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- motpart -
[utelamnas]
avseende ett interimistiskt foreldggande [Orig. s. 2]

antar 21:a avdelningen for civilmal vid Landgericht Minchen 1 den
19 januari 2021 féljande

beslut

Foljande fraga avseende tolkningen av artikel 9.1 i Europaparlamentets och
radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om gsdkerstéllande av
skyddet for immateriella rattigheter (nedan kallat direktiva,2004/48/EG)
hanskjuts med stod av artikel 267 FEUF till Europeiska unienens,domstol
med begaran om forhandsavgdrande:

Utgor artikel 9.1 i direktiv 2004/48/EG hinderwmot “attyOberlandesgericht
(regionala oOverdomstolar i Tyskland), som, démer, I, sista instans i ett
interimistiskt forfarande, i princip vagrar att vwidtayinterimistiska atgarder
avseende patentintrang nar det omtvistade patentets giltighet inte har
faststallts inom ramen for ett invandnings- ellex ogiltighetsforfarande i forsta
instans?

Skal:

Klaganden ansokte vididen hanskjutandesdomstolen om interimistiskt forbud for
motparterna att erbjuda eller marknadsfora anslutningsdon for vilka den tekniska
I6sningen enligt klagandens-eurepeiska patent EP 2 823 536 anvénds.

1. Tillampligadestammelser

a. Unionskatt
Skélen i direktiv. 2004/48/EG har i relevanta delar foljande lydelse:

(1) \@Genoemforandet av den inre marknaden innebar att ... forhallanden som
gynnar innovation och investeringar skapas. Immaterialrattsligt skydd ar i
detta sammanhang en grundlaggande forutséttning for en framgangsrik inre
marknad. Immaterialrattsligt skydd dar viktigt inte bara for att frdmja
innovation och kreativitet utan ocksa for att oka sysselsattningen och
forbattra konkurrenskraften. [Orig. s. 3]

(2) Skyddet for immateriella rattigheter bor ge uppfinnaren eller nyskaparen
forutsattningar att kunna gora en rimlig fortjanst pa sin uppfinning eller
nyskapelse. Det bor dessutom mojliggéra en maximal spridning av verk,
idéer och ny kunskap. ...



3)

(22)

(24)
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Om det saknas effektiva medel for att skydda immateriella réttigheter
minskar intresset for innovation och nyskapande och investeringsviljan
dédémpas. Det &r darfor nodvéandigt att se till att den materiella delen av
immaterialratten, som i dag till stor del utgér en del av gemenskapens
regelverk, tillampas effektivt i gemenskapen. De medel som finns for att
sékerstdlla skyddet for immateriella rattigheter ar darfor av avgorande
betydelse for en framgangsrik inre marknad.

Det ar vidare nodvandigt att tillhandahalla interimistiska atgarder som gor
det mojligt att omedelbart stoppa ett intrang utan att invanta‘ett avgérande i
sakfragan, varvid ratten till forsvar skall iakttas, de vidtagna interimistiska
atgarderna skall vara proportionerliga i forhallandetill omstandigheterna i
det enskilda fallet och tillracklig sakerhet skall*\stallas “for att)tacka
svarandens kostnader och skada om ansdkan senarewisar Sig varayogrundad.
Denna typ av atgarder &r sarskilt motiverade,nar ett drojsmalkan leda till
irreparabel skada for rattighetshavaren.

| férekommande fall och om, detmotiveras,av omstandigheterna, bor de
atgarder, forfaranden och sanktioném,, som  tillhandahalls inkludera
forbudsatgarder i syfte att hindra fortsatt immaterialrittsintrang. ...

I direktiv 2004/48/EG foreskrivs foljande:

Artikel 9

Interimistiska atgarder och sakerhetsatgarder

1. Medlemsstaterna skallyse till att de behdriga rattsliga myndigheterna pa
sokandens begéran far
a) wutfarda ett interimistiskt forelaggande mot den pastadda
intkdngsgoraren i syfte att hindra ett omedelbart forestaende
immaterialrattsintrang eller tillfalligt forbjuda, vid behov foérenat med
vite om sa [Orig. s. 4] foreskrivs i nationell lagstiftning, en fortséttning
av det pastadda intranget eller gora en fortsattning avhangig av att det
stélls sakerhet fOr ersattning till rattighetshavaren; ...
b. Nationell ratt
| 58 § Patentgesetz (PatG) (patentlagen) i dess tillampliga lydelse foreskrivs
foljande:
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Meddelande av  patent ska offentliggbras i  patenttidningen.
Patentbeskrivningen ska samtidigt offentliggdras. Nar patentbeskrivningen
offentliggors far patentet rattsverkan.

I 139 § patentlagen i dess tillampliga lydelse foreskrivs foljande:

1)

Om det foreligger risk for att beteendet upprepas far den skadelidande parten
vacka talan om forbudsforeldggande mot den som anvénder en patenterad
uppfinning i strid med 9-13 §8. Vederbdrande far aven utéva denna ratt om
det foreligger risk for att en 6vertradelse begas for forsta gangen.

I 935 8§ Zivilprozessordnung (ZPO) (civilprocesslagen) i dess tillampliga, lydelse
foreskrivs foljande:

Interimistiska atgarder avseende foremalet for tvistenyr tillatna nardet finns
risk for att en parts atnjutande av en rattighety kangomojliggoras eller
vasentligen férsvaras genom att radande forhallanden‘éndras.

I 940 § civilprocesslagen i dess tillampliga lydelSe foreskrivs,foljande:

Interimistiska atgarder ar aven tillatna iysyfte “att interimistiskt avgora ett
rattsforhallande som &r foremal for tvist ‘@em detta forefaller nodvandigt,
sarskilt for att i samband med Varaktiga “wéttsforhallanden undanrdja
vasentliga olédgenheter eller avvarja‘éverhangande fara, eller av andra skal.

Omstandigheterna i det nationellasmalet

Den 14 december 2020ransokte klaganden om interimistiska atgarder for att
forbjudasmotparterna att géra intrang i klagandens europeiska patent EP
2 823 536 (nedan kallat patentet). [Orig. s. 5]

Den, patentansokan som ligger till grund for patentet dar daterad den
S'marsi2013n, Inem "ramen for forfarandet for meddelande av patent
framstallde motparternas ombud, genom en skrivelse av den 8 maj 2020, for
den‘andra metpartens rakning, invandningar mot produktens patenterbarhet.
Den26 november 2020 meddelades slutligen patentet, och meddelandet
harem ‘skulle offentliggdras den 23 december 2020. Den 15 januari 2021
framstallde den andra motparten en invdndning mot meddelandet av patentet
till, Europeiska patentverket. | likhet med vad klaganden har gjort géllande
anser den hanskjutande domstolen att motparternas produkter gor intrang i
det géllande patentet. Mot bakgrund av Europeiska patentverkets prévning,
och &ven med hansyn till motparternas argument inom ramen for
invandningen av den 15 januari 2021, anser den hanskjutande domstolen att
patentets giltighet inte kan ifragasattas.

Den hanskjutande domstolen anser sig vara forhindrad att bevilja det
begéarda de interimistiska atgarderna enbart pa grund av rattspraxis fran
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Oberlandesgericht Miinchen,! som domer i sista instans i interimistiska
forfaranden.

Enligt rattspraxis fran Oberlandesgericht Muinchen &r det, for att vidta
interimistiska atgarder vid patentintrang, inte tillrackligt att det patent som
aberopats har meddelats av patentmyndigheten — Europeiska
patentverket i det nu aktuella fallet — efter en ingaende prévning och att
fragan om patentets giltighet ocksa blir foremal for en rattslig prévning inom
ramen for beslutet avseende ans6kan om interimistiska atgarder.
Oberlandesgericht Miinchen kraver tvartom att det, i tillagg till{patentverkets
tekniska prévning av patenterbarheten vid forfarandet om, meddelande av
patent, ska ha antagits ett beslut inom ramen for ett_invandnings- eller
besvarsforfarande vid Europeiska patentverket, (ERQ) “ellers, ett
ogiltighetsforfarande vid Bundespatentgericht (Federala patentdomstolen,
Tyskland), varigenom det bekréftas att det abergpadespatentetikan skyddas.
Enligt Oberlandesgerich &r den prévning av patenterbarheten somyligger till
grund for meddelandet av patent saledes intetillracklig,forattpatentet med
sakerhet ska kunna antas vara giltigt. Innan interimistiskasatgarder vidtas pa
grund av patentintrang maste patentérbarheten hes det,redan provade och
meddelade patentet saledes ha provats aanu enygang,av patentmyndigheten
eller Bundespatentgericht. [Orig.'s. 6]

Ordagrant anges féljande i den relevantaydomensfran Oberlandesgericht Miinchen
av den 12 december 2019 (mal nr.6 U 4009/49, offentliggjord i GRUR 2020,
385):

“Enligt den allmidnna uppfattningen kommer interimistiska &tgirder i
patentmal endast i fradgannarsbade fragan om patentintrang och fragan om
giltigheterbav desimmateriella rattigheter som omfattas av dessa atgarder sa
entydigt'ska besvaras tillisdkandens fordel att ett felaktigt avgérande som
mastenrevideras i forfarandet rorande huvudsaken inte sannolikt kan
forvantas:

Enligt rattspraxis fran Oberlandesgericht Dusseldorf (se hanvisningarna i
domemway den’ 14 december 2017 — 2 U 18/17, juris punkt 18, och Kiihnen,
Handbuch“der Patentverletzung, 12:e upplagan, kapitel G punkt 42), och
Oberlandesgericht Karlsruhes dom (GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143;
GRUR=RR 2015, 509) kan man som regel utga fran att ett patent som ar
foremal for interimistiska atgarder ar giltigt endast om det redan har
varit foremal for ett invandnings- eller ogiltighetsforfarande i forsta
instans, det vill sédga att det ska redan finnas ett avgérande fran ett
invdndnings- eller besvarsforfarande vid Europeiska patentverket
(EPO) eller ett ogiltighetsforfarande vid Bundespatentgericht,
varigenom det har bekraftats att patentet kan skyddas....”

! Enligt tysk ratt avslutas forfarandet avseende interimistiska &tgarder i andra instans vid
Oberlandesgericht. Bundesgerichtshof beslutar inte om interimistiska atgarder.
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Inte ndgonstans i den relevanta tyska lagstiftningen uppstalls ett krav pa att det ska
ha meddelats ett avgorande i forsta instans avseende patentets giltighet for att det
ska vara mojligt att anta interimistiska atgarder for att forhindra patentintrang.
Detta skulle inte heller vara forenligt med den omsténdigheten att patentets
rattsverkningar (det vill séga mojligheten att aberopa det infor domstol) trader i
kraft nar meddelandet av patentet offentliggors (58 § forsta stycket patentlagen,
artikel 97.3 1 Europeiska patentkonventionen, EPC), och inte forst senare (efter ett
avgorande i forsta instans i ett invandnings- eller ogiltighetsférfarande). Den
hénskjutande domstolen anser darfor att den tyska lagstiftningen ar helt forenlig
med direktiv 2004/48/EG. Kravet att nationell rétt ska varaf@renlig med
unionsratten avser emellertid inte endast bestdimmelser i nationell lagstiftning,
utan medfor ocksa en skyldighet for de nationella domstolarna.att avgora mal och
tolka de nationella bestammelserna pa ett satt som ar forenligt.med ett direktivs
syfte. | annat fall ska de nationella domstolarnas réttspraxis andrasy(se futelamnas]
[dom av den 17 april 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]).{Orig-s. 7]

Det i réttspraxis uppstéllda kravet pa ett avgérandetiyforsta,instans,ineim ramen for
ett giltighetsférfarande hérleds ur en tolkningav 9408§,ZPO."Att besluta om en
interimistisk atgard ska bara anses vara angelageti(nodvandigt i den mening som
avses i skél 22 i direktiv 2004/48/EG), om patentets giltighet har bekraftats genom
ett invandnings- eller ogiltighetsforfarande i, forsta ‘instans. Enligt den
hanskjutande domstolens uppfattningeér en,sadan tolkning dock inte forenlig med
direktiv 2004/48/EG och strider darfor motunionsratten.

Enligt artikel 9.1 i direktiv. 2004/48 ska medlemsstaterna namligen se till att ett
interimistiskt forelaggande fanutfardas met€n intrangsgorare i syfte att hindra en
fortsattning av patentintrangety, Detta ar emellertid inte mgjligt enligt den
rattspraxis som ifragasatts genom denna begaran om forhandsavgorande, eftersom
—sd som i detshu aktuella fallet “ett patent som just har meddelats annu inte
kan ha “yarit féremal for ett giltighetsforfarande (ett
invandnings=\eller@giltighetsforfarande ar inte mojligt forran efter det att patent
har meddelats). Manga patent som meddelats for lange sedan har inte heller varit
foremalfor nagot sadantgiltighetsforfarande vid tidpunkten for en ansékan om en
interimistisk atgérd, och patenthavaren har naturligtvis inget som helst inflytande
@ver huruvidaspatentet kommer att bestridas eller bli foremal for en ansokan om
ogiltigforklaring efter det att det har meddelats. Trots ett omedelbart forestaende
intrang’ kan ®en interimistisk atgard i princip inte vidtas forran ett
giltighetsforfarande (som har inletts av en tredje part) har avslutats i forsta instans,
vilket kan ta manga manader eller till och med flera ar. Under denna tid maste
fortsatt intrang tolereras enligt den rattspraxis som bestrids genom denna begéran
om forhandsavgorande, trots att ett patent — till skillnad fran andra immateriella
rattigheter — blir foremal for en lagstadgad grundlig teknisk provning innan det
meddelas och kan aberopas med inom ramen for réttsliga forfaranden.?

2 Det ska i detta sammanhang erinras om att dven den hanskjutande domstolen gér en summarisk
prévning av giltigheten nar den beslutar en ansdkan om interimistiska atgarder. Om motparten
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I den man det enligt den rattspraxis som nu bestrids gérs undantag fran principen
om ett kontradiktoriskt giltighetsforfarande som har avslutats i forsta instans,
anser den hanskjutande domstolens att detta inte paverkar det faktum att denna
rattspraxis och i synnerhet den [Orig. s. 8] ovanndmnda tolkningsprincipen strider
mot unionsréatten. En tolkningsprincip som strider mot unionsréatten blir ndmligen
inte forenlig med unionsratten genom att vissa undantag beviljas, vilka gor det
mojligt att atminstone delvis sakerstélla en rattstillampning som ar forenlig med
unionsratten.

Enligt réattspraxis (Oberlandesgericht Minchen GRUR 20205 385) kan
interimistiska atgarder utan ett foregdende avgorande i forsta  instans i ett
giltighetsforfarande komma i fraga for det fall att

[’]- motparten redan har framstéllt egna invandningar 1 “fOrfarandet For
beviljande av patentet sa att detta i princip redan har genomforts'som ett
kontradiktoriskt forfarande, vilket innebér att “de “invandningar som
framstallts ocksa har prévats i sak.

- den immateriella rattighet som ar foremal™for de ihtesimistiska atgarderna
generellt anses kunna skyddas.

- invéndningarna mot rattighetens giltighet visar sig sakna grund redan vid en
summarisk prévning, eller

- sokanden pa grund ay@xtraerdinira omstandigheter, exempelvis pa grund av
situationen pa marknaden, undantagsvis inte kan forvantas avvakta utgangen
i invandnings- eller ogiltighetsforfarandet.”

| forevarande .mal%ar dock Ninget av dessa undantag relevant, eftersom
Oberlandesgericht Munehen tillampar dessa sa restriktivt att de i sjalva verket ar
enbart teoretiska,— sasom ndet nuraktuella fallet. Den andra motparten framstallde
visserligen egna vandningar under forfarandet for beviljande av patentet, men
enligte, rattspraxis. fran.eOberlandesgericht Minchen (se beslut av den
26 november 2020, ‘mal“nr 6 W 1146/20, som inte tycks ha offentliggjorts dnnu)
kravs att.de.invandningar som framstallts i det forfarandet och de invandningar
somyframstélltsu, det senare interimistiska forfarandet ar identiska. Om en motpart
— 'sasom, i ‘det nu aktuella fallet — ocksa framfor andra invandningar i det
interimistiska forfarandet &n de som framstallts i forfarandet for beviljande, anses
patentets giltighet inte vara sakerstélld. Inget av de andra ovannamnda undantagen
ar heller relevant i forevarande fall.

For narvarande anser sig den hanskjutande domstolen saledes vara tvungen att i
strid med sin tolkning av artikel 9.1 i direktiv 2004/48/EG végra att vidta
interimistiska atgarder i foérevarande fall, eftersom det aktuella patentet annu inte

framfor tungt végande skal som ger anledning till tvivel betréffande patentets giltighet, vidtas
inte nagon interimistisk atgard.
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har varit foremal for nagon kontradiktoriskt giltighetsforfarande, och de undantag
fran detta principiella krav som faststallts i rattspraxis inte heller ar tillampliga.
[Orig. s. 9]

Med féljande fraga till EU-domstolen soker den hanskjutande domstolen ledning
betraffande tolkningen av artikel 9.1 a i direktiv 2004/48/EG och sarskilt foljande
passus:

’pa sdkandens begiran far ... [de behoriga réttsliga myndigheterna] utférda
ett interimistiskt foreldggande i syfte att forhindra ett omedelbart forestaende
immaterialrattsintrang eller i syfte att forbjuda en fortsattning av det
pastadda intrdnget”.

Den hénskjutande domstolen anser namligen, mot bakgrundyav densbokstavliga
innebdrden av denna bestdmmelse, att dengnationella lagstiftningen inte
tillforsakrar en mojlighet att vidta interimistiska atgarder, eftersomien ansokan om
sadana atgarder kan avslas med motiveringen att, detyaktuella patentet annu inte
har varit foremal for ndgot invandnings- ellerogiltighetsférfarande i forsta instans.

Tolkningsfraga:

Utgor artikel 9.1 i direktiv 2004/48/EG hinderymot att Oberlandesgericht
(regionala 6verdomstolar@imiLyskland), “som, domer i sista instans i ett
interimistiskt forfarande, i princip ‘wvagrar att vidta interimistiska atgarder
avseende patentintrang ndm, det “emtvistade patentets giltighet inte har
faststallts inom ramenfor ett invandnings- eller ogiltighetsférfarande i forsta
instans?



