GAT

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 13 juli 2006"

I mal C-4/03,

angdende en begiran om férhandsavgorande enligt protokollet av den 3 juni 1971
om domstolens tolkning av konventionen av den 27 september 1968 om domstols
behérighet och om verkstillighet av domar pa privatrittens omrade, som framstillts
av Oberlandesgericht Diisseldorf (Tyskland), genom beslut av den 5 december 2002
som inkom till domstolen den 6 januari 2003, i malet

Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co. KG

mot

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann (referent) samt domarna N. Colneric,
J.N. Cunha Rodrigues, M. Hesi¢ och E. Levits,

* RittegAngssprik: tyska.
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generaladvokat: L.A. Geelhoed,
justitiesekreterare: forste handldggaren F. Contet,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 14 juli 2004,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co. KG, genom T. Musmann,
Rechtsanwalt,

— Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, genom T. Reimann, Rechtsan-
walt,

— Tysklands regering, genom R. Wagner, i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant, bada i
egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom K. Manji, i egenskap av ombud, bitradd
av D. Alexander, barrister,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom A.-M. Rouchaud och
S. Griinheid, bada i egenskap av ombud,

och efter att den 16 september 2004 ha hort generaladvokatens forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgorande avser tolkningen av artikel 16.4 i konventionen av
den 27 september 1968 om domstols behérighet och om verkstillighet av domar pa
privatrittens omrade (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgéva, EGT C 15, 1997, s. 30),
i dess lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket
Danmarks, Irlands och Férenade konungariket Storbritannien och Nordirlands
tilitrade (EGT L 304, s. 1, och i dndrad lydelse, s. 77; svensk utgava, EGT C 15, 1997,
s. 14), enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands
tilitrade (EGT L 388, s. 1; svensk utgava, EGT C 15, 1997, s. 26), enligt konventionen
av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tilltride
(EGT L 285, s. 1; svensk utgéva, EGT C 15, 1997, s. 43) och enligt konventionen av
den 29 november 1996 om Republiken Osterrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges tilltride (EGT C 15, 1997, s. 1) (nedan kallad Brysselkon-
ventionen).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co.
KG (nedan kallat GAT) och Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (nedan
kallat LuK) angdende GAT:s saluforing av vissa produkter, vilket enligt LuK utgor
intrdng i tva franska patent som innehas av sistnimnda bolag.
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Tillimpliga bestimmelser

I artikel 16 i Brysselkonventionen, som utgér avsnitt 5, med rubriken "Exklusiv
behorighet”, i avdelning II om domstols behorighet i konventionen, féreskrivs
foljande:

”Féljande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behdrighet

4) om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumirken, monster och
liknande rittigheter for vilka krivs deposition eller registrering, domstolarna i
den konventionsstat dir deposition eller registrering har begirts eller har gt
rum eller — pa grund av bestimmelserna i en internationell konvention —
anses ha gt rum,

I artikel 17 fjirde stycket i konventionen, som tillsammans med artikel 18 utgor
avsnitt 6, med rubriken "Avtal om domstols behérighet”, i nimnda avdelning II,
stadgas att "[a]vtal om domstols behérighet ... har ingen verkan ... om de domstolar
vilkas behérighet de utesluter har exklusiv behorighet enligt artikel 16”.
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I artikel 18 i konventionen foreskrivs foljande:

"Utéver den behorighet som en domstol i en konventionsstat har enligt andra
bestimmelser i denna konvention, ir domstolen behérig om svaranden gar i
svaromal infor denna. Detta giller dock inte ... om en annan domstol har exklusiv
behorighet enligt artikel 16.”

Artikel 19 i konventionen, som aterfinns i avsnitt 7, med rubriken "Prévning av
behérighetsfragan och av fragan om malet kan tas upp”, i avdelning 11, har féljande
lydelse:

"Om talan som vicks vid en domstol i en konventionsstat giller en tvist som
huvudsakligen rér en friga som en domstol i en annan konventionsstat ir exklusivt
behérig att prova enligt artikel 16, skall domstolen sjidlvmant férklara sig obehorig.”

Enligt artikel 28 forsta stycket i konventionen, som aterfinns i avdelning III, vilken
innehadller bestimmelserna om erkidnnande och verkstillighet, avsnitt 1, med
rubriken ”Erkinnande”, skall en dom ’inte erkinnas om den strider mot
bestimmelserna i avsnitt 3, 4 och 5 i avdelning II”. I artikel 34 andra stycket i
konventionen, som ingér i avsnitt 2, med rubriken "Verkstillighet”, i avdelning 111,
hinvisas, vad giller tillitna grunder for att avsld ansékan om verkstillighet av en
dom, till nimnda artikel 28 férsta stycket.

Tvisten i milet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

GAT och LukK, tvd bolag med site i Tyskland, dr konkurrenter inom omradet
motorfordonsteknik.
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GAT limnade anbud till en biltillverkare, som ocks& hade site i Tyskland, om ett
uppdrag som avsag leverans av en mekanisk stétdimpare. LuK hivdade att den
stotddmpare som GAT presenterade gjorde intrang i tva franska patent som LuK
innehade.

GAT vickte en negativ faststillelsetalan avseende intring vid Landgericht
Diisseldorf och gjorde dirvid géllande att foretagets produkter inte gjorde intrang
i LuK:s franska patentrittigheter och att patenten i friga dessutom var ogiltiga.

Landgericht Diisseldorf ansag sig vara internationellt behorig att prova talan om det
pastddda intringet i dessa franska patentrattigheter. Domstolen i fraga fann dven att
den var behérig att préva invindningen att patenten var ogiltiga. Domstolen i fraga
ogillade GAT:s talan och fann att de aktuella patenten uppfyllde forutsittningarna
for patentskydd.

GAT overklagade domen till Oberlandesgericht Diisseldorf, som beslutade att
vilandeforklara malet och hinskjuta foljande tolkningsfraga till domstolen:

”Skall artikel 16.4 i Brysselkonventionen tolkas s3, att den exklusiva behorighet for
domstolarna i den konventionsstat dir deposition eller registrering av ett patent har
begirts eller har gt rum eller, pd grund av bestimmelserna i en internationell
konvention, anses ha dgt rum som grundar sig pa denna artikel endast géller for det
fall att en talan (med verkan mot envar) om ogiltigforklaring av ett patent har vickts
eller daven nir svaranden i ett mél om patentintring eller kiranden i ett mal om
negativ faststillelse avseende patentintring invinder att patentet inte ar giltigt,
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oavsett huruvida den aktuella domstolen anser att invindningen 4r befogad och
oavsett i vilket skede av forfarandet invindningen goérs?”

Provning av tolkningsfragan

Den hinskjutande domstolen har stillt fragan for att fa klarhet i hur stor rickvidd
den exklusiva behorigheten enligt artikel 16.4 i konventionen har i patentméal. Den
har fragat huruvida denna bestimmelse avser alla tvister om registrering eller
giltighet av ett patent, oavsett om fragan aktualiseras som rittslig grund fér ett
karomal eller som en invindning, eller om den bara ér tillamplig i tvister dér fragan
om registrering eller giltighet ligger till grund for vickandet av talan.

Det skall dédrvid erinras om att begreppet tvist avseende “registrering eller giltighet
av patent” i artikel 16.4 i konventionen skall betraktas som ett autonomt begrepp
som skall tillimpas pa ett enhetligt sdtt i samtliga konventionsstater (dom av den
15 november 1983 i mal 288/82, Duijnstee, REG 1983, s. 3663, punkt 19).

Domstolen har dirvid slagit fast att tvister som ror giltigheten, forekomsten eller
upphorandet av ett patent eller hivdandet av en prioritetsriatt med stod av en
tidigare ansokan skall anses som tvister avseende "registrering eller giltighet av
patent” (domen i det ovannimnda malet Duijnstee, punkt 24).
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Om tvisten diremot inte ror patentets giltighet eller forekomsten av en ansokan eller
registrering och parterna inte bestrider de sistnimnda, omfattas tvisten inte av
artikel 16.4 i konventionen (domen i det ovanniamnda maélet Duijnstee, punkterna 25
och 26). Sa ar fallet exempelvis vid en intringstalan déar det aktuella patentets
giltighet inte ifragasitts. '

I praktiken tas dock fragan om ett patents giltighet ofta upp som en invéindning vid
en intrangstalan. Svaranden soker dédrigenom retroaktivt berdva kiranden den ritt
som denne dberopar till stod for sin talan och ddrmed fa denna ogillad. Ogiltighet
kan dven, som ir fallet i mélet vid den nationella domstolen, dberopas till st6d for en
negativ faststillelsetalan avseende intrdng, diar kdranden onskar fa faststillt att
svaranden inte kan gora gillande nagon ritt till den berérda uppfinningen.

Som kommissionen har péapekat, framgar det inte av ordalydelsen i artikel 16.4 i
konventionen huruvida den bestimmelsen bara ar tillimplig i de fall da frigan om
ett patents ogiltighet aktualiseras genom att en talan vicks eller om s dven ér fallet
nir denna fraga aktualiseras genom en invindning.

I vissa sprakversioner av artikel 19 i konventionen hinvisas till en tvist som
"huvudsakligen” ror en viss fraga. Den omsténdigheten ér dock inte tillricklig for att
klargora otydligheten i artikel 16.4. Férutom att graden av precision i ordalydelsen i
artikel 19 varierar mellan olika sprakversioner, dr nyssnamnda bestimmelse, sdsom
kommissionen har papekat, inte en behorighetsregel, utan medfor bara en skyldighet
for den domstol dir talan vickts att prova sin behorighet och att sjalvmant forklara
sig obehorig i vissa fall.
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Under dessa forhéllanden skall artikel 16.4 i konventionen tolkas mot bakgrund av
dess syfte och position inom konventionens systematik.

Syftet med bestammelserna om exklusiv behérighet i artikel 16 i konventionen ir att
sddana tvister som namns dir endast skall prévas av domstolar som har en materiell
och rittslig nirhet till dessa.

Den exklusiva behorigheten for domstolarna i den konventionsstat dir deposition
eller registrering har begirts eller har dgt rum i tvister avseende registrering eller
giltighet av patent kan siledes motiveras av att dessa domstolar har bittre
forutsattningar att prova mal dar sjilva tvisten rér patentets giltighet eller
forekomsten av en ansokan eller registrering (domen i det ovannimnda malet
Duijnstee, punkt 22). Domstolarna i den konventionsstat dir registren fors kan
prova giltigheten och verkningarna av de patent som meddelats i den staten i
enlighet med sin nationella ritt. Den aspekten av god rittskipning far en desto stérre
betydelse pa patentomridet, di ménga av konventionsstaterna med hinsyn till
rittsomradets sdrpriglade karaktir har satt upp ett sirskilt system fér dom-
stolsskydd dér sddana tvister endast prévas av specialdomstolar.

Denna exklusiva behorighet dr dven motiverad med hinsyn till att meddelande av
patent forutsitter en atgird frin de nationella myndigheternas sida (se Jenard-
rapporten om konventionen, EGT C 59, 1979, s. 1, s. 36).

Vad giller den position som artikel 16 intar i konventionens systematik, erinrar
domstolen om att behorighetsreglerna i den artikeln ér exklusiva och tvingande savil
for enskilda som for ritten. Parterna kan inte avvika fran dessa bestimmelser genom
ett prorogationsavtal (artikel 17 fjirde stycket i konventionen) eller genom att
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svaranden frivilligt gér i svaromal (artikel 18 i konventionen). En domstol i en
konventionsstat dir talan har vickts i en tvist som en domstol i en annan
konventionsstat dr behorig att prova enligt artikel 16 skall sjalvmant férklara sig
obehorig (artikel 19 i konventionen). Ett avgorande som meddelas utan att artikel 16
har iakttagits omfattas inte av konventionens system for erkdnnande och
verkstillighet (artiklarna 28 férsta stycket och 34 andra stycket i konventionen).

Vad giller den position som artikel 16.4 i konventionen intar i konventionens
systematik och syftet med denna bestimmelse, skall det papekas att den exklusiva
behérighet som foreskrivs dar skall kunna tillimpas oavsett i vilket processuellt
sammanhang frigan om ett patents giltighet aktualiseras, oberoende av om det
anfors som rittslig grund for ett kiromal eller som en invindning, nér talan vécks
eller i ett senare skede av forfarandet.

For det forsta skulle det undergrava den tvingande karaktiren av behérighetsregeln i
artikel 16.4 i konventionen, om den domstol dir en intringstalan eller en negativ
faststillelsetalan avseende intrang vicks tillats sla fast att patentet i fraga ar ogiltigt.

Trots att artikel 16.4 i konventionen inte dr dispositiv for parterna, skulle kdranden
redan genom formuleringen av yrkandena i stimningsansokan kunna kringga den
tvingande karaktiren av denna behorighetsregel.

For det andra skulle den mojlighet som da skulle uppsté att kringgé artikel 16.4 i
konventionen leda till en flerdubbling av antalet potentiella grunder for behorighet
och skulle dirmed paverka forutsebarheten hos konventionens behorighetsregler.

I-6532



29

30

31

GAT

Det skulle vara till skada for rattssikerhetsprincipen, som ligger till grund for
konventionen (se dom av den 19 februari 2002 i mal C-256/00, Besix, REG 2002, s. I-
1699, punkterna 2426, av den 1 mars 2005 i mal C-281/02, Owusu, REG 2005, s. I-
1383, punkt 41, och av denna dag i mal C-539/03, Roche Nederland m.fl., REG 2006,
s. 1-6235, punkt 37).

For det tredje skulle det dven visentligt 6ka risken for motstridiga avgéranden om
det inom konventionssystemet tillidts att andra domstolar in de i den stat dir ett
patent meddelades avgjorde fridgan om patents giltighet. Det ar precis vad
konventionen syftar till att undvika (fér liknande resonemang, se dom av den
6 december 1994 i mal C-406/92, Tatry, REG 1994, s. 1-5439, punkt 52, och domen i
det ovannimnda maélet Besix, punkt 27).

Det argument som LuK och den tyska regeringen har anfort — namligen att enligt
tysk ritt har ett avgorande dir domstolen indirekt under forfarandet tar stillning till
ett patents giltighet endast verkan i foérhallande till parterna i malet — ir inte
tillrackligt for att beméta den risken. Verkningarna av ett sidant avgérande avgors
av nationell ritt. I flera av konventionsstaterna har ett avgorande dir ett patent
forklaras vara ogiltigt verkan mot envar. For att undvika risken fér motstridiga
avgéranden skulle det saledes vara nodvindigt att begrinsa behorigheten for
domstolarna i andra stater dn den dir ett patent meddelats att indirekt under
forfarandet ta stillning till huruvida det utlindska patentet ér giltigt, pa s sitt att de
endast ar behoriga om avgorandet enligt tillimplig nationell ritt bara far verkningar
i forhallande till parterna i malet. En sidan begrinsning skulle emellertid leda till
snedvridningar och dirmed undergriva likheten och enhetligheten hos de rittig-
heter och skyldigheter som konventionsstaterna och berérda personer har enligt
konventionen (domen i det ovanniamnda malet Duijnstee, punkt 13).

Av vad som anforts foljer att den tolkningsfriga som stillts skall besvaras s3 att
artikel 16.4 i konventionen skall tolkas sa att den exklusiva behorighetsregel som
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foreskrivs diri avser alla tvister om registrering eller giltighet av ett patent, oavsett
om fragan aktualiserats som rittslig grund for ett kiromal eller som en invindning.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i férhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgér ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pad den nationella
domstolen att besluta om rittegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra @n namnda parter har haft ir inte ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) féljande:

Artikel 16.4 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behdorighet
och om verkstillighet av domar pa privatrittens omrade, i dess senast dndrade
lydelse enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken
Osterrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tilltride, skall
tolkas si att den exklusiva behéorighetsregel som foreskrivs diri avser alla
tvister om registrering eller giltighet av ett patent, oavsett om frigan
aktualiserats som rittslig grund for ett kiiromal eller som en inviindning,.

Underskrifter
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