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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 12 juli 2012*

"Civilrattsligt samarbete — Domstols behorighet och erkdnnande och verkstillighet av domar —
Forordning (EG) nr 44/2001 — Talan om intrang i ett europeiskt patent — Sarskilda behorighetsregler
och exklusiv behorighet — Artikel 6 led 1 — Flera svarande — Artikel 22 led 4 — Invdndning om
patentets giltighet — Artikel 31 — Interimistiska &tgarder, déribland sékerhetsatgérder”

I mal C-616/10,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstdlld av Rechtbank ’s-
Gravenhage (Nederldnderna) genom beslut av den 22 december 2010, som inkom till domstolen den
29 december 2010, i malet

Solvay SA

mot

Honeywell Fluorine Products Europe BV,

Honeywell Belgium NV,

Honeywell Europe NV,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden K. Lenaerts samt domarna J. Malenovsky (referent), R. Silva de
Lapuerta, E. Juhdsz och D. Svaby,

generaladvokat: P. Cruz Villalén,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Sztranc-Stawiczek,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 30 november 2011,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Solvay SA, genom W.A. Hoyng och F.W.E. Eijsvogels, advocaten,

— Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV och Honeywell Europe NV,
genom R. Ebbink och R. Hermans, advocaten,

* Rattegangssprak: nederlédndska.
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— Tysklands regering, genom T. Henze och ]. Kemper, bada i egenskap av ombud,
— Greklands regering, genom S. Chala, i egenskap av ombud,
— Spaniens regering, genom S. Centeno Huerta, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom A.-M. Rouchaud-Joét och R. Troosters, bada i egenskap av
ombud,

och efter att den 29 mars 2012 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 6 led 1, 22 led 4 och 31 i radets
forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande
och verkstillighet av domar pa privatrattens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1).

Begéran har framstillts i ett méal mellan & ena sidan Solvay SA, etablerat i Belgien (nedan kallat Solvay),
och a andra sidan Honeywell Fluorine Products Europe BV, etablerat i Nederldnderna, samt Honeywell
Belgium NV och Honeywell Europe NV, bidda etablerade i Belgien (nedan gemensamt kallade
Honeywell-bolagen), angéende pastatt intrang i olika delar av ett europeiskt patent.

Tillampliga bestimmelser

Miinchenkonventionen

Enligt artikel 1 i konventionen om meddelande av europeiska patent (Europeiska patentkonventionen),
undertecknad i Miinchen den 5 oktober 1973 (nedan kallad Miinchenkonventionen), har det genom
konventionen inforts en "for de fordragsslutande staterna gemensam rétt savitt avser meddelande av
patent pa uppfinningar”.

Forutom de gemensamma bestimmelserna om meddelande av patent, styrs ett europeiskt patent av
den nationella lagstiftningen i respektive fordragsslutande stat for vilken det har meddelats. I
artikel 2.2 i Miinchenkonventionen stadgas i detta avseende foljande:

"Europeiskt patent skall i varje fordragsslutande stat for vilken det meddelats ha samma verkan och
regleras av samma bestdmmelser som ett i den staten meddelat nationellt patent ...”

Vad giller de rattigheter som ett europeiskt patent ger innehavaren foreskrivs foljande i artikel 64.1
och 64.3 i namnda konvention:

”

1. ... [E]uropeiskt patent [skall], fran dagen for publicering av kungorelse om att det meddelats, i varje
fordragsslutande stat for vilken det meddelats ge patenthavaren samma rittigheter som ett i den staten
meddelat nationellt patent.

Intrang i europeiskt patent skall bedomas enligt nationell lag.”
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Unionsrdtten

Skélen 11, 12, 15 och 19 i férordning nr 44/2001 har foljande lydelse:

”11) Behorighetsbestimmelserna maste uppfylla kravet pa forutsebarhet och bygga pa den allménna

12)

15)

19)

principen om svarandens hemvist, och det maste alltid kunna g& att bestimma vilken domstol
som dr behorig utifran denna princip, utom i vissa bestimda fall nir tvistens art eller hansynen
till partsautonomin gor det beréttigat att anvinda nagon annan anknytning. ...

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.

For att rattskipningen skall fungera vél, maste man minimera mojligheten for samtidiga
forfaranden och se till att oférenliga domar inte meddelas i tva medlemsstater. ...

Kontinuiteten mellan [konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet och om
verkstillighet av domar pa privatrattens omrade (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgava, EGT
C 15, 1997, s. 30) (nedan kallad Brysselkonventionen)] och denna férordning bor sakerstillas, och
Overgangsbestimmelser bor darfér inforas. Likasa maste kontinuitet rada nér det géller
EG-domstolens tolkning av bestimmelserna i Brysselkonventionen, och 1971 &rs protokoll [om
domstolens tolkning av konventionen, i reviderad och éndrad lydelse (EGT C 27, 1998, s. 28)]
bor darfor fortsdtta att ocksa tillampas pa de fall som har anhidngiggjorts nér forordningen trader i
kraft.”

Artikel 2 i forordningen har foljande lydelse:

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

2. For den som inte 4r medborgare i den medlemsstat dar han har hemvist géller samma bestammelser
om domstols behorighet som for statens egna medborgare.”

Artikel 6 led 1 i forordning nr 44/2001, som ingar i avsnitt 2, "Sérskilda behorighetsregler”, i kapitel II i
férordningen, foreskriver foljande:

"Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan dven vickas i foljande fall:

1)

Om han ér en av flera svarande, vid domstol dédr nagon av svarandena har hemvist, férutsatt att
det finns ett tillrackligt ndra samband mellan kdromalen for att en gemensam handldggning och
dom skall vara pakallad for att undvika att oforenliga domar meddelas som en foljd av att
kdaromalen provas i olika réttegangar.”

Enligt artikel 22 led 4 i forordningen giller foljande:

"Foljande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behorighet:
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4) Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumérken, monster och liknande rattigheter
for vilka kriavs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat dédr deposition eller
registrering har begirts eller har &gt rum eller pa grund av bestimmelserna i en
gemenskapsrittsakt eller en internationell konvention anses ha &gt rum.

Med forbehall for den behorighet som det europeiska patentverket har enligt den europeiska
patentkonventionen undertecknad i Miinchen den 5 oktober 1973, skall domstolarna i varje
medlemsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behorighet vid talan som angar registreringen
eller giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats for den staten.”

Artikel 25 i forordningen har f6ljande lydelse:

"Om talan som vicks vid en domstol i en medlemsstat géller en tvist som huvudsakligen ror en fraga
som en domstol i en annan medlemsstat dr exklusivt behorig att prova enligt artikel 22, skall
domstolen sjalvmant forklara sig obehorig.”

I artikel 31 i férordningen stadgas foljande:

"Interimistiska atgarder, ddribland sékerhetsatgérder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat, far
begdras hos domstolarna i den staten, &ven om domstol i en annan medlemsstat dr behorig att prova
malet i sak enligt denna forordning.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Solvay ar innehavare av det europeiska patentet EP 0 858 440 och vickte den 6 mars 2009 talan mot
Honeywell-bolagen vid Rechtbank ’s-Gravenhage i Nederlinderna avseende intrdng i de nationella
delarna av detta patent — vilka var i kraft i Danmark, Irland, Grekland, Luxemburg, Osterrike,
Portugal, Finland, Sverige, Liechtenstein och Schweiz. Intranget pastods besta i att svarandena salufort
en produkt, HFC-245 fa, tillverkad av Honeywell International Inc. och identisk med den som omfattas
av patentet.

Konkret har Solvay anklagat Honeywell Fluorine Products Europe BV och Honeywell Europe NV for
att ha gjort sig skyldiga till intrangsgérande handlingar i hela Europa, och Honeywell Belgium NV for
att ha gjort sig skyldigt till intrangsgérande handlingar i Nordeuropa och Centraleuropa.

Inom ramen for intrdngstalan begidrde Solvay den 9 december 2009 dven att rdtten skulle fatta ett
beslut om att interimistiskt forbjuda gransoverskridande intrang av Honeywell-bolagen i avvaktan pa
att talan i sak avgjordes.

Honeywell-bolagen har i forfarandet for provning av begdran om interimistiska atgdrder havdat att de
nationella delarna av patentet dr ogiltiga, dock utan att ha viackt eller uppgett att de avser att vicka
ogiltighetstalan mot dessa eller bestritt att den nederlindska domstolen dér talan véckts dr behorig att
prova savil talan i sak som begdran om interimistiska atgérder.

Mot denna bakgrund beslutade Rechtbank ’s-Gravenhage att vilandeférklara malet och stilla foljande
fragor till domstolen:

"Betriffande artikel 6 led 1 i forordning nr 44/2001:
1) Kan det, i en situation i vilken tva eller flera bolag fran olika medlemsstater i ett forfarande vid en

domstol i en av medlemsstaterna dér vart och ett av bolagen for sig pastds ha gjort sig skyldigt till
intrang i samma nationella del av ett europeiskt patent som ar i kraft i en annan medlemsstat,
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genom att med avseende pa samma produkt ha utfért handlingar som omfattas av ensamritt, vara
fraga om ’oforenliga domar’ i olika rdttegangar i den mening som avses i artikel 6 led 1 i
férordning nr 44/2001?

Betriffande artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001:

2)

3)

6)

Ar artikel 22 led 4 i férordning nr 44/2001 tillimplig i ett forfarande om begiran om en
interimistisk atgdrd som grundar sig pa ett utlindskt patent (sdsom ett gransoverskridande,
interimistiskt intrangsforbud), om svaranden invinder att det dberopade utldndska patentet &r
ogiltigt och med beaktande av att den nationella domstolen inte slutligt ska avgora fragan om det
aberopade patentets giltighet, utan gora en bedomning av hur den domstol som ar behorig enligt
artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001 kommer att avgora mélet och avsld begdran om ett
interimistiskt intrdngsférbud om det foreligger en rimlig och icke férsumbar mojlighet att den
behoriga domstolen kommer att ogiltigforklara det aberopade patentet?

Foreligger det, for att artikel 22 led 4 i férordning nr 44/2001 ska vara tilldimplig i ett forfarande
som det som avses i foregaende fraga, ett formellt krav pa invindningen om ogiltighet i den
meningen att den artikeln é&r tillimplig endast om en talan om ogiltigforklaring redan har viackts
vid den domstol som é&r behorig enligt samma artikel — eller kommer att vickas inom den
tidsfrist som denna domstol faststiller — eller &tminstone om stdmning har delgetts eller kommer
att delges patentinnehavaren, eller ricker det att dberopa en invindning om ogiltighet som grund
for bestridandet? Om sa ar fallet, foreligger det krav pa innehallet i invdndningen i den meningen
att den ska vara tillrackligt underbyggd eller att det inte kan anses utgora rattegdngsmissbruk att
framstélla invdndningen?

Om fraga 2 besvaras jakande, dr den ifragavarande domstolen, sedan en invindning om ogiltighet
har framstillts i ett sadant forfarande som det som avses i fraga 1, behorig med avseende pa
pastdendet om intrang med foljd att malet avseende intrang (om kéranden begdr det) ska
vilandeforklaras till dess att den domstol som ar behorig enligt artikel 22 led 4 i férordning
nr 44/2001 har avgjort fragan huruvida den aberopade nationella delen av patentet &r giltig, eller
med foljd att begdran ska avslas, eftersom en for avgorandet vésentlig invdndning inte kan
avgoras, eller forlorar den domstolen sin behorighet att avgora talan om intrang, sedan en
invdndning om ogiltighet har framstéllts?

Om fraga 2 besvaras jakande, kan artikel 31 i forordning nr 44/2001 ligga till grund for den
nationella domstolens behorighet att avgora begdran om interimistiska atgdrder grundad pa ett
utlindskt patent (sasom ett griansoverskridande intrangsférbud) — mot vilken det invénts att det
aberopade patentet &r ogiltigt — och att (om det skulle anses att den omstdndigheten att
artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001 é&r tillimplig inte utgér hinder mot att Rechtbank ’s-
Gravenhage avgor fragan om intrdng) préva en invindning om att det aberopade utldndska
patentet dr ogiltigt?

Om fraga 5 besvaras jakande, vilka omstindigheter ska d& vara for handen for att en sadan faktisk
anknytning som avses i punkt 40 i [dom av den 17 november 1998 i méal C-391/95, Van Uden
(REG 1998, s. 7091)] ska foreligga mellan foremélet for de begérda atgédrderna och den
territoriella behorigheten hos den konventionsstat ddr den domstol vid vilken ansokan har ingetts
ar belagen?”
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Provning av tolkningsfragorna

Frdaga 1

Den hénskjutande domstolen har stallt fraga 1 for att fa klarhet i huruvida artikel 6 led 1 i férordning
nr 44/2001 ska tolkas sd, att det finns en risk for att oforenliga domar meddelas som en f6ljd av att
kdromalen provas i olika rattegangar i den mening som avses i denna bestammelse, om tva eller fler
bolag etablerade i olika medlemsstater, i ett forfarande vid en domstol i en av dessa medlemsstater,
vart och ett separat anklagas for intrang i samma nationella del av ett europeiskt patent — en del som
ar i kraft i en annan medlemsstat — pa grund av intrangsgorande handlingar rorande samma produkt.

Artikel 6 led 1 i forordning nr 44/2001 foreskriver, i syfte att undvika att det meddelas avgéranden som
skulle kunna vara oforenliga om malen prévades separat, att om det finns flera svaranden kan talan
mot endera av dem vickas vid domstol dédr nagon av svarandena har hemvist, forutsatt att det finns
ett tillrdckligt nédra samband mellan kiromélen for att gemensam handliaggning och dom ska vara
pakallad.

Det mal som efterstravas genom artikel 6 led 1 i férordning nr 44/2001 ar enligt skdlen 12 och 15 i
forordningen att, for att underlédtta rattskipningen, minimera mdojligheten for samtidiga forfaranden
och saledes undvika att oforenliga domar meddelas som en foljd av att kidromélen préovas i olika
rattegangar (se dom av den 1 december 2011 i mél C-145/10, Painer, REU 2011, s. I-12533, punkt 77).

Denna sirskilda behorighetsregel ska tolkas mot bakgrund av skél 11 i forordningen, som stadgar att
behorighetsreglerna maste uppfylla kravet pa forutsebarhet och bygga pa den allménna principen om
svarandens hemvist och att det alltid masta ga att bestimma vilken domstol som &r behorig utifran
denna princip, utom i vissa bestimda fall nir tvistens art eller hdansynen till partsautonomin gor det
berdttigat att anvinda ndgon annan anknytning (se dom av den 11 oktober 2007 i mal C-98/06,
Freeport, REG 2007, s. I-8319, punkt 36).

Denna bestimmelse dr en sdrskild behorighetsregel darfor att den utgoér undantag fran huvudregeln i
artikel 2 i forordningen om att domstolarna i den medlemsstat dir svaranden har hemvist ar behoriga.
Den ska dérfor tolkas restriktivt och far inte ge upphov till en tolkning som gar utover de fall som
uttryckligen ndmns i denna forordning (se domen i det ovanndmnda maélet Painer, punkt 74 och dar
angiven rattspraxis).

Bestammelsen far emellertid inte tolkas sa, att den mdjliggor en tillimpning som innebér att kidranden
har mojlighet att vdacka talan mot flera svarande endast i syfte att en av dem inte ska fa svara vid en
domstol i den stat ddr han eller hon har hemvist (se, for ett liknande resonemang, dom av den
27 september 1988 i mal 189/87, Kalfelis, REG 1988, s. 5565, punkterna 8 och 9, svensk specialutgava,
volym 9, s. 729, och av den 27 oktober 1998 i mal C-51/97, Réunion européenne m.fl., REG 1998,
s. [-6511, punkt 47, samt domen i det ovanndmnda maélet Painer, punkt 78).

Domstolen har vidare slagit fast att det ankommer pa den nationella domstolen att bedéma huruvida
det finns ett samband mellan de olika kdromal som har véckts vid den, det vill siga om det foreligger
en risk for att oforenliga domar meddelas om de olika kéromélen provas i olika rittegangar. Den
nationella domstolen ska hérvid beakta alla omstdndigheter i malet som é&r erforderliga for denna
bedomning (se domarna i det ovanndmnda malet Freeport, punkt 41, och Painer, punkt 83).

Domstolen har dock péapekat att det, for att domar ska betraktas som oforenliga i den mening som
avses i artikel 6 led 1 i forordning nr 44/2001, inte racker med att malen fatt olika utgang, utan det
kravs darutover att domarna i denna del avser samma réttsliga och faktiska situation (se dom av den
13 juli 2006 i mal C-539/03, Roche Nederland m.fl., REG 2006, s. I-6535, punkt 26, samt domarna i
det ovanndmnda malet Freeport, punkt 40, och Painer, punkt 79).
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Vad giller bedomningen av huruvida "samma situation” foreligger, har domstolen konstaterat att
samma faktiska situation inte kan anses foreligga nir det dr olika svarande och de intrangshandlingar
som lagts dem till last, vilka skett i olika konventionsstater, inte &r desamma. Det dr vidare inte fraga
om samma réttsliga situation nér talan om intrang i ett europeiskt patent som meddelats i flera olika
konventionsstater vicks vid flera domstolar i dessa stater mot svarande som har hemvist i dessa stater
for handlingar som dessa pastas ha begatt i respektive land (se domen i det ovanndmnda malet Roche
Nederland m.fl., punkterna 27 och 31).

Det framgar tydligt av artiklarna 2.2 och 64.1 i Miinchenkonventionen att ett europeiskt patent regleras
av den nationella lagstiftningen i varje fordragsslutande stat for vilken det har meddelats. Varje intrang
i ett europeiskt patent ska séledes, saisom framgar av artikel 64.3 i Miinchenkonventionen, bedomas i
enlighet med bestimmelserna i gillande nationell lagstiftning pa omradet i varje fordragsslutande stat
for vilken det har meddelats (domen i det ovannidmnda méalet Roche Nederland m.fl., punkterna 29
och 30).

Det framgar av de specifika omstidndigheterna i ett mal sisom det nationella malet att samma faktiska
och rittsliga situation kan inrymma olika l6sningar pa tvisten. Det dr darfor inte uteslutet att de skulle
leda till oférenliga domar om kéromalen prévades separat.

Sasom generaladvokaten betonat i punkt 25 i sitt forslag till avgorande skulle, om artikel 6 led 1 i
forordning nr 44/2001 inte var tillamplig, tvd domstolar var for sig behova prova de pastidda
intrdngen utifran respektive nationella bestimmelser om de olika nationella delarna av det europeiska
patent som pastas ha kriankts. De skulle exempelvis ha att — bdda pa grundval av finlindsk ratt —
bedoma det intrang i den finlaindska delen av det europeiska patentet som Honeywell-bolagen pastas
ha gjort sig skyldiga till genom att saluféra en intrangsgérande produkt i Finland.

For att i en situation som den i malet vid den nationella domstolen bedoma huruvida det finns ett
samband mellan de olika kdromal som vackts vid den, det vill siga om det foreligger en risk for
oforenliga domar om de olika ansokningarna provas i olika rdttegdngar, ankommer det pad den
nationella domstolen att bland annat beakta dels om svarandena var for sig har anklagats for samma
intrdngsgorande handlingar avseende samma produkt, dels om dessa handlingar har begatts i samma
medlemsstater och diarmed gor intrang i samma nationella delar av det aktuella europeiska patentet.

Av vad som anforts foljer att frdga 1 ska besvaras pa foljande sdtt. Artikel 6 led 1 i forordning
nr 44/2001 ska tolkas sa, att om tva eller fler bolag etablerade i olika medlemsstater i ett forfarande
vid en domstol i en av dessa medlemsstater vart och ett separat anklagas for intrang i samma
nationella del av ett europeiskt patent, en del som é&r i kraft i en annan medlemsstat, pa grund av
intrdngsgorande handlingar rorande samma produkt, kan det medfora att oférenliga domar meddelas
som en foljd av att kdromalen provas i olika réttegingar i den mening som avses i denna
bestimmelse. Det ankommer pa den hinskjutande domstolen att bedéma huruvida det faktiskt
foreligger en sadan risk med hénsyn till alla relevanta omstandigheter i malet.

Frdga 2

Den hinskjutande domstolen har stillt fraga 2 for att fa klarhet i huruvida artikel 22 led 4 i férordning
nr 44/2001 ar tillamplig i ett forfarande om en interimistisk atgdrd som grundas pa ett utlaindskt patent
(sasom ett gransoverskridande intrangsforbud), om svaranden invdnder att det aberopade utldndska
patentet dar ogiltigt och med beaktande av att den nationella domstolen inte slutligt ska avgora fragan
om det dberopade patentets giltighet utan gora en beddmning av hur den domstol som ar behorig
enligt nimnda artikel 22 led 4 kommer att avgora malet och avsld begdran om det interimistiska
intrangsférbudet om det foreligger en rimlig och icke férsumbar majlighet att den behoériga domstolen
kommer att ogiltigforklara det aberopade patentet.

ECLILEU:C:2012:445 7



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

DOM AV DEN 12.7.2012 — MAL C-616/10
SOLVAY

Det framgar av sjélva lydelsen av tolkningsfragan och begdran om forhandsavgorande att kdrnfragan i
det nationella malet ror ett forfarande om en interimistisk atgdrd som omfattas av artikel 31 i
férordning nr 44/2001.

Fragan ska darfor forstas s, att den avser huruvida artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001 ska tolkas
sd, att den under sadana omstdndigheter som i det nationella malet hindrar tillimpning av artikel 31 i
forordningen.

Det framgar av artikel 31 i férordning nr 44/2001 att en domstol i en medlemsstat &r behorig att prova
en begdran om interimistiska atgérder, déribland sédkerhetsatgédrder, d&ven om domstol i en annan
medlemsstat dr behorig att prova malet i sak enligt forordningen.

Sasom framgar av artikel 22 led 4 innehaller férordningen en exklusiv behorighetsregel enligt vilken,
om talan avser registrering eller giltighet av patent, endast domstolarna i den medlemsstat dar
deposition eller registrering har begérts eller har dgt rum eller pd grund av bestimmelserna i en
gemenskapsrittsakt eller en internationell konvention anses ha dgt rum &r behoriga.

Vad forst giller lydelsen av artiklarna 22 led 4 och 31 i forordning nr 44/2001, syftar de
bestimmelserna till att reglera olika situationer och har distinkta tillimpningsomraden. Artikel 22 led
4 dr en behorighetsregel avseende provning i sak av tvister inom ett visst, tydligt avgréansat omrade.
Artikel 31 daremot dr avsedd att tillimpas oberoende av behorigheten i sak.

Dessa bada bestammelser hianvisar inte heller till varandra.

Vad vidare giller systematiken i forordning nr 44/2001 ingar ndmnda bestimmelser i kapitel II,
"Domstols behorighet”, och utgor “séarskilda bestammelser” i forhallande till de ”allmidnna
bestammelser” som utgor avsnitt 1 i kapitel II i férordningen.

Diéremot finns det inget som antyder att nagon av dessa bestimmelser skulle kunna betraktas som lex
specialis eller lex generalis i forhéllande till den andra. De ingar i olika avsnitt (6 respektive 10) i
samma kapitel II i férordningen.

Av detta foljer att artikel 31 i forordning nr 44/2001 har en rdckvidd som dr autonom i forhallande till
rackvidden for artikel 22 led 4 i forordningen. Sdsom konstaterats i punkt 34 ovan dr artikel 31
tillamplig ndr en annan domstol &n den som dr behorig i sak mottar en begdran om interimistiska
atgédrder, ddribland sdkerhetsatgiarder. Artikel 22 led 4, som ror provningen i sak, kan darfor i princip
inte tolkas s4, att den avviker fran artikel 31 och f6ljaktligen hindrar tillimpning av sistndimnda artikel.

Det ska dock provas om inte domstolens tolkning av artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen leder till en
annan slutsats.

Eftersom forordning nr 44/2001 har ersatt Brysselkonventionen i foérhallandena mellan
medlemsstaterna, &r domstolens tolkning av denna konventions bestimmelser giltig dven for
bestimmelserna i forordningen, nidr dessa kan anses likvirdiga (se, bland annat, dom av den
16 juli 2009 i mal C-189/08, Zuid-Chemie, REG 2009, s. I-6917, punkt 18, av den 10 september 2009 i
mal C-292/08, German Graphics Graphische Maschinen, REG 2009, s. 1-8421, punkt 27, och av den
18 oktober 2011 i mal C-406/09, Realchemie Nederland, REU 2011, s. I-9773, punkt 38).

Artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001, som é&r relevant for provningen av forevarande fraga, har
samma systematik som artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen och har dessutom avfattats i néstintill
identiska ordalag. Med hénsyn till denna likvardighet dr det visentligt att i enlighet med skal 19 i
forordning nr 44/2001 sékerstélla kontinuiteten i tolkningen av dessa bada réttsakter (se, analogt, dom
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av den 23 april 2009 i mal C-167/08, Draka NK Cables m.fl., REG 2009, s. [-2377, punkt 20, och av den
14 maj 2009 i mal C-180/06, Ilsinger, REG 2009, s. I-3961, punkt 58, samt domen i det ovanndmnda
malet Zuid-Chemie, punkt 19).

Domstolen gjorde i punkt 24 i dom av den 13 juli 2006 i mal C-4/03, GAT (REG 2006, s. I-6509), en
vid tolkning av artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen for att sikerstélla dess dndamélsenliga verkan.
Domstolen fann att med hénsyn till den position som denna bestimmelse intar i konventionens
systematik och till dess syfte, &r behorighetsreglerna dari exklusiva och tvingande savil for enskilda
som for ratten.

Domstolen slog vidare fast att den exklusiva behorigheten enligt artikel 16.4 i Brysselkonventionen ska
kunna tillimpas oavsett i vilket processuellt ssmmanhang fragan om ett patents giltighet aktualiseras,
oberoende av om det anfors som rittslig grund for ett kdromal eller som en invindning, nér talan
vicks eller i ett senare skede av forfarandet (se domen i det ovanndmnda maélet GAT, punkt 25).

Domstolen preciserade dven att det vasentligt skulle 6ka risken for motstridiga avgoranden — vilket &r
precis vad konventionen syftar till att undvika — om konventionssystemet tillit andra domstolar &n
domstolarna i den stat dér ett patent meddelades att som en preliminér fraga avgora patents giltighet
(se domen i det ovanndmnda malet GAT, punkt 29).

Med hidnsyn till domstolens vida tolkning av artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen, till risken for
motstridiga avgoranden som denna bestdmmelse syftar till att undvika och till att innehallet i
artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001 é&r likvardigt med det i artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen,
sasom konstaterats i punkt 43 ovan, ska tillimpningen av behorighetsregeln i artikel 25 i férordning
nr 44/2001, som uttryckligen asyftar artikel 22 i férordningen, och av andra behorighetsregler, bland
annat de i artikel 31 i forordningen, anses kunna péaverkas av den sdrskilda verkan av artikel 22 led 4 i
forordningen, som berorts i punkt 44 ovan.

Domstolen ska foljaktligen prova huruvida den specifika riackvidden for artikel 22 led 4 i férordning
nr 44/2001, sasom den har tolkats av domstolen, aterverkar pa tillimpningen av artikel 31 i
forordningen i en saddan situation som den i det nationella malet, det vill siga en intrdngstalan dar det
som en prelimindr fraga i samband med en begidran om interimistisk atgird i form av ett
gransoverskridande intrangsforbud har gjorts géllande att ett europeiskt patent inte ar giltigt.

Enligt den hénskjutande domstolen avgér den domstol som har att avgora den preliminéra fragan inte
slutligt fragan om det aberopade patentets giltighet, utan gér en bedomning av hur den domstol som é&r
behorig enligt artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001 kommer att avgora malet och avslar begéran om
den interimistiska atgdrden om det foreligger en rimlig och icke forsumbar mojlighet att den behoriga
domstolen kommer att ogiltigforklara det aberopade patentet.

Under dessa omsténdigheter tycks det inte foreligga nagon sadan risk for motstridiga avgéranden som
ndmns i punkt 47 ovan. Det interimistiska beslut som fattas av den domstol som har att avgoéra den
prelimindra fragan foregriper inte avgorandet i sak av den domstol som é&r behorig enligt artikel 22 led
4 i forordning nr 44/2001. De skal som foranlett domstolen att géra en vid tolkning av behdrigheten
enligt artikel 22 led 4 i férordning nr 44/2001 fordrar inte att man i en sadan situation som den i det
nationella malet avstar fran att tillimpa artikel 31 i férordningen.

Vad som anforts foljer att fraga 2 ska besvaras pa foljande sétt. Artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001

ska tolkas s3, att den under sddana omsténdigheter som i det nationella malet inte utgér hinder for en
tillimpning av artikel 31 i samma férordning.
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Fragorna 3-6

Med hénsyn till svaret pa den andra fragan finns det inte anledning att besvara fragorna 3-6.

Rittegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

1)

2)

Artikel 6 led 1 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols
behorighet och om erkidnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade ska
tolkas sa, att om tva eller fler bolag etablerade i olika medlemsstater, i ett forfarande vid en
domstol i en av dessa medlemsstater, vart och ett separat anklagas for intrang i samma
nationella del av ett europeiskt patent — en del som ér i kraft i en annan medlemsstat — pa
grund av intrangsgorande handlingar rorande samma produkt, kan det medfora att
oforenliga domar meddelas som en foljd av att kiromalen provas i olika rittegangar i den
mening som avses i denna bestimmelse. Det ankommer pa den hinskjutande domstolen att
bedoma huruvida det faktiskt foreligger en sadan risk med hinsyn till alla relevanta
omstindigheter i malet.

Artikel 22 led 4 i forordning nr 44/2001 ska tolkas sa, att den under sadana omstindigheter
som i det nationella malet inte utgor hinder for en tillimpning av artikel 31 i samma
forordning.

Underskrifter
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