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[...]
versus

1) HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, [...] asukoht Minden
(Saksamaa)

- vastustaja -

2) Harting Electric GmbH & Co. KG, [...] asukoht Espelkamp (Saksamaa)
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- vastustaja -

[...]
mis puudutab esialgset diguskaitset, [Ik 2]

teeb  Landgericht  Minchenl (Minchenl esimese astme  kohus)
21. tsiviilkolleegium [...] 19. jaanuaril 2021 jargmise

kohtumaaruse

Euroopa Kohtule esitatakse ELTL artikli 267 alusel Euroopa‘Parlamendi ja
ndukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EU intellektuaalomandi
oiguste joustamise kohta (edaspidi ,direktiiv 2004/48%) artikli 9 1Gike 1
tdlgendamiseks jargmine eelotsuse kisimus:

Kas direktiivi 2004/48 artikli 9 16ikega 1 on koosk®6las, et.esialgse diguskaitse
asju viimase astme kohtuna lahendavad Oberlandesgericht’id) (liidumaa
korgeimad kohtud) pohimdtteliselt keelduvad vOtmasthajutisi meetmeid
patendist tulenevate Oiguste rikkumise “takistamiseks, kui vaidlusaluse
patendi suhtes ei ole toimunud vastulause- V@i tdhistamismenetlust esimese
astme menetluses?

Pohjendused

Avaldaja esitas eelotsusetaotluse. esitanud. kohtule esialgse Giguskaitse taotluse,
milles palus keelata vastustajately pakkuda“voi turule lasta liitmikke, milles
kasutatakse avaldajale_valja antud*Euroepa patendiga EP 2 823 536 kaitstud
teavet.

1. Oiguslik raamistik

a. Liidusgigus
Direktiivi 2004/48 pdhjendused on muu hulgas sdnastatud jargmiselt:

(1) “Siseturu valjakujundamine nduab [...] keskkonna [loomist], mis toetab
uuendusi ja investeeringuid. Sellega seoses on intellektuaalomandi kaitse
oluline osa siseturu edukuse saavutamisel. Intellektuaalomandi kaitse on
tahtis mitte ainult innovaatilisuse ning loometegevuse edendamiseks, vaid ka
t0ohdive soodustamiseks ning konkurentsivéime parandamiseks. [lIk 3]

(2) Intellektuaalomandi kaitse peaks voimaldama leiutajal voi autoril saada oma
leiutiselt vOi loomingult seaduslikku tulu. Lisaks peaks see vdimaldama
loomingu, ideede ja oskusteabe voimalikult laia levikut. [...]



3)

(22)

(24)
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Intellektuaalomandi  diguste tBhusate jOustamismeetmeteta tdrjutakse
uuendusi ja loometegevust ning investeeringud véhenevad. Seega on vaja
tagada henduses intellektuaalomandi materiaaldiguse, mis on ké&esoleval
ajal acquis communautaire’i ulatuslik osa, tdhus rakendamine. Selles suhtes
on intellektuaalomandi diguste joustamine siseturu arenemiseks esmatahtis.

Rikkumiste viivitamatuks IGpetamiseks on oluline sétestada ajutised
meetmed, ootamata kohtuasja sisulist otsustamist, jalgides samabajal kaitse
Oigusi ja tagades ajutiste meetmete proportsionaalsuse vastavalt kdnealuse
kohtuasja isedrasustele ning andes vajalikud garantiid kostjale pohjendamatu
kahjundudega tekitatud kulude ja kahju hivitamiseks. Sellised meetmed on
Oigustatud juhul, kui mis tahes viivitus vBib pdhjustadaskorvamatut Kahju
intellektuaalomandi 6iguse omanikule.

Soltuvalt uksikust kohtuasjast ning kuigasjaoludiseda pohjendavad, peaksid
vastavad meetmed, menetlused ¢, ja 3 0iguskaitsevahendid sisaldama
tOkestavaid meetmeid, mis on suunatud-edasistele intellektuaalomandi
oiguste rikkumise ennetamisele. [a.. ]

Direktiiv 2004/48 sisaldab jargmisi sétteid:

1.

b.

Artikkel,9
Ajutised ja ennetavad meetmed
Liikmesriigid tagavad, et kohtuasutused vdivad hageja palvel:

a)  esitada vaidetava rikkuja vastu ennetava kohtuliku tdkendi, et valtida
mis tahes peatset intellektuaalomandi Giguste rikkumist vdi maarata
esialgsel alusel ning asjakohastel juhtudel korduv rahaline trahv, kui
seda, onygKajastatud [lk 4] siseriiklikes 0Oigusaktides ning kui
intellektuaalomandi 6iguste véidetavad rikkumised korduvad, voi
muuta nimetatud korduvad rikkumised garantiide andmiseks
kavatsusega tagada diguste valdajale kahjude hiivitamine; [...].

Liikmesriigi digus

Patendiseaduse (Patentgesetz, edaspidi ,,PatG*) § 58 kehtiv redaktsioon on
sOnastatud jargmiselt:

Patendi valjaandmise kohta avaldatakse teade patendibulletéénis
(Patentblatt). Samal ajal avaldatakse patendikirjeldus. Patendibdiilletéénis
avaldamisega tekib patendi diguslik toime.
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PatG 8 139 kehtiv redaktsioon on sdnastatud jargmiselt:

(1) Patendiomanik v6ib nduda igathelt, kes § 9-13 rikkudes kasutab patendiga
kaitstud leiutist, rikkumise Idpetamist, kui esineb korduva rikkumise oht.
Sama néude vOib esitada ka esmakordse rikkumise ohu korral.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordnung, edaspidi ,,ZPO*) § 935
kehtiv redaktsioon on sGnastatud jargmiselt:

Vaidluse eseme suhtes vOib rakendada esialgset diguskaitset, kui on alust
arvata, et olemasoleva olukorra muutumine kahjustaks ihe peole Gigusi voi
takistaks oluliselt nende teostamist.

ZPO § 940 kehtiv redaktsioon on sdnastatud jargmiselt:

Esialgse 0Oiguskaitse korras vdib vaidlusalust® Oigussuhet kawesialgselt
reguleerida, kui see on eelkdige kestvussuhtegpuhuliwajalik olulise kahju voi
ahvardava ohu valtimiseks voi muul pdhjusel.

2. Pdhikohtuasja aluseks olevad asjaelud

a. Avaldaja esitas 14. detsembril 2020 esialgse “Giguskaitse taotluse, milles
palus keelata vastustajatel ‘Euroopa patendist” EP 2 823 536 (edaspidi
,vaidlusalune patent“) tulenevaavaldajaainudiguse rikkumine. [Ik 5]

Vaidlusaluse patendi valjaandmise “walus oli 5. martsi 2013. aasta
patenditaotlus. Vastustajate lepingulised esindajad esitasid patenditaotluse
menetluses 8¢mai 2020yaasta Kirjaga vastustaja 2 nimel vastuvaite, milles
tuginesid patentsuse puudumisele. Vaidlusalune patent anti 16puks vélja
26. novembril 2020 ja patendi valjaandmise teate avaldamise kuupaevaks
maéarati 23. detsember 2020. Vastustaja 2 esitas 15. jaanuaril 2021 Euroopa
Patendiametile ‘vastulause valjaantud patendi vastu. Eelotsusetaotluse
esitanud kehus leiab, et avaldaja esile toodud asjaoludel rikuvad vastustajad
oma toodetenturustamisega kehtivast patendist tulenevat ainudigust.
Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul tuleb Euroopa Patendiameti
kontrellimise pdhjal eeldada, et patent on kehtiv, ja seda hinnangut ei mdjuta
vastustajate 15. jaanuari 2021. aasta vastulause argumendid.

b.  Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et esialgse diguskaitse kohaldamist
takistab ainult Oberlandesgericht Mdincheni (Munchenis asuv lildumaa
kdrgeim uldkohus) kui esialgse Giguskaitse asju viimase astmena lahendava
kohtu! praktika.

! Saksa diguse kohaselt I6peb esialgse Giguskaitse taotluse menetlus teises kohtuastmes ehk
Oberlandesgerichtis (lildumaa kdrgeim Gldkohus); Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi
kdrgeim uldkohus) ei lahenda esialgse iguskaitse asju.
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Oberlandesgericht Mincheni (Munchenis asuv liidumaa kdrgeim
Uldkohus) kohtupraktika kohaselt ei ole patendiomaniku ainudiguse
rikkumise alusel ajutise meetme kohaldamiseks piisav, et péadev
patendiamet (kaesoleval juhul Euroopa Patendiamet) on péarast
pdhjalikku kontrolli patendi vélja andnud ja patendi kehtivuse kohtulik
kontroll viiakse l&bi ka esialgse Oiguskaitse menetluses. Pigem nduab
Oberlandesgericht Miinchen (Munchenis asuv liidumaa kdrgeim tldkohus),
et lisaks sellele, et patendiamet on patentsust patenditaotluse menetluses
sisuliselt  kontrollinud, peab Euroopa Patendiamet olema teinud
patendikaitset kinnitava otsuse vastulause- vOi kaebemenetluses vOoi
Bundespatentgericht  (Saksamaa  Liitvabariigi  patendikohus) otsuse
tihistamismenetluses. Patendi kehtivust ei saa niisiis eeldada selle‘pdhjal, et
patendi véljaandmisel on patentsust piisavalt kontrollitud, vaid pigemytuleb
kontrollitud ja valja antud patenti enne selle rikkumise,vasiu esialgse
Oiguskaitse kohaldamist veel kord patendiametis®vOi Bundespatentgerichtis
(Saksamaa Liitvabariigi patendikohus) leiutise,patentsuse suhtes kontrollida.
[k 6]

Asjakohane Oberlandesgericht Mincheni (Miinchenis asuv liidumaa kdérgeim
kohus) 12. detsembri 2019. aasta otsus (kohtuastnr 6 4009/19; avaldamismarge
[Gewerblicher Rechtsschutz und ¢Urheberrecht], GRUR 2020, Ik 385) on
sOnastatud jargmiselt:

,Uldise seisukoha kohaselt \voib patendiasjades kohaldada esialgset
Oiguskaitset ainult guhuly, Kui “kiisimustele patendiomaniku ainudiguse
rikkumise ja vaidlusaluse patendikehtiviise kohta tuleb sedavord ilmselgelt
vastata avaldajale soodsal viisily et ‘€ saa mdistlikult oodata eksliku otsuse
tegemist, migda tuleks,pohikohtuasjas muuta.

Oberlandesgericht, Dusseldorfi (Dusseldorfis asuv lildumaa kdrgeim kohus)
praktika (vt “viitedy 14.'detsembri 2017. aasta kohtuotsuse nr2 U 18/17,
[veebivaljaandes] juris[.de] punkt18; samuti véljaandes T. Kihnen.
Handbuchy, der Patentverletzung. 12. trikk, peatikk G, punkt42) ja
Oberlandesgerieht Karlsruhe (Karlsruhes asuv liidumaa kdrgeim kohus)
praktika (avaldamisviited [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
Rechtsprechungs-Report] GRUR-RR 2009, Ik 442 vdi [Entscheidungen der
Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums] InstGE 11, Ik 143;
GRUR-RR 2015, 1k509) kohaselt saab patendi kehtivusest piisava
kindlusega lahtuda dldjuhul ainult siis, kui vaidlusalune patent on juba
olnud vastulause- voi tihistamismenetluse ese esimese astme kohtus voi
patendiametis, seega kui Euroopa Patendiamet on teinud patentsust
kinnitava otsuse vastulause- vOi kaebemenetluses VoI
Bundespatentgericht (Saksamaa Liitvabariigi patendikohus) otsuse
tihistamismenetluses. [...]“

Asjakohastest Saksa diguse satetest ei tulene nduet, et patendiomaniku ainudiguse
rikkumise takistamiseks vdib ajutist meedet rakendada ainult siis, kui patendi
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vaidlustamise menetluses on tehtud esimese astme otsus. Nimetatud tingimus
poleks kooskdlas sellega, et patendi Oiguslik toime (seega ka sellest tuleneva
Oiguse kohtuliku kaitse vdimalus) tekib patendi véaljaandmise teate avaldamisega
(PatG § 58 10ige 1 ja Euroopa patendikonventsiooni artikli 97 16ige 3), mitte aga
hiljem (esimese astme kohtu vOi patendiameti otsuse tegemine vastulause- voi
tihistamismenetluses). Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul on Saksa digus
direktiiviga 2004/48 tdielikult kooskdlas. Siiski ei piisa sellest, et liikmesriigi
Oigus on liidu digusega kooskdlas, vaid litkmesriigi kohtud peavad kohtupraktika
kujundamisel ja litkmesriigi diguse tGlgendamisel jargima direktiiviga taotletud
eesmarke; see hdlmab liikmesriigi kohtute kohustust vajaduse Kkorral muuta
véljakujunenud kohtupraktikat (vt [...] [17.aprilli 2018. aasta“ykohtuotsus
Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]). [Ik 7]

Kohtupraktikas tuletatakse tingimus, et patendi vaidlustamisenmenetluses peab
olema tehtud esimese astme otsus, ZPO § 940 tdlgendusest; esialgsesdiguskaitse
kohaldamise vajadus (olulisus direktiivi 2004/48 p6hjenduse 22 tahenduses)
esineb ainult juhul, kui esimese astme kohus vdi patendiamet on vastulause- voi
tuhistamismenetluses  jatnud  vaidlusaluse  patendi “kehtivuse  jousse.
Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul ei ole selline t6lgendus aga koosbtlas
direktiiviga 2004/48 ja on seetdttu vastuolus, liidu, Oigusega.

Direktiivi 2004/48 artikli 9 16ike 1 kohaselt tulebytagada, et patendi rikkuja suhtes
saab votta ajutisi meetmeid, et keelatay patendiomaniku ainudiguse edasine
rikkumine. Kéesoleva eelotsusetaotlusega palutakse kontrollida kohtupraktikat,
mille kohaselt ei ole ajutise meetme: rakendamine aga voimalik, sest — nii nagu
kaesoleval juhul — &sja valja antud patendi-korral ei ole veel saanud toimuda
selle patendi vaidlustamise menetlust (vastulause- v6i tihistamismenetlus on
voimalik alles parast patendiyvaljaandmist). Paljude varasemal ajal valja antud
patentide, puhul ei“ele ajutise “meetme rakendamise taotlemise ajaks patendi
vaidlustamise menetlust, veel toimunud; patendi omanikul ei ole loomulikult ka
mingit voimalust m@jutada seda, kas talle valja antud patent vastulause voi
tihistamishagiga vaidlustatakse. Isegi kui rikkumise asjaolude t6ttu on vajalik
kiireloomuline sekkumine saab ajutisi meetmeid vdtta pdhimdtteliselt alles parast
seda, kui on [6ppenudr(kolmanda isiku algatatud) patendi vaidlustamise menetlus
esimeseiastme kohtus voi patendiametis, mis vOib aga kesta kuid voi isegi aastaid.
Kontrollimiseks/esitatud kohtupraktika kohaselt tuleks kogu selle aja jooksul
taluday, patendiomaniku ainudiguse rikkumist, kuigi erinevalt teistest
intellektuaalomandidigustest naeb seadus ette patendi pdhjaliku sisulise kontrolli
enne selle valjaandmist ja diguskaivet.?

Kontrollimiseks esitatud kohtupraktika lubab teha erandeid pdhimdttest, et peab
olema 16ppenud patendi vaidlustamise esimese astme vdistlev menetlus, kuid
eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul ei muuda see jdreldust, et

2 Siinkohal tuleb meenutada, et ka eelotsusetaotluse esitanud kohus kontrollib esialgse 6iguskaitse
taotluse lahendamisel kokkuvotvalt patendi kehtivust; kui vastustaja toob esile asjaolud, mis
vBimaldavad kahelda patendi kehtivuses, siis jadb esialgse Giguskaitse taotlus rahuldamata.
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kontrollimiseks esitatud kohtupraktika ja eelkdige [lk 8] eelnimetatud
télgendamispdhimdte on vastuolus liidu digusega; nimelt ei muutu liidu digusega
vastuolus olev tdlgendamispdhimote liidu digusega kooskdlas olevaks pelgalt
selle kaudu, et sellest lubatakse mdne erandi tegemist ja seeldbi saavutatakse
osaliselt liidu 6igusega kooskdlas olev kohtupraktika.

Kohtupraktikas (Oberlandesgericht Minchen (Minchenis asuv liidumaa kdrgeim
kohus) avaldamismarge [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht]
GRUR 2020, Ik 385) maérgitakse siiski, et esialgse Giguskaitse kohaldamist saab
kaaluda ka ilma esimese astme otsuseta patendi vaidlustamise menetluSes, kui

[,,]- Vvastustaja osales ja esitas vastuvéite juba patenditaotluse, menetluses, mis
viidi 1abi peaaegu vdistlevas menetluses, see tdhendab vastuvéidet kontrolliti
sisuliselt;

- esialgne diguskaitse on pdhimotteliselt vajalik;

- esialgse diguskaitse suhtes esitatud vastuvaited.osutuvad juba _kokkuvdtlikul
hindamisel pdhjendamatuks voi

- erakorraliste asjaolude (néiteks turuolukerra)y, téttu “ei saa avaldajalt
erandlikult mdistlikult eeldada, et “ta ootaks “édra vastulause- VvOi
tihistamismenetluse tulemuse.*

Uhtegi loetletud eranditest_ei ole, kaesolevalgjuhul voimalik kohaldada, sest
Oberlandesgericht Minchen (Minchenis asuyv liidumaa kdrgeim kohus) rakendab
neid nii rangelt, et need jadvad pelgaltiteoreetiliseks — nii ka kaesoleval juhul.
Vastustaja 2 osalesgmpatenditaotluse s menetluses ja esitas vastuvéite, kuid
Oberlandesgerichtt_Muncheni“(Munchenis asuv liidumaa kdrgeim uldkohus)
praktika ¢(vt 26. novembri 2020.aasta maarus kohtuasjas nr 6 W 1146/20, seni
avaldamata)’ kohaselt “peavad | patenditaotluse menetluses ja hiljem esialgse
Oiguskaitse menetluses, esitatud vastuvaited kattuma. Kui aga vastustaja tugineb
(nagukdesoleval juhul)'esialgse diguskaitse menetluses muid vastuvéideteid, mida
ta patenditaotluse, menetluses ei esitanud, siis ei saa enam lahtuda patendi
Kehtivuse eeldusest."Ka teised eespool nimetatud erandid pole kéesoleval juhul
asjakohased.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus on seetdttu olukorras, kus ta peaks vastuolus
oma arusaamaga direktiivi 2004/48 artikli 9 I8ikest 1 ké&esoleval juhul keelduma
ajutise meetme rakendamisest, sest vaidlusaluse patendi suhtes pole veel 16ppenud
patendi vaidlustamise vOistlev menetlus ja kohtupraktika kohaselt sellest
pdhimattelisest tingimusest lubatavad erandid ei ole kohaldatavad. [Ik 9]

Jargneva kisimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul
tdlgendada direktiivi 2004/48 artikli 9 16ike 1 punktia, eelkdige jargmist
tekstiosa:
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»...] voivad hageja palvel esitada viidetava rikkuja vastu ennetava
kohtuliku tdkendi, et valtida mis tahes peatset intellektuaalomandi diguste
rikkumist voi [...] kui intellektuaalomandi Giguste vdidetavad rikkumised
korduvad [...]*

Kisimus esitatakse pdhjusel, et eelotsusetaotluse esitanud kohus saab kdnealuse
sétte sOnastusest aru nii, et ajutiste meetmete rakendamise véimalus litkmesriigi
Oiguses ei ole tagatud, kui sellest keeldutakse pGhjendusel, et esimese astme
kohtus voi patendiametis ei ole toimunud vastulause- voi tiihistamismenetlust.

Kusimus

Kas direktiivi 2004/48 artikli 9 16ikega 1 on kooskdlas, et esialgse diguskaitse
asju viimase astme kohtuna lahendavad Oberlandesgericht’id, (liidumaa
korgeimad kohtud) pohimdtteliselt keelduvad vdtmast “ajutisi, ‘meetmeid
patendist tulenevate Oiguste rikkumise takistamiseks, Kkui, vatdlusaluse
patendi suhtes ei ole toimunud vastulause- voiftuhistamismenetlust esimese
astme menetluses?



