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USNESENI

Vrchni soud v Praze rozhodl jako soud odvolaci v senaté slozeném z pfedsedkyné JUDr. Yvony
Svobodové a soudct Mgr. Jittho Curdy a JUDr. Gabriely Kucerové v pravni véci

navrhovatelky: Valeo Vision S.A.S., sidlem 34 rue Saint-André, 93000 Bobigny, Francie
zastoupena advokatem Mgr. Vojtéchem Chloupkem
sidlem Na Ptikopé 583/15, Praha 1, Staré Mésto
adresa pro dorucovani Bird & Bird s. r. 0., advokatni kancelaf, Praha 1, Staré
Meésto, Na Ptikope 583/15

proti

odpurkyni: Varroc Lighting Systems, s. r. 0., IC 24304450
sidlem Suvorovova 195, 742 42 Senov u Nového Jicina

o navrhu na nafizeni predbézného opatieni, k odvolani odpurkyné proti usneseni Méstského
soudu v Praze ze dne 24. ¢ervna 2022, ¢. j. 2 Nc 1036/2022-30,

takto:

Usneseni soudu prvniho stupné se potvrzuje.

Oduavodnéni:

Shora uvedenym usnesenim soud prvniho stupné vyhovél navrhu na nafizeni pfedbézného
opatfeni a ulozil odpurkyni povinnost zdrzet se vyroby, s tim souvisejictho skladovani, nabizeni,
prodeje v Ceské republice a vjvozu svétlometi pro automobily Bentley Bentayga, Land Rover —
Range Rover Evoque a Jaguar I-Pace, které zahrnuji

- alespon dva svételné zdroje, pfidruzené k pfedurcenym fotometrickym funkcim, jedna
z fotometrickych funkei odpovida dennimu osvétleni a druha fotometricka funkce odpovida
blikajicimu svétlu pro zménu sméru, jeden ze svételnych zdroju je usporadan tak, aby vysilal
bilé svétlo, pridruzené k fotometrické funkci denniho osvétleni, a druhy ze svételnych zdroja
je uspofadan tak, aby vysflal svétlo oranzové barvy, pfidruzené k fotometrické funkci
odpovidajici blikajicimu svétlu pro zménu smeéru,

- hlavn{ svétlomet zahrnujici vystupni stranu a uspofadany pro vedeni svétla pochazejictho ze
zminénych svételnych zdroji smérem k této vystupni stran¢ tak, aby tato vystupni strana
definovala spolecnou osvétlujici plochu pro obé fotometrické funkcee,

kde oba svételné zdroje jsou tvofeny prostfednictvim Cipu vyzatovace svétla diody LED, svételné
zdroje jsou tvofeny na dvou odlisnych diodach LED, diody LED jsou neseny spolecnym nosicem,
zafizen{ se vyznacuje tim, ze tento nosi¢ zahrnuje pruzny list s elektrickym obloukem (vyrok L.).

Navrhovatelce zaroven ulozil povinnost podat ve lhiaté 15 dnt od doruceni tohoto usneseni zalobu
ve véci samé (vyrok IL.).

Dne 17. 6. 2022 podala navrhovatelka k Méstskému soudu v Praze navrh na vydani pfedbézného
opatfeni, kterym se domdha stanoveni povinnosti pro odpurkyni, zdriet se vyroby, s tim
souvisejictho skladovani, nabizeni, prodeje v Ceské republice a vyvozu svétlomett pro automobily
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Bentley Bentayga, Land Rover — Range Rover Evoque a Jaguar I-Pace, které zahrnuji * alespon
dva svételné zdroje, pfidruzené k riznym pfedurcenym fotometrickym funkcim, jedna z
fotometrickych funkci odpovida dennimu osvétleni a druha fotometricka funkce odpovida
blikajicimu svétlu pro zménu sméru, jeden ze svételnych zdroju je uspofadan tak, aby vysilal bilé
svetlo pfidruzené k fotometrické funkci denniho osvétleni, a druhy za svételnych zdroju je
usporadan tak, aby vysilal svétlo oranzové barvy, pfidruzené k fotometrické funkci odpovidajici
blikajicimu svétlu pro zménu sméru * hlavni svétlovod zahrnujici vystupni stranu a uspofadany pro
vedeni svétla pochazejictho ze zminénych svételnych zdroji smérem k této vystupni strané tak, aby
tato vystupni strana definovala spole¢nou osvétlujici plochu pro obé fotometrické funkce, kde oba
svetelné zdroje jsou tvofeny prostiednictvim cipu vyzafovace svétla diody LED, svételné zdroje
jsou tvofeny na dvou odlisnych diodach LED, diody LED jsou neseny spole¢nym nosicem, zafizeni
je vyznacujici se tim, ze tento nosi¢ zahrnuje pruzny list s elektrickym okruhem.

Jednalo se jiz o druhy navrh na nafizeni predbézného opatfeni, kdyz navrhovatelka u zdejsiho
soudu podala obdobny navrh, ktery byl usnesenim zdejstho soudu ¢. j. 2 Nec 1029/2022-23 dne
13. 5. 2022 zamitnut. Soud nepovazoval za dostate¢né osvédcené samotné poruseni patentu, které
navrhovatel dokladal rozhodnutim némeckého soudu. Soud rovnéz nemél za osvédceni datum
vydani rozhodnuti némeckého soudu a ni skutecnost, zda je rozhodnuti vykonatelné. Predchozi
rozhodnuti pak bylo na zakladé zpétvzeti navrhu usnesenim zdejstho soudu zruseno usnesenim
¢.j. 2 Nc 1029/2022-42 ze dne 26. 5. 2022 a fizeni bylo zastaveno. Nasledné se navrhovatel dne
31. 5. 2022 vzdal prava na odvolani proti usneseni o zruseni a zastaveni fizeni.

V tvodu navrhu na nafizeni pfedbézného opatieni navrhovatelka popsala své postaveni na trhu,
stejné jako postaveni na trhu odputrkyné, véetné odkazu na historii navrhovatelky, informaci o jejim
pusobeni, stejné jako informace o odpurkyni [bod 4 a 5 navrhu na vydani pfedbézného opatfeni ze
dne 17. 6. 2022]. Odpurkyné vyrabi svétlomety pro automobily Bentley Bentayga (dale jen
,,svétlomety Bentley*), Land Rover - Range Rover Evoque (dale jen ,,svétlomety Land Rover®),
Jaguar I-Pace (dale jen ,,svétlomety Jaguar®) [bod 7 navrhu] (pokud je uzivan jejich souhrn pak
dale jen ,,dotCené svétlomety®), které podle navrhovatelky porusuji jeji patent [bod 1 navrhul].
Konkrétné se jedna o patent EP 2792940 (dale jen ,,EP 940°) [bod 6 navrhu]. Porusovani
uvedeného patentu vyplyva z rozsudku némeckého soudu, na které zalobkyné odkazuje hned
vuvodu svého navrhu [bod 7 navrhu]. Konkrétné se jedna o rozsudek Krajského soudu
v Mannheimu ze dne 30. 11. 2021, které se tykal distribuce prodeje dotcéenych svétlomett
zalovanou na uzemi Spolkové republiky Némecko, kdyz podle uvedenych rozsudki dotcené
svétlomety prodavané v Némecku, jsou vyriabény na tzemi Ceské republiky [bod 7 navrhul].
Rozsudek soudu prvnifho stupné pak je pfedbézné vykonatelny na zakladé¢ slozeni penézni zaruky
ve vysi 175 000 €.

Navrhovatelka v podaném navrhu uvadi, ze patent se tyka optického zafizeni, uré¢eného zejména
pro motorové vozidlo, jakozto zafizeni pro osvétleni nebo signalizaci. V této véci odkazuje na
francouzskou patentovou pfihlasku FR 2904 680 tykajici se svétla pro motorové vozidlo,
zahrnujici tfi elektroluminiscenéni diody (LED) svétlovod ve formé tyce piipojené k témto diodam
LED. Vynalez se pak zaméfuje na optické zafizeni pro motorové vozidlo, jakozto zafizeni pro
osvétleni nebo signalizaci, umoznujici dvé a rozdilné fotometrické funkce, definované podle
patentového naroku cislo 1.

Navrh rozdéluje patentovy narok ¢. 1 tak, Zze jde o optické zafizeni pro motorové vozidlo, které
obsahuje alespon dva svételné zdroje, z nichz jeden je navrzen tak aby vyzafoval bilé svétlo, a
druhy, aby vyzatoval svétlo oranzové. Oba svetelné zdroje a pak plny o ruzné funkee, prvni (bily)
plni funkci denniho osvétleni, a druhy (oranzovy) plni funkci odpovidajici blikajicimu svétlu pro
zménu sméru. Kazdy za dvou svételnych zdroju je tvofen prostfednictvim cipu vyzafovace svétla
diody LED, kdyz kazdy z téchto dvou svételnych zdrojt je uspofadan samostatnou LED diodou,
které jsou neseny spolecnym nosicem, kdyz spolec¢ny nosi¢ pak zahrnuje pruzny list s elektrickym
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okruhem. Vynalez samotny je pak zalozena na myslence a moznosti usporadat LED diody o
raznych barev (bilé a oranzové) na mozném nosi¢i. Pomoci téchto raznych barev, jsou pak
umoznény dvé ruzné funkce, osvétleni nebo signalizace.

Poruseni patentovych narokii svétlomety Bentley. Jedna se o vnéjsi svétlo pro denni sviceni
a pro zménu smeéru podle znaku ¢. 1, skladajici se z né¢kolika svételnych zdroju obsahujici zaf{zeni
zahrnujici svételny zdroj jak bilého svétla (s funkci denniho sviceni), tak oranzového svétla (s funkci
blikajictho svétla pro zménu sméru), kterymi jsou LED diody, které jsou neseny spole¢nym
nosicem, zahrnujicim pruznou folii s elektrickym okruhem. Hlavni svétlovod je uspofadan tak, aby
sméfoval svétlo vychazejici ze zdroju svétla smérem k vystupni strané tak, aby tato vystupn{ strana
tvofila spolecnou osvétlujici plochu pro obé svételné (fotometrické) funkce.

Poruseni patentovych naroku svétlomety Land Rover. Také toto feseni spociva v tom, ze se
jedna o zafizen{ se dvéma svételnymi zdroji, které funguji pro osvétleni a signalizaci (dennf sviceni
a smérové blikace), kdyz patent EP 940 je porusovan dvéma (samostatnymi) optickymi zafizenimi
na jeden svétlomet. Samotné osvétlovaci a signalizaéni zafizeni se sklada z nékolika svételnych
zdroji LED, kdyz jednomu z nich je pfifazeno bilé svétlo a funkce dennfho osvétleni a druhému
svetlo oranzové a funkce smérového svétla. LED diody jsou neseny spole¢nym nosicem, ktery
zahrnuje pruznou folii s elektrickym okruhem. Zafizeni pak zahrnuje hlavni svétlovod zahrnujici
vystupni stranu vrhajici svétlo na vozovku, jenz je uspofadan tak, aby tato vystupni strana tvofila
spole¢nou osvétlujici plochu pro obé svételné (fotometrické) funkee.

PoruSeni patentovych naroku svétlomety Jaguar. Reseni porusujici patent EP 940 v jeho
naroku ¢. 1, pro tento vuz predstavuje dvoje samostatné optické zafizeni pro jeden svétlomet, kdyz
kazdy svétlomet ma dvé samostatna zakfivena svételna vedeni, ktera spolecné zajist’uji denni
osvétleni nebo smérové svétlo. Smérové svétlo (blinkr) je vsak (na rozdil od svétla pro denni
sviceni) navrzen jako souvisly pas. Toto svételné a signalizacni zafizeni zahrnuje vice svételnych
zdroju jak pro bilé svétlo (pro denni sviceni) tak pro svétlo oranzové (pro zménu smeéru). Zdroje
svétla jsou pak tvofeny svételnym cipem diody LED a samostatnymi LED diodami, které jsou
neseny spolecnym nosicem, zahrnujicim pruznou folii s elektrickym okruhem. Toto zafizeni
zahrnuje hlavni svétlovod, ktery vrha svétlo na vozovku.

V puvodnim fizeni vedeném u zdejsiho soudu pod sp. zn. 2 Nc 1029/2022 navrhovatel osvéd¢oval
poruseni patentu odkazem na némecky rozsudek, ktery se tykal patentu EP 940, s védomim, ze
zavéry némeckého soudu nejsou pro zdejsi soud zavazné, nicméné byl pfesvédcen, ze rozsudek
specializovaného soudu je silnym dukazem, kdyz zdejsi soud dospél k zavéru, ze soudy v raznych
zemich mohou otazku stejného evropského patentu posoudit odlisné. Z tohoto duvodu Zalobce
zakoupil vzorky danych svétlomett, které pfedal k odbornému posouzeni Ing. Ivanu Luksikovi,
patentovému zastupci, specializujicimu se na automobilovy pramysl, ktery dospél k zabéru, ze
svitilny patent EP 940 porusuji.

Zavérem navrhovatelka odkazala na judikaturu Ustavniho soudu (napt. IIL. US 350/03 a dalsi)
ktera zavedla test proporcionality skladajici se z vhodnosti, potfebnosti a pfiméfenosti. Kritérium
vhodnosti zkouma, zda je dany prostredek zpusobily k dosazeni cile. V posuzované véci je cilem
do pravomocného rozhodnuti ve véci samé odpurkyni zabranit ve vyuzivani technologie
patentované navrhovatelkou. Kritérium potfebnosti se zaméfuje na otazku, zda nelze tohoto cile
dosahnout Setrnéj$im prostfedkem. Pravé sohledem na kritérium potfebnosti zvolila
navrhovatelka velice tizce formulovany petit, ktery mifi vyhradné na patentovanou technologii, aniz
by pfitom jakkoliv nadmérné omezovala odpurkyni jakychkoliv jinych jejich pravech. Poslednim
kritériem kritérium potfebnosti, ktera poméfuje dve proti sobé stojicich prava ¢i zajmy. V tomto
piipad¢ bylo odbornym posudkem a némeckym soudem (podle navrhovatelky) potvrzeno, ze
pfedmétna svétlomety porusuji prava za patentd navrhovatelky. Odpurkyné tak neopravnéné
vyuziva prace a investic navrhovatelky. Riziko, Ze by nafizenim pfedbézna opatfeni mohlo dojit ke
vzniku Skody odpurkyné, co proto jevi byt malé.
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Podle § 74 odst. 1 o. s. f. pfed zahajenim fizeni muze pfedseda senatu nafidit pfedbézné opatfen,
je-li tfeba, aby zatimné byly upraveny poméry ucastnikii, nebo je-li obava, ze by vykon soudniho
rozhodnuti byl ohrozen.

Podle § 74 odst. 2 o. s. f. ucastniky fizeni jsou navrhovatel a ti, ktefi by jimi byli, kdyby slo o véc
samu.

Podle § 74 odst. 3 o. s. f. pfislusnym k nafizen{ pfedbézného opatfeni je soud, ktery je pfislusny k
fizeni o véci, nestanovi-li zakon jinak.

Podle § 75b odst. 1 o. s. f. k zajistén{ ndhrady skody nebo jiné ujmy, ktera by vznikla pfedbéznym
opatfenim, je navrhovatel povinen slozit nejpozdéji ve stejny den, kdy podal u soudu navrh na
nafizeni pfedbézného opatieni, jistotu ve vysi 10 000 K¢ a ve vécech tykajicich se vztahd mezi
podnikateli vyplyvajicich z podnikatelské ¢innosti ve vysi 50 000 K¢. Dospéje-li predseda senatu k
zavéru, ze slozena jistota zjevné nepostacuje k zajisténi ndhrady skody nebo jiné ujmy, ktera by
vznikla pfedbéznym opatfenim, vyzve navrhovatele bezodkladné, aby do 3 dnu slozil doplatek
jistoty ve vysi, kterou stanovi s pfihlédnutim k okolnostem pfipadu. Podalo-li navrh na pfedbézné
opatfeni vice navrhovatelt, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty slozit spolecné a nerozdilng;
podle odst. 3 odstavec 1 a 2 neplati ¢) je-li tu nebezpeci z prodleni, v jehoz dusledku by mohla
navrhovateli vzniknout Gjma, a navrhovatel spolu s navthem na nafizen{ pfedbézného opatfeni
osveddi, ze jistotu bez své viny nemohl slozit.

Podle § 75¢ odst. 1 o. s. f. nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, pfedseda senatu
natidi usnesenim pfedbézné opatfeni, jestlize bude prokazano, ze je tfeba, aby byly zatimné
upraveny pomeéry ucastnikt, nebo Ze je tu obava, ze by vykon soudniho rozhodnuti byl ohrozen,
a jestlize budou alespon osvédceny skutecnosti, které jsou rozhodujici pro ulozeni povinnosti
ptedbéznym opatfenim.

Podle § 76 odst. 1 pism. e) o. s. f. pfedbéznym opatfenim muze byt ucastniku ulozeno zejména,
aby néco vykonal, néc¢eho se zdrzel nebo néco snasel.

Podle § 11 odst. 1 zdkona ¢. 527/1990 Sb., o vynalezech a zlepsovacich navrzich (dile jen
»patentovy zakon®) majitel patentu (§ 34) ma vylucné pravo vyuzivat vynalez, poskytovat souhlas
k vyuzivani vynalezu jinym osobam, nebo na né patent pfevést.

Podle § 12 odst. 1 patentového zakona rozsah ochrany vyplyvajici z patentt nebo z ptihlasky
vynalezim je vymezen zménim patentovych naroku. K vykladu patentovych naroku se pouzije i

popis a vykresy.
Podle § 13 pism. a) nikdo nesmi bez souhlasu majitele patentu vyrabét, nabizet, uvadét na trh nebo

pouzivat vyrobek, ktery je pfedmétem patentu, nebo k tomuto tcelu vyrobek dovazet ¢i skladovat,
anebo s nim jinym zptsobem nakladat;

Navrhovatelka osvédcila, ze odpurkyné je podnikatelkou zapsanou v obchodnim rejstifku [bod 13],
kdyz z www stranek, které jsou oznaceny v navrhu na vydani pfedbézného opatteni, bylo zjisténo,
ze ob¢ spole¢nosti jsou podnikateli v oblasti dodavek pro automobilovy pramysl. Navrhovatelky
vyviji a vyrabi moderni svétlomety. Odpurkyné pak vyrabi svétlomety, zadni svétla, signalni svétla
a elektronické fidici jednotky.

Navrhovatelka je pfihlasovatelkou/majitelkou mj. patent (ktery je pfedmétem tohoto navrhu na
vydani pfedbézného opatfeni). Jedna se o patent EP 2 792 940 (v tomto rozhodnuti jak vyse
tak niZe oznacovanym jako ,,EP 940%) ptedstavujici zafizeni pro osvétleni nebo pro signalizaci
motorového vozidla, zatimco jeden svételny zdroj je zapnuty, dalsi svételny zdroj je vypnuty
(sveétlomet umoznujici dve rozdilné fotometrické funkce), které zahrnuje celkem dvanact
patentovych naroku [bod 14 a 15]. Toto svételné/signalizacni zafizeni je piihlaseno od roku 2010.
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24. Na prvanim misté se soud zabyval otazkou potfeby zatimné upravit poméry ucastnfka. Soud se na

25.

26.

27.

prvanim misté zabyval uvahou napadu zaloby k némeckému soudu, kdyz tato zaloby k danému
soudu napadla nékdy vroce vroce 2000. Je otiazkou, zjakého duvodu se navrhovatelka
nedomahala v daném obdobi také v Ceské republice (alespofi navrhem na vydani predbézného
opatfeni) svych prav. Podle rozhodnuti Némeckého soudu 2 0 110/20 jiz v té dobé musely byt
natfkané vjrobky na tzemi Ceské republiky vyrabény, avéak na uzemi Ceské republiky nebyl veden
zadny spor. Na druhou stranu ani v Némeckém rozhodnuti [bod 16] se udaje o jakémkoliv (dffve
vydaném) pfedbézném opatfeni nenachazi. Naopak az samotné rozhodnuti ve vyroku V. obsahuje
vykonatelnost rozhodnuti (2 O 110/20) a to oproti slozeni penézité zaruky ve vysi 100 000 €
(pokud jde vyrok 1. / zdrzeni se), kterd byla slozena. Vysloveni poruseni patentu se tedy (alespon
na Némeckém uzemi) stalo zfejmym dnem vydani (respektive doruceni pisemného vyhotoveni)
rozsudku, tedy dnem 30. 11. 2021. Navrhovatelka po uvedeném datu (30. 11. 2021) zacala ¢init
kroky, sméfujici k zatimni uprave, které oduvodnuje narustajici skodou a pokud jde o
né¢kolikamésiéni prodleni, pak toto odtvodnuje nutnosti zajistit pravniho zastupce na tzemni CR,
piiprava navrhu na vydani pfedbézného opatfeni, vnitini schvalovaci procesy navrhovatelky atd.
V kontextu uvedeného soud dospél kzavéru, ze navrhovatelka podala navrh na vydani
pfedbézného opatfent, véas.

Soud se v dalsim kroku zabyval otazkou pfiméfenosti vydani predbézného opatfeni, a zaroven se
zabyval otazkou pfiméfenosti Gjmy. Navrhovatelka svij narok odtvodnuje cizozemskym
rozhodnutim (vy$e uvedenym rozhodnutim Némeckého soudu / Zemského soudu v Mannheimu
/sp. zn. 2 O 110/20), které nenf na tzemi CR rozhodnutim platnjm) a Cesky soud maze dospét
v ramci soudniho fizen{ k odlisnému zavéru, nez ke kterému dospél zahranicni (némecky) soud
v kombinaci s odbornym posudkem (ktery nema atributy znaleckého posudku). Dale rozhodnuti
Neémeckého soudu neni kone¢né a Némecky soud pro pfedbéznou vykonatelnost stanovil jistotu
(pro vyrok I / zdrzovaci nirok) ve vysi 100 000 €, soud ma za to, ze pokud je pro Némecky soud
pfiméfenou jistotou ¢astka 100 000 € (ke dni rozhodovani soudu cca 2 467 958,19 K¢) je na misté,
pokud by bylo mozno navrhu vyhovét stanovit obdobné vysokou jistotu, s ohledem na moznost
piipadného vzniku skody. Vzhledem ke skutecnosti, Ze toto rozhodnuti se tyka vyroby, prodeje a
vyvozu, jedna se o pokryti celého svéta, soud tak ma za to, ze ekvivalent jistoty (ve srovnani
s jistotou pro Némecky trh) stanoveny na c¢astku ve vysi 2 500 000 K¢ je ekvivalentem (minimaln¢)
pfiméfenym.

Vyse uvedena jistota je stanovena s ohledem na skutecnost, ze v posuzované véci se odpurci — ,,de
facto® zakazuje vyrabét jeden ze svych produktu (do doby pravomocného ukonéeni sporu), coz
muze predstavovat, napfiklad ztratu trhu. Pokud odputrce bude chtit trh zachovat, bude muset
zménit pouzité technické feseni ve vztahu k patentovému naroku ¢. 1.

Dale se soud zabyval osvédcenim porusovani nezavislého naroku 1 ze strany odpurkyné. Uvedené
navrhovatelka doklada rozhodnutim Némeckého soudu, coz podle navrhovatelky samo o sobé
staci, ale soud dospél k zavéru, ze uvedené samo o sobé pozadovanou skutecnost neosvédcuje.
V usneseni ze dne 13. 5. 2022, sp. zn. 2 Nc 1029/2022 soud odkazal na ptipad EPILADY, kdy
ruzné soudy (raznych zemi Evropy) dosli k odlisnym zavérim. Samotné rozhodnuti zahrani¢niho
soudu tedy nema zadnou jinou diukazni hodnotu nez jakykoliv jiny pisemny dikaz. Navic se
navrhovatelka ve véci 2 Ne 1029/2022 dopustila toho, Ze na zikladé rozhodnuti Némeckého soudu
zadala vydan{ pfedbézného opatfeni i v narocich, ve kterych soud Zalobu zamitl (jednalo se zavislé
naroky). V novém podani se navrhovatelka jiz drzi pouze té ¢asti rozhodnuti Némeckého soudu,
ve které byl narok navrhovatelky potvrzen (nezavisly patentovy narok ¢. 1), kdyz uvedené podeptel
odbornym posouzenim. Soud védom si skutecnosti, ze odborné posouzeni nema hodnotu
znaleckého posudku, se zabyval osobou zpracovatele tohoto odborného vyjadieni, kdyz dospél
k zavéru, ze navrhovatelka ani odpurkyné nejsou osobami, které by zpracovatel odborného
vyjadfeni oznacoval jako referencni osobu, se kterou (kdy) spolupracoval.
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Soud prvnfho stupné také nemohl opomenout, ze navrhovatelka komunikovala s odpurkyni
ohledné zdrzen{ se uzivani nafikaného patentu, kdyz odputrkyné od svého jednani odmitla ustoupit,
s ohledem na skutecnost, Zze rozhodnuti Némeckého soudu o poruseni patentu, nezaklada na
Ceském tzemi zadny narok. Déle odkazuje na nepravomocnost téchto rozhodnuti, kdyz proti
témto rozhodnutim bylo podano odvolani. Dale odpurkyné v téchto podanich uvadi, Zze pfed
Némeckym federalnim patentovym soudem je vedeno fizen{ o zruseni patentu soudu pod sp. zn.
2Ni12/21 (EP) a 2 Ni 13/21, kdyz ustni jednani pfed némeckym federdlnim patentovym soudem
je nafizeno na pocatek roku 2023 konkrétné 20. 1. a 30. 3. Zdejsi soud v ohledu k uvedenému
odkazuje na pfedbéznou vykonatelnost rozhodnuti Némeckého soudu, oproti zaplaceni jistoty,
ktera byla zaplacena a zaroven na cast tohoto rozsudku podle kterého , Patent, ktery je predmeéten
Zaloby, je predmétem aloby na neplatnost ze dne 30. 3. 2021 podané Zalovanon 1 u Spolkového patentového sondu
(Bundespatentgericht) pod spisovou znackon 2 Ni 13/21 (pilohy B 6 a B 7). Zaloba na neplatnost se tykd

nedostatecné vyndlezecké (innosti a nedostatecného objasnéni®.

Rozsudek zahrani¢niho soudu by saim o sob¢ jako dtukaz potvrzujici osvédceni patentu na ceskému
uzemi nemohl obstat. Stejné tak by samostatné nemohlo obstat odborné posouzeni patentového
zastupce (byt’ tento patentovy zastupce nema zadny vztah k ucastnikim). Nicméné spojenim
téchto dukazu, kdy némecky soud uvadi, poruseni nezavislého patentového naroku ¢. 1 (na
Némeckém tizemf), kdy2 patent shodného znéni je platny také v CR a odborného posudku, ktery
praveé hodnoti poruseni na ceském tzemi, soud prvnfho stupné dospél k zavéru, ze oba dokumenty
dochézi u natizeného naroku ke stejnému zavéru, byt’ jeden je pro CR a druhy pro SRN. S ohledem
na vyse uvedené pak soud ma za to, ze, pfedevSim zminovanymi dvéma dukazy (rozsudek
Némeckého soudu v kombinaci s odbornym /nikoliv znaleckym/ posudkem) md soud za
osveédcené, ze dochazelo k poruseni patentovych naroka ve smyslu § 12 odst. 1 patentového
zakona [bod 27], a o poruseni § 13 pism. a) patentového zakona, nedovoleného piimého vyuzivani
patentu navrhovatelky.

Soud prvniho stupné tedy na zakladé navrhu a pfilozenych listin a po pfiméfeném zvyseni jistoty
dospél k zaveru, Ze je na misté navrzené predbézné opatreni vydat.

Dle § 77 o. s. f. soud prvniho stupné ulozil navrhovatelce (Valeo Vision S.A.S.), aby ve lhute 15
dni od doruceni tohoto usneseni o nafizeni predbézného opatteni, podala oduvodnény navrh na
zahajeni fizen{ ve véci samé.

O nahrad¢ nakladu fizeni soud prvnfho stupné nerozhodoval, nebot’ o téchto bude rozhodnuto
v kone¢ném rozhodnuti ve véci samé, event. samostatnym usnesenim.

Proti tomuto usneseni se véas odvolala odpurkyné a jako odvolaci duvod uvedla, ze rozhodnuti
soudu prvnfho stupné spociva na nespravném pravnim posouzeni véci. Podle odptrkyné doslo za
strany navrhovatelky k cflenému zamlZeni podstatnych skutecnosti, které kdyby byly soudu prvniho
stupné znamy, nemohly by vést k nafizen{ pfedbézného opatfeni. Pfedevsim v této véci nebyla
splnéna podminka naléhavé potfeby zatimni upravy pomeért ucastnikt. Pokud navrhovatelka
dlouhodobé strpéla tvrzeny zasah do svych prav ze strany odpurkyné, nelze dovodit nebezpeci
z prodleni, resp. naléhavost zatimni apravy. Ackoli soud prvnfho stupné vyjadfil pomérné zasadni
znepokojeni nad prodlenim, které podani navrhu na nafizeni pfedbézného opatfeni predchazelo,
pfesto tento soud nakonec akceptoval vysvétleni navrhovatelky spocivajici v ,,zajisténi pravntho
zastupce v CR“ 2, vnitfnich procesech navrhovatelky. Navrhovatelce bylo nejméné 20 mésicii pred
podanim navrhu na nafizeni pfedbézného opatfeni znamo, ze dochazi k porusovani jejich
patentovych prav, piesto trvalo téméf dva roky ne, pfistoupila k vymahani svych prav v CR.
Navrhovatelka tedy ¢ekala téméf dva roky, neZ zacala podnikat adekvétni procesni kroky v CR.
Odpurkyné poukazala na to, ze jeji idajné sporné vyrobky se na ceském trhu vyskytovaly v pfipadé
Range Rover Evoque jiz od roku 2016, Bentley Bentayga jiz od roku 2016 a Jaguar I-Pace od roku
2018, tedy nékolik let pfedtim, nez navrhovatelka pfistoupila k podani navrhu na nafizeni
pfedbézného opatfeni i v Némecku. Dobu strpéni zasahu do prav pfitom konstantni judikatura
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povazuje za akceptovatelnou v rozsahu cca Sesti mésict. Spory mezi odpurkyn{ a navrhovatelkou
o patent EP 940 (jakoz i dalsi patentové spory mezi nimi maji dlouhodoby charakter. Vzhledem
k tomu, ze navrhovatelka je zjevné nespokojena s vyvojem fizeni v Némecku, rozhodla se podat
navrh na nafizeni predbézného opatieni v Ceské republice, aby na odpurkyni vyvinula vétsi tlak.
Tento navrh vsak nemad slouzit jako nahradni prostfedek k dosazeni cile v okamziku, kdy opatfent,
ktera byla pfijata v jinych zemich, nevykazuji efekt, v néjz navrhovatelka doufala. Navrhovatelka
méla moznost podniknout pimé kroky proti odpirkyni v Ceské republice jiz koncem roku 2020,
avs$ak rozhodla se tak neucinit. Soud prvniho stupné sice vyslovné uznal, ze ani jeden z citovanych
dukazi (rozhodnuti némeckého soudu ani vyjadfeni Ing. Luksicka) neosvédcuji poruseni patentu
EP 940, pak je ale nasledna uvaha o dodate¢né prikaznosti kombinace téchto dukaza vice nez
sporna. Odpurkyné k zavéru soudu prvniho stupné uvedla, ze rozhodnuti némeckého soudu je
smérem k fizen{ pfed soudem prvniho stupné bez jakékoli vypovidaci hodnoty. Némecky Zemsky
soud v Mannheimu se zabyval némeckou verzi EP 940. Protoze se nejedna o evropsky jednotny
patent, neexistuje jednotné znéni EP 940, ale v kazdé zemi plati jeho narodni ekvivalent. Dne
11. kvétna 2022 némecky Federalni patentovy soud ve véci navrhu odpurkyné na zruseni patentu
EP 709 pfedlozil ucastnikim fizeni své predbézné stanovisko, ve kterém dospél k zavéru, ze
napadeny patent EP je pravdépodobné neplatny a ze ani soucasné pomocné zadosti podané
navrhovatelkou nejsou patentovatelné. V odavodnéni soud vysvétlil, ze prvni alternativa
nezavislého naroku 1 neprokazuje Zadnou novost. Toto pfedbézné stanovisko Federalntho
patentového soudu potvrdil i dalif znalecky posudek zpracovany Ing. Karlem Cadou, znalcem
z oboru patenty a vynalezy. Ing. Cada byl angaZovan odpurkyni, aby zodpovedél mj., za jakych
konkrétnich okolnosti lze zrusit ¢eskou verzi evropského patentu ¢. CZ/EP 1 632 709 a jaka je
pravdépodobnost, ze s ohledem na zjisténé namitané dokumenty mtize dojit ke zruseni evropského
patentu ¢. CZ/EP 1 632 709 nebo k jeho omezeni. V zavéru posudku pak znalec uvedl, ze ¢eskou
verzi evropského patentu (EP 709) je mozno zrusit na zaklade pfedlozenych dukaznich prostfedka
z davodu, které jsou uvedeny v ust. § 23 zikona ¢. 527/1990 Sb. Pfedmét evropského patentu ¢.
CZ/EP 1632709 sohledem na namitané patentové dokumenty neni novy a nevykazuje
vynalezeckou cinnost. Evropské patenty navrhovatelky trpi zasadnimi nedostatky a pfesveédceni
navrhovatele o jejich platnosti nelze povazovat za fakt. Za situace, kdy je zfejmé, ze navrh na
nafizeni pfedbézného opatfeni byl podan pozdé a nebyla zde dana naléhava potfeba vztahy mezi
ucastniky zatimné upravovat, dikazy, které mély osvédcovat poruseni prav navrhovatelky, nejsou
pro fizeni ohledné ceské verze EP 940 relevantni, v dobé podani navrhu na nafizeni pfedbézného
opatieni byla validné zpochybnéna platnost patentu EP 940 (jak v Némecku, tak v CR), na kterém
je pfedbézné opatfeni zaloZzeno, jevi se postup soudu prvniho stupné jako neduvodny. Odputrkyné
proto navrhla, aby odvolaci soud zménil napadené usneseni soudu prvniho stupné tak, ze navrh
navrhovatelky na nafizeni pfedbézného opatfeni se zamitd. V doplnéni odvolani odpurkyné
piipomnela, ze z dikazt prezentovanych navrhovatelkou v ramci navrhu na nafizeni pfedbézného
opatfeni vyplyva, ze byla vznesena zasadni otazka tykajici se platnosti EP 940 (minimalné jeho
némecké casti). Soud prvntho stupné konstatoval nepravomocnost rozhodnuti némeckého soudu
tykajictho se poruseni EP 940 a rovnéz i skutecnost, ze pfed némeckym Federalnim patentovym
soudem je pod sp. zn. 2 Ni 13/21 na navrh odpurce vedeno fizeni o zruseni pfedmétného patentu
(jeho némecké casti). Odpurkyné konstatovala, ze prave ve véci vedené pod sp. zn. 2 Ni 13/21
pfedlozil némecky Federalni patentovy soud 12. zaff 2022 ucastnikim fizeni své predbézné
stanovisko, ve kterém avizuje, Ze napadeny evropsky patent EP 940 nenf inovativni. Soud uved],
ze odbornikovi je optické zafizeni podle nezavislého naroku 1 pravdépodobné znamo, a to hned
diky nékolika riznym kombinacim pfedchoziho stavu techniky. Tento zavér tak potvrzuje zavéry
o nedostatku patentovatelnosti vynalezu navrhovatelky chranéného EP 940, ke kterému dospél
doc. Ing. Karel Cada, prom. Prav, Ph.D. v dolozeném znaleckém posudku.

Navrhovatelka ve vyjadfeni k odvolani odpuirkyné uvedla, Ze povazuje rozhodnuti soudu prvniho
stupné za spravné po vécné 1 procesni strance. Navrhovatelka ma za to, Ze odvolani odpurkyné
zahrnuje fadu tvrzeni, kterda nejsou pro fizeni u odvolactho soudu relevantni a fadu tvrzeni
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zavadéjicich ¢i pfimo nepravdivych. K potfebé zatimni upravy poméra ucastnikt navrhovatelka
uvedla, ze odptirce v odvolani tvrdil, Ze navrhovatelka udajné neprokazala, ze tato potfeba skutecné
nastala. Navrhovatelka se vSak ve skutecnosti touto otiazkou zabyvala velmi podrobné a
nepochybné tuto naléhavou potfebu prokazala. Odpurkyné rovnéz tvrdila, Ze jednotlivé modely
automobilu se vyskytuji na trhu jiz od roku 2016. Tato informace je vSak pro posouzeni véci bez
vyznamu, protoze predbézné opatfeni nesméfuje proti uvedenym automobiltim, ale jen vici jejich
svétlometim vyuzivajicim konkrétni technologii. Odpurkyné také tvrdila, Ze konstantni judikatura
povazuje za ,akceptovatelnou dobou strpéni® lhatu cca Sesti mésicua. Odpurkyné na zadnou
takovou judikaturu neodkazuje a nic takového nevyplyva ani ze zakona. K osvédceni rozhodnych
skute¢nosti navrhovatelka uvedla, ze odpurkyné zpochybnuje hodnoceni diikazu, které byly soudu
prvniho stupné pfedlozeny navrhovatelkou. Odpurkyné konkrétné uvedla, Ze navrhovatelka
ptedlozila ,,pouze odborny posudek Ing. Luksicka a nikoli znalecky posudek. Odpurkyné pfitom
nezpochybnuje odbornost Ing. Luksicka, pouze skutecnost, ze se formalné nejedna o znalecky
posudek. Odpurkyné zcela pomiji ucel fizeni o nafizeni pfedbézného opatfeni a s tim spojeny
standard osvédcovani. V daném piipadé soud prvniho stupné svij postup, kterym ke skutkovym
zavérum dosel transparentné a logicky popsal a odavodnil. Navrhovatelka tento postup soudu
prvniho stupné povazuje za spraivny a fadné¢ oduvodnény. To, Ze vysledek nebyl v zajmu
odpurkyné, vsak jiz soudu prvniho stupné vytykat nelze. Pokud jde o platnost ceské verze EP 940,
uvedla navrhovatelka, ze odpurkyné pfedevsim argumentovala tim, Ze nafizeni pfedbézného
opatfeni neni pfiméfené, nebot’ byla vznesena otazka platnosti patentu, minimalné co se tyce
némecké &asti. Z databaze UPV je zfejmé, ze vuci uplatnénému patentu EP 940 nebyl podan zadny
navrh na zruseni, nejenom ke dni vydani rozhodnuti, ale ani k dnesnimu dni. I kdyby v budoucnu
takovy navrh podan byl, je tfeba uvést, ze jej muze podat kdokoli a z jakychkoli davoda. Odpurkyné
dale jako dikaz oznacila znalecky posudek Ing. Karla Cady. Podle informaci navrhovatelky
posudek nebyl k dnesnimu dni pfedlozen a navrhovatelka na n¢j tudiz nemuze reagovat. Pokud jde
o patent EP 709, ktery v fizeni nebyl uplatnén, pak odpurkyné v odvolani tento patent diskutuje,
ackoli v tomto fizeni nebyl viibec uplatnén. Zavérem navrhovatelka navrhla, aby odvolaci odvolani
odpurkyné v celém rozsahu zamitl.

Odvolaci soud pfezkoumal napadené usneseni soudu prvniho stupné podle § 212 a nasl. o. s. f., a
aniz nafizoval jednani (§ 214 odst. 2 pism. ¢/ o. s. t.), dospél k zavéru, ze odvolani odpuarkyné neni
davodné.

Podle § 75¢ odst. 1 o. s. f., pokud nepostupoval podle § 75a nebo § 75b odst. 2, predseda senatu
natidi usnesenim pfedbézné opatfeni, jestlize bude prokazano, ze je tfeba, aby byly zatimné
upraveny, nebo Ze je tu obava, ze by vykon soudniho rozhodnuti byl ohrozZen, a jestlize budou
alesponn osvédcéeny skutecnosti, které jsou rozhodujici pro ulozeni povinnosti pfedbéznym
opatfenim. Toto jsou podminky pro nafizeni navrzeného pfedbézného opatfeni. Odvolaci soud
ma za to, ze navrhovatelka osvédcila (dokazovani se v této fazi — navrh na nafizeni pfedbézného
opatieni pted zahijenim fizeni), Ze je vlastnici uvedeného patentu, a to i pro Ceskou republiku.
Odpurkyné vyrabi dotcené svétlomety, coz je podle soudu prvniho stupné osvédceno z rozsudku
Zemského soudu v Mannheimu. Pokud jde o naléhavou potiebu zatimn{ Gpravy pomeért acastnika,
je tfeba uvést, ze navrhovatelka se v dob¢, kdy Zaloba napadla k némeckému soudu, nedomahala
svjch priav v Ceské republice. Vysloveni poruseni patentu se stalo zfejmym dnem doruceni
pisemného vyhotoveni némeckého rozsudku, tedy dnem 30. listopadu 2021. Navrhovatelka po
uvedeném datu zacala ¢init kroky, sméfujici k zatimni dprave, kterou oduvodnila nartstajici skodou
a pokud doslo k n¢kolikameésicnimu prodlen, pak toto bylo vyvolano nutnosti zajistit pravni
zastoupeni v Ceské republice a vnitfnimi schvalovacimi procesy navrhovatelky. Odvolaci soud
shodné se soudem prvntho stupné dospél k zavéru, ze rozhodnutim némeckého soudu, ktery uvedl
poruseni nezavislého patentového naroku 1 (na némeckém uzemi), kdyz patent shodného znéni je
platny také v CR a odbornym posudkem, ktery hodnoti poruseni na ¢eském tizem, bylo osvédéeno,
ze dochazelo k porusen{ patentovych naroku podle § 12 odst. 1 patentového zakona a o poruseni

Shodu s prvopisem potvrzuje Romana Milerska.



37.

38.

9 3 Cmo 78/2022

§ 13 pism. a/ patentového zikona, nedovoleného piimého vyuzivani patentu navrhovatelky.
S ohledem na vyse uvedené odvolaci soud konstatoval, Ze navrhovatelka podala navrh na nafizeni
pfedbézného opatfeni vcas.

Odvolaci soud proto uzavtel, ze podminky pro pfedbézného opatfeni, jak je pozaduje zakon,
v daném pifpad¢ splnény byly, a pokud soud prvniho stupné navrzené predbézné opatteni nafidil,
pak postupoval spravné. Odvolaci soud proto podle ust. § 219 o. s. f. napadené usneseni soudu
prvniho stupné potvrdil.

O nakladech pfedbézného opatfeni a nakladech odvolaciho fizeni rozhodne soud prvniho stupné
v kone¢ném rozhodnuti ve véci samé.

Pouceni:

Proti tomuto usneseni neni dovolani pfipustné.

Praha dne 27. zafi 2022

JUDr. Yvona Svobodova v. r.
pfedsedkyné senatu
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