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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 12 lipca 2012 r.*

Wspbdlpraca sadowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja, uznawanie oraz wykonywanie orzeczen
sadowych — Rozporzadzenie (WE) nr 44/2001 — Powddztwo o stwierdzenie naruszenia patentu
europejskiego — Jurysdykcje szczegélna i wytaczna — Artykut 6 pkt 1 — Wielo$¢ pozwanych —
Artykut 22 pkt 4 — Zakwestionowanie waznosci patentu — Artykut 31 — Srodki tymczasowe
lub zabezpieczajace
W sprawie C-616/10
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Rechtbank ’s-Gravenhage (Niderlandy) postanowieniem z dnia
22 grudnia 2010 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 29 grudnia 2010 r., w postepowaniu:
Solvay SA
przeciwko
Honeywell Fluorine Products Europe BV,
Honeywell Belgium NV,
Honeywell Europe NV,
TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: K. Lenaerts, prezes izby, ]. Malenovsky (sprawozdawca), R. Silva de Lapuerta, E. Juhdsz
i D. Svaby, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villaldn,

sekretarz: K. Sztranc-Stawiczek, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listopada 2011 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Solvay SA przez W.A. Hoynga oraz F.W.E. Eijsvogelsa, advocaten,

— w imieniu Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV oraz Honeywell
Europe NV przez R. Ebbinka oraz R. Hermansa, advocaten,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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— w imieniu rzadu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper, dzialajagcych w charakterze
pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu greckiego przez S. Chale, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu hiszpanskiego przez S. Centeno Huerte, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez A.M. Rouchaud-Joét oraz R. Troostersa, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 6 pkt 1, art. 22 pkt 4
i art. 31 rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.
2001, L 12, s. 1).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy spétka Solvay SA, majaca siedzibe w Belgii
(zwang dalej ,Solvay”), a spdétkami Honeywell Fluorine Products Europe BV, majaca siedzibe
w Niderlandach, oraz Honeywell Belgium NV i Honeywell Europe NV, majacymi siedziby w Belgii
(zwanymi dalej tacznie ,spétkami Honeywell”), w przedmiocie zarzucanego naruszenia réznych czesci
patentu europejskiego.

Ramy prawne

Konwencja monachijska

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich, sporzadzona w Monachium dnia 5 pazdziernika
1973 r. (zwana dalej ,konwencja monachijska”), ustanawia w art. 1 ,wspdlny dla umawiajacych sie
panstw system prawa o udzielaniu patentéw”.

Poza wspdélnymi zasadami udzielania kwestie zwigzane z patentem europejskim sa uregulowane
w przepisach prawa krajowego kazdego z umawiajacych sie panstw, dla ktérych zostal on udzielony.

W tym zakresie art. 2 ust. 2 konwencji monachijskiej stanowi:

»Patent europejski posiada w kazdym umawiajacym si¢ panstwie, dla ktérego zostal udzielony, ten sam
skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to panstwo |[...]".

Jesli chodzi o prawa przyznane wlascicielowi patentu europejskiego, art. 64 ust. 1 i 3 tej konwencji
przewiduje:

»1. [...] patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu przyznaje jego wtascicielowi

w kazdym umawiajacym sie panstwie, w stosunku do ktérego zostal udzielony, takie same prawa, jakie
przyznawalby patent krajowy udzielony w tym panstwie.

[...]

3. Kazde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje si¢ zgodnie z ustawodawstwem krajowym”.
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Prawo Unii
Motywy 11, 12, 15 i 19 rozporzadzenia nr 44/2001 stanowia:

1;(11)

Przepisy o jurysdykcji powinny by¢ w wysokim stopniu przewidywalne i powinny zaleze¢ zasadniczo od
miejsca zamieszkania pozwanego, a tak ustalona jurysdykcja powinna mie¢ miejsce zawsze, z wyjatkiem
kilku doktadnie okreslonych przypadkéw, w ktérych ze wzgledu na przedmiot sporu lub umowe stron
uzasadnione jest inne kryterium powiazania [...].

(12) Jurysdykcja oparta na faczniku miejsca zamieszkania powinna zosta¢ uzupelniona jurysdykcja
oparta na innych tacznikach, ktére powinny zosta¢ dopuszczone ze wzgledu na $cisty zwigzek
pomiedzy sadem a sporem prawnym lub w interesie prawidlowego wymiaru sprawiedliwosci.

[...]

(15) W interesie zgodnego wymiaru sprawiedliwosci nalezy unikac tak dalece, jak jest to tylko mozliwe,
rownoleglych postepowan, aby w dwéch panstwach cztonkowskich nie zapadaly niezgodne ze soba
orzeczenia [...].

[...]

(19) W celu zapewnienia kontynuacji pomiedzy [Konwencja z dnia 27 wrze$nia 1968 r. o jurysdykcji
i wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, s. 32,
zwang dalej »konwencja brukselska«)] a niniejszym rozporzadzeniem powinny by¢ przewidziane
przepisy przejsciowe. Dotyczy to réwniez wykladni postanowien konwencji brukselskiej przez
Trybunal Sprawiedliwosci Wspélnot Europejskich. Protokédt z 1971 r. [w sprawie wykladni przez
Trybunatl Sprawiedliwosci tej konwenc;ji; tekst skonsolidowany (Dz.U. 1998, C 27, s. 28)] powinien
by¢ nadal stosowany do postepowan, ktére w momencie wejScia w zycie niniejszego
rozporzadzenia juz sie tocza”.

Zgodnie z art. 2 tego rozporzadzenia:

»1. Z zastrzezeniem przepiséw niniejszego rozporzadzenia osoby majace miejsce zamieszkania na
terytorium panstwa czlonkowskiego moga by¢ pozywane, niezaleznie od ich obywatelstwa, przed sady
tego panstwa czlonkowskiego.

2. Do os6b, ktére nie sa obywatelami panstwa czlonkowskiego, w ktérym maja miejsce zamieszkania,
stosuje sie przepisy jurysdykcyjne wlasciwe dla obywateli tego panstwa”.

Artykul 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001, ktéry ujety jest w sekcji 2 rozdziatu II tego rozporzadzenia,
zatytulowanej ,Jurysdykcja szczegdlna”, przewiduje:

»,Osoba majaca miejsce zamieszkania na terytorium panstwa czlonkowskiego moze by¢ réwniez
pozwana:

1) jezeli pozywa sie facznie kilka 0séb — przed sad miejsca, w ktérym ma miejsce zamieszkania jeden
z pozwanych, o ile miedzy sprawami istnieje tak $cista wiez, ze pozadane jest ich laczne
rozpoznanie i rozstrzygniecie w celu unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach
sprzecznych ze soba orzeczen”.
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Zgodnie z art. 22 pkt 4 tegoz rozporzadzenia:
»Niezaleznie od miejsca zamieszkania jurysdykcje wylaczna maja:

[...]

4) w sprawach, ktérych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$¢ patentéw, znakéw towarowych,
wzoréw i modeli, jak réwniez podobnych praw wymagajacych zgloszenia lub zarejestrowania —
sady panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium wystapiono ze zgloszeniem lub o rejestracje
albo nastapilo zgloszenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa wspdlnotowego lub
umowy miedzynarodowej uznaje sie, ze zgloszenie lub rejestracja nastapily.

Bez uszczerbku dla jurysdykcji Europejskiego Urzedu Patentowego zgodnie z [konwencja
monachijska] sady kazdego panstwa czlonkowskiego maja, bez wzgledu na miejsca zamieszkania
stron, jurysdykcje wylaczna we wszystkich postepowaniach dotyczacych przyznania lub waznosci
europejskiego patentu przyznanego dla tego panstwa”.

Artykut 25 wspomnianego rozporzadzenia brzmi nastepujaco:

»5ad panstwa czlonkowskiego stwierdza z urzedu brak swej jurysdykcji, jezeli wystapiono do niego
o rozpoznanie sprawy nalezacej na podstawie art. 22 do wylacznej jurysdykcji sadu innego panstwa
czlonkowskiego”.

Zgodnie z art. 31 tegoz rozporzadzenia:

»Wniosek o zastosowanie $rodkéw tymczasowych, wlacznie ze $rodkami zabezpieczajacymi,
przewidzianych w prawie panstwa czlonkowskiego, moze zosta¢ wniesiony do sadu tego panstwa takze
wowczas, gdy na podstawie niniejszego rozporzadzenia sprawa gléwna nalezy do jurysdykcji sadu
innego panstwa czlonkowskiego”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

Solvay, bedaca wilascicielem patentu europejskiego EP 0 858 440, w dniu 6 marca 2009 r. wytoczyla
przed Rechtbank ’s-Gravenhage powédztwo o stwierdzenie naruszenia krajowych czesci tego patentu,
obowigzujacych w Danii, Irlandii, Grecji, Luksemburgu, Austrii, Portugalii, Finlandii, Szwecji,
Liechtensteinie i Szwajcarii, przeciwko spétkom Honeywell z powodu sprzedazy produktu HFC-245 fa,
wytwarzanego przez Honeywell International Inc. i identycznego z tym, ktéry chroniony jest przez
wspomniany patent.

Konkretnie Solvay zarzuca Honeywell Fluorine Products BV i Honeywell Europe NV podejmowanie
zakazanych dziatan w calej Europie, a Honeywell Belgium NV podejmowanie zakazanych dziafan
w Europie Pétnocnej i Srodkowe;j.

W ramach powddztwa o stwierdzenie naruszenia patentu w dniu 9 grudnia 2009 r. Solvay zlozyla
réwniez przeciwko spétkom Honeywell wniosek dotyczacy kwestii incydentalnej, domagajac sie
zastosowania $rodka tymczasowego dotyczacego transgranicznego zakazu naruszania do czasu
rozstrzygniecia sporu przed sadem krajowym.

W ramach postepowania incydentalnego spdtki Honeywell podniosly niewaznos$¢ krajowych czesci
omawianego patentu, nie wszczynajac jednak — ani nawet nie zapowiadajac zamiaru wszczecia —
postepowania majacego na celu uniewaznienie czesci krajowych tego patentu i nie kwestionujac
wlasciwosci sadu niderlandzkiego, przed ktérym zawisly zaréwno postepowanie gléwne, jak
i postepowanie incydentalne.
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16 W tych okoliczno$ciach Rechtbank ’s-Gravenhage postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»,Odnosnie do art. 6 pkt 1 rozporzadzenia [nr 44/2001]:

1)

Czy w przypadku, w ktérym z osobna kazdej z dwoch badz wigkszej liczby spétek z réznych
panstw czlonkowskich w postepowaniu przed sadem jednego z tychze panstw czlonkowskich
zostaje zarzucone naruszenie tej samej krajowej czesci patentu europejskiego, obowiazujacego
w drugim panstwie czlonkowskim, poprzez podjecie zakazanych dzialan w odniesieniu do tego
samego produktu, istnieje mozliwos¢ wydania »sprzecznych ze soba orzeczen« w oddzielnych
postepowaniach w rozumieniu art. 6 pkt 1 rozporzadzenia [nr 44/2001]?

Odnosnie do art. 22 pkt 4 rozporzadzenia [nr 44/2001]:

2)

3)

5)

Czy art. 22 pkt 4 rozporzadzenia [nr 44/2001] stosuje si¢ w postepowaniu o zastosowanie $rodka
tymczasowego dotyczacym zagranicznego patentu (takiego jak tymczasowy transgraniczny zakaz
naruszania), gdy druga strona postepowania podnosi zarzut, iz powolywany zagraniczny patent
jest jakoby niewazny, przy czym nalezy wzig¢ pod uwage, ze sad nie wydaje w tym przypadku
zadnego ostatecznego rozstrzygniecia w przedmiocie wazno$ci powolywanego patentu, lecz
dokonuje oszacowania, jakie rozstrzygniecie wydalby sad wlasciwy na podstawie art. 22 pkt 4
[tego] rozporzadzenia, a wniosek o zastosowanie S$rodka tymczasowego w postaci zakazu
naruszenia zostanie oddalony, gdy zdaniem sadu bedzie mozna rozsadnie przypuszczad, iz istnieje
znaczna mozliwo$é, ze wlasciwy sad uniewazni powolywany patent?

Czy dla zastosowania art. 22 pkt 4 rozporzadzenia [nr 44/2001] w postepowaniu, o jakim mowa
w powyzszym pytaniu, wzgledem zarzutu niewaznosci patentu obowiazuja wymogi formalne tego
rodzaju, ze art. 22 pkt 4 rozporzadzenia [nr 44/2001] stosuje si¢ tylko wtedy, gdy przed sadem
wlasciwym na podstawie art. 22 pkt 4 [tego] rozporzadzenia wszczeto juz postepowanie
0 uniewaznienie patentu, wzglednie zostanie ono wszczete w terminie podlegajacym wyznaczeniu
przez sad, lub gdy w kazdym razie wlasciciel patentu zostal juz wezwany do udzialu
w postepowaniu, wzglednie zostanie wezwany, czy tez wystarczy samo podniesienie zarzutu
niewaznosci, i jesli tak, to czy wzgledem tresci owego podniesionego zarzutu obowiazuja wymogi
tego rodzaju, ze musi on by¢ dostatecznie uzasadniony lub ze podniesienie tego zarzutu nie moze
by¢ postrzegane jako naduzycie prawa procesowego?

Jezeli na pytanie [drugie] zostanie udzielona odpowiedZ twierdzaca, czy po podniesieniu zarzutu
niewaznos$ci w postepowaniu, o jakim mowa w pytaniu pierwszym, sad pozostaje wlasciwy dla
powddztwa o stwierdzenie naruszenia patentu z takim skutkiem, ze (jesli powdd tego sobie zyczy)
postepowanie w przedmiocie powodztwa o stwierdzenie naruszenia patentu musi zostaé
zawieszone do czasu, gdy sad wlasciwy na podstawie art. 22 pkt 4 rozporzadzenia [nr 44/2001]
rozstrzygnie w przedmiocie waznosci powolywanej krajowej czesci patentu, czy tez z takim
skutkiem, ze powddztwo musi zosta¢ oddalone, poniewaz nie jest mozliwe orzeczenie
w przedmiocie zarzutu majacego znaczenie dla rozstrzygniecia w sprawie, czy tez po podniesieniu
zarzutu niewazno$ci sad traci réwniez swoja jurysdykcje w odniesieniu do powddztwa
o stwierdzenie naruszenia patentu?

Jezeli na pytanie [drugie] zostanie udzielona odpowiedz twierdzaca, czy sad krajowy moze z art. 31
rozporzadzenia [nr 44/2001] wyprowadzi¢ swoja jurysdykcje dla rozstrzygniecia w przedmiocie
wniosku o zastosowanie $rodka tymczasowego dotyczacego zagranicznego patentu (takiego jak
tymczasowy transgraniczny zakaz naruszania), przeciwko ktéremu podnoszone jest, ze
powolywany patent jest niewazny, czy tez (jezeli mialoby zosta¢ orzeczone, ze zastosowanie
art. 22 pkt 4 [tego] rozporzadzenia nie powoduje utraty przez Rechtbank [’s-Gravenhage]
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jurysdykcji dla rozstrzygniecia w przedmiocie powddztwa o stwierdzenie naruszenia patentu) swoja
jurysdykcje dla rozstrzygniecia w przedmiocie zarzutu niewaznosci powolywanego zagranicznego
patentu?

6) Jezeli na pytanie [piate] zostanie udzielona odpowiedZ twierdzaca, jakie fakty i okolicznosci sa
niezbedne dla stwierdzenia wskazanego w pkt 40 wyroku [z dnia 17 listopada 1998 r.] w sprawie
[C-391/95] Van Uden [, Rec. s. 1-7091,] rzeczywistego powigzania pomiedzy przedmiotem
wnioskowanego $rodka i terytorialna jurysdykcja panstwa czlonkowskiego, do ktérego nalezy sad,
przed ktérym zawisto postepowanie?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

Stawiajac pytanie pierwsze, sad krajowy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 6 pkt 1 rozporzadzenia
nr 44/2001 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze sytuacja, w ktérej z osobna kazdej z dwdch badz
z wiekszej liczby spélek z siedzibami w réznych panstwach czlonkowskich w postepowaniu przed
sadem jednego z tychze panstw czlonkowskich zostaje zarzucone naruszenie tej samej krajowej czesci
patentu europejskiego, obowiazujacego w innym panstwie czlonkowskim, poprzez podjecie zakazanych
dzialan w odniesieniu do tego samego produktu, moze prowadzi¢ do wydania w oddzielnych
postepowaniach sprzecznych ze soba orzeczen w rozumieniu tego przepisu.

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 przewiduje w celu
unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba orzeczen, ze dana osoba moze
by¢ pozwana, jezeli pozywa sie lacznie kilka osob, przed sad miejsca, w ktérym ma miejsce
zamieszkania jeden z pozwanych, o ile miedzy sprawami istnieje tak $cisla wiez, ze pozadane jest ich
faczne rozpoznanie i rozstrzygniecie.

W odniesieniu do jej celu zasada jurysdykcyjna, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 rozporzadzenia
nr 44/2001, zgodnie z motywami 12 i 15 tego rozporzadzenia odpowiada trosce o interes
prawidlowego wymiaru sprawiedliwosci, o unikanie tak dalece, jak jest to tylko mozliwe, réwnoleglych
postepowan i tym samym o unikanie wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba
orzeczen (zob. wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie C-145/10 Painer, Zb.Orz. s. I-12533, pkt 77).

Ponadto wspomniana zasade jurysdykcji szczegélnej nalezy interpretowaé z uwzglednieniem, po
pierwsze, motywu 11 rozporzadzenia nr 44/2001, zgodnie z ktérym przepisy o jurysdykcji powinny
by¢ w wysokim stopniu przewidywalne i powinny zaleze¢ zasadniczo od miejsca zamieszkania
pozwanego, a tak ustalona jurysdykcja powinna mie¢ miejsce zawsze, z wyjatkiem kilku dokladnie
okreslonych przypadkow, w ktérych ze wzgledu na przedmiot sporu lub umowe stron uzasadnione
jest inne kryterium powigzania (zob. wyrok z dnia 11 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-98/06
Freeport, Zb.Orz. s. [-8319, pkt 36).

Tej zasadzie jurysdykcji specjalnej, jako ze uchyla ona zasade jurysdykcji miejsca zamieszkania
pozwanego, okreslona w art. 2 rozporzadzenia nr 44/2001, nalezy nadawaé, po drugie, Scisla
wykladnie, a wykladnia wykraczajaca poza przypadki wyraznie przewidziane we wspomnianym
rozporzadzeniu nie jest dozwolona (zob. ww. wyrok w sprawie Painer, pkt 74 i przytoczone
orzecznictwo).

Zasada ta nie moze ponadto by¢ interpretowana tak, by stosowac ja w sposéb umozliwiajacy powodowi

wniesienie powddztwa przeciwko kilku pozwanym jedynie w celu wylaczenia jednego z nich spod
jurysdykcji sadu panstwa, w ktéorym ma on miejsce zamieszkania (zob. podobnie wyroki: z dnia
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27 wrzesnia 1988 r. w sprawie 189/87 Kalfelis, Rec. s. 5565, pkt 8, 9; z dnia 27 paZdziernika
1998 r. w sprawie C-51/97 Réunion européenne i in., Rec. s. I-6511, pkt 47; a takze ww. wyrok
w sprawie Painer, pkt 78).

Ponadto Trybunal uznal, ze do wlasciwosci sadu krajowego nalezy dokonanie oceny istnienia $cislej
wiezi miedzy poszczegdélnymi sprawami przed nim zawistymi, a tym samym ryzyka wydania orzeczen
niemozliwych do pogodzenia, gdyby sprawy te byly rozpatrywane oddzielnie, oraz wziecie w zwiazku
z tym pod uwage wszystkich niezbednych elementéw akt sprawy (zob. ww. wyroki: w sprawie
Freeport, pkt 41; w sprawie Painer, pkt 83).

Trybunatl uscislit jednak w tym wzgledzie, ze aby orzeczenia byly uznane za potencjalnie sprzeczne ze
soba w rozumieniu art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001, nie wystarczy samo istnienie rozbieznosci
w rozstrzygnieciu sporu, ale rozbieznosci te musza réwniez wystepowaé w odniesieniu do tego samego
stanu faktycznego i prawnego (zob. wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-539/03 Roche Nederland
i in,, Zb.Orz. s. 1-6535, pkt 26; ww. wyroki: w sprawie Freeport, pkt 40; a takze w sprawie Painer,
pkt 79).

Co sie tyczy oceny istnienia takiego samego stanu faktycznego i prawnego, Trybunal orzekl, po
pierwsze, ze nie mozna stwierdzi¢ istnienia tego samego stanu faktycznego, gdy pozwani nie sa tymi
samymi osobami, a zarzucane im czyny stanowigce naruszenie dokonane w réznych umawiajacych sie
panstwach nie sa tymi samymi czynami. Po drugie, uznal, ze nie mozna stwierdzi¢ istnienia tego
samego stanu prawnego w przypadku, gdy kilka sadéw z réznych umawiajacych si¢ panstw rozpoznaje
powddztwa o naruszenie patentu europejskiego udzielonego dla tych panstw, a powddztwa te
wytoczone s3 przeciwko osobom majacym miejsce zamieszkania w tych panstwach i dotycza czynéw,
ktorych w przekonaniu powoda osoby te dopuscily sie na terytorium tych panistw (zob. ww. wyrok
Roche Nederland i in., pkt 27, 31).

Jak bowiem wyraznie wynika z art. 2 ust. 2 i art. 64 ust. 1 konwencji monachijskiej, kwestie zwiazane
z patentem europejskim sa uregulowane w przepisach prawa krajowego kazdego z umawiajacych sie
panstw, dla ktérych zostal on udzielony. Z tego wzgledu kazde powddztwo o naruszenie patentu
europejskiego, jak wynika z art. 64 ust. 3 wspomnianej konwencji, rozpatruje si¢ zgodnie
z ustawodawstwem krajowym obowigzujacym w tym zakresie w kazdym z panstw, dla ktérych zostal
on udzielony (ww. wyrok w sprawie Roche Nederland i in., pkt 29, 30).

Ze szczegoblnych okolicznosci sprawy takiej jak rozpatrywana w postepowaniu przed sadem krajowym
wynika, Ze ewentualne rozbieznosci w rozstrzygnieciu sporu moga wystepowa¢ w odniesieniu do tego
samego stanu faktycznego i prawnego, tak ze nie jest wykluczone, iz doprowadza one do wydania
w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze sobg orzeczen.

Jak bowiem podkreslit rzecznik generalny w pkt 25 opinii, w razie gdyby art. 6 pkt 1 rozporzadzenia
nr 44/2001 nie mial zastosowania, oba sady musialyby zbada¢é, kazdy ze swojej strony, zarzucane
naruszenia w $wietle réznych krajowych porzadkéw prawnych regulujacych poszczegdlne krajowe
cze$ci patentu europejskiego, co do ktérych zostalo podniesione naruszenie. Sady te zostalyby
poproszone przykladowo o dokonanie w $wietle tego samego prawa finiskiego oceny naruszenia przez
trzy spotki Honeywell czesci finskiej patentu europejskiego poprzez sprzedaz identycznego produktu
naruszajacego patent na terytorium Finlandii.

W celu dokonania oceny — w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postepowaniu przed sadem krajowym
— istnienia $cistej wiezi miedzy poszczegdlnymi wysunietymi przed tym sadem roszczeniami, a tym
samym ryzyka wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba orzeczen, sad krajowy
bedzie zobowiazany do wziecia w szczegdlnosci pod uwage podwdjnej okolicznosci, zgodnie z ktéra, po
pierwsze, pozwanym w postepowaniu przed sadem krajowym, kazdej z osobna, zarzuca si¢ takie same

ECLILEU:C:2012:445 7



30

31

32

33

34

35

36

WYROK Z DNIA 12.7.2012 R. — SPRAWA C-616/10
SOLVAY

czyny stanowiace naruszenie wobec tych samych produktéw, a po drugie, takie czyny stanowiace
naruszenie zostaly popelnione w tych samych panstwach cztonkowskich, tak ze naruszaja one te same
krajowe czesci patentu europejskiego.

W $wietle powyzszych rozwazan na pytanie pierwsze nalezy odpowiedzie¢, iz art. 6 pkt 1
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze sytuacja, w ktérej z osobna kazdej
z dwoéch badz z wiekszej liczby spétek z siedzibami w réznych panstw czlonkowskich w postepowaniu
przed sadem jednego z tychze panstw czlonkowskich zostaje zarzucone naruszenie tej samej krajowej
cze$ci patentu europejskiego, obowiazujacego w innym panstwie czlonkowskim, poprzez podjecie
zakazanych dzialan w odniesieniu do tego samego produktu, moze prowadzi¢ do wydania
w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba orzeczen w rozumieniu tego przepisu. Do sadu
krajowego nalezy ocena istnienia takiego ryzyka przy uwzglednieniu wszystkich majacych znaczenie
elementéw akt sprawy.

W przedmiocie pytania drugiego

Stawiajac pytanie drugie, sad krajowy dazy do ustalenia, czy art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001
stosuje sie w dotyczacym zagranicznego patentu postepowaniu o zastosowania srodka tymczasowego,
takiego jak tymczasowy transgraniczny zakaz naruszania, gdy pozwane w postepowaniu przed sadem
krajowym podnosza zarzut, iz powolywany zagraniczny patent jest niewazny, przy czym nalezy wziac
pod uwage, ze sad nie wydaje w tym przypadku zadnego ostatecznego rozstrzygniecia w przedmiocie
wazno$ci powolywanego patentu, lecz dokonuje oszacowania, jakie rozstrzygniecie wydalby sad
wlasciwy na podstawie art. 22 pkt 4 tego rozporzadzenia, a wniosek o zastosowanie $rodka
tymczasowego w postaci zakazu naruszenia zostanie oddalony, gdy zdaniem sadu mozna bedzie
rozsadnie przypuszczad, iz istnieje znaczna mozliwo$é, ze wlasciwy sad uniewazni powolywany patent.

Tymczasem z samego brzmienia pytania prejudycjalnego i postanowienia odsylajacego wynika, ze
kwestia, ktora jest sednem sporu toczacego si¢ przed sadem krajowym, dotyczy postepowania
majacego na celu zastosowanie $rodka tymczasowego podlegajacego zasadzie jurysdykcyjnej
przewidzianej w art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001.

Z tego wzgledu nalezy rozumie¢, ze zadane pytanie dotyczy w istocie tego, czy art. 22 pkt 4
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze stoi on na przeszkodzie —
w okoliczno$ciach takich jak te rozpatrywane w sprawie przed sadem krajowym — stosowaniu art. 31
tego rozporzadzenia.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, iz z art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001 wynika, ze sad panstwa
czlonkowskiego jest uprawniony do orzekania w przedmiocie $rodka tymczasowego lub
zabezpieczajacego takze woéwczas, gdy na podstawie tego rozporzadzenia sprawa gléwna nalezy do
jurysdykeji sadu innego panstwa cztonkowskiego.

Ponadto, jak wynika z art. 22 pkt 4, rozporzadzenie nr 44/2001 przewiduje zasade jurysdykcji
wylacznej, stanowiaca, ze w sprawach, ktérych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$¢ patentdw,
jurysdykcje maja wylacznie sady panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium wystapiono ze
zgloszeniem lub o rejestracje albo nastapito zgloszenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa
wspoélnotowego lub umowy miedzynarodowej uznaje sie, ze zgloszenie lub rejestracja nastapity.

Co sie tyczy przede wszystkim brzmienia art. 22 pkt 4 i art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001, nalezy
zauwazy¢, ze przedmiotem tych przepiséw jest regulacja réznych sytuacji i kazdy nich ma odrebny
zakres stosowania. I tak, art. 22 pkt 4 ma na celu przyznanie jurysdykcji w przedmiocie orzekania co
do istoty sprawy w sporach dotyczacych wyraznie okreslonej dziedziny, natomiast art. 31 ma
zastosowanie niezaleznie od wszelkiej jurysdykcji co do istoty sprawy.
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Ponadto te dwa przepisy nie odsylaja do siebie nawzajem.

Co sie tyczy nastepnie systematyki rozporzadzenia nr 44/2001, nalezy podkresli¢, ze wspomniane
przepisy ujete sa w rozdziale II rozporzadzenia nr 44/2001, zatytulowanym ,Jurysdykcja”, i stanowia
przepisy regulujace ,jurysdykcje szczegdélna” w stosunku do ,przepiséw ogdlnych” objetych sekcja 1
tegoz rozdziatu.

Natomiast nic nie wskazuje, ze ktérykolwiek z rozpatrywanych przepiséw moglby by¢ uznawany za
przepis ogélny badz szczegélny w stosunku do drugiego. Naleza one bowiem do dwéch réznych sekcji
tego samego rozdziatu II, mianowicie, odpowiednio, sekcji 6 i 10.

Wynika z tego, ze art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001 ma autonomiczny zakres w stosunku do zakresu
art. 22 pkt 4 tego rozporzadzenia. Jak bowiem zostalo stwierdzone w pkt 34 niniejszego wyroku, 6w
art. 31 ma zastosowanie, gdy do sadu innego niz ten, do ktérego nalezy jurysdykcja co do istoty,
zwrécono sie o zastosowanie $rodkéw tymczasowych lub zabezpieczajacych, tak ze wspomniany
art. 22 pkt 4, ktéry dotyczy jurysdykcji co do istoty sprawy, nie moze co do zasady by¢ interpretowany
w ten sposdb, ze moze stanowi¢ odstepstwo od wspomnianego art. 31 i w rezultacie uchyla¢ jego
stosowanie.

Nalezy jednak dokona¢ analizy, czy wykladnia, ktéra Trybunal nadat art. 16 pkt 4 konwencji
brukselskiej, nie prowadzi do innego wniosku.

Nalezy bowiem przypomnieé, ze w zakresie, w jakim rozporzadzenie nr 44/2001 zastepuje obecnie
w stosunkach miedzy panstwami czlonkowskimi konwencje brukselska, wykladnia dokonana przez
Trybunal w odniesieniu do postanowien tej konwencji stosuje si¢ do przepiséw rozporzadzenia, jesli
postanowienia konwencji brukselskiej i przepisy rozporzadzenia nr 44/2001 mozna uznal za
réwnorzedne (zob. w szczegdlno$ci wyroki: z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-189/08 Zuid-Chemie,
Zb.Orz. s. 1-6917, pkt 18; z dnia 10 wrzesnia 2009 r. w sprawie C-292/08 German Graphics Graphische
Maschinen, Zb.Orz. s. 1-8421, pkt 27; z dnia 18 pazdziernika 2011 r. w sprawie C-406/09 Realchemie
Nederland, Zb.Orz. s. [-9773, pkt 38).

Tymczasem art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001, majacy znaczenie w analizie niniejszej kwestii,
odzwierciedla taka sama systematyke co art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej i ponadto ma niemal
identyczne brzmienie. Wobec takiej réwnorzednosci nalezy zapewni¢ zgodnie z motywem 19 tego
rozporzadzenia kontynuacje ich wykladni (zob. analogicznie wyroki: z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie C-167/08 Draka NK Cables i in., Zb.Orz. s. I-3477, pkt 20; z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie C-180/06 Ilsinger, Zb.Orz. s. 1-3961, pkt 58; a takze ww. wyrok w sprawie Zuid-Chemie,
pkt 19).

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze Trybunal dokonal w pkt 24 wyroku z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie C-4/03 GAT, Zb.Orz. s. I-6509, rozszerzajacej wykladni art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej
w celu zagwarantowania mu skuteczno$ci. Orzekl on bowiem, ze przy uwzglednieniu umiejscowienia
tego przepisu w systemie tej konwencji i zamierzonego celu zawarte we wspomnianym przepisie
zasady dotyczace jurysdykcji maja charakter wylaczny i sa bezwzglednie obowiazujace, wiazac
w sposéb szczegélny zaréwno strony, jak i sad.

Trybunal ponadto uznal, ze wylaczna jurysdykcja, ktéra przewiduje art. 16 pkt 4 konwengji
brukselskiej, znajduje zastosowanie niezaleznie od tego, jakie sa okolicznosci proceduralne sprawy,
w ktérej podniesiona zostala kwestia waznosci patentu — w przypadku zaréwno jej podniesienia przez
powoda, jak i powolania si¢ na nia w drodze zarzutu, w piSmie wszczynajacym postepowanie, jak
i w toku sprawy (zob. ww. wyrok w sprawie GAT, pkt 25).

ECLILEU:C:2012:445 9



46

47

48

49

50

51

52

53

WYROK Z DNIA 12.7.2012 R. — SPRAWA C-616/10
SOLVAY

Poza tym Trybunal uscislil, ze dopuszczenie w systemie konwencji brukselskiej sytuacji, w ktorej
w przedmiocie waznos$ci patentu orzekalyby w postepowaniu wpadkowym sady inne niz sady panstw,
w ktérych patentu udzielono, zwiekszytoby ryzyko wydawania sprzecznych rozstrzygnie¢, czego
unikniecie jest wlasnie celem konwencji (zob. ww. wyrok w sprawie GAT, pkt 29).

Uwzgledniwszy szeroka wykladnie nadana przez Trybunal art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej, ryzyko
wydawania sprzecznych rozstrzygnie¢, ktérego przepis ten stara sie uniknaé, i zwazywszy na
stwierdzona w pkt 43 niniejszego wyroku réwnowazno$¢ tresci art. 22 pkt 4 rozporzadzenia
nr 44/2001 oraz art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej, nalezy uzna¢, ze na stosowanie wyrazonej
w art. 25 rozporzadzenia nr 44/2001 zasady jurysdykcji, ktéra wyraznie odnosi sie do art. 22 tego
rozporzadzenia, oraz na stosowanie innych zasad jurysdykcji, takich jak w szczegdlnosci zasady
przewidziane w art. 31 wspomnianego rozporzadzenia, moze mie¢ wplyw szczegdlna moc wigzaca
art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001, wspomniana powyzej w pkt 44 niniejszego wyroku.

W rezultacie nalezy sie¢ zastanowié, czy szczegdlny zakres art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001,
w wykladni nadanej mu przez Trybunal, ma wplyw na stosowanie art. 31 tego rozporzadzenia
w sytuacji takiej jak wystepujaca w postepowaniu przed sadem krajowym, dotyczacej powddztwa
o stwierdzenie naruszenia patentu, w ramach ktérego podniesiono incydentalnie niewazno$¢ patentu
europejskiego jako zarzut przeciwko zastosowaniu $rodka tymczasowego dotyczacego transgranicznego
zakazu naruszania.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze zdaniem sadu odsylajacego sad rozpatrujacy kwestie incydentalna
nie wydaje w tym przypadku ostatecznego rozstrzygniecia w przedmiocie waznosci powotywanego
patentu, lecz dokonuje oszacowania, jakie rozstrzygniecie wydalby sad wlasciwy na podstawie art. 22
pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001, i oddali wniosek o zastosowanie zadanego $rodka tymczasowego,
gdy zdaniem sadu mozna bedzie rozsadnie przypuszczaé, iz istnieje znaczna mozliwos¢, ze wlasciwy
sad uniewazni powolywany patent.

W tych okolicznosciach wydaje sie, ze ryzyko wydania sprzecznych rozstrzygnieé, przywotane w pkt 47
niniejszego wyroku, nie istnieje, gdyz tymczasowe rozstrzygniecie podjete przez sad w kwestii
incydentalnej w zaden sposéb nie przesadzi rozstrzygniecia, ktére ma by¢ wydane co do istoty sprawy
przez sad majacy jurysdykcje na podstawie art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001. Zatem powody,
ktore sklonitly Trybunal do nadania wyktadni rozszerzajacej jurysdykcji przewidzianej w art. 22 pkt 4
rozporzadzenia nr 44/2001, nie wymagaja, by w takim przypadku jak rozpatrywany w sprawie przed
sadem krajowym nalezalo uchyli¢ stosowanie art. 31 wspomnianego rozporzadzenia.

W $wietle calo$ci powyzszych rozwazan na pytanie drugie nalezy odpowiedzie¢, iz art. 22 pkt 4
rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze nie stoi on na przeszkodzie —
w okoliczno$ciach takich jak te rozpatrywane w sprawie przed sadem krajowym — stosowaniu art. 31
tego rozporzadzenia.

W przedmiocie pytan od trzeciego do szdstego

Przy uwzglednieniu odpowiedzi udzielonej na pytanie drugie nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na
pytania od trzeciego do széstego.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny,
dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione
przez strony postepowania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

1) Artykul 6 pkt 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie
jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, Ze sytuacja, w ktorej z osobna kazdej
z dwoch badz z wiekszej liczby spélek z siedzibami w réznych panstwach czlonkowskich
w postepowaniu przed sadem jednego z tychze panstw czlonkowskich zostaje zarzucone
naruszenie tej samej krajowej czesci patentu europejskiego, obowiazujacego w innym
panstwie czlonkowskim, poprzez podjecie zakazanych dzialan w odniesieniu do tego samego
produktu, moze prowadzi¢ do wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba
orzeczen w rozumieniu tego przepisu. Do sadu krajowego nalezy ocena istnienia takiego
ryzyka przy uwzglednieniu wszystkich majacych znaczenie elementéw akt sprawy.

2) Artykul 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze nie stoi
on na przeszkodzie — w okolicznosciach takich jak te rozpatrywane w sprawie przed sadem

krajowym — stosowaniu art. 31 tego rozporzadzenia.

Podpisy
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