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Brite Strike Technologies Inc.
mot
Brite Strike Technologies SA

(begédran om forhandsavgorande fran Rechtbank Den Haag)

"Begédran om forhandsavgorande — Civilrdttsligt samarbete — Forordning (EG) nr 44/2001 —
Artikel 22.4 — Domstols behorighet i immaterialrattsliga mal — Artikel 71 — Konventioner som
medlemsstaterna har tilltratt pa sdrskilda omraden — Beneluxkonventionen om immateriella
rattigheter — Domstols behorighet i tvister avseende Beneluxvarumérken och Beneluxmonster —
Artikel 350 FEUF”

Sammanfattning — Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juli 2016

1. Civilrdttsligt samarbete — Domstols behorighet och verkstillighet av domar pd privatrdttens
omrdde — Forordning nr 44/2001 — Artikel 71 — Tilldimpningsomrdde — Forhdllandet till
konventioner pad sdrskilda omrdden — Konventioner som har ingdtts av vissa medlemsstater —

Omfattas — Tredjeldnders skyldighet att delta — Foreligger inte

(Radets forordning nr 44/2001, artiklarna 69 och 71.2 a)

2. Civilrdttsligt samarbete — Domstols behorighet och verkstdllighet av domar pd privatréttens
omrdde — Forordning nr 44/2001 — Forhdllandet till konventioner pd sdrskilda omrdden —
Medlemsstaternas ingdende av nya konventioner eller antagande av dndringar av gillande

konventioner som medfor regler som har foretride framfor reglerna i forordningen — Otilldtet

(Rddets forordning nr 44/2001, artikel 71; konventionen av den 27 september 1968, artikel 57)

3. Civilrdttsligt samarbete — Domstols behdrighet och verkstillighet av domar pd privatrdttens
omrdde — Forordning nr 44/2001 — Férhdllandet till konventioner pd sdrskilda omrdden —
Beneluxkonventionen om immateriella rdttigheter — Forordningen dr inte tilldmplig — Villkor —
Regional union som har kommit lingre med genomforandet av den inre marknaden och kravet pd
att avvikelsen dr nodvindig for att Beneluxsystemet ska kunna fungera smidigt — Respekt for

principerna om rdttssikerhet och god réttskipning

(Artikel 350 FEUF; Europaparlamentets och rddets forordning nr 1215/2012, artikel 24.4; rddets

forordning nr 44/2001, skéilen 11 och 12 samt artiklarna 22.4 och 71)

1. Trots anviandningen av formuleringen “konventioner som medlemsstaterna har tilltritt”, som
antyder att det endast dr konventioner som hade tilltritts av samtliga medlemsstater som omfattas av
artikel 71 i forordning nr 44/2001 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av
domar pa privatrittens omrade, framgar det av artikel 71.2 a att dven sddana konventioner som endast
har tilltriatts av vissa medlemsstater avses. En ldasning av artikel 69 jamford med artikel 71 i férordning
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nr 44/2001 visar dessutom att den sistndimnda bestimmelsen inte ska tolkas som att den ér tillimplig
pa konventioner som tilltrétts av flera medlemsstater endast under forutsittning att éven ett eller flera
tredjeldnder &r parter i dessa.

(se punkterna 49 och 50)

2. Visserligen reglerades forhallandet mellan de regler om domstols behorighet som uppstills i
férordning nr 44/2001 och dem som aterfinns i vissa konventioner som ingétts mellan medlemsstater i
artikel 71 i forordning nr 44/2001 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av
domar pa privatrittens omrade, till formén for dessa konventioner. Denna bestdmmelse gav ddremot
inte medlemsstaterna mdjlighet att infora regler som har foretrade framfor reglerna i forordningen
genom att tilltrdda nya konventioner eller gora dndringar i redan befintliga konventioner.

Den begrinsning av tillimpningsomradet for artikel 71 i forordning nr 44/2001, i forhéllande till
artikel 57 i Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behoérighet och om
verkstéllighet av domar pa privatriattens omrade som den ersdtter, dterspeglar nidmligen den fasta
rattspraxis, enligt vilken medlemsstaterna, allteftersom gemensamma regler infors, inte langre har ratt
att tilltrada internationella avtal som paverkar dessa regler. Denna begrinsning giller &dven
medlemsstaternas mojlighet att inga avtal sinsemellan.

(se punkterna 51-54)

3. Artikel 71 i forordning nr 44/2001 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstallighet
av domar pa privatrittens omrade ska, mot bakgrund av artikel 350 FEUF, tolkas s&, att den inte utgor
hinder mot att den regel om domstols behorighet i mél om Beneluxvarumirken eller Beneluxmonster
som uppstélls i artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter (varumérken
och monster) tillimpas i sddana mal.

Artikel 350 FEUF innebdar hiarvidlag att Konungariket Belgien, Storhertigdomet Luxemburg och
Konungariket Nederldnderna har rétt att, med avvikelse fran unionsbestimmelserna, behalla de regler
som ér tillimpliga inom ramen for deras regionala union, forutsatt dels att denna union har kommit
langre med genomforandet av den inre marknaden, dels att en sddan avvikelse dr berdttigad pa grund
av att den dr nodvandig for att Beneluxsystemet ska kunna fungera smidigt.

Vad giller det forsta av dessa krav konstaterar domstolen att inom Benelux har de tre berdrda
medlemsstaternas varumirken och monster ersatts av rittigheter med enhetlig verkan. Samtidigt som
detta system — vilket existerar parallellt med systemet med unionsrittigheter med enhetlig verkan —
ingér i den partiella harmonisering som har genomforts genom direktiv 2008/95, om tillndrmningen
av medlemsstaternas varumarkeslagar, och direktiv 98/71, om monsterskydd, ligger systemet steget
fore i utvecklingen. Beneluxvarumirkena och Beneluxmonstren dr ndmligen underkastade ett
fullstindigt enhetligt regelverk, vilket omfattar gemensamma institutionella och processuella
bestimmelser. Artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter utgér en av dessa
processuella bestimmelser.

Vad giller det andra kravet dr Beneluxvarumirkena och Beneluxmonstren underkastade ett vil
utvecklat system i de tre berérda medlemsstaterna. Med beaktande av denna omstindighet, samt med
hiansyn till dels den domstolsorganisation som Beneluxlinderna har byggt upp, baserad pa ett
decentraliserat system med mojlighet att begéra forhandsavgoranden fran Beneluxdomstolen, dels den
regionala unionens flersprakighet, gor domstolen foljande bedémning: Den regel som har kodifierats
genom artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter — och som bygger framfor allt
pa svarandens hemvist och salunda sdkerstiller att talan i mal pd dessa omraden kan vickas vid en
domstol i nagon av dessa tre medlemsstater, i stéllet for att dessa mal (med stod av artikel 22.4 i
forordning nr 44/2001 och dérefter artikel 24.4 i forordning nr 1215/2012 om domstols behorighet
och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade) koncentreras till de
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nederldndska domstolarna péa den plats till vilken depositionerna och registreringarna har centraliserats
och dér registret fors — kan kvalificeras som nodvéndig for att systemet med Beneluxvarumérken och
Beneluxmonster ska kunna fungera smidigt.

En sadan bestimmelse som artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter, som bygger
pd den allménna principen om behorighet for domstolen dér svaranden har hemvist, vilken
kompletteras av andra forum med en ndra anknytning till saken i malet, &r forenlig med de principer
som ligger bakom det rittsliga samarbetet inom unionen pé privatriattens omride (sdsom principerna
om rittssikerhet for enskilda och god rittskipning), som det vad géller domstols behorighet hanvisas
till i skdlen 11 och 12 i forordning nr 44/2001.

(se punkterna 57, 59, 60 och 63-66 samt domslutet)
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