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FLIR-yhti6 onshakenut muundmuassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa patenttia tietyille
keksinndillel IRnova=yhtid nosti kanteen, jossa se vaati sen vahvistamista, etta
silld ongparempi oikeus, keksintdihin kuin FLIR:1I4. Kanne jatettiin tutkimatta
ensimmaisessa eikeusasteessa silla perusteella, ettd kanteella on sellainen yhteys
paténtin,_ rekisterdintiindja patevyyteen, ettd Ruotsin tuomioistuimilla ei ole
toimivaltaa: tutkia kannetta. IRnova valitti tasta tutkimatta jattamista koskevasta
ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytaneeseen tuomioistuimeen.

Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeusperusta

SEUT 267 artiklaan perustuva ennakkoratkaisupyyntd, joka koskee
tuomioistuimen  toimivallasta  sek&  tuomioiden  tunnustamisesta  ja
taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 24 artiklan 4 alakohdan
tulkintaa.
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Ennakkoratkaisukysymys

Kuuluuko sellainen vahvistuskanne, joka perustuu vaitteeseen keksijyydesta tai
yhteiskeksijyydesta ja joka koskee parempaa oikeutta muussa kuin jasenvaltiossa
rekisterdityjen  kansallisten patenttihakemusten ja patenttien mukaiseen
keksintdon, tuomioistuimen toimivallasta sek& tuomioiden tunnustamisesta ja
taytantoonpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 24 artiklan 4
alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen toimivallan piiriin?

Unionin oikeussadnnot, joihin asiassa viitataan

Asetuksen N:0 1215/2012 4 artiklan 1 kohta ja 24 artiklan 4 alakohta

Kansalliset oikeussaannot, joihin asiassa viitataan

Ruotsin patenttilain (1967:837) (patentlagen (1967:837)), 17yja 18 §, 53 &n 1
momentti ja 65 8:n 1 momentti

Néaisséd sddnnoksisséd sdddetdén, ettd Jospjoku nayitaa, ettd hanelld on parempi
oikeus keksintoon kuin patentinhakijallay hamywoi pyytad, ettd hakemus siirretdén
hanelle. Jos patentti on mydnnetty:muulle’kuin‘stihen oikeutetulle, se on patenttiin
oikeutetun pyynnosta siirrettdvé hanelle.

Ruotsin tuomioistuinten toimivallastastietyissa asioissa patenttioikeuden alalla ym.
annetun lain (1978:152)x(lagen (1978:152) om svensk domstols behérighet i vissa
mal pa patentrattens omrade'm.m.)) 1ja2 §

Néiden saannosten mukaan Ruotsin tuomioistuimet voivat muun muassa siina
tapauksessa,. ettd vastagjan‘ kotipaikka on Ruotsissa, ottaa késiteltdvaksi asian,
jossa kanne nostetaan eurooppapatentin hakijaa vastaan ja joka koskee parempaa
oikeutta patenttihakemuksen kohteena olevaan keksintddn Ruotsin osalta.

Yhteenveto tosiseikoista ja menettelysta padasiassa

IRnova“on ruotsalainen osakeyhtio, joka kehittdd ja valmistaa lampokameroissa
eri yhteyksissad kaytettavia infrapunailmaisimia. FLIR on yhdysvaltalaiseen
konserniin  kuuluva ruotsalainen osakeyhti6. Se Kkehittdd ja valmistaa
infrapunatekniikkaan perustuvia sahkoélaitteita. Asianosaiset olivat aiemmin
liilkekumppaneita.

FLIR teki vuonna 2015 Yhdysvalloissa kaksi valiaikaista patenttihakemusta. FLIR
teki  valiaikaisten hakemusten liséksi 2.3.2016 kaksi  kansainvélistd
patenttihakemusta. Kansainvalisten patenttihakemusten jalkeen FLIR teki vield
muun muassa kaksi kiinalaista ja kaksi yhdysvaltalaista patenttinakemusta.
Kiinalaisiin hakemuksiin perustuvia kiinalaisia patentteja myonnettiin kaksi ja
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yhdysvaltalaisiin hakemuksiin perustuvia yhdysvaltalaisia patentteja myonnettiin
kaksi. Tdmén liséksi on tehty yhdysvaltalainen patenttihakemus, joka on jaettu
hakemus yhden edell4 mainitun yhdysvaltalaisen hakemuksen kanssa.

IRnova nosti  13.12.2019 FLIR:4a4 vastaan kanteen Patent- och
marknadsdomstolenissa (alioikeus patentti- ja markkinaoikeudellisissa asioissa,
Ruotsi). IRnova vaati muun muassa, ettd Patent- och marknadsdomstolen
vahvistaa, ettd IRnovalla on FLIR:8&n n&hden parempi oikeus Kkyseisten
yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten patenttihakemusten mukaisiin keksintéihin, tai
vaihtoehtoisesti osaan niist4, sek& jokaisen patentin, patenttihakemuksen,
hyodyllisyysmallin tai hyodyllisyysmallihakemuksen mukaisiin. keksintdihin,
joihin ne voivat johtaa, kuten my6ds myodnnettyjen patenttien, mukaisiin
keksintoihin.

Patent- och marknadsdomstolen jatti IRnovan kanteen talta osin tutkimatta silla
perusteella, ettd kanteella on sen tutkimatta jatetyiltd osinsellainen yhteys patentin
rekisterdintiin  ja pateméattdmyyteen, ettd Ruotsin tuomioistuimela ei ole
toimivaltaa ottaa kannetta tutkittavaksi.

IRnova valitti Patent- och marknadsdomstolenin tutkimatta jattamista koskevasta
ratkaisusta Patent- och marknads@verdomstoleniintu(ylioikeus patentti- ja
markkinaoikeudellisissa asioissa, Ruotsi).splRnova, vaatii, ettda Patent- och
marknadsdomstolenin padtds kumotaan) ja. ettd, asia palautetaan Kkyseiseen
tuomioistuimeen asian ratkaisemista varten.

Paaasian asianosaistén keskeiset perustelut

IRnova on estttédnyt kanteensa tueksidl@hinna seuraavaa. IRnovan tyontekija kehitti
edellda mainittujeny, patenttinakemusten ja patenttien mukaiset keksinnot
tyosuhteensa ja hanelle, maarattyjen tyotehtavien puitteissa. Kyseinen tyontekijé
antoi joka tapauksessa' miinvolennaisen panoksen keksintdihin, ettd hantd on
pidettdva yhteiskeksijand. IRnova tuli tydnantajana keksijén tilalle ja on néin ollen
kyseisten, keksintOjens0ikea omistaja. FLIR haki keksinnoille patenttia omissa
nimissaan hankkimatta keksintoja IRnovalta, eika se ollut muullakaan perusteella
oikeutettu hakemaan patenttia. FLIR esiintyy perusteettomasti patenttihakemusten
tekijané ja patenttien haltijana. Taméan seurauksena my0s omistusoikeudesta on
epaselvyytta, mistéd aiheutuu haittaa IRnovalle.

IRnova on Ruotsin tuomioistuinten toimivaltaan liittyen esittanyt seuraavat seikat.
Asianosaiset ja keksijat ovat ruotsalaisia. Tosiseikat, joihin vedotaan, tapahtuivat
Ruotsissa. Kyseessa olevat patenttihakemukset ja patentit ovat omaisuuserié
Ruotsissa. Né&in ollen Ruotsin tuomioistuinten toimivallalle on asianmukaiset
perusteet vastaajan kotipaikkaa koskevan periaatteen nojalla myos siltd osin kuin
on kyse yhdysvaltalaisista ja kiinalaisista patenttihakemuksista seké patenteista.
Asetuksen N:o 1215/2012 saantdja ei voida soveltaa suoraan nyt kasiteltdvassa
asiassa. Kanne ei taltd osin koske lainkaan sellaista omaisuutta, joka liittyisi
unioniin. Yksinomaista toimivaltaa koskevan sddnnon soveltamista analogisesti ei



10

ENNAKKORATKAISUPYYNTO — ASIA C-399/21

voida objektiivisesti perustella. Asiassa ei ole vaadittu hakemusten ja patenttien
siirtdmista tai sitd, ettd tuomioistuin puuttuisi muulla tavoin ulkomaisen
rekisterdintiviranomaisen toimintaan. Ruotsin tuomioistuimen antaman tuomion
tarkoituksena on selvittda asianosaisten vélinen tilanne Ruotsissa. Tama tuomio
voi olla todistusvoimainen oikeusriidassa ulkomailla, mutta silld ei ole sitovaa
vaikutusta Kiinassa tai Yhdysvalloissa.

FLIR vastusti Patent- och marknadsdomstolenin tutkimatta jattamista koskevan
paatdksen muuttamista. FLIR toteaa taltd osin, ettd vaikka asetuksen N:o
1215/2012 24 artiklan 4 alakohta ei sen sanamuodon mukaan koske Kiinassa ja
Yhdysvalloissa rekisterdityja patentteja ja patenttihnakemuksia, kyseisen,asetuksen
sé&annoistd on katsottava ilmenevdn eri maiden tuomioistuinten walisia
toimivaltaristiriitoja koskevat kansainvalisesti tunnustetut “periaatteety miké
puoltaa vahvasti sitd, ettd poikkeussddntdéd voidaang,soveltaa analogisesti
tilanteissa, joissa patentti on rekisterdity muussa kdin jasenvaltiossa. IRnovan
nostama kanne perustuu aineelliseen patenttioikeuteenija kyseisessd 0ikeudessa
esiintyvadn keksijan kasitteeseen. Arvioinnin siitd, kuka on sellaisen keksinnon,
jolle on haettu patenttia, oikea omistaja, on perustuttava stihen, mitd kyseinen
keksintd todellisuudessa kattaa kyseisen patentin patenttivaatimusten mukaan.
Tallainen arviointi voidaan suorittaa_ainoastaan spatenttia“koskevia kansallisia
séantdja noudattaen, koska keksinndt ‘méaritellddn vaatimuksissa ja niitd on
tulkittava kansallisen aineellisen patentticikeuden mukaisesti. Oikeusriidassa, joka
koskee parempaa oikeutta keksint@on, jolle oh haettu patenttia, ja joka perustuu
keksijdn késitteeseen, on #sHs arvioitava, pidetddnkd henkildd, joka vetoaa
parempaan oikeuteen, Keksijand tai yhteiskeksijand rekisterdintivaltion
patenttisdant6jen mukaan. Tallaisessa arvioinnissa nousee siten esiin kysymyksia,
jotka liittyvéat aineelliseenypatenttioikeuteen, joka suvereniteettiperiaatteen nojalla
kuuluu rekisterointivaltion “wiranemaisten ja tuomioistuinten yksinomaiseen
toimivaltaan.«<Omistusoikeudesta “annetulla ratkaisulla, joka perustuu keksijan
késitteeseen,  on “sitova, vaikutus annettaessa ratkaisua  esimerkiksi
patenttinakemusten ja patenttien siirtamisesté.

Y hteenveto ennakkoratkaisupyynnon perusteista

Patent- och markmadsoverdomstolenin kasiteltdvana olevassa asiassa arvioitavana
oleva kysymys toimivaltaisesta tuomioistuimesta koskee kannetta, jossa vaaditaan
vahvistamaan parempi oikeus kiinalaisten ja yhdysvaltalaisten patenttihakemusten
ja yhdysvaltalaisten patenttien mukaiseen keksintoon (ja jokaisen patentin,
patenttinakemuksen,  hyodyllisyysmallin ~ tai  hyoddyllisyysmallihakemuksen
mukaiseen  keksintéon, joihin  ne voivat johtaa). Oikeusriita, jossa
toimivaltakysymys nousi esiin, on siten luonteeltaan yksityisoikeudellinen ja
kuuluu yksityisoikeuden alaan, johon voidaan soveltaa asetusta N:o 1215/2012
sen 1 artiklan nojalla.

Unionin tuomioistuin on aiemmin todennut tuomioistuimen toimivallasta sekéa
tuomioiden téytdntdonpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 tehdysta
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yleissopimuksesta (Brysselin yleissopimus), joka on sittemmin p&dasiassa
korvattu asetuksella N:0 1215/2012, etta kyseista yleissopimusta sovelletaan myds
oikeusriitaan, joka liittyy sopimusvaltioon ja kolmanteen valtioon esimerkiksi, jos
kantajalla ja vastaajalla on kotipaikka sopimusvaltiossa ja riidanalaiset tosiseikat
ovat tapahtuneet kolmannessa valtiossa, koska oikeusriitaa voidaan pitéa
luonteeltaan kansainvélisend myos tassé tapauksessa. Brysselin yleissopimuksen
méaérayksid sovelletaan ndin ollen asiassa, joka koskee sopimusvaltion
tuomioistuinten ja muun kuin sopimusvaltion tuomioistuinten vélisia suhteita (ks.
tuomio 1.3.2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, 26 ja 35 kohta).

Asetuksen N:0 1215/2012 24 artiklan 4 alakohta koskee sanamuotonsa mukaan
ainoastaan patentin “’rekisterdintia tai patevyyttd” koskevia kanteita, mikd veidaan
tulkita siten, ettd tat4d sadnnosta ei sovellettaisi oikeusriitaan, jokaskoskee
parempaa oikeutta tiettyjen patenttinakemusten jagepatenttien mukaiseen
keksintoon vaitetyn keksijyyden tai yhteiskeksijyydengperusteella.

Unionin tuomioistuin on useammassa tuomiossaanytdsmentanytymiten kyseisté
s&annosta on tulkittava. Oikeuskaytdnndssad on muun muassa tedettu, ettd patentin
rekisterdintia tai patevyytta koskevan kanteen,kéasite on sellaineniitsenéinen kasite,
jota on tulkittava yhdenmukaisesti kaikissa jasenvaltioissa (ks tuomio 15.11.1983,
Duijnstee, C-288/82, EU:C:1983:326, 19, kohta"ja tuomie 13.7.2006, GAT, C-
4/03, EU:C:2006:457, 14 kohta; ks. myos tavaramerkkiasioiden osalta tuomio
5.10.2017, Hanssen Beleggingen, €-341/16, EU:C:2017:738, 31 kohta).

Saannoksen tavoitteena on jattaa siina tarkoitetut riita-asiat niiden tuomioistuinten
ratkaistaviksi, joilla on kyseisiinriita-asiothin aineellisesti ja oikeudellisesti
ldheinen yhteys. ReKisterointivaltion ‘tuomioistuinten yksinomaista toimivaltaa
voidaan perustella sillg; etté,néilld _tuomioistuimilla on paremmat edellytykset
kasitella @siatggoissa itse riita kaskee patentin patevyytta taikka hakemuksen tai
rekisterdinnin olemassaoloa. Rekisterdintivaltion tuomioistuimet voivat lausua
kansallisen aikeuden mukaisesti niiden patenttien patevyydestd ja vaikutuksista,
jotka on ‘myonnetty kyseisessa valtiossa. Tama hyvan oikeudenkayton tavoite on
tarkeé, patenttien-alalla varsinkin, kun oikeudenalan erityispiirteiden vuoksi useat
sopimusvaltiot ovat perustaneet erityisen oikeussuojajarjestelman, jossa patentteja
koskevat riita-asiat on jatetty erityistuomioistuinten ratkaistaviksi (ks. erityisesti
tuomio GAT, 21a 22 kohta, mutta my6s tuomio Hanssen Beleggingen, 33 kohta,
ja tuomie Duijnstee, 22 kohta).

Yksinomainen toimivalta on perusteltu senkin takia, ettd patenttien myoéntdminen
edellyttdd kansallisten viranomaisten toimia. Oikeusk&ytdnnossd on taltd osin
viitattu Brysselin yleissopimusta koskevaan Jenardin selvitykseen (EYVL 1979, C
59, s. 1, s. 36), jossa korostettiin, ettd patenttien myéntdminen kuuluu kansallisen
suvereniteetin piiriin (ks. tuomio GAT, 23 kohta).

Patenttien rekistergintia tai patevyytta koskevina riita-asioina on pidettava niit4
riita-asioita, jotka koskevat patentin patevyyttd, voimassaoloa tai menetysta taikka
vaatimusta etuoikeudesta aikaisemman tallettamisen perusteella. Jos taas riita-asia
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ei koske patentin patevyytta tai sitd, onko patentti talletettu tai rekisterdity, riita-
asia ei kuulu yksinomaista toimivaltaa koskevan sadnndn piiriin. T&mén vuoksi
kyseistd sddnnosté ei sovelleta esimerkiksi loukkauskanteisiin. Kyseista sddnnosté
on sovellettava suppeasti (ks. tuomio Duijnstee, 23 ja 24 sekd tuomio GAT, 15 ja
16 kohta).

Unionin tuomioistuin on my6s korostanut, ettd ristiriitaisten ratkaisujen riskin
valttdmiseksi ei riitd, ettd tuomioistuin, jolla ei ole yksinomaista toimivaltaa,
lausuu ainoastaan patentin patevyydestd asian asianosaisiin ndhden. Nain ollen
yksinomaista toimivaltaa koskeva saant0 koskee kaikkia patentin rekisterdinti tai
patevyyttd koskevia riita-asioita, riitautettiinpa kyseinen rekisterointi tai patevyys
kanneteitse tai oikeudenkayntivaitteelld (ks. tuomio GAT, 30 ja 31 kohta).

Siltd osin  kuin on Kkyse yksinomaista toimivaltaa koskevan' saannon
sovellettavuudesta sellaisiin oikeusriitoihin, jotka koskevat, parempaa ‘0ikeutta
aineettomaan oikeuteen, unionin tuomioistuin _on “ottanut  kantaa \ tiettyihin
tdmantyyppisiin oikeusriitoihin.

Oikeuskaytanngssa on todettu, ettd yksinomainen toimivalta“ei ulotu sellaisen
tyontekijan, jonka keksinndille on haettu “patenttia, ja“hanen tydnantajansa
valiseen riita-asiaan, kun siind on{ kyse kummanking,oikeuksista patenttiin
tyosopimuksen perusteella. Syynéd tdhan onpse, ettd, riita-asian ratkaisu riippuu
yksinomaan siité, kuka on oikeutettu patenttiin, mika on ratkaistava asianomaisten
osapuolten vélisten oikeussuhteiden perusteella, kun taas patentin patevyytté tai
patenttien rekisterdintien laillisuutta ei“ole Kyseenalaistettu (ks. tuomio Duijnstee,
26-28 kohta).

Tavaramerkkien alalla‘untonin tuomioistuin on lausunut oikeusriidasta, jossa oli
kyse oikeudenkéyntivaitteesta; joka esitettiin siitd, ettd tavaramerkinhaltijan ainoa
perillinen ol rekisteroity® tavaramerkin haltijaksi, ja jossa Vvéitettiin, ett4
tavaramerkki oli luovutettu useaan kertaan ja ettei se en&4 kuulunut
tavaramerkinhaltijan omaisuuteen tdméan kuolinhetkelld. Unionin tuomioistuin
totesi,viitaten tuamioon Duijnstee, ettd tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan
pitriin einkuulu kanne, joka koskee pelkéstaan sitd, kuka on patentin haltija
(tuomio Hanssen Beleggingen, 35 kohta). Unionin tuomioistuin lausui myds, etta
kysymyksella siitd, kenen omaisuutta immateriaalioikeus on, ei yleensi ole
aineellisesti  tai  oikeudellisesti  léheista  yhteyttd Kkyseisen  oikeuden
rekisteroimispaikkaan, miké& patee myos padasiassa. Unionin tuomioistuimen
mukaan yksinomaista toimivaltaa koskevaa s&éntéé on tulkittava siten, etta sité ei
sovelleta asiassa, joka koskee sitd4, onko joku rekisterity asianmukaisesti
tavaramerkin haltijaksi. Unionin tuomioistuimen tulkintaa ei kumoa se, etta
immateriaalioikeuden haltija voi vaatia alun perin toisen henkilén nimissa
suoritetun rekisterdinnin siirtoa itselleen (ks. tuomio Hanssen Beleggingen, 37-40
kohta).

Nyt kyseessa oleva kansallisessa tuomioistuimessa vireille pantu oikeusriita, joka
koskee parempaa oikeutta patenttihakemusten ja patenttien mukaisiin
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keksintdihin, ei ole tyontekijan ja hanen tydonantajansa valinen oikeusriita. Nain
ollen unionin tuomioistuimen tuomiossa Duijnstee esittdmien toteamusten
perusteella ei voida suoraan paatelld, sovelletaanko yksinomaista toimivaltaa
koskevaa sédéntta nyt kyseessa olevassa tilanteessa.

Unionin tuomioistuimen tuomiossa Hanssen Beleggingen esittdmat yleiset
toteamukset eivat myoskaan selkiytd nyt késilla olevaa tilannetta, koska pééasia ei
koske sitd, kuka on patentin haltija, eikd sit4, kuka on oikeutettu tekemaan
patenttinakemuksen aineetonta omaisuutta koskevien oikeusséantéjen perusteella.

Sen ratkaisemiseksi, kumpi asianosaisista on oikeutettu \ patentin tai
patenttinakemuksen mukaiseen keksintéon padasiassa kyseessa olevan Kaltaisessa
asiassa, kansallisen tuomioistuimen on otettava kantaa Slihen, kumpaa en
pidettdva kyseessa olevien patenttihakemusten ja patenttien mukaisten keksintojen
keksijané tai yhteiskeksijand. Tallainen arviointi sisaltaa tyypillisestinkysymyksia
siitd, mistd keksintd patenttihakemuksen/patentin mukaan muodostuu; jolloin on
tulkittava patenttivaatimuksia ja arvioitava sita,jkukafon mydtavaikuttanut
keksinndn syntymiseen ja tarvittaessa sitd, milta osin‘siihenten myotavaikutettu.
Oikeutetun henkilén madrittdminen voi néin ollen sisaltdd patenttioikeudellisia
arviointeja  siitd, mitkd panokset kehittelyty0ssd “@vat uutuuden ja
keksinndllisyyden taustalla, seké kysymyksia rekisteromtivaltion patenttioikeuden
mukaisen suojan laajuudesta. On lisattava, ettéjos patenttia hakee joku, joka ei ole
oikeutettu hakemaan sitd, kyseessaion patemattomyysperuste.

Kansallisessa tuomioistuimessa kyseessa “@levassa tilanteessa kysymyksella
paremmasta oikeudesta voitaisiinenéin ollen katsoa olevan sellainen yhteys seka
patentin rekisterointiin eit4 patevyyteen, etta on tarkoituksenmukaista katsoa, etta
padasiassa kyseessa olevan-kaltainen eikeusriita kuuluu yksinomaista toimivaltaa
koskevanisadnnén, soveltamisalaan, kun otetaan huomioon kyseisen saannon
tavoite ja pa@maara.

Patent- ‘och ‘marknadsoverdomstolenin paatelma on asiaan liittyvan unionin
oikeuden kokonaisarvioinnin jalkeen se, ettd ei ole selvaa eika selvitetty, miten
unionin-oikeutta on tulkittava siltd osin kuin on kyse kansallisen tuomioistuimen
toimivallasta“ysellaisen kanteen Kkasittelyn osalta, joka koskee oikeutta
patenttinakemusten ja patenttien mukaiseen keksintdon, kun kanne perustuu
siithen; ettd keksijana tai yhteiskeksijand on joku muu kuin se, joka mainitaan
patenttihakemuksessa. Jotta Patent- och marknadsdverdomstolen voisi antaa
ratkaisun asiassa, se tarvitsee vastauksen esitettyyn kysymykseen.



