forhaller sig pa sa sitt, kan kéranden vilja mellan domstolen i
Bryssel, i Haag eller i Luxemburg (punkt 2).

49 — Se artikel 4.6 punkt 1 sista meningen BVIE. Av motiveringen till artikel 37 i Beneluxléndernas enhetliga varumérkeslag (ovan anfort arbete)
framgar att upphovsminnen till de behorighetsregler som anges dér som aterfinns i artikel 4.6 BVIE bland annat syftade till att inte "ge en
domstol i en enda av de fordragsslutande staterna foretrade” och att "forhindra att en alltfor omfattande behorighet tillerkanns domstolen
pa den ort ddr Benelux varumiarkesmyndighet har sitt site”, vilken har ersatts av Beneluxldndernas immaterialrittsorganisation i enlighet
med artikel 5.1 BVIE. Beslutet att inte centralisera behorigheten i en enda stat tillmotesgar behovet att sékerstilla en rattvis fordelning av
arbetsbelastningen mellan de nationella domstolarna och att garantera en likvirdig spraklig behandling av réttsubjekten. Inom en regional
union dér savdl nederlindska som franska anvénds dr det enligt min mening lampligt att sdkerstélla att ett av de officiella spraken inte ges
foretrade framfor det andra.

50 — Se, i detta hénseende, punkt 58 och foljande punkter i detta forslag till avgorande.

51 — Se dom av den 4 september 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145, punkt 38 och dér angiven réttspraxis). I denna
dom avseende en konvention som ingatts med tredje land, ndmligen konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran pé vig
(CMR-konventionen), som undertecknades i Genéve den 19 maj 1956, nimnde domstolen sirskilt "de principer som det hénvisas till i
skilen 6, 11, 12 och 15-17 i forordning nr 44/2001, det vill sdga fri rorlighet for domar pd privatrittens omrade, forutsebarhet vad gller
behorig domstol och diarmed rittssidkerhet for enskilda, god rittskipning, minimerad risk for samtidiga forfaranden samt Omsesidigt
fortroende mellan de réttsvardande myndigheterna inom unionen”.

52 — Se dven punkterna 36, 56 och 60 i detta forslag till avgorande.

53 — Det vill sdga att behorighetsreglerna i ndamnda artikel 4.6 BVIE uppfyller kravet pa forutsebarhet, underlittar en god rittsskipning och
minskar risken for samtidiga forfaranden, eftersom bland de principer som anges i fotnot 51 i detta forslag till avgérande, hénvisar
principerna om fri rérlighet for domar och 6msesidigt fortroende mellan medlemsstaterna till erkdnnande och verkstillighet av domar (se
dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkterna 53 och 54).
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38. Jag delar inte heller kommissionens uppfattning att i den man domstolen finner att artikel 4.6
BVIE har foretridde framfor konkurrerande bestimmelser i forordning nr 44/2001, sa strider detta mot
den bestammelse som faststélls i artikel 3.2 FEUF och som preciseras i domstolens rattspraxis, enligt
vilken det inte lingre star medlemsstaterna fritt att pa egen hand ingd konventioner som "kan paverka
gemensamma regler” sasom de som foreskrivs i forordning nr 44/2001 eller "andra rackvidden for
dessa”, eftersom unionen har exklusiv behorighet pa detta omrdde.” Det dr visserligen riktigt att
domstolen ocksa med avseende pa en konvention som ingatts med ett tredje land, men utan att
uttryckligen begrinsa sig till det fallet, har slagit fast att artikel 71.1 i denna férordning “inte [ger]
medlemsstaterna mojlighet att infora regler som har foretrdde framfor reglerna i forordning
nr 44/2001 genom att tilltrdda nya specialkonventioner eller gora é&ndringar i befintliga

konventioner”.>®

39. Jag anser emellertid att eftersom de behorighetsregler som faststills i artikel 4.6 BVIE begrénsar sig
till att aterge innehallet i bestimmelserna i Beneluxkonventionen om varumirken och
Beneluxkonventionen om monster som redan fanns vid den tidpunkt da forordning nr 44/2001 tréddde
i kraft genom att sammansld dessa tva texter, kan varken antagandet av BVIE anses ha péverkat
bestimmelserna i denna forordning eller édndrat rackvidden for dessa, eller BVIE anses utgora en "ny
specialkonvention” eller en konvention som gor "dndringar i befintliga konventioner” i den mening
som avses i ovanndmnda rittspraxis.

40. I detta sdrskilda sammanhang, ddr tvda Beneluxkonventioner som antagits fore forordning
nr 44/2001 enbart varit foremal for en omarbetning inom ramen foér en annan Beneluxkonvention
som undertecknades och ratificerades efter denna forordning, védger principen om att
specialkonventioner ska ges foretrade som faststills i artikel 71 i forordningen enligt min mening
tyngre dn de Overviaganden enligt vilka storre vikt ska liggas vid formen &n innehéllet. Den
staindpunkt som kommissionen intagit leder till det tveksamma resultatet att medlemsstaterna hindras
fran att gora enbart redaktionella eller rent formella dndringar som enligt min mening ska skiljas fran
vasentliga dandringar som ar forbjudna enligt ovanndmnda rattspraxis.

41. Den tolkning av artikel 71 i férordning nr 44/2001 som jag foresprakar och som dr av icke-formell
karaktér stods enligt min mening av mer allménna 6verviganden som foljer av unionens primarratt. Av
artikel 350 FEUF™ framgir att specifika regionala avtal som ingds inom ramen for Benelux ska
bibehallas i den man de béttre bidrar till att uppnd de mal som efterstravas med sistndmnda an
unionsrittens bestimmelser och dr nodviandiga for att Benelux-systemet ska fungera vil.”” Jag anser
att det i forevarande fall dr lampligt eller till och med nédvandigt att de tre Beneluxstaterna bibehéller
de specifika behorighetsregler i artikel 4.6 BVIE som de antagit i ett tidigare skede for att sdkerstélla att
systemet med ett enhetligt varumérke som finns mellan dem fungerar smidigt och pa ett balanserat

54 — Kommissionen har i detta avseende hénvisat till yttrande 1/03 av den 7 februari 2006 (EU:C:2006:81) och dom av den 27 november 2012,
Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, punkterna 100 och 101). Se dven yttrande 1/13 av den 14 oktober 2014 (EU:C:2014:2303, punkt 71 och
foljande punkter), dér rdckvidden av unionens exklusiva behorighet faststalls.

55 — Dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 38), dar det anges att "[d]etta konstaterande bekriftas av
rittspraxis, enligt vilken medlemsstaterna, allteftersom gemensamma bestimmelser infors, inte lingre har rétt att tilltrada internationella
avtal som paverkar dessa regler (se bland annat dom av den 31 mars 1971 i mal 22/70, kommissionen/radet, det sa kallade AETR-malet,
[EU:C:1971:32], punkterna 17-19, ..., och av den 5 november 2002 i mal C-467/98, kommissionen/Danmark, det si kallade open
skies-malet, [EU:C:2002:625], punkt 77).”

56 — I ndamnda artikel 350 foreskrivs foljande: "Bestimmelserna i fordragen ska inte hindra forekomsten och genomforandet av de regionala
unionerna mellan Belgien och Luxemburg samt mellan Belgien, Luxemburg och Nederldnderna, i den man syftena med dessa regionala
unioner inte uppnas genom tillimpning av fordragen.”

57 — Se, avseende artikel 233 EEG (nu artikel 350 FEUF), bland annat, dom av den 11 augusti 1995, Roders m.fl. (C-367/93—-C-377/93,
EU:C:1995:261, punkt 40), didr domstolen e contrario slog fast att de medlemsstater som ingar i Benelux kunde aberopa denna bestimmelse
for att undandra sig de forpliktelser som aligger dem enligt gemenskapsritten, nér detta "dr nodvéindigt for att Benelux-systemet skall
fungera vél”, och generaladvokaten Tesauros forslag till avgérande i méalen Roders m.fl. (C-367/93-C 377/93, EU:C:1995:11, punkt 8 och dar
angiven réttspraxis), dir det erinrades om att denna bestimmelse har "som syfte att undvika att tillimpningen av gemenskapsritten skulle
ha som verkan att den regionala unionen mellan dessa tre medlemsstater upploses eller att dess utveckling hindras”.
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sitt.”® Denna stdndpunkt grundar sig dels pad den omstindigheten att detta system, som helt ersatt
dessa staters lagstiftningar pd omradet,” i dagens lige inte har ndgon motsvarighet i unionsritten,®
dels pa att tillampningen av bestimmelserna i férordning nr 44/2001 inte ger mojlighet att uppna ett
lika tillfredsstillande resultat som det i ndmnda artikel 4.6 i detta sédrskilda sammanhang.

42. BVIE utgor foljaktligen enligt min mening en konvention som reglerar ett sdrskilt omrade som
medlemsstaterna har tilltratt i den mening som avses i artikel 71 i forordning nr 44/2001 och de
behorighetsregler som faststills i artikel 4.6 ndmnda konvention har saledes foretride framfor de
behorighetsregler som faststélls i denna forordning for det fall att deras tillimpningsomraden
kolliderar. Jag foreslar darfor att den forsta tolkningsfragan besvaras sa, att artikel 71 ska tolkas pa sa
sitt att en medlemsstat, for det fall att en grdnsoverskridande tvist savdl omfattas av
tillampningsomradet for forordningen som tillimpningsomradet for BVIE, i enlighet med punkt 1 i
denna artikel kan tillimpa de behorighetsregler som foreskrivs i artikel 4.6 i denna konvention.

B — Tolkningen av artikel 22.4 i forordning nr 44/2001

1. Syftet med den andra och den tredje fragan

43. Den hinskjutande domstolen har stillt den andra och den tredje fragan i andra hand, endast for
det fall att domstolen som svar pa den forsta fragan som den hinskjutande domstolen stéllt finner att
bestimmelserna i férordning nr 44/2001 har foretrdde framfor behorighetsregeln i artikel 4.6 BVIE. Jag
anser emellertid att det inte forhaller sig pa det sédttet. Om domstolen godtar den av mig foreslagna
tolkningen av artikel 71 i ndmnda forordning, behover dessa tva fragor inte besvaras. For
fullsténdighetens ldmnar jag emellertid f6ljande synpunkter i denna fraga.

44. Det ska inledningsvis preciseras att de tva fragorna med hénsyn till deras inbordes samband och
den omstdndigheten att de enligt min mening bada avser den betydelse och rédckvidd som ska
tillerkdnnas artikel 22.4 i férordning nr 44/2001 inom ramen fo6r en tvist som den forevarande ska
provas tillsammans, savida de ska besvaras.

45. Den hiénskjutande domstolen har anfort att dven om det antas att den behorighetsregel som
faststills i artikel 22.4 ska tillimpas i en tvist som sasom i forevarande fall avser eventuell
ogiltigforklaring av ett Beneluxvarumirke, rader det tvivel i fraga om vilken betydelse uttrycket
"domstolarna i den konventionsstat dar deposition eller registrering har begirts” ska tillerkdnnas i
detta sédrskilda sammanhang som enligt denna bestimmelse utgor det relevanta anknytningskriteriet i
fraga om varumairkens giltighet.

46. Den hinskjutande domstolen har som motivering till den andra fragan anfort att ansdokan om
registrering av ett Beneluxvarumirke giller utan atskillnad i hela Benelux, vilket innebér att
domstolarna i varje medlemsstat som ingéar i Benelux, det vill siga de belgiska, de luxemburgska och
de nederldndska domstolarna kan vara gemensamt behoriga enligt ordalydelsen i ndimnda artikel 22.4.

58 — Se overvigandena i fotnot 49 i detta forslag till avgérande.

59 — Den hinskjutande domstolen har i detta avseende anfort att ”[e]nligt lagstiftningen i Beneluxldnderna erkénns inga nationella varumarken
utan enbart Beneluxvarumérken” och att “Beneluxvarumérkena galler inom hela Beneluxomréadet.”

60 — Ett EG-varumadrke, som nu dr EU-varumairke (se fotnot 80 i detta forslag till avgérande), ger innehavaren ett skydd som giller i samtliga
medlemsstater, men i motsats till Beneluxvarumérket, ersitter dess lagstiftning inte de forfaranden och bestimmelser som ér tillimpliga pa
nationell niva (se skélen 4 och 6 i radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).
Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndarmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EUT L 299, 2008, s. 25) innebér visserligen en harmonisering av dessa men enbart en delvis harmonisering (se skél 4 och foljande skél).
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47. For det fall att domstolen inte godtar denna tolkning har den hidnskjutande domstolen stillt den
tredje fragan dels for att domstolen ska precisera vilken av dessa tre medlemsstater som ska
tillerkdnnas ensam internationell behorighet pd omradet, dels for att den ska klargéra om kriterierna
for territoriell behorighet som foreskrivs i artikel 4.6 BVIE kan tillimpas i detta skede for att faststilla
den berorda staten.

48. Jag anser att det var korrekt av kommissionen att i sitt yttrande foreslda att den andra
tolkningsfragan ska besvaras sa, att "artikel 22.4 i forordning [nr 44/2001] ska tolkas pa sa sitt att
savdl den belgiska som den nederlindska och den luxemburgska domstolen har internationell
behorighet att avgora en tvist rorande inskrivning eller giltigheten av ett Beneluxvarumairke”.
Kommissionen har inte tagit stéllning till den tredje fragan. Jag ska gora vissa anmérkningar avseende
denna fraga.

2. De domstolar som &r behoriga att avgora en tvist avseende giltigheten av ett Beneluxvarumaérke vid
tillimpning av artikel 22.4 i forordning nr 44/2001

a) Innehallet i den behorighetsregel som foreskrivs i artikel 22.4 i férordning nr 44/2001

49. Sdsom framgér av inledningen i artikel 22 i férordning nr 44/2001 har samtliga behorighetsregler
som foreskrivs i leden 1-5 i denna artikel det gemensamma sirdraget att de ska tillimpas oberoende
av var parterna har sitt hemvist® och i dessa regler faststills exklusiv och tvingande behérighet sévil
for enskilda som for den domstol dar mélet anhiingiggjorts.* Eftersom de séledes inte endast avviker
fran den allmdnna bestimmelsen i artikel 2 i denna forordning, som syftar till att gynna svaranden,
utan dven frdn mojligheten att frivilligt ingd avtal om behorighet som parterna i princip har,” ska
dessa specialbestimmelser vara féremél for en strikt tolkning. **

50. Tvirtemot vad kommissionen har anfort i sitt skriftliga yttrande,® utses i artikel 22.4 i férordning
nr 44/2001 som avser "domstolarna i [en] medlemsstat” i deras helhet, endast den medlemsstat vars
domstolar har materiell behorighet enligt denna bestimmelse utan att emellertid domstolarnas
behorighet i den berérda medlemsstaten fordelas, sésom domstolen redan slagit fast.*

51. I artikel 22.4 forsta stycket foreskrivs att ndr en grénsoverskridande tvist avser registrering eller
giltighet av en immateriell rattighet f6r vilken kriavs deposition eller registrering, sasom ett varumarke,
tillkommer internationell behorighet exklusivt "domstolarna i den medlemsstat dédr deposition eller
registrering har begirts eller har dgt rum eller pa grund av bestimmelserna i en gemenskapsrittsakt

61 — Artikel 4.1 i férordning 44/2001 sékerstiller att bestimmelserna i artikel 22 tillimpas &ven om svaranden inte dr bosatt i en medlemsstat.

62 — Se, avseende artikel 16 Brysselkonventionen, som motsvarar artikel 22 i férordning nr 44/2001, dom av den 13 juli 2006, GAT (C-4/03,
EU:C:2006:457, punkt 24).

63 — Artiklarna 23.5 och artikel 24 i forordning nr 44/2001 innehaller forbud mot att ett avtal om behorighet eller svarandens frivilliga svaromal
mojliggor att kringga reglerna om exklusiv behorighet i artikel 22 i ndmnda férordning. Artikel 4.6 BVIE ger ddremot mdjlighet att infora
klausuler om val av behérig domstol.

64 — Se dom av den 12 maj 2011, BVG (C-144/10, EU:C:2011:300, punkt 30), diar behovet av en ”strikt tolkning” av samtliga bestimmelser i
ndmnda artikel 22 framhalls, och dom av den 17 december 2015, Komu m.fl. (C-605/14, EU:C:2015:833, punkt 24), dir det erinras om att
"bestimmelserna i artikel 22 led 1 i ... forordning [nr 44/2001] inte ska ges en mer vidstrickt tolkning dn dess mélsittning kréver ... .
Bestammelserna leder nédmligen till att parterna frantas den mojlighet att vélja forum som de annars skulle ha haft och i vissa fall till att de
maste fora talan infor en domstol som inte dr domstolen i ndgondera partens hemvist.”

65 — Kommissionen har enligt min mening felaktigt bekréftat att "tillimpningen av de kriterier som foreskrivs i artikel 22.4 i princip mojliggor att
utse en enda nationell behorig domstol. Allt efter de faktiska forhallanden ror det sig om domstolen i den medlemsstat” dar deponeringen
eller registereringen av den immateriella rattigheten &gt rum (min kursivering).

66 — Se dom av den 28 april 2009, Apostolides (C-420/07, EU:C:2009:271, punkt 48).
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eller en internationell konvention anses ha dgt rum”. I punkt 4 andra stycket anges att pa det specifika
omradet for europeiska patent som regleras i Miinchenkonventionen, ”skall domstolarna i varje
medlemsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behorighet vid talan som angar registreringen eller

giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats for den staten”.”

52. Ett sadant exklusivt anknytningskriterium som foreskrivs i andra stycket till den medlemsstat som
direkt berors av meddelandet av den berdrda rdttigheten har ett precist existensberdttigande. Det
aterspeglar lagstiftarens onskemal att uppnd malet att det ska finnas en nédra koppling mellan
domstolen och tvisteforemélet och principen om god rittskipning som anges som motivering av
undantag av principen om att domstolen dér svaranden har hemvist dr behorig som anges i skal 12 i
férordning nr 44/2012.

53. Domstolarna i den stat dar rittigheterna kommer att ha rittsverkningar anses ha ”battre
forutsittningar”® att prova registreringen eller giltigheten av denna med hinsyn till den lagstiftning
som dr tillimplig pa denna, ndmligen i allmanhet lagstiftningen i den stat dar skydd for rattigheten ska
garanteras.” Sdsom kommissionen anfort finns det traditionellt sett ett nira samband mellan skyddet
for immateriella rittigheter och den nationella suveraniteten.” Domstolen har i detta avseende éven
framhallit att meddelandet av rittigheter sasom patent forutsitter en atgird fran de nationella
myndigheternas sida och att tvister i detta avseende i flera medlemsstater endast provas av
specialdomstolar.”

54. Det ar mot bakgrund av dessa principer som foljer av savil réttsakter som réttspraxis och med
beaktande av de tydliga sdrdrag som den immateriella rattighet som det ror sig om i forevarande fall
utvisar, som det ska provas pa vilket sitt bestimmelserna i artikel 22.4 i férordning nr 44/2001
eventuellt ska tillimpas i forevarande fall.

b) Avseende den eventuella tillimpningen av artikel 22.4 i férordning nr 44/2001 i forevarande fall

55. Det ska inledningsvis preciseras att om domstolen — till skillnad fran det svar som jag foreslar pa
den forsta tolkningsfrdgan — finner att forordning nr 44/2001 ska tillimpas i ett fall sasom det i det
nationella malet, dr det enligt min mening, med hinsyn till dess ordalydelse, klart att den domstol
som dr behorig att uttala sig om “giltigheten” av det berorda Beneluxvarumirket ska faststillas pa
grundval av behorighetsregeln i artikel 22.4 och inte pa grundval av de behorighetsregler som faststills
i andra bestimmelser i denna férordning.”

56. Det avgorande kriteriet for fordelning av domstolarnas behorighet i tvister pa vilka artikel 22.4 ar
tillamplig dr den néra koppling som ska finnas mellan den immateriella rattigheten som gors gillande
och det omrade pé vilket denna rittighet kan komma i &tnjutande av skydd.” I detta specifika fall, dar
Beneluxvarumairket har enhetlig verkan, eftersom det ar giltigt i de tre Beneluxstaterna och kommer i

67 — 1 Schlosser-rapporten preciseras att sistndmnda behorighet inte tillerkénns domstolarna i den medlemsstat didr den europeiska
patentansokan har ingetts utan domstolarna i den medlemsstat dar ansokan anses som giltig och ska bestridas (ovan anfort arbete, s. 123).

68 — Se, avseende artikel 16.4 i Brysselkonventionen, som motsvarar artikel 22.4 i forordning nr 44/2001, dom av den 13 juli 2006, GAT (C-4/03,
EU:C:2006:457, punkt 22 och ddr angiven réttspraxis).

69 — Avseende tillimpningen av lagen i det land dar skydd gors gillande (lex loci protectionis), se sérskilt artikel 8 i férordning nr 864/2007 och
artikel 2 i Pariskonventionen for industriellt rittsskydd av den 20 mars 1883 som anges i generaladvokaten Jaaskinens forslag till avgorande
i malet Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202, punkt 29).

70 — I Jenard-rapporten upprittas ett samband mellan den omstindigheten att "meddelandet av ett nationellt patent [eller motsvarande
rattigheter] omfattas av statens nationella suverénitet” och regeln om exklusiv behorighet pa omréadet (ovan anfort arbete, s. 36).

71 — Se dom av den 13 juli 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, punkterna 22 och 23).

72 — Avseende en mojlig tillimpning av andra bestimmelser i forordning nr 44/2001 pa immaterialrattsomradet, se punkt 23 i detta forslag till
avgorande.

73 — Det ska erinras om att samtliga behorighetsregler som foreskrivs i artikel 22 i férordning nr 44/2001 uteslutande grundar sig pa foremalet
for ansokan och ér tillimpliga oberoende av parternas hemvist. Teoretisk sett kan punkt 4 i denna artikel tillimpas dven om ingen av
parterna har hemvist i en av medlemsstaterna, i synnerhet i en av Beneluxstaterna, men det forhaller sig inte pa sa sitt hir, eftersom
svaranden i tvisten i malet vid den nationella domstolen ar ett luxemburgskt bolag.
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dtnjutande av ett enhetligt skydd dér,” anser jag att det omréde till vilket till det hénvisas i artikel 22.4
forsta stycket i forordning nr 44/2001 ska tolkas pé sa sitt att det hinvisas till hela Beneluxomradet™
som kan likstdllas med en medlemsstats omrade, saisom domstolen redan har slagit fast i liknande
sammanhang.” Jag anser saledes att nir det giller just Beneluxvarumirken, dr det dessa tre stater
tillsammans som avses gemensamt och att domstolarna i var och en av dessa stater kan vara behoriga,
eftersom de alla kan anses ha "bittre forutsattningar” att tillaimpa det enhetliga system som antagits av
niamnda stater avseende dessa varumairken.

57. Det ska framhallas att bestimmelsen om nationell fordelning av domstolarnas behdrighet som
uttryckligen faststélls for europeiska patent i artikel 22.4 andra stycket inte kan Overforas pa
Beneluxvarumirket, eftersom de aktuella systemen skiljer sig &t i grunden.” Det europeiska patentet
skiljer sig fran Beneluxvarumirket pa sa sitt att det inte utgor ett enhetligt patent, utan motsvarar
flera olika nationella patent.” Sdsom kommissionen anfort “fortsitter det i rittsligt hinseende att rora
sig om olika patent som individuellt &r bundna till det berérda nationella omradet”. Detta motiverar att
domstolens behorighet saledes fortsdtter att vara kopplad till varje stat pa vars territorium ansékan om
skydd for europeiska patent inges, sdsom ar fallet for rent nationella immateriella dganderitter.

58. Det dr med beaktande av den omstindigheten att de behorighetsregler som faststills i
Brysselkonventionen och som éterges i férordning nr 44/2001 inte ar helt anpassade till sirdragen hos
enhetliga immateriella rattigheter, som sdrskilda behorighetsregler har antagits for denna typ av
rattigheter som skapats pa gemenskapsniva och darefter pad unionsniva. Detta var fallet i fraga om

gemenskapsmonster,” for EG-varumirken som nyligen blev EU-varumirken,® och i fréga om

”europeiska patentet med enhetlig verkan”.*

74 — Se inledningen och kommentarerna till savil artikel 1 i Beneluxkonventionen om varumiérken som artikel 37 i Beneluxldndernas enhetliga
varumirkeslag i den ovan i fotnot 19 ndmnda motiveringen i detta forslag till avgérande.

75 — Enligt artikel 1.16 BVIE omfattar Beneluxomrddet "Konungariket Belgiens, Storhertigdomet Luxemburgs och Konungariket Nederldndernas
territorier i Europa”.

76 — Se dom av den 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, EU:C:2006:530, punkt 20 och dér angiven rdttspraxis), ddr domstolen
erinrade om att "[vlad betrdffar varumdrken som dr registrerade hos Benelux varumdrkesmyndighet [nu Beneluxlindernas
immaterialréttsorganisation] skall Benelux-omrddet likstillas med en medlemsstat, eftersom dessa varumérken enligt artikel 1 i [rddets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178)], likstélls med varumirken som ér registrerade i en medlemsstat” (min kursivering). Se dven,
analogt, dom av den 11 augusti 1995, Roders m.fl. (C-367/93—C-377/93, EU:C:1995:261, punkt 20), ddr domstolen slog fast att "Belgiens,
Nederldandernas och Luxemburgs territorium skall betraktas som ett enda territorium vad giller punktskatter pa vin ... [om det genom en]
konvention [som ingétts mellan dessa medlemsstater] infort[s] enhetliga skattesatser pa och kriterier for bestimmande av punktskatter som
tas ut pd” omradet (min kursivering).

77 — Avseende é&tskillnaden mellan systemet med europeiska patent och systemet med enhetlig &ganderitt och inverkan av denna pa
domstolarnas behoérighet, se Schlosser-rapporten (ovan anfort arbete, s. 123).

78 — Patentet meddelas visserligen efter ett enda forfarande som genomférdes av Europeiska patentverket i Miinchen, men det tillerkédnner sin
innehavare, samtidigt for var och en av de olika stater som sokanden har anfért, samma réttigheter som ett nationellt patent som meddelats
i var och en av de avtalsslutande staterna (se artiklarna 2, 3, 64 och 79 i Miinchenkonventionen).

79 — Se rédets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2000, s. 1), dér det i artiklarna 79-94
faststills regler for "Behorighet och forfarande i mal om gemenskapsformgivningar” med hénsyn tagen till férhallandet till bestimmelserna i
Brysselkonventionen.

80 — Se Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om dndring av radets forordning (EG) nr 207/2009
om gemenskapsvarumérken och av kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets férordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumirke samt om upphévande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varuméirken, monster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21), som trdadde i kraft den
23 mars 2016. Framfor allt artikel 1 punkterna 90-96 i férordning nr 2015/2424 medférde en dndring av artiklarna 94-108 i férordning
nr 207/2009 som faststiller regler for ”[b]ehorighet och forfarande i mal om gemenskapsvarumarken” genom att det bland annat anges i
vilken omfattning forordning nr 44/2001 var tillimplig pa omradet (jamfor skilen 16 och 17 i forordning nr 207/2009).

81 — De dndringar som inférdes i forordning nr 1215/2012 genom forordning nr 542/2014 (se punkt 10 i detta forslag till avgorande) anges i
skilen 1-12 i sistndmnda forordning. Se dven kommentarer till artikel 71a och foljande artiklar i férordning nr 1215/2012 av Mankowski, P.
i European Commentaries on Private International Law, band 1, Brussels Ibis Regulation, Magnus, U., och Mankowski, P. (utgivare), Otto
Schmidt, Koln, 2016, s. 1075 och foljande sidor.
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59. Kommissionen har i sin skriftliga inlaga medgett att dessa "undantag emellertid inte medfor att en
domstol i en medlemsstat ddr den immateriella réttigheten &r ogiltig kan anses som behorig
domstol”.** Jag vill framhélla att de berérda bestimmelserna, sirskilt de avseende giltigheten av ett
EU-varumarke, leder till att bestaimmelsen i artikel 22.4 i forordningen inte ska beaktas, eftersom det i
dessa bestimmelser foreskrivs att en central byra ska ha behorighet for yrkanden om ogiltigforklaring
som framstdlls i forsta hand och specialdomstolar for yrkanden om ogiltigforklaring som framstillts
inom ramen for genkdromal, bland annat inom ramen for en talan om patentintrang, det ror sig med
andra ord i princip om domstolar i den medlemsstat dar svaranden har sitt hemvist. *

60. I likhet med kommissionen anser jag att den strikta tolkning av artikel 22.4 som foreslas har leder
till ett resultat som ”inte dr optimalt” med héansyn till syftet med forordning nr 44/2001, eftersom den
innebér att domstolarna i de tre medlemsstaterna i unionen har samma mojlighet att vara behoriga att
ta upp ett mal om ogiltigforklaring av ett Beneluxvarumirke till provning.® For det fall att
férordningen emellertid anses vara tillimplig pa ett sadant mal, dr denna tolkning enligt min mening
nodvandig savdl med hénsyn till ordalydelsen som till grunden for artikel 22.4 i forordningen och till
foljd av sdrdragen hos den immateriella rittighet som det ror sig om hér.®

61. Jag anser for Ovrigt att ovanndmnda konstaterande ska nyanseras, eftersom det dr sannolikt att
talan i praktiken, sdsom i forevarande fall, ofta kommer att vickas vid Rechtbank Den Haag
(domstolen i Haag) till foljd av att den domstolen befinner sig pa den ort dir deposition eller
registrering av det berorda Beneluxvarumirket har dgt rum.* Det verkar som om den omstindigheten
att kdranden kan vilja att vicka talan vid domstolarna i en av dessa tre stater visserligen kan medfora
att svaranden maste anvianda ett annat sprdk som den inte behérskar och innebér en risk for forum
shopping. Denna valmojlighet har emellertid materiella konsekvenser som &r mindre tydliga i det
sammanhang som utgors av Beneluxvarumirket dn vad som normalt ar fallet, i den man som den
rittsordning som é&r tillimplig pa Beneluxvarumirket har harmoniserats fullstindigt mellan
medlemsstaterna och ar féremél for en enhetlig tolkning. ¥

82 — Kommissionen har i detta avseende framfor allt hénvisat till artikel 97 i forordning nr 207/2009 och till artiklarna 71a och 71b i férordning
nr 1215/2012 som foljer av férordning nr 542/2014.

83 — Avseende samtliga specifika behorighetsregler som har ett komplext innehall se sdrskilt Beraudo, J.-P., och Beraudo, M.-]., "Convention de
Bruxelles, conventions de Lugano et réglement (CE) no 44/2001”, JurisClasseur Europe, fascicule 3010, 2015, punkt 66 och féljande punkter,
Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ-Lextenso, Issy-les-Moulineaux, femte upplagan, 2015,
punkt 118 och féljande punkter.

84 — Kommissionen har medgett att tillimpningen av férordning nr 44/2001 ger sokanden en valmojlighet som inte fullstindigt 6verensstimmer
med syftet med instrumentet och leder till ligre grad av forutsebarhet &n om bestimmelserna i artikel 4.6 BVIE hade iakttagits, eftersom
sistndmnda bestimmelser i de flesta fall hade medfor att en enda domstol hade varit exklusivt behorig. Det ska emellertid erinras om att det
av skilen 11-15 i denna foérordning framgar att den i princip syftar till att sékerstalla att "[b]ehorighetsbestimmelserna ... uppfyll[er] kravet
pa forutsebarhet” och “minimera([r] mojligheten for samtidiga forfaranden”.

85 — Beraudo, J.-P., och Beraudo, M.-]., ovan anfort arbete, anser ocksa att nir en ansokan som ingetts till en stat eller till en internationell byra i
enlighet med ett internationellt instrument leder till att en réttighet meddelas i flera stater, har domstolarna i var och en av dessa stater for
vilken rattigheten har meddelats exklusiv behorighet att prova klagomal som anfors avseende réttighetens registrering eller giltighet i denna
stat (se punkt 51 in fine).

86 — Denna sannolikhet sammanhidnger med den omstindigheten att Byran ér etablerad i Haag vid vilken ansékan om registrering av ett
Beneluxvarumirke kan inges antingen direkt eller genom en nationell myndighet som i det fallet ska vidarebefordra den mottagna ansékan
till Byran (artikel 2.5 punkterna 1 och 4 i BVIE). Det ér for ovrigt for att forhindra en sddan koncentration av domstolarnas behérighet som
Beneluxstaterna har antagit en rad regler som éterges i artikel 4.6 BVIE (se fotnot 49 i detta forslag till avgorande).

87 — Enligt artikel 6 i konventionen om inrdttandet av en Beneluxdomstol (se fotnot 13 i detta forslag till avgérande) och artikel 1.15 BVIE kan,
eller till och med ska, domstolarna i de tre Beneluxstaterna begira ett forhansavgorande avseende tolkningen av bestimmelserna i
sistndmnda instrument fran naimnda domstol.
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¢) Bristande mojlighet att pa ett kompletterande sitt tillimpa artikel 4.6 BVIE

62. For att Overstiga de begrinsningar som en eventuell tillimpning av artikel 22.4 i forordning
nr 44/2001 skulle medfora i en tvist avseende en immateriell rattighet med enhetlig verkan, saisom
Beneluxvarumirket,* har den hianskjutande domstolen évervigt mojligheten att pa ett kompletterande
satt tillimpa de regler om “territoriell behorighet” som aterfinns i artikel 4.6 BVIE for att faststdlla
vilken av de tre Beneluxstaterna som narmare bestamt har behérighet pa omradet.*

63. Jag vill inledningsvis betona att det i artikel 4.6 BVIE faststills regler for behoérighet™ enligt ett
kaskadsystem som innehallsméssigt skiljer sig vésentligt fran bestimmelsen om exklusiv behorighet
som daterfinns i artikel 22.4 i forordning nr 44/2001. Av fast réttspraxis framgér dessutom att
bestimmelserna i forordning nr 44/2001, sasom artikel 22.4, ska vara foremal for en sjilvstindig
tolkning som inte ska ske med hianvisning till medlemsstaternas lagstiftning.”!

64. Jag anser dessutom att varje hianvisning till denna bestimmelse i BVIE, dven om den sker pa ett
kompletterande sitt, ska uteslutas for det fall att domstolen finner att denna inte ska tillimpas pa
grundval av artikel 71 i forordning nr 44/2001. Saledes kan endast bestimmelserna i férordning
nr 44/2001 tillimpas for att avgora de behdrighetskonflikter eller processuella konflikter som kan
uppkomma i en tvist som den i det nationella malet.

65. Den omstdndigheten att kdranden enligt min mening utan atskillnad kan vécka talan vid domstol i
samtliga Beneluxstater om artikel 22.4 i forordningen ska tillimpas i en sddan tvist, orsakar svarigheter
som emellertid inte dr ooverstigliga, eftersom férordningen sjdlv innehaller 16sningar som kan avhjélpa
dessa svarigheter. I parallella forfaranden fordelas séledes den internationella behorigheten mellan
dessa tre stater enligt den regel som ger "den domstol vid vilken talan forst vackts” foretrade som
foreskrivs i artiklarna 27-30 i forordning nr 44/2001 som reglerar fragor om litispendens och
mal som har samband med varandra som kan uppkomma mellan medlemsstaternas domstolar,” mot
bakgrund av domstolens rittspraxis avseende dessa artiklar.”

66. For det fall att domstolen f6ljaktligen anser att det &r nodvéindigt att besvara den andra och den
tredje fragan, ska dessa fragor enligt min mening besvaras sa, att artikel 22.4 i forordning nr 44/2001
ska tolkas sa, att domstolarna i var och en av de tre medlemsstaterna pa det omrade dédr denna
immateriella réattighet har verkningar och ska skyddas pa ett enhetligt sétt, det vill siga Konungariket
Belgien, Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket Nederlinderna, har behorighet att prova en
gransoverskridande tvist avseende registrering eller giltighet av ett Beneluxvarumarke.

88 — Avseende dessa begrinsningar se bland annat fotnot 84 i detta forslag till avgérande.

89 — Avseende en eventuell kompletterande tillimpning av bestimmelserna i artikel 4.6 BVIE i forhallande till bestimmelserna i forordning
nr 44/200, se Schaafsma, S.J., ovan anfort arbete, punkt 9.

90 — Innehallet i dessa regler sammanfattas i fotnot 48 i detta forslag till avgérande.

91 — Se, avseende artikel 16.4 i Brysselkonventionen, som motsvarar artikel 22.4 i forordning nr 44/2001, dom av den 15 november 1983,
Duijnstee (288/82, EU:C:1983:326, punkterna 16-19) och av den 13 juli 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, punkt 14), och, analogt,
avseende artikel 22,1 i ndmnda forordning, dom av den 17 december 2015, Komu m.fl. (C-605/14, EU:C:2015:833, punkt 23).

92 — Se @ven skal 15 i forordning nr 44/2001. Sérskilt i artikel 29 i denna férordning foreskrivs att "[o]m flera domstolar ér exklusivt behériga”,
sdsom kan vara fallet om artikel 22.4 i ndimnda férordning tillimpas i en tvist avseende ett Beneluxvarumirke, “skall varje domstol utom
den vid vilken talan forst vickts forklara sig obehorig till forméan foér den domstolen”.

93 — Se, sdrskilt, vad giller forhallandet mellan en regel om exklusiv behorighet som faststélls i artikel 22 i denna férordning och regeln om
litispendens som foreskrivs i artikel 27 i denna, dom av den 3 april 2014, Weber (C-438/12, EU:C:2014:212, punkt 48 och foljande punkter).
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V — Forslag till avgorande

67. Av ovan anforda skal foreslar jag att domstolen ska besvara tolkningsfragorna fran Rechtbank Den
Haag (Domstolen i Haag, Nederldnderna) enligt f6ljande:

Artikel 71 i radets forordning nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om
erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade ska tolkas si, att for det fall en
gransoverskridande tvist omfattas av tillimpningsomradet savdl for den forordningen som for
Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter (varumérken och monster), undertecknad i Haag
den 25 februari 2005, kan en medlemsstat med stod av artikel 71.1 i férordningen tillimpa reglerna
om domstols behorighet i artikel 4.6 i denna konvention.
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