ROCHE NEDERLAND I IN.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

PHILIPPE'A LEGERA
przedstawiona w dniu 8 grudnia 2005 r.'

1. Czy wlasciciel patentu europejskiego jest
uprawniony na podstawie art. 6 pkt 1
Konwencji z dnia 27 wrze$nia 1968 r.
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen sado-
wych w sprawach cywilnych i handlowych?
do wytoczenia powédztwa o naruszenie
patentu przeciwko kilku spétkom majacym
siedziby w réznych umawiajacych sie pan-
stwach i nalezacym do tego samego kon-
cernu, przed jeden sad, tzn. sad, na ktérego
obszarze posiada siedzibe jedna ze wspom-
nianych spétek?

2. Takie jest zasadniczo pytanie przedsta-
wione przez Hoge Raad der Nederlanden
(Niderlandy) w ramach sporu pomigdzy
dwoma osobami fizycznymi zamieszkalymi
w Stanach Zjednoczonych i wlascicielami
patentu europejskiego dotyczacego sposobu
przeprowadzania badan medycznych i
odpowiedniego sprzetu a dziewigcioma spél-
kami koncernu farmaceutycznego Roche

1 — Jezyk oryginatu: francuski.

2 — Dz.U. 1972, L 299, str. 32, Konwencja zmieniona Konwencja
z dnia 9 paZdziernika 1978 r. w sprawie przystgpienia
Krélestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pétnocnej (Dz.U. L 304, str. 1 i — tekst
zmieniony — str. 77), Konwencjg z dnia 25 paidziernika
1982 r. w sprawie przystapienia Republiki Greckiej (Dz.U.
L. 388, str. 1), Konwencjg z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie
przystapienia Krélestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej
(Dz.U. L. 285, str. 1) oraz Konwencja z dnia 29 listopada 1996 r.
w sprawie przystapienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii
i Krélestwa Szwecji (Dz.U. 1997, C 15, str. 1, zwana dalej
~konwencja brukselska”). Skonsolidowana wersja wspomnia-
nej konwencji zmienionej tymi czterema konwencjami
o przystgpieniu zostala opublikowana w Dz.U. 1998, C 27,
str. 1.

majacymi siedziby w Niderlandach, innych
panistwach europejskich oraz w Stanach
Zjednoczonych — sporu wyniklego z
wprowadzenia do obrotu przez te spélki
pewnych towaréw naruszajacych prawa
wladcicieli wspomnianego patentu.

3. Przed kilkoma laty Trybunalowi zostalo
zadane podobne pytanie przez Court of
Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Zjednoczone Kroélestwo) wynikle z
jednoczesnych powédztw (o zaprzestanie
naruszania patentu, nast¢pnie
o stwierdzenie braku naruszenia i o
uniewaznienie bedacego przedmiotem sporu
patentu), w ktorych stronami przeciwnymi
kolejno przed sadami niderlandzkimi
i brytyjskimi byla spélka prawa amerykan-
skiego, bedaca wlascicielem patentu euro-
pejskiego dotyczacego materialéw medycz-
nych, i kilka spétek majacych siedziby
w Niderlandach, Zjednoczonym Kroélestwie
i Stanach Zjednoczonych® Trybunal nie
rozstrzygnal jednak w koncu tej kwestii ze
wzgledu na wykreslenie sprawy w wyniku
ugody zawartej miedzy stronami sporu 4,

3 — Chodzi o sprawg C-186/00 Boston Scientific i in.
4 — Postanowienie 2 dnia 9 listopada 2000 r. o wykre$leniu sprawy.
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4. Do Trybunalu wystapiono natomiast
z pytaniem prejudycjalnym pochodzacym
od sadu niemieckiego, ktére choé¢ wyraznie
odmienne, nie jest bez zwigzku z niniejszym
postegpowaniem ®. O ile poprzednie pytanie
prejudycjalne odnosi si¢ do patentu krajo-
wego, a nie europejskiego i nie dotyczy
przestanek stosowania art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej w braku wielo$ci pozwanych, ale
dotyczy jedynie zakresu zasady jurysdykcji
wylacznej przewidzianej w art. 16 pkt 4 tej
konwencji w sprawach, ktérych przedmio-
tem jest rejestracja lub wazno$é patentéw, to
niemniej jednak pytanie to moze odgrywaé
role w badaniu niniejszego pytania prejudy-
cjalnego. W ramach sporéw dotyczacych
naruszenia patentu zdarza sie czestokroé, ze
kwestionowana jest waznoéé patentu (przez
pozwanego w powddztwie o naruszenie
patentu lub przez powoda w tzw. powédz-
twie ,o stwierdzenie braku naruszenia
patentu”), tak ze moze okaza¢ si¢ przydatne
powigzanie wspomnianego art. 16 pkt 4
z innymi przepisami konwencji brukselskiej
o jurysdykcji, takimi jak ten zawarty w art. 6
pkt 1.

I — Ramy prawne

A — Konwencja brukselska

5. Z preambuly konwencji brukselskiej,
przyjetej w 1968 r. na podstawie art. 220

5 — Chodzi o sprawe C-4/03 GAT, zawisty przez Trybunalem,
w ktérej w dniu 16 wrzesnia 2004 r. zostala przedstawiona
opinia rzecznika generalnego L.A. Geelhoeda.
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traktatu EWG (po zmianie art. 220
traktatu WE, obecnie art. 293 WE) wynika,
Ze ma ona na celu ,wzmocnienie we
Wspélnocie ochrony prawnej oséb, ktére
majg w niej miejsce zamieszkania” [tluma-
czenie nieoficjalne, podobnie jak wszystkie
cytaty z tej konwencji ponizej].

6. Konwencja brukselska jest konwencja
»podwdjng”, poniewaz zawiera ona nie tylko
przepisy dotyczgce uznawania i
wykonywania orzeczen sagdowych, ale réw-
niez przepisy o jurysdykcji bezposredniej
stosowane w umawiajacym si¢ panstwie
pochodzenia, czyli od momentu wydania
orzeczenia podlegajacego uznaniu i
wykonaniu w innym umawiajagcym si¢ pan-
stwie. ’

7. Odnosnie do przepiséw o jurysdykcji
bezposredniej to opieraja si¢ one na zasadzie,
o ktérej mowa w art. 2 akapit pierwszy
konwencji brukselskiej, wedle ktérej
»Z zastrzezeniem przepis6w niniejszej kon-
wencji osoby majace miejsce zamieszkania
na terytorium umawiajacego sig- parstwa
moga byé niezaleznie od ich obywatelstwa
pozywane przed sady tego pafistwa”. Zatem
gdy pozwany ma miejsce zamieszkania na
terytorium umawiajgcego sie paristwa, to
wowczas sady tego paristwa sa zasadniczo
wlasciwe.

8. W uzupelnieniu art. 3 akapit pierwszy
wspomnianej konwencji dodaje, ze ,osoby
majace miejsce zamieszkania na terytorium
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umawiajacego si¢ paristwa moga by¢ pozy-
wane przed sady innego umawiajgcego sie
panstwa tylko zgodnie z przepisami rozdzia-
16w od 2 do 6 [...] tytutu [I1]” . Istnieje wiele
rodzajéw tych przepiséw.

9. Niektére z tych przepiséw majg charakter
wzgledny i umozliwiaja powodowi wytocze-
nie powddztwa przed sagdem innego uma-
wiajgcego si¢ paristwa niz panstwo miejsca
zamieszkania pozwanego.

10. Tak jest zwlaszcza w przypadku zasady
jurysdykcji szczegdlnej wymienionej w art. 5
pkt 3 tej samej konwengji, ktory stanowi, ze
w przedmiocie odpowiedzialnosci za czyn
niedozwolony lub czyn podobny do niedo-
zwolonego mozna zosta¢ pozwanym przez
sad ,miejsca, gdzie nastgpilo zdarzenie
wywolujace szkode”.

11. Tak samo jest zwlaszcza w przypadku
zasady jurysdykcji szczeg6lnej wymienionej
w art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej, wedle
ktérej ,osoba [majaca miejsce zamieszkania
na terytorium jednego z umawiajacych sie
panstw i ktéra moze by¢ zatem pozwana
zasadniczo przed sady tego panistwa, zgodnie
z art. 2] moze byé réwniez pozwana, jezeli
pozywa si¢ facznie kilka oséb — przed sad,
w ktérego okregu ma miejsce zamieszkania
jeden z pozwanych”.

6 — Artykul 4 akapit pierwszy konwencji brukselskiej stanowi
natomiast: ,Jezeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania na
terytorium jednego z umawiajacych sig paristw, jurysdykcje
sadéw kazdego umawiajacego si¢ Paﬁstwa, z zastrzezeniem
art. 16, okreéla prawo tego paristwa”.

12. Inne przepisy o jurysdykgcji, ustanowione
w konwencji brukselskiej, nakazuja wytocze-
nie powddztwa przed sadami umawiajgcego
si¢ pafistwa z wylgczeniem sadéw wszelkich
innych umawiajacych sie parstw. Wéréd
tych przepiséw o jurysdykcjach zwanych
~wylacznymi” znajduje sie¢ zasada ujeta
w art. 16 pkt 4 tej konwencji. Zgodnie
ze wspomnianym artykulem ,niezaleznie od
miejsca zamieszkania jurysdykcje wylaczng
maja w sprawach, ktérych przedmiotem jest
rejestracja lub wazno$¢ patentéw, znakéw
towarowych, wzoréw uzytkowych i modeli,
jak réwniez podobnych praw wymagajacych
zgloszenia lub zarejestrowania — sady uma-
wiajacego sig panstwa, na ktérego terytorium
wystapiono ze zgloszeniem lub o rejestracje
albo nastapilo zgloszenie lub rejestracja, albo
na podstawie umowy miedzynarodowej
uznaje sie, ze zgloszenie lub rejestracja
nastapity”.

13. W wyniku wejécia w zycie Konwencji
o udzielaniu europejskich patentéw podpi-
sanej w Monachium dnia 5 paZdziernika
1973 r.” do art. 16 pkt 4 konwengji
brukselskiej zostal dodany drugi akapit,
zgodnie z ktérym, ,nie naruszajac jurysdykcji
Europejskiego Urzedu Patentowego, przewi-
dzianej w konwencji [monachijskiej], sady
kazdego umawiajacego si¢ paristwa majg, bez
wzgledu na miejsce zamieszkania stron,
wylaczng jurysdykcje w postepowaniu doty-
czacym rejestracji lub waznosci europejskie-
go patentu udzielonego dla tego panstwa

L8

7 — Ta konwencja (zwana dalej ,konwencja monachijska”) zostanie
przeanalizowana w dalszej czeéci niniejszej opinii.

8 — Przepisy te zostaly wlgczone do konwencji brukselskiej przez
art. Vd protokotu zataczonego do konwencji z dnia 9 pai-
dziernika 1978 r. w sprawie przystapienia Krélestwa Danii,
Irlandii i Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Péinocne;j.
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14. Z powodu bezwzglednie obowigzujacego
charakteru przepiséw o jurysdykcji wytacznej
zawartych w art. 16 konwencji brukselskiej,
art. 19 tej konwencji wymaga, aby ,sad
umawiajacego sie panstwa stwierdzl[il]
z urzedu brak swej jurysdykeji, jezeli wysta-
piono do niego o rozpoznanie sprawy,
nalezacej na podstawie artykulu 16 do
wylacznej jurysdykeji sadu innego umawia-
jacego sie panstwa”.

15. W uzupelnieniu caloéci ustanowionych
konwencja brukselska przepiséw o
jurysdykeji konwencja ta przewiduje pewne
mechanizmy proceduralne dotyczace ich
wdrazania. Mechanizmy te, odnoszace si¢
do zawistoéci sporu i spraw pozostajacych ze
soba w zwigzku, maja zapobiega¢ wydawaniu
sprzecznych orzeczen przez sady réinych
umawiajacych sig paristw.

16. Artykul 21 konwencji brukselskiej, doty-
czacy zawistoéci sporu, przewiduje w istocie,
ze jezeli przed sadami réznych umawiajacych
si¢ paristw zawisly spory o to samo roszcze-
nie miedzy tymi samymi stronami, sad, przed
ktéry wytoczono powddztwo péiniej, ma
obowigzek zawiesi¢ postgpowanie do czasu
stwierdzenia jurysdykcji sadu, przed ktéry
wytoczono powédztwo najpierw i, jesli ma to
miejsce, stwierdzi¢ nastepnie brak swej
jurysdykcji na rzecz tego ostatniego.

17. Artykul 22 akapity pierwszy i drugi
przewiduje, odnoénie do spraw wigzacych
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sie ze soba, ze jezeli przed sady réznych
umawiajacych si¢ parnstw zostana wytoczone
powddztwa, ktdére pozostaja ze soba
w zwigzku i obydwa powédztwa s3 rozpo-
znawane w pierwszej instancji, sad, przed
ktéry wytoczono powddztwo pédiniej, moze
zawiesi¢ postepowanie. Sad ten moze réw-
niez, na wniosek jednej ze stron, stwierdzi¢
brak swojej jurysdykcji, jezeli polaczenie
spraw pozostajacych ze sobg w zwigzku jest
dopuszczalne przez jego prawo, a sad, przed
ktéry najpierw wytoczono powdédztwo, ma
jurysdykcje w obu sprawach. Akapit trzeci
omawianego artykulu precyzuje, ze ,w
rozumieniu niniejszego artykulu uwaza sie,
Ze sprawy pozostaja ze sobg w zwiazku, jezeli
istnieje miedzy nimi tak $cisla wiez, ze
pozadane jest ich laczne rozpoznanie
i rozstrzygniecie w celu uniknigcia wydania
w oddzielnych postepowaniach orzeczes,
ktérych nie da sig¢ ze soba pogodzic”.

18. Zgodnie z zalozeniami ogétu przepiséw
dotyczacych jurysdykeji lub jej wykonywania
konwencja brukselska w tytule III wprowa-
dza uproszczony mechanizm uznawania
i wykonywania orzeczeni sadowych. Mecha-
nizm ten — stosowany do orzeczeri wyda-
nych przez sady umawiajacego si¢ parstwa
w celu ich uznania i wykonania w innym
umawiajacym sie panistwie — charakteryzuje
si¢ w szczeg6lnosci ograniczeniem podstaw
odmowy uznawania, ktére sa wyczerpujaco
wymienione w tej konwencji. Wéréd nich
znajduje si¢ podstawa, o ktérej mowa
w art. 27 pkt 3, w przypadku gdy orzeczenie
wydane w paristwie pochodzenia ,nie da si¢
pogodzi¢ z orzeczeniem wydanym miedzy
tymi samymi stronami w panstwie, w ktérym
wystapiono o uznanie”, jak réwniez podstawa
przewidziana w art. 28 akapit pierwszy,
w przypadku gdy przepisy o jurysdykcji
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wylacznej zawarte w art. 16 zostaly naru-
szone przez sad paristwa pochodzenia.

19. Wreszcie tytul VII konwencji bruksel-
skiej dotyczacy stosunku tej konwencji do
innych konwencji miedzynarodowych prze-
widuje w art. 57 pkt 1, ze ,niniejsza
Konwencja nie narusza konwencji, ktérych
umawiajace sie panstwa sg lub beda stronami
i ktére w sprawach szczegdlnych reguluja
jurysdykcje, uznawanie lub wykonywanie
orzeczen”.

B — Konwencja monachijska

20. Konwencja monachijska weszla w zycie
w dniu 7 pazdziernika 1977 r. Obecnie
stronami tej konwencji jest 31 panstw,
w tym wszystkie paristwa, ktére w momencie
sporu przed sadem krajowym byly zwigzane
postanowieniami konwencji brukselskiej °.
Wspélnota nie jest strong tej konwencji, ale
jest mowa o tym, aby stala sie jej strona

9 — Obecnie parstwami stronami konwencji monachijskiej sa:
Krolestwo Belgii, Republika Francuska, Wielkie Ksigstwo
Luksemburga, Krélestwo Niderlandéw, Republika Federalna
Niemiec, Zjednoczone Krélestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Péinocnej, Konfederacja Szwajcarska, Krélestwo Szwecji,
Republika Wtoska, Republika Austrii, Ksigstwo Liechten-
steinu, Republika Grecka, Krélestwo Hiszpanii, Krélestwo
Danii, Ksigstwo Monako, Republika Portugalska, Irlandia,
Republika Finlandii, Republika Cypryjska, Republika Turecka,
Republika Bulgarii, Republika Estoiiska, Republika Stowacka,
Republika Czeska, Republika Stowenii, Republika Wegierska,
Republika Rumusiska, Rzeczpospolita Polska, Republika Islan-
dii, Republika Litewska, Republika Lotewska.

w kontekscie planowanego ustanowienia
patentu wspélnotowego.

21. Jak to zostalo zaznaczone w art. 1,
wspomniana konwencja ustanowita ,[...]
wspolny dla umawiajacych sie panistw system
prawa o udzielaniu patentéw” i powolala
w tym celu organ, Europejski Urzad Paten-
towy (zwany dalej ,EUP”), ktérego obowigz-
kiem jest scentralizowane udzielanie paten-
téw zwanych europejskimi, ktérych zakres
terytorialny zmienia si¢ w zaleznosci od
podmiotu skladajacego wniosek o jego udzie-
lenie *°.

22. Wspolne przepisy w przedmiocie udzie-
lania takich patentéw sg zaréwno przepisami
materialnymi (wynikajacymi zasadniczo
z definicji wynalazkéw posiadajacych zdol-
no$¢ patentowa), jak i proceduralnymi,
poniewaz ustanawiajg one procedure udzie-
lania omawianych patentéw przez EUD, jak i
procedure wszczeta ewentualnie w
pdiniejszym czasie przed innymi instancjami
tego samego organu z powodu zgloszenia
sprzeciwu wobec udzielenia wspomnianego
patentu. Taki $rodek odwotawczy, ktory
moze by¢ wniesiony jedynie w pewnym
okresie czasu od udzielenia danego patentu
i moze by¢ oparty na podstawach wymienio-
nych wyczerpujaco w konwencji monachij-
skiej, moze prowadzi¢ do uniewaznienia lub
utrzymania w mocy omawianego patentu
wraz z wprowadzonymi przez jego wlasci-

10 — Zgodnie z art. 3 konwencji monachci:'skiej ,MoZna wnosié
o udzielenie patentu europejskicgo dla jednego lub kilku
umawiajgcych sie paistw”.
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ciela zmianami w trakcie postepowania
sprzeciwowego ',

23. Poza tymi wsp6lnymi przepisami patent
europejski podlega przepisom krajowym
kazdego umawiajacego sie paristwa, dla
ktérego zostat udzielony. Po jego udzieleniu
omawiany patent eurogejski staje sie ,wiazka
patentéw krajowych” 2,

24. Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 konwencji
monachijskiej ,patent europejski posiada
w kazdym umawiajgcym si¢ panstwie, dla
ktérego zostal udzielony, ten sam skutek

11 — Artykul 99 ust. 1 konwencji monachijskiej przewiduje, ze
w ciggu dziewigciu miesiecy od publikacji informacji
o udzieleniu patentu europejskiego kazda osoba moze wnie§é
do EUP sprzeciw dotyczacy udzielonego patentu. Zgodnie
z art. 105 ust. 1 omawianej konwencji w przypadku
zgloszenia sprzeciwu w odniesieniu do patentu europejskiego
kazda osoba trzecia, ktéra dowiedzie, ze zostalo wszczete
przeciwko niej postgpowanie w sprawie naruszenia tego
samego patentu” moze, po” uplywie “terminu-do ‘wniesienia
sprzeciwu, przystgpi¢ do postgpowania sprzeciwowego, jesli
powiadomi o swoim przystapieniu w ciggu trzech miesiecy od
daty wszczecia postepowania w sprawie naruszenia. Zgodnie
z tym samym artykulem takg samg moiliwoé¢ przystgpienia
ma réwniez kaida osoba trzecia, ktéra dowiedzie zaréwno, ze
wlasciciel patentu zadat od niej zaniechania domniemanego
naruszenia patentu, jak i ze wszczela ona postgpowanie
o sadowe rozstrzygniecie, ze nie narusza ona patentu.
Rozszerzona Komisja Odwolawcza EUP w swojej decyzji
z dnia 11 maja 1994 r. w sprawie G-1/94 Allied Colloids,
Dz.U. EUP 1994, 787, pkt 7, sprecyzowala cel tego
mechani w epujacy sposéb: ,,[...{by relying on
centralised procedure before the EPO in cases where
infringement and revocation proceedings otherwise would
have to be simultaneously pursued before national courts, an
unnecessary duplication of work can be avoided, reducing
also the risk of conflicting decisions on the validity of the
same patent [...]".

12 — To okreélenie — powszechnie uiywane dla okreflenia
szczegblnego charakteru patentu europejskiego — zostalo
uznane przez instancje odwolawcze EUP. Zobacz zwlaszcza
decyzj¢ Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z dnia 3 listopada
1192 r. w sprawie G-4/91 Spanset, Dz.U. EUP 1993, 707,
pkt 1.
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i podlega tym samym warunkom co patent
krajowy udzielony przez to parstwo, chyba
e niniejsza konwencja stanowi inaczej”.

25. Podobnie art. 64 ust. 1 omawianej
konwencji przewiduje, ze ,[...] patent euro-
pejski od daty publikacji wzmianki o jego
udzieleniu przyznaje jego wlascicielowi
w kazdym umawiajacym sig¢ panstwie,
w stosunku do ktérego zostal udzielony,
takie same prawa, jakie przyznawalby patent
krajowy udzielony w tym paristwie”. Ustep 3
tego samego artykulu dodaje, ze ,kazde

‘naruszenie patentu europejskiego rozpatruje

si¢ zgodnie z ustawodawstwem krajowym” 3,

26. To zréwnanie patentu europejskiego
z patentem krajowym wyraza si¢ zaréwno
w podporzadkowaniu patentu europejskiego
prawu stosowanemu do patentu krajowego
w zakresie jego ochrony w kazdym umawia-
jacym sie panstwie, dla ktérego omawiany
patent europejski zostal udzielony, ale réw-
niez zasadniczo (z wyjatkiem sprzeciwu
wniesionego przed EUP) w podporzadkowa-
niu sporéw zwigzanych z takim patentem
jurysdykcji sadéw krajowych kazdego
z wlasciwych umawiajacych si¢ panistw.

13 — Rozszerzona Komisja Odwolawcza EUP w swojej decyzji
z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie G-2/88 Mobil Oil TiI,
Dz.U. EUP 1990, 93, pkt 3.3 wyjaénita znaczenie tego
przepisu nastgpujaco: ,[...] [tlhe rights confered on the
f)roprietor of a European patent (Article 64(1) EPC) are the
egal rights which the law of a designated Contracting State
may confer upon the proprietor, for example, as regards what
acts of third parties constitute infringement of the patent, and
as regards the remedies which are available in respect of any
infringement” (wyréznienie wlasne).
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27. Zasada ta ma zastosowanie zaréwno do
sporéw dotyczacych naruszenia patentu
europe;sknego, jak i s orow dotyczacych
waznosci tego patentu , Zaznaczajyc przy
tym, ze zgodnie z art. 138 konwencji
monachijskiej uniewaznienie patentu euro-
pejskiego przez sad umawiajacego si¢ pan-
stwa ma skutek jedynie na terytorium tego
panstwa z wylaczeniem terytoriéw innych
umawiajgcych sie panstw, w przeciwienistwie
do uniewaznienia takiego patentu przez EUP,
poniewaz zakres obowiazywania takiej
decyzji rozcigga sie na terytoria wszystkich
umawiajacych sie panstw, dla ktérych dany
patent zostal udzielony.

28. W ramach sporéw o naruszenie patentu
europejskiego, jak i sporéw o waznos¢ tego
patentu moze pojawié si¢ pytanie odnognie
do dokladnego, przedmiotowego zakresu
ochrony, jaka nalezy zapewnié takiemu
patentowi, tzn. okreslenia doktadnego przed-
miotowego zakresu prawa wilasnoéci intelek-

14 — Ten aspekt zostal uwydatniony przez Rozszerzona Komisje
Odwotawczg EUP w ww. decyzji w sprawie Spanset. Dla
lepszego zrozumienia przytocze w calosci pkt 1 tej decyzji
(wyrdznienie wiasne):

»When a European patent is granted, it has the effect in each
designated Contracting State of a national patent granted by
that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes
a bundle of national patents within the individual jurisdic-
tions of the designated States. Any alleged infringement of
a granted European patent is dealt with by national law
(Article 64(3) EPC). Infringement proceedmgs may be
commenced by the patent proprietor in any Contracting
State for which the patent was granted, at any time after
grant of the patent.

Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an »opposition
procedure«, under which any person may file an opposition
to a granted European patent at the EPO within nine months
of its grant, and may thereby contend in centralised
opposition proceedings before an Opposition Division of
the EPO that the patent should be revoked, on one or more
stated grounds. The effect of revocation is set out in Article
68 EPC. Opposition proceedings therefore constitute an
exception to the general rule set out in paragraph 1 above
that a granted European patent is o langer wtlhm the
competence of the EPO but is a b
within the competence of separate natmnal /umsdtctmns

tualnej, ktére obejmuje omawiany patent '®
Artykul 69 konwencji monachijskiej ustalit
metode stosowang do badania takiej kwestii.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 zakres ochrony
przyznany patentem europejskim (lub euro-
pejskim zgloszeniem patentowym) okresla
tre$¢ zastrzezen patentowych, przy uscisleniu
jednak, ze opis wynalazku i rysunki do niego
si¢ odnoszace stuza do interpretacji tych
zastrzezeri '°. W celu unikniecia rozbieznosci
w interpretacji przez wlasciwe wladze licz-
nych umawiajacych si¢ paristw do konwencji
tej zostal dolaczony protokél w sprawie
interpretacji ww. art. 69 "7,

15 — Kwestia ta pozwala na ustalenie zakresu praw wiasciciela
patentu europejskiego w odniesieniu do podmiotéw, jakim
zarzuca sig naruszenia. Kwestia ta pozwala réwniez na
ustalenie, czy dany patent moze zosta¢ uniewazniony ze
wzgledu na fakt, ze zgodnie z art. 138 ust. 1 lit. d) konwencji
monachijskiej ochrona przyznana patentem europejskim
zostata rozszerzona.

16 — Europejskie zgloszenie patentowe musi ujawnia¢ wynalazek
w spos6b dostatecznie jasny i wyczerpujicy, aby specjalista
z danej dziedziny mégl go wykonaé (art. 83 konwencji
monachijskiej). Zastrzezenia patentowe okreflaja przedmiot
wnioskowanej ochrony. Powinny by¢ jasne i poparte opisem
wynalazku (art. 84 omawianej konwencji). Zastrzezenia, opis
oraz rysunki, ktére powinny by¢ dolyczone do zgloszenia
patentowego, s3 publikowane przez EUP (art. 78 ust. 1, art. 93
i 98 tej konwendji).

17 — Ten protokét, ktéry zaczat obowigzywaé w 1978 r. (czyli rok

po wejéciu w iycie konwencji monachijskiej) zawiera
nastegpujace postanowienia:
JArtykut 69 nie powinien byé interpretowany w taki sposob,
ze przez zakres ochrony przyznanej patentem europejskim
rozumie si¢ zakres okreélony $ciéle literalnym znaczeniem
sformulowan uzytych w zastrzeieniach, przy czym opis
i rysunki majg stuzy¢ jedynie w celu wyjaénienia niejasnosci
stwierdzonych w zastrzezeniach. Nie powinien tez by¢
rozumiany w taki sposob, ze zastrzezenia stuzy jedynie jako
wskazéwka i ze faktyczna przyznana ochrona moze obejmo-
wac to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny wedlug opisu
i rysunkéw bylo zamierzeniem wiasciciela patentu. Przeciw-
nie, art. 69 nalezy interpretowaé w taki sposob, ze okresla on
stanowisko pomigdzy tymi dwoma skrajnosciami, ktére taczy
w sobie stuszng ochrong dla wlasciciela patentu
z uzasadnionym stopniem pewnofci prawnej dla oséb
trzecich”,
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II — Stan faktyczny i postgpowanie przed
sgdem krajowym

29. F. Primus i M. Goldenberg, zamieszkali
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, sa
wspéltwlagcicielami patentu europejskiego
udzielonego im w 1992 r. dla dziesieciu
umawiajacych si¢ paristw, tzn. Republiki
Austrii, Krélestwa Belgii, Konfederacji Szwaj-
carskiej, Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Francuskiej, Zjednoczonego Kré-
lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej,
Ksigstwa Liechtensteinu, Wielkiego Ksiestwa
Luksemburga, Krélestwa Niderlandéw
i Krélestwa Szwecji.

30. Patent ten dotyczy po pierwsze metody
analizy immunologicznej przeznaczonej do
wykrywania obecnosci antygenéw rakotwér-
czych (zwanych dalej ,CEA”) w prébce
surowicy lub plazmy, a po drugie sprzetu
uzywanego do dawkowania tych antygenéw,
zwanego ,zestawem do dozowania antyge-
néw” lub ,zestawem CEA”. Omawiany
wynalazek wydaje si¢ odgrywaé duza role
w wykrywaniu, a nawet leczeniu pewnych
rodzajéw choréb nowotworowych.,

31. W 1997 r. wlasciciele tego patentu, jak
réwniez spélka prawa amerykanskiego
Immunomedics (ktéra, jak sie wydaje,
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posiada wylaczng licencje na ten patent)'®,
zlozyli do Rechtbank te 's-Gravenhage (sadu
pierwszej instancji w Hadze) wniosek
o zastosowanie $rodka tymczasowego '’
wobec spétki Roche Nederland BV, majacej
siedzibe w Niderlandach, jak réwniez wobec
oémiu innych spélek koncernu Roche, majg-
cych siedziby w Stanach Zjednoczonych,
Belgii, Niemczech, Francji, Zjednoczonym
Krélestwie, Szwajcarii, Austrii i w Szwecji.
W tym powédztwie o zaprzestanie narusze-
nia podmioty te zarzucily wspomnianym
spétkom koncernu Roche naruszenie ich
praw wynikajacych z patentu europejskiego,
ktérego s3 wlascicielami, poprzez wprowa-
dzenie do obrotu zestawéw CEA pod nazwg
Cobas Core CEA EIA.

32. Jak wynika z postanowienia odsylajacego
osiem spétek majacych siedziby poza teryto-
rium Niderlandéw podniosfo zarzut braku
jurysdykcji sadu, przed ktéry zostalo wnie-
sione powddztwo, i zasadniczo podwazalo
istnienie jakiegokolwiek naruszenia patentu
oraz wazno$¢ omawianego patentu euro-
pejskiego %°.

33. Na poparcie zarzutu braku jurysdykeji
wspomniane spétki twierdzily, powolujac sig

18 — Zobacz pkt 3 uwag rzadu niderlandzkiego, jak réwniez
przypis 1 uwag Komisji Wspdlnot Europejskich.

19 — Wydaje sig, ze to powédztwo mieéci sie w ramach postgpo-
wania przyspieszonego, zwanego ,kort geding”, ktére moze
zosta¢ wszczete bez Eoniecznosci wszczynania postgpowania
gléwnego. Cechy charakterystyczne tego postepowania
i niektdrych zarzadzanych w jego ramach érodkéw byly
badane przez Trybunal w wyrokach: z dnia 17 listopada
1998 r. w sprawie C-391/95 Van Uden, Rec. str. [-7091,
pkt 43-47, z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie C-99/96
Mietz, Rec. str. 1-2277, pkt 34-39 i 43). Zobacz takie moja
opini¢ w ww. sprawie Van Uden, pkt 19-21 i 108-120.

20 — Zobacz str. 2 i 6 postanowienia odsylajacego we francuskiej
wersji jgzykowej.
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na wyrok Trybunalu z dnia 27 wrze$nia
1988 r. w sprawie Kalfelis ', ze prawidiowe
administrowanie wymiarem sprawiedliwos$ci
nie wymaga w tym przypadku jednoczesnego
rozpatrzenia i wydania orzeczenia, w celu
uniknigcia wydania niespéjnych orzeczen.
Wedlug tych spélek w kazdym zaintereso-
wanym kraju istnial oddzielny patent, tak ze
nie bylo zagrozenia niespdjnosci orzeczen.

34. Orzeczeniem wydanym w dniu 1 pai-
dziernika 1997 r. Rechtbank te 's-Gravenhage
odrzucil ten zarzut braku jurysdykeji, ale
oddalil powédztwo co do istoty sprawy.

35. Sad ten orzekl w szczegdlnosci, ze jest
wlasciwy na podstawie art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej do rozpatrzenia powddztw
wniesionych przeciwko spétkom majacym
siedziby w innych niz Niderlandy umawiaja-
cych sie panstwach. Odnosnie do powddztw
przeciwko spétkom majgcym siedziby
w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych sad
ten stwierdzil, ze jest réwniez wiasciwy do
ich badania na podstawie odpowiednio art. 6
pkt 1 Konwencji z dnia 16 wrze$nia 1988 r.
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen sado-
wych w sprawach cywilnych i handlowych >
i prawa krajowego, na podstawie art. 4 akapit
pierwszy konwencji brukselskiej.

21 — Sprawa 189/87, Rec. str. 5565.

22 — Dz.U. L 319, str. 9 (zwana dalej ,konwencja z Lugano”).
Stanowi ona konwencje tzw. réwnoleglty do konwencji
brukselskiej, poniewaz jej treéé jest prawie identyczna. Zatem
art. 6 pkt 1 tej konwencji odpowiada doktadnie art. 6 pkt 1
konwencji brukselskiej. Konwencja 2 Lugano wiaze wszystkie
umawiajjce si¢ paristwa konwencji brukselskiej, jak rowniez
Republike lslamrii, Krélestwo Norwegii, Konfederacje Szwaj-
carskg i Rzeczpospolitg Polska.

36. Odnosnie do art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej Rechtbank te 's-Gravenhage
odrzucil argument pozwanych, jakoby
w kazdym z zainteresowanych krajéw istniat
oddzielny patent, poniewaz patent europejski
musi by¢ interpretowany w taki sam spos6b
we wszystkich tych panstwach zgodnie
z art. 69 konwencji monachijskiej, tak ze
zdaniem tego sadu wykluczone jest, aby
naruszenie patentu zostalo stwierdzone
w jednym panstwie, a w innych nie. Sad ten
dodal, ze wszystkie omawiane spétki sa
czescia tego samego koncernu, a wiec istnieje
zwigzek pomiedzy powddztwami zgodnie
z wymogiem postawionym w ww. wyroku
w sprawie Kalfelis. Wreszcie Sad ten pod-
kreslil, ze zreszta sam Trybunal w wyroku
z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie Tatry >
zastosowal wobec sformulowania ,sprawyl,
ktére] pozostaja ze sobg w zwigzku”
w rozumieniu art. 22 akapit trzeci konwencji
brukselskiej wykladnie rozszerzajaca obej-
mujaca ,wszystkie przypadki, w ktérych ist-
nieje ryzyko wydania sprzecznych rozstrzyg-
nieé, nawet jesli orzeczenia moga by¢
wykonane niezaleznie i ich skutki prawne
nie wykluczaja sie wzajemnie” 2%, Tak byloby
w niniejszej sprawie, poniewaz powddztwa
dotycza zarzucanych naruszen réznych
patentow, lecz o identycznej tresci.

37. Powodowie wniesli odwolanie od tego
wyroku i rozszerzyli swoj pozew, zadajac: po
pierwsze, nakazania pozwanym dostarczenia
pewnych informacji, wycofania od nabywcéw
wszystkich spornych produktéw, zniszczenia
przygotowanych zapaséw oraz produktéw

23 — Sprawa C-406/92, Rec. str. 1-5439.
24 — Ibidem, pkt 53.

1- 6545



OPINIA P. LEGERA — SPRAWA C-539/03

wycofanych od nabywcéw, po drugie przy-
znania odszkodowania od wspomnianych
pozwanych za wyrzagdzone szkody lub prze-
kazania im korzyéci uzyskanych z naruszenia
ich patentu?.

38. Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2002 r.
Gerechtshof te’s-Gravenhage utrzymat
w mocy wyrok sadu pierwszej instancji
w zakresie zarzutu braku jurysdykcji
i uchylit wyrok co do meritum sprawy.

39. W szczegdlnoéci co do meritum sprawy
ten sad apelacyjny zakazal pozwanym — pod
grozba kary grzywny — naruszania patentu
europejskiego we wszystkich wlasciwych
panstwach, nakazal pozwanym dostarczenie
powodom réinych dowodéw okreglajacych
zakres spornych naruszeri (ilo¢ spornych
produktéw i tozsamo$¢ nabywcéw) oraz
zasadzil na rzecz powodéw odszkodowanie
za wyrzadzong im szkode, ktéra powinna
zosta¢ w pdzniejszym czasie naprawiona.

40. Wyrokowi nadano tytul wykonawczy
poprzez ustanowienie przez powoddéw zabez-
pieczenia w wysokosci dwdéch milionéw
euro %

25 — Zobacz str. 2 i 3 postanowienia odsylajacego.
26 — Zobacz str. 3 i 4 postanowienia odsylajacego.

I- 6546

41. Pozwane spétki ztozyly kasacje do Hoge
Raad der Nederlanden (Niderlandy) “’.
E. Primus i M. Goldenberg wniesli odwolanie
wzajemne %8,

III — Pytania prejudycjalne

42. Majac na uwadze stanowiska stron, ktére
zasadniczo s3 zbieine ze stanowiskami
przedstawionymi w postepowaniu przed
sadem pierwszej instancji, Hoge Raad der
Nederlanden postanowil zawiesi¢ postepo-
wanie i zwréci¢ sie¢ do Trybunalu z
nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy miedzy powédztwami dotyczacymi
naruszenia patentu, ktére wtlaéciciel
patentu europejskiego wytoczyl prze-
ciwko pozwanemu z siedzibga w
panstwie sgdu, przed ktéry wytoczono
powddztwo, z jednej strony, oraz prze-
ciwko innym pozwanym z siedzibami
w umawiajacych si¢ paristwach innych
niz panstwo sadu, przed ktéry wyto-
czono powddztwo, z drugiej strony,
w stosunku do ktérych wlaséciciel
patentu utrzymuje, Ze naruszaja oni
ten patent, istnieje zwigzek wymagany
dla stosowania art. 6 initio i pkt 1
konwencji brukselskiej?

27 — W celu ufatwienia zrozumienia sytuacji stron w sporze
zawistym przed sadem krajowym bede nazywal w dalszym
ciggu spélki koncernu Roche jako ,pozwane”, mimo ze
wystgpuja w postepowaniu kasacyjnym jako powédki.

28 — Tak samo w dalszym ciagu bede nazywal wlascicieli
omawianego patentu ,powodami”, mimo ze s3 pozwanymi
w postepowaniu kasacyjnym.
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2) W przypadku nieudzielenia odpowiedzi
twierdzacej na pytanie pierwsze lub jesli
odpowiedZ ta jest twierdzaca jedynie
w pewnym zakresie — w jakich okolicz-
noéciach istnieje taki zwigzek i czy
w tym zakresie istotne jest na przyklad:

— ze pozwani naleza do jednego kon-
cernu?

— e w przypadku pozwanych mamy
do czynienia z takim samym zacho-
waniem opartym na wspdlnej poli-
tyce, a jesli tak, to czy miejsce
opracowania tej polityki ma znacze-
nie dla oceny takiego przypadku?

— e zarzucane poszczegolnym
pozwanym dzialania stanowigce
naruszenie sg identyczne lub prawie
identyczne?”.

IV — Znaczenie i zakres pytan prejudy-
cjalnych

43. W pytaniach tych, ktére nalezy rozpa-
trzy¢ lacznie, sad krajowy zmierza w istocie
do ustalenia, czy art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej nalezy interpretowaé w ten spo-

sOb, ze winien on znajdowac zastosowanie do
powddztwa o naruszenie patentu europej-
skiego wytoczonego przeciwko wigkszej licz-
bie spotek z siedzibami w réznych umawia-
jacych sie panstwach w przypadku czynéw,
ktérych dopuszczono sie w jednym lub kilku
z tych panstw, w szczeg6lnosci jezeli wspom-
niane sp6tki naleza do tego samego koncernu
i dzialaly w ten sam lub podobny sposéb,
zgodnie ze wspdlng polityka opracowang
wylacznie przez jedna z nich.

44. Jak to podkreslit sad krajowy?, jego
pytanie dotyczy sytuacji spélek z siedzibami
w wielu umawiajacych si¢ paristwach kon-
wencji brukselskiej, z wylaczeniem spétki
z siedziba w Niderlandach (tzn. spétek
z siedzibami w Belgii, Niemczech, Frandji,
Zjednoczonym Kroélestwie, Austrii i w
Szwecji), jak rowniez posrednio sytuacji
spotki z siedzibg w Szwajcarii — umawiaja-
cym si¢ panstwie konwencji z Lugano. Jak to
juz bowiem wczesniej wskazatem, ta druga
konwencja rozcigga na inne panstwa niz
kraje zwigzane konwencjg brukselska obo-
wigzywanie prawie calosci przepisow, ktére
zostaly ustanowione przez konwencje bruk-
selska (w szczegdlnodci art. 6 pkt 1), tak ze
dokonana przez Trybunal wykladnie wspom-
nianego artykulu mozna zastosowaé do
odpowiadajgcego mu artykulu konwencji
z Lugano.

45. Niniejsze odeslanie prejudycjalne — jak
to réwniez stwierdzil sad krajowy — nie

29 — Punkty 4.3.5 i 4.4 postanowienia odsytajacego.
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dotyczy zatem sytuacji spétki z siedziba
w Stanach Zjednoczonych, czyli w paristwie
trzecim (zaréwno w $wietle konwencji bruk-
selskiej, jak i konwencji z Lugano). Zgodnie
bowiem z art. 4 akapit pierwszy konwencji
brukselskiej sytuacja tej spétki jest zasadni-
czo uregulowana przez przepisy o jurysdykcji
obowigzujace w Krélestwie Niderlandéw,
tzn. umawiajacym sie panstwie sgdu, do
ktérego wniesiono powédztwo.

46. Nalezy dokona¢ jeszcze innego doprecy-
zowania odno$nie do zakresu pytari prejudy-
cjalnych. Po lekturze postanowienia odsyta-
jacego wydaje si¢, ze spér zawisly przed
sagdem krajowym wpisuje si¢ na tym etapie
w ramy przy$pieszonej procedury majacej na
celu zastosowanie $rodkéw tymczasowych
lub zabezpieczajacych w rozumieniu art. 24
konwencji brukselskiej*®. Sad krajowy nie
zwraca sie z pytaniem do Trybunatu odno$-
nie przeslanek stosowania tego art. 24,
a jedynie przeslanek stosowania art. 6 pkt 1
wspomnianej konwencji. Ot6z jest ogélnie
przyjete, ze sad wlasciwy do rozstrzygniecia
sprawy co do jej istoty zgodnie z art. 2 i 5-18
tej samej konwencji pozostaje wlasciwy do
zarzadzenia niezbednych $rodkéw tymczaso-

30 — W wyroku z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie C-261/90
Reichert i Kockler, Rec. str. I-2149, pkt 34, Trybunat usciglit,
ze chodzi o ,$rodki, ktére w dziedzinach objetych zakresem
stosowania konwencji maja za zadanie utrzymad istniejaca
sytuacje faktyczng lub prawng celem zabezpieczenia praw,
ktérych uznania dochodzi si¢ przed sadem rozpoznaja
sprawg co do istoty”. Srodki ustanowione w wyroku zagr:-l
rzonym przed sadem krajowym, lub przynajmniej niektére
z nich, wydaja sie odpowiada¢ tej definicji. Tak jest
w szczegblnosci w przypadku §rodka, ktéry polega na zakazie
wszelkiego bezposredniego nar ia ol ianego patentu
europejskiego w kazdym z oznaczonych parstw, zwaizywszy
na to, iz taki érodek wydaje si¢ byé przeznaczony do
utrzymania sytuacji faktycznej lub prawnej w celu zagwa-
rantowania praw wladciciela wspomnianego patentu
w stosunku do 0séb trzecich w oczekiwaniu na ich uznanie
przez sedziego rozstrzygajacego sprawe co do istoty.
Odnosnie do skierowanego do pozwanych nakazu dostar-
czenia powodom pewnych dowodéw, ktéry podobny jest do
czynnoéci dochodzeniowej, to jest on zréwnowazony przez
nalozony na powodéw obowigzek ustanowienia gwarangji
w wysoko$ci dwéch milionéw euro w celu utrzymania
tymczasowego charakteru wspomnianych $rodkéw.
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wych lub zabezpieczajacych, tak ze nie ma
potrzebg odwolywania si¢ do wspomnianego
art. 24°'. Zatem, zadajac te pytania, sad
krajowy zmierza w rzeczywisto$ci do ustale-
nia, czy sady niderlandzkie s3 wlaéciwe do
rozstrzygniecia calego sporu przed sadem
krajowym na wszystkich etapach postepowa-
nia, tzn. jednocze$nie jako sady orzekajace
w przedmiocie $rodka tymczasowego i jako
sady orzekajgce co do istoty sprawy.

47. Nalezy réwniez podkreélié, ze sad kra-
jowy nie zwraca si¢ do Trybunatu z pytaniem
odnoénie do zwigzku pomiedzy art. 6 pkt 1
i art. 16 pkt 4 wspomnianej konwencji, ktory
— przypomne — stanowi, ze ,niezaleznie od
miejsca zamieszkania jurysdykcje wylaczna
maja [...] w sprawach, ktérych przedmiotem
jest rejestracja lub wazno$é patentow [...],
sady umawiajacego si¢ paristwa, na ktérego
terytorium wystgpiono ze zgloszeniem lub
o rejestracje albo nastgpily zgloszenie lub
rejestracja, albo na podstawie umowy mie-
dzynarodowej uznaje sig, ze zgloszenie lub
rejestracja nastgpily”.

48. Trybunal w wyroku z dnia 15 listopada
1983 r. w sprawie Duijnstee zastosowal
oczywiécie wykladnie zawezajaca tych prze-
piséw, ograniczajac zastosowanie zasady
wylacznej jurysdykcji, jaka przewiduja te
przepisy, jedynie do sporéw dotyczacych
waznosci, istnienia lub wygaénigecia patentu
oraz dochodzenia prawa pierwszeristwa

31 — Zobacz zwlaszcza ww. wyroki w sprawach: Van Uden, pkt 19
i Mietz, pkt 40.
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w zwigzku z wczesniejsza data zgloszenia,
z wylaczeniem innych sporéw takich ;ak
spory w przedmiocie naruszenia patentu 2,

49. Jednakze mozna byloby si¢ zastanowié
nad dokladnym zakresem tego wylaczenia
sporéw w przedmiocie naruszenia patentu
z zakresu stosowania art. 16 pkt 4 konwencji
brukselskiej.

50. A doktadniej mozna byloby si¢ zastano-
wié¢, czy to wylaczenie jest ogdlne, tak ze
wspomniany artykul nie moze by¢ zastoso-
wany nawet woéwczas, gdy w ramach sporu
w przedmiocie naruszenia patentu podwa-
zana jest wazno$¢ danego patentu.

51. W istocie, aby nastapilo naruszenie praw
whasciciela patentu, konieczne jest, by przed-
miotowy patent byl wazny. Otéz wiekszo$é
pozwanych z powddztwa o naruszenie
patentu kwestionuje jego waznos$¢. Tak jest
dokladnie w przypadku sporu zawislego
przed sadem krajowym **. Z tego wynika, ze
aby rozstrzygna¢ sp6r w przedmiocie naru-
szenia, s3d, do ktérego wniesiono sprawe,
musi najczeéciej orzeka¢ w przedmiocie waz-
nosci danego patentu.

32 — Sprawa 288/82, Rec. str. 3663, pkt 23-25.

33 — Z postanowienia odsylajacego wynika, ze osiem spélek
z siedzibami poza Niderlandami, ktérym zarzucane jest
popelnienie naruszenia, zakwestionowalo wlaénie wazno$é
omawianego patentu europejskiego. Zobacz pkt 32 niniejszej
opinii.

52. Ot6z w przypadku, gdyby zasada wylacz-
nej jurysdykcji ustanowiona w art. 16 pkt 4
konwencji brukselskiej byla stosowana
w ramach takich sporéw, woéwczas jedynie
ta zasada moglaby by¢ stosowana, z
wylaczeniem innych zasad jurysdykcyjnych
przewidzianych w omawianej konwencji, tj.
zasady z art. 6 pkt 1 tej samej konwencji.

53. W rezultacie kwestia stosowania wspom-
nianego art. 6 pkt 1 w sporze w przedmiocie
naruszenia patentu, w ktérym podwazana
jest wazno$¢ omawianego patentu (tak jak
w sporze zawistym przed sadem krajowym)
wchodzi w rachube jedynie, w przypadku gdy
art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej nie
mialby zastosowania w takim sporze.

54. Z tego wynika, ze kwesti¢ stosowania
tego art. 16 pkt 4 w omawianym sporze
nalezy rozstrzygnaé¢ wczesniej niz kwestie
stosowania art. 6 pkt 1 wspomnianej kon-
wengji.

55. Jak zaznaczylem juz wcze$niej, do Try-
bunalu wniesiono o rozstrzygnigcie tej
wstepnej kwestii w ramach ww. zawislej
przed nim sprawy GAT>*, Zatem do niego
nalezy rozstrzygnigcie tej kwestii przed
zbadaniem kwestii bedacej przedmiotem
niniejszego odeslania prejudycjalnego.

34 — Zobacz pkt 4 niniejszej opinii.
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56. Narzuca si¢ jeszcze jedno ostatnie
doprecyzowanie w celu okreélenia zakresu
pytann prejudycjalnych. Jak zdazylo to juz
podkresli¢ kilka stron sporu °°, wniesienie tej
sprawy do Trybunatu wpisuje si¢ w aktualna
lini¢ orzecznictwa, powstala na poczatku lat
90. w Niderlandach, ktéra wywotata ozy-
wiona dyskusje w umawiajacych sie pan-
stwach, a w szczeg6lnosci w Zjednoczonym
Krélestwie, gdzie wzbudzita duze zastrzeze-
nia i stala si¢ uzasadnieniem dla, jak juz to
zaznaczylem w pkt 3 niniejszej opinii,
wczeséniejszego odwolania prejudycjalnego,
ktore zreszta nie zakonczylo sie wydaniem
wyroku.

57. Z uwagi na to, ze ta krajowa linia
orzecznictwa spowodowala raz jeszcze wnie-
sienie sprawy do Trybunalu, przydatne stanie
si¢ jej krotkie przedstawienie.

58. Po pierwsze, na poczatku lat 90. sady
niderlandzkie stosowaly wykladnie rozsze-
rzajaca art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej do
takiego stopnia, ze stosowaly ten artykul do
wszystkich sporéw w zakresie naruszenia
patentéw europejskich, w ramach kt6rych
zarzucano kilku pozwanym (z siedziba
w Niderlandach i w innych umawiajacych
si¢ panstwach) popelnienie takich samych
lub podobnych czynéw na terytorium kaz-
dego z tych paristw.

35 — Zobacz uwagi powodéw (pkt 18-20); pozwanych
(pkt 50-56); rzqdéw niderlandzkiego (pkt 12)
i Zjednoczonego Krélestwa (pkt 34-37).
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59. Po drugie, pod koniec lat 90. orzecznic-
two to zostalo ograniczone jedynie do
sporéw, w ktérych pozwanymi byly spétki
nalezace do tego samego koncernu i ktére
postepowaly zgodnie ze wspdlna polityka,
stworzong zasadniczo przez spélke z siedziba
w Niderlandach. Ta nowa linia orzecznictwa
— znana pod nazwg teorii ,the spider in the
web” — koncentruje si¢ zatem na roli
kazdego z pozwanych w popelnieniu zarzu-
canych czynéw. Teoria ta przyjeta przez
Gerechtshof te 's-Gravenhage (sad apelacyjny
w Hadze) w wyroku o zasadniczym znacze-
niu wydanym w dniu 23 kwietnia 1998 r.
w sprawie Expandable Grafts przeciwko
Boston Scientific wptynela w duzym stopniu
na drugie pytanie prejudycjalne przedsta-
wione w niniejszej sprawie. To drugie
pytanie, ktére polaczylem z pierwszym
w ramach ich przeksztalcenia w jedno i to
samo pytanie, ma bezposredni wplyw na
ewentualne utrzymanie tej linii orzecznictwa
krajowego.

60. Skoro doprecyzowane zostalo juz zna-
czenie i zasieg pytan prejudycjalnych, nalezy
zbada¢ teraz te pytania jednoczesnie.

V — Analiza

61. Zanim zajme si¢ wlasciwym badaniem
pytania prejudycjalnego, przedstawige kilka
wstepnych uwag odno$nie do zjawiska naru-
szenia patentu.
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A — Uwagi wstgpne odnosnie do zjawiska
naruszania patentu

62. Charakter ochrony praw wlasnosci inte-
lektualnej sprawia, Ze ma ona wymiar
miedzynarodowy, co uzasadnia przyjecie
kilku konwencji miedzynarodowych i
niektérych aktéw wtérnego prawa wspéino-
towego. Prawdy jest zwlaszcza to, ze naru-
szanie patentéw jest zjawiskiem rozwijajg-
cym sie na skale §wiatowa.

63. Zjawisko to oddzialuje w szczeg6lnosci
na interesy wladcicieli patentéw na wynalazki
w dziedzinie medycznej i farmaceutycznej >°.

64. Naklady zwigzane z udoskonaleniem
wynalazkéw w tej dziedzinie s3 ogodlnie
bardzo wysokie, co sprawia, ze konieczne
jest wykorzystanie tych wynalazkéw w wielu
krajach, tak aby inwestycje te staly sig

rentowne. Naruszenie patentu — poza
zagrozeniem, jakie przedstawia dla zdrowia
publicznego — jawi si¢ zatem jako akt

szczegblnie nieuczciwej konkurencji, ktéra

36 — Z zielonej ksiegi przyjetej przez Komisje w dniu 15 pai-
dziernika 1998 r. w sprawie walki z podrabianiem
i piractwem na rynku wewnetrznym [COM(98) 569 wersja
ostateczna, str. 3, wynika, ze przemyst farmaceutyczny jest
jednym z sektoréw przemystu najbardziej dotknietych
naruszeniami patentéw na skale $wiatowg. Naruszanie
patentow w tym sektorze stanowi 6% calosci zjawiska
w skali $wiatowej.

czerpie nienalezine korzyéci z wysitkéw
poczynionych przez wynalazcéw, podczas
gdy ich prawa sg chronione patentem.

65. Mimo iz proces zblizania ustawodawstw
krajowych rozpoczal si¢ juz wiele lat temu, to
nadal jednak utrzymuje si¢ znaczne zrézni-
cowanie w poziomie ochrony patentéw na
wynalazki. Sytuacja ta nie umkneta zreszta
uwadze podmiotéw naruszajacych patenty,
ktére nie wahaja sie w konsekwencji dosto-
sowywaé do niej swoich zachowan celem
umiejscowienia ich dzialainosci w takim a nie
innym kraju.

66. W tych okoliczno$ciach mozna stusznie
oczekiwad, ze ta utrzymujaca sie rozbieznosé
pomiedzy ustawodawstwami krajowymi
w zakresie ochrony patentéw na wynalazki
nie wystapi facznie ze zwigkszaniem sie iloéci
procedur przeznaczonych do ochrony praw
wlascicieli patentéw europejskich przed
sadami réznych umawiajacych sie parnstw.

67. Tymczasem bez wzgledu na jego stusz-
noé¢ dazenie to samo w sobie nie uzasadnia
rozszerzajacej wykladni przestanek stosowa-
nia art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej.

68. Moim zdaniem na obecnym etapie roz-
woju prawa wspélnotowego i miedzynarodo-
wego art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej nie
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powinien znajdowaé zastosowania do
powddztwa o naruszenie patentu europej-
skiego wytoczonego przeciwko wigkszej licz-
bie spétek z siedzibami w réznych umawia-
jacych sie panstwach w przypadku czynéw,
ktérych dopuszczono si¢ w kazdym z tych
paristw, nawet jezeli wspomniane spéliki
naleza do tego samego koncernu i dziataly
w ten sam lub podobny sposéb zgodnie ze
wspélng polityka opracowang wylacznie
przez jedng z nich.

69. Chociaz to rozwigzanie wydaje sig
z pewnoscia malo zadowalajace i uwidacznia
ograniczenia aktualnego systemu, to pozo-
staje na razie jedynym wlasciwym, przynajm-
niej dla okresu, kiedy mialy miejsce okolicz-
noéci faktyczne lezace u podstaw sporu przed
sagdem krajowym.

70. Kilka argumentéw przemawia za
wykladnig zawezajaca przestanek stosowania
art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej. Argu-
menty te wynikaja: po pierwsze z charakteru
zwigzku wymaganego dla stosowania tego
artykulu, po drugie z konsekwencji, jakie
nalezy z niego wyciggna¢ w zakresie sporéw
w przedmiocie naruszenia patentéw euro-
pejskich, po trzecie z wplywu zasady jurys-
dykcji wylacznej przewidzianej w art. 16
ust. 4 wspomnianej konwencji na rozstrzyg-
nigcie takich sporéw i po czwarte z
perspektyw istniejacych w danej sprawie.
Kazdy z tych argumentéw zostanie kolejno
omoéwiony.
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B — Charakter zwigzku wymaganego dla
stosowania art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej

71. W ww. wyroku w sprawie Kalfelis
Trybunal orzekl, ze ,zasada ustanowiona
w art. 6 [...] [pkt] 1 znajduje zastosowa-
nie [...], gdy powddztwa wytoczone prze-
ciwko poszczeg6lnym pozwanym sa ze soba
powiazane w chwili ich wytoczenia, tzn. jesli
pozadane jest ich laczne rozpoznanie
i rozpatrzenie w celu unikniecia wydania
w oddzielnych postgpowaniach orzeczen,
ktérych nie da sig ze sobg pogodzi¢’ [thuma-
czenie nieoficjalne, podobnie jak wigkszo$é
cytatéw z tego wyroku] .

72. Wychodzac poza brzmienie art. 6 pkt 1
konwencji brukselskiej, ktéry nie wymaga
istnienia zadnego zwiazku pomiedzy
powddztwami, Trybunal zmierzal do zacho-
wania skutecznodci (effet utile) art. 2 wspom-
nianej konwencji, ktéry stanowi kluczowgl
punkt ustanowionego przez nia systemu3 .
Trybunal wykluczyt zatem swobode powoda
do wniesienia powddztwa przeciwko wielu
pozwanym wylacznie w takim celu, aby
pozbawi¢ jednego z tych pozwanych jurys-
dykcji. sadéw. paristwa, w ktérym ma on
siedzibe lub miejsce zamieszkania 3°,

37 — Punkt 12 ww. wyroku w sprawie Kalfelis, wyréznienie wlasne.

38 — Jak podkreslit Trybunal, donioslos¢ tej zasady jurysdykcyjnej
znajduje uzasadnienie w tym, ze zasadniczo ulatwia ona
pozwanemu prowadzenie obrony (zob. zwlaszcza wyroki:
z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie C-26/91 Handte, Rec.
str. 1-3967, pkt 14, i z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie
C-412/98 Group Josi, Rec. str. [-5925, pkt 35). Przyczynia si¢
ona w ten sposéb do zapewnienia prawidlowego admini-
strowania wymiarem sprawiedliwosci. Trybunal usciglit
réwniez, e wladnie z uwagi na gwarancje przyznane
pozwanemu w poczatkowej fazie postepowania, jeéli chodzi
o poszanowanie prawa do obrony, konwencja brukselska
okazuje sig bargzo liberalna w dziedzinie uznawania
i wykonywania orzeczeri sagdowych (zob. zwlaszcza wyrok
z dnia 21 maja 1980 r. w sprawie 125/79 Denilauler, Rec.
str. 1553, pkt 13).

39 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Kalfelis, pkt 9.
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73. Sformulowanie uzyte przez Trybunatl
w tym wyroku dla scharakteryzowania
koniecznego zwiazku pomiedzy powddz-
twami odpowiada sformufowaniu znajduja-
cemu sie w art. 22 akapit trzeci konwencji
brukselskiej, ktdre, przypomne, precyzuje, ze
»W rozumieniu niniejszego artykulu uwaza
sig, ze sprawy pozostaja ze soba w zwiazku,
jezeli istnieje miedzy nimi tak $cista wiez, ze
pozadane jest ich laczne rozpoznanie
i rozstrzygniecie w celu unikniecia wydania
w oddzielnych postgpowaniach orzeczen,
ktérych nie da sie ze soba pogodzi¢”.

74. Kilka lat po wydaniu ww. wyroku
w sprawie Kalfelis Trybunat zastosowal
wobec tego pojecia zwiazku w rozumieniu
wspomnianego art. 22 wykladni¢ rozszerza-
jaca. W ww. wyroku w sprawie Tatry
Trybunal stwierdzil bowiem, ze ,aby zreali-
zowa¢ cel prawidlowego administrowania
wymiarem sprawiedliwosci, ta wykladnia
musi by¢ rozszerzajaca i obejmowaé wszyst-
kie przypadki, w ktdrych istnieje zagrozenie
wydania orzeczen niedajgcych si¢ ze sobg
pogodzi¢, nawet wéwczas gdy orzeczenia
moga zosta¢ wykonane oddzielnie i gdy ich
skutki prawne nie wykluczaja si¢ wzajemnie”
[ttumaczenie nieoficjalne, podobnie jak wigk-
szo$¢ cytatéw z tego wyroku] *°.

75. W ww. wyroku w sprawie Tatry Trybu-
nal orzekl, ze ,[...] art. 22 konwencji
[brukselskiej] nalezy interpretowaé w taki
sposéb, e aby istnial zwiazek migdzy,
z jednej strony, powddztwem wniesionym
w jednym umawiajacym sie panstwie przez
pewng grupe wlascicieli towaréw przeciwko
wlascicielowi statku o naprawienie szkody

40 — Punkt 53 wyroku, wyréinienie wiasne.

wyrzadzonej w czesci tadunku przewozonego
frachtem w ramach odregbnych, lecz iden-
tycznych uméw, a z drugiej strony powddz-
twem o odszkodowanie wniesione w innym
umawiajagcym si¢ panstwie przeciwko temu
samemu wlascicielowi statku przez wlasci-
cieli innej czesci tadunku przewozonego
w takich samych warunkach i w ramach
odrebnych, choé¢ identycznych uméw jak te
zawarte miedzy pierwsza grupa a
wladcicielem statku, wystarczy, by ich
oddzielne rozpoznanie i rozpatrzenie mogto
prowadzi¢ do sprzecznosci orzeczen, przy
czym nie jest konieczne, by orzeczenia te
wigzaly sie z ryzykiem wywolywania odmien-
nych, wzajemnie wykluczajacych sie skutkéw
prawnych”*'.

76. Aby doj$¢ do takiego wniosku, Trybunat
odrzucil zastrzezenie, zgodnie z ktérym
konieczne bylo zapewnienie wyrazeniu
~orzeczenia, ktére nie da si¢ ze sobg pogo-

dzi¢”, figurujacemu w art. 22 akapit trzeci

‘konwencji brukselskiej takiego samego zna-

czenia jak znaczenie nadane wyrazeniu
(prawie identycznemu) znajdujacemu sie
w art. 27 pkt 3 wspomnianej konwencji **.

77. W tym wzgledzie Trybunal oparl sie
w zasadzie na zalozeniu, Ze cele realizowane
przez te dwa przepisy sg roine.

41 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Tatry, pkt 58.

42 — Przypomne, Ze zgodnie ze wspomnianym art. 27 orzeczenie
wydane w umawiajgcym sig paristwie (paristwie pochodzenia)
nie jest uznawane w innym umawiajgcym si¢ panstwie
(paistwie, w ktérym wystgpiono o uznanie), jezeli ,orzecze-
nia nie da si¢ pogodzié 2 orzeczeniem wydanym miedzy tymi
samymi stronami w panstwie, w ktérym wystgpiono
o uznanie” (wyréznienie wlasne).
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78. W istocie Trybunal precyzuje, ze pod-
czas gdy ,art. 27 pkt 3 konwencji (bruksel-
skiej] otwiera przed sadem mozliwo$é,
w drodze wyjatku od zasad i celéw konwen-
cji, odmowy uznania orzeczenia wydanego
w innym paristwie” **, co oznacza, ze artykut
ten nalezy interpretowaé w sposéb zaweza-
jacy, to natomiast ,celem art. 22 akapit trzeci
[tej samej] konwengji [...] jest umozliwienie
lepszej koordynacji sprawowania funkcji
sadowej w ramach Wspélnoty i unikniecie
niespdjnosci i sprzecznoéci orzeczes, nawet
gdy orzeczenia te moga byé¢ wykonywane
oddzielenie”, co oznacza, ze artykul ten
nalezy interpretowaé szeroko **,

79. Mozna zadaé sobie pytanie, czy nie
nalezaloby zastosowaé podobnego rozumo-
wania w celu okreslenia charakteru zwiazku
wymaganego dla stosowania art. 6 pkt 1
konwencji brukselskiej.

80. O ile mozna uznaé, ze ten artykut —
poprzez przewidziany w nim mechanizm
polaczenia postepowari — realizuje ten sam
cel jak ten, do ktérego realizacji dazy art. 22
konwencji brukselskiej, to moim zdaniem te
dwa artykuly sa do siebie zblizone jedynie
w tym wzgledzie. Wedlug mnie pomiedzy
tymi artykulami istnieja dwie zasadnicze
réznice. Pierwsza réznica wynika z ich
wplywu na stosowanie zasady jurysdykcji

43 — Punkt 55 ww, wyroku w sprawie Tatry.
44 — Idem.

I - 6554

ogélnej ustanowionej w art. 2 tej konwenciji.
Druga réznica wynika ze sposobéw ich
wprowadzania w zycie.

81. W odniesieniu do wplywu mechanizmu
przewidzianego w art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej na stosowanie art. 2 tej konwen-
cji to nalezy przyznaé, ze jest on szczeg6lnie
duzy. Ustanowienie tego mechanizmu opiera
si¢ bowiem na koncepcji, ze jurysdykcja sadu
umawiajacego sie parnstwa, w ktérym
pozwany ma siedzibe, jest wystarczajaco
silna, aby uzasadni¢ rozszerzenie tej jurys-
dykcji na korzyé¢ tego sadu wobec innych
pozwanych majacych siedziby w innych
umawiajgcych si¢ panstwach. Zatem taki
mechanizm rozszerzania jurysdykcji dopro-
wadza w spos6b systematyczny do pozba-
wiania tych innych pozwanych korzysci
plynacych z ich naturalnej jurysdykcji
i zatem paradoksalnie do zagrozenia stoso-
wania wobec nich tego art. 2.

82. W przeciwienistwie do przypadku oma-
wianego w art. 6 pkt 1 wplyw mechanizmu
przewidzianego w art. 22 tej konwencji na
stosowanie art. 2 nie ma charakteru syste-
matycznego.

83. W istocie ten artykul 22 na podobien-
stwo art. 21 konwencji brukselskiej
w przedmiocie zawistoéci sporu moze by¢
stosowany nie tylko w przypadkach, gdy
jurysdykcja sadu, przed ktory wytoczono
powddztwo pdiniej, jest okreslona przez te
konwencje, a zwlaszcza art. 2, ale réwniez



ROCHE NEDERLAND 1 IN.

w przypadkach, gdy wynika ona z prawa
umawiajacego sie panistwa zgodnie z art. 4 tej
konwencji *°. Z tego wynika, ze funkcjono-
wanie mechanizmu przewidzianego w
omawianym art. 22 moze nie mie¢ zadnego
wplywu na stosowanie art. 2.

84. Jest to tym bardziej prawdziwe, ze nawet
w przypadku, gdyby jurysdykcja sadu, przed
ktéry wytoczono powddztwo péiniej, byla
oparta na art. 2, nie byloby pewne, ze uzycie
mechanizmu przewidzianego w art. 22 kon-
wencji brukselskiej doprowadzi do utraty
jurysdykcji przez ten sad i do odsunigcia
pozwanego od sadu umawiajgcego si¢ pan-
stwa, w ktérym ma on siedzibe.

85. Przypomne, ze ten art. 22 przewiduje, ze
jezeli przed sady réznych umawiajacych sie
panstw zostana wytoczone powddztwa, ktére
pozostaja ze soba w zwigzku, sad, przed ktéry
wytoczono powddztwo poZniej, moze zawie-
si¢ postepowanie, o ile powddztwa te sa
rozpoznawane w pierwszej instancji, lub
moze tez na wniosek strony stwierdzi¢ brak
swej jurysdykcji, jezeli polaczenie spraw
pozostajacych ze soba w zwigzku jest
dopuszczalne przez jego prawo, a sad, przed
ktéry najpierw wytoczono powddztwo, ma
jurysdykcje w obu sprawach. Te przepisy
wspomnianej konwencji daja mozliwoéé
wyboru sadowi, przed ktéry wytoczono

45 — Zobacz podobnie pkt 149 mojej opinii w sprawie C-281/02
Owusu, zakoriczonej wyrokiem z dnia 1 marca 2005 r.,
Zb.Orz. str. 1-1383.

powédztwo pdiniej, tak ze sad ten moze
réwniez podjaé¢ decyzje o rozstrzygnieciu
sprawy co do istoty sprawy, nie uwzglednia-
jac réwnolegle toczacego si¢ postgpowania
wszczetego wezedniej w innym umawiajacym
si¢ panstwie *°.

86. Zatem, gdy sad, przed ktéry wytoczono
powddztwo péiniej, jest wlasciwy na pod-
stawie art. 2 konwencji brukselskiej ze
wzgledu na siedzibe pozwanego lub jednego
z pozwanych w umawiajacym sie panstwie,
gdzie ma siedzibe ten sad, wéwczas wspom-
niany sad moze zgodnie z art. 22 omawianej
konwencji zrzec sie jurysdykeji, stwierdzajac
jej brak w danej sprawie na wniosek jednej ze
stron lub moze zawiesi¢ postepowanie
w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia przez
sad, przed ktérym wytoczono powddztwo
wczeéniej, lub tez moze natychmiast roz-
strzygnaé sp6r bez takiego zawieszania
postepowania.

87. Wylaczenie pozwanego lub jednego
z pozwanych spod jurysdykcji sadu umawia-
jacego sie paristwa, w ktérym ma on swoja
siedzibe, na skutek stwierdzenia braku jurys-
dykcji przez sad, przed ktéry wytoczono
powddztwo poéZniej, na podstawie art. 22
omawianej konwencji, nie ma systematycz-
nego charakteru w przeciwienistwie — jak to
zostalo pokazane wcze$niej — do przypad-
kéw, w ktérych podstawa prawna jest art. 6
pkt 1 tej konwencji.

46 — Zobacz podobnie zwlaszcza H. Gaudemet-Tallon, Compé-
tence et exécution des jugements en Europe, L.G.D.),, wyd. 3,
2002, str. 277.
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88. Ta réznica miedzy art. 6 pkt 1 i art. 22
konwencji brukselskiej, gdy chodzi o ich
wplyw na zakres art. 2 tej konwencji
uzasadnia, moim zdaniem, to, aby warunek
istnienia zwigzku, jaki jest wymagany do
stosowania odpowiednio tych przepiséw, byt
pojmowany w odmienny sposéb.

89. O ile mozna bowiem z atwoscig stwier-
dzi¢, ze wykladnia rozszerzajaca pojecia
zwigzku w rozumieniu art. 22 omawianej
konwencji zgodnie z ww. wyrokiem
w sprawie Tatry nie moze stanowi¢ zagroze-
nia dla skutecznoéci (effet utile) art. 2 tej
konwencji, to nie mozna tego samego
powiedzie¢ w odniesieniu do wykladni poje-
cia zwigzku w kontekécie stosowania art. 6
pkt 1. Nalezy uzna¢, ze wykladnia rozsze-
rzajagca w tym szczegdlnym przypadku pro-
wadzitaby w sposéb nieunikniony do znacz-
nego ograniczenia przypadkéw stosowania
art. 2 (w stosunku do innych pozwanych
facznie oséb).

90. Ot6z zgodnie z ustalonym orzecznic-
twem Trybunal zawsze dokladal staran, aby
dokonywaé wykladni zawezajacej przepiséw
o jurysdykcji szczegélnej zawartych w-art. 5
i 6 konwencji brukselskiej, jako ze stanowig
one wyjatek od ogdlnej lub podstawowej
zasady jurysdykcji sad6w pafistwa, gdzie ma
siedzibe pozwany, ustanowionej w art. 2 tej
konwencji, ktéra to zasada — przypomng —
przyczynia si¢ w znacznym stopniu do
zapewnienia prawidlowego administrowania
wymiarem sprawiedliwosci¥’. Jak to zostalo

47 — Zobacz rwlaszcza ww. wyrok w sprawie Kalfelis, pkt 19 oraz
wyroki: z dnia 19 wrzeénia 1995 r. w sprawie C-364/93
Marinari, Rec. str. 1-2719, pkt 13; z dnia 27 paZdziernika
1998 r. w sprawie C-51/97 Réunion européenne i in., Rec.
str. 1-6511, pkt 29, z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie
C-168/02 Kronhofer, Zb.Orz. str. I-6009, pkt 13 i 14.
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powyzej ukazane, starania te doprowadzily
nawet Trybunal w ww. wyroku w sprawie
Kalfelis do wykroczenia poza tre§¢ art. 6
pkt 1, uzalezniajac stosowanie tego przepisu
od istnienia zwiazku. To ustalone orzecznic-
two zmierza w kierunku przyjecia Scistego
znaczenia pojecia zwigzku w celu jeszcze
wigkszego ograniczenia stosowania omawia-
nego art. 6 pkt 1.

91. Inna znaczjca réznica pomigdzy mecha-
nizmem polaczenia postgpowan przewidzia-
nym w art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej
a mechanizmem przewidzianym w art. 22 tej
konwencji, ktéra wynika z odpowiednich
sposob6w ich wdrazania, utwierdza mnie
w przekonaniu, ze nie nalezy raczej przenosi¢
w ramach stosowania omawianego art. 6
pkt 1 wykladni rozszerzajacej, jakg Trybunal
zastosowal w ww. sprawie Tatry wobec
pojecia ,zwigzek” w rozumieniu omawianego
art. 22.

92. Nalezy mie¢ bowiem na uwadze, ze
stwierdzenie braku jurysdykcji sadu, przed
ktéry wytoczono powddztwo péZniej zgodnie
z art. 22 konwencji brukselskiej, jest mozli-
woscia, ktérej wybér nalezy do wylacznej
jurysdykcji wspomnianego sgdu, a nie do
whadciwoéci powoda, ktéry moze jedynie
ztozy¢ wniosek w tym zakresie.

93. Dokonujac wyboru na rzecz stwierdzenia
braku swojej jurysdykcji w danej sprawie, sad
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winien kierowaé si¢ wzgledami prawidlo-
wego administrowania wymiarem sprawied-
liwosci, czy to w celu uniknigcia niesp6jnosci
pomiedzy orzeczeniami sagdowymi wydanymi
w roznych umawiajacych sie panstwach, czy
ewentualnie w celu pozostawienia sadowi
innego umawiajacego si¢ panstwa, przed
ktérym wytoczone zostalo juz powédztwo
i ktorego jurysdykcja zostala ustalona, pieczy
nad rozstrzygnigciem sporu z uwagi na to, Ze
ten drugi sad jest bardziej odpowiedni do
jego rozpatrzenia

94. Z tego punktu widzenia mechanizm
polaczenia postepowarn przewidziany
w art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej jawi
sie jako wyraznie odmienny od mechanizmu
przewidzianego w art. 22 tej konwencji.

95. W istocie zastosowanie art. 6 pkt 1 tej
konwencji zalezy jedynie od decyzji powoda,
a nie sadu. Ponadto i co sie z tym wigze, o ile
decyzja ta moze by¢ podjeta w oparciu
o uzasadnione wzgledy ekonomii proceso-
wej, to moga jej rowniez przy$wieca¢ bardziej
kontrowersyjne — w $wietle wymogow
zwigzanych z prawidlowym administrowa-
niem wymiarem sprawiedliwosci lub
sprawng organizacja procesu — przestanki
niz te, ktére sklonily powoda na podstawie

48 ~— Tak byloby na przyklad w przypadku, gdyby spér
w przedmiocie orf wiedzialnoéci deliktowej lub quasi-
deliktowej zostal wniesiony nie tylko przed sad umawiaja-
cego sie paristwa, w ktérym siedzibe ma pozwany lub jeden
z pozwanych (na podstawie art. 2 konwencji brukselskiej), ale
rowniez przed sad innego umawiajacego sie paristwa, na
ktérego terytorium mialoby miejsce zdarzenie wywolujace
szkode / lub na ktérego terytorium powstataby ta szkoda (na
podstawie art. 5 pkt 3 omawianej konwencji). W istocie ten
drugi sad bylby bardziej odpowiedni od sgdu umawiajacego
sig parnistwa, w ktol ma siedzibe pozwany lub jeden
z pozwanych, z punktu widzenia badania dowodéw, w celu
dokonama oceny, czy w okoliczno$ciach danej sprawy zostaly

ione wszystkie pr ki odpowiedzialnosci odszkodo-
wawcze) Zobacz w tym wzgledzie wyrok z dnia 30 listopada
1976 r. w sprawie 21/76 Bier, zwany wyrokiem w sprawie
»Mines de potasse d'Alsace”, Rec. str. 1735, pkt 15-17.

art. 5 pkt 3 tej konwencji do wniesienia
powdbdztwa raczej przed sad miejsca zdarze-
nia powodujacego szkode lub sad miejsca,
w ktérym szkoda nastgpita, niz przed sad
umawiajgcego si¢ parnstwa siedziby pozwa-
nego.

96. Zatem dokonujgc wyboru polegajacego
na wniesieniu powddztwa, na podstawie
omawianego art. 6 pkt 1, do sadu takiego
umawiajacego sie pafistwa, w ktérym
pozwany ma siedzibe, raczej niz do sadu
panstwa lub wielu innych umawiajacych sie
panstw, w ktorych jeden lub wielu pozos-
talych pozwanych majz swoje siedziby,
powdd moze mie¢ jedynie na uwadze
wzgledy zastosowania prawa, a nawet orzecz-
nictwa, ktére sa korzystniejsze dla ochrony
jego wlasnych intereséw, dzialaja zas na
niekorzy$¢ intereséw pozwanych, a nie wyj-
§cie naprzeciw obiektywnej potrzebie
z punktu widzenia dowodéw czy sprawnej
organizacji procesu.

97. Spory w przedmiocie naruszenia paten-
téw nadaja si¢ idealnie do tego typu praktyk
»forum shopping” z uwagi na znaczne
wystepujace obecnie réznice pomiedzy ure-
gulowaniami krajowymi w tym zakresie, bez
wzgledu na to, czy chodzi o kwestie proce-
duralne (zwlaszcza w zakresie zbierania
i zabezpieczania dowodoéw, ktore czestokroé
odgrywaja ogromng role w takich sporach),
czy tez kwestie materialne (czyny karalne,
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kary, érodki odszkodowawcze) *°, nawet jesli
zasadniczo prawo materialne, jakie ma
zastosowanie do tych sporéw, nie jest lex
fori (prawem obowigzujacym w
umawiajacym si¢ panstwie siedziby sadu,
przed ktéry wniesiono powédztwo), ale lex
locis protectionis (czyli prawem obowigzuja-
cym w umawiajacym si¢ panstwie udzielenia
patentu — innymi slowy w panstwie, na
ktérego terytorium jest przewidziana i moze
sta¢ si¢ przedmiotem roszczenia ochrona
praw wlasciciela omawianego patentu), co
oznacza, ie teoretycznie wybdér sadu, do
ktérego zostanie wniesione powédztwo, nie
ma wplywu na ustalenie stosowanego prawa
materialnego (w przeciwienstwie do tego, co
zawsze ma miejsce w przypadku prawa
procesowego) *°.

98. W kontekécie sporu zawistego przed
sadem krajowym mozna przypuszczal, ie

49 — Co zostalo podkre$lone w motywie siédmym dyrek
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnoéci
intelektualnej (Dz.U. L 157, str. 45):

»Z konsultacji prowadzonych przez Komisje [...] wynika, ze
w paristwach czlonkowskich, pomimo obowigzywania poro-
zumienia TRIPs, ciggle wystepuja znaczace rozbieznoéci
w zakresie §rodkéw realizacji praw wlasnoci intelektualnej.
Na przyklad ustalenia dotyczace stosowania $rodkéw tym-
czasowych, wykorzystywanych w szczegdlnosci do zachowy-
wania dowoddéw i obli ia strat, lul% lenia dotyczace
stosowania nakazéw sadowych, s3 w poszczegélnych pat-
stwach cztonkowskich ba:gzo rézne. W nieEtérych an-
stwach cztonkowskich brak $rodkéw; procedur-i-$rodkéw
prawnych w rodzaju prawa do informacji i do wycofywania
z rynku, na koszt naruszajacego prawo, umieszczonych na
nim towaréw naruszajacych prawo”.

Chociaz celem tej dyrektywy (ktéra powinna byé przetran-
sponowana do dnia 29 kwietnia 2006 r. przez paristwa
czlonkowskie) jest zblizenie systeméw prawnych w celu
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony praw wiasnosci
intelektualnej, to jednak nie dokonuje ona catkowitej
harmonizacji w 2akresie, tak e istnieje ryzyko, ze
w dalszym ciagu a istnialy pewne wystepujace obecnie
réznice (w szczeg6lnoéci w zakresie kar za nieumyéine czyny
naruszenia patentu, jak réwniez karania czynéw naruszenia
patentu).

50 — Zasada okreslajaca stosowanie lex loci protectionis, ktéra
z tradycyjnej zasady terytorialnoéci praw wlasnofci
intelektualnej i ujeta jest w wielu konwencjach migdzynaro-
dowych (np. konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r.
dotyczgcej ochrony wlasnosci przemystowej, WIPO nr 201),
przewidziana zostala w art. 8 propozycji rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqcego prawa whasci-
wego dla zobowigzai pozaumownych (,Rzym I17) [pr(:j)ozy-
cja z dnia 22 lipca 2003 r. znajdujjca sie w fazie uzgodnien,
COM(2003) 427 wersja ostateczna), ktére ma by¢ stosowane
wobec zagrozen prawa wlasnosci intelektualnej.
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zar6wno skuteczno$§é procedury ,kort
geding”, jak i ksztalt, jaki od poczatku lat
90. przybralo orzecznictwo niderlandzkie
(sprzyjajace szerokiemu stosowaniu art. 6
pkt 1 konwencji brukselskiej) *', miaty wptyw
na podjecie przez wlascicieli omawianego
patentu (majacych siedzibe w Stanach Zjed-
noczonych, a nie w Niderlandach) decyzji
o wniesieniu ich powédztwa do sadu nider-
landzkiego (raczej niz do sadu belgijskiego,
niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego,
szwajcarskiego, austriackiego czy tez szwedz-
kiego) 5.

99. O ile trudno zarzucaé powodowi wno-
szagcemu powddztwo o naruszenie patentu
korzystanie z takiej praktyki ,forum shop-
ping” w celu skuteczniejszej ochrony swoich
interes6w, o tyle moim zdaniem nie umniej-
sza to faktu, ze — uwzgledniajac znaczace
réznice pomiedzy logika art. 6 pkt 1 kon-
wencji brukselskiej a logika art. 22 tej
konwencji — wymogi, jakie s3 zwigzane
z prawidlowym administrowaniem wymia-
rem sprawiedliwoéci i uzasadniajace pots-
czenie postgpowan, nie przemawiajy tak
silnie za stosowaniem omawianego art. 6
pkt 1, jak za stosowaniem art. 22.

100. W tych okolicznoéciach sklaniam si¢ do
tezy, jak utrzymuja zaré6wno pozwani
w postepowaniu przed sagdem krajowym, jak

51 — Zobacz pkt 58 niniejszej opinii.

52 — W kwestii 6wczesnej atrakcyjnoéci sad6éw niderlandzkich
zob. P. Véron, ,Trente ans d'application de la Convention de
Bruxelles 4 I'action en contrefagon de brevet d'invention”,
w Journal du droit international, édition du juris-classeur,
Paryz 2001, str. 812 i 813,
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i rzad Zjednoczonego Krélestwa, ze prze-
stanki zastosowania art. 6 pkt 1 omawianej
konwencji nie powinny byé pojmowane
w sposob rownie szeroki jak przeslanki
zastosowania art. 22 tej konwencji
w rozumieniu ww. wyroku w sprawie Tatry.

101. Zatem wedlug mnie byloby lepiej trzy-
ma¢é si¢ formuly przyjetej przez Trybunal
w ww. wyroku w sprawie Kalfelis, ktéry,
przypomne, uzaleznia stosowanie omawia-
nego art. 6 pkt 1 od spelnienia warunku, by
-powddztwa wytoczone przeciwko rdéznym
pozwanym [byly] ze soba powigzane w chwili
ich wytoczenia, tzn. jesli pozadane jest ich
faczne rozpoznanie i rozpatrzenie w celu
unikniecia wydania w oddzielnych postepo-
waniach orzeczen, ktérych nie da si¢ ze sobg
pogodzi¢” [a nie tylko sprzecznych w
rozumieniu ww. wyroku w sprawie Tatry]” >,

102, Warto odnotowa¢é zreszty, ze ani Try-
bunal, ani prawodawca wspélnotowy nie
odeszli od uzywania tej formuly przy stoso-
waniu art. 6 pkt 1 konwengji brukselskiej czy
tez przy stosowaniu art. 6 pkt 1 rozporzg-
dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 gru-
dnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeri sadowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, str. 1), ktére
zastgpilo omawiang konwencje.

53 — Punkt 12 ww. wyroku w sprawie Kalfelis, wyréznienie wlasne.

103. W istocie w ww. wyroku w sprawie
Réunion européenne i in., ktéry zostal
wydany wiele lat po ww. wyroku w sprawie
Tatry, Trybunal opart sie wylacznie na
ww. wyroku w sprawie Kalfelis i na definicji
$cistej wiezi, ktérej Trybunal wymagal dla
stosowania art. 6 pkt 1 konwencji bruksel-
skiej**, w celu wydania orzeczenia, zgodnie
z ktérym ,w przypadku dwéch powédztw
o naprawienie tej samej szkody przeciwko
réznym pozwanym, z ktérych jedno oparte
jest na odpowiedzialnosci kontraktowej,
a drugie na odpowiedzialnoéci deliktowej,
nie mozna uznaé, e istnieje miedzy nimi
$cista wiez” %,

104. Je$li chodzi o rozporzadzenie
nr 44/2001, to ogranicza si¢ ono do przejecia
identycznego sformulowania przyjetego
przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie
Kalfelis bez wlaczenia nowych elementéw
wynikag'qcych z ww. wyroku w sprawie

Tatry ¢,

105. Ten rozwéj orzecznictwa i
prawodawstwa w ostatnim czasie sklania
mnie do uznania, ze przy stosowaniu art. 6
pkt 1 konwencji brukselskiej byloby korzyst-
niej trzymac sie definicji $cistej wiezi, przy-
jetej przez Trybunal w ww. wyroku
w sprawie Kalfelis.

54 — Zobacz pkt 48 ww, wyroku w sprawie Réunion européenne
iin

55 — Ibidem, pkt 50.

56 — To rozporzadzenie nie ma zastosowania w kontekécie sporu
przed sadem krajowym, poniewaz spor ten powstal w wyniku
powdbdztwa wniesionego przed wejSciem w zycie wspomnia-
nego rozporzadzenia. Artykut 6 pkt 1 tego rozporzgdzenia
przewiduje, ze ,osoba majaca miejsce zamieszkania na
terytorium paristwa czlonkowskiego moze by¢ réwniez
pozwana, jezeli pozywa sie fjcznie Eilka oséb — przed sad
miejsca, w ktérym ma miejsce zamieszkania jeden
z pozwanych, o ile migdzy sprawami istnieje tak $cista wies,
ze pozadane jest ich laczne rozpoznanie i rozstrzygnigcie
w celu uniknigcia wydania w oddzielnych postepowaniach
sprzecznych ze soby orzeczen”.
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106. Jakie konkretne skutki wynikaja
z charakteru $cistej wiezi wymaganej dla
stosowania wspomnianego art. 6 pkt 1
w ramach sporéw dotyczacych naruszania
patentéw europejskich, takich jak spér przed
sadem krajowym? Kwestia ta zostanie poru-
szona w kolejnej czeéci niniejszej opinii.

C— W przedmiocie skutkéw wynikajgcych
z charakteru Scistej wiezi wymaganej dla
stosowania wspomnianego art. 6 pkt 1
w ramach sporéw dotyczgcych naruszania
patentéw europejskich takich jak spér przed
sgdem krajowym

107. Jesli bedziemy si¢ trzymaé — jak to
proponuj¢ — definicji $cistej wiezi przyjetej
przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie
Kalfelis, to wéwczas natychmiast nasuwa sie
prosta odpowiedzZ: art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej nie moze mieé zastosowania —
w braku $cislej wiezi wymaganej do jego
stosowania — w sporach dotyczacych naru-
szenia patent6éw europejskich, takich jak spér
przed sagdem krajowym.

108. Z pewnoécia w ramach powddztwa
0 naruszenie patentu europejskiego, wyto-
czonego przeciwko kilku pozwanym
z siedzibami w réznych umawiajacych sie
panstwach z tytulu naruszen, jakie mialy byé
popelnione przez kaidego z pozwanych na
terenie kazdego z umawiajacych sie¢ parnstw,
gdzie majg oni swoje siedziby, mozliwe jest,
ze — w braku polaczenia takiego powddztwa
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w rekach sadu, na ktérego obszarze ma
siedzibe jeden z pozwanych — zostana
wydane rozbiezne orzeczenia wobec réznych
pozwanych (przez sady réznych umawiaja-
cych si¢ panistw, w ktérych pozwani ci maja
swoje siedziby), np. odno$nie do znamion
zarzucanych czynéw naruszenia, przyjecia
$rodk6éw zabezpieczajacych dowody lub usta-
lenia wysoko$ci odszkodowania za szkode
wyrzadzong pozwanemu.

109. Jednakze w takim przypadku takie
orzeczenia — chociaz tak ré6zne — nie sa
jednak nie do pogodzenia lub niespéjne. Po
pierwsze, ze wzgledu na okoliczno$é, ze
pozwani, ktérych dotyczy kazde z tych orze-
czef, s3 ré6znymi podmiotami, orzeczenia te
moga by¢é wykonywane oddzielnie i
réwnocze$nie dla kazdego z nich. Po drugie,
skutki prawne tych orzeczen nie wykluczaja
si¢ wzajemnie, poniewaz w takim przypadku
kazdy sad, przed ktéry wniesiono powddz-
two, orzeka jedynie w przedmiocie zarzuca-
nych naruszen praw wlasciciela patentu na
terytorium kazdego z umawiajacych sie
panstw, gdzie jurysdykcje majg te sady, co
oznacza, ze skutki prawne kazdego z tych
orzeczen obejmuja inne terytorium.

110. Z tego wynika, ze nie wystepuje $cisly
zwigzek wymagany przez Trybunal w
ww. wyroku w sprawie Kalfelis. Zgodnie
z tym orzecznictwem art. 6 pkt 1 konwencji
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brukselskiej nie moze mie¢ w tym przypadku
‘zastosowania.

111. W kazdym razie tak samo byloby
w przypadku, gdyby przeciwnie do mojej
analizy orzecznictwo z ww. wyroku
w sprawie Tatry dotyczace art. 22 tej samej
konwencji mialo zastosowanie do omawia-
nego art. 6 pkt 1.

112. Podobnie jak rzad Zjednoczonego Kré-
lestwa i Komisja uwazam, ze w ramach
powddztwa o naruszenie patentu europej-
skiego przesadne byloby twierdzenie, ze
istnieje ryzyko wydania sprzecznych orze-
czen w rozumieniu ww. wyroku w sprawie
Tatry.

113. Nie bardzo widze, aby orzeczenie
moglo by¢ uznane za sprzeczne z innym
orzeczeniem jedynie z powodu istnienia
zwyklej roznicy w rozstrzygnieciu sporu,
tzn. na zakoniczenie procesu. Aby orzeczenia
byly sprzeczne, moim zdaniem trzeba
jeszcze, aby taka réznica istniala wobec takiej
samej sytuacji faktycznej i prawnej. Jedynie
w takim przypadku mozna stwierdzi¢ istnie-
nie sprzeczno$ci orzeczen, zakladajac, ze
w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej
sady wydaly réine lub wrecz calkowicie
sprzeczne orzeczenia>’.

57 — Zobacz podobnie pkt 28 i 29 opinii rzecznika generalnego
G. Tesaura w ww. sprawie Tatry.

114. Otéz, jak to zostalo juz wyzej wspom-
niane *®, poza wspélnymi zasadami przewi-
dzianymi w konwencji monachijskiej
w zakresie udzielania patentu europejskiego,
patent ten podlega przepisom krajowym
kazdego umawiajacego sig¢ parstwa, dla
ktérego zostal udzielony. Po jego udzieleniu
omawiany patent europejski rozkiada sie na
~wiazke patentow krajowych”.

115. Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 konwencji
monachijskiej ,patent europejski posiada
w kazdym umawiajagcym si¢ panstwie, dla
ktérego zostal udzielony, ten sam skutek
i podlega tym samym warunkom co patent
krajowy udzielony przez to paristwo, chyba
ze niniejsza konwencja stanowi inaczej”.

116. Podobnie art. 64 ust. 1 wspomnianej
konwencji stanowi, ze ,[...] patent europejski
od daty publikacji wzmianki o jego udziele-
niu przyznaje jego wiascicielowi w kazdym
umawiajacym si¢ panstwie, w stosunku do
ktérego zostal udzielony, takie same prawa,
jakie przyznawalby patent krajowy udzielony
w tym paristwie”. Artykul 64 ust. 3 dodaje, ze
»kazde naruszenie patentu europejskiego
rozpatruje si¢ zgodnie z ustawodawstwem
krajowym”.

58 — Zobacz pkt 23-25 niniejszej opinii.
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117. Z caloéci tych przepiséw konwencji
monachijskiej wynika, ze powddztwo
0 naruszenie patentu europejskiego — wyto-
czone przeciwko wielu pozwanym z
siedzibami w réznych umawiajacych sie
panistwach w zwiazku z naruszeniami, ktére
zostaly popelnione na terenie kazdego z tych
panistw — powinno byé rozpatrywane w
$wietle obowigzujacego w tym zakresie
prawa krajowego w kazdym ze wspomnia-
nych paristw, dla ktérego dany patent zostat
udzielony.

118. Otdz, jak to zostalo wyzej stwierdzone,
obecnie w Unii Europejskiej wystepuja
znaczne zréznicowania pomiedzy uregulo-
waniami krajowymi w zakresie naruszenia
patentu, czy to w kwestiach proceduralnych
(zwlaszcza w zakresie gromadzenia
i zabezpieczania dowodéw, ktére czestokroé
odgrywajg ogromng role w takich sporach),
czy tez w kwestiach prawa materialnego
(czyny karalne, kary, érodki odszkodowa-
wcze), nawet jesli zasadniczo prawem mate-
rialnym stosowanym do omawianych sporéw
jest lex loci protectionis (czyli prawo obo-
wigzujace w umawiajacym si¢ paristwie, na
ktérego terytorium jest przewidziana i moze
sta¢ si¢ przedmiotem roszczenia ochrona
praw wladciciela omawianego patentu).

119. Nalezy stwierdzi¢, ze w ramach sporéw
dotyczacych naruszenia patentéw europej-
skich, takich jak spér przed sadem krajowym,
ewentualne réznice miedzy orzeczeniami
wydanymi w réznych umawiajacych sig
panstwach nie obejmuja takiej samej sytuacji
prawnej.
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120. Tego stwierdzenia nie podwaza istnie-
nie wspélnych wytycznych dla paristw beda-
cych stronami konwencji monachijskiej
w celu okreélenia, zgodnie z art. 69 wspom-
nianej konwencji, materialnego zakresu
ochrony zapewnianej przez patent europej-
ski®®. Bez wzgledu na korzy$¢, jaka moze
stanowi¢ dla sporéw dotyczacych naruszenia
patentu europejskiego zdefiniowanie takich
wytycznych poprzez przyjecie protokolu
stuzacego interpretacji wspomnianego
art. 69, nie zmienia to faktu, ze protokét
ten dotyczy jedynie materialnego zakresu
ochrony przyznanej przez dany patent euro-
pejski, tzn. przedmiotu w sensie technicznym
prawa wlasnoéci przemyslowej, ktdre sta-
nowi wspomniany patent. Chodzi tutaj
o kwestie inna niz kwestia prawnego zakresu
praw przyznanych wlascicielowi patentu
europejskiego, ktéry to zakres pozostaje
uregulowany réznymi przepisami krajowymi.

121. Wynika z tego, ze — jak to podkreslit
rzad francuski — gdy takie powddztwo
zostanie wniesione przed wiele sadéw
w réinych umawiajgcych si¢ panistwach,
wéwczas z definicji rozbiezne orzeczenia
mogace wynika¢ z tej sytuacji nie moga byé¢
uznane za sprzeczne. W braku ryzyka
wydania sprzecznych orzeczeri nie ma zatem
powodu — jesli odwolujemy sie do ww.
wyroku w sprawie Tatry — do stosowania
art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej.

59 — Zobacz pkt 28 niniejszej opinii.
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122. Moim zdaniem taki wniosek nasuwa sie
nawet w przypadku (przedstawionym przez
sad krajowy w drugim pytaniu prejudycjal-
nym), gdy pozwane spéiki naleza do tego
samego koncernu i dziataly w ten sam lub
podobny sposéb, zgodnie ze wspélna poli-
tyka opracowana wylacznie przez jedna
z nich, tak ze znajdujemy sie w obliczu takiej
samej sytuacji faktycznej.

123. W istocie ta ewentualna jedno$¢ lub
jednorodnoé¢ sytuacji faktycznych wcale nie
podwaza istnienia réznic w sytuacjach praw-
nych wynikajacych z aktualnych rozbieznosci
pomiedzy uregulowaniami krajowymi
w zakresie naruszenia patentu.

124. Zreszta przyjecie, ze art. 6 pkt 1 kon-
wencji brukselskiej moze mie¢ zastosowanie
w takim przypadku jedynie z powodu ist-
nienia tej samej sytuacji faktycznej, nie
byloby — moim zdaniem — zadowalajace
w $wietle celéw omawianej konwengji, kté-
rymi s3: po pierwsze wzmocnienie ochrony
prawnej osob zamieszkalych we Wspdlnocie,
a po drugie — pewno$¢ prawa.

125. Wzmocnienie ochrony prawnej oséb
zamieszkalych we Wspdlnocie oznacza
bowiem, ze wspélne przepisy o jurysdykcji
zawarte w konwencji brukselskiej pozwalaja
~powodowi w prosty sposéb okresli¢ sad,
przed ktéry moze on wytoczy¢ powddztwo,

i jednoczeénie pozwanemu ustali¢ w
rozsgdny sposéb sad, przed ktéry moze on
zostaé pozwany” ®’. Trybunal scharakteryzo-
wal te przepisy jako ,majace zagwarantowac
pewnosé co do podzialu jurysdykeji pomiedzy
réznymi sagdami krajowymi, do ktérych
okreslona sprawa moze by¢ wniesiona”®!
W rzeczywisto$ci jedynie przepisy
o jurysdykcji spelniajagce te wymogi moga
zagwarantowaé poszanowanie zasady pew-
noéci prawa, ktéra, zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem %, réwniez stanowi jeden
z celéw konwencji brukselskiej.

126. Zgodnie z tym rozumowaniem Trybu-
nal orzeki, ze ,zasada pewnosci [prawa]
wymaga w szczegélnosci, aby przepisy
o jurysdykcji stanowigce wyjatek od ogdlinej
zasady zawartej w art. 2 konwencji bruksel-
skiej byly interpretowane w taki sposéb, aby
normalnie poinformowany pozwany mogt
rozsadnie przewidzie¢, przed ktéry sad, poza
sagdem panstwa jego miejsca zamieszkania,
moze byé pozwany” %

60 — Zobacz zwlaszcza wyroki: z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie
C-125/92 Mulox IBC, Rec. str. 1-4075, pkt 11; z dnia 3 lipca
1997 r. w sprawie C-269/95 Benincasa, Rec. str. 1-3767,
pkt 26; z dnia 17 wrzeénia 2002 r. w sprawie C-334/00
Tacconi, Rec. str. 1-7357, pkt 20; z dnia 5 lutego 2004 r.
w sprawie C-18/02 DFDS Torline, Zb.Orz. str. I-1417, pkt 36,
oraz ww. wyroki w sprawach: Kronhofer, pkt 20, i Owusu,
pkt 40.

61 — Zobacz zwlaszcza wyroki: z dnia 29 czerwca 1994 r.
w sprawie C-288/92 Custom Made Commercial, Rec.
str. 1-2913, pkt 15; z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
C-256/00 Besix, Rec. str. 1-1699, pkt 25, oraz ww. wyrok
w sprawie Owusu, pkt 39.

62 — Zobacz zwlaszcza wyrok z dnia 4 marca 1982 r. w sprawie
38/81 Effer, Rec. str. 825, pkt 6; ww. wyrok w sprawie Custom
Made Commercial, pkt 18; wyroki: z dnia 28 wrzeénia 1999 .
w sprawie C-440/97 GIE Groupe Concorde i in, Rec.
str. 1-6307, pkt 23; z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
C-80/00 Italian Leather, Rec. str. 1-4995, pkt 51; i ww. wyrok
w sprawie Owusu, pkt 38,

63 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Owusu, pkt 40
i przywolane tam orzecznictwo.
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127. Ot6z moim zdaniem podporzadkowa-
nie stosowania art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej istnieniu powiazania pozwéw
z takim samym stanem faktycznym —
zgodnie z réznymi kryteriami powiazania
omawianymi przez sad krajowy — nie byloby
wystarczajace do zapewnienia przewidywal-
nosci ustanowionych przez te konwencje
przepiséw o jurysdykgji.

128. Zakladajac, ze pozwane spétki naleia
do tego samego koncernu i ze zarzucane im
naruszenia patentu byly takie same lub
podobne, nie jest latwe — ani dla powoda,
ani dla sadu — ustalenie, ze popelnienie
takich czynéw wynika z uzgodnien miedzy
wspomnianymi spétkami lub ze wspdlnej
polityki ustalonej w ramach wspomnianego
koncernu.

129. Tak jest tym bardziej w przypadku
okreslenia odpowiednich rél, jakie odgrywaty
omawiane sp6tki w ustaleniu zarzucanej im
wspdlnej polityki w celu identyfikacji ,the
spider in the web”. Kwestia ta moze latwo
sta¢ sie ,Zrédtem spraw spornych”, to znaczy
wywolywa¢ liczne spory pomiedzy stronami,
w tym réwniez pomiedzy samymi pozwa-
nymi. Moim zdaniem oparcie zastosownia
art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej na
zasadzie, zgodnie z ktéra wlaciwym sadem
jest sad, w ktérego okregu ma siedzibe
sp6tka, ktéra odgrywala kluczowa role
w ustaleniu wspoélnej polityki lezgcej
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u podstaw zarzucanych czynéw naruszenia
patentu, byloby sprzeczne z wymogami prze-
widywalnoéci lub pewnosci ustalonymi przez
Trybunal w celu interpretacji przepisow
o jurysdykcji ustanowionych przez omawiang
konwencje.

130. Majac na wzgledzie powyzsze rozwaza-
nia, uwazam, ze art. 6 pkt 1 konwencji
brukselskiej nie powinien znaleZé¢ zastoso-
wania do powddztwa o naruszenie patentu
europejskiego wytoczonego przeciwko wigk-
szej liczbie spétek z siedzibami w réznych
umawiajacych sie panstwach w zwigzku
z czynami, ktérych dopuszczono sig
w kazdym z tych panstw, nawet jezeli
wspomniane spétki naleza do tego samego
koncernu i dzialaly w ten sam lub podobny
sposdb, zgodnie ze wspélna polityka opraco-
wang wylacznie przez jedna z nich.

131. Wplyw zasady jurysdykcji wylacznej
przewidzianej w art. 16 pkt 4 omawianej
konwencji na rozstrzyganie sporéw w
zakresie naruszania patentéw europejskich
wspiera moja analize. Problem ten zostanie
pokrétce oméwiony ponizej w rozszerzeniu
moich uwag w tej kwestii odnosnie do
znaczenia i zakresu pytan prejudycjalnych.
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D — Wplyw zasady jurysdykcji wylgcznej
przewidzianej w art. 16 pkt 4 konwencji
brukselskiej na rozstrzygnigcie sporéw
w zakresie naruszania patentow europejskich

132. Nawet w przypadku, jak w ww. sprawie
GAT, gdyby Trybunal uznal, ze art. 16 pkt 4
konwencji brukselskiej nie moze znalei¢
zastosowania do sporu o naruszenie patentu
europejskiego, w ktérym kwestionowana jest
wazno$¢ danego patentu, artykul ten nie
bylby pozbawiony wszelkiego wplywu na
rozstrzygniecie takiego sporu.

133. W istocie, jak ukazuje to ww. sprawa
Boston Scientific i in., ktéra zakoriczyla si¢
w koricu wycofaniem odeslania prejudycjal-
nego 6% zdarza sie, ze postepowanie
w sprawie uniewaZnienia patentu europej-
skiego jest wszczynane przed wniesieniem
powddztwa o naruszenie danego patentu lub
po takim wniesieniu. W takich okoliczno$-
ciach dzialanie wspomnianego art. 16 pkt 4
prowadzi nieuchronnie do rozpoczecia sporu
w przedmiocie wspomnianego patentu, kté-
rego nie moina ominaé poprzez uzycie
mechanizmu odnoszacego sie do zwigzku
przewidzianego w art. 22 konwencji bruksel-
skiej.

134. Zatem, w przypadku gdy postepowanie
o uniewaznienie patentu europejskiego zo-
staje wszczete (przed sgdami réznych uma-
wiajgcych sie panstw, dla ktérych zostal

64 — Zobacz pkt 3 niniejszej opinii.

udzielony dany patent zgodnie z art. 16 pkt 4
konwencji brukselskiej) przed wniesieniem
(w przypadku wielosci pozwanych do sadu
miejsca zamieszkania jednego z nich, na
podstawie art. 6 pkt 1) powddztwa
o naruszenie dotyczace tego samego patentu
w zwigzku z czynami, ktérych dopuszczono
si¢ na terytorium kazdego z tych parstw ,
jest bardzo prawdopodobne, ze, jesli pod-
niesiono jako $rodek obrony zarzut niewaz-
no$ci wspomnianego patentu, sad, do
ktérego zostaloby wniesione to drugie
powddztwo (zakladajac, ze bylby on wiasciwy
na podstawie art. 6 pkt 1, z czym sig
nie zgadzam), postanowi zgodnie z art. 22
tej konwencji zawiesi¢ postepowanie (w
oczekiwaniu na wydanie orzeczen
w przedmiocie waznos$ci omawianego
patentu w kazdym z tych umawiajacych sie
panistw) lub stwierdzi brak swojej jurysdykcji
w zakresie sporu (ktory wéwczas wrdcitby do
réznych sadéw, przed ktorymi tocza sig
postepowania o uniewaznienie wspomnia-
nego patentu).

135. Z tego wynika, ze w tym przypadku
niezbyt by pomoglo zastosowanie art. 6 pkt 1
konwencji brukselskiej w celu skoncentro-
wania powddztwa o naruszenie patentu
europejskiego przed sadem siedziby jednego
z pozwanych i zatem unikniecia spowolnie-
nia i kosztéw zwigzanych ze wszczeciem
takiego powddztwa przed sadami réznych
umawiajacych sie paristw.

65 — Przypadek ten odpowiada strategii dobrze znanej pod nazwg
Jtorpeda”, ktére polega na tym, ie przedsigbiorstwo zagro-
2one powddztwem o naruszenie patentu inicjuje wszczecie
postepowania o uniewainienie przedmiotowego patentu
w celu spowolnienia przebiegu ewentualnego postgpowania
0 naruszenie patentu.
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136. Podobnie byloby w odwrotnej sytuacji,
gdyby wszczeto powédztwo o naruszenie
patentu europejskiego (przed sadem, na
ktérego obszarze ma siedzibe jeden
z pozwanych, zakladajac, ze podstawa
prawna jest omawiany art. 6 pkt 1) —
dotyczace czynéw popelnionych w kazdym
z umawiajacych si¢ panstw, dla ktérych
wspomniany patent zostal udzielony -
przed wszczeciem postepowania w sprawie
uniewaznienia tego patentu (przed sgdami
réznych umawiajacych si¢ paristw, dla kté-
rych zostal udzielony wspomniany patent
zgodnie z art. 16 pkt 4 konwencji bruksel-
skiej).

137. W takim przypadku jest réwniez bar-
dzo prawdopodobne, ze sad, do ktdérego
wniesiono wczesniej powéddztwo (w sporze
0 naruszenie patentu, w trakcie ktérego
zostal podniesiony zarzut niewaznoici
patentu europejskiego), postanowi (zaklada-
jac, ze bylby on wlaéciwy na podstawie art. 6
pkt 1, z czym sig nie zgadzam), na podstawie
art. 22 konwencji brukselskiej, zawiesié¢
postepowanie w oczekiwaniu na wydanie
orzeczen odnoénie do waznosci danego
patentu — przy uscileniu, ze sady, przed
ktérymi powddztwa o uniewaznienie patentu
zostaly wniesione pézniej, nie bylyby upraw-
nione do stwierdzenia braku swej jurysdykcji
w zakresie takich sporéw, z uwagi na to, iz na
podstawie art. 16 pkt 4 tej konwencji sady te
mialyby wylaczng jurysdykcje w zakresie
rozpoznania tych sporéw.

138. W tym przypadku réwniez niezbyt
pomocne byloby zastosowanie art. 6 pkt 1
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omawianej konwencji w celu skoncentrowa-
nia sporu o naruszenie patentu europej-
skiego przed sadem siedziby jednego
z pozwanych i w celu uniknigcia spowolnie-
nia i kosztéw zwigzanych ze wszczeciem
takiego powddztwa przed sadami réznych
umawiajgcych sie paristw.

139. Te rézne przyklady uwidaczniaja ogra-
niczenia aktualnego systemu podziatu jurys-
dykcji sagdowej w celu rozstrzygania sporéw
o naruszenie patentéw europejskich. Jed-
nakze sytuacja ta moze ulec zmianie
w przyszloéci w wyniku prowadzonych
obecnie rozméw w ramach Wspélnoty, jak
i Europejskiej Organizacji Patentowej.

E — Perspektywy w zakresie przepiséw
o jurysdykcji sgdéw w przedmiocie sporéw
0 naruszenie patentéw europejskich

140. Aktualnie prowadzonych jest wiele
rozméw odnoénie do centralizacji sporéw
w zakresie patentéw.

141. Pierwsze rozmowy rozpoczete zostaly
w ramach Europejskiej Organizacji Patento-
wej w wyniku konferencji migdzyrzadowe;j,
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ktéra miala miejsce w Paryzu w czerwcu
1999 r. Zostata utworzona grupa robocza
w celu opracowania projektu porozumienia
ustanawiajacego system rozstrzygania spo-
réw w zakresie patentéw europejskich .
Prace prowadzone w ramach tej grupy
doprowadzity w lutym 2004 r. do przyjecia
takiego projektu porozumienia, ktéry powi-
nien sta¢ sie przedmiotem dyskusji w ramach
przyszlej konferencji miedzyrzadowej.

142. Na podstawie tych rozmoéw, jak
i rozméw prowadzonych w ramach Wspdl-
noty®’, w dniu 1 sierpnia 2000 r. Komisja
opracowala propozycje rozporzadzenia Radg'
dotyczacego patentu wspc’)lnotowego6 .
W tym projekcie jest mowa o przekazaniu
Trybunalowi wszelkich sporéw o naruszenie
i wazno§¢ przyszlego patentu wspéinoto-
wego (ktdry bedzie udzielany przez EUP dla
wszystkich panstw cztonkowskich Wspol-
noty). W koricu 2003 r. Komisja przedstawita
idaca w tym samym kierunku propozycje
decyzji Rady przyznajaca Trybunalowi jurys-
dykcje do rozstrzygania sporéw dotyczacych
patentu wspélnotowego oraz propozycje
rozporzadzenia Rady ustanawiajacego Sad
do spraw Patentu Wspdélnotowego i
dotyczacego odwotan wnoszonych do Sadu

66 — Ten projekt porozumienia jest dostepny na stronie interne-
towej EUP (http://www.european-patent-office.org/epo/epla/
index_f.htm).

67 — Panistwa czlonkowskie przyjely dwie umowy migdzynaro-
dowe, ktére nigdy nie weszly w zycie. Chodzi po pierwsze
o Konwencje 76/76/EWG o patencie europejskim dla
wspodinego rynku, podpisang w Luksemburgu dnia 15 grudnia
1975 r,, a po drugie Porozumienie 89/695/EWG dotyczace
patentéw Wspolnoty — sporzadzone w Luksemburgu w dniu
15 grudnia 1989 r. (Dz.U. L 401, str. 1).

68 — Dz.U. 2000, C 337 E, str. 278,

Pierwszej Instancji Wspdlnot Europej-
skich ©°.

143. Moim zdaniem jedynie w ramach tych
rozméw mozna ulepszy¢ obecny system
podzialu jurysdykcji sadowej w zakresie roz-
strzygania sporéw o naruszenie patentéw
europejskich.

144. Majac na wzgledzie calos¢ powyzszych
rozwazan, uwazam, ze nalezy odpowiedzie¢
na pytania prejudycjalne, ze art. 6 pkt 1
konwencji brukselskiej nalezy interpretowac
w ten sposob, ze nie powinien on znajdowac
zastosowania do powddztwa o naruszenie
patentu europejskiego wytoczonego prze-
ciwko wigkszej liczbie spélek z siedzibami
w réznych umawiajacych sie paristwach
w zwigzku z czynami, ktérych dopuszczono
sie w kazdym z tych panstw, nawet jezeli
wspomniane spétki naleza do tego samego
koncernu i dzialaly w ten sam lub podobny
sposdb, zgodnie ze wsp6lng polityka opraco-
wanga wylacznie przez jedng z nich.

69 — Zobacz odpowiednio COM(2003) 827 wersja ostateczna
i COM(2003) 828 wersja ostateczna.
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VI — Whnioski

145. W s$wietle ogétlu powyzszych rozwazan proponuje Trybunatowi udzieli¢
nastepujacej odpowiedzi na pytania prejudycjalne przedstawione przez Hoge Raad
(Niderlandy):

Artykut 6 pkt 1 Konwengji z dnia 27 wrzeénia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu
orzeczen sagdowych w sprawach cywilnych i handlowych w brzmieniu zmienionym
Konwencja z dnia 9 paZzdziernika 1978 r. w sprawie przystapienia Krélestwa Danii,
Irlandii i Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej, Konwencja
z dnia 25 paidziernika 1982 r. w sprawie przystapienia Republiki Greckiej,
Konwencja z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie przystapienia Krélestwa Hiszpanii
i Republiki Portugalskiej oraz Konwencja z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie
przystapienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Krolestwa Szwecji nalezy
interpretowa¢ w ten sposdb, ze nie powinien on znajdowaé zastosowania do
powddztwa o naruszenie patentu europejskiego wytoczonego przeciwko wiekszej
liczbie spotek z siedzibami w réznych umawiajacych sie panstwach w zwigzku
z czynami, ktérych dopuszczono si¢ w kazdym z tych paristw, nawet jezeli
wspomniane sp6tki naleza do tego samego koncernu i dziataly w ten sam lub
podobny sposéb, zgodnie ze wspdlng polityka opracowana wylacznie przez jedna
z nich.
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