GAT

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
L.A. GEELHOED
foredraget den 16 september 2004

I — Inledning

1. Oberlandesgericht Diisseldorf har i detta
mal hianskjutit en fraga rorande tolkningen
av artikel 16.4 i konventionen av den
27 september 1968 om domstols behérighet
och om verkstillighet av domar pa privat-
rittens omrade? (nedan kallad Brysselkon-
ventionen). I denna bestimmelse foreskrivs i
vissa fall exklusiv behérighet fér domstolarna
i den konventionsstat dir deposition eller
registrering av ett patent har begirts, &gt
rum eller anses ha gt rum.

2. Den hinskjutande domstolen har sirskilt
fragat om den exklusiva behérigheten endast
giller fér det fall en talan (med verkan mot
envar) om ogiltigforklaring av ett patent har
viackts eller om den dven giller i ett
forfarande om patentintring nir en av
parterna har vickt talan om huruvida

1 — Originalsprik: nederlindska.

2 — EGT L 299, 1972, 5. 32. En konsoliderad version av den under
mellantiden éndrade konventionen iterfinns i EGT 1998, C 27,
s. L.

patentet dr giltigt eller huruvida patentet
saknar verkan.

3. Det kan forhalla sig pd det sittet att
svaranden i ett mal om patentintring gér en
invindning att patentet saknar verkan. Aven
kidranden kan i ett mal om faststillelse av att
patentintrdng inte skett gora gillande att
patentet inte ar giltigt eller saknar verkan
och att nagot patentintring av den anled-
ningen inte har skett. Det dr den andra
situation som foreligger i malet vid den
nationella domstolen. Den hinskjutande
domstolen vill sarskilt fa klarhet i om det ar
av intresse huruvida den berérda domstolen
anser att invindningen att patentet saknar
verkan eller inte ir giltigt dr befogad eller
inte och om det dven har betydelse vid vilken
tidpunkt under férfarandet invindningen
gjorts gillande.

4. Artikel 16.4 utgér ett undantag fran
huvudprincipen i artikel 2 i Brysselkon-
ventionen. I artikel 2 foreskrivs att talan
mot den som har hemvist i en konventions-
stat skall vickas vid domstol i den staten,
oberoende av i vilken stat han har medbor-
garskap. Utgingspunkten for detta synsitt #r
ordspriket actor sequitur forum rei. Syftet
med artikel 2 dr siledes att skydda svaran-
dens rittigheter. Enligt domstolens fasta
rittspraxis skall undantag fran huvudprinci-
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pen i artikel 2 tolkas restriktivt pa grund av
principens allmiinna karaktir.

5. Mot detta talar att en extensiv tolkning av
bestimmelsen i artikel 16.4 skulle ligga i
rattssikerhetens intresse och minska risken
for att det triffas inbordes motstridiga
avgoranden. Behorigheten att avgéra om ett
patent ir giltigt eller inte vilar di pa samma
domstol. An viktigare #r att det inte #r
onskvart att tolka artikel 16.4 pa ett sadant
sitt att en kidrandes val av vid vilken domstol
han vill vicka talan om ogiltighet eller om att
patentintring inte skett, dr avgorande for
fraigan om domstolens behorighet. Forum-
shopping skall hindras si langt det over-
huvud ir mojligt.

II — Tillampliga bestimmelser, bakgrund
och forfarandet

6. Artikel 2 i Brysselkonventionen, som
aterfinns i avdelning II, avsnitt 1 i "Allméanna
bestimmelser” har féljande lydelse: "Om inte
annat foreskrivs i denna konvention, skall
talan mot den som har hemvist i en konven-
tionsstat vickas vid domstol i den staten,
oberoende av i vilken stat han har medbor-
garskap. ...”

3 — Se exempelvis dom av den 27 september 1988 i mil C-189/87,
Kalfelis (REG 1988, s. 5565; svensk specialutgdva, volym 9,
s. 729), punkt 19, och en nyligen meddelad dom av den
10 juni 2004 i mal C-168/02, Kronhofer (REG 2004, s. [-6009),
punkterna 12-14.
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7. Artikel 16.4 i Brysselkonventionen som
aterfinns i avdelning 1I, avsnitt 5 "Exklusiv
behérighet” har féljande lydelse: "Foljande
domstolar skall, oberoende av parternas
hemvist, ha exklusiv behérighet om talan
avser registrering eller giltighet av patent,
varumirken, moénster och liknande rittig-
heter for vilka krivs deposition eller regi-
strering, domstolarna i den konventionsstat
dir depositionen eller registreringen har
begirts eller har dgt rum eller — pa grund
av bestimmelserna i en internationell kon-
vention — anses ha 4gt rum.”

8. Brysselkonventionen har under den tid
forfarandet pagatt ersatts av radets forord-
ning (EG) nr 44/2001 av den 22 december
2000 om domstols behorighet och om
erkdnnande och verkstillighet av domar pa
privatrittens omrade. * Denna forordning ir
emellertid inte tillimplig i det aktuella malet,
eftersom forordningen endast skall tillimpas
pé rittsliga forfaranden som har inletts och
officiella handlingar som har upprittats eller
registrerats efter forordningens ikrafttra-
dande den 1 mars 2002, vilket det inte ar
fraga om i forevarande fall.

9. Fragan har uppkommit i en tvist mellan
GAT, Gesellschaft fir Antriebstecknik mbH

4 — EGT L 12, s. 1. Brysselkonventionen giller aven for Konung-
ariket Danmark.



GAT

& Co KG i Alsdorf (kidrande) och LuK
Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs
KG i Biihl. Parterna dr konkurrenter pa
omrédet for motorfordonsteknik.

10. Kdranden limnade anbud till Ford-
Werke AG i Ko6ln om ett uppdrag som avség
leverans av en mekanisk torsionsdimpare.
Svaranden hivdade att kiranden hirmed
gjort intrang i bland andra franska patent
for vilka svaranden ér registrerad innehavare.
Kéranden vickte direfter talan vid Landge-
richt Diisseldorf och yrkade att det skulle
faststdllas att svaranden inte har nigra
rittigheter pd grundval av de franska paten-
ten. Kdranden har hirvidlag dven gjort
gillande att patenten saknade verkan eller i
forekommande fall inte var giltiga.

11. Landgericht Diisseldorf ansig sig vara
internationelit behérig att préva méilet om
intrdng i de franska patenten. Landgericht
Diisseldorf ansag sig dven behorig att i malet
prova fragan huruvida de ifrigavarande
patenten saknade verkan eller var ogiltiga.
Landgericht Diisseldorf grundade sig —
enligt beslutet om hinskjutande till dom-
stolen — pa en restriktiv tolkning av artikel
16.4 som var nodvindig for att forhindra att
en domstol férlorar sin behérighet si snart
nagon som gjort gillande ett patentintring
aberopar att patentet saknar verkan.

12. Landgericht ogillade kirandens talan
och beslutade att patenten uppfyllde paten-
terbarhetskraven. Kiaranden éverklagade dir-
efter denna dom till Oberlandesgericht
Diisseldorf. Under provningen av overkla-
gandet hinskot Oberlandesgericht den fraga
som angetts ovan i punkt 2.

13. Oberlandesgericht har i hinskjutande-
beslutet bland annat papekat att oberoende
av vilken losning som viljs féreligger en risk
for att det fattas inbordes motstridiga
avgoranden. Oberlandesgericht ansig det
dven vara av betydelse att meddelande av
patent dr en myndighetsatgird som lampli-
gast underkastas domstolsprovning i den
berérda medlemsstaten och inte prévas av
en utlindsk domstol. Enligt Oberlandesge-
richt 4r detta dven syftet med bestimmel-
serna i artikel 16.4 i Brysselkonventionen.

III — Yttranden som ingivits till dom-
stolen

14. Yttranden har ingivits till domstolen av
svaranden i malet vid den nationella dom-
stolen (LuK), den tyska och den franska
regeringen, Forenade kungarikets regering
och kommissionen. Domstolen héll en for-
handling i detta mal den 14 juli 2004. Aven
karanden i malet vid den nationella dom-
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stolen (GAT) framférde sin standpunkt vid
férhandlingen.

15. Vid forfarandet infér domstolen fram-
fordes tre skilda hypoteser. Domstolens
uppgift dr att beddma vilken av dessa tre
hypoteser som 4r mest forenlig med lydelsen
och milsittningar i artikel 16.4 i Brysselkon-
ventionen.

16. LuK och den tyska regeringen forordade
en restriktiv tolkning av artikel 16.4 i
Brysselkonventionen. De hivdade att artikel
16.4 endast &r tillamplig i ett mil om ett
patents giltighet om denna fraga ar huvud-
yrkandet i malet. De bestred uppfattningen
att frigor om ett patents giltighet och fragor
om patentintrang inte skulle kunna atskiljas.
De anser att en sidan uppfattning medfor en
allvarlig fara fo6r jamvikten mellan olika
behorigheter i Brysselkonventionen. Uppfatt-
ningen skulle nimligen medféra att i stort
sett alla mal om patentintring kom att
omfattas av den exklusiva behorigheten i
artikel 16.

17. Parterna skulle siledes forlora rittig-
heter som de tilldelats enligt artikel 2 (dom-
stolen dir svaranden har sitt hemvist), men
dven enligt artikel 5.3 och 5.5 och artikel 6.1 i
Brysselkonventionen. Dirtill kommer att
patentinnehavaren vid patentintring enligt

I-6514

artikel 2 skall kunna vicka talan vid samma
domstol (nimligen domstolen déir den som
gjort intrdng har sitt hemvist), trots att
patentinnehavaren enligt artikel 16.4 skall
vanda sig till domstolarna i alla medlems-
stater dédr ett patent ir registrerat.

18. Den franska och den brittiska regeringen
samt GAT intar en motsatt uppfattning. De
foresprakar en extensiv tolkning av artikel
16.4 i syfte att pa ett limpligt sitt organisera
det rittsliga forfarandet.

19. De pekade pa att det dr domstolarna i
den medlemsstat dir patentet har meddelats
som ir bist limpade att bedéma om patentet
ir giltigt eller inte, detta pa grund av deras
faktiska nirhet och dven pa grund av att de
ir juridiskt bidst insatta i beviljandet av
patentet. Det dr dessutom i praktiken oméj-
ligt att atskilja frigor om huruvida ett patent
ir giltigt eller inte fran frigor om patentin-
tring. Genom att tillimpa artikel 164 i
Brysselkonventionen i mil om intring kan
motstridiga avgéranden forhindras och sile-
des vara i rittssidkerhetens intresse. En sadan
uppfattning forhindrar dessutom parterna
fran att frangd regeln om exklusiv behorighet
i artikel 16.4. Om den som gjort ett
patentintrang vickte talan om faststillelse
av att ett intring inte skett i stillet for att
gora gillande att patentet inte var giltigt
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skulle denne — om man intog den motsatta
uppfattningen — ndmligen inte omfattas av
artikel 16.4. Den franska regeringen har i
detta sammanhang hanvisat till sakkunnig-
rapporten fran Jenard®, i vilken det under-
stroks att avgéranden om ett patents giltig-
het tilthér medlemsstaternas behérighet.

20. Kommissionen har forsvarat en tredje
mellanliggande hypotes. Kommissionen har
hdvdat att den tidigare nimnda extensiva
tolkningen av artikel 16.4 i grund och botten
gar ut pa att alla mal om patent prévas av
domstolen i det land dér patentet ir eller har
varit deponerat eller registrerat. Kommissio-
nen tar inte stillning till 6nskvirdheten av en
sddan 16sning men anser att det saknas stod
for den i artikel 16.4.

21. Kommissionen anser forvisso att det ir
av intresse att parterna inte har mojlighet att
beréva artikel 16.4 i Brysselkonventionen
dess innehill. De skall inte ha méjlighet att
vilja forum efter vad de i férsta hand har
yrkat, nimligen att patentet ir ogiltigt eller
saknar verkan alternativt patentintring. Det
saknar i ett fall som det aktuella betydelse
om ogiltigheten hos ett patent gors gillande
som ett andrahandsyrkande till huvudyrkan-
det eller om det endast anvinds som ett
argument for att stodja pastiendet att det
inte har skett nigot intring. Enligt arti-
kel 16.4 kan endast en (enda) domstol
faststilla om patentet ir giltigt eller inte
eller i forekommande fall saknar verkan.
Andra frigor om patent omfattas inte av
artikel 16.4.

5 — EGT C59, 1979, s. 1.

IV — Bedomning

A — Bedomningsramen: Domstolens réitts-
praxis

22. Jag vill inledningsvis hinvisa till fast
rattspraxis, enligt vilken begreppen i kon-
ventionen skall ges en autonom tolkning,
detta for att i storsta méjligaste mén
sikerstilla att de rattigheter och skyldigheter
som konventionsstaterna och de berérda
personerna har enligt Brysselkonventionen
tillimpas likartat och enhetligt. ©

23. Domstolens tolkning skall vidare bidra
till forutsebarheten vid fordelningen av dom-
stolarnas behorighet. Om kiranden i ett
tvistemal enkelt kan faststilla vid vilken
domstol han skall inge sin stimning och
om svaranden enkelt kan konstatera vid
vilken domstol han kan instimmas gynnas
saval rattsskyddet som rittssikerheten.
Behorighetsreglerna maste uppfylla kravet
pa forutsebarhet, sésom det anges i skl 11
till forordning nr 44/2001.

24. Domstolen har vid ett flertal tillfillen
slagit fast att artikel 16, som utgor ett

6 — Se, avseende artikel 16 i Brrsselkonventionen, domstolens
beslut av den 5 april 2001 i mal C-518/99, Gaillard (REG 2001,
s. [- 2771), punkt 13.
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undantag fran den allmidnna behoérighets-
regel som anges i artikel 2 forsta stycket i
Brysselkonventionen, inte skall ges en mer
extensiv tolkning dn vad som krivs av dess
syfte, eftersom artikel 16 medfor att parterna
berévas den mojlighet att vilja forum som de
annars skulle ha haft och, i vissa fall, att de
madste fora talan vid en domstol som inte ar
domstolen dir nagondera av parterna har sitt
hemvist. Detta papekade jag redan i inled-
ningen.” Jag delar fér 6vrigt generaladvoka-
ten Jacobs uppfattning nidr han pipekar att
man inte alltid skall fasta for stor vikt vid en
restriktiv tolkning. Ett undantag i lagstift-
ningen skall, uttalade han i sitt forslag till
avgérande infor domen i malet Gabriel®, i
likhet med andra lagstadgade bestimmelser,
ges sin egen mening och tolkas mot bak-
grund av sitt syfte och sin lydelse liksom av
systematiken hos och syftet med det rittsliga
sammanhang i vilket det ingar.

25. En fjirde utgingspunkt i domstolens
rattspraxis avseende Brysselkonventionen ir
att det skall foreligga ett si nira samband
som mojligt mellan malet och domstolen pa
den ort dir skadan har skett, vitket medfor
att domstolens behérighet motiveras med
kraven pa en god rittskipning och en dnda-
malsenlig rattsprocess.

7 — Se likas3 beslutet i ovanstiende fotnot , punkt 14.

8 — Faorslag till avgérande infor dom av den 11 juli 2002 i mal
C-96/00, Gabriel (REG 2002, s. 1-6367), punkt 46 i forslaget.

9 — Se den nyligen meddelade domen i milet Kronhofer, ovan
fotn)ot 2, punkt 15 (avseende artikel 5.3 i Brysselkonventio-
nen).
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26. Domstolen har med hinsyn till ovan-
nimnda utgingspunkter redan vid flera till-
fillen tolkat de begrepp som anvinds i artikel
16 i Brysselkonventionen. De flesta avgoran-
den giller den exklusiva behorigheten enligt
artikel 16.1 och rér vissa fragor om fast
egendom. Domstolen har vid ett enda tillfille
bedémt artikel 16.4.

27. 1 domen i malet Reichert och Kockler *°
har domstolen funnit att den exklusiva
behérigheten for domstolarna i den konven-
tionsstat dir den fasta egendomen &r beldgen
{artikel 16.1 i Brysselkonventionen) motive-
ras av att dessa domstolar, pa grund av deras
nidrhet till tvisteféremalet, dr bdst lampade
att bedoma den faktiska bakgrunden och att
tillimpa de bestimmelser och bruk som
giller i saken. Den exklusiva behérigheten
for domstolarna i den konventionsstat dar
den fasta egendomen ir belidgen inbegriper
inte alla typer av mal om sakritt i fast
egendom. Tvirtom &dr den exklusiva behorig-
heten (i huvudsak) begrinsad till faststil-
lande av omfattning och art av dganderitt
eller nyttjanderitt till fast egendom eller
forekomsten av andra sakriitter i fast egen-
dom.

28. I domen i malet Duijnstee'’ tolkade
domstolen artikel 16.4 s, att det ar dom-
stolarna i den medlemsstat dir ett patent har

10 — Dom av den 19 januari 1990 i mal C-115/88, Reichert och
Kockler (REG 1990, s. 1-27), punkterna 10 och 11.

11 — Dom av den 15 november 1983 i mal C-288/82; Duijnstee
(REG 1983, 5. 3663).
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meddelats (eller ansokan dirom har ingivits)
som ar exklusivt behériga. Domstolen moti-
verade behorigheten med "den omstindig-
heten att det 4r dessa domstolar som har bist
kinnedom om sjilva mélet och dven om
patentet ar giltigt eller inte eller om depo-
nering eller registrering har 4gt rum.” Dom-
stolen gjorde en distinktion mellan dessa
tvister och andra mal som avser patent, men
som inte omfattas av artikel 16.4 i Bryssel-
konventionen. Till denna sistnimnda kate-
gori hor exempelvis mil om patentintring,
men dven exempelvis den friga som aktua-
liserades i domen i mailet Duijnstee, nimli-
gen om det var arbetsgivaren eller arbets-
tagaren som hade ritt till patentet.

29. Domstolen grundade delvis sin uppfatt-
ning pd sakkunnigrapporten frin Jenard '
samt pa konventioner om patent i vilka det
gors en tydlig distinktion mellan att meddela
och registrera ett patent 4 ena sidan och
patentintring & andra sidan.

B — Vad stdr det i Brysselkonventionen?

30. Enligt artikel 16.4, som #r en del av
avdelning II avsnitt 5 i Brysselkonventionen
med titeln "Exklusiv behorighet”, dr det
domstolen i.den medlemsstat dir rittigheten

12 — Se fotnot 4.

ir eller borde vara deponerad eller registre-
rad som skall déma i vissa mal om patent
och andra industriella immaterialrittigheter.

31. Det framgir av bestimmelserna i artik-
larna 17 och 18 i Brysselkonventionen att
den exklusiva behorigheten ir tvingande.
Frigan ir endast vilken typ av mal som
omfattas av artikel 16.4.

32. Det kan inledningsvis konstateras, mot
bakgrund av lydelsen i artikel 16.4, att det ar
tydligt att konventionslagstiftaren inte asyf-
tade att alla mil om patent — och andra
industriella immaterialrittigheter — skulle
omfattas av den exklusiva behérigheten.
Artikel 16.4 giller endast fér méal om
registrering eller giltighet av patent och
andra rittigheter. Bestimmelsen giller
uttryckligen inte mal om patentintrang. I
detta avseende skiljer sig denna bestimmelse
fran artikel 229a EG som méjliggor att
domstolen ges behorighet att limna for-
handsavgorande i alla mal som avser
gemenskapsrittsliga industriella immaterial-
rittigheter.

33. Den hinskjutande domstolen har fram-
for allt pekat pi att den engelska sprak-
versionen av artikel 16.4 forefaller innehilla
en mer extensiv formulering dn vad som
foreskrivs i artikel 16.1-16.3. 1 artikel 16.4
nidmns “proceedings concerned with” medan
det i artikel 16.1-16.3 talas om "proceedings
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which have as their object”. Andra sprak-
versioner, sisom den tyska, den franska, den
italienska och den nederlindska, innehéller
inte denna distinktion, dven om det inte
heller av den engelska texten otvetydigt
framgar vilken betydelse skillnaden i formu-
lering har. Kommissionen har i sitt yttrande
noggrant behandlat den distinktion i den
engelska sprikversionen som den hinskju-
tande domstolen har nimnt. Kommissionen
anser inte att distinktionen &ir relevant,
eftersom den inte forekommer i andra
sprakversioner och att det for o6vrigt inte
finns nagra tecken pi att konventionslag-
stiftaren har 6nskat begrinsa artikel 16.4 pa
ett sidant sitt. Kommissionen har i detta
sammanhang pekat pa den tidigare nimnda
Jenardrapporten. ' Jag delar kommissionens
asikt.

34. Om talan vicks vid en domstol i en
konventionsstat och giller en tvist som
huvudsakligen avser en friga som en dom-
stol i en annan medlemsstat dr exklusivt
behorig att préva enligt artikel 16, skall
domstolen enligt artikel 19 i Brysselkon-
ventionen sjialvmant forklara sig obehorig. 1
den franska sprikversionen preciseras, i
motsats till i den tyska, den engelska, den
italienska och den nederliandska sprikversio-
nen — att det miste avse en talan som vicks
"a titre principal”. Bestimmelserna i artikel
19 i Brysselkonventionen har ingiende
avhandlats under forfarandet vid domstolen.
Det har darvidlag fortydligats att artikel 19
inte ir en behorighetsregel och att tolk-
ningen av artikel 19 inte dr avgdrande for
tolkningen av artikel 16 i Brysselkonventio-

13 — Se fotnot 4.
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nen. Oavsett tolkningen av artikel 19 utesluts
det inte i Brysselkonventionen att artikel 16.4
dven kan tillimpas i mél i vilka domstolen
inte redan har varit tvungen att forklara sig
obehorig nir malen anhingiggjordes.

35. Sammanfattningsvis har det i Bryssel-
konventionen inforts en tvingande reglering
for hur behérigheten #r fordelad, men det
har dirvidlag inte foreskrivits att alla patent-
mél skall omfattas av artikel 16.4. Det
framgar 4 andra sidan inte av Brysselkon-
ventionens lydelse att konventionslagstift-
aren har énskat att begrinsa dess verkan till
mal dir huvudyrkandet giller ett patents
giltighet eller i forekommande fall att paten-
tet saknar verkan.

C — Bedomning i sak

36. Den hinskjutande domstolen har som
sagt fragat om ridckvidden av den exklusiva
behérighet som enligt artikel 16.4 i Bryssel-
konventionen givits till domstolarna i den
stat dir ett patent registrerats eller depone-
rats. I de yttranden som ingivits till dom-
stolen har tre hypoteser forts fram (se, for ett
mer detaljerat resonemang, avsnitt 111 i detta
forslag till avgorande):

— Hypotes 1: artikel 16.4 ir endast till-
lamplig om huvudyrkandet i malet avser
frigan huruvida ett patent ir giltigt eller
inte.
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— Hypotes 2: fragor om ett patents giltig-
het och om patentintring kan i praxis
inte skiljas at och artikel 16.4 ir siledes
dven tillamplig i méal om patentintring.

— Hypotes 3: endast den domstol som
anges i artikel 16.4 dr behérig att préva
fragan huruvida ett patent ir giltigt eller
inte eller i féorekommande fall om det
saknar verkan. Andra frigor om patent
omfattas inte av artikel 16.4.

37. Jag foreslar av foljande skdl domstolen
att vilja hypotes 3.

38. Till att borja med bortfaller hypotes 2.
Sasom domstolen har understrukit i domen i
malet Duijnstee vilar artikel 16.4 i Bryssel-
konventionen pa distinktionen mellan mal
om meddelande och registrering av ett
patent & ena sidan, i vilka malen vanligen
giller patentets giltighet, och tvister om
patentintrang & andra sidan. Hypotes 2 kan
vara attraktiv ur rittssikerhetssynpunkt och
med avseende p4 enhetligheten i det rittsliga
forfarandet. Den strider emellertid mot
konventionslagstiftarens uttryckliga val att
inte lata alla mal om patent och andra
industriella immaterialrittigheter omfattas
av artikel 16.4 i Brysselkonventionen.

39. Vidare bortfaller dven hypotes 1. Fastin
denna hypotes kan forsvaras genom en strikt
grammatikalisk tolkning av artikel 16.4 skulle
ett val av denna hypotes mojliggéra for
kdranden i ett tvistemal att undandra sig
det tvingande valet av forum i artikel 16.4.
Detta bekriftas av omstindigheterna i milet
vid den nationella domstolen. GAT har —
under forutsittning att hypotes 1 godtas —
med rétta valt att vicka talan om faststillelse
av att ett patentintring inte skett vid tysk
domstol. Foretaget hade emellertid dven vid
tvistemalsdomstolen kunnat vilja att i forsta
hand bestrida att LuK:s patent var giltigt. I s&
fall skulle foretaget enligt artikel 16.4 i
Brysselkonventionen ha fitt vinda sig till
domstolen i den medlemsstat dir patentet ar
registrerat, i forevarande fall Frankrike.

40. Denna valfrihet for kidranden i ett tviste-
mal — med dérav atfljande konsekvenser
for domstolens behorighet — strider mot
kravet att systemet skall vara forutsebart for
svaranden och dirmed mot en av ut%éngs-
punkterna i domstolens rittspraxis.'* En
sidan valfrihet strider dven mot syfte och
innebord i artikel 16.4 i Brysselkonventionen,
som ir av tvingande karaktir.

41. Hypotes 3 &r ddremot enkel att férsvara.
Hypotesen medfér nimligen att den exklu-
siva behoérighet som foreskrivs i artikel 16.4

14 — Se ovan punkt 23.
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far helt avgorande betydelse om en rittighet
som beviljats av en myndighet i en medlems-
stat — eller som registrerats av denna
myndighet — bestrids i ett tvistemal. Milet
giller dd bland annat avgérandet fran
myndigheten som sidan, varigenom avgé-
randet dven innehaller forvaltningsrittsliga
delar. Ett avgdrande av en nationell myndig-
het skall i de fall dir det dr méjligt under-
kastas en provning av det landets egna
domstolar och inte en prévning av en
utlindsk myndighet. Jag kan i detta samman-
hang for 6vrigt se en likhet med domen i
malet Reichert och Kockler, i vilken dom-
stolen anvidnde nirhetskriteriet avseende
vissa yrkanden rorande fast egendom (se
punkt 27 ovan).

42. Ovanstidende 6verviganden giller obe-
roende av det forfarande som pagir da det
gors gillande att ett patent dr ogiltigt. Det ar
syftet med malet som &r avgorande och inte
kidrandens formulering av huvudyrkandet i
mailet. Den hinskjutande domstolen har
dock fragat huruvida det 4r av betydelse pa
vilket stadium av forfarandet som fragan om
patentets ogiltighet eller i forekommande fall
dess avsaknad av verkan aktualiseras. Som
jag ser det skall denna fraga besvaras
nekande. Kirnan i den losning som jag
foreslar ar att endast domstolen i en med-
lemsstat didr ett patent deponerats eller
registrerats skall avgora om det dr giltigt
eller inte. Darigenom saknar det betydelse pa
vilket stadium av forfarandet som det gors
gillande att patentet dr ogiltigt, vilket giller
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oberoende av det forhallandet att Bryssel-
konventionen si lingt som mojligt skall
tolkas autonomt, det vill siga fristiende fran
medlemsstaternas processritt.

43. Vid ett "rent” patentintrangsforfarande
saknas ett sidant band till den nationella
myndigheten. Dessa mal giller intring i en
annan persons subjektiva ritt och skiljer sig i
princip inte fran andra jaimforbara tvistemal
om subjektiva rittigheter utanfér det imma-
terialrittsliga omradet. Denna uppfattning
om distinktionen mellan mil om patentin-
tring och mal om faststillelse av ett patents
giltighet har direkt stdd i Brysselkonventio-
nens lydelse. Denna ovannimnda distinktion
har dven godtagits av domstolen i domen i
malet Duijnstee.

44. Konventionslagstiftaren har uttryckligen
forklarat att patentintrang (eller exempelvis
varumdrkesintrang) inte skall omfattas av
artikel 16.4 i Brysselkonventionen. Det skulle
— é4ven i samband med kravet pa jaimvikt i
systemet — vara felaktigt att tolka artikel
16.4 pa ett sddant sitt att dven “rena”
patentintrangsmal skulle undandras huvud-
regeln i artikel 2 i Brysselkonventionen. En
sidan tolkning skulle dessutom strida mot
domstolens bedémning att undantag frin



GAT

den aliminna behdrighetsregeln i artikel 2
forsta stycket i Brysselkonventionen inte
skall ges en mer extensiv tolkning dn vad
som krdvs for att inte dventyra regelns

syfte. 1°

45. Jag vill i fullstindighetens intresse peka
pa domen i mélet Gantner Electronic '6, som
avser artikel 21 i Brysselkonventionen. I
artikel 21 regleras situationen om talan vicks
vid domstolar i olika konventionsstater
rérande samma sak och malen giller samma
parter. Domstolen understrék i ovannimnda
dom att det rorande domstols behorighet vid
provningen av talan endast skall tas hiansyn
till de olika kirandenas respektive yrkanden
men inte till en svarandes grunder for
bestridande hdrav. Med en annan ldsning
skulle det beroende av innehallet i svaroma-
let — som nodvindigtvis forst inges under
forfarandets ging — kunna géras dndringar i
behdrighetsférdelningen. Dirtill kommer att
om svarandens grunder for bestridande av
kdromalet beaktades skulle svaranden ges
mdjlighet att handla i ond tro och dirmed
hindra ett redan anhingigt forfarande.

46. Som jag ser det medfor domen i malet
Gantner Electronic inte att artikel 16.4 inte

15 — Se ovan punkt 24.

16 — Dom av den 8 maj 2003 i mal C-111/01, Gantner Electronic
(REG 2003, s. 1-4207).

skall tillimpas om svaranden bestrider ett
patents giltighet under ett intrangsférfa-
rande. I Brysselkonventionen foreskrivs till-
rickliga mekanismer for att uppritthilla ett
lampligt rittsskydd. Den domstol som skall
bedéma intringet kan 6verlimna malet i
dess helhet, den kan vilandeférklara malet till
dess att en domstol i en annan medlemsstat
som dr behorig enligt artikel 16.4 har avgjort
om patentet ir giltigt eller inte eller sjilv
prova invindningen fér det fall svaranden
handlar i ond tro.

47. Avslutningsvis har ett av de huvud-
argument som har anférts i yttrandena infér
domstolen i detta mal gillt det rittsliga
forfarandets organisation och process-
ekonomi. Utifrin detta perspektiv sett ar
emellertid inte heller den foreslagna lés-
ningen idealisk. Precis som vid andra 16s-
ningar foreligger dven hir en fara for att
domstolar i flera medlemsstater involveras
och att dessa domstolar fattar inbordes
motstridiga avgéranden. Det ir vanligtvis si
att en patentinnehavare innehar patent pa
samma produkt eller samma metod i flera
medlemsstater. Konsekvensen blir att dom-
stolarna i dessa medlemsstater samtidigt blir
exklusivt behoériga si snart frigan om ett
patents giltighet aktualiseras under ett in-
trangsforfarande. Det gor i sig inte intrings-
forfarandet enklare.
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V — Forslag till avgorande

48. Mot bakgrund av det som ovan anforts foreslar jag att domstolen skall besvara
den fraga som stillts av Oberlandesgericht Diisseldorf pa féljande sitt:

"I artikel 16.4 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet
och om verkstillighet av domar pa privatrittens omrade foreskrivs att en domstol
har behorighet om talan avser giltigheten eller verkan av ett patent, eller nagon
annan immateriell rittighet som ndmns i denna bestimmelse. Artikel 16.4 ér saledes
tillimplig om svaranden i ett forfarande om faststillelse av patentintring, eller
kidranden i ett férfarande om faststillelse av att patentintrang inte skett, gor gillande
att patentet dr ogiltigt respektive saknar verkan.”
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