BESLUT AV DEN 5.9.2007 — MAL T-295/05

FORSTAINSTANSRATTENS BESLUT (forsta avdelningen)
den 5 september 2007 *

I mal T-295/05,

Document Security Systems, Inc., Rochester, New York (Forenta staterna), fore-
tratt av L. Cohen, H. Sheraton och B. Uphoff, solicitors, samt C. Stanbrook, QC,

sokande,

mot

Europeiska centralbanken (ECB), foretradd av C. Zilioli och P. Machado, bada i
egenskap av ombud, bitrddda av advokaterna E. Garayar Gutiérrez och G. de Ulloa y
Suelves,

svarande,

angdende en talan om patentintrdng som syftar till faststéllelse av att ECB har &sido-
satt de rattigheter som s6kanden har genom sitt europeiska patent och en talan om
skadestand som ersittning for den skada som sokanden pastar sig har asamkats till
foljd av patentintranget,

meddelar

* Rattegangssprak: engelska.
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FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen),

sammansatt av ordféranden J. D. Cooke samt domarna R. Garcia-Valdecasas och
V. Ciuca,

justitiesekreterare: E. Coulon,

foljande

Beslut

Tillampliga bestimmelser

Gemenskapslagstifining

Artikel 235 EG har foljande lydelse:

"Domstolen skall vara behorig att avgora tvister om sadant skadestand som avses i
artikel 288 andra stycket.”
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I artikel 288 andra och tredje styckena EG anges foljande:

”Vad betriffar utomobligatoriskt ansvar skall gemenskapen ersitta skada som orsa-
kats av dess institutioner eller av dess anstéllda under tjansteutovning, i enlighet med
de allménna principer som dr gemensamma for medlemsstaternas rattsordningar.

Foregaende stycke skall pd samma villkor tillimpas pé skada som orsakats av ECB
eller av dess anstillda under tjansteutdvning.”

Det foreskrivs foljande i artikel 35.3 i det protokoll om stadgan for Europeiska
centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som fogats till Fordraget om
upprattandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 191, 1992, s. 68), med dndringar
och tilldgg (nedan kallad stadgan for ECB).

"ECB skall ansvara enligt artikel 288 i detta fordrag ...”

Europeiska patentkonventionen

Konventionen om meddelande av europeiska patent av den 5 oktober 1973 (dven
kallad Europeiska patentkonventionen eller Miinchenkonventionen, nedan kal-
lad EPC), i dess lydelse enligt akten om revidering av artikel 63 EPC av den
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17 december 1991 och genom de beslut som fattades av Europeiska patentor-
ganisationens forvaltningsrdd den 21 december 1978, den 13 december 1994,
den 20 oktober 1995, den 5 december 1996, den 10 december 1998 samt den
27 oktober 2005. Denna konvention som innehéller bestimmelserna i akten for revi-
sion av EPC av den 29 november 2000, vilka géller tills vidare, &r ett internationellt
multilateralt férdrag som inte ingar i gemenskapsritten. Konventionen vars syfte
var att infora ett forenklat forfarande for erhallande av patent i Europa for ett visst
antal linder tradde i kraft den 7 oktober 1977 och har fér ndrvarande ratificerats av
32 lander, déribland alla medlemsstaterna i Europeiska unionen.

Genom artikel 4 EPC inrdttades Europeiska patentorganisationen, som har till
uppgift att meddela europeiska patent. Denna uppgift utfors av ett av dess organ,
nidmligen Europeiska patentverket (nedan kallat patentverket).

Det foreskrivs i artikel 2.2 EPC att ett "[eJuropeiskt patent skall i varje fordragsslu-
tande stat for vilken det meddelats ha samma verkan och regleras av samma bestdm-
melser som ett i den staten meddelat nationellt patent, om ej annat sédgs i denna
konvention”.

Artikel 64 EPC har foljande lydelse:

”1. Om ej annat f6ljer av vad som sigs under 2 skall europeiskt patent, fran dagen
for publicering av kungodrelse om att det meddelats, i varje fordragsslutande stat
for vilken det meddelats ge patenthavaren samma rittigheter som ett i den staten
meddelat nationellt patent.

2. Avser den uppfinning som skyddas av det europeiska patentet ett forfarande,
omfattar skyddet dven alster som framstélls direkt genom forfarandet.

II - 2841



10

BESLUT AV DEN 5.9.2007 — MAL T-295/05

3. Intréng i europeiskt patent skall bedomas enligt nationell lag.”

EPC innehaller nagra bestimmelser som skall tillimpas i alla fordragsslutande
stater. De gemensamma bestdmmelserna avser kriterierna for patenterbarhet (artik-
larna 52-57 EPC), ogiltighetsgrunderna for ett europeiskt patent (artikel 138 EPC, se
nedan) samt patentskyddets omfattning och giltighetstid (artikel 63, artikel 64.2 och
artikel 69 EPC).

I artikel 138 EPC anges de fall da ett europeiskt patent fir forklaras ogiltigt enligt
fordragsslutande stats lag med verkan for denna stats omrade.

Bakgrund till tvisten

Sokanden dr ett bolag som bildats i enlighet med amerikansk rtt, vilket ar 2004
tilldelades ett europeiskt patent avseende skydd mot forfalskning av sedlar. Ralph
C. Wicker gjorde denna uppfinning som bestar i en metod for framstéllning av
dokument som dr avsedda att péavisa forfalskningar nir de kopieras med hjélp av
skanningsteknik.

Wicker ingav den 18 januari 1989 en patentansokan avseende denna tillverknings-
metod i Forenta staterna. Den 16 januari 1990 laimnade han en ansékan om europe-
iskt patent till patentverket.
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Wickers ansokan om europeiskt patent offentliggjordes i Europeiska patenttidningen
den 13 november 1991. Ndmnda anstkan avslogs den 18 juli 1995 pé grund av att
uppfinningen inte hade tillrdcklig uppfinningshéjd vad gillde tekniken. Beslutet
overklagades den 5 februari 1999 och en av patentverkets besvirskammare bevil-
jade ansOkan varefter patentet slutligen registrerades den 24 november 1999 med
nummer 0 455 750 B1 och beteckningen "metod for tillverkning av ett kopierings-
skyddat dokument” (nedan kallat det omtvistade patentet).

Sokanden har hévdat att det omtvistade patentet har godkénts och fortfarande
giller i Frankrike, Osterrike, Férenade kungariket, Tyskland, Belgien, Spanien,
Italien, Luxemburg och Nederlanderna (nedan kallade de berdrda staterna). Wicker
namngav ndmligen de berdrda staterna i samband med att han ingav sin ansékan
avseende det omtvistade patentet. Sokanden har pastatt att patentet fortfarande
galler dven i Danmark, Sverige och Schweiz, det vill sdga utanfér det omrade dar
euron dr den officiella valutan (euroomradet). Eftersom dessa linder inte har tryckt
nagra eurosedlar beaktas de inte i ansékan.

Enligt sokanden forblev det omtvistade patentet Wickers egendom fram till hans dod
ar 1997 och overgick i enlighet med lagarna i staten New York till successorerna samt
forblev i deras dgo till dess att de 6verlét patentet till sékanden den 22 december 2004.
Overlatelsen inbegrep ritten att vicka talan och att erhalla skadestand fér handlingar
som hade begétts fore 6verlatelsen.

Enligt sokanden begick ECB tre handlingar eller tillit &tminstone att tre handlingar
begicks vilka inkrédktade pa réttigheter som tillerkdnns innehavaren av patentet. For
det forsta framstillde ECB (eller lit framstélla for sin rakning) eurosedlar genom att
anvinda den metod som omfattas av patentet. For det andra lit ECB trycka dessa
sedlar. For det tredje tillait ECB att sedlarna gavs ut och att de anvindes som giltig
valuta i euroomradet.
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Forfarandet

Sokanden har, genom ansdkan som inkom till forstainstansriattens kansli den
1 augusti 2005, vickt férevarande talan.

Genom denna talan har sékanden for det forsta begirt att forstainstansritten skall
sla fast att ECB har asidosatt rittigheterna enligt det omtvistade patentet genom att
framstilla, trycka och ge ut eurosedlar. For det andra har sokanden begirt att forsta-
instansritten skall forplikta ECB att betala ersittning for den skada som sokanden
anser sig ha lidit till ett belopp som éar lampligt med hénsyn till ECB:s otillatna
agerande.

Genom handling som inkom den 21 oktober 2005 framstéllde ECB en invindning om
rattegangshinder i enlighet med artikel 114.1 i forstainstansrittens rittegangsregler.
Sokanden yttrade sig den 29 december 2005 6ver invandningen om rattegangshinder.

Genom skrivelse av den 6 april 2006 underriattade ECB forstainstansrétten om att den
hade vickt talan om ogiltigforklaring av det omtvistade patentet den 23 mars 2006 i
alla berorda stater med undantag av Italien, dédr en talan om ogiltigforklaring vécktes
den 27 mars, och av Spanien. ECB har inom ramen for denna talan hivdat att det
omtvistade patentet dr ogiltigt, med motiveringen att det uppenbarligen gar utover
foremalet for den ursprungliga ansékan, att uppfinningen saknar nyhetsvirde och
uppfinningshojd.
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Genom skrivelse av den 7 juli 2006 underrittade ECB forstainstansratten om att den
hade véckt talan om ogiltigforklaring av det omtvistade patentet i Spanien.

Den 18 oktober 2006 6versinde sokanden sitt yttrande till forstainstansratten anga-
ende ECB:s bada skrivelser rorande vickandet av ndmnda talan om ogiltigférklaring.
Sokanden har gjort gillande att den omstdndigheten att diverse ansokningar med
begdran om ogiltigférklaring av det omtvistade patentet ingetts till de nationella
domstolarna inte har ndgon som helst inverkan pa denna talan och att férstainstans-
ritten bor avvisa invdndningen om réttegdngshinder och préva talan i sak.

Genom skrivelse av den 11 april 2007 underrittade ECB forstainstansriatten om att
den talan som véckts i Forenade kungariket respektive Tyskland hade avgjorts i forsta
instans.

Vad giller den talan om ogiltigférklaring som véckts i Férenade kungariket uppgav
ECB att High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Patent Court)
i dom av den 26 mars 2007 fann att det omtvistade patentet var ogiltigt darfor att
det gick utover foremalet for den ursprungliga ansékan. ECB underréttade forsta-
instansratten om att sokanden hade erhallit tillstand att 6verklaga domen vid Court
of Appeal (England & Wales) (appellationsdomstolen) och att ECB i sin tur hade
erhallit tillstand att invinda mot 6verklagandet.

ECB har uppgett angéende den talan om ogiltigférklaring som véckts i Tyskland att
Bundespatentgericht (federal patentdomstol) hade funnit att det omtvistade patentet
var giltigt. ECB underrittade dven forstainstansriatten om att den hade for avsikt att
overklaga den domen.
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Parternas yrkanden

Sokanden har i sin ansékan yrkat att forstainstansratten skall

— faststdlla att ECB har asidosatt sokandens rittigheter enligt det omtvistade
patentet,

— forplikta ECB att erldgga skadestand till ett belopp som skall faststéllas senare for
asidosédttandet av sokandens rattigheter enligt det omtvistade patentet,

— forplikta ECB att ersitta riattegangskostnaderna.

ECB har i sin invdndning om réttegangshinder yrkat att forstainstansritten skall

— avvisa talan,

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.
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Sokanden har i sitt yttrande 6ver invindningen om rittegangshinder yrkat att forsta-
instansratten skall

— ogilla invindningen om rattegangshinder,

— ta upp talan till sakprovning,

— avkunna den av sékanden i ansokan begirda faststillelsedomen.

Talan om patentintrang

Upptagande till sakprévning

Enligt artikel 114 i rattegangsreglerna kan forstainstansrétten, om en part begir det,
meddela beslut i fraga om rattegangshinder utan att prova sjilva sakfragan. Det anges
i punkt 3 i samma artikel att aterstoden av forfarandet avseende begiran skall vara
muntligt, om inte ratten bestimmer annat. Forstainstansritten finner att handling-
arna i forevarande mal innehaller tillrackliga upplysningar och beslutar att avgora
begiran utan att inleda det muntliga forfarandet.

ECB har till stod for sin invindning om rittegangshinder aberopat tre grunder. Dessa
avser sOkandens avsaknad av taleritt, forstainstansréttens bristande behorighet att
prova och avgora detta mal och underlatenhet att iaktta formkraven i ansokan.
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Det dr lampligt att forst undersoka grunden avseende forstainstansrittens bristande
behorighet.

Parternas argument

ECB har gjort géllande att trots att talan grundas pa artiklarna 235 EG och 288 EG
har s6kanden inte endast begirt skadestand utan talan syftar framfor allt till att det
skall faststéllas att ECB har gjort sig skyldig till patentintrang och att det &r forst
dérefter som sokanden har framstéllt sitt skadestandsyrkande.

ECB anser inte att forstainstansrétten dr behorig att avgora en talan om patentin-
trang. ECB har hdvdat att det endast ar de nationella domstolarna som &r behdriga
att sla fast att det skett ett intrang i det omtvistade patentet.

ECB anser att forstainstansritten for att den skulle kunna ta upp talan till sakprov-
ning maste ha tillerkdnts den exklusiva behorighet som de nationella domstolarnas
respektive nationella lagar pd omradet for patentintrang tillerkdnner dem. Detta
skulle strida mot EPC enligt vilken tvister angadende europeiska patent faller under de
nationella domstolarnas behérighet i de fordragsslutande linderna.

Till stod for denna uppfattning har ECB gjort gillande att sa snart ett europeiskt
patent har utfardats och blivit giltigt i vart och ett av de utpekade staterna uppstar
en méingd oberoende nationella patent. ECB &r saledes av den ésikten att det ér den
nationella ritten i varje stat som bestimmer savil patentets verkningar inom dess
territorium, som vilka rattegingsregler som skall tillimpas vid en eventuell tvist.
Eftersom frigan om huruvida det skett ett patentintrang enligt ECB uteslutande
regleras av den nationella rétten ar forstainstansritten inte behorig att ta stillning
till den.
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ECB har understrukit att det i varje medlemsstats lagstiftning pa patentomréadet

— foreskrivs olika villkor for att patentet skall atnjuta nationellt skydd,

— foreskrivs att vissa domstolar, ofta specialiserade sddana, skall ha exklusiv beho-
righet att bedoma fragor om patentintrang och patents ogiltighet,

— foreskrivs olika réittegangsregler, inklusive begransningar i friga om taleritt,

— foreskrivs olika villkor som maste vara uppfyllda for erhdllande av skadesténd,
samt

— foreskrivs olika preskriptionsfrister for erhéllande av skadestind och for vick-
ande av talan om patentintring.

ECB har hédvdat att det inte finns ndgot som hindrar att sokanden vicker talan vid
de behoriga nationella domstolarna for att fa det pastadda patentintranget faststallt.
ECB har uppmirksammat att det foreskrivs i artikel 35.2 i stadgan for ECB att tvister
mellan ECB & ena sidan och andra personer a den andra skall avgoras av de behoriga
nationella domstolarna, utom nér domstolen &r behorig.
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Sokanden har for det forsta gjort géllande att forstainstansritten dr behorig att
avgora talan enligt artikel 235 EG jamford med artikel 288 EG andra stycket. Enligt
dessa artiklar dr gemenskapsdomstolarna behoriga vad giller utomobligatoriskt
ansvar att avgora tvister om gemenskapens skyldighet att ersitta skada som orsa-
kats av dess institutioner i enlighet med de allménna principer som &r gemensamma
fér medlemsstaternas réttsordningar. Sokanden har noterat att ECB &r en gemen-
skapsinstitution och att det uttryckligen anges i artikel 288 tredje stycket EG att
gemenskapen skall ersitta skada som orsakats av ECB eller av dess anstéllda under
tjansteutovning.

Sokanden anser att forstainstansrittens behorighet uteslutande regleras genom
fordraget och omojligen genom nagon som helst nationell lagstiftning eller genom
sekundédr gemenskapsritt. Sokanden har sdrskilt bestridit att forstainstansrat-
tens behorighet skulle kunna regleras i radets férordning (EG) nr 44/2001 av den
22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av
domar pa privatrattens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1) (i ndmnda forordning faststalls
de nationella domstolarnas behorighet pa det civilrittsliga omréadet).

Sokanden har bland annat understrukit att det framgar av artikel 67 i férordning
nr 44/2001 att det &r uteslutet att forordningen tillimpas pa domstolars behorighet
som regleras av gemenskapsakter i likhet med fordraget.

Sokanden anser ddremot att de nationella domstolarnas behorighet i fraga om
patentintrang regleras genom forordning nr 44/2001. I princip 4r domstolarna i de
medlemsstater i vilka svaranden har sin hemvist behoriga dven om patentintranget
begicks pa en annan stats omrade.
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Sokanden anser dven i 6verensstimmelse med artikel 27 i forordning nr 44/2001 att
den domstol, vid vilken talan forst vackts for att 16sa en tvist mellan tva parter om
patentintrang, har exklusiv behorighet att avgora varje tvist om patentintrang mellan
samma parter avseende samma patent.

Sokanden har vidare gjort géllande att det i réttspraxis har bekriftats att domsto-
larna i den stat ddr ett patent dr registrerat har en exklusiv behorighet enbart i fraga
om tvister som ror sjdlva patentets giltighet, patentansokans ingivande eller regist-
reringen av patentet (domstolens dom av den 15 november 1983 i mal 288/82,
Duijnstee, REG 1983, s. 3663, punkt 22). Foljaktligen dr EBC:s pastiende orik-
tigt enligt vilket de nationella domstolarna i varje berord stat i enlighet med deras
respektive nationella lagar dger exklusiv behdrighet att avgora mélet om intrang i det
omtvistade patentet.

Sokanden har vidare anfort att det i talrika internationella konventioner foreskrivs
att patentintrang utgor en handling som strider mot civilritten for vilken skade-
stand skall erlaggas som ersdttning och att denna princip har anammats av de mest
betydande handelsnationerna och har blivit foremal for Varldshandelsorganisatio-
nens (WTO) verksamhet. Det handlar dédrmed enligt s6kanden om en princip som
ar grundldggande bade for gemenskapsritten och for de nationella rattsordning-
arna. Sokanden har séledes preciserat att gemenskapen dr medlem i WTO sedan den
1 januari 1995 och att s6kanden hdrigenom é&r skyldig att iaktta bestimmelserna i
avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialréitter (nedan kallat TRIPS-
avtalet). Sokanden har gjort gillande att enligt fast rittspraxis dr bestimmelser i
internationella 6verenskommelser som har ingatts av Europeiska unionen, i likhet
med TRIPS-avtalet, en integrerad del av gemenskapens rittsordning (domstolens
dom av den 30 april 1974 i mal 181/73, Haegeman, REG 1974, s. 449; svensk special-
utgava, s. 281). Sokanden vidhéller hirvidlag att Europeiska unionens medlemsstater
i vart fall 4ven dr medlemmar i WTO och de &r bundna av TRIPS-avtalet. De prin-
ciper som éterfinns i det avtalet ingar foljaktligen i var och en av medlemsstaternas
nationella lagar.
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Sokanden har hévdat att de svarigheter som ECB har pastatt att forstainstansratten
skulle fa vid tillampningen av flera nationella lagar i syfte att undersoka huruvida
ECB har begatt ett intrang i det omtvistade patentet inte &r relevanta i detta mal.
Sokanden anser att den omstindigheten att forstainstansratten behéver under-
soka och tillampa nationella lagar inte paverkar dess behorighet. Sokanden anser
ndmligen att enligt réttspraxis (domstolens dom av den 8 oktober 1986 i de forenade
malen 169/83 och 136/84, Leussink m.fl. mot kommissionen, REG 1986, s. 2801,
och av den 27 mars 1990 i mal C-308/87, Grifoni mot kommissionen, REG 1990,
s. [-1203), ger asidosittandet av skyldigheter som faststillts i nationell ratt upphov
till skadestandskyldighet for gemenskapsinstitutionerna till f6ljd av skada som orsa-
kats enskilda och forstainstansriatten dr harvid behorig domstol.

For 6vrigt vidhaller skanden att nér det ror sig om en talan angdende en skada som
orsakats av gemenskapsinstitutionerna skall enligt artikel 288 EG den lag tillimpas
som foljer av de for medlemsstaterna gemensamma rattsprinciperna. Av den anled-
ningen anser sokanden att de anmérkningar som ECB gjort ar felaktiga vad betréffar
skillnaderna mellan de nationella réttsordningarna vid berdknandet av skadestand
for patentintriang.

Sokandebolaget har hdvdat att det inte var skyldigt att uttémma alla inhemska rétts-
medel innan det vickte denna talan. Bolaget har gjort géllande att den réttspraxis
som ECB har &beropat till stod for sin uppfattning géller mal i vilka medlemsstaterna
pé ett oriktigt sdtt har tillimpat eller inforlivat gemenskapsritten. Enligt sokanden
ar det endast under saddana forhallanden som fragan uppkommer om huruvida en
sOkande maste uttémma alla inhemska rattsmedel i sjalva medlemsstaten innan han
inleder en talan om skadestandsansvar for gemenskapen. Sokanden har emellertid
gjort gillande att det inte har pastatts att en medlemsstat har begatt ett fel i detta
mal, eftersom ECB dr den enda som gjort sig skyldig till ifragavarande patentintrang.

Sokanden har likaledes framhaéllit att ECB:s forslag om att forfaranden borde inledas
samtidigt vid ett stort antal domstolar i medlemsstaterna skulle kunna medféra
komplikationer, onodiga kostnader och omotiverade forseningar pa grund av
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svarigheter som skulle uppstd med konkurrens mellan olika domstolars behorighet
med anledning av forordning nr 44/2001. Kommissionen skulle inte kunna uppfylla
sina forpliktelser enligt artikel 41 i TRIPS-avtalet enligt vilken det krévs att forfa-
randen for att motverka intrdng i immateriella réttigheter ér &ndamalsenliga och inte
medfor vare sig onddiga komplikationer eller omotiverade férseningar.

Sokanden har dérefter hdvdat att om bolaget tvingas inleda samtidiga férfaranden
vid de nationella domstolarna finns det risk for att skadestandstalan vid forstain-
stansrétten preskriberas.

Sokanden anser slutligen att forstainstansritten dr behorig att faststélla att ECB har
gjort intrang i det omtvistade patentet, eftersom verkan av en sadan faststillelse ar
detsamma som att fOrstainstansrdtten konstaterar att gemenskapen dr skyldig att
erligga skadestand. Enligt artikel 288 EG ankommer det emellertid pa forstainstans-
rdtten att gora ett sddant konstaterande. For ovrigt anser sokanden att réttspraxis
uttryckligen har tillatit att forstainstansrétten faststiller gemenskapens ansvar for
en skada som har uppkommit men vars storlek &nnu inte kan bedémas eller for
en potentiell forestdende skada (domstolens dom av den 2 juni 1976 i de férenade
maélen 56/74—60/74, Kampffmeyer mot rddet och kommissionen, REG 1976, s. 711;
svensk specialutgéva, s. 103). Slutligen anser sokanden att gemenskapen enligt
TRIPS-avtalet dr skyldig att "faststélla att det skett ett patentintrang och att besluta
om lamplig kompensation”.

Forstainstansriattens bedomning

Det dr inledningsvis viktigt att framhalla att forstainstansritten endast kan anvénda
sig av de befogenheter som den har tilldelats genom gemenskapsrétten. Denna princip
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framgar av artikel 7 EG enligt vilken gemenskapen skall handla inom ramen for de
befogenheter som den har tilldelats genom fordraget. Det anges dven i artikel 220 EG
att domstolen och forstainstansrdtten inom ramen for sina befogenheter skall siaker-
stélla att lag och ratt f6ljs vid tolkning och tillimpning av detta fordrag.

I de fall dar forstainstansrétten inte har tilldelats behorighet kan den inte utvidga
sin behorighet till att avse andra tvister i vilka gemenskapen &r part som enligt
artikel 240 EG skall avgoras av de nationella domstolarna (se, for ett liknande resone-
mang, domstolens dom av den 21 maj 1987 i de férenade malen 133/85-136/85, Rau
m.fl.,, REG 1987, s. 2289, punkt 10, forstainstansrittens beslut av den 3 oktober 1997
i mal T-186/96, Mutual Aid Administration Services mot kommissionen, REG 1997,
s 1I-1633, punkt 47, av den 12 december 2005 i mal T-360/95, Natexis Banques
Populaires mot RoboBAT, ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 12, och av den
26 januari 2007 i mal T-91/06, Theofilopoulos mot kommissionen, ej offentliggjort
i rittsfallssamlingen, punkt 16). I artikel 35.2 i stadgan for ECB foreskrivs likaledes
att tvister mellan ECB och alla andra personer skall avgoras av de behdriga nationella
domstolarna, utom nir domstolen r behorig.

I forevarande mal har s6kanden yrkat att forstainstansritten sjélv skall sla fast att
ECB har gjort sig skyldig till intrang i sékandens olika nationella patent.

Sasom ECB har uppgett ér ett europeiskt patent i sjalva verket endast ett antal iden-
tiska nationella patent som utfirdas av varje stat som sokanden anger i patentan-
sokan. Det anges hérvidlag i artikel 2 och artikel 64.1 EPC att ett europeiskt patent
har samma réttsverkan som ett nationellt patent i varje land som s6kanden har angett
och det regleras av samma bestimmelser som ett nationellt patent. Det foreskrivs i
artikel 64.3 EPC att intrang i ett europeiskt patent skall bedomas enligt nationell lag.
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Sokanden har anklagat ECB for att ha gjort sig skyldigt till patentintring i nio stater
for vilka patentet har utfardats, vilket foljaktligen &r detsamma som att ECB har
anklagats for att ha kopierat nio nationella patent.

Det ér forbjudet i var och en av de nio berorda staternas réttsordningar att tredje part
utnyttjar uppfinningar som &r foremal for patent utan patenthavarens samtycke och
det dr mojligt for denne att bestrida ett sadant utnyttjande i domstol. ECB har inte
bestridit att banken &r skyldig att iaktta normerna pa omradet for patent i de berérda
staterna och har medgett att sokanden skulle kunna vécka talan om patentintrang vid
de nationella domstolarna.

Det finns emellertid inte ndgon gemenskapsrittslig behorighet att avgéra mél om
patentintrang. Talan om patentintrang ingar inte bland de réttsmedel som i enlighet
med artiklarna 220-241 EG omfattas av gemenskapsdomstolarnas behorighet.

Haér utover har den nationella patentritten, till skillnad fran vad som géller andra
immaterialratter saisom den nationella varumérkesritten, inte blivit féremal for
nagon gemenskapsrittslig harmonisering. Da ett omrade avses inom vilket gemen-
skapen dnnu inte lagstiftat, och som foljaktligen faller under medlemsstaternas beho-
righet, omfattas skyddet for vissa immaterialratter, sisom patent, och de atgédrder
som rittsliga myndigheter vidtar hirfor inte av gemenskapsritten (domstolens dom
av den 14 december 2000, i de forenade malen C-300/98 och C-392/98, Dior m.fl,,
REG 2000, s. I-11307, punkt 48).

Sokanden anser dock att artikel 235 EG jamford med artikel 288 andra stycket EG
gor det mojligt for forstainstansritten att gora den provning som krévs for att det
skall kunna avgoras om en gemenskapsinstitution har begatt en rittsstridig handling
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som kan leda till skadestandsskyldighet for gemenskapen utan att det finns nagra
granser vare sig i fraga om provningen av de nationella normer som har &sidosatts
eller i fraga om bedémningar av nationell rdtt som kan goras i detta syfte.

Sokanden anser saledes att eftersom patentintrang &r en frdga om utomobligatoriskt
skadestandsansvar maste forstainstansritten i vart fall vara kapabel att avgéra om
det i realiteten har skett ndgot patentintrang. Sokanden anser att det i domarna i
de ovanndmnda malen Leussink m.fl. mot kommissionen och Grifoni mot kommis-
sionen slogs fast att gemenskapsdomstolarna dr behoriga att avgora en skadestands-
talan som ror ersiattning for skada som orsakats av att gemenskapsinstitutionerna
asidosatt skyldigheter enligt nationell ritt, exempelvis iakttagandet av befintliga
patent.

Sokandens uppfattning kan emellertid inte godtas.

Sokanden har for det forsta forbisett att den av sdkanden véckta talan om patent-
intrang i grunden skiljer sig fran den skadestandstalan som sokanden likaledes har
véckt. Det dr nodvéndigt att forstainstansrétten behandlar talan om patentintrang
som en sjalvstandig talan och provar den pa grundval av de normer som omfattas av
gemenskapsdomstolarnas behorighet.

For det andra skulle sokandens uppfattning fa till foljd att forstainstansréitten maste
avgora vilken friga som helst som ingar i den nationella ritten savida den gor det
for att bedoma huruvida en gemenskapsinstitution har begatt en réttsstridig hand-
ling inom ramen for en skadestandstalan. Forstainstansrdtten skulle bli féranledd
att uttala sig i fragor som ligger utanfor dess behorighet och séledes tillskansa sig
befogenheter som uteslutande tillkommer den nationella domstolen. Det ankommer
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emellertid inte pé forstainstansriitten att prova det pastidda &sidosidttandet av natio-
nell lagstiftning som en rattsfraga vilken krdver en obegrdnsad réttsprovning. En
sadan prévning kan namligen endast utforas av de nationella myndigheterna (se, for
ett liknande resonemang, forstainstansrattens dom av den 6 juli 2000 i mal T-139/99,
AICS mot parlamentet, REG 2000, s. 1I-2849, punkt 40, faststdlld genom domstolens
dom av den 21 juni 2001, i malet AICS mot parlamentet, REG 2001, s. I-4809).

Sokanden kan inte med fog &beropa ovannimnda réttspraxis till stod for sina
argument.

Sokanden har aberopat domen i det ovanndmnda malet Leussink m.fl. mot kommis-
sionen som gillde en skadestandstalan vackt av en tjansteman vid kommissionen som
hade skadats under tjansteutévning i en trafikolycka i Tyskland nér han firdades i en
bil tillhérande kommissionen vars chauffor var anstélld vid samma institution. Det &r
viktigt att héar framhalla att i motsats till vad sokanden har hdvdat slogs det aldrig fast
i den domen att gemenskapsdomstolen var behorig att avgéra huruvida en gemen-
skapsinstitution hade asidosatt en nationell rattsnorm. Tviartom uteslét domstolen,
vilken fann att kommissionen var skadestandsskyldig, uttryckligen att dennas ansvar
kunde provas i det mélet i enlighet med nationell rétt (punkt 15 i domen).

Domen i malet Grifoni mot kommissionen rérde en skadestindstalan som véckts
av en entreprenor vilken hade rakat ut for en olycka nir han inspekterade taket till
kommissionens byggnad i Ispra (Italien) for att utfora underhallsarbeten pé taket.
Det dr angeldget att papeka att i motsats till vad sokanden har pastatt var det inte
EG-domstolen sjédlv som beddmde huruvida det beteende som kommissionen ankla-
gades for var forenligt med tillimpliga nationella lagar, namligen underlatenheten
att installera de sidkerhetsanordningar som kriavdes enligt lagen i den stat i vilken
byggnaden var beligen. Kommissionens &sidoséttande av nationella normer for
forebyggande av olyckor hade tidigare konstaterats av den nationella organisation
som var behorig att kontrollera att ndimnda normer iakttogs och som slog fast att
kommissionen inte hade vidtagit nagon férebyggande atgérd (forslag till avgérande
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av generaladvokaten Tesauro i det ovanndmnda mélet Grifoni mot kommissionen,
REG 1987, s. 1-1203, punkt 26). Under dessa forhallanden fann domstolen att
kommissionens forsummelse, som bestod i att den inte skyndsamt hade installerat
de sikerhetsatgérder som hade behovts for att forebygga olyckan, hade konstaterats
och den utgjorde en rittsstridig handling som kunde leda till skadestiandsskyldighet
for gemenskapen (punkterna 13 och 14 i domen). De 6vriga villkoren var namligen
uppfyllda som krivdes for att gemenskapen skulle bli skadestandsskyldig, ndmligen
att en skada verkligen hade skett och att det fanns ett orsakssamband mellan skadan
och det rittsstridiga handlande som den berdrda institutionen anklagades for.
Denna situation dverensstammer emellertid inte med situationen i forevarande mal,
eftersom de behoriga nationella domstolarna inte har slagit fast att ECB har gjort
intrang i de olika berorda nationella patenten.

Forstainstansrétten foljde samma linje i domen av den 6 juli 2000 i det ovanndmnda
malet AICS mot parlamentet och i dom av den 11 juni 2002 i mal T-365/00, AICS
mot parlamentet (REG 2002, s. I1-2719). Dessa bada mél handlade om att parla-
mentet hade tilldelat ett kontrakt i samband med en offentlig upphandling avse-
ende transport i Strasbourg av personer som hoérde till denna institution i fordon
utan taxiskyltar med chaufforer. En av anbudsgivarna som inte hade erhallit ndgot
kontrakt véckte talan om ogiltigforklaring av parlamentets tilldelningsbeslut som
han ansag vara rattsstridigt och begirde skadestand av ndmnda institution. Inom
ramen fOr ogiltighetstalan gjorde sokanden géllande att det kontrakt som slutligen
hade ingatts mellan parlamentet och det foretag vars anbud hade godtagits innebar
ett asidosdttande av den franska lagstiftningen om taxiverksamhet. Genom domen
av den 6 juli 2000 i det ovanndmnda malet AICS mot parlamentet ogillade forsta-
instansritten yrkandena om ogiltigforklaring och skadestind med motiveringen att
sokanden inte hade visat att parlamentet gjort en uppenbart felaktig bedomning i sin
tolkning av den franska lagstiftningen (punkt 43). I domen av den 11 juni 2002 i det
ovanniamnda malet AICS mot parlamentet beaktade ddremot forstainstansratten den
omstindigheten att Tribunal correctionnel de Strasbourg under tiden hade avkunnat
dom av den 7 april 2000 i vilken den fann att den franska lagstiftningen utgjorde
hinder for parlamentets tolkning (punkterna 65-71 i domen). Forstainstansratten
ogiltigforklarade foljaktligen beslutet om tilldelning av kontraktet medan den ogil-
lade skadestandsyrkandet pa grund av att det saknades bevis for den péstadda skadan
(punkt 79).

For fullstindighetens skull bor beaktas att det anges i artikel 138 EPC att ett euro-
peiskt patent far forklaras ogiltigt enligt fordragsslutande stats lag med verkan for
denna stats omrade och att domstolarna enligt artikel 22.4 i férordning nr 44/2001
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skall ha exklusiv behorighet vid talan som angar giltigheten av ett europeiskt patent
som har meddelats for den staten. Domstolen har ndamligen preciserat att denna
exklusiva behorighet skall kunna tillimpas oavsett i vilket processuellt sammanhang
fragan om ett patents giltighet aktualiseras, oberoende av om det anfors som réttslig
grund for ett kiromal eller som en invandning (se analogt domstolens dom av den
13 juli 2006 i mél C-4/03, GAT, REG 2006, s. I-6509, punkt 25).

Fragan om patentets giltighet dr i de flesta fall avgérande i samband med en talan
om patentintrang, eftersom den som anklagas for patentintranget kan hivda att
patentet dr ogiltigt i syfte att retroaktivt franta patenthavaren den ritt till patentet
som denne har gjort géllande och séledes dstadkomma att talan om det patentintrang
han eventuellt gjort sig skyldig till ogillas. S& ar for ovrigt fallet i forevarande mal,
eftersom ECB redan har vickt talan om ogiltigférklaring av det omtvistade patentet i
domstolar i alla de berérda staterna.

Denna omstdndighet tyder pa att de patent som har blivit foremal for intranget, vilket
utgor den handling som ECB klandras for, skulle kunna vara ogiltiga och séledes inte
existera. Den risken dr inte hypotetisk i forevarande mal, dd High Court of Justice
fann att det omtvistade patentet inte var giltigt pa dess territorium.

Forstainstansrédtten kan slutligen inte ifragasétta ett nationellt patents legitimitet
utan att skada principen om lojalt samarbete som skall rada i relationerna mellan
medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna och som enligt fast réttspraxis
innebér inte bara att medlemsstaterna skall vidta alla lampliga étgarder, inklusive
vid behov straffrattsliga atgirder, for att sdkerstélla gemenskapsrittens rackvidd och
verkan utan dven att gemenskapsinstitutionerna skall ha motsvarande skyldighet
att lojalt samarbeta med medlemsstaterna (domstolens beslut av den 13 juli 1990
i mal C-2/88, Zwartveld m.fl, REG 1990, s.I-3365, svensk specialutgava, s. 489,
punkt 17, och domstolens dom av den 16 oktober 2003 i mal C-339/00, Irland mot
kommissionen,REG 2003, s. [-11757, punkterna 71 och 72).
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Mot bakgrund av det ovan anforda kan det konstateras att behorigheten att sla fast
att det foreligger ett intrang i ett nationellt patent tillkommer de nationella domsto-
larna och inte forstainstansritten. Talan om patentintrang skall darfor avvisas till
foljd av forstainstansréttens bristande behorighet.

Denna slutsats paverkas inte av sokandens argument att bolaget inte &r skyldigt att
uttomma alla inhemska rattsmedel innan det vacker talan vid forstainstansritten,
eftersom det inte har pastatts i forevarande mal att en medlemsstat 4r medansvarig
for patentintranget. Sokanden har dven hévdat att inledandet av flera forfaranden
samtidigt skulle kunna leda till omotiverade komplikationer och forseningar.

Sokandens skyldighet att samtidigt inleda nationella forfaranden i syfte att gora
gillande sina subjektiva rittigheter, foljer for det forsta inte av att myndigheterna i
medlemsstaterna har ett medansvar for det pastadda patentintranget utan endast av
den omstidndigheten att forstainstansritten inte dr behorig att avgora huruvida ECB
har gjort sig skyldig till intrdng i ett nationellt patent.

De komplikationer och férseningar som sékanden skulle drabbas av pa grund av att
det dr nodvindigt att inleda parallella forfaranden for att gora gillande sina rattig-
heter &r enbart en {6ljd av att det saknas patent pa gemenskapsniva och denna situa-
tion dr gemensam for alla upphovsman till uppfinningar som skyddas av nationella
patent.

Nir det slutligen géller sokandens argument att en talan vid forstainstansritten mot
ECB kan preskriberas i avvaktan pa de behoriga nationella domstolarnas beslut, ar
det viktigt att framhalla att preskriptionstiden for en talan om utomobligatoriskt
skadestandsansvar for gemenskapen inte borjar 16pa forrdn samtliga forutséttningar
for ersattningsskyldigheten ar uppfyllda (domstolens dom av den 27 januari 1982 i
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de forenade malen 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 och 5/81, Birra Withrer m.fl. mot
radet och kommissionen, REG 1982, s. 85, punkt 10, och domstolens beslut av den
18 juli 2002 i mél C-136/01 P, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi mot kommissionen,
REG 2002, s. I-6565, punkt 30). Preskriptionstiden i forevarande mal for sokandens
vickande av skadestandstalan mot gemenskapen kan inte borja 16pa forrdn vid den
tidpunkt da de behoriga nationella domstolarna har slagit fast att det patentintrang
som sokanden anklagar ECB f6r verkligen foreligger.

Skadestandstalan

Forstainstansrétten anser i 6verensstimmelse med vad sokanden har hidvdat att den
ar behorig att avgora skadestdndstalan enligt artikel 235 EG jamford med artikel 288
andra stycket EG enligt vilka artiklar gemenskapsdomstolarna skall vara behoriga
att avgora tvister om utomobligatoriskt skadestdndsansvar angéende ersidttning som
gemenskapen skall erligga for skada orsakad av dess institutioner. Det foreskrivs i
artikel 288 tredje stycket EG att gemenskapen skall ersitta skada som orsakats av
ECB.

ECB har édven framstillt en invindning om réttegangshinder avseende skadestands-
yrkandet. Forstainstansrdtten anser emellertid att detta yrkande skall ogillas da det
helt saknar réttslig grund.

ECB har hirvidlag anfort att rétten att erhélla skadestdnd enligt fast réttspraxis
erkdnns ndr tre villkor &r uppfyllda, ndmligen att den beroérda institutionen har
asidosatt en rittsregel genom vilken enskilda tillerkdnns réttigheter, att det verkligen
foreligger en skada och att det finns ett orsakssamband mellan det &sidosattande som
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skett och den skada som uppstéitt. ECB har tillagt att 4&ven om ett av dessa villkor inte
ar uppfyllt skall forstainstansritten ogilla talan i dess helhet utan att prova huruvida
de 6vriga villkoren &r uppfyllda.

Enligt artikel 111 i forstainstansréttens rattegangsregler kan rétten, om det &r uppen-
bart att talan inte kan tas upp till provning eller att talan helt saknar réttslig grund,
fatta ett motiverat beslut utan ytterligare behandling. Forstainstansrdtten anser att
maélet dr tillfredsstéllande utrett genom handlingarna i malet och att det med stod av
denna artikel inte d4r nddvandigt med négon ytterligare behandling.

Forstainstansrétten erinrar om att gemenskapens utomobligatoriska ansvar enligt
artikel 288 andra stycket EG forutsitter att flera villkor dr uppfyllda, ndmligen att det
agerande som laggs institutionen till last &r réttsstridigt, att det verkligen foreligger
en skada och att det finns ett orsakssamband mellan agerandet och den &beropade
skadan (domstolens dom av den 29 september 1982 i mal 26/81, Oleifici Mediterranei
mot EEG, REG 1982, s. 3057, punkt 16, forstainstansrattens dom av den 11 juli 1996
i mal T-175/94, International Procurement Services mot kommissionen,REG 1996,
s. II-729, punkt 44, och av den 16 oktober 1996 i mél T-336/94, Efisol mot kommis-
sionen, REG 1996, s. [1-1343, punkt 30).

Det har inte styrkts i detta mal att det forsta villkoret dr uppfyllt, ndmligen det rétts-
stridiga agerande som ECB har klandrats for och som utgors av ett intrang i det
omtvistade patentet. Sdsom forstainstansritten har funnit maste de behoriga natio-
nella domstolarna konstatera att det foreligger ett patentintrang. Sokanden har inte
forebringat nagot som helst bevis i detta avseende utan har tvartom begirt att forsta-
instansrétten sjilv skall gora denna provning. Det dr emellertid endast p& grundval av
ett beslut fran en behorig nationell myndighet, i vilket det konstateras att ECB gjort
sig skyldigt till patentintrang, som férstainstansrétten skulle vara i stind att avgora
om patentintranget kan leda till skadestandsskyldighet for gemenskapen.
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g2 Under dessa forhallanden méste det slas fast att skadestandstalan uppenbarligen
saknar rattslig grund och att den med stod av artikel 111 i rattegangsreglerna skall
ogillas.

Rittegangskostnader

ss  Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. ECB har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersdtta réattegangskostnaderna. Sokanden har tappat
malet och skall darfor forpliktas att ersdtta rattegangskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

foljande:

1) Talan om patentintrang avvisas.

2) Skadestandstalan ogillas.
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3) Document Security Systems, Inc., skall bdra sin rittegangskostnad och
ersitta Europeiska centralbankens riattegangskostnad.

Luxemburg den 5 september 2007

Justitiesekreterare Ordférande

E. Coulon J. D. Cooke
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