¥

CVRIA Rattsfallssamlingen

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PEDRO CRUZ VILLALON
foredraget den 29 mars 2012

Mal C-616/10

Solvay SA
mot
Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

(begdran om forhandsavgorande fran Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederlanderna))

"Civilrattsligt samarbete — Domstols behorighet och erkdnnande och verkstéllighet av domar —
Forordning (EG) nr 44/2001 — Talan om intrang i ett europeiskt patent — Sérskilda behorighetsregler
och exklusiv behorighet — Artikel 6.1 — Flera svarande — Artikel 22.4 — Invdndning om patentets
giltighet — Artikel 31 — Interimistiska atgérder, daribland sdkerhetsatgiarder”

1. Efter att talan véckts vid Rechtbank ’s-Gravenhage (domstol i forsta instans i Haag, Nederlanderna)
mot bolag etablerade i olika medlemsstater om intrang i ett europeiskt patent, foljt av en begiran om
interimistiska atgéarder i form av forbud mot grénsoverskridande intrang, har Rechtbank stllt ett antal
tolkningsfragor till domstolen rérande tillimpningen av radets forordning (EG) nr 44/2001 av den
22 december 2000 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa
privatrittens omrdde” vad géller immaterialrattsliga tvister.

2. Den hinskjutande domstolens® mycket precisa fragor rér négra av de centrala problem® som
tillimpningen av forordning nr 44/2001 p& gransoverskridande tvister om europeiska patent
aktualiserar® och ger dirmed domstolen tillfille att ytterligare precisera sina viktigaste domar angéende
artiklarna 6.1,° 22.47 och 31° i férordningen.

1 — Originalsprak: franska.

— EGT L 12, 2001, s. 1.

3 — Dessa fragor har dessutom stillts mycket kort tid efter att kommissionen publicerade ett forslag till Europaparlamentets och radet forordning
om domstols behorighet och om erkénnande och verkstillighet av domar pa privatrattens omrade (Omarbetning) av den 14 december 2010,
KOM(2010) 748 slutlig (nedan kallat forslaget till omarbetning av férordning nr 44/2001). For en analys av férslaget, se Heinze, C., "Choice
of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation”, Rabels Zeitschrift
fiir auslédndisches und internationales Privatrecht, 2011, volym 75, s. 581.

[\

4 — Problem som kommissionen tagit upp i sin rapport av den 14 december 2010 till Europaparlamentet, radet och Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om tillimpningen av radets forordning (EG) nr 44/2001 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av
domar p4 privatrattens omrade (KOM(2009) 174 slutlig), punkt 3.4. Se dven gronboken av den 21 april 2009 om 6versyn av radets forordning
(EG) nr 44/2001 om domstols behorighet och om erkédnnande och verkstillighet av domar pa privatrattens omrade (KOM(2009) 175 slutlig),
punkterna 4 och 6, och Europaparlamentets resolution av den 7 september 2010 om tillimpning och 6versyn av forordning nr 44/2001
(EUT C 308E, 2011, s. 36), punkt 22.

5 — Se, bland annat, Fernandez Arroyo, D., "Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales”, RCADI,
2006, volym 223, sdrskilt s. 95, punkt 80 och foljande punkter; Leible, S. och Ohly, A. (red.), Intellectual Property and Private International
Law, Mohr Siebeck, 2009; Schauwecker, M., Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion. Die internationale Zustindigkeit der Gerichte
aufSerhalb des Patenterteilungsstaates fiir Verletzungsverfahren, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C. och Treppoz, E., Droit
international privé et propriété intellectuelle. Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies, Lamy, Axe Droit, 2010; Winkler, M., Die
internationale Zustdndigkeit fiir Patentverletzungsstreitigkeiten, Peter Lang, 2011.

6 — Dom av den 13 juli 2006 i mal C-539/03, Roche Nederland m.fl. (REG 2006, s. I-6535).

7 — Dom av den 13 juli 2006 i mal C-4/03, GAT (REG 2006, s. I-6509).

8 — Dom av den 17 november 1998 i mél C-391/95, Van Uden (REG 1998, s. [-7091).

SV
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I — Tillimpliga bestimmelser

3. Enligt artikel 3 i forordning nr 44/2001 far talan mot den som har hemvist i en medlemsstat vickas
vid domstol i en annan medlemsstat — nidgot som avviker fran principen i artikel 2 i férordningen —
endast med stod av bestimmelserna i artiklarna 5-24 i férordningen.

4. Artikel 6 i forordning nr 44/2001 stadgar att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan
vickas

”1

)

[o]m han &r en av flera svarande, vid domstol dédr nagon av svarandena har hemvist, forutsatt att
det finns ett tillrdckligt ndra samband mellan kdromalen for att en gemensam handldggning och
dom skall vara pakallad for att undvika att oférenliga domar meddelas som en foljd av att
kdromalen provas i olika réattegangar.

5. Artikel 22 i forordning nr 44/2001 foreskriver foljande:

"Foljande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behorighet:

4)

Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumiérken, monster och liknande
rattigheter for vilka krévs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat dar
deposition eller registrering har begérts eller har &gt rum eller pa grund av bestimmelserna i en
gemenskapsrittsakt eller en internationell konvention anses ha agt rum.

Med forbehall for den behorighet som det europeiska patentverket har enligt den europeiska
patentkonventionen undertecknad i Miinchen den 5 oktober 1973, skall domstolarna i varje
medlemsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behorighet vid talan som angar registreringen
eller giltigheten av ett europeiskt patent som har meddelats for den staten.

6. Slutligen stadgas foljande i artikel 31 i férordning nr 44/2001:

"Interimistiska atgarder, ddribland sékerhetsatgérder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat, far
begdras hos domstolarna i den staten, &ven om domstol i en annan medlemsstat dr behorig att prova
malet i sak enligt denna férordning.”

ECLIL:EU:C:2012:193



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CRUZ VILLALON — MAL C-616/10
SOLVAY

II — Bakgrund till tvisten i det nationella malet

7. Solvay SA, ett bolag etablerat i Belgien och innehavare av det europeiska patentet EP 0 858 440, som
dr i kraft i ett antal medlemsstater,” vickte den 6 mars 2009 talan' vid Rechtbank ’s-Gravenhage i
Nederlanderna avseende intrang i flera nationella delar av nidmnda patent. Svarande var tre bolag
hemmahoérande i tva olika medlemsstater: Honeywell Fluorine Products Europe BV, etablerat i
Nederlidnderna, samt Honeywell Belgium NV och Honeywell Europe NV, etablerade i Belgien," vilka
péstods ha salufort en produkt tillverkad av Honeywell International Inc. (HFC-245), som var identisk
med den som omfattas av patentet.

8. Inom ramen for detta forfarande begirde Solvay SA den 9 december 2009 att rétten som
interimistisk atgérd skulle forbjuda gransoverskridande intréng sa linge huvudforfarandet pagick.'

9. Svarandena i det nationella malet har i sidoforfarandet hiavdat att de nationella delarna i patentet ar
ogiltiga, dock utan att ha vickt eller uppgett att de avser att vicka ogiltighetstalan, och bestritt att den
nederldndska domstolen &r behdrig att prova talan i sak och den interimistiska begéran. Rechtbank
beslutade mot denna bakgrund att vilandeforklara malet och stélla en fraga till domstolen rérande
tolkningen av artikel 6.1 i forordning nr 44/2001 samt ett antal fradgor angdende artiklarna 22.4 och 31 i
forordningen.

III - Tolkningsfragorna
10. Den hénskjutande domstolens tolkningsfragor har foljande lydelse:
”1)  Betréffande artikel 6.1 i forordning nr 44/2001:

Kan det, i en situation i vilken tvd eller flera bolag fran olika medlemsstater i ett forfarande vid
en domstol i en av medlemsstaterna ddr vart och ett av bolagen for sig péastas ha gjort sig
skyldigt till intrang i samma nationella del av ett europeiskt patent som &r i kraft i bada
medlemsstaterna, genom att med avseende pa samma produkt ha utfort handlingar som
omfattas av ensamritt, vara fraga om ’ofdrenliga domar’ i olika rittegdngar i den mening som
avses i artikel 6.1 i férordning nr 44/2001?

2)  Betriffande artikel 22.4 i forordning nr 44/2001:

a) Ar artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 tillimplig i ett interimistiskt férfarande om ett
interimistiskt beslut som grundas pa ett utlindskt patent (sdsom ett gréansoverskridande
intrdngsférbud), om svaranden inviander att det aberopade utlédndska patentet dr ogiltigt och
med beaktande av att den nationella domstolen inte slutligt ska avgora fragan om det
aberopade patentets giltighet, utan gora en bedomning av hur den domstol som ar behorig
enligt artikel 22.4 i férordning nr 44/2001 kommer att avgora mélet och avsla begdran om
ett interimistiskt verkstillighetsbeslut i form av ett intrangsforbud om det foreligger en
rimlig och icke férsumbar mojlighet att den behoriga domstolen kommer att ogiltigférklara
det dberopade patentet?

9 — Narmare bestimt Danmark, Irland, Grekland, Luxemburg, Osterrike, Portugal, Finland och Sverige. Till dessa kan liggas Liechtenstein och

Schweiz.
10 — Nedan kallad talan i sak.
11 — Nedan gemensamt kallade svarandena i det nationella mélet.

12 — Nedan kallat sidoférfarandet.
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b) Foreligger det, for att artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 ska vara tillimplig i ett forfarande
som det som avses i foregaende fraga ett formellt krav pa invdndningen om ogiltighet i den
meningen att artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 ar tillimplig endast om en talan om
ogiltigforklaring redan har véckts vid den domstol som é&r behorig enligt artikel 22.4 i
forordning nr 44/2001 — eller kommer att vdckas inom den tidsfrist som denna domstol
faststiller — atminstone om talan har véckts eller kommer att vickas mot
patentinnehavaren eller om en invindning om ogiltighet har framstillts, och om sa ér fallet,
foreligger det krav pa innehallet i invdndningen i den meningen att den ska vara tillrdckligt
underbyggd eller att det inte kan anses utgora rittegangsmissbruk att framstélla
invindningen?

c) Om fraga [a] besvaras jakande, ér den ifragavarande domstolen, sedan en invindning om
ogiltighet har framstillts i ett sadant forfarande som det som avses i den fOrsta fragan,
behorig med avseende pa péstdendet om intrang med pafoljd att forfarandet avseende
intrang (om sokanden sa begér) ska skjutas upp till dess den domstol som ar behorig enligt
artikel 22.4 i férordning nr 44/2001 har avgjort fragan huruvida den aberopade nationella
delen av patentet &r giltig, &ven om péstaendet inte kan provas, eftersom en for avgorandet
vésentlig invindning inte kan avgoras, eller forlorar denna domstol, sedan en invdndning
om ogiltighet har framstillts, sin behorighet dven med avseende pa pastidendet om intrang?

d) Om fraga [a] besvaras jakande, dr den nationella domstolen med stod av artikel 31 i
férordning nr 44/2001 behorig att fatta beslut avseende en begdran om ett interimistiskt
verkstillighetsbeslut grundad pa ett utlindskt patent (sdsom ett gransoverskridande
intrangsforbud) nédr det mot denna begiran genom en invindning anfors att det dberopade
patentet dr ogiltigt och dven (om det skulle anses att den omstédndigheten att artikel 22.4 i
férordning nr 44/2001 ar tillamplig inte utgér hinder mot att en domstol avgdr fragan om
intrdng) behorig att fatta beslut avseende en invdndning med avseende pa att det aberopade
utlindska patentet &r ogiltigt?

e) Om fraga [d] besvaras jakande, vilka omstédndigheter ska vara for handen for att den faktiska
anknytning som avses i punkt 40 i domstolens dom i [det ovanndmnda malet Van Uden] ska
foreligga mellan foremélet for de begédrda atgarderna och den territoriella behorigheten hos
den konventionsstat ddr den domstol vid vilken ansokan har ingetts ar belagen?”

11. Karanden och svarandena i det nationella malet, Forbundsrepubliken Tyskland, Republiken
Grekland, Konungariket Spanien och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Ombuden
for Solvay SA, Honeywell Fluorine Products Europe BV, Konungariket Spanien och kommissionen har
yttrat sig vid den forhandling som holls den 30 november 2011.

IV - Bedomning

12. Det ska inledningsvis noteras att eftersom forordning nr 44/2001 ersétter Brysselkonventionen i
forhallandena mellan medlemsstaterna,' giller domstolens tolkning av konventionen av den
27 september 1968 om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pa privatrittens omride **
daven for forordningen nédr bestimmelserna i forordningen respektive konventionen kan anses
overensstimma med varandra.” Det framgar dessutom av skil 19 i forordning nr 44/2001 att
kontinuiteten i tolkningen av Brysselkonventionen och férordningen bor sékerstéllas.

13 — For Konungariket Danmark, se avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behorighet och om
erkdnnande och verkstillighet av domar pé privatriattens omrade, undertecknat i Bryssel den 19 oktober 2005 (EUT L 299, s. 62).

14 — EGT L 299, 1972, s. 32(nedan kallad Brysselkonventionen).

15 — Se, bland annat, dom av den 10 september 2009 i mal C-292/08, German Graphics Graphische Maschinen (REG 2009, s. I-8421), punkt 27,
och av den 18 oktober 2011 i mél C-406/09, Realchemie Nederland (REU 2011, s. [-9773), punkt 38.
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A — Talan i sak och tolkningen av artikel 6.1 i forordning nr 44/2001

13. Den hdnskjutande domstolen har stillt sin forsta fraga till domstolen for att fa klarhet i huruvida
den kan anse sig behorig pa grundval av artikel 6.1 i forordning nr 44/2001. Mer specifikt 6nskar den
fa klarlagt huruvida det, med tanke pa att talan vid den hanskjutande domstolen avser ett foretag
etablerat i Nederlinderna och tva i Belgien, finns en risk for oférenliga domar som skulle motivera
dess behorighet enligt ndmnda bestammelse.

14. Enligt artikel 6.1 i forordning nr 44/2001 kan en kédrande vicka talan mot flera svarande vid
domstol dir nagon av svarandena har hemvist, forutsatt att det finns ett tillrdckligt ndra samband
mellan kdromélen for att en gemensam handldggning och dom ska vara pakallad for att undvika att
oférenliga domar meddelas som en foljd av att kiromalen provas i olika rittegdngar. '

15. Kravet pa ett sddant samband mellan kdromalen hade slagits fast av domstolen vid tolkningen av
artikel 6.1 i Brysselkonventionen'” innan det lagstadgades genom artikel 6.1 i forordning nr 44/2001,"
for att undvika att undantaget fran principen att domstolarna i den medlemsstat dér svaranden har
hemvist ska vara behoriga inte ska leda till att sjélva denna princip ifragasatts.

16. Domstolen har ocksa preciserat att for att domarna ska betraktas som oforenliga racker det inte att
malen fatt olika utgang, utan det kravs darutdver att domarna i denna del avser samma rittsliga och
faktiska situation. "

17. Det ankommer dessutom pa den nationella domstolen att mot bakgrund av samtliga uppgifter i
malet bedoma huruvida det finns ett samband mellan de olika kiromal som vackts vid den, det vill
siga om det foreligger en risk for oférenliga domar om de olika ansokningarna provas i olika
rittegdngar. >

18. I domen i det ovannidmnda malet Roche Nederland m.fl. fann domstolen dock att parallella
intrdngstalan i olika medlemsstater, som enligt artikel 64.3 i Miinchenkonventionen ska bedomas i
enlighet med bestimmelserna i géllande nationell lagstiftning i varje stat,” inte ryms inom samma
réttsliga situation.” Avgoranden kan saledes inte betraktas som motstridiga bara for att de i viss min
skiljer sig &t.*

19. Villkoren for att artikel 6.1 i forordning nr 44/2001 ska vara tillamplig forefaller med andra ord
inte kunna uppfyllas ndr intrdngstalan grundar sig pa ett europeiskt patent.

16 — Dom av den 27 september 1988 i mal 189/87, Kalfelis (REG 1988, s. 5565; svensk specialutgava, volym 9, s. 729), punkt 12, och domen i
malet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 20.

17 — Domen i mélet Kalfelis (ovan fotnot 16), punkt 12.
18 — Sésom domstolen erinrat om i domen Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 21.

19 — Domen i malet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 26, samt dom av den 11 oktober 2007 i méil C-98/06, Freeport (REG 2007,
s. -8319), punkt 40, och av den 1 december 2011 i mél C-145/10, Painer (REU 2011, s. [-12533), punkt 79.

20 — Domarna i mélen Freeport (ovan fotnot 19), punkt 41, och Painer (ovan fotnot 19), punkt 83.
21 — Punkt 30.

22 — Punkt 31.

23 — Punkterna 32 och 35.
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20. Domstolens praxis enligt domen i det ovannidmnda mélet Roche Nederland m.fl. har i detta
avseende fatt skarp kritik,* eftersom den avsevirt minskar tillimpningsomréadet for artikel 6.1 i
forordning nr 44/2001* pa immaterialrittens omrade.” Den anses av manga® ha forsvagat skyddet
for europeiska patent® och samtidigt vara oférenlig med artikel 69 i Miinchenkonventionen.*

21. Maste problemet i forevarande mal saledes losas genom att réttspraxis enligt domen i det
ovannamnda malet Roche Nederland m.fl. antingen dndras eller upprétthalls?

22. Det anser inte jag. Som savdl Forbundsrepubliken Tyskland som Konungariket Spanien och
kommissionen har gjort géllande, tycks ett mer nyanserat angreppssitt vara majligt, dar rackvidden av
namnda réttspraxis avgrinsas noggrant.

23. Den rittsliga situationen i det nationella malet skiljer sig fran den i det ovanndmnda malet Roche
Nederland m.fl. satillvida att svarandena i det nationella malet, som é&r etablerade i Nederlanderna och
Belgien, var for sig har anklagats for att ha salufért samma intrangsgorande produkter i samma
medlemsstater och ddarmed kriankt samma ”nationella delar av det europeiska patentet”, vilka ar i kraft
i namnda medlemsstater.

24. For att bedoma relevansen av de argumenten kan det vara lampligt att bedoma den situation som
skulle uppsta om artikel 6.1 i forordning nr 44/2001 forklarades icke tillimplig. Den hanskjutande
domstolen, som é&r nederlindsk, skulle vara behorig att préva talan mot svaranden etablerad i
Nederldnderna, medan kiranden i det nationella malet skulle behova vécka intrangstalan vid belgisk
domstol mot de tvd svarandena i det nationella malet etablerade i Belgien, enligt artikel 2 i
forordningen.*

25. Dessa tva domstolar skulle sedan, var for sig, prova de pastddda intrangen utifran respektive
nationella bestimmelser om de olika ”nationella delarna av det europeiska patent” som pastas ha
krinkts, med tillimpning av principen lex loci protectionis.> De skulle exempelvis ha att — bada pa
grundval av finldndsk rdtt — bedoma det intrang i den finldndska delen av det europeiska patentet
som svarandena i det nationella malet pastas ha gjort sig skyldiga till genom att saluféra en
intrdngsgorande produkt i Finland.

24 — Se, bland annat, European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), "Intellectual Property and the Reform of
Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship”, IPRax, 2007, nr 4, s. 284; generaladvokaten Trstenjaks forslag till avgorande
i malet Painer (ovan fotnot 19), punkterna 78—-85 samt i punkt 78 angiven réttspraxis; se vidare Muir Watt, H., "Article 6”, i Magnus, U. och
Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2:a uppl., Sellier, European Law Publishers, 2012, s. 313, nr 25a; Noorgard M., "A Spider without a
Web? Multiple Defendants in IP Litigation”, i Leible, S. och Ohly, A. (red.), a.a.s. 211; Gonzalez Beilfuss, C., "Is there any Web for the
Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland”, i Nuyts, A. (red), International Litigation in Intellectual Property and
Information Technology, Kluwer Law International, s. 79.

25 — Vissa forfattare har dock erként att denna rdttspraxis satt punkt for ératal av osdkerhet och bidragit till att hoja harmoniseringsnivan i
Europa; se, for ett sidant resonemang, Kur, A., "Are there any Common European Principles of Private International Law with regards to
Intellectual Property”, i Leible, S. och Ohly, A., a.a. sidorna 1 och 2.

26 — Sarskilt Hess, B. m.(l., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03),
Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg, september 2007, s. 104, nr 204, nedan kallad Heidelberg-rapporten.

27 — Kommissionen har sjilv i sin rapport av den 21 april 2009 papekat de svarigheter som foljer av denna rdttspraxis vid tillimpningen av
forordning nr 44/2001 (punkt 3.4). Gronboken om 6versyn av forordning nr 44/2001 behandlar dock fragan med stor omsorg och beaktar
for ovrigt punkterna 36-38 i domen i maélet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6). Det ska i alla héndelser konstateras att den inte
foreslagit nagon dndring av artikel 6 i forordning nr 44/2001 i sitt forslag till omarbetning av férordning nr 44/2001, dven om syftet med
omarbetningen forvisso endast var att atgdrda ett antal brister nédr det giller forordningens nuvarande funktion” i avvaktan pa att ett
enhetligt system inréttas for tvistlosning avseende europeiska patent och gemenskapspatent. Se darvid yttrande 1/09 av den 8 mars 2011
(yttrande fran domstolen enligt artikel 218.11 FEUF, REU 2011, s. I-1137), dér domstolen fann att det tilltinkta avtalet om inrdttande av ett
enhetligt system for patenttvister ("domstolen for europeiska patent och gemenskapspatent”) inte var forenligt med bestimmelserna i
EU-fordraget och EUF-fordraget.

28 — Heidelberg-rapporten, s. 338, nr 825 och féljande nummer.
29 — Heidelberg-rapporten, s. 340, nr 833.

30 — Mojligheten att vécka talan med stod av artikel 5.3 i férordning nr 44/2001 har inte diskuterats i detta mal och prévas dérfor inte i detta
forslag till avgorande.

31 — Se darvid punkterna 97 och 118 i generaladvokaten Legers forslag till avgorande i malet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6).
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26. Under de omstandigheterna skulle de ha att meddela domar som avser samma rattsliga situation —
intrdng i samma nationella del av ett patent som definierar patentets skyddsomfing pd samma sitt* —
och skulle da kunna meddela fullstindigt oférenliga domar.

27. Artikel 6.1 i forordning nr 44/2001 skulle med andra ord inte kunna tillimpas pa ett "knippe”
mal om intrangstalan mot bolag etablerade i olika medlemsstater betrédffande handlingar som utforts i
olika medlemsstater och som utgdr intrang i olika nationella delar av ett europeiskt patent som regleras
av olika landers nationella ritt.* Bestimmelsen skulle diremot, forutsatt att kravet pA samma situation
var uppfyllt, tillimpas pa ett knippe mal om intrangstalan mot olika bolag etablerade i olika
medlemsstater om de var for sig avser handlingar som utforts i en och samma medlemsstat och utgor
intrdng i samma nationella del av ett europeiskt patent vilken regleras av samma lands nationella ritt.*

28. De sirskilda behorighetsreglerna i férordning nr 44/2001 ska tolkas av den nationella domstolen
under iakttagande av rittssiakerhetsprincipen, vilket ar ett av syftena med forordningen, vilket innebér
att artikel 6.1 i forordning nr 44/2001 ska tolkas “"pa ett sadant sdtt att en normalt informerad
svarande rimligtvis kan forutse vid vilka domstolar, utéver domstolarna i hans hemviststat, som talan

kan vickas mot honom”.*

29. Under dessa omstindigheter foreslar jag att domstolen ska besvara den hénskjutande domstolens
forsta tolkningsfraga pa foljande sdtt. Artikel 6.1 i forordning nr 44/2001 ska tolkas sd, att den &r
tillamplig pa en tvist om intrang i ett europeiskt patent dér svarandena &r bolag etablerade i olika
medlemsstater ndr talan avser handlingar som utforts i samma medlemsstat och krédnker samma
nationella del av ett europeiskt patent vilken regleras av samma lands nationella rétt.

B — Sidoforfarandet

30. Den hénskjutande domstolen har stdllt sin andra serie fragor for att fi klarhet i huruvida den
omsténdigheten att ett patents giltighet har ifragasatts inom ramen for ett sidoforfarande om foérbud
mot gransoverskridande intrang, parallellt med en talan i sak om faststillelse av intrang, riacker for att
artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 ska vara tillimplig (och om sa dr fallet pa vilka formella eller
processuella villkor), vilket skulle medfora att den domstol dér talan har véckts for det forsta enligt
artikel 25 i forordningen ska forklara sig obehorig att prova talan i sak och for det andra ska préva sin
behorighet att handldgga sidoforfarandet med stod av artikel 31 i férordningen.

1. Tolkningen av artikel 22.4 i forordning nr 44/2001

31. Den forsta serien fragor rorande réackvidden av artikel 22.4 i férordning nr 44/2001 ska prévas mot
bakgrund av domskilen och domslutet i domen i det ovannimnda malet GAT.”

32 — Se Blumer, F. "Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic”, WIPO Forum on Private International Law and
Intellectual Property, Genéve, 30 och 31 januari 2001 (WIPO/PIL/01/3).

33 — I punkt 33 i domen i malet Roche Nederland m.fl. (ovan fotnot 6) fann domstolen att inget samband kunde anses foreligga "mellan kidromal
om intrang i ett och samma europeiska patent mot ett bolag med site i en annan konventionsstat pa grundval av handlingar som begatts i
denna stat”.

34 — Det ska erinras om att domstolen har slagit fast att artikel 6.1 i férordning nr 44/2001 skulle tillimpas trots att den réttsliga grunden for
talan i de mél som skulle sammanféras inte var densamma; se domen i malet Freeport (ovan fotnot 19), punkterna 31-47.

35 — Dom av den 13 juli 2006 i mal C-103/05, Reisch Montage (REG 2006, s. I-6827), punkt 24.

36 — Se domen i mélet Reisch Montage (ovan fotnot 35), punkt 25; se &ven, betriffande artikel 5.1 i Brysselkonventionen, dom av den
17 juni 1992 i mal C-26/91, Handte (REG 1992, s. [-3967; svensk specialutgdva, volym 12, s. I-137), punkt 18, av den 28 september 1999 i
mél C-440/97, GIE Groupe Concorde m.fl. (REG 1999, s. I-6307), punkt 24, och av den 19 februari 2002 i mal C-256/00, Besix (REG 2002,
s. 1-1699), punkt 24-26; angédende undantaget for oldmpligt forum (forum non conveniens), dom av den 1 mars 2005 i mal C-281/02, Owusu
(REG 2005, s. 1-1383), punkt 40; betraffande artikel 24 i Brysselkonventionen, dom av den 28 april 2005 i méal C-104/03, St. Paul Dairy
(REG 2005, s. 1-3481), punkt 19.

37 — Ovan fotnot 7, punkterna 13-31.
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32. I den domen slog domstolen fast att artikel 16.4 i Brysselkonventionen, mot bakgrund av
bestimmelsens syfte och position inom konventionens systematik,” skulle tolkas s&, att den exklusiva
behorighetsregel den innehaller giller alla tvister som ror registrering eller giltighet av patent, oavsett
om den fragan aktualiseras genom talan eller genom invdndning och oavsett i vilket skede av
forfarandet den aktualiseras.

33. Utan att aterkomma till syftet med att dessa bestimmelser inforts, vill jag lyfta fram tre
overvaganden, vilka hianger samman med grunden for och éndamalet med det system som upprittats
genom Brysselkonventionen och motiverar den losningen:” for det forsta att den exklusiva
behorigheten enligt artikel 16.4 i Brysselkonventionen dr tvingande, vidare att det dr nodvindigt att
sakerstélla behorighetsreglernas forutsebarhet och dérmed rattssédkerheten, genom att undvika att
antalet potentiella behorighetsgrunder flerdubblas® och, slutligen, att det dr nddvéindigt att inte oka
risken for motstridiga avgoranden, vilket var precis vad Brysselkonventionen syftade till att undvika.*

34. Forbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien och kommissionen é&r
6verens om — och har darvid upprepat vissa av de uppgifter som den hénskjutande domstolen anfort
— att de domstolar dir en sidotalan vicks, sasom i det nationella malet, inte provar malet i sak, vare
sig betriffande forekomsten av intrang (foremalet for talan i sak) eller betriffande patentets giltighet
(invdndning som anforts inom ramen for sidoforfarandet), utan tvirtom normalt begransar sig till att
prova huruvida villkoren for att besluta om den begérda interimistiska atgdrden ar uppfyllda. Den
eventuella provningen av ett patents giltighet dr en bedomning vid forsta paseendet och leder inte till
nagot slutligt avgorande. Det foreligger darmed ingen risk for oférenliga avgoranden.

35. Denna synpunkt maste dock diskuteras mot bakgrund av i synnerhet punkt 30 i domen i det
ovanndmnda malet GAT, dir domstolen mycket precist tog stdllning i fragan vilken betydelse
avgorandens verkningar har for tillampligheten av artikel 16.4 i Brysselkonventionen. Det hade hévdats
att eftersom verkningarna av ett avgorande dér ritten indirekt tar stdllning till ett patents giltighet i
tysk rdatt var begridnsade till parterna i malet (inter partes) var det ingen risk for oforenliga
avgoranden. Domstolen underkénde det argumentet i pa en gdng mycket allmédnna och mycket radikala
ordalag.

36. Domstolen betonade att verkningarna av ett sddant avgorande avgors av nationell ratt och att ett
avgorande dir ett patent forklaras vara ogiltigt i flera av konventionsstaterna har verkan mot envar
(erga omnes). Den anforde vidare att ”[f]6r att undvika risken for motstridiga avgoranden skulle det
saledes vara nodviandigt att begrdnsa behorigheten for domstolarna i andra stater dn den dér ett
patent meddelats att indirekt under forfarandet ta stdllning till huruvida det utldndska patentet &r
giltigt, pa sa sdtt att de endast dr behoriga om avgorandet enligt tillimplig nationell ratt bara far
verkningar i forhallande till parterna i maélet. En sadan begrinsning skulle emellertid leda till
snedvridningar och ddrmed undergrava likheten och enhetligheten hos de rittigheter och skyldigheter
som konventionsstaterna och berdrda personer har enligt konventionen”. Detta vore dock inte mojligt,
eftersom ”[e]n sddan begrinsning skulle ... leda till snedvridningar och ddrmed undergréiva likheten
och enhetligheten hos de rittigheter och skyldigheter som konventionsstaterna och berdrda personer

har enligt konventionen”.*

37. Ar den hinskjutande domstolen dirmed enligt domen i det ovannimnda malet GAT skyldig att
forklara sig obehorig under de omstandigheter som foreligger i det nationella malet? Jag anser att den
fragan maste ges ett mer nyanserat svar som tar hénsyn till de processuella realiteterna.

38 — Punkterna 20-24.

39 — For skilet till att dessa bestimmelser inforts vill jag hédnvisa till den utforliga behandlingen i doktrinen.

40 — Punkterna 26 och 27.

41 — Punkt 28.

42 — Punkt 29.

43 — Betriffande forordning nr 44/2001, se dom av den 28 april 2009 i mal C-420/07, Apostolides (REG 2009, s. I-3571), punkt 41.
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38. Det finns alltsa tre tinkbara fall: a) Patentets giltighet har ifragasatts savil i huvudforfarandet som i
sidoforfarandet. b) Den har endast ifragasatts i huvudforfarandet. ¢) Den har endast ifragasatts i
sidoforfarandet.

39. I fallen a och b é&r réttspraxis enligt domen i det ovanndmnda malet GAT tillamplig, och den
domstol dér talan har vickts ska saledes enligt artikel 25 i forordning nr 44/2001 forklara sig obehorig
att prova talan i sak och avgora huruvida den med stod av artikel 31 i forordningen ska besluta om den
begirda interimistiska atgarden.

40. I fall ¢ kan tva situationer uppkomma. Det kan vara sd, att svaranden inte har haft tillfille att ta
upp fragan om patentets giltighet i huvudforfarandet, exempelvis eftersom beslut om den
interimistiska atgarden fattades innan talan i sak hade vickts™ (situation ¢ 1). Det kan ocksd vara s3,
att svaranden har haft tillfille till detta men valt att inte utnyttja den mdjligheten (situation c 2). Sa
tycks vara fallet i det nationella malet, vilket det dock ankommer pa den nationella domstolen att
bedoma.

41. I situation c 1 ska den domstol dér talan vickts kunna prova begéiran om interimistiska atgarder
och i forekommande fall bifalla denna, dock under striangt iakttagande av rattspraxis enligt domen i
det ovanndmnda malet GAT. Det innebér att en sddan interimistisk atgdrd endast kan antas om en
talan i sak som har samband med denna ocksa vicks inom skilig tid vid den domstol dar det
interimistiska yrkandet framstéllts, en talan om faststillelse av intrang inom ramen for en begidran om
forbud mot intrang, inom ramen for vilken det kan garanteras att rdttspraxis enligt nimnda dom
iakttas, och saledes pé det absoluta villkoret att den inte har nagon slutlig verkan.

42. 1 situation c 2 ddremot kan en invindning om att patentet dr ogiltigt som anférs inom ramen for
sidoforfarandet i princip inte leda till att den domstol dér talan har véckts forklarar sig obehorig, enligt
artikel 25 i forordning nr 44/2001, att prova talan i sak. I det fallet kan det presumeras att
ogiltighetsinvindningen &r en forhalningstaktik, och det aligger da svaranden att visa att denne har
vackt en ogiltighetstalan vid behorig domstol. Den domstol dar talan om interimistiska atgérder vackts
kan saledes, forutsatt att den ar behorig att prova malet i sak, besluta om sadana atgérder i enlighet
med sin nationella ritt.

43. Jag foreslar foljaktligen att domstolen ska sla fast foljande. Artikel 22.4 i férordning nr 44/2001 ska
tolkas sa, att den exklusiva behorighetsregeln dari inte ér tillaimplig ndr frigan om ett patents giltighet
endast har tagits upp inom ramen for ett sidoférfarande och det beslut som kan fattas i detta
forfarande inte kommer att ha nagon slutlig verkan.

2. Tolkningen av artikel 31 i forordning nr 44/2001

44. Mitt forslag i denna del redovisar jag endast i andra hand, for det fall att domstolen skulle finna att
den hinskjutande domstolen antingen ar obehoérig att prova malet i sak, enligt artikel 22.4 i forordning
nr 44/2001, eller &r obehorig att prova malet i sin helhet i sak, enligt artikel 6.1 i férordningen.

45. Sdsom framgar av fast rittspraxis® dr en domstol som dr behérig att prova malet i sak i enlighet
med behorighetsreglerna i Brysselkonventionen, och numera enligt férordning nr 44/2001, dven
behorig att besluta om interimistiska atgdrder, déribland sékerhetsatgédrder, utan att denna behorighet
ar underkastad andra villkor. *°

44 — Aven om detta fall kan forefalla absurt, da det rér sig om ett sidoforfarande, som ju till sin natur ir sadant att det hinger samman med ett
parallellt huvudforfarande, dr det &ndd mojligt, siésom jag kommer att ha tillfille att understryka nedan.

45 — Domen i malet Van Uden (ovan fotnot 8), punkterna 22 och 48, och dom av den 27 april 1999 i mal C-99/96, Mietz (REG 1999, s. 1-2277),
punkt 41.

46 — Det ska noteras att dessa bestimmelser aterges i en ny bestimmelse i forslaget till omarbetning av férordning nr 44/2001, ndrmare bestamt i
artikel 35.
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46. Det framgar av domstolens praxis att artikel 31 i forordning nr 44/2001, och tidigare artikel 24 i
Brysselkonventionen, ér en autonom behorighetsgrund” som kompletterar behérighetsgrunderna i
artiklarna 2-24 i forordningen.”® Eftersom den bestimmelsen dr ett undantag fran
behorighetssystemet i férordningen, ska den dock tolkas restriktivt.” Domstolen har formulerat vissa
villkor for behorighet att besluta om interimistiska atgédrder, vilka har samband med karaktiren av de
rittigheter som ska skyddas och de begirda atgardernas syfte och féremal.”

47. De interimistiska atgdrderna ska for det forsta omfattas av tillimpningsomradet for forordning
nr 44/2001, vilket ar begransat till privatrdttens omrade. Med hdnsyn till méngfalden av interimistiska
atgirder i de olika medlemsstaterna, avgors fragan om de omfattas av forordningens
tillampningsomrade inte av vilken typ av atgirder det ar fraga om, utan av vilket slag av rattigheter de
dr avsedda att skydda.”’ Vad giller intréngstalan, som de allminna bestimmelserna i férordning
nr 44/2001 ar tillimplig pa, omfattas detta tveklost av forordningen,” och likasd begiran om
interimistiska atgdrder i form av forbud mot grénsoverskridande intrdng sasom i det nationella
malet.”

48. De atgirder som kan vidtas med stod av artikel 31 i forordning nr 44/2001 ska vidare vara av
interimistisk karaktdr, det vill sdga avse att uppratthalla en faktisk eller rattslig situation for att skydda
de rittigheter som begirs faststillda vid den domstol som prévar maélet i sak.” Det villkoret innebér
framfor allt att en interimistisk atgdrd som beslutas med stod av artikel 31 i férordning nr 44/2001
ska vara begransad i tiden.

49. Domstolen har i mycket allménna ordalag betonat att det av den domstol vid vilken ansékan om
en sadan atgird har ingetts fordras ”sdrskild omsorg och ingdende kunskap om de konkreta
forhallanden inom vars ram atgidrderna skall verka”. Det innebadr att det "maste det vara mojligt att
tidsbegrdansa forordnandet” och ”allmént gora forordnandet beroende av forutsdttningar som
sikerstéller att atgirden behaller sin interimistiska eller p& sikerhet inriktade karaktir”,* normalt tills

ett avgorande meddelas i sak.

50. Vidare har domstolen, i syfte att sakerstdlla att de atgdrder som vidtas med stod av artikel 31 i
férordning nr 44/2001 behaller sin interimistiska eller pa sakerhet inriktade karaktir, i domen i det
ovanndmnda maélet Van Uden® stillt upp ett ytterligare villkor, niamligen att det ska foreligga en
faktisk anknytning mellan foremalet for de begirda éatgérderna och den territoriella behorigheten hos
den medlemsstat dir den domstol vid vilken ansokan har ingetts ar beldgen,” vilket exakt &r
foremalet for den hianskjutande domstolens sista fraga.

47 — Domen i malet Van Uden (fotnot 8), punkt 42; se sérskilt Pertegds Sender, M., "Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading
for Patent Infringement Disputes?”, i Fentiman R. m.fl., L'espace judiciaire européen en matiéres civile et commerciale, Bruylant, 1999, s. 277;
Pertegas Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, s. 130, nr 3.138.

48 — Betriffande denna bestimmelse, se rapporten om konventionen om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pé privatrittens
omrade, undertecknad i Bryssel den 27 september 1968, som utarbetades av Paul Jenard (EGT C 59, 1979, s. 1), pa s. 42, samt den
forklarande rapporten om konventionen om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pa privatrittens omrade undertecknad i
Lugano den 30 oktober 2007, som utarbetades av Fausto Pocar (EGT C 319, 2009, s. 1), punkt 124.

49 — Se, betraffande artikel 24 i Brysselkonventionen, domen i malet St. Paul Dairy (ovan fotnot 36), punkt 11.

50 — Domarna i méilen Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 46, och Mietz (ovan fotnot 45), punkt 47.

51 — Dom av den 27 mars 1979 i mal 143/78, de Cavel (REG 1979, s. 1055), punkt 8, av den 26 mars 1992 i mal C-261/90, Reichert och Kockler
(REG 1992, s. 1-2149), punkt 32, och domarna i méalen Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 33, och Realchemie Nederland (ovan fotnot 15),

punkt 40.
52 — Dom av den 15 november 1983 i mal 288/82, Duijnstee (REG 1983, s. 3663), punkt 23.
53 — Domstolen har dock slagit fast att det ankommer pa den hénskjutande domstolen att kontrollera huruvida sa faktiskt &r fallet. Se domen i

malet St. Paul Dairy (ovan fotnot 36), punkt 10.

54 — Domarna i mélen Reichert och Kockler (ovan fotnot 51), punkt 34, Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 37, och St. Paul Dairy (ovan fotnot 36),
punkt 13.

55 — Dom av den 21 maj 1980 i mal 125/79, Denilauer (REG 1980, s. 1553; svensk specialutgava, volym 5, s. 197), punkterna 15 och 16, samt
domarna i malen Reichert och Kockler (ovan fotnot 51), punkt 33, och Van Uden (ovan fotnot 8), punkt 38.

56 — Punkt 40.

57 — Det ska papekas att fastin domstolen inte formellt och uttryckligen hénvisat till detta krav i sina senare domar, hdnvisade den till det i
domen i malet Mietz (ovan fotnot 45), punkt 42.
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51. Domstolen har hittills inte haft nagot direkt tillfille att precisera vad dessa tva villkor innebér pa
det immaterialrattsliga omradet.

52. Eftersom sidoyrkandet i det nationella malet framstilldes efter att en talan i sak hade vickts, och
villkoret om en begriansning av den beslutade atgidrdens tillimplighet i tiden saledes potentiellt kan
anses uppfyllt, kommer jag framst att prova villkoret om faktisk anknytning.

53. Detta villkor har kritiserats*® och blivit foremal for olika tolkningar.” Vissa har uppfattat detta krav
som en begrinsning av den extraterritoriella rédckvidden av de beslutade interimistiska atgérderna.
Enligt andra innebér villkoret att atgdrden dtminstone delvis har verkan i den medlemsstat dir talan
vicktes. Villkoret begransar saledes inte alls atgdrdens geografiska tillimpningsomrade, utan den kan
tvartom ha verkan i andra medlemsstater dn den dér talan vécktes, det vill sdga ha extraterritoriell
riackvidd.® Det dr snarare fraga om ett visst minimikrav vad giller territoriell precisering av den
begirda atgdarden. Huruvida det foreligger en faktisk anknytning ska saledes provas frimst mot
bakgrund av verkstillighetsformerna i den medlemsstat dir talan vickts.®

54. Min uppfattning dr att om en domstol i en medlemsstat inte ér behorig att prova tvisten i sak, kan
den endast forklara sig behorig att besluta om en interimistisk atgdrd i enlighet med artikel 31 i
forordning nr 44/2001 i den man denna atgdrd skulle fa verkan i den medlemsstaten och vara
verkstdllbar dédr. Det dr den domstolen som har att bedoma huruvida det foreligger en faktisk
anknytning och ocksa &r bast lampad att gora detta.

55. Jag foreslar foljaktligen att domstolen ska sla fast foljande. Artikel 31 i férordning nr 44/2001 ska
tolkas sa, att en nationell domstol inte kan besluta om en interimistisk atgdrd som saknar verkan
inom dess territorium. Det ankommer pa den domstolen att bedoma huruvida sa ar fallet.

V - Forslag till avgorande

56. Mot denna bakgrund foreslar jag att domstolen besvarar tolkningsfragorna fran Rechtbank
s’-Gravenhage pa foljande sitt:

1) I forsta hand:

a) Artikel 6.1 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols
behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatrattens omrade ska
tolkas sa, att den dr tillimplig pa en tvist om intrdng i ett europeiskt patent dédr svarandena

58 — Bland annat av kommissionen (som upprepat vad som anforts i doktrinen) i sin rapport om tillimpningen av férordning nr 44/2001 och i
sin gronbok om oOversyn av forordning nr 44/2001 (bada ovan fotnot 4). I sin resolution av den 7 september 2010 (ovan fotnot 4)
“uppmanar [Europaparlamentet] med kraft till att det tas med ett skél fo6r att man ska kunna 6vervinna de svarigheter som uppstatt som ett
resultat av [detta krav]”. For en 6versikt, se Dickinson, A., "Provisional Measures in the 'Brussels I' Review: Disturbing the Status Quo?”,
Journal of Private International Law, 2010, volym 6, nr 3, s. 519.

59 — Se, bland annat, Pertegds Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights (ovan fotnot 47), punkt 3.158; Janssens, M.-C.,
“International Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law”, i Dirix, E., och
Leleu, Y.-H., The Belgian report at the XVIIIth Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law, Bruylant, 2011,
s. 611, pa s. 640, nr 46.

60 — Domstolen erinrade for 6vrigt om detta i sin dom av den 15 juli 2010 i méal C-256/09, Purrucker (REU 2010, s. I-7349), punkt 85, och
hénvisade dérvid till den forklarande rapporten om konventionen om domstols behérighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar i
aktenskapsmal, utarbetad pa grundval av artikel K 3 i fordraget om Europeiska unionen av Alegria Borras (EGT C 221, 1998, s. 27),
punkt 59. Se dven domen i mélet Denilauer (ovan fotnot 55), punkt 17.

61 — Enligt forslaget till omarbetning av forordning nr 44/2001 (ovan fotnot 3), punkt 3.1.5, skil 25, ska den fria rorligheten for interimistiska
atgdrder, som beslutats av en domstol som &r behorig att prova malet i sak, sdkerstillas, medan verkningarna av interimistiska atgarder som
beslutats av en domstol som inte &r behorig att prova malet i sak ska vara begransade till den berérda medlemsstatens territorium. Se dven
artikel 99 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3) och artikel 107 i radets foérordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).
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ar bolag etablerade i olika medlemsstater ndr talan avser handlingar som utforts i samma
medlemsstat och kridnker samma nationella del av ett europeiskt patent vilken regleras av
samma lands nationella rétt.

b) Artikel 22.4 i forordning nr 44/2001 ska tolkas s3, att den exklusiva behorighetsregeln dari
inte ar tillaimplig ndr fragan om ett patents giltighet endast har tagits upp inom ramen for
ett sidoforfarande och det beslut som kan fattas i detta forfarande inte kommer att ha nagon
slutlig verkan.

I andra hand:
Artikel 31 i forordning nr 44/2001 ska tolkas s4, att en nationell domstol inte kan besluta om en

interimistisk atgdrd som saknar verkan inom dess territorium. Det ankommer pa den domstolen
att bedoma huruvida sa &r fallet.
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