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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksis jaosto)

8 pdivdnd syyskuuta 2022 *

Ennakkoratkaisupyyntd — Oikeudellinen yhteisty6 yksityisoikeudellisissa asioissa —
Tuomioistuimen toimivalta sekd tuomioiden tunnustaminen ja tdytantoonpano siviili- ja
kauppaoikeuden alalla — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — 24 artiklan 4 alakohta —
Yksinomainen toimivalta — Toimivalta patentin rekisterdintia tai patevyytta koskevassa asiassa —
Soveltamisala — Kolmannessa valtiossa jatetty patenttihakemus ja sielld myonnetty patentti —
Keksijan asema — Keksintoon liittyvan oikeuden haltija

Asiassa C-399/21,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Svea hovritt
(Svean hovioikeus, Ruotsi) on esittinyt 17.6.2021 tekemaillddn paatokselld, joka on saapunut
unionin tuomioistuimeen 28.6.2021, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
IRnova AB
vastaan
FLIR Systems AB,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (yhdeksis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Rodin sekd tuomarit L.S. Rossi ja
O. Spineanu-Matei (esitteleva tuomari),

julkisasiamies: P. Pikamae,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssi esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittidneet

— IRnova AB, edustajinaan P. Kenamets ja F. Liining, jur. kand.,

— FLIR Systems AB, edustajinaan J. Melander ja O. Torngren, advokater,

— Euroopan komissio, asiamiehinddn M. Gustafsson ja S. Noé,

* Oikeudenkéyntikieli: ruotsi.
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padtettyddn julkisasiamiestd kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee tuomioistuimen toimivallasta sekéd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1) (jaljempana
Bryssel I a -asetus) 24 artiklan 4 alakohdan tulkintaa.

Tama pyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat IRnova AB ja FLIR Systems AB ja jossa on
kyse sen ratkaisemisesta, kenelld on parempi oikeus kolmannessa valtiossa jatetyissd
patenttihakemuksissa ja sielld myonnetyissd patenteissa tarkoitettuihin keksint6ihin.

Asiaa koskevat oikeussaannot

Bryssel I a -asetus
Bryssel I a -asetuksen johdanto-osan 34 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Olisi varmistettava jatkuvuus [tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tdytdntoonpanosta
yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdyn] yleissopimuksen [(EYVL 1972, L 299, s. 32)],
[tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja tdytdntoonpanosta siviili- ja
kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston] asetuksen (EY) N:o 44/2001 [(EYVL 2001,
L 12, s. 1)] ja tdmdn asetuksen valilld, minka vuoksi olisi sdddettava siirtymésdédnnoksistd. Saman
jatkuvuuden olisi koskettava myos Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintaa [tuomioistuimen
toimivallasta sekd tuomioiden tdytdntoonpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdystd]
yleissopimuksesta ja sen korvaavista asetuksista.”

Kyseisen asetuksen 1 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Tétd asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, riippumatta siitd, millaisessa

tuomioistuimessa niitd kasitellddn. Sitd ei erityisesti sovelleta vero- tai tulliasioihin eika

hallinto-oikeudellisiin asioihin eikd valtion vastuuseen teoista ja laiminlyonneistd, jotka on tehty

julkista valtaa kaytettdessa (acta iure imperii).

2. Tétd asetusta ei sovelleta

a) luonnollisten henkiloiden oikeudelliseen asemaan, oikeuskelpoisuuteen tai
oikeustoimikelpoisuuteen eikd myoskddn aviovarallisuussuhteisiin tai sellaisiin suhteisiin
liittyviin varallisuussuhteisiin, joilla niihin sovellettavan lain mukaan katsotaan olevan

avioliittoon verrattavia vaikutuksia;

b) konkurssiin, maksukyvyttomén yrityksen tai muun oikeushenkilon selvitysmenettelyyn,
akordiin tai muihin niihin rinnastettaviin menettelyihin;

¢) sosiaaliturvaan;
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d) valimiesmenettelyyn;
e) elatusvelvoitteisiin, jotka johtuvat perhe-, sukulaisuus-, avio- tai lankoussuhteesta;
f) perintoon ja testamenttiin, kuolemasta johtuvat elatusvelvoitteet mukaan lukien.”

Mainitun asetuksen II luku, jonka otsikko on "Toimivalta”, sisdltdd kymmenen jaksoa. Kyseisen
asetuksen II luvun 1 jaksoon, jonka otsikko on ”Yleiset sddnnokset”, sisdltyvdn
4 artiklan 1 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

"Kanne sellaista henkilod vastaan, jolla on kotipaikka jdsenvaltiossa, nostetaan hédnen
kansalaisuudestaan riippumatta tuon jadsenvaltion tuomioistuimessa, jollei tdmén asetuksen
sadnnoksistd muuta johdu.”

Bryssel I a -asetuksen II luvun 6 jaksoon, jonka otsikko on "Yksinomainen toimivalta”, sisdltyvian
24 artiklan sanamuoto on seuraava:

"Seuraavilla jdsenvaltion tuomioistuimilla on asianosaisten kotipaikasta riippumatta
yksinomainen toimivalta:

4) asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten tallettamista tai
rekisterointid edellyttdvien oikeuksien rekisterdintid tai patevyyttd, riitautettiinpa kyseinen
rekisterdinti tai pétevyys kanteella tai oikeudenkdyntiviitteelld, sen jdsenvaltion
tuomioistuimilla, jossa tallettamista tai rekisterointia on haettu tai tallettaminen tai
rekisterdinti on tapahtunut tai jossa se unionin séddoksen tai kansainvilisen yleissopimuksen
madrdysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi.

Rajoittamatta eurooppapatenttien myontdmisestd Miinchenissd 5 pédivdand lokakuuta 1973
allekirjoitetun yleissopimuksen mukaista Euroopan patenttiviraston toimivaltaa jokaisen
jasenvaltion tuomioistuimet ovat yksinomaisesti toimivaltaisia tutkimaan kaikki kyseisen
jasenvaltion osalta myoOnnettyjen eurooppapatenttien rekisterdintid tai péatevyytta koskevat
asiat;

”

Ruotsin oikeus

Patenttilaki (1967:837)

Patenttilain (1967:837) (patentlagen (1967:837)) 17 §:ssd sdddetdén seuraavaa:

"Jos joku vdittdad patenttiviranomaiselle, ettd hénelld on parempi oikeus keksintoon kuin hakijalla, ja
mikdli asiaa pidetddn episelvdnd, patenttiviranomainen voi kehottaa héntd nostamaan kanteen
tuomioistuimessa maédrdatyn ajan kuluessa silld uhalla, ettd vditettd ei oteta huomioon
patenttihakemusta edelleen késiteltdessa.

Jos riita-asia paremmasta oikeudesta keksintoon on vireilla tuomioistuimessa, patenttihakemuksen
kasittely voidaan keskeyttda siihen asti, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.”

ECLI:EU:C:2022:648 3
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Kyseisen lain 18 §:ssd sdddetddn seuraavaa:

"Jos joku néyttdd patenttiviranomaiselle, ettd hanelld on parempi oikeus keksintoon kuin hakijalla,
patenttiviranomaisen tulee hdnen vaatimuksestaan siirtdd hakemus hédnelle. Sen, jolle hakemus
siirretddn, on suoritettava uusi hakemusmaksu.

Jos asiassa vaaditaan hakemuksen siirtdmistd, hakemusta ei saa jattdd sillensd, hylata tai hyvaksya
ennen kuin vaatimus on lopullisesti ratkaistu.”

Patenttilain 53 §:n 1 momentissa sadadetdan seuraavaa:

"Jos patentti on myodnnetty muulle kuin 1 §:n mukaan siihen oikeutetulle, tuomioistuimen on
patenttiin oikeutetun kanteesta siirrettdva patentti hénelle. Kanteen vireillepanoajan osalta on
noudatettava, mitd 52 §:n 6 momentissa sdddetdan.

»

Kyseisen lain 65 §:n 1 momentissa sdddetddn seuraavaa:

"Patent- och marknadsdomstolen [patentti- ja markkinatuomioistuin, Ruotsi] on toimivaltainen
tuomioistuin téssa laissa tarkoitetuissa asioissa. Tama koskee myos asioita, joissa on kyse paremmasta
oikeudesta keksintdon, jolle on haettu patenttia.

”

Ruotsin tuomioistuinten toimivallasta tietyissd asioissa patenttioikeuden alalla ym. annettu laki
(1978:152)

Ruotsin tuomioistuinten toimivallasta tietyissd asioissa patenttioikeuden alalla ym. annetun lain
(1978:152) (lagen (1978:152) om svensk domstols behorighet i vissa mal pa patentrattens omrade
m.m.) perustuu eurooppapatentin saantioikeudesta koskevasta toimivallasta ja pédtosten
tunnustamisesta 5.10.1973 tehtyyn poytéikirjaan (tunnustamispoytékirja), joka on liitetty
eurooppapatenttien myontiamisestd tehtyyn yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu
Miinchenissa 5.10.1973.

Kyseisen lain 1 §:ssd sdddetddn seuraavaa:

”Asioissa, joissa on nostettu kanne eurooppapatentin hakijaa vastaan ja jotka koskevat parempaa
oikeutta keksintoon, jolle on haettu patenttia, Ruotsissa tai muussa valtiossa, jota sitoo 5.10.1973
tehtyyn Euroopan patenttisopimukseen liitetty tunnustamispoytékirja, sovelletaan 2-6 ja 8 §:da.
Sopimusvaltiolla tarkoitetaan tdssa sellaista valtiota, jota kyseinen poytakirja sitoo.”

Mainitun lain 2 §:n sanamuoto on seuraava:

"Edelld 1 §:ssé tarkoitetut asiat voidaan késitelld Ruotsin tuomioistuimissa

1. jos vastaajan kotipaikka on Ruotsissa

2. jos kantajan kotipaikka on Ruotsissa ja vastaajan kotipaikka ei ole sopimusvaltiossa
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3. jos asianosaiset ovat tehneet kirjallisen sopimuksen tai suullisen sopimuksen, joka on
vahvistettu kirjallisesti, siitd, ettd kanne nostetaan Ruotsin tuomioistuimissa.”

Piadasia ja ennakkoratkaisukysymys

IRnova ja FLIR Systems, jotka toimivat infrapunateknologian alalla, ovat yhtioitd, joiden
kotipaikka on Ruotsissa. Ne olivat aiemmin liikekumppaneita.

IRnova nosti 13.12.2019 kanteen Patent- och marknadsdomstolenissa ja vaati kyseistd
tuomioistuinta muun muassa vahvistamaan, ettd IRnovalla on parempi oikeus FLIRin vuosina
2015 ja 2016 jattamissd kansainvilisissd patenttihakemuksissa — joita seurasivat myohemmin
eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset patenttihakemukset — tarkoitettuihin keksintoihin
sekd niihin keksintoihin, joiden osalta FLIRille oli myonnetty yhdysvaltalaiset patentit edelld
mainittujen hakemusten perusteella.

IRnova esitti kanteensa tueksi pédasiallisesti, ettd yksi sen tyontekijoistd oli kehittdnyt kyseiset
keksinnot, joten hidntd on pidettdva keksijand tai ainakin yhteiskeksijand. IRnova viitti siten
saaneensa tyOnantajana keksijian aseman ja ettd sitd oli pidettivd kyseisten keksintojen
omistajana. FLIR oli kuitenkin jattinyt edellisessi kohdassa mainitut hakemukset omissa
nimissddn siitd huolimatta, ettd se ei ollut hankkinut keksintoja tai ettd silld olisi muutenkaan
ollut oikeutta jattaa hakemuksia.

Patent- och marknadsdomstolen totesi olevansa toimivaltainen tutkimaan IRnovan kanteen silta
osin kuin se koski eurooppapatenttihakemubksissa tarkoitettuja keksintoja. Sitd vastoin se katsoi,
ettei silla ollut toimivaltaa tutkia vaatimusta, joka koski IRnovan viitettyd oikeutta FLIRin
kiinalaisissa ja yhdysvaltalaisissa patenttihakemuksissa tarkoitettuihin keksintoihin tai niihin
keksintoihin, joiden osalta FLIRille oli myonnetty yhdysvaltalaiset patentit, silld perusteella, ettad
vaatimus sen vahvistamisesta, kuka viimeksi mainitut keksinnét on tehnyt, liittyy patenttien
rekisterdintiin tai pdtevyyteen. Tdmia yhteys huomioon ottaen kyseessd olevan riita-asian
katsottiin kuuluvan Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan soveltamisalaan, eivatka
Ruotsin tuomioistuimet siten olleet toimivaltaisia tutkimaan asiaa.

IRnova teki kyseisestd paatoksestd, jolla vaatimus jatettiin tutkimatta puuttuvan toimivallan
vuoksi, valituksen ennakkoratkaisua pyytdneeseen tuomioistuimeen eli Svea hovrittiin (Svean
hovioikeus, Ruotsi).

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan kyseinen riita-asia kuuluu Bryssel I a
-asetuksen soveltamisalaan, koska kanteella pyritddn saamaan vahvistetuksi se, ettd keksintoon
on lakisdateinen oikeus, ja se kuuluu siten siviili- ja kauppaoikeuden alaan. Ennakkoratkaisua
pyytdnyt tuomioistuin pohtii kuitenkin, onko Ruotsin tuomioistuimilla toimivalta ratkaista
riita-asia, jossa pyritddn vahvistamaan oikeus keksintoon keksijan tai yhteiskeksijan véitetyn
aseman perusteella. Kyseisen tuomioistuimen mukaan Bryssel I a -asetuksen
24 artiklan 4 alakohdassa sdddetddn, ettd asiassa, joka koskee patentin “rekisterdintid tai
patevyyttd”, sen jasenvaltion tuomioistuimilla, jossa rekisterdintid on haettu tai jossa se on
tapahtunut, on yksinomainen toimivalta. Tétd yksinomaista toimivaltaa on perusteltu yhtéalta
silld, ettd ndilld tuomioistuimilla on parhaat edellytykset ratkaista tapaukset, joissa itse riita
koskee patentin pétevyyttd tai patentin hakemista tai rekisterdintid, ja toisaalta silld, ettd
patenttien myontdminen edellyttdd kansallisten viranomaisten toimia, mikd osoittaa, ettd
patentin myontdminen merkitsee kansallisen suvereniteetin harjoittamista. Vaikka unionin

ECLI:EU:C:2022:648 5



20

21

22

23

24

Tuomio 8.9.2022 — Asia C-399/21
IRNOVA

tuomioistuimen oikeuskdytannostéd ilmenee, etté riita-asia, joka koskee pelkéstddn sitd, kuka on
patenttioikeuden haltija, ei kuulu edelld mainitun yksinomaisen toimivallan piiriin, téstd
oikeuskaytinnostd ei kuitenkaan ilmene suoria ohjeita siltd osin kuin on kyse mainitun
24 artiklan 4 alakohdan sovellettavuudesta nyt késiteltdvéssé asiassa.

Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan on mahdollista katsoa, ettd sen
késiteltavana olevalla riita-asialla on yhteys patentin rekisterointiin tai pétevyyteen kyseisessd
sadnnoksessd tarkoitetulla tavalla. Sen yksiloimiseksi, kenelld on oikeus kyseessd olevissa
patenttihakemuksissa tai patenteissa tarkoitettuihin keksint6ihin, on kyseisen tuomioistuimen
mukaan selvitettdvd, kuka ndméd keksinnot on tehnyt. Téllainen tutkinta edellyttaa
patenttivaatimusten tulkintaa sekd sen arvioimista, missd madadrin kukin vditetty keksija on
myotavaikuttavat keksinnon syntymiseen. Sen ratkaiseminen, kenelld on oikeus keksint66n, voi
siten kasittdd aineellisen patenttioikeuden nojalla tehtévid arviointeja siitd, mitkd panokset
kehittdmistyossd ovat johtaneet uutuuteen tai keksinnollisyyteen, seka kysymyksid, jotka koskevat
rekisterdintivaltion patenttioikeudessa sdddettyd patenttisuojan laajuutta. Lisdksi se, ettd
patentinhakijalla ei ole oikeutta tehda patenttihakemusta, on mitattomyysperuste.

Tassa tilanteessa Svea hovratt padtti lykatd asian késittelyd ja esittdd unionin tuomioistuimelle
seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Kuuluuko sellainen vahvistuskanne, joka perustuu viitteeseen keksijyydestd tai
yhteiskeksijyydestd ja joka koskee parempaa oikeutta kansallisissa patenttihakemuksissa ja
muualla  kuin jdsenvaltiossa rekisterdidyissd  patenteissa  tarkoitettuun keksintoon,
[Bryssel I a -asetuksen] 24 artiklan 4 alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen toimivallan piiriin?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskdytannon mukaan kansallisten tuomioistuinten ja
unionin tuomioistuimen valille SEUT 267 artiklalla luodussa yhteistydmenettelyssd unionin
tuomioistuimen tehtédvdnd on antaa kansalliselle tuomioistuimelle hyddyllinen vastaus, jonka
perusteella kansallinen tuomioistuin voi ratkaista siind vireilld olevan asian. Unionin
tuomioistuimen on titd silmalla pitden tarvittaessa muotoiltava sille esitetyt kysymykset uudelleen
(tuomio 26.4.2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Sisdrajavalvonnan enimmadiskesto),
C-368/20 ja C-369/20, EU:C:2022:298, 50 kohta oikeuskdyténtoviittauksineen).

Vaikka kysymys nyt kisiteltdvissd asiassa koskee toimivaltaa tutkia riita-asia, joka koskee
lakisddteista oikeutta keksintoihin, joita tarkoitetaan kansallisissa patenttihakemuksissa ja
kolmannessa valtiossa rekisteroidyissd patenteissa, timén tuomion 17 ja 18 kohdassa esitetysta
seuraa, ettd ennakkoratkaisua pyytdneessd tuomioistuimessa nostettu kanne koskee yksinomaan
Ruotsin tuomioistuinten toimivaltaa ratkaista riita-asia, joka koskee lakisddteistd oikeutta
keksintoihin, joita tarkoitetaan kiinalaisissa ja yhdysvaltalaisissa patenttihakemuksissa seka
yhdysvaltalaisissa patenteissa.

Nain ollen on katsottava, ettd ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellaan
lahinnd, onko Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, ettd sitd sovelletaan
riita-asiaan, jossa pyritddn keksijan tai yhteiskeksijan vditettyyn asemaan perustuvan kanteen
yhteydessd ratkaisemaan, onko henkilolld oikeus kolmansissa valtioissa jétetyissd
patenttihakemuksissa ja niissd myonnetyissd patenteissa tarkoitettuihin keksintoihin.

6 ECLL:EU:C:2022:648



25

26

27

28

29

30

31

Tuomio 8.9.2022 — Asia C-399/21
IRNOVA

Tahan kysymykseen vastaamiseksi on ensinnédkin ratkaistava, kuuluuko padasiassa kyseessé olevan
kaltainen oikeudellinen tilanne, jolla on liityntd kolmanteen valtioon, Bryssel I a -asetuksen
soveltamisalaan.

Padasiassa kyseessd oleva riita on néet syntynyt kahden sellaisen yhtion vililld, joiden kotipaikka
on samassa jasenvaltiossa, ja sen tarkoituksena on ratkaista, kuka on kyseisessé jasenvaltiossa eli
Ruotsissa syntyneen oikeuden haltija, toisin sanoen kenelld on oikeus pédasiassa kyseessa olevissa
patenttihakemuksissa ja patenteissa tarkoitettuihin keksintoihin. Ainoa kansainvilinen liityntd
tdssd riita-asiassa on se, ettd se koskee myos kolmansissa valtioissa eli Kiinassa ja Yhdysvalloissa
jatettyja patenttihakemuksia ja niissi myonnettyjd patentteja. Tdmé kansainvilinen liityntd ei
kuitenkaan koske jdsenvaltiota.

Téltd osin on muistutettava, ettd oikeuskdytinnossd on jo todettu, ettd tuomioistuimen
toimivallasta sekd tuomioiden tédytdntoonpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdyn
yleissopimuksen (jiljempdnd Brysselin yleissopimus) toimivaltasddantojen soveltaminen
edellyttad, ettd asia ei ole pelkdstddan sopimusvaltion sisdinen (tuomio 1.3.2005, Owusu,
C-281/02, EU:C:2005:120, 25 kohta).

Kansainvilinen liityntd johtuu useimmiten vastaajan kotipaikasta, mutta se voi johtua myds
oikeudenkédynnin kohteesta. Unionin tuomioistuin on ndet katsonut tiltd osin, ettd kyseessd
olevan oikeussuhteen kansainvilisen luonteen ei vilttamétta tarvitse perustua siihen, ettd
oikeusriidan aineellisten seikkojen tai sen asianosaisten kotipaikkojen perusteella se liittyy useaan
sopimusvaltioon. Kyseessd olevaa oikeussuhdetta voidaan pitdd luonteeltaan kansainvélisend
myos siksi, ettd se liittyy sopimusvaltioon ja kolmanteen valtioon esimerkiksi, koska kantajalla ja
yhdelld vastaajalla on kotipaikka sopimusvaltiossa ja riidanalaiset tosiseikat ovat tapahtuneet
kolmannessa valtiossa, koska téllaisen tilanteen takia sopimusvaltiossa saattaa syntya
tuomioistuinten kansainvilisen toimivallan maarittelyd koskevia kysymyksida (ks. vastaavasti
tuomio 1.3.2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, 26 kohta).

Kuten Bryssel I a -asetuksen johdanto-osan 34 perustelukappaleesta lisdksi ilmenee, unionin
tuomioistuimen esittdma tulkinta Brysselin yleissopimuksen ja asetuksen N:o 44/2001
(jaljempand Bryssel I -asetus), jolla kyseinen yleissopimus on korvattu, sidnnoistd pitee myos
Bryssel I a -asetuksen, jolla puolestaan on korvattu Bryssel I -asetus, sddntoihin, kun kyseisten
sddntojen voidaan katsoa vastaavan toisiaan (ks. vastaavasti tuomio 10.7.2019, Reitbauer ym.,
C-722/17, EU:C:2019:577, 36 kohta oikeuskédytantoviittauksineen ja tuomio 12.5.2021,
Vereniging van Effectenbezitters, C-709/19, EU:C:2021:377, 23 kohta). Tami jatkuvuus on
varmistettava my0s siltd osin  kuin on kyse ndilld oikeusvalineilld vahvistettujen
toimivaltasddntojen soveltamisalan madrittdmisesta.

Tamain tdismennyksen jilkeen on vield todettava, ettd sen vuoksi, ettd kahden yksityisen osapuolen
vdlinen padasia koskee keksintoihin liittyvan lakisddteisen oikeuden olemassaoloa, se on Bryssel I a
-asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu siviili- ja kauppaoikeudellinen asia. Liséksi on
todettava, ettd kyseinen riita-asia ei kuulu asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin
asioihin, jotka jaavit asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Edelld esitetystd seuraa, ettd pddasiassa kyseessd olevan kaltainen oikeudellinen tilanne, jolla on
liityntd kolmanteen valtioon, kuuluu Bryssel I a -asetuksen soveltamisalaan.
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Toiseksi on tarkasteltava, sovelletaanko Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa pddasiassa
kyseessd olevan kaltaiseen riita-asiaan, jossa pyritddn keksijan tai yhteiskeksijan vaitettyyn
asemaan perustuvan kanteen yhteydessd ratkaisemaan, onko henkilolld oikeus kolmansissa
valtioissa jétetyissd patenttihakemuksissa ja niissi myOnnetyissd patenteissa tarkoitettuihin
keksintoihin.

Kyseisessd sadnnoksessd sdddetddn, ettd asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai
muiden senkaltaisten tallettamista tai rekisterdintid edellyttdvien oikeuksien rekisterdintia tai
patevyyttd, sen jdsenvaltion tuomioistuimilla, jossa tallettamista tai rekisterdintid on haettu tai
tallettaminen tai rekisterointi on tapahtunut tai jossa se unionin sddadoksen tai kansainvilisen
yleissopimuksen maédrdaysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi, on asianosaisten kotipaikasta
riippumatta yksinomainen toimivalta.

Téltd osin on ensinndkin todettava, ettd kyseisen sddnnoksen sanamuodosta ilmenee, ettd
yksinomainen toimivalta patenttien rekisterdintid tai patevyyttd koskevissa asioissa on annettu
ainoastaan sen jdsenvaltion tuomioistuimille, jossa patentin tallettamista tai rekisterdintid on
haettu tai tallettaminen tai rekisterdinti on tapahtunut tai jossa se katsotaan tapahtuneeksi.

Kuten tdmén tuomion 26 kohdassa on jo todettu, padasiassa kyseessa olevia patenttihakemuksia ei
ole jatetty eikd kyseisid patentteja myoOnnetty jasenvaltiossa vaan kolmansissa valtioissa eli
Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Koska Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohta ei kuitenkaan koske
tdllaista tilannetta, ei voida katsoa, ettd tdtd sddnnosté sovellettaisiin padasiassa.

Toiseksi on joka tapauksessa niin, ettd pddasiassa kyseessd olevan kaltainen riita-asia ei ole
Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa tarkoitettu patentin "rekisterdintid tai patevyytta”
koskeva asia, joten sitd ei ole tarpeen jattdd kyseisen sadnnoksen tavoitteen mukaisesti niiden
tuomioistuinten ratkaistaviksi, joilla on aineellisesti ja oikeudellisesti ldheinen yhteys rekisteriin,
koska kyseiset tuomioistuimet voivat parhaiten ratkaista tapaukset, joissa oikeuden patevyys tai
jopa sen tallettaminen tai rekisteréiminen itsessddn on riitautettu (ks. vastaavasti tuomio
5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 33 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).

Koska kyseisessda 24 artiklan 4 alakohdassa toistetaan péddosin Bryssel I -asetuksen
22 artiklan 4 alakohdan sisdltd, joka puolestaan heijastelee Brysselin yleissopimuksen
16 artiklan 4 alakohdan systematiikkaa, ndiden sédntdjen tulkinnassa on varmistettava jatkuvuus,
kuten tdmédn tuomion 29 kohdassa on jo todettu (ks. vastaavasti tuomio 5.10.2017, Hanssen
Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 30 kohta).

Vakiintuneesta oikeuskaytdnnostéd ilmenee, ettd patentin “rekisterdintia tai péatevyyttd” koskevan
riita-asian késite, joka mainitaan kyseisissd sddnnoissd, on sellainen itsendinen késite, jota on
tarkoitus soveltaa yhtendisesti kaikissa jdsenvaltioissa (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82,
EU:C:1983:326, 19 kohta; tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 14 kohta ja tuomio
5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 31 kohta).

Kyseistd kisitettd ei saa tulkita laajemmin kuin sen tavoitteen takia on valttimétontd, koska
Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdan johdosta osapuolilla ei ole endd vapautta valita
toimivaltaista tuomioistuinta ja kyseinen sdédnnds voi tietyissd tapauksissa johtaa tilanteeseen,
jossa osapuolille osoitetaan néin sellaisen paikkakunnan tuomioistuin, joka ei ole niistd minkéaédn
kotipaikka (ks. Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 alakohdan ja Bryssel I -asetuksen
22 artiklan 4 alakohdan osalta vastaavasti tuomio 26.3.1992, Reichert ja Kockler, C-261/90,
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EU:C:1992:149, 25 kohta ja tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738,
32 kohta oikeuskdytdntoviittauksineen). Kyseessd olevaa erityistd toimivaltasddntéd on siis
tulkittava suppeasti (tuomio 10.7.2019, Reitbauer ym., C-722/17, EU:C:2019:577, 38 kohta).

Unionin tuomioistuin on siten tdsmentényt, ettd Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa
tarkoitettuina patentin “rekisterdintid tai pétevyyttd” koskevina asioina on pidettdva sellaisia
riita-asioita, joissa yksinomainen toimivalta annetaan sen jdsenvaltion tuomioistuimille, jossa
patentti on myonnetty, silld perusteella, ettd ndilld tuomioistuimilla on parhaat edellytykset
ratkaista tapaukset, jotka koskevat patentin pétevyyttd tai lakkaamista tai sitd, onko patentti
talletettu tai rekisteroity, taikka vaatimusta etuoikeudesta aikaisemman tallettamisen perusteella.
Jos taas riita-asia ei koske patentin pétevyyttd tai sitd, onko patentti talletettu tai rekisteroity,
riita-asia ei kuulu kyseisen sddnnoksen soveltamisalaan (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82,
EU:C:1983:326, 24 ja 25 kohta; tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 15 ja 16 kohta ja
tuomio  5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, 33  kohta
oikeuskéytantoviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on tédssd yhteydessd katsonut, ettd kyseisessd sddnnoksessd sdddetyn
yksinomaista toimivaltaa koskevan sdédnnon piiriin ei kuulu riita-asia, joka koskee pelkéstaan sit4,
kuka on patenttioikeuden haltija, tai riita-asia, jossa pyritddn selvittdmddn, onko henkilo
rekisterdity perustellusti tavaramerkin haltijaksi (tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82,
EU:C:1983:326, 26 kohta ja tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738,
35-37 ja 43 kohta). Unionin tuomioistuin on tdsmentéinyt tdltd osin, ettd kysymykselld siits,
kenen omaisuutta immateriaalioikeus on, ei yleensd ole aineellisesti tai oikeudellisesti laheista
yhteyttd kyseisen oikeuden rekisterdimispaikkaan (tuomio 5.10.2017, Hanssen Beleggingen,
C-341/16, EU:C:2017:738, 37 kohta).

Padasiassa on kyse sen ratkaisemisesta, onko FLIRi&d pidettdva kyseesséd olevien keksintdjen tai
niiden osan oikeudenhaltijana, eikd siitd, onko asiassa jétetty patenttihakemus tai myonnetty
patentti, tai patentin patevyydestd tai lakkaamisesta taikka vaatimuksesta, joka koskee
etuoikeutta aikaisemman patenttihakemuksen perusteella.

Ensinnékin on todettava, ettd kysymys siitd, kuka kyseessi olevat keksinndt omistaa, mika késittaa
kysymyksen siitd, kuka keksinnot on tehnyt, ei koske immateriaalioikeuden hakemista tai kyseista
oikeutta sellaisenaan vaan oikeuden kohdetta. Unionin tuomioistuin on todennut — kuten tdmén
tuomion 41 kohdassa on muistutettu —, ettd kysymykselld siitd, kenen omaisuutta
immateriaalioikeus on, ei yleensd ole sellaista aineellisesti tai oikeudellisesti ldheistd yhteytta
kyseisen oikeuden rekisterdimispaikkaan, joka oikeuttaisi Bryssel 1 a -asetuksen
24 artiklan 4 alakohdassa sdddetyn yksinomaista toimivaltaa koskevan sé@nnon soveltamisen, ja
tdma toteamus pitee myds ainakin silloin, kun kysymys koskee ainoastaan kyseisen oikeuden
kohdetta eli keksintoa.

Toiseksi on huomattava, ettd keksijan yksilointi, joka on péddasian ainoa kohde, on alustava
kysymys, joka on niin ollen erillinen siitd kysymyksestd, onko patenttihakemus jatetty tai patentti
myonnetty.

Asiassa ei ole myoskddn kyse tillaisen hakemuksen patevyydestd vaan siind pyritddn ainoastaan
vahvistamaan oikeus itse keksintoihin. Kuten ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin toteaa, se,
ettd oikeutta keksintdon ei ole, voi olla peruste hakemuksen hylkdamiselle, mutta silld ei siis ole
merKkitystd siltd osin kuin on kyse toimivallasta kasitelld keksijan asemaa koskevia riita-asioita.
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Kolmanneksi keksijén yksilointia koskeva alustava kysymys on myds erillinen myonnetyn patentin
patevyyttd koskevasta kysymyksestd, joka ei ole padasian kohteena. Vaikka keksijan yksilointi
edellyttaisikin, kuten ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin esittdd, ettd patenttivaatimukset
hakemuksessa tai patentissa tutkitaan sen maédrittimiseksi, missd mairin kukin osallinen on
myotavaikuttanut keksinnon syntymiseen, tdma tutkinta ei koske keksinnon patentoitavuutta.

Lisdaksi on huomattava, ettd myoskadn se, ettd patenttivaatimukset patentissa tai hakemuksessa
voidaan tutkia sen valtion aineellisen patenttioikeuden mubkaisesti, jossa hakemus on jatetty tai
patentti myonnetty, ei edellytd Bryssel I a -asetuksen 24 artiklan 4 alakohdassa vahvistetun
yksinomaista toimivaltaa koskevan sddannon soveltamista.

Taltd osin on riittdvdad todeta, ettd patentin loukkausta koskeva riita-asia edellyttdd myos
patenttisuojan laajuuden perusteellista tarkastelua sen valtion patenttioikeuden mukaisesti, jossa
patentti on myonnetty. Unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd kun vaadittua aineellista tai
oikeudellista ldheistd yhteytta kyseessa olevan immateriaalioikeuden rekisteréimispaikkaan ei ole,
tillainen riita-asia ei kuulu kyseisen jésenvaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan
vaan Bryssel I a -asetuksen 4 artiklan 1 kohdan nojalla sen jésenvaltion tuomioistuinten yleiseen
toimivaltaan, jossa vastaajan kotipaikka on (ks. vastaavasti tuomio 15.11.1983, Duijnstee, 288/82,
EU:C:1983:326, 23 kohta ja tuomio 13.7.2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, 16 kohta).

Ennakkoratkaisukysymykseen on kaiken edelld esitetyn perusteella vastattava, ettd Bryssel I a
-asetuksen 24 artiklan 4 alakohtaa on tulkittava siten, ettd sitd ei sovelleta riita-asiaan, jossa
pyritddn keksijan tai yhteiskeksijain viitettyyn asemaan perustuvan kanteen yhteydessd
ratkaisemaan, onko henkilolld oikeus kolmansissa valtioissa jétetyissd patenttihakemuksissa ja
niissd myonnetyisséd patenteissa tarkoitettuihin keksintoihin.

Oikeudenkayntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian késittelyssd, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen
asiana on paattdd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat
aiheutuneet muille kuin ndille asianosaisille huomautusten esittimisestd unionin
tuomioistuimelle, ei voida méaéarata korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (yhdeksés jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
Tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja tdytintéonpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohtaa

on tulkittava siten, etta

sitd ei sovelleta riita-asiaan, jossa pyritiadn keksijin tai yhteiskeksijin viitettyyn asemaan
perustuvan kanteen yhteydessi ratkaisemaan, onko henkil6lld oikeus kolmansissa valtioissa

jatetyissi patenttihakemuksissa ja niissi myoOnnetyissi patenteissa tarkoitettuihin
keksintoihin.

Allekirjoitukset
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