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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (nionde avdelningen)

den 8 september 2022 *

"Begdran om forhandsavgérande — Civilrattsligt samarbete — Domstols behorighet och
erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade — Forordning (EU)
nr 1215/2012 — Artikel 24 led 4 — Exklusiv behorighet — Behorighet i mél om registrering eller
giltighet av patent — Tillimpningsomrdde — Patentansdkan som getts in och patent som
beviljats i ett tredjeland — Stéllning som uppfinnare — Innehavare av ritten till en uppfinning”
I mal C-399/21,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Svea hovritt
(Sverige) genom beslut av den 17 juni 2021, som inkom till domstolen den 28 juni 2021, i malet

IRnova AB
mot
FLIR Systems AB,

meddelar

DOMSTOLEN (nionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden S. Rodin samt domarna L.S. Rossi och O. Spineanu-Matei
(referent),

generaladvokat: P. Pikamae,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— IRnova AB, genom P. Kenamets och F. Liining, jur. kand.,

— FLIR Systems AB, genom ]. Melander och O. T6rngren, advokater,

— Europeiska kommissionen, genom M. Gustafsson och S. Noé, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: svenska.

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

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 24 led 4 i Europaparlamentets och
radets forordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behorighet och om
erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade (EUT L 351, 2012, s. 1) (nedan
kallad Bryssel Ia-forordningen).

Begiran har framstéllts i ett mal mellan IRnova AB och FLIR Systems AB om vem som har battre
ritt till de uppfinningar som avses i de patentansdkningar som getts in och de patent som beviljats
i tredjeland.

Tillampliga bestimmelser

Bryssel la-forordningen
Skal 34 i Bryssel Ia-forordningen har foljande lydelse:

"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)], [radets] forordning
(EG) nr 44/2001 [av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och
verkstillighet av domar pa privatriattens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1)] och denna férordning bor
sakerstillas, och dvergangsbestimmelser bor darfor inforas. Likasa maste kontinuitet rada nér det
giller Europeiska unionens domstols tolkning av bestimmelserna i [konventionen av den
27 september 1968 om domstols behdrighet och om verkstillighet av domar pa privatrittens
omrade] och de forordningar som ersitter den.”

Artikel 1 i forordningen foreskriver foljande:

”1. Denna forordning &r tillamplig pa privatrattens omrade, oberoende av vilket slag av domstol

det ér fraga om. Den omfattar i synnerhet inte skattefragor, tullfragor eller forvaltningsrattsliga

fragor eller statens ansvar for handlingar eller underldtenhet vid utovandet av offentliga

maktbefogenheter (acta jure imperii).

2. Denna forordning ér inte tillamplig pa

a) fysiska personers rittsliga status, rattskapacitet eller réittshandlingsforméaga, makars
formogenhetsforhallanden eller forhallanden som enligt den lag som ar tillaimplig pa sddana
forhallanden har samma verkan som dktenskap,

b) konkurs, ackord och liknande forfaranden,

c) social trygghet,
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d) skiljeforfaranden,

e) underhallsskyldighet som har sin grund i familje-, sldktskaps-, dktenskaps- eller
svagerlagsforhallande,

f) testamenten och arv, inbegripet underhallsskyldighet som har sin grund i dodsfall.”

Kapitel II i forordningen, med rubriken "Domstols behorighet”, innehéller tio avsnitt. Artikel 4 i
forordningen, som &terfinns i avsnitt 1 i kapitel II, har rubriken ”"Allménna bestimmelser”.
Artikel 4.1 foreskriver foljande:

"Om inte annat foreskrivs i denna férordning, ska talan mot den som har hemvist i en medlemsstat
vackas vid domstol i den medlemsstaten, oberoende av i vilken stat han eller hon har medborgarskap.”

Enligt artikel 24 i forordningen, som ingar i avsnitt 6 i kapitel II, med rubriken “Exklusiv
behorighet”, giller foljande:

"Foljande domstolar i en medlemsstat ska, oberoende av var parterna har hemvist, ha exklusiv
behorighet:

4. Om talan, oavsett om det dr frdga om ett kdromal eller ett svaromal, avser registrering eller
giltighet av patent, varumérken, monster och liknande réttigheter for vilka kravs deposition
eller registrering, domstolarna i den konventionsstat diar deposition eller registrering har
begirts eller har dgt rum eller pa grund av bestimmelserna i en unionsréttsakt eller en
internationell konvention anses ha dgt rum.

Med forbehall for den behorighet som det europeiska patentverket har enligt den europeiska
patentkonventionen undertecknad i Miinchen den 5 oktober 1973, ska domstolarna i varje
medlemsstat ha exklusiv behorighet vid talan som angéar registreringen eller giltigheten av ett
europeiskt patent som har meddelats for den medlemsstaten.

Svensk rdtt

Patentlagen (1967:837)

17 § patentlagen (1967:837) foreskriver foljande:

"Pastar nagon infor patentmyndigheten battre rétt till uppfinningen &n sokanden och finnes saken
tveksam, ma patentmyndigheten foreldgga honom att viacka talan vid domstol inom viss tid vid
dventyr att pastaendet lamnas utan avseende vid patentansokningens fortsatta provning.

Ar tvist om bittre ritt till uppfinningen anhingig vid domstol, ma patentansékningen férklaras vilande
i avbidan pa att malet slutligt avgores.”

ECLI:EU:C:2022:648 3
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Av 18 § patentlagen framgér foljande:

"Visar nagon infor patentmyndigheten att han dger béttre ritt till uppfinningen &n s6kanden, skall
patentmyndigheten 6verfora ansokningen pa honom, om han yrkar det. Den som fir patentansokan
overford pa sig skall erldgga ny ansokningsavgift.

Yrkas overforing, ma ansokningen icke avskrivas, avslas eller bifallas forran yrkandet slutligt provats.”

153 § forsta stycket patentlagen anges foljande:

"Om ett patent har meddelats annan &n den som &r berittigad till patentet enligt 1 §, ska ritten pa
talan av den beréttigade overfora patentet pa honom eller henne. Bestimmelserna i 52 § sjatte stycket
ska tillimpas nér det géller tiden inom vilken talan ska véckas.

”

Vidare anges i 65 § forsta stycket patentlagen foljande:

"Patent- och marknadsdomstolen ar réitt domstol i mél och drenden enligt denna lag. Detsamma géller
i mal om béttre ritt till patentsokt uppfinning.

”»

Lagen (1978:152) om svensk domstols behorighet i vissa mdl pd patentrdttens omrdde m.m.

Lagen (1978:152) om svensk domstols behorighet i vissa mal pa patentrittens omrdde m.m.
grundar sig pa protokollet om behorighet och erkdnnande av avgoranden som ror rétten att
erhélla europeiskt patent (erkdnnandeprotokollet) av den 5 oktober 1973, som dr en bilaga till
konventionen om meddelande av europeiska patent, undertecknad i Miinchen den
5 oktober 1973.

I1§idenna lag foreskrivs foljande:

"Betrdffande mal dér talan fors mot sokande av ett europeiskt patent om béttre ratt till den patentsokta
uppfinningen i fraga om Sverige eller en annan stat som &r bunden av det till den europeiska
patentkonventionen den 5 oktober 1973 horande erkdnnandeprotokollet giller 2—6 och 8 §§. Med
fordragsslutande stat avses i detta fall en stat som dr bunden av ndimnda protokoll.”

Vidare anges i 2 § i samma lag f6ljande:

”Mal som avses i 1 § far upptagas av svensk domstol

1. om svaranden har hemvist i Sverige,

2. om kdranden har hemvist i Sverige och svaranden ej har hemvist i férdragsslutande stat.

3. om parterna har avtalat, skriftligen eller muntligen med skriftlig bekraftelse, att talan skall
vickas vid svensk domstol.”
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

IRnova och FLIR Systems, som dr verksamma inom sektorn for infrarod teknik, dr bolag med séte i
Sverige. De har tidigare haft en affarsrelation.

IRnova vickte talan vid Patent- och marknadsdomstolen den 13 december 2019 och yrkade bland
annat att den domstolen skulle faststélla att foretaget har béttre rétt till uppfinningarna enligt de
internationella patentansokningar — som senare foljdes upp av europeiska, amerikanska och
kinesiska patentansokningar — som FLIR gav in under aren 2015 och 2016, samt enligt de
amerikanska patent som beviljats FLIR pa grundval av de sistndmnda ansokningarna.

Som grund for talan anférde IRnova i huvudsak att uppfinningarna hade utvecklats av en av dess
anstéllda, och att denne darmed é&r att betrakta som uppfinnare eller i varje fall meduppfinnare.
IRnova hdvdade att foretaget darfor sdsom arbetsgivare intratt i uppfinnarens stille och var ratt
agare till dessa uppfinningar. FLIR hade dock i eget namn och utan att forvdrva uppfinningarna
eller pa annat vis vara berattigad dartill gett in de ansokningar som ndamns i punkten ovan.

Patent- och marknadsdomstolen forklarade sig behorig att prova IRnovas talan avseende de
uppfinningar som omfattas av ansékningarna om europeiskt patent. Daremot forklarade den sig
obehorig att prova yrkandet om foretagets pastadda ritt till de uppfinningar som avses med de
kinesiska och amerikanska patentansokningarna fran FLIR liksom de amerikanska patent som
beviljats FLIR, med motiveringen att yrkandet om faststillelse av vem som é&r uppfinnare av de
sistndmnda uppfinningarna har samband med registreringen och ogiltigheten av patenten. Med
héansyn till detta samband ansags tvisten omfattas av tillimpningsomradet for artikel 24 led 4 i
Bryssel Ia-forordningen och svensk domstol obehorig att prova den.

IRnova overklagade detta beslut om avvisning pad grund av bristande behorighet till den
hénskjutande domstolen, Svea hovritt (Sverige).

Enligt den hénskjutande domstolen omfattas tvisten av Bryssel Ia-forordningen, eftersom talan
syftar till att fa faststdllt att det foreligger en lagenlig ratt till en uppfinning och darfér ror
privatriattens omrdade. Den hdnskjutande domstolen fragar sig dock om svensk domstol ar
behorig att prova en tvist om faststillelse av en ritt till en uppfinning som foljer av en pastadd
stdllning som uppfinnare eller meduppfinnare. Enligt den domstolen foreskriver artikel 24 led 4 i
forordningen att domstolarna i den medlemsstat dér registrering har begérts eller har dgt rum ar
exklusivt behoriga om talan “avser registrering eller giltighet av patent”. Denna exklusiva
behorighet motiveras dels av att dessa domstolar har battre forutsattningar att prova mal dar
sjilva tvisten ror patentets giltighet eller forekomsten av en ansokan eller registrering, dels av att
meddelande av patent forutsdtter en atgidrd fran de nationella myndigheternas sida, vilket
indikerar att beviljandet av patent utgér utévande av nationell suverinitet. Aven om det framgar
av EU-domstolens praxis att en tvist som enbart giller fraigan om vem som ar innehavare av en
patentritt inte omfattas av denna exklusiva behorighet, ger denna réttspraxis ingen direkt
végledning nér det galler tillimpligheten av artikel 24 led 4 i forordningen i detta fall.

Enligt den hianskjutande domstolen kan den aktuella tvisten anses ha ett samband med patentets
registrering eller giltighet i den mening som avses i denna bestimmelse. For att identifiera
rattsinnehavaren till de uppfinningar som patentansokningarna eller patenten i fraga avser maste
man enligt den domstolen faststilla vem som gjort dessa uppfinningar. En sddan provning kraver
en tolkning av patentkraven samt en bedémning av vad respektive pastadd uppfinnare har bidragit
med vid uppfinningens tillkomst. Att avgora vem som é&r har ratt till en uppfinning kan darfor

ECLI:EU:C:2022:648 5



21

22

23

24

25

26

Dowm Av DEN 8. 9. 2022 — MAL C-399/21
IRNOVA

komma att omfatta bedomningar enligt den materiella patentritten av vilka bidrag i
utvecklingsarbetet som resulterat i nyhet och uppfinningshéjd och @ven fragor om skyddsomfang
i enlighet med registreringslandets patentratt. Det kan dirutover tilliggas att det &r en
ogiltighetsgrund att nagon som inte &r berdttigad dartill ansokt om patent.

Mot denna bakgrund beslutade Svea hovritt att vilandeforklara malet och stdlla féljande fraga till
EU-domstolen:

“Omlfattas en faststillelsetalan om béttre rétt, grundad pa ett pastdende om uppfinnarskap eller
meduppfinnarskap, till en uppfinning enligt nationella patentansokningar och patent registrerade
i en icke-medlem[s]stat av den exklusiva behorigheten enligt [artikel 24 led 4 i Bryssel
la-forordningen]?”

Provning av tolkningsfragan

Enligt domstolens fasta praxis ankommer det, enligt det forfarande for samarbete mellan
nationella domstolar och EU-domstolen som inforts genom artikel 267 FEUF, pa EU-domstolen
att ge den nationella domstolen ett anvindbart svar som gor det mojligt for den domstolen att
avgora det mal som den ska prova. I detta syfte kan EU-domstolen behova omformulera de
fragor som héanskjutits (dom av den 26 april 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Léngsta
tidsperiod for granskontroller vid de inre granserna), C-368/20 och C-369/20, EU:C:2022:298,
punkt 50 och dér angiven réttspraxis).

Aven om tolkningsfrigan i detta fall rér behérigheten att prova en tvist om férekomsten av en
lagenlig rdtt till uppfinningar som avses i nationella patentansokningar och patent registrerade i
ett tredjeland, foljer det av vad som anges i punkterna 17 och 18 ovan att talan vid den
hinskjutande domstolen enbart avser behorigheten for svensk domstol att prova en tvist om
forekomsten av en lagenlig rdtt till uppfinningar enligt kinesiska och amerikanska
patentansokningar och amerikanska patent.

Under dessa omsténdigheter ska den hanskjutande domstolen anses ha stillt sin tolkningsfraga for
att fa klarhet i huruvida artikel 24 led 4 i Bryssel Ia-forordningen ska tolkas sa, att den
bestimmelsen ér tillaimplig pa en tvist om faststéllande av, inom ramen for en talan som grundas
pa en pastadd stéllning som uppfinnare eller meduppfinnare, huruvida en person har ratt till vissa
uppfinningar som avses i patentansokningar som getts in och patent som beviljats i tredjeland.

For att besvara denna fraga ska det forst avgoras om en rittslig situation sdsom den aktuella, med
anknytning till ett tredjeland, omfattas av Bryssel la-forordningens tilliampningsomrade.

Tvisten i det nationella malet har uppstatt mellan tva bolag med séte i samma medlemsstat och
syftar till att faststdlla vem som har béttre rdtt till en rdttighet som ocksd uppstatt i den
medlemsstaten, namligen en ritt till de uppfinningar som avses med de i malet aktuella ingivna
patentansokningarna och beviljade patenten. Den enda utlindska anknytningen i denna tvist ar
att den bland annat géller patentansékningar som getts in och patent som beviljats i tredjeland,
ndrmare bestimt i Kina och Forenta staterna. Denna utlindska anknytning ar dock inte till en
medlemsstat.
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Domstolen har redan slagit fast att behorighetsreglerna i konventionen av den 27 september 1968
om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pa privatréttens omrade (nedan kallad
Brysselkonventionen) bara kan tillimpas om det finns en anknytning till ett annat land (dom av
den 1 mars 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, punkt 25).

Denna anknytning dr oftast svarandens hemvist men kan ocksa folja av tvistens foremal.
Domstolen har konstaterat att réttsforhallandets internationella karaktdr inte nodvéndigtvis
maste besta i att flera konventionsstater berors, till f6ljd av saken i mélet eller parternas respektive
hemvist. Den omstdndigheten att en konventionsstat och en tredjestat berors, till exempel med
anledning av att sokanden och en svarande har hemvist i den forstndmnda staten och de
omtvistade omstandigheterna dgde rum i den sistndmnda staten, kan ocksa ge rattsfoérhéallandet i
fraga en internationell karaktér, eftersom denna situation i konventionsstaten kan ge upphov till
fragor rorande faststdllandet av den internationella behorigheten for domstolar (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 1 mars 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, punkt 26).

Som framgar av skil 34 i Bryssel la-forordningen dr domstolens tolkning av bestimmelserna i
denna konvention och bestimmelserna i forordning nr 44/2001 (nedan kallad Bryssel
I-forordningen), som ersatte den, ocksa tillamplig pa bestaimmelserna i Bryssel Ia-férordningen,
som i sin tur ersatte Bryssel I-féorordningen, ndr dessa bestimmelser kan anses vara
"motsvarande” (se, for ett liknande resonemang, dom av den 10 juli 2019, Reitbauer m.fl.,
C-722/17, EU:C:2019:577, punkt 36 och dir angiven réttspraxis, och dom av den 12 maj 2021,
Vereniging van Effectenbezitters, C-709/19, EU:C:2021:377, punkt 23). Denna kontinuitet maste
ocksa sdkerstillas vid faststillandet av tillimpningsomradet for de behorighetsregler som
foreskrivs i dessa rdttsliga instrument.

Eftersom tvisten i det nationella malet, mellan tva enskilda parter, ror existensen av en lagenlig
ratt till vissa uppfinningar, omfattas den av begreppet "pa privatréittens omrade” i den mening
som avses i artikel 1.1 i Bryssel la-forordningen. Tvisten hor inte heller till de omraden som ér
undantagna fran forordningens tillimpning och som nédmns i artikel 1.2 i forordningen.

Av detta foljer att en sddan rittslig situation som i det nationella malet, som har en utlindsk
anknytning till ett tredjeland, omfattas av tillimpningsomradet for Bryssel la-forordningen.

For det andra ska det prévas huruvida artikel 24 led 4 i Bryssel Ia-forordningen éar tillamplig pa en
tvist sasom den aktuella om faststillande, inom ramen for en talan som grundas pa en pastadd
stillning som uppfinnare eller meduppfinnare, av huruvida en person har ritten till de
uppfinningar som avses i patentansokningar som getts in och i patent som meddelats i tredjeland.

Enligt den bestimmelsen ska, om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumaérken,
monster och liknande réttigheter 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 unionsrittsakt eller en internationell konvention anses ha &gt rum ha
exklusiv behorighet oberoende av var parterna har hemvist.

Det framgar av lydelsen av den bestimmelsen att domstolarna i den medlemsstat dir deposition

eller registrering av ett patent har ansokts om, har gjorts eller anses ha gjorts ar exklusivt
behoriga i fradgor som ror registrering eller giltighet av patent.
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I forevarande fall dr det, sdsom redan konstaterats i punkt 26 ovan, inte i en medlemsstat som de
aktuella patentansokningarna har lamnats in och de berérda patenten beviljats, utan i tredjeland —
nidrmare bestdmt i Forenta staterna och Kina. Eftersom artikel 24 led 4 i Bryssel la-férordningen
inte reglerar denna situation kan den bestimmelsen inte anses tillimplig pa det nationella malet.

Vidare dr en sadan tvist som den aktuella under alla omstédndigheter inte en tvist om "registrering
eller giltighet av patent” i den mening som avses i artikel 24 led 4 i Bryssel la-forordningen. Det ar
déarfor inte nodvéandigt att de domstolar som har en materiell och rittslig nérhet till registret
forbehalls provningen av tvisten, i enlighet med det syfte som efterstravas med ndmnda
bestémmelse, med motiveringen att de domstolarna har béttre forutséttningar att prova fall dar
tvisten ror rattighetens giltighet eller huruvida sjalva depositionen eller registreringen av
rattigheten verkligen har dgt rum (se, for ett liknande resonemang, dom av den 5 oktober 2017,
Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punkt 33 och dir angiven réttspraxis).

Eftersom artikel 24 led 4 i Bryssel la-férordningen i sak aterger innehallet i artikel 22 led 4 i Bryssel
I-forordningen, som i sin tur aterspeglar systematiken i artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen, ska,
sasom péapekats i punkt 29 ovan, kontinuiteten i tolkningen av dessa bestimmelser sidkerstillas (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16,
EU:C:2017:738, punkt 30).

Det foljer av fast réttspraxis att begreppet talan som “avser registrering eller giltighet av patent” i
nidmnda bestdimmelser dr ett sjilvstindigt begrepp som ska tillimpas enhetligt i alla
medlemsstater (dom av den 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punkt 19,
dom av den 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punkt 14, och dom av den
5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punkt 31).

Det begreppet ska inte ges en mer vidstrickt tolkning dn vad som krdvs med hdnsyn till dess
malsittning, eftersom artikel 24 led 4 i Bryssel la-férordningen leder till att parterna frantas den
mojlighet att vilja forum som de annars skulle ha haft och i vissa fall till att de maste fora talan
vid en domstol som inte d&r domstolen dir nidgondera parten har hemvist (se for ett liknande
resonemang, betraffande artikel 16 led 4 i Brysselkonventionen och artikel 22 led 4 i Bryssel
I-forordningen, dom av den 26 mars 1992, Reichert och Kockler, C-261/90, EU:C:1992:149,
punkt 25, och dom av den 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738,
punkt 32 och dir angiven rdttspraxis). Denna sérskilda behorighetsregel ska darfor tolkas
restriktivt (dom av den 10 juli 2019, Reitbauer m.fl., C-722/17, EU:C:2019:577, punkt 38).

Domstolen har slagit fast att en talan ska anses "avse registrering eller giltighet av patent” i den
mening som avses i artikel 24 led 4 i Bryssel Ia-férordningen i de fall d& exklusiv behoérighet for
domstolarna i den medlemsstat ddr patentet beviljats dr motiverad med héansyn till att de
domstolarna har béttre forutsdttningar att prova fall dér tvisten ror ett patents giltighet eller
upphorande, huruvida depositionen eller registreringen av patentet verkligen har dgt rum eller
havdandet av en prioritetsrdtt med stod av en tidigare ansokan. Om en tvist ddremot inte ror
patentets giltighet eller huruvida deposition eller registrering dgt rum, omfattas tvisten inte av
denna bestimmelse (dom av den 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326,
punkterna 24 och 25, dom av den 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punkterna 15
och 16, och dom av den 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738,
punkt 33 och dér angiven réttspraxis).
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I detta sammanhang har domstolen slagit fast att en talan som endast ror fraigan om vem som ar
innehavare av ett patent eller huruvida en person korrekt har registrerats som innehavare av ett
varumadrke inte omfattas av denna regel om exklusiv behorighet (dom av den 15 november 1983,
Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punkt 26, och dom av den 5 oktober 2017, Hanssen
Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, punkterna 35-37 och 43). Domstolen har i detta
avseende klargjort att fragan om vilken personlig egendom en immateriell réttighet hor till i regel
inte har ndgon materiell eller rattslig anknytning till den plats dér réttigheten har registrerats
(dom av den 5 oktober 2017, Hanssen Beleggingen, Hanssen Beleggingen, C-341/16,
EU:C:2017:738, punkt 37).

I detta fall géller tvisten inte forekomsten av en patentansokan eller beviljandet av ett patent, och
inte heller ett patents giltighet eller upphorande eller hivdandet av en prioritetsritt med stod av
en tidigare ansokan, utan huruvida FLIR ska anses ha rétten till de berérda uppfinningarna eller
till en del av dem.

For det forsta konstaterar domstolen att fragan om vem som &ger de berérda uppfinningarna,
vilket inbegriper fragan om vem som é&r uppfinnare, inte rér ansdkan om en immateriell rattighet
eller réittigheten som sadan, utan foremalet for réttigheten. Sasom erinras om i punkt 41 ovan har
domstolen slagit fast att fragan om vilken personlig egendom en immateriell rattighet hor till i
regel inte har nagon materiell eller rittslig anknytning till den plats dar réttigheten har
registrerats som skulle motivera en tillimpning av regeln om exklusiv behorighet i artikel 24 led 4
i Bryssel Ia-forordningen. Detta 6vervigande ér dven relevant, atminstone, nér fragan endast avser
foremalet for rattigheten, det vill siga uppfinningen.

For det andra ska det noteras att fraigan om vem som ar uppfinnare, vilken ér den enda fragan i det
nationella malet, ar en prejudiciell fraga och dérfor skild fran den om huruvida en patentansékan
har ldmnats in eller ett patent beviljats.

Malet ror inte heller giltigheten av en sddan ansdkan utan syftar enbart till att faststilla rétten till
sjdlva uppfinningarna i frdga. Den omstédndigheten, som den hinskjutande domstolen har
framhallit, att avsaknad av rétt till en uppfinning kan utgora en grund for att ansokan ska avslas,
ar séledes inte relevant vad géller behorigheten att prova tvister om stédllningen som uppfinnare.

For det tredje ar den prejudiciella frigan om vem som &r uppfinnare ocksa skild fran den om
giltigheten av det beviljade patentet. Den sistndmnda fragan behandlas inte i det nationella malet.
Aven om en precisering av vem som dr uppfinnare innebir, sdsom den hinskjutande domstolen
angett, en granskning av patentkraven i den aktuella patentansokan eller det aktuella patentet i
syfte att faststdlla varje medarbetares bidrag till uppfinningen, ror denna granskning inte
uppfinningens patenterbarhet.

Den omsténdigheten att en granskning av patentkraven i det aktuella patentet eller den aktuella
patentansokan kan behova goras utifran den materiella patentritten i det land dar ansokan
lamnades in eller patentet beviljades fordrar inte heller att regeln om exklusiv behorighet i
artikel 24 led 4 i Bryssel Ia-forordningen ska tillimpas.

Det récker att papeka att en tvist om patentintrang ocksa forutsitter en férdjupad bedémning av
det skydd som patentet ger enligt patentritten i det land dér patentet beviljades. Domstolen har
redan slagit fast att en sddan tvist, i avsaknad av den erforderliga materiella eller réttsliga
ndrheten till platsen for registrering av den berérda immateriella rattigheten, inte omfattas av
den exklusiva behorigheten for domstolarna i denna medlemsstat, utan av den allménna
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behorigheten for domstolarna i den medlemsstat dar svaranden har sin hemvist, i enlighet med
artikel 4.1 i Bryssel Ila-férordningen (se, for ett liknande resonemang, dom av den
15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, punkt 23, och dom av den 13 juli 2006,
GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punkt 16).

Mot bakgrund av det ovan anforda ska tolkningsfragan besvaras enligt foljande. Artikel 24 led 4 i
Bryssel Ia-forordningen ska tolkas s4, att den inte ér tillamplig pa en tvist, inom ramen for en talan
som grundas pa en pastadd stéllning som uppfinnare eller meduppfinnare, om faststillandet av
huruvida en person har ritt till vissa uppfinningar som avses i patentansokningar som getts in
och patent som beviljats i tredjeland.

Riéttegangskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (nionde avdelningen) féljande:

Artikel 24 led 4 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1215/2012 av den
12 december 2012 om domstols behorighet och om erkidnnande och verkstillighet av
domar pa privatrittens omrade

ska tolkas sa, att den inte ir tillimplig pa en tvist, inom ramen for en talan som grundas pa
en pastadd stillning som uppfinnare eller meduppfinnare, om faststillandet av huruvida en

person har ritt till vissa uppfinningar som avses i patentansokningar som getts in och patent
som beviljats i tredjeland.

Rodin Rossi Spineanu-Matei

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 8 september 2022.

A. Calot Escobar S. Rodin
Justitiesekreterare Ordférande pa nionde avdelningen
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