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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 13 juli 2017*

"Begdran om forhandsavgorande — Domstols behorighet pa privatrittens omrade — Forordning (EG)
nr 44/2001 — Immaterialriatt — Gemenskapsformgivningar — Férordning (EG) nr 6/2002 —
Artiklarna 81 och 82 — Faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang — Behorighet for
domstolar for gemenskapsformgivningar i medlemsstaten déar svaranden har sitt hemvist”

I mal C-433/16,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Corte suprema di
cassazione (Hogsta domstolen, Italien) genom beslut av den 5 april 2016, som inkom till domstolen
den 3 augusti 2016, i malet

Bayerische Motoren Werke AG

mot

Acacia Srl

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen),

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent) samt domarna A. Prechal, A. Rosas,
C. Toader och E. Jarasitanas,

generaladvokat: Y. Bot,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Bayerische Motoren Werke AG, genom L. Trevisan och G. Cuonzo, avvocati,
— Acacia Srl, genom F. Munari, A. Macchi och M. Esposito, avvocati,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitrddd av S. Fiorentino och M. Santoro,
avvocati dello Stato,

— Europeiska kommissionen, genom C. Cattabriga och M. Wilderspin, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: italienska.

SV
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med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av radets forordning (EG) nr 44/2001 av den
22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa
privatrittens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1) och av radets forordning (EG) nr 6/2002 av
den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

Begiran har framstéllts i ett mal mellan Bayerische Motoren Werke AG (nedan kallat BMW), med site
i Minchen (Tyskland), och Acacia Srl (nedan kallat Acacia), med site i Eboli (Italien). Malet ror
faststillelse av vilken domstol som dr behorig att prova Acacias talan mot BMW.

Tillampliga bestimmelser

Forordning nr 44/2001

Forordning nr 44/2001 har, i forhallandet mellan medlemsstaterna, ersatt konventionen av den
27 september 1968 om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pa privatréittens omrade
(EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgidva, EGT C 15, 1997, s. 30) (nedan kallad Brysselkonventionen).
Forordning nr 44/2001 upphdvdes genom Europaparlamentets och radets forordning (EU)
nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behodrighet och om erkdnnande och
verkstéllighet av domar pa privatrittens omrade (EUT L 351, 2012, s. 1). I artikel 66.1 i sistnimnda
forordning anges att forordningen "ska tillimpas endast pa rittsliga forfaranden som har inletts, pa
officiella handlingar som formellt har upprittats eller registrerats och pa forlikningar infér domstol
som har godkénts eller ingatts fran och med den 10 januari 2015”.

Kapitel II i forordning nr 44/2001 hade rubriken "Domstols behorighet” och inneholl tio avsnitt.
Avsnitt 1 i detta kapitel hade rubriken "Allménna bestimmelser” och innehdll bland annat artikel 2.
Denna artikel hade i stort sett samma ordalydelse som artikel 2 i Brysselkonvention. I punkt 1 angavs

foljande:

”Om inte annat foreskrivs i denna forordning, skall talan mot den som har hemvist i en medlemsstat
vickas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap.”

Avsnitt 2 i forordning nr 44/2001, med rubriken ”Sarskilda behorighetsregler”, inneholl bland annat
artikel 5. I denna artikel, som i stort sett hade samma lydelse som artikel 5 i Brysselkonvention,

foreskrevs foljande:

"Talan mot den som har hemuvist i en medlemsstat kan vackas i en annan medlemsstat

3) Om talan avser skadestand utanfor avtalsforhéallanden, vid domstolen i den ort dir skadan
intraffade eller kan intraffa.
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Avsnitt 6 i samma kapitel i férordning nr 44/2001 hade rubriken "Exklusiv behorighet” och bestod av
artikel 22. I denna artikel, som i stort sett hade samma ordalydelse som artikel 16 i Brysselkonvention,
foreskrevs foljande:

"Foljande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behérighet:

4) Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varuméarken, monster och liknande rattigheter
for vilka kréavs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat dar deposition eller
registrering har begirts eller har &gt rum eller pa grund av bestimmelserna i en
gemenskapsrattsakt eller en internationell konvention anses ha dgt rum.

Avsnitt 7 i kapitel II i forordning nr 44/2001 hade rubriken "Avtal om domstols behorighet” och bestod
av artiklarna 23 och 24.

I artikel 23.1 i ndmnda forordning, som i stort sett hade samma ordalydelse som artikel 17 i
Brysselkonvention, foreskrevs foljande:

Om parterna har triffat avtal om att en domstol eller domstolarna i en medlemsstat skall vara
behoriga att avgora en redan uppkommen tvist eller framtida tvister i anledning av ett bestimt
rattsforhallande, och minst en av parterna har hemvist i en medlemsstat, skall endast den domstolen
eller domstolarna i den medlemsstaten ha behdrighet....

»

I artikel 24 i samma forordning, som i stort sett hade samma ordalydelse som artikel 18 i
Brysselkonvention, foreskrevs foljande:

"Utover den behorighet som en domstol i en medlemsstat har enligt andra bestimmelser i denna
forordning, ér domstolen behorig om svaranden gar i svaromal infor denna. Detta giller dock inte om
svaranden gick i svaromal endast for att bestrida domstolens behorighet eller om en annan domstol har
exklusiv behorighet enligt artikel 22.”

Avsnitt 9 i kapitel II i forordning nr 44/2001 hade rubriken ”Litispendens och mél som har samband
med varandra” och inneholl bland annat artikel 27. Denna artikel hade foljande lydelse:

”1. Om talan vicks vid domstolar i olika medlemsstater rérande samma sak och malen géller samma
parter, skall varje domstol utom den vid vilken talan forst viackts sjdlvmant lata handldggningen av

malet vila till dess att det har faststillts att den domstol vid vilken talan forst véickts dr behorig.

2. Nar det har faststéllts att den domstol vid vilken talan forst vickts dr behorig, skall 6vriga domstolar
sjdllvmant avvisa talan till forman for den domstolen.”

Avsnitt 9 inneholl dven artikel 28, som hade foljande lydelse:

”1. Om kédromal som har samband med varandra prévas vid domstolar i olika medlemsstater, far varje
domstol utom den vid vilken talan forst vickts lata handlaggningen av malet vila.

2. Om dessa mal provas i forsta instans far varje domstol, utom den vid vilken talan forst vackts, ocksa

avvisa talan pa begdran av en av parterna, om den domstol vid vilken talan forst vackts dr behorig att
prova de berdrda kidromalen och dess lag tillater forening av dessa.
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3. Vid tillimpningen av denna artikel ska kdromal anses ha samband med varandra om de ar sa
forenade att en gemensam handldggning och dom ér pakallad for att undvika att oférenliga domar
meddelas som en foljd av att kiromalen provas i olika réttegangar.”

Kapitel VII i forordning nr 44/2001 hade rubriken "Forhallandet till andra réttsakter”. Namnda kapitel
inneholl bland annat artikel 67, som hade f6ljande lydelse:

"Denna forordning skall inte paverka tillimpningen av de bestimmelser som, pa sirskilda omraden,
reglerar domstols behorighet eller erkdnnande eller verkstillighet av domar och som finns i
gemenskapsrittsakter eller i nationell lagstiftning som harmoniserats for att genomféra sadana
rattsakter.”

Forordning nr 6/2002

Artikel 19 i forordning nr 6/2002 ingar i avdelning II, som har rubriken "Formskyddslagstiftning”.
Denna artikel 19 har rubriken ”Réttigheter knutna till gemenskapsformgivningar”. Artikel 19.1 har
foljande lydelse:

”En registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamritt att anvinda den och att hindra
tredje man fran att utan hans samtycke anvinda den. Med anvéndning enligt denna bestimmelse avses
sarskilt att tillverka, bjuda ut, sldppa ut pa marknaden, importera, exportera eller anvinda en produkt
som formgivningen ingar i eller anvinds for eller att lagerhélla en siddan produkt for sidana déndamal.”

Avdelning IX i forordningen har rubriken “Behorighet och forfarande i mal om
gemenskapsformgivningar”. Denna avdelning innehaller bland annat artiklarna 79-82.

I artikel 79, med rubriken "Tillimpning av [Brysselkonventionen]”, foreskrivs foljande:

”1. Om inte annat anges i denna foérordning, skall [Brysselkonventionen] tillimpas i mal om
gemenskapsformgivningar...

3. Vad avser mal i fraga om talan och genkdromal som avses i artikel 81:

a) skall artiklarna 2 och 4, [artikel 5 led 1, 3, 4 och 5] samt artikel 16.4 och artikel 24 i
[Brysselkonventionen] inte tillimpas,

b) skall artiklarna 17 och 18 i [Brysselkonventionen] tillimpas med de begrinsningar som foljer av
artikel 82.4 i denna forordning,

Artikel 80 i forordning nr 6/2002 har rubriken "Domstolar fér gemenskapsformgivningar”. I punkt 1
anges foljande:

"Medlemsstaterna skall inom sina territorier utse sa fi nationella domstolar i forsta och andra instans

som mojligt (domstolar for gemenskapsformgivningar), vilka skall utéva de funktioner som tilldelas
dem enligt denna férordning.”
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Artikel 81 i forordningen med rubriken "Behorighet i fraga om intrang och giltighet”, har foljande
lydelse:

"Domstolarna for gemenskapsformgivningar skall ha exklusiv behorighet i fraga om

a) talan om intrang och, om sadan talan &r tillaiten enligt nationell lag, talan om fara for intrang i
ratten till gemenskapsformgivningar,

b) faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang i gemenskapsformgivningar, om sadan
talan dr tillaten enligt nationell lag,

c) talan om ogiltigforklaring av en oregistrerad gemenskapsformgivning,

d) genkdromal i samband med ogiltigforklaring av en gemenskapsformgivning som vécks i samband
med talan enligt punkt a.”

I artikel 82 i férordningen, med rubriken ”Internationell behorighet”, foreskrivs foljande:

”1. Om inte annat foljer av bestimmelserna i denna forordning eller av de bestimmelser i
[Brysselkonventionen] som enligt artikel 79 skall tillimpas, skall sadan talan som avses i artikel 81
vickas vid domstol i den medlemsstat dér svaranden har sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i
nidgon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftstélle.

2. Om svaranden varken har hemvist eller driftstélle i ndgon medlemsstat ska sadan talan véckas vid
domstol i den medlemsstat i vilken kdranden har sitt hemvist eller, om denne saknar hemvist i ndgon
medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftstalle.

3. Om varken svaranden eller kiranden har hemvist eller driftstdlle i ndgon medlemsstat ska talan
vickas vid domstol i den medlemsstat diar [EUIPO] har sitt sate.

4. Trots vad som sdgs i punkterna 1, 2 och 3 skall

a) artikel 17 i [Brysselkonventionen] tillimpas, om parterna dr 6verens om att en annan domstol for
gemenskapsformgivningar skall ha behorighet,

b) artikel 18 i [Brysselkonventionen] tillimpas, om svaranden gar i svaromal vid en annan domstol for
gemenskapsformgivningar.

5. Sadan talan som avses i artikel 81 a och d far dven vickas vid domstol i den medlemsstat dar
intrdng eller fara for intrang har forekommit.”

Artikel 110 i samma férordning, med rubriken "Overgangsbestimmelser”, ingar i avdelning XII, med
rubriken ”"Slutbestammelser”. I artikel 110.1 anges f6ljande:

"Till dess att dndringar i denna forordning har tratt i kraft efter forslag fran kommissionen i drendet
skall skydd i form av gemenskapsformgivning inte &tnjutas for en formgivning som utgér en
bestandsdel i en sammansatt produkt och som anvinds enligt artikel 19.1 for att mojliggora reparation
av denna sammansatta produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende.”
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Acacia tillverkar och salufér aluminiumfilgar for bilddck. Det framgar av de handlingar domstolen har
tillgang till att dessa filgar ar kopior av aluminiumféilgar som tillverkas av biltillverkarna. Félgarna
salufors under varumairket WSP Italy, varvid beteckningen WSP stir for "Wheels Spare Parts” (nedan
kallade félgkopiorna).

Eftersom dessa falgar som tillverkas av biltillverkarna registrerats som gemenskapsformgivningar anser
Acacia att filgkopiorna omfattas av "reparationsklausulen” i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002.

Genom ansokan, som pastas ha delgivits den 21 januari 2013, vdckte Acacia talan mot BMW vid
Tribunale di Napoli (Domstolen i Neapel, Italien). Acacia yrkade att domstolen skulle faststélla att
Acacia inte gjort intrdng i en gemenskapsformgivning av aluminiumfilgar till bildack, som tillhérde
BMW, och att BMW missbrukat sin dominerande stillning och &dgnat sig &t illojal konkurrens. Acacia
yrkade dven att BMW skulle aldggas att upphora med sina atgiarder for att forhindra saluféring av
falgkopiorna.

BMW valde att delta som part i forfarandet genom att inge svaromal till nimnda domstol. BMW
anforde i sitt svaromal till att borja med invindningar pa grund av att foretaget inte hade delgetts
staimningsansokan eller fullmakten for Acacias ombud, eller pa grund av att dessa handlingar &r
ogiltiga. BMW gjorde i detta sammanhang alternativt gillande att de italienska domstolarna saknar
behorighet. For det fall att dessa invdndningar skulle avslas yrkade BMW att Acacias yrkanden skulle
ogillas.

BMW angav bland annat foljande i sitt svaromal:

"BMW... inger, som ren foljd av att ha mottagit en rittsakt som anges vara av rittslig betydelse, for att
inte utsattas for risken att med ordtt domas genom tredskodom, forevarande rittsakt i det enda syftet
att gora gillande dels att [Acacias] delgivning &r ogiltig, dels att, for det hogst osannolika fallet att
domstolen forklarar att talan véckts pa lagenligt sitt, att den italienska domstolen inte &r behorig
framfor den tyska domstolen vad avser Acacias talan.”

Vid en férhandling den 27 maj 2014 faststillde Tribunale di Napoli (Domstolen i Neapel) tidsfrister for
att inge kompletterande inlagor avseende de processuella fragorna.

Den 3 oktober 2014 viackte BMW, vid den hénskjutande domstolen Corte suprema di cassazione
(Hogsta domstolen, Italien), talan om férhandsavgorande rorande vilken domstol som dr behorig i det
mal som fortfarande dr anhéngigt vid Tribunale di Napoli (Domstolen i Neapel). BMW aterupprepade
sin standpunkt att de italienska domstolarna saknar behorighet att prova Acacias talan. Acacia anser &
sin sida att BMW tyst godtagit de italienska domstolarnas behorighet, eftersom BMW, efter att ha gjort
invindning vid Tribunale di Napoli (Domstolen i Neapel) om att foretaget inte hade delgetts
stimningsansokan eller fullmakten for Acacias ombud, eller att dessa handlingar ar ogiltiga, endast i
andra hand gjort géllande att de italienska domstolarna saknar behorighet.

Den 4 mars 2015 ingav éklagaren sitt yttrande till den hénskjutande domstolen, i vilket denne yrkade
att domstolen skulle forklara att de italienska domstolarna saknar behorighet.
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Under dessa omstéindigheter beslutade Corte suprema di cassazione (Hogsta domstolen) att forklara
malet vilande och att stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Kan en behorighetsinvindning mot domstol vid vilken talan har vickts, som framstills
inledningsvis, men i andra hand i forhédllande till andra inledande invindningar om
rittegangshinder men trots allt fore framldggandet av yrkanden och invdndningar i sak, tolkas som
ett godtagande av denna domstols behorighet, i den mening som avses i artikel 24 i féorordning
nr 44/2001?

2) Ska avsaknaden av bestimmelser i artikel 82.4 i férordning nr 6/2002 om alternativ domstol till
domstolen pa den ort dir svaranden har sitt hemvist enligt artikel 82.1 i samma foérordning i
tvister som ror negativ faststéllelse tolkas s3, att exklusiv behorighet géller i dessa fall?

3) Ar det dven nédvindigt, for att kunna besvara [fraga 2], att beakta tolkningen av bestimmelserna
om exklusiv behorighet i forordning nr 44/2001, och i synnerhet i artikel 22, dir det foreskrivs en
sadan behorighet bland annat i fraga om registrering eller giltighet av patent, varumérken och
monster, men inte ndr talan avser negativ faststillelse, och i artikel 24, dar det foreskrivs en
mojlighet for kdranden att godta en annan domstols behorighet, utom néar behorigheten f6ljer av
andra bestdmmelser i forordningen, och darmed faststélla behorighet for den domstol vid vilken
kdranden har vickt talan?

4) Ager domstolens uttalande i [dom av den 25 oktober 2012, Folien Fischer och Fofitec (C-133/11,
EU:C:2012:664)], med avseende pa tillimpligheten av artikel 5 led 3 i foérordning nr 44/2001,
allmidn och absolut tillimplighet varje gang en talan vdcks i syfte att fa faststéllt att det inte
foreligger skadestandsansvar utanfor avtalsforhéllanden, inklusive i de fall talan avser faststillelse
av att intrang i en gemenskapsformgivning inte har skett, och ska i forevarande fall behorig
domstol faststillas enligt artikel 81 i forordning nr 6/2002 eller enligt artikel 5 led 3 i férordning
nr 44/2001, eller kan kdranden vilja den ena eller den andra av dessa tva mojliga domstolar?

5) Kan yrkanden avseende missbruk av dominerande stéllning och illojal konkurrens, som framstills i
ett mal om gemenskapsformgivningar med vilket de har samband i den man de ar avhéngiga av att
talan om negativ faststillelse vinner bifall, provas tillsammans med ndmnda talan av samma
domstol med stod av en extensiv tolkning av artikel 28.3 i férordning nr 44/2001?

6) Kan de tva yrkandena [som avses i foregdende fraga] anses utgora talan om skadestindsansvar
utanfor avtalsforhdllanden? Om denna fraga besvaras jakande: Paverkar dessa yrkanden
tillampligheten av forordning nr 44/2001 (artikel 5 led 3) eller forordning nr 6/2002 pa
forevarande mal avseende behorig domstol?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 24 i
forordning nr 44/2001 ska tolkas sa, att en invdndning om att den domstol vid vilken talan viackts
saknar behorighet, varvid denna invindning i svaromalet anforts i andra hand i forhallande till andra
invindningar om rattegangshinder i samma rittsakt, anses visa att svaranden godtar den aktuella
domstolens behorighet, varfor prorogation ska anses ha skett enligt denna artikel.

Det ska hirvid erinras om att det i artikel 24 forsta meningen i forordning nr 44/2001 foreskrivs en

regel om behorighet pa grund av att svaranden gatt i svaromal som giller alla tvister ddr domstolens
behorighet inte foljer av andra bestimmelser i férordningen. Denna bestammelse &r éven tillamplig i
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de fall talan har véckts i strid med forordningens bestimmelser och innebér att den omstandigheten att
svaranden gar i svaromal, kan anses som ett tyst godtagande av domstolens behorighet och ddrmed
som prorogation till forman for den domstolen (dom av den 20 maj 2010, CPP Vienna Insurance
Group, C-111/09, EU:C:2010:290, punkt 21, och dom av den 27 februari 2014, Cartier
parfums-lunettes och Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, punkt 34).

I den andra meningen i artikel 24 foreskrivs emellertid undantag fran den regel som uppstills i den
forsta meningen i samma artikel. I denna andra mening faststills bland annat att det inte foreligger
nagot tyst prorogationsavtal vad avser den ifrdgavarande domstolens behdrighet om svaranden gor en
foruminvindning och darigenom uttrycker sin avsikt att inte godta domstolens behdrighet (dom av
den 20 maj 2010, CPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, punkt 22, och dom av den
27 februari 2014, Cartier parfums-lunettes och Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13,
EU:C:2014:109, punkt 35).

Domstolen har, med hénvisning till sin praxis rorande artikel 18 i Brysselkonventionen, som i allt
vasentligt &dr identisk med artikel 24 i forordning nr 44/2001, redan slagit fast att en
behorighetsinvindning utgoér hinder for prorogation om det klart framgar for kiaranden och for den
domstol dér talan véckts, redan ndr svaranden fOrst gar i svaromal, att svaranden invinder mot
domstolens behorighet. Detsamma giller dven ndr svaranden, i det forsta svaromalet, framstiller
yrkanden savil avseende rdttens behorighet som i sak (dom av den 27 februari 2014, Cartier
parfums-lunettes och Axa Corporate Solutions assurances, C-1/13, EU:C:2014:109, punkt 37 och dir
angiven réttspraxis).

Den omstindigheten att svaranden redan i sitt forsta svaromal otvetydigt invint mot domstolens
behorighet innebdr att prorogation inte har skett enligt artikel 24 forsta meningen i foérordning
nr 44/2001. Det saknar hiarvid betydelse huruvida detta forsta svaromdl dven inneholl andra
invandningar.

Den omstandigheten att BMW i sitt forsta svaromél vid Tribunale di Napoli (Domstolen i Neapel)
bestritt att denna domstol skulle vara behorig men samtidigt anfort invdndningar vad avser
delgivningen av ansokan och Acacias ombuds fullmakt forandrar i férevarande fall pa intet sitt den
icke bestridda omstdndigheten att BMW uttryckligen och otvetydigt bestritt denna domstols
behorighet i ndimnda svaromal. Sdsom domstolen erinrat om i punkterna 32 och 33 ovan &r syftet med
artikel 24 forsta meningen i férordning nr 44/2001 att férhindra prorogation nir svaranden redan i sitt
forsta svaromal forklarar att denne inte godtar den domstol dér talan vickts som behorig. Denna
bestimmelse kan séledes inte tolkas sa, att i en sddan situation som den i det nationella malet, dar det
vid processens borjan anforts en invindning om att den domstol dér talan vickts inte &r behorig, sa ska
denna uttryckliga invindning, sdsom Acacia hédvdar, anses utgor ett tyst godtagande av denna
behorighet av den anledningen att ndmnda invindning anforts i andra hand i férhallande till 6vriga
invindningar om réttegdngshinder som anforts vid processens borjan.

Av det ovanstdende foljer att den forsta fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 24 i forordning
nr 44/2001 ska tolkas sd, att en invdndning om att den domstol vid vilken talan viackts saknar
behorighet, varvid denna invindning i svaromalet anforts i andra hand i forhallande till andra
invdndningar om rattegdngshinder i samma rittsakt, inte ska anses visa att svaranden godtar den
aktuella domstolens behorighet, varfor prorogation inte ska anses ha skett enligt denna artikel.
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Den andra och den tredje fragan

Den hinskjutande domstolen har stillt sin andra och sin tredje fraga, som bor behandlas gemensamt,
for att fa klarhet i huruvida artikel 82 i férordning nr 6/2002 ska tolkas sd, att nar svaranden har sitt
hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen kan faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot
intrdng, som avses i artikel 81 b i samma forordning, endast anféras vid en domstol for
gemenskapsformgivningar i forstnamnda medlemsstat.

I detta hianseende papekar domstolen inledningsvis att trots principen om tillimpning av férordning
nr 44/2001 i mal rorande ett gemenskapsvarumirke, &r tillimpningen av vissa bestimmelser i
forordningen i mal i fraga om talan och genkdromal som avses i artikel 81 i forordning nr 6/2002
utesluten enligt artikel 79.3 i den forordningen.

Med beaktande av att det dar uteslutet att tillimpa ndmnda bestimmelser foljer behorigheten for
domstolar for gemenskapsvarumarken som anges i artikel 80.1 i férordning nr 6/2002, att prova talan
och genkdromal som avses i artikel 81 i forordningen, av bestimmelser som faststillts direkt i samma
forordning, varvid dessa bestaimmelser utgor lex specialis i forhallande till de bestimmelser som anges i
forordning nr 44/2001 (se, analogt, dom av den 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318,
punkt 27, och dom av den 18 maj 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punkt 26).

Vidare framgar det redan av lydelsen av artikel 82 i forordning nr 6/2002 att ndr svaranden har sitt
hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen kan faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot
intrang, som avses i artikel 81 b i samma forordning, endast anféras vid en domstol for
gemenskapsformgivningar i forstnimnda medlemsstat, forutsatt att prorogation inte har skett, i den
mening som avses i artikel 23 eller artikel 24 i forordning nr 44/2001, vilka har ersatt artiklarna 17
och 18 i Brysselkonventionen.

Med undantag for litispendens och mal som har samband med varandra finns det slutligen ingen
annan regel om domstols behorighet i férordning nr 6/2002 &én artikel 82 i densamma eller nagon
annan regel i forordning nr 44/2001 an artikel 23 eller artikel 24 i densamma som kan tinkas vara
tillamplig pa faststillelsetalan om att det inte foreligger négot intrang, som avses i artikel 81 b i
férordning nr 6/2002. Vad sdrskilt ror artikel 22 led 4 i férordning nr 44/2001, som den hanskjutande
domstolen ar tveksam till om den &r relevant, ska det papekas att det inte ar mojligt att tillimpa denna
bestaimmelse, vilken har ersatt artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen, i mal som ror talan och
genkdromal som avses i artikel 81 i forordning nr 6/2002, sdsom framgar av artikel 79.3 a i samma
forordning.

Den andra och den tredje fragan ska saledes besvaras enligt foljande. Artikel 82 i férordning nr 6/2002
ska tolkas sa, att ndr svaranden har sitt hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen ska
faststillelsetalan om att det inte foreligger nigot intrang, som avses i artikel 81 b i samma férordning,
anforas vid en domstol for gemenskapsformgivningar i forstnamnda medlemsstat, forutsatt att
prorogation inte har skett, i den mening som avses i artikel 23 eller artikel 24 i férordning nr 44/2001,
och med undantag for litispendens och mal som har samband med varandra, sdsom framgar av dessa
forordningar.

Den fjdrde fragan
Den hénskjutande domstolen har stillt den fjarde fragan for att fa klarhet i huruvida behorighetsregeln

i artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 é&r tillamplig pa faststdllelsetalan om att det inte foreligger
nagot intrang, som avses i artikel 81 b i forordning nr 6/2002.
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Det ar harvid tillrackligt att papeka att artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 har ersatt artikel 5 led 3 i
Brysselkonventionen och att tillimpningen av denna bestimmelse i mal om talan och genkdromal som
avses i artikel 81 i férordning nr 6/2002 &r utesluten enligt artikel 79.3 a i den forordningen.

Dom av den 25 oktober 2012, Folien Fischer och Fofitec (C-133/11, EU:C:2012:664), till vilken den
hanskjutande domstolen har hédnvisat, meddelades i ett mal som inte rérde gemenskapsformgivningar.
Denna rittspraxis paverkar siledes pé intet sétt uteslutanderegeln i ndmnda artikel 79.3 a.

Den tredje fragan ska darfor besvaras enligt foljande. Behorighetsregeln i artikel 5 led 3 i férordning
nr 44/2001 ér inte tillamplig pa faststdllelsetalan om att det inte foreligger nigot intrang, som avses i
artikel 81 b i forordning nr 6/2002.

Den femte och den sjdtte frigan

Den hénskjutande domstolen har stéllt sin femte och sin sjitte fraga, som bor behandlas gemensamt,
for att fa klarhet i huruvida yrkanden om att det ska konstateras missbruk av dominerande stéllning
och illojal konkurrens, vilka har samband med en faststéllelsetalan om att det inte foreligger nagot
intrdng i en gemenskapsformgivning, i den meningen att dessa yrkanden endast kan bifallas om
faststillelsetalan om att det inte foreligger intrang bifalls, omfattas av behorighetsregeln i artikel 5 led
3 i forordning nr 44/2001 eller av den behorighetsordning som inférts genom férordning nr 6/2002.
Om man anser att behorighetsregeln i artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 ar tillamplig pa sadana
yrkanden om faststéllelse av missbruk av dominerande stéllning och av illojal konkurrens, sa stiller sig
denna domstol dessutom fragan om det dr mojligt att gora en “extensiv”’ tolkning av reglerna om
samband i artikel 28 i forordning nr 44/2001, med den inneborden att kdranden inte bara har
mojlighet att, vid den domstol som eventuellt har internationell behérighet, fo nidmnda yrkanden
provade med stod av nidmnda artikel 5 led 3, utan dven att vicka faststéllelsetalan om att det inte
foreligger nagot intrang i en gemenskapsformgivning.

Vad avser mojligheten att tillimpa behorighetsregeln i artikel 5 led 3 i férordning nr 44/2001 i en
sadan situation som den i det nationella malet framgar det av tolkningsfragorna och av forklaringarna
i beslutet om hénskjutande att ndmnda mal kdnnetecknas av den omstdndigheten att endast ett
foregaende beslut som innebdr en provning i sak av faststdllelsetalan om att det inte foreligger nagot
intrang, som avses i artikel 81 b i forordning nr 6/2002, gor det mojligt att avgora huruvida yrkandena
om faststillelse av missbruk av dominerande stéllning och av illojal konkurrens, i forekommande fall
ska bifallas.

Domstolen konstaterar harvid att ndr yrkanden om faststillelse av missbruk av dominerande stéllning
och av illojal konkurrens framfors i kolvattnet av en faststéllelsetalan om att det inte foreligger nagot
intrang i en gemenskapsformgivning, och dessa yrkanden i stort sett bestrider att innehavaren av
denna gemenskapsformgivning ska ha ritt att motsitta sig att kdranden i det aktuella malet tillverkar
kopior av namnda gemenskapsformgivning, sa ska fragan om behorig domstol, vad avser malet i dess
helhet, faststillas med tillimpning av den behorighetsordning som infoérts genom forordning
nr 6/2002, sasom denna tolkats i EU-domstolens svar pa fragorna 1-4.

I en sadan situation grundas ndmligen dessa yrkanden i huvudsak pa argumentet, som framforts i
faststéllelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang, att tillverkning av filgkopior inte innebér ett
intrang, varfor innehavaren av gemenskapsformgivningen maste acceptera konkurrensen fran dessa
kopior. Att under sddana forutsittningar avgora vilken domstol som dr behorig med tillimpning av
behorighetsregeln i artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 skulle innebdra att artikel 79.3 a i férordning
nr 6/2002 forlorar sin dndamélsenliga verkan, trots att denna bestimmelses syfte just ar att gora
undantag fran denna regel vad bland annat ror tvister mellan tillverkare av kopior och innehavare av
gemenskapsformgivningar, vilka ror fragan huruvida innehavaren av = den  aktuella
gemenskapsformgivningen har ritt att forbjuda tillverkning av de aktuella kopiorna.

10 ECLIL:EU:C:2017:550



51

52

53

DOM AV DEN 13.7.17 - MAL C-433/16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE

Av det ovanstdende foljer att tolkningsfragorna inte behdver besvaras savitt de ror tolkningen av
artikel 28 i forordning nr 44/2001.

Den femte och den sjitte fragan ska séledes besvaras enligt foljande. Behorighetsregeln i artikel 5 led 3
i forordning nr 44/2001 ar inte tillimplig pa yrkanden om faststéllelse av missbruk av dominerande
stdllning och av illojal konkurrens vilka har samband med varandra med en faststillelsetalan om att
det inte foreligger nagot intrang, i den meningen att dessa yrkanden endast kan bifallas om denna
faststillelsetalan bifalls.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda parter
har haft ér inte ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 24 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols
behorighet och om erkinnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade ska
tolkas sa, att en invindning om att den domstol vid vilken talan vickts saknar behorighet,
varvid denna invindning i svaromalet anforts i andra hand i forhallande till andra
invindningar om rittegangshinder i samma rittsakt, inte ska anses visa att svaranden godtar
den aktuella domstolens behorighet, varfor prorogation inte ska anses ha skett enligt denna
artikel.

2) Artikel 82 i radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning ska tolkas sa, att nir svaranden har sitt hemvist i en medlemsstat i
Europeiska unionen ska faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang, som avses i
artikel 81 b i samma forordning, anforas vid en domstol for gemenskapsformgivningar i
forstnaimnda medlemsstat, forutsatt att prorogation inte har skett, i den mening som avses i
artikel 23 eller artikel 24 i forordning nr 44/2001, och med undantag for litispendens och
mal som har samband med varandra, saisom framgar av dessa forordningar.

3) Behorighetsregeln i artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 dr inte tillimplig pa
faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang, som avses i artikel 81 b i forordning
nr 6/2002.

4) Behorighetsregeln i artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 ér inte tillaimplig pa yrkanden om
faststillelse av missbruk av dominerande stillning och av illojal konkurrens vilka har

samband med en faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang, i den meningen
att dessa yrkanden endast kan bifallas om denna faststillelsetalan bifalls.

Underskrifter
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