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Bakgrund

1. BSH Hausgerite GmbH (BSH) dr innehavare av det europeiska patentet

EP 1 434 512 som avser en dammsugare. Patentet har validerats i Osterrike,
Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien, Nederldnderna,
Sverige och Turkiet. Aktiebolaget Electrolux (Electrolux) har hemvist, dvs. sitt
registrerade site, i Sverige och har dotterbolag i ett antal andra medlemsstater,
t.ex. Tyskland. Mellan BSH och bolag i Electroluxkoncernen har ett flertal
tvister om ifragavarande patent forekommit. Bland annat har det europeiska
patentet som har validerats i Tyskland ogiltigforklarats under ar 2020 av en tysk

domstol pé begéran av ett dotterbolag till Electrolux. Domen har 6verklagats.

Malet vid Patent- och marknadsdomstolen

2. BSH vickte talan vid Patent- och marknadsdomstolen i Sverige mot Electrolux
den 3 februari 2020 och yrkade bl.a. att Electrolux skulle forbjudas att nyttja den
patenterade uppfinningen i samtliga stater som anges under punkten 1 och
forpliktas att betala skélig erséttning for det olovliga nyttjandet. BSH yrkade
ocksé ersittning for den ytterligare skada som Electrolux péastddda patentintrang

medfort.

3. I sitt svaromal bestred Electrolux BSH:s samtliga yrkanden. Electrolux

yrkade for egen del att Patent- och marknadsdomstolen skulle avvisa BSH:s
talan savitt avsag de dsterrikiska, tyska, spanska, franska, brittiska, grekiska,
italienska, nederlédndska och turkiska delarna av EP 1 434 512 (de utlédndska
patenten), dvs. hela BSH:s talan férutom de yrkanden som var hénforliga till

den del av det europeiska patentet som validerats i Sverige.

4. Som grund for avvisningsyrkandet anférde Electrolux i forsta hand att de
utldndska patenten dr ogiltiga och att svensk domstol dérfor saknar behérighet

att prova intrngstalan avseende dessa patent.
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5. Electrolux anférde betrdffande svensk domsrétt bl.a. foljande. Enligt artikel
24.4 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1215/2012 av den 12
december 2012 om domstols behorighet och om erkénnande och verkstéllighet
av domar pa privatréttens omrade (Bryssel I-férordningen) har domstolarna i
den medlemsstat dédr ett patent har registrerats exklusiv behorighet att prova maél
som avser registrering eller giltighet av ett sddant patent, oavsett om det &r fraga
om ett kidromal eller ett svaromal. Infér omarbetningen av Bryssel I-
forordningen fanns ett forslag om att en invéndning om ogiltighet som
framfordes i ett intrdngsmal endast skulle ge en domstol en mdjlighet att
vilandeforklara intrdngsmalet. Det forslaget forkastades dock av lagstiftaren
som i stillet valde att kodifiera EU-domstolens avgérande den 13 juli 2006 i
mal C-4/03, GAT, EU:C:2006:457. En talan om intrang kan inte sérskiljas fran
fragan om ogiltighet nér den fragan aktualiseras, eftersom frdgan om ansvar
forutsitter intrdng i ett giltigt patent. BSH:s talan om intréng i de utldndska
patenten ska dérfor avvisas eftersom svensk domstol, efter det att Electrolux
aktualiserat frdgan om ogiltighet, saknar behdrighet att prova frédgan om intrang

i dessa patent.

6. Electrolux anforde vidare foljande. Den bestimmelse som finns i 61 § andra
stycket i den svenska patentlagen (1967:837) om att en fradga om ogiltighet far
provas endast sedan talan om detta vickts géller svenska patent. Den innebér
dock inte att svaranden, som bestridandegrund i ett intrangsmal, &r férhindrad
att gora en invindning om att ett patent som meddelats eller validerats i Sverige
ar ogiltigt. Den innebir endast att en ogiltighetstalan ocksé maste vickas for att
invéndningen ska kunna beaktas i intrdngsmalet. Det finns inget hinder enligt
bestimmelsen eller annan svensk processritt fér en domstol att beakta en
ogiltighetsinvéndning i forhéllande till ett utléndskt patent. Enligt artikel 8 1
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007
om tilldimplig lag fo6r utomobligatoriska forpliktelser (Rom II-férordningen) &r
svensk ritt inte tillimplig nér det géller de utléndska patenten. Det &r inte heller

mdjligt att analogt tilldimpa processrittsliga bestdmmelser i patentlagen pa
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utldndska patent. En analog tillimpning kan ndmligen inte ske forrdn domstolen

funnit att den har behorighet att prova malet. Sddana bestimmelser kan alltsa

inte tillampas for att skapa domsrétt. Det foreligger inte ndgot hinder for BSH

att vécka talan om intrang i de stater dér patenten har validerats. BSH lider inte

nagon réttsforlust av att talan avseende intréng i de utléndska patenten inte kan

provas i Sverige. Harutover har BSH dven fore denna process inleddes haft

kédnnedom om att giltigheten av patenten har varit ifrdgasatt.

7. BSH bestred yrkandet om avvisning och anforde i huvudsak foljande i fragan
om domsrétt. Enligt artikel 4.1 1 Bryssel I-forordningen ska en talan som
huvudregel provas i den medlemsstat dér svaranden har hemvist. Undantag fran
denna regel ska tilldmpas restriktivt. Inom europeisk rétt foreligger en princip
som medfor att om en domstol har funnit att den &r behorig ska behorigheten
kvarsta dven om omstédndigheterna som gett domstolen dess behorighet dndras
under mélets gdng. En kdrande ska redan nér den vécker talan kunna gora en
bedémning av vilken domstol som &r behorig. Ett svaromal ska inte kunna
undanrdja domstolens behoérighet nér sadan behorighet forelegat nér malet
inleddes. Artikel 24.4 i Bryssel I-férordningen #r endast tilléimplig pa tvister
som avser registrering eller giltighet av patent. Av artikel 27 i Bryssel I-
forordningen framgar att en domstol ska forklara sig obehorig om talan som
vicks géller en tvist som huvudsakligen r6r en frdga som en domstol i en annan
medlemsstat dr exklusivt behorig att prova enligt artikel 24. Talan i detta mal
ror inte huvudsakligen fragan om patentets giltighet utan om intrang. Om
svaranden inom ramen for ett intrdngsmal gor géllande att patentet 1 friga &r
ogiltigt, ska domstolen enligt den nationella regeln i 61 § andra stycket
patentlagen foreldgga svaranden att viicka en talan om detta. Om Electrolux
skulle vécka talan om ogiltighet i respektive stat dér patentet har validerats, kan
Patent- och marknadsdomstolen, enligt samma bestdimmelse, avgtra
intrangsfragorna i en sérskild dom och dérefter vilandeforklara malet i avvaktan
pa att ogiltighetsmélen vinner laga kraft. Artikel 24.4 i Bryssel [-forordningen &r
inte tillamplig 1 forhallande till tredje land.
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8. Patent- och marknadsdomstolen avvisade i ett beslut den 21 december 2020
BSH:s talan i den del som avser intrang i de EP 1 434 512-patent som validerats
i Osterrike, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Italien,

Nederldnderna och Turkiet (de utléindska patenten).

9. Skilen for Patent- och marknadsdomstolens beslut var i korthet f6ljande. Nér
malet inleddes fann Patent- och marknadsdomstolen, med stéd av artikel 4.1 1
Bryssel I-forordningen, att svensk domstol hade internationell behorighet att
prova BSH:s talan avseende intrang i patent som validerats utomlands, eftersom
Electrolux har sitt séte 1 Sverige. I sitt svaromal har Electrolux ifrdgasatt
giltigheten av samtliga patent, &ven de som har validerats i andra stater &n
Sverige. Av artikel 24.4 i Bryssel I-férordningen framgar att den exklusiva
behorigheten som tillkommer domstolen i registreringslandet kan uppkomma i
samband med att ett svaromal ges in, dvs. dven efter det att malet har inletts. Att
det i svensk ritt finns en bestdmmelse 1 61 § andra stycket patentlagen om att en
invindning om giltighet ska prévas i ett mél som &r skilt fran mélet om intrang
saknar betydelse for beddmningen av om svensk domstol har internationell
behorighet att 6verhuvudtaget préva en invéndning om att ett utléindskt patent ar
ogiltigt. Eftersom ett intrang endast kan begds i ett patent som &r giltigt har
frdgan om patentens giltighet avgtrande betydelse for utgdngen i malet om
intrang. Det forhallandet att domstolar i andra stater har exklusiv behorighet att
prova giltigheten av de patent som har validerats dér innebér att Patent- och
marknadsdomstolen enligt artikel 27 1 Bryssel [-foérordningen ska forklara sig
obehorig att prova den del av BSH:s talan som avser intréng i de EP 1 434 512-
patent som har validerats i Osterrike, Tyskland, Spanien, Frankrike,
Storbritannien, Grekland, Italien och Nederldnderna. Eftersom bestimmelsen i
artikel 24.4 i Bryssel [-forordningen far anses ge uttryck for en internationellt
vedertagen princip om jurisdiktion, &r domstolen ockséa obehérig att prova den
del av talan som avser intrdng i det EP 1 434 512-patent som har validerats i

Turkiet.
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Malet i Patent- och marknadsoverdomstolen

10. BSH har 6verklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat, savitt
nu dr aktuellt, att Patent- och marknadséverdomstolen med &ndring av
underréttens beslut ska ogilla Electrolux yrkande om avvisning av BSH:s talan
savitt avser de osterrikiska, tyska, spanska, franska, brittiska, grekiska,

italienska, nederldndska och turkiska delarna av EP 1 434 512.

11. BSH har aberopat samma omsténdigheter som i Patent- och marknads-
domstolen i friga om svensk domstols behorighet. BSH har utvecklat sin
rittsliga argumentation och dérvid anfort bl.a. féljande. EU-domstolen har
uttryckligen klargjort att rena intrangsprocesser faller utanfor tillimpnings-
omradet for artikel 24.4 1 Bryssel I-forordningen (se t.ex. EU-domstolens dom
den 5 oktober 2017, C-341/16, Hanssen, EU:C:2017:738, punkt 34 med déri
gjorda hinvisningar). Det mojliggor en tudelad domstolsbehorighet dir en
domstol far handldgga intrangsmaél baserat pa ett utlindskt patent medan en
annan handlégger ett ogiltighetsméal avseende samma patent. Patent- och
marknadsdomstolen &r behorig att avgora intrangsmalet dven 1 de delar som
baseras pé den turkiska delen av patentet pa grund av den internationella
behorighet som foljer av artikel 4.1 1 Bryssel I-forordningen och den generella

domicilprincipen som formar internationell rétt och internationell behorighet.

12. Electrolux har bestritt &ndring av Patent- och marknadsdomstolens beslut
och vidhallit de omsténdigheter som &beropats till grund for avvisnings-
yrkandet. Electrolux har utvecklat sin réttsliga argumentation och anfort
sammanfattningsvis foljande. Redan utifran formuleringen av artikel 24.4 i
Bryssel [-forordningen dr det tydligt att den omfattar intrdngsmaél i vilka en
ogiltighetsinvéndning gjorts. Svensk lag, dvs. 61 § patentlagen, hindrar inte
giltigheten fran att bli en tvistefraga 1 intrdngsmalet. EU-domstolen har med
hinvisning till avgérandet i GAT uttalat att giltigheten av ett patent &r en

absolut forutséttning i alla intrdngsmal (se dom den 12 maj 2011 i mal C-
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144/10, BVG, EU:C:2011:300, p. 45 och 46). I domsrittshénseende gér frigan

om patentintréng alltsa inte att sdrskilja fran fragan om patentets giltighet, nér

sistndmnda fraga &r tvistig i1 ett mal om intrang.

Den riittsliga regleringen

Unionsrditt

13. Huvudregeln i artikel 4.1 1 Bryssel I-forordningen &r att en talan ska véckas

mot en svarande vid domstol 1 den medlemsstat dir denne har sin hemvist.

14. Enligt artikel 24 i Bryssel I-forordningen har dock vissa domstolar givits
exklusiv behorighet att avgora tvister av i artikeln ndrmare angivet slag. I

forordningens artikel 24.4 foreskrivs foljande.

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

Om talan, oavsett om det dr fraga om ett kdromal eller ett

svaromal, avser registrering eller giltighet av patent, varumérken,
monster och liknande rattigheter f6r vilka krévs deposition eller
registrering, domstolarna i den konventionsstat dir deposition eller
registrering har begérts eller har &gt rum eller pa grund av
bestimmelserna i en unionsrattsakt 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 angar registreringen eller giltigheten av ett europeiskt patent som har
meddelats for den medlemsstaten.

15. T artikel 27 foreskrivs foljande.

Om talan som vécks vid en domstol i en medlemsstat géller en tvist som
huvudsakligen r6r en fraga som en domstol i en annan medlemsstat dr
exklusivt behorig att prova enligt artikel 24, ska den forstndmnda
domstolen sjdlvmant férklara sig obehorig.
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Nationell rtt

16. Den svenska patentlagen (1967:837) foreskriver f6ljande i 61 § andra
stycket.

Fors talan rérande patentintrdng och gor den mot vilken talan fors géllande
att patentet dr ogiltigt, far fragan om ogiltighet provas endast sedan talan
om detta har vickts. Domstolen ska f6reldgga den som gor géllande att
patentet &r ogiltigt att inom viss tid vécka sddan talan.

17. Bestdmmelserna i 61 § andra stycket patentlagen innebér att svaranden
maste vicka en separat talan om att patentet &r ogiltigt. Om den svenska
domstolen &r behorig att prova ogiltighetstalan, dvs. om den avser ett svenskt
patent, handléggs denna ménga ganger i samma rittegang som intrngstalan.
Enligt svenska allménna processréttsliga regler kan intrangstalan vilande-

forklaras i avvaktan pé att ogiltighetstalan har avgjorts.

Behovet av ett forhandsavgorande

18. Den fraga som &r foremal for prévning i Patent- och marknads-
overdomstolen avser behdrigheten att prova en talan om patentintrdng i ett
europeiskt patent som validerats i Osterrike, Tyskland, Spanien, Frankrike,
Storbritannien, Grekland, Italien, Nederldnderna och Turkiet. Sedan svaranden
invént att patentet dr ogiltigt i samtliga de stater som intrdngstalan géller, har
underrétten avvisat intrdngstalan avseende de utldndska patenten. Den tvist i
vilken behérighetsfragan uppkommit faller inom privatréttens omréde och

ddrmed inom Bryssel I-férordningens tillimpningsomrade (se artikel 1).

19. Patent- och marknadsdomstolen har med stdd av artiklarna 24.4 och 27 i
Bryssel I-férordningen forklarat sig obehorig att prova intréngstalan savitt avser
de patent som validerats i Osterrike, Tyskland, Spanien, Frankrike,
Storbritannien, Grekland, Italien och Nederldnderna samt har &ven funnit sig

obehorig att prova intréngstalan avseende det turkiska patentet.
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20. Artikel 24.4 i Bryssel I-forordningen omfattar enligt ordalydelsen “talan,

oavsett om det dr frdga om ett kéromal eller ett svaromaél, som avser registrering

eller giltighet av patent”. Talan avseende intrang ndmns ddremot inte sérskilt,

trots att ett typfall dér frdgan om ogiltighet uppkommer i ett svaromél &r nér

svaranden framstéller en invindning om ogiltighet i ett mal om intréng.

21. EU-domstolen har i ett antal avgéranden ndrmare angett utgangspunkterna
for hur bestdmmelsen i artikel 24.4 ska forstads. Domstolen har bl.a. framhallit
att uttrycket “talan [... som] avser registrering eller giltighet av patent™ &r ett
autonomt uttrycket och ska tolkas enhetligt 1 alla medlemslénder. (Se dom den
15 november 1983 i mél C-288/82, Duijnstee, EU:C:1983:326, p. 19 och GAT,
p. 14. Se dven betréffande varumérkesmal dom den 5 oktober 2017 i mél C-

341/16, Hanssen, EU:C:2017:738, p. 31.)

22. Syftet med bestdmmelsen i artikel 24.4 4r att sddana tvister som namns dér
endast ska prévas av domstolar som har en materiell och rittslig ndrhet till
dessa. Den exklusiva behorigheten for domstolarna i registreringslandet kan
motiveras av att dessa domstolar har battre férutséttningar att prova mal déar
tvisten ror patentets giltighet eller férekomsten av en ansdkan eller registrering.
Domstolarna i registreringslandet kan prova giltigheten och verkningarna av de
patent som meddelats i den staten i enlighet med sin nationella rétt. Den
aspekten av god rittskipning far desto storre betydelse pa patentomradet, d&
manga av konventionsstaterna med hénsyn till rattsomradets sirpréglade
karaktér har satt upp ett sérskilt system for domstolsskydd dér sddana tvister
endast provas av specialdomstolar. (Se framforallt GAT, p. 21 och 22, men &dven

Duijnstee, p. 22, och Hanssen, p. 33.)

23. Den exklusiva behérigheten #r &ven motiverad med hénsyn till att
meddelande av patent forutsitter en atgérd fran de nationella myndigheternas

sida. EU-domstolen har i detta sammanhang hénvisat till Jenardrapporten om
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Brysselkonventionen i vilken det framholls att beviljandet av patent utgor

utgvandet av nationell suverénitet. (Se GAT, p. 23.)

24. Tvister som r6r giltigheten, forekomsten eller upphorandet av ett patent eller
hivdandet av en prioritetsrétt med stod av en tidigare anstkan ska anses som
tvister avseende “registrering eller giltighet av patent”. Om tvisten ddremot inte
ror patentets giltighet eller forekomsten av en anstkan eller registrering,
omfattas tvisten inte av den exklusiva behorighetsregeln. Bestdimmelsen géller
dérfor inte en intréngstalan dér det aktuella patentets giltighet inte ifragastts.
Bestémmelsen ska tillampas restriktivt. (Se t.ex. Duijnstee, p. 23-25, och GAT,
p. 150ch 16.)

25. EU-domstolen har ocksa framhéllit att det inte dr tillrdckligt for att undvika
risken for motstridiga avgéranden att en icke-exklusiv domstol endast tar
stéllning till ett patents giltighet i férhéllande till parterna i malet. Den exklusiva
behorighetsregeln giéller ddrfor alla tvister om registrering eller giltighet av ett
patent, oavsett om frdgan aktualiseras som en réttslig grund for ett kdromal eller
som en invindning (se GAT, p. 30 och 31). Detta framgér numera uttryckligen

av ordalydelsen i artikel 24.4 i Bryssel [-forordningen.

26. Vidare kan konstateras att EU-domstolen uttalat att artikel 27 (tidigare
artikel 19) inte utgdr en behorighetsregel utan att den bara medfor en skyldighet
for den domstol dér talan véckts att préva sin behdrighet och att sjdlvmant

forklara sig obehorig i vissa fall (se GAT, p. 19).

27. 1 Patent- och marknadsdverdomstolens mal aktualiseras fragan om artikel
24.4 1 Bryssel I-forordningen ska tolkas s att ordalydelsen talan, oavsett om
det &r fraga om ett kidromal eller ett svaromél, som avser registrering eller
giltighet av patent”, omfattar &ven fragan om intrang nér svaranden i
intringsmaélet gjort en invéndning om att patentet #r ogiltigt. Enligt Patent- och

marknadsdverdomstolen framgér detta inte av forordningens ordalydelse och
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besvaras inte heller i avgorandet i GAT eller i senare praxis. Fragan &r alltsa om
den nationella domstolen, sdsom underrétten funnit, &r obehorig att prova talan
om intrdng savitt avser samtliga patent som validerats i andra stater 4n den egna
nér svaranden genom en inviandning fort in frAgan om patentets giltighet i
intrdngsmaélet. Alternativt skulle bestimmelsen 1 artikel 24.4 kunna tolkas sé att
den nationella domstolen endast &r obehérig att préva invandningarna om
ogiltighet 1 intrdngsmélet. Fragan &r ocksé om det har nagon betydelse att den
nationella domstolen inledningsvis, med stod av artikel 4.1 i Bryssel I-

forordningen, funnit sig behorig att préva intrangsmalet.

28. Ett argument for att bestdmmelsen ska tolkas pa det sétt som underritten i
det nationella malet har gjort 4r att frdgan om intrdng, nér en invindning gors
om att patentet &r ogiltigt, i regel 4r helt beroende av utgangen i giltighetsfragan.
Det medfor att det ménga génger kan vara mest ldampligt och dndamélsenligt att
prova dessa fragor i ett sammanhang, dvs. i en och samma réttegang. En sadan
ordning &r dérfor ofta bést ur effektivitetssynpunkt. Saval en talan om ogiltighet
som en intrangstalan forutsatter vidare regelmaéssigt en tolkning av patent-
kraven. En sammanhéllen process minskar darfor risken f6r motstridiga

avgoranden.

29. Ett argument mot att tolka bestdimmelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-
forordningen sé att den omfattar intrdngstalan &r att bestdmmelsen, i form av ett
undantag fran huvudregeln 1 artikel 4.1, ska tolkas restriktivt och att
bestimmelsen didrmed inte bor ges en mer vidstrickt tolkning &n vad som &r
nodvindigt med hdnsyn till dess syfte. Syftet med bestimmelsen om exklusiv
behorighet &r, som redogjorts f6r ovan, att sddana tvister som ndmns 1
bestdmmelsen endast ska kunna provas av domstolar som har en materiell och
rattslig nérhet till frigor om patentets giltighet och registrering (se GAT, p. 21).
Enligt Patent- och marknadséverdomstolen forefaller det inte klart att syftet

med bestdmmelsen kriver att intrangsmalet omfattas.
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30. En k#irande, som i enlighet med huvudregeln i artikel 4 Bryssel I-

férordningen véckt talan i svarandens hemvist, kan &ven drabbas av

rittsforluster om kiranden méste vicka talan pa nytt i en annan medlemsstat for

det fall svaranden gor en ogiltighetsinvéndning. Kéranden kan till exempel l16pa

risk att 6verskrida tillimpliga preskriptionsfrister eller andra frister for talans

vickande.

31. Som framgétt omfattas inte en intrngstalan, dér patentet inte dr ifrigasatt,
av artikel 24.4 i Bryssel I-férordningen (se t.ex. GAT, p. 16 med hénvisningar
till Duijnstee, p. 25 och 26). En kérande som vill fora en intrdngstalan kan alltsd
alltid vécka den talan i svarandens hemvistland enligt huvudregeln i artikel 4 1
Bryssel I-férordningen. Visserligen har kéranden ofta ocksé maojlighet att i
enlighet med artikel 7.2 i Bryssel I-forordningen vécka talan i den medlemsstat
dér skadan intraffat eller kan intréiffa, vilken ofta sammanfaller med
registreringslandet. Men for det fall bestdmmelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-
forordningen ska tolkas sd att intrngstalan omfattas av den exklusiva
behorigheten om en ogiltighetsinvindning gors, méste kdranden for att vara
séker pa att talan inte kan komma att avvisas alltid vécka talan i registrerings-

landet.

32. Frigan om artikel 24.4 i Bryssel I-forordningen ska tolkas sé att den
omfattar #ven intringstalan, nir en invéindning om ogiltighet gjorts, &r
omdiskuterad i den rittsvetenskapliga litteraturen. Vissa forfattare menar att
EU-domstolens avgorande i GAT, som sedermera kodifierats i artikel 24.4 i
Bryssel I-forordningen, innebér att domstolen forlorar sin behdrighet att prova
en intrdngstalan sa snart en invindning om ogiltighet har gjorts (se t.ex.
Hess/Pfeiffer/Schlosser, The Brussels I Regulation 44/2001, Application and
Enforcement in the EU, 2008, s. 193, p. 668 och Dicey, Morris & Collins, The
Conflict of Laws, [15th ed. London: Sweet & Maxwell 2012], s. 525, p. 11—
392). Andra har motsatt uppfattning och hivdar att en domstol inte forlorar sin

behdrighet att prova intrangsfragan (se t.ex. Lehmann, The Brussels I
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Regulation Recast, 2015, s. 272, p. 8.42). Slutligen anser flera att det 4r oklart
vad som géller och att det finns ett behov av ett f6rhandsavgorande fran EU-
domstolen (se t.ex. Heinze, Roffael, International jurisdiction for decisions on
the validity of foreign intellectual property rights, GRUR Int 2006, s. 797 f. och
Fawcett & Torremans, 2011, s. 368, p. 7.109-110).

33. For det fall artikel 24.4 i Bryssel I-férordningen ska tolkas sé att orda-
lydelsen “talan, oavsett om det dr fraga om ett kdromal eller ett svaromal, som
avser registrering eller giltighet av patent” omfattar en intrdngstalan nér en
invdndning om ogiltighet gjorts, aktualiseras fragan om tolkningen péverkas av
att det i den nationella ritten finns bestimmelser som foreskriver att ogiltighets-
fragan far provas endast sedan en separat talan om detta véckts (se 61 § andra

stycket patentlagen).

34. Slutligen aktualiseras dven fradgan om det har ndgon betydelse att det
ifrdgavarande europeiska patentet har validerats i en icke-medlemsstat. En
anknytande fraga, men inte identisk, har stéllts av Patent- och marknadséver-
domstolen i en begéran om forhandsavgsrande i mal nr PMO 6106-20 (se EU-
domstolens mal C-399/21). Fragan i det mélet 4r om artikel 24.4 1 Bryssel I-
forordningen omfattar en talan i en medlemsstat om faststéllande av béttre ritt,
grundad pa ett pastdende om uppfinnarskap eller meduppfinnarskap, till
uppfinning respektive patent registrerade i en icke-mediemsstat. Svaret pa den

fragan kan méjligen fa betydelse och ge ledning dven 1 forevarande mal.

35. Av ordalydelsen i artikel 24.4 i Bryssel I-férordningen framgar inte
uttryckligen att den ska tilldmpas i férhallande till domstolar i tredjeland. Vad
géller vissa andra artiklar i Bryssel [-forordningen anges det ddremot uttryck-
ligen att de ska tilldmpas dven i forhallande till tredjeland (se artiklarna 33 och
34 i Bryssel I-férordningen, som géller litispendens). Det finns heller inga
avgoranden fran EU-domstolen, savitt Patent- och marknadséverdomstolen

kénner till, som behandlar frédgan om artikel 24.4 ska tilldmpas dven i
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forhéallande till en domstol i ett tredjeland. Déremot framgar det av ett
avgorande fran EU-domstolen, som rorde konventionen av den 27 september
1968 om domstols behorighet och om verkstéllighet av domar pé privatréttens
omrade (Brysselkonventionen), att artikel 2 i Brysselkonventionen, om
domstols behorighet pa grund av hemvist, ska tillimpas &ven i fall som rér
forhallandet mellan domstolar 1 en konventionsstat och en icke-konventionsstat,
dvs. ett tredjeland (se dom den 1 mars 2005 1 méal C-281/02, Owusu,
EU:C:2005:120, p. 26 och 35). Artikel 4 1 Bryssel I-forordningen har
motsvarande lydelse som artikel 2 1 Brysselkonventionen vilket talar for att
artikel 4 ska tillaimpas pa samma sétt som artikel 2 i Brysselkonventionen, dvs.
dven 1 forhallande till domstolar i tredjeland. I detta fall har EU-domstolen alltsa
uttalat att en artikel ska tillimpas i forhallande till tredjeland dven om det inte
framgér av ordalydelsen. Sammanfattningsvis &r det oklart om artikel 24.4 i
Bryssel I-férordningen ska tolkas pa sé sitt att den géller 1 férhallande till en

domstol i ett tredjeland, dvs. i det aktuella malet Turkiet.

36. Patent- och marknadséverdomstolens slutsats, vid en samlad bedémning av
den relevanta unionsrétten, #r att det inte &r klart eller klarlagt hur unionsrétten
ska tolkas vad géller de fragor som framgar ovan. For att Patent- och
marknadséverdomstolen ska kunna besluta i malet behdver domstolen darfor

svar pa nedanstdende fragor.

Begiran om forhandsavgérande

37. Patent- och marknadsdverdomstolen begér att EU-domstolen genom

forhandsavgorande besvarar f6ljande fragor.

1. Ska artikel 24.4 i Europaparlamentets och radets férordning (EU)
1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behorighet och om
erkdnnande och verkstéllighet av domar pa privatréittens omréade tolkas sa

att ordalydelsen talan, oavsett om det dr fraga om ett kdromal eller ett
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svaromal, som avser registrering eller giltighet av patent”, innebér att en
nationell domstol, som i enlighet med artikel 4.1 i ndmnda f6rordning
konstaterat sig behorig att préva en tvist om patentintrdng, inte ldngre &ér
behorig att prova intrangsfragan, om en invéndning gors om att det
ifragavarande patentet dr ogiltigt, eller ska bestimmelsen tolkas sa att den
nationella domstolen endast blir obehdorig att prova invédndningen om

ogiltighet?

2. Péverkas svaret i fraga 1 av om det i nationell rétt finns bestdimmelser,
motsvarande de som finns i 61 § andra stycket patentlagen, som innebér att
en ogiltighetsinvéindning som framstélls i ett intrdngsmal for att kunna

provas forutsitter att svaranden vécker en separat talan om ogiltighet.

3. Ska artikel 24.4 i Bryssel I-forordningen tolkas sa att den géller i
forhallande till en domstol i ett tredjeland, dvs. i det aktuella fallet s att
den dven ger exklusiv behorighet for domstol 1 Turkiet for den del av det

europeiska patentet som validerats dér.

Pa Patent- och marknadséverdomstolens védgnar

> h -
Christine Liage - Annika Malm Goran Soderstrom

hovrittslagman hovrattsrad hovrittsrad
ordforande referent
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