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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 14 juli 2016*

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

I mal C-230/15,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Rechtbank Den
Haag (Domstolen i Haag, Nederlinderna) genom beslut av den 13 maj 2015, som inkom till
domstolen den 20 maj 2015, i mélet

Brite Strike Technologies Inc.

mot

Brite Strike Technologies SA,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Qe,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Europeiska kommissionen, genom M. Wilderspin och R. Troosters, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 26 maj 2016 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: nederlédndska.

SV
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DOM AV DEN 14.7.2016 — MAL C-230/15
BRITE STRIKE TECHNOLOGIES

Dom

Begédran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 22.4 och 71 i radets férordning (EG)
nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstéllighet
av domar pa privatrittens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1).

Begidran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan Brite Strike Technologies Inc., som é&r ett bolag
etablerat i Plymouth, Massachusetts (Amerikas fOorenta stater), och & andra sidan Brite Strike
Technologies SA, som éar ett bolag etablerat i Luxemburg (Luxemburg). Malet ror Brite Strike
Technologies Inc.s talan om ogiltigférklaring av ett varumirke som innehas av Brite Strike
Technologies SA.

Tillaimpliga bestimmelser

Unionsrdtt
I skélen 11 och 12 i férordning nr 44/2001 angavs foljande:

”(11) Behorighetsbestimmelserna maste uppfylla kravet pa forutsebarhet och bygga pa den allménna
principen om svarandens hemvist, och det maste alltid kunna ga att bestimma vilken domstol
som &r behorig utifrdn denna princip, utom i vissa bestimda fall nér tvistens art eller hdnsynen
till partsautonomin gor det beréttigat att anvdnda ndgon annan anknytning. ...

(12) Principen om att domstolen dér svaranden har hemvist dr behorig bor kompletteras med
alternativa behorighetsregler i de fall dar det finns en ndra koppling mellan domstolen och
tvisteforemalet eller da detta kravs for att underlatta rattskipningen.”

I artikel 1.1 i férordningen angavs att denna var “tillimplig pa privatrittens omrade, oberoende av
vilket slag av domstol det &dr frdga om. Den omfattar i synnerhet inte skattefragor, tullfragor och
forvaltningsrittsliga fragor.”

Artikel 22.4 forsta stycket ingick i avsnitt 6, med rubriken ”Exklusiv behorighet”, i kapitel II i
forordning nr 44/2001. Dar foreskrevs foljande:

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

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

Artikel 67 i forordningen, som ingick i kapitel VII med rubriken "Forhéllandet till andra rattsakter”,
foreskrev foljande:

"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 ...”
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Artikel 69 i forordningen inneholl en lista Over konventioner som hade ingatts mellan vissa
medlemsstater innan férordning nr 44/2001 tradde i kraft. I artikeln angavs att dessa konventioner
skulle ersdttas av forordningen, i den utstrackning de avsdg siddana d&mnen som forordningen var
tillamplig pa.

I artikel 71 i forordning nr 44/2001, som ocksa den ingick i forordningens kapitel VII, foreskrevs
foljande:

”1. Denna forordning skall inte inverka pa konventioner som medlemsstaterna har tilltrdtt och som pa
sarskilda omraden reglerar domstolars behorighet eller erkédnnande eller verkstéllighet av domar.

2. For en enhetlig tolkning skall punkt 1 tillimpas enligt foljande:

a) Denna forordning skall inte utgéra hinder for en domstol i en medlemsstat som har tilltritt en
konvention som reglerar ett sdrskilt omrade att forklara sig behorig i enlighet med den
konventionen, &ven om svaranden har hemvist i en medlemsstat som inte har tilltratt
konventionen i fraga. ...

I enlighet med artikel 76 i férordning nr 44/2001 trddde denna i kraft den 1 mars 2002.

Forordning nr 44/2001 upphdvdes genom Europaparlamentets och radets forordning (EU)
nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behdrighet och om erkdnnande och
verkstéllighet av domar pa privatrittens omrade (EUT L 351, 2012, s. 1), som blev tillimplig fran och
med den 10 januari 2015.

Reglerna i artiklarna 22.4, 67 och 71 i forordning nr 44/2001 har forts over till artiklarna 24.4, 67
och 71 i férordning nr 1215/2012.

Artikel 69 i forordning nr 1215/2012 innehaller f6ljande bestimmelser:

"Om inte annat foljer av artiklarna 70 och 71 ska denna foérordning mellan medlemsstaterna ersitta de
konventioner som ror samma fragor som omfattas av denna férordning. Denna forordning ska sarskilt
ersitta de konventioner som anges i den forteckning som kommissionen upprittat i enlighet med
artikel 76.1 ¢ och 76.2.”

Eftersom det nationella malet inleddes vid den hénskjutande domstolen den 21 september 2012 ska
den friga om domstols behorighet som stills i begdran om férhandsavgorande préovas mot bakgrund
av forordning nr 44/2001.

Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter

Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter (varumérken och monster) av den 25 februari 2005
som undertecknades i Haag av Konungariket Belgien, Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket
Nederldanderna (nedan kallad Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter) tridde i kraft den
1 september 2006.

Denna konvention ersétter Beneluxlandernas enhetliga varumairkeslag (nedan kallad varumérkeslagen)
och Beneluxldndernas enhetliga monsterskyddslag (nedan kallad monsterskyddslagen).

ECLILEU:C:2016:560 3
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Varumairkeslagen tradde i kraft den 1 januari 1971 och utgjorde en bilaga till Beneluxkonventionen om
varumirken av den 19 mars 1962, vilken hade tratt i kraft den 1 juli 1969. Denna konvention
upphévdes genom Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter.

Artikel 37 A i varumarkeslagen hade foljande lydelse:

"Forutom om nagot annat uttryckligen har avtalats bestims domstols territoriella behorighet i méal om
varumirken av svarandens hemvist eller den plats dar den forpliktelse som malet avser har uppstatt,
eller uppfyllelseorten for den forpliktelsen. Den plats dir en registreringsansokan for ett varumérke
har lamnats in eller dar ett varumérke har registrerats kan inte i nagot fall grunda behorighet for en
domstol.

Nar ovanndamnda kriterier inte récker for att faststdlla den territoriella behorigheten kan kidranden
viacka talan vid domstol ddr han eller hon har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller, om
kdranden inte har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i Benelux, vid valfri domstol i antingen
Bryssel, Haag eller Luxemburg.”

Monsterskyddslagen tréadde i kraft den 1 januari 1975 och utgjorde en bilaga till Beneluxkonventionen
om monster av den 25 oktober 1966, som hade varit i kraft sedan den 1 januari 1974. Denna
konvention upphdvdes ocksa den genom Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter.

Artikel 29.1 i monsterskyddslagen var utformad sa att dess innehall motsvarade innehallet i artikel 37 A
i varumarkeslagen.

Beneluxkonventionen om varumairken och Beneluxkonventionen om monster fanns inte med i
forteckningen i artikel 69 i férordning nr 44/2001.

Enligt ingressen till Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter har denna konvention till
andamal att “ersitta de konventioner, enhetliga lagar och &ndringsprotokoll avseende
Beneluxvarumérken och Beneluxmonster med en enda konvention som reglerar savil varumaérkes-
och monsterskyddsréitten pa ett systematiskt och Overskadligt sitt”, samt att “ersdtta Benelux
varumirkesmyndighet och Benelux monsterbyra med Beneluxlindernas immaterialréttsorganisation
(varumidrken och monster) som utfor sina uppgifter med hjilp av beslutande och verkstéllande organ
som dr utrustade med egna och kompletterande befogenheter”.

Artikel 1.2 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter innehaller f6ljande lydelse:
”1. Hérmed inrattas Beneluxlandernas immaterialrittsorganisation (varumérken och ménster) ...,
2. Organisationens organ ar

a. ministerkommittén ...,

=

styrelsen ...,

”

o

Benelux byra for immateriell dganderatt (varumérken och monster) ...
I artikel 1.5 i Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter preciseras foljande:
”1. Organisationen har sitt site i Haag.

2. Byran har sitt sdte i Haag.

3. Byran kan ha annex pa andra platser.”
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Artikel 2.2 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter innehaller foljande bestaimmelse:
”... [E]lnsamritt till ett varumarke forvarvas genom registrering av varumaérket, antingen efter det att en
registreringsansokan ingetts inom Benelux (Benelux-ansokan) eller till f6ljd av en registrering vid
internationella myndigheten (internationell ans6kan).”

Foljande anges i artikel 2.4 f i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter:

"Ritt till ett varumérke kan inte forvirvas genom

f. registrering av ett varumérke nir ansokan om denna registrering ingavs i ond tro, bland annat:

1. ndr den som gav in registreringsansokan kénde till, eller borde ha kant till, att en tredje man
under de tre senaste aren inom Beneluxomradet i god tro och pé ett normalt sédtt hade anvént
ett motsvarande varumirke for liknande varor eller tjanster, och denna tredje man inte hade
lamnat sin tillatelse,

2. ndr den som gav in registreringsansokan, pa grund av en direkt koppling till en tredje man
kénde till att denna under de tre senaste aren utanfér Beneluxomradet i god tro och pa ett
normalt sdtt hade anvéint ett motsvarande varumérke for liknande varor eller tjénster, forutom
om den tredje mannen hade ldmnat sin tillatelse eller om detta kommit till sokandens
kédnnedom forst efter det att denne borjade anvinda varumaérket inom Beneluxomradet.”

Artikel 2.5 i Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter lyder enligt foljande:

”1. En ansokan om registrering av Beneluxvarumirken ges in antingen till de nationella myndigheterna
eller till Byran, i enlighet med de krav som faststills genom genomférandeférordning ...

4. Nir ansokan gors vid en nationell myndighet 6verfér den myndigheten Benelux-ansokan till Byran,
antingen direkt efter mottagandet eller efter att ha kontrollerat att ansokan uppfyller de foreskrivna
kraven.

»

Foljande anges i artikel 2.8 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter:

”1. Utan att det paverkar tillimpningen av artiklarna [avseende de registreringshinder som Byran kan
aberopa och det inviandningsforfarande som kan inledas vid Byrdn] ska det sokta varumérket
registreras, om kraven i genomforandeférordningens bestimmelser &r uppfyllda, for de varor och
tjidnster som har angetts av sokanden. ...

2. Sokanden kan, om samtliga villkor i artikel 2.5 &dr uppfyllda, i enlighet med
genomforandeforordningens bestammelser begidra att Byran ska registrera ansokan omedelbart.
Artiklarna [avseende de registreringshinder som Byran kan aberopa och det invindningsforfarande
som kan inledas vid Byran] ér tillimpliga pa de salunda registrerade varumarkena, vilket innebér att
Byran har befogenhet att upphédva registreringen och att varuméirkesinnehavaren genom ett
overklagande kan begédra att registreringen ska kvarsta.”

I artikel 2.10 punkt 2 i Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter anges déarutover att "Byran

registrerar internationella ansokningar i de fall det har begirts att skyddet ska utstrackas till att dven
omfatta Beneluxomradet”.
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I artikel 2.28 punkt 3 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter foreskrivs foljande:

"Nér innehavaren av den tidigare varumairkesregistreringen eller den tredje man som avses i artikel 2.4
... f deltar i malet kan samtliga berérda aberopa ogiltigheten

b. av registreringen av ett varumairke for vilket, i enlighet med artikel 2.4 ... f ingen varumarkesrétt
erhéllits; ... ogiltighet som foljer av artikel 2.4 ... f maste aberopas inom fem &ar fran och med

»

registreringen. ...”.

Artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter har rubriken “territoriell behorighet”
och innehaller foljande bestimmelser:

”1. Forutom om nagot annat uttryckligen har avtalats bestims domstols territoriella behorighet i mal
om varumirken eller monster av svarandens hemvist eller den plats ddr den forpliktelse som maélet
avser har uppstatt, eller uppfyllelseorten for den forpliktelsen. Den plats dér en registreringsansékan
for ett varumirke eller ett monster har lamnats in eller dér ett varumérke har registrerats kan inte i
nagot fall grunda behoérighet for en domstol.

2. Nér ovanndamnda kriterier inte rdcker for att faststélla den territoriella behorigheten kan kiaranden
viacka talan vid domstol ddr han eller hon har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller, om
kdranden inte har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i Benelux, vid valfri domstol i antingen
Bryssel, Haag eller 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.

»

Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter forekommer inte i den foérteckning som det héanvisas
till i artikel 69 i forordning nr 1215/2012.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Brite Strike Technologies SA ar ett bolag som &r etablerat i Luxemburg och som ingar i
distributionsnétet for de taktiska belysningsprodukter som utvecklas av det amerikanska bolaget Brite
Strike Technologies Inc.

Den 4 februari 2010 ansokte Brite Strike Technologies SA om registrering av ordkdnnetecknet Brite
Strike som Beneluxvarumarke.

Benelux byra for immateriell &dganderdtt (varumirken och monster) i Haag (Nederlinderna)
registrerade kdnnetecknet.

Den 21 september 2012 vickte Brite Strike Technologies Inc. talan mot Brite Strike Technologies SA

vid Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) och yrkade att nimnda varumaérke skulle ogiltigforklaras
med tillampning av artiklarna 2.4 och 2.28 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter.
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Enligt ansokan hade Brite Strike Technologies SA latit registrera varumarket i ond tro. Bolaget péastods
ha ként till att ordkdnnetecknet Brite Strike anvdndes av Brite Strike Technologies Inc. inom
Benelux-landerna och ha latit registrera detta kdnnetecken som Benelux-varumairke endast for att
erhalla ensamritt till kinnetecknet och salunda hindra Brite Strike Technologies Inc. fran att fortsitta
att anvinda kdnnetecknet inom Benelux-omradet.

Brite Strike Technologies SA yrkade att talan skulle avvisas pa grund av bristande domsrétt. Enligt
svaranden borde talan ha vickts i Luxemburg och inte i Haag.

Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) konstaterade att om behdrighetsregeln i artikel 4.6 i
Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter tillimpades skulle resultatet bli att domstolen
saknade behorighet att avgora malet. Om det ddremot var artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 som
skulle gilla, skulle domstolen kunna vara behorig.

Detta konstaterande foranledde siledes en undersokning av forhallandet mellan férordning nr 44/2001
och Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter.

Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) hénvisade i detta avseende till en dom frén Gerechtshof Den
Haag (Appellationsdomstolen i Haag) av den 26 november 2013. I punkterna 28—-34 i den domen fann
den sistndmnda domstolen att eftersom Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter ingicks efter
det att forordning nr 44/2001 tradde i kraft, var det behorighetsregeln i artikel 22.4 i férordningen som
skulle ges foretrade.

Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) fann dock att fragan om foérhallandet mellan forordning
nr 44/2001 och Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter skulle hianskjutas till EU-domstolen.

Mot denna bakgrund beslutade Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) att vilandeforklara malet och
stélla foljande fragor till domstolen:

”1) Ska Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter [av de skdl som anges i punkterna 28-34 i
domen fran Gerechtshof Den Haag (Appellationsdomstolen i Haag) av den 26 november 2013
eller av andra skil] betraktas som en senare konvention, sa att artikel 4.6 i ndimnda konvention
inte kan betraktas som en sdrskild regel i den mening som avses i artikel 71 i [forordning
nr 44/2001]?

Om denna fraga ska besvaras jakande:

2) Foljer det av artikel 22.4 i [forordning nr 44/2001] att savél belgisk, nederlandsk som luxemburgsk
domstol har den internationella behorighet som krévs for att ta upp malet till prévning?

3) Om sd inte dr fallet, hur ska det d4, i ett fall som detta, faststdllas om det &r belgisk, nederldndsk
eller luxemburgsk domstol som ar internationellt behorig? Kan artikel 4.6 i Beneluxkonventionen

om immateriella réttigheter (trots allt) tillimpas for detta (ndrmare) faststillande av den
internationella behorigheten?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan
Det ska inledningsvis konstateras att savdl Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter som

forordning nr 44/2001 kan vara tillimplig pa en sddan tvist som den mellan Brite Strike Technologies
Inc. och Brite Strike Technologies SA.
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A ena sidan giller malet niamligen giltigheten av en Benelux-varumirkesregistrering och det ska
saledes, vilket framgar av beslutet om hdnskjutande, avgoras pa grundval av artiklarna 2.4 och 2.28 i
Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter.

A andra sidan betyder det faktum att “registrering eller giltighet av ... varumirken [och] monster” har
tagits med i avsnitt 6 i kapitel II i forordning nr 44/2001 nodvindigtvis att giltigheten av en
varumairkesregistrering ingar i "privatrattens omrade” enligt artikel 1.1 i férordningen.

Eftersom den regel om domstols behorighet som uppstills i artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 é&r
oforenlig med den regel om domstols behdrighet i mal om Beneluxvarumirken och Beneluxmonster
som sdrskilt foreskrivs i artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter, behover det
faststillas vilken av dessa tva bestaimmelser som ar tillamplig.

Den hiénskjutande domstolen har mot denna bakgrund stillt den forsta fragan for att fa klarhet i
huruvida artikel 71 i férordning nr 44/2001 ska tolkas som att den utgdr hinder mot att den regel
avseende domstols behorighet i mal om Beneluxvarumirken eller Beneluxmonster som uppstills i
artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter kan tillimpas i sidana mal.

Artikel 71 i forordning nr 44/2001 ingick i forordningens kapitel VII med rubriken "Forhallandet till
andra rittsakter”. I punkt 1 i denna artikel angavs att forordningen inte skulle "inverka pa
konventioner som medlemsstaterna har tilltratt och som pa sérskilda omraden reglerar domstolars
behorighet eller erkdnnande eller verkstallighet av domar”.

Trots anvdndningen av formuleringen "konventioner som medlemsstaterna har tilltrdtt”, som antyder
att det endast var konventioner som hade tilltritts av samtliga medlemsstater som omfattades av
artikel 71, framgér det otvetydigt av artikel 71.2 a att &ven sddana konventioner som endast hade
tilltratts av vissa medlemsstater avsags.

En lasning av artikel 69 jamford med artikel 71 i forordning nr 44/2001 visar dessutom att den
sistndmnda artikeln, vars mycket allmidnt hallna skrivning det har erinrats om ovan, inte ska tolkas
som att den dr tillimplig pd konventioner som tilltrdtts av flera medlemsstater endast under
forutsattning att dven ett eller flera tredjeldnder &r parter i dessa.

Visserligen betyder detta att forhallandet mellan de regler om domstols behorighet som uppstills i
forordning nr 44/2001 och dem som aterfinns i vissa konventioner reglerades i artikel 71 i forordning
nr 44/2001, till forméan for dessa konventioner. Denna bestimmelse gav dock inte medlemsstaterna
mojlighet att infora regler som har foretrade framfor reglerna i forordningen genom att tilltrdda nya
konventioner eller gora éndringar i redan befintliga konventioner (dom av den 4 maj 2010, TNT
Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 38).

Det ska i detta sammanhang erinras om att artikel 71 i férordning nr 44/2001 ersatte artikel 57 i
1968 ars Brysselkonvention om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pa privatréttens
omrade (EGT L 299, 1972, s. 32) i vilken det, nir det gillde konventioner pa sirskilda omraden,
hinvisades till de konventioner som konventionsstaterna "ar eller kommer att vara” parter i. Genom
anvdndningen av orden ”eller kommer att” i artikel 57 preciserades att reglerna i Brysselkonventionen
inte utgjorde hinder for att tillimpa avvikande regler som konventionsstaterna senare kunde komma
att ata sig att folja genom att tilltrada specialkonventioner. Denna formulering togs inte in i artikel 71
i forordning nr 44/2001 (dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243,
punkterna 37 och 38).

Den begransning av tillimpningsomradet for artikel 71 i forordning nr 44/2001 som det erinras om
ovan i punkt 51 aterspeglar den fasta rattspraxis, enligt vilken medlemsstaterna, allteftersom
gemensamma regler inférs, inte langre har ratt att tilltrdda internationella avtal som péaverkar dessa
regler (dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 38).
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Denna begransning giller dven medlemsstaternas mojlighet att ingd avtal sinsemellan. Med hénsyn till
att unionsritten som huvudregel har foretride framfor konventioner mellan medlemsstaterna (se,
bland annat, dom av den 27 september 1988, Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, punkt 22 och dar
angiven réttspraxis), dr det i princip forbjudet for medlemsstaterna att inga konventioner med
varandra som paverkar unionens gemensamma regler.

I det aktuella fallet ska det undersokas huruvida Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter
kolliderar med denna begréinsning, vilket skulle innebdra att artikel 71 i forordning nr 44/2001 inte
ger mojlighet att tillaimpa artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter pa bekostnad
av artikel 22.4 i férordningen.

Vid denna provning ska hdnsyn tas till att Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter &r ett
avtal som har ingatts mellan Konungariket Belgien, Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket
Nederlédnderna inom ramen for deras regionala union, Benelux. Artikel 71 i forordning nr 44/2001 ska
saledes tolkas mot bakgrund av artikel 350 FEUF, dér det forskrivs att unionsrétten inte ska hindra
forekomsten och genomforandet av denna regionala union, i den man syftena med denna union inte
uppnas genom tillimpning av unionsratten.

Sasom domstolen redan har slagit fast innebar denna bestimmelse saledes att Konungariket Belgien,
Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket Nederlinderna har rdtt att, med avvikelse fran
unionsbestimmelserna, behalla de regler som ar tillimpliga inom ramen for deras regionala union, i
den mén denna union har kommit lingre med genomférandet av den inre marknaden (se, vad géller
artikel 233 EEG, vars lydelse fordes over till artikel 306 EG och darefter till artikel 350 FEUF, dom av
den 16 maj 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, punkt 11, och dom av den 2 juli 1996,
kommissionen/Luxemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, punkt 42). For att en sddan avvikelse ska vara
berdttigad kravs det ocksd att den ér nodvandig for att Beneluxsystemet ska kunna fungera smidigt
(dom av den 11 augusti 1995, Roders m.fl, C-367/93-C-377/93, EU:C:1995:261, punkterna 25
och 40).

Vad giller det forsta av dessa krav konstaterar domstolen att genomforandet av den inre marknaden
for varumirken och monster bestar, parallellt med systemet med unionsréttigheter med enhetlig
verkan (vilket regleras genom radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets férordning
(EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) och radets forordning (EQG)
nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1)), av den
partiella harmoniseringen av medlemsstaternas regler om varumirken och monster (vilken har skett
genom Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och
Europaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om monsterskydd (EGT
L 289, 1998, s. 28)).

Inom Benelux har de tre berorda medlemsstaternas varumérken och monster ersatts av rattigheter med
enhetlig verkan. Samtidigt som detta system - vilket existerar parallellt med systemet med
unionsréttigheter med enhetlig verkan — ingér i den partiella harmonisering som har genomforts
genom direktiv. 2008/95 och direktiv 98/71, ligger systemet steget fore i utvecklingen.
Beneluxvarumédrkena och Beneluxmonstren ar namligen underkastade ett fullstindigt enhetligt
regelverk, vilket omfattar gemensamma institutionella och processuella bestimmelser. Artikel 4.6 i
Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter utgor en av dessa processuella bestimmelser.

Vad betriffar det andra kravet som ndmns ovan i punkt 57 konstaterar domstolen att for att en
avvikelse ska vara motiverad enligt artikel 350 FEUF krdvs det att den ar nodvindig for att
Beneluxsystemet ska kunna fungera smidigt, detta med hansyn till syftet med artikel 350 FEUF, som
ar att undvika att tillimpningen av unionsritten far till resultat att unionen mellan Benelux-linderna
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upploses eller att dess utveckling hindras (dom av den 16 maj 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178,
punkt 11, och dom av den 2 juli 1996, kommissionen/Luxemburg, C-473/93, EU:C:1996:263,
punkt 42).

Nér det giller artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter papekar domstolen att
denna artikel avviker fran den unionsrittsliga regeln om domstols behorighet for att doma i mal om
varumérken och monster, vilken aterfinns i artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 och, sedan den
10 januari 2015, i artikel 24.4 i forordning nr 1215/2012. Enligt denna unionsrittsliga regel &r kriteriet
for domstols behorighet den plats dar registret fors (se, for ett liknande resonemang, dom av den
13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punkt 22).

I detta sammanhang ska det noteras att ndr det giller tvister om EU-varumirken har &ven
unionslagstiftaren, i enlighet med artikel 67 i foérordning nr 44/2001, frangitt samma regel om
domstols behorighet, genom att i artikel 97 i forordning nr 207/2009 infora en avvikande regel om
domstols behorighet, vilken framfor allt bygger pa svarandens hemvist och varigenom det salunda
sakerstdlls att talan kan vickas vid domstolar i samtliga medlemsstater i tvister som ror
EU-varumiérken. Genom denna regel undviks att dessa mal koncentreras till domstolarna i
Konungariket Spanien, som dr den medlemsstat till vilken depositionerna och registreringarna har
centraliserats och dar registret fors.

Beneluxvarumirkena och Beneluxmonstren dr underkastade ett val utvecklat system i de tre berdrda
medlemsstaterna. Med beaktande av denna omstindighet, samt med hénsyn till dels den
domstolsorganisation som Beneluxlinderna har byggt upp, baserad pa ett decentraliserat system med
mojlighet att begdra forhandsavgoranden fran Beneluxdomstolen, dels den regionala unionens
flersprakighet, gor domstolen foljande bedomning: Den regel som har kodifierats genom artikel 4.6 i
Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter bygger framfor allt pa svarandens hemvist och
sakerstiller sdlunda att talan i mal avseende Beneluxvarumirken och Beneluxmonster kan vickas vid
en belgisk, luxemburgsk eller nederlindsk domstol, beroende pa det aktuella fallet, 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) koncentreras till de nederlindska domstolarna pa den plats till vilken depositionerna
och registreringarna har centraliserats och dér registret fors. Regeln kan séledes — sasom
generaladvokaten har framhallit i punkt 41 i forslaget till avgorande och i analogi med vad
unionslagstiftaren har funnit vad giller domstols behorighet i mal avseende EU-varumirken -
kvalificeras som nodvindig for att systemet med Beneluxvarumiérken och Beneluxmonster ska kunna
fungera smidigt.

Av detta foljer att artikel 71 i forordning nr 44/2001, mot bakgrund av artikel 350 FEUF, inte hindrar
Konungariket Belgien, Storhertigdomet Luxemburg och Konungariket Nederldnderna fran att, med
avsteg fran artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 och artikel 24.4 i férordning nr 1215/2012, behalla
den regel om domstols behorighet i mél avseende Beneluxvarumirken och Beneluxmonster, som de
inforde i artikel 37 punkt A i varumairkeslagen och i artikel 29 punkt 1 i monsterskyddslagen, och
dérefter bekréftade genom artikel 4.6 i Beneluxkonventionen.

Vad giller EU-domstolens praxis enligt vilken tillimpningen av en konvention som avviker fran en
regel som har inforts av unionen betriffande domstols behorighet, erkdnnande och verkstillighet, inte
far medfora ett asidoséttande av de principer som ligger bakom det rattsliga samarbetet inom unionen
pé privatrattens omrade (sdsom principerna om rattssékerhet for enskilda och god rittskipning, som
det vad giller domstols behorighet hidnvisas till i skdlen 11 och 12 i férordning nr 44/2001) (se, bland
annat, dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 49, och dom
av den 19 december 2013, Nipponkoa Insurance, C-452/12, EU:C:2013:858, punkt 36) gor domstolen
slutligen foljande bedomning. En sddan bestimmelse som artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om
immateriella réttigheter, som bygger pa den allmidnna principen om behorighet for domstolen déar
svaranden har hemvist, vilken kompletteras av andra forum med en néra anknytning till saken i malet,
ar forenlig med de principer som néamns i skilen 11 och 12.
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Mot denna bakgrund ska den forsta fragan besvaras enligt f6ljande. Artikel 71 i férordning nr 44/2001
ska, mot bakgrund av artikel 350 FEUF, tolkas s3, att den inte utgér hinder mot att den regel om
domstols behorighet i méal om Beneluxvarumérken eller Beneluxmonster som uppstills i artikel 4.6 i
Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter tillimpas i saidana mal.

Den andra och den tredje fragan

Mot bakgrund av svaret pa den forsta fragan och det faktum att detta innebédr att artikel 22.4 i
forordning nr 44/2001 inte ar tillamplig, finns det inte anledning att besvara den andra och den tredje
fragan.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra dn ndmnda parter har haft ar inte
ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

Artikel 71 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behorighet
och om erkinnande och verkstillighet av domar pa privatriattens omrade ska, mot bakgrund av
artikel 350 FEUF, tolkas sa, att den inte utgor hinder mot att den regel om domstols behorighet
i mal om Beneluxvarumirken eller Beneluxmonster som uppstills i artikel 4.6 i
Beneluxkonventionen om immateriella rittigheter (varumirken och monster) av den
25 februari 2005, som undertecknades i Haag av Konungariket Belgien, Storhertigdomet
Luxemburg och Konungariket Nederlinderna, tillimpas i sadana mal.

Underskrifter
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