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«Coopération judiciaire en matiere civile — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des
décisions — Reglement (CE) n° 44/2001 — Action en contrefacon d’'un brevet européen —
Compétences spéciales et exclusives — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Article 22,
point 4 — Mise en cause de la validité du brevet — Article 31 — Mesures provisoires
ou conservatoires»

1. Saisi d’actions en constatation de contrefacon d’'un brevet européen dirigées contre des sociétés
établies dans des Etats membres différents, suivies d’'une demande de mesure provisoire portant
interdiction de contrefacon transfrontaliere, le Rechtbank’s-Gravenhage (Pays-Bas) pose a la Cour
plusieurs questions préjudicielles concernant I'application du réglement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du
22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 'exécution des décisions
en matiére civile et commerciale®, aux litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

2. Les questions trés précises de la juridiction de renvoi® concentrent quelques uns des principaux
problémes* que souléve I'application de ce réglement aux litiges transfrontaliers concernant les brevets
européens”’ et fournissent ainsi a la Cour l'occasion d’apporter des précisions sur ses arréts les plus
importants en la matiére concernant les articles 6, point 1° 22, point 47, et 31° du réglement
n° 44/2001.

1 — Langue originale: le frangcais.

2 — JO 2001, L 12, p. 1.

3 — Ces questions ont, en outre, été posées trés peu de temps aprés la publication par la Commission européenne d’une proposition de réglement
du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et I'exécution des décisions en matiere civile et
commerciale (Refonte), du 14 décembre 2010 [COM(2010) 748 final, ci-aprées la «proposition de refonte du réglement n® 44/2001»]. Pour un
examen de ladite proposition, voir Heinze, C., «Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the
Reform of the Brussels I Regulation», Rabels Zeitschrift fiir ausldndisches und internationales Privatrecht, 2011, vol. 75, p. 581.

4 — Problemes évoqués par la Commission dans son rapport au Parlement européen, au Conseil et Comité économique et social européen sur
l'application du reglement n° 44/2001, du 21 avril 2009 [COM(2009) 174 final, point 3.4]. Voir, également, livre vert sur la révision du
réglement n° 44/2001, du 21 avril 2009 [COM(2009) 175 final, points 4 et 6], et résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur
la mise en ceuvre et la révision du réglement n® 44/2001 (JO 2011, C 308 E, p. 36, point 22).

5 — Voir, notamment, Fernandez Arroyo, D., Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales, RCADI,
2006, tome 323, en particulier p. 95, points 80 et suiv; Leible, S., et Ohly, A. (éd.), Intellectual Property and Private International Law, Mohr
Siebeck, 2009; Schauwecker, M., Extraterritoriale Patentverletzungsjuridiktion — Die internationale Zustindigkeit der Gerichte aufSerhalb des
Patenterteilungsstaates fiir Verletzungsverfahren, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C., et Treppoz, E., Droit international privé et
propriété intellectuelle — Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies, Lamy, Axe Droit, 2010; Winkler, M., Die internationale
Zustandigkeit fiir Patentverletzungsstreitigkeiten, Peter Lang, 2011.

6 — Arrét du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a. (C-539/03, Rec. p. I-6535).

— Arrét du 13 juillet 2006, GAT (C-4/03, Rec. p. I-6509).

8 — Arrét du 17 novembre 1998, Van Uden (C-391/95, Rec. p. I-7091).
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SOLVAY

I — Le cadre juridique

3. En vertu de larticle 3 du réglement n’ 44/2001, et par dérogation au principe établi par l'article 2 dudit
réglement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent étre attraites devant les
tribunaux d'un autre Etat membre qu’en vertu des régles énoncées aux articles 5 a 24 du méme reglement.

4. L’article 6 du reglement n° 44/2001 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat
membre peut étre attraite, dans un autre Etat membre:

«[...]

1) 'l y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de I'un d’eux, a condition que les
demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit quil y a intérét a les instruire et a les
juger en méme temps afin d’éviter des solutions qui pourraient étre inconciliables si les causes
étaient jugées séparément;

[...]»
5. L’article 22 du reglement n° 44/2001 dispose:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

[...]

4)  en matiére d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modeéles, et autres droits
analogues donnant lieu a dépot ou a un enregistrement, les juridictions de I'Etat membre sur le
territoire duquel le dépot ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir
été effectué aux termes d’'un instrument communautaire ou d’'une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence de I'Office européen des brevets selon la convention sur la
délivrance des brevets européens, signée a Munich le 5 octobre 1973 [(ci-apres la ‘convention de
Munich’)], les juridictions de chaque Etat membre sont seules compétentes, sans considération
de domicile, en matiére d’inscription ou de validité d’'un brevet européen délivré pour cet Etat;

[...]»
6. Enfin, l'article 31 du reglement n° 44/2001 dispose:

«Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent étre
demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, méme si, en vertu du présent reglement, une
juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaitre du fond.»

II - Les faits a l'origine du litige au principal

7. Solvay SA, société établie en Belgique et titulaire du brevet européen EP 0 858 440 en vigueur dans
plusieurs Etats membres®, a introduit le 6 mars 2009 devant le Rechtbank’s-Gravenhage aux Pays-Bas
une action en contrefacon’® de plusieurs parties nationales dudit brevet contre, notamment, trois
sociétés originaires de deux Etats membres différents, Honeywell Fluorine Products Europe BV,
établie aux Pays-Bas, ainsi que Honeywell Belgium NV et Honeywell Europe NV, établies en
Belgique ", pour avoir commercialisé un produit fabriqué par Honeywell International Inc. (HFC-245),
identique a celui couvert par ledit brevet.

9 — En l'occurrence au Danemark, en Irlande, en Gréce, au Luxembourg, en Autriche, au Portugal, en Finlande et en Suéde. Il convient d’ajouter
également au Liechtenstein et en Suisse.

10 — Ci-apres '«action principale».

11 — Ci-apres, ensemble, les «défenderesses au principal».
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8. Dans le cadre de cette procédure, Solvay SA a introduit le 9 décembre 2009 une demande incidente
a lencontre des défenderesses au principal, sollicitant l'octroi d'une mesure provisoire portant
interdiction de contrefagon transfrontaliére pour toute la durée du litige au principal .

9. Les défenderesses au principal ayant soulevé, dans le cadre de la procédure incidente, la nullité des
parties nationales du brevet en cause, sans toutefois avoir ni introduit ni méme annoncé vouloir
introduire d’actions en nullité, et contesté la compétence de la juridiction néerlandaise saisie pour
connaitre tant de l'action principale que de la procédure incidente, le Rechtbank’s-Gravenhage a
décidé de surseoir a statuer et de poser a la Cour une question préjudicielle concernant
linterprétation de l'article 6, point 1, du réglement n°® 44/2001 et plusieurs questions préjudicielles
concernant les articles 22, point 4, et 31 du réglement n° 44/2001.

III — Les questions préjudicielles
10. Les questions préjudicielles posées par le Rechtbank’s-Gravenhage se lisent comme suit:
«1) En ce qui concerne l'article 6, point 1, du réglement n° 44/2001:

Dans une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés originaires de différents FEtats
membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une
juridiction d'un de ces Etats membres, de contrefacon a la méme partie nationale d’'un brevet
européen, tel qu’en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d’actes réservés concernant le
méme produit, est-il possible d’aboutir a des ‘solutions inconciliables’ si les causes sont jugées
séparément, au sens de l'article 6, point 1, [dudit] réglement?

2)  En ce qui concerne l'article 22, point 4, du reglement n°® 44/2001:

a) L’article 22, point 4, [de ce] reglement est-il applicable a une procédure visant a obtenir une
mesure provisoire fondée sur un brevet étranger (telle qu'une interdiction ‘provisoire’ de
contrefacon transfrontaliere) lorsque la partie défenderesse fait valoir, a titre de défense, la
nullité du brevet invoqué, compte tenu du fait que le juge dans un tel cas ne rend pas de
décision définitive quant a la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge
compétent en vertu de l'article 22, point 4, [dudit] réglement statuerait a cet égard, et que
la mesure provisoire demandée, sous la forme dune interdiction de contrefagon, sera
refusée si le juge estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet
invoqué soit annulé par le juge compétent?

b) Aux fins de l'applicabilité de l'article 22, point 4, du réglement [n° 44/2001] dans le cadre
d’'une procédure telle que celle visée a la question précédente, le moyen de défense portant
sur la nullité est-il assorti de conditions de forme en ce sens que cet article ne serait
d’application que lorsqu’une action en nullité a déja été introduite devant le juge compétent
en vertu de l'article 22, point 4, [de ce] réglement ou le sera dans un délai — a fixer par le
juge — ou, a tout le moins, qu'une citation a été ou sera signifiée au titulaire du brevet, ou
suffit-il de soulever un moyen de défense portant sur la nullité et, le cas échéant, y a-t-il des
conditions quant au contenu du moyen de défense invoqué en ce sens qu’il doit étre
suffisamment étayé et/ou que le fait d'invoquer ce moyen ne doit pas étre considéré comme
un abus de procédure?

c) Sl est répondu par l'affirmative a la [premiére] question, le juge reste-t-il compétent en ce
qui concerne l'action en contrefacon aprés qu'un moyen de défense portant sur la nullité a
été soulevé dans une procédure telle que celle visée dans la premiere question, avec pour

12 — Ci-apres la «procédure incidente».
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conséquence que (si la partie requérante le souhaite) la procédure en contrefacon doit étre
suspendue jusqu'a ce que le juge compétent en vertu de l'article 22, point 4, du reglement
[n° 44/2001] se prononce sur la validité de la partie nationale du brevet invoquée, ou que la
demande doit étre rejetée, car il est impossible de se prononcer sur un moyen de défense
essentiel pour la décision, ou le juge perd-il sa compétence pour statuer sur l'action en
contrefagcon aprés qu'un moyen de défense portant sur la nullité a été soulevé?

d) Sl est répondu par l'affirmative a la [premiére] question, le juge national peut-il fonder sur
larticle 31 du réglement [n° 44/2001] sa compétence pour statuer sur une action visant a
obtenir une mesure provisoire fondée sur un brevet étranger (telle qu'une interdiction de
contrefacon transfrontaliére) et a I'encontre de laquelle un moyen de défense portant sur la
nullité du brevet invoqué est soulevé, ou (dans I'hypothése ou l'on considérerait que
I'applicabilité de l'article 22, point 4, [dudit] réglement n’affecte pas la compétence du
Rechtbank de statuer sur la question de la contrefacon) sa compétence de statuer sur un
moyen de défense portant sur la nullité du brevet étranger invoqué?

e) Sl est répondu par laffirmative a la quatrieme question, quels sont les faits ou les
circonstances qui sont nécessaires afin de pouvoir conclure a lexistence du lien de
rattachement réel, visé au point 40 de 'arrét Van Uden, [précité,] entre 'objet des mesures
sollicitées et la compétence territoriale de I'Etat contractant du juge saisi?»

11. Les parties demanderesse et défenderesses au principal, la République fédérale d’Allemagne, la
République hellénique, le Royaume d’Espagne ainsi que la Commission ont soumis des observations
écrites. Les représentants de Solvay SA, de Honeywell Fluorine Products Europe BV et les agents du
Royaume d’Espagne ainsi que de la Commission ont été entendus au cours de l'audience qui s’est
tenue le 30 novembre 2011.

IV — Analyse

12. A titre liminaire, il importe de rappeler que, dans la mesure ou le réglement n° 44/2001 remplace
désormais, dans les relations entre les Etats membres’, la convention du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matiere commerciale',
linterprétation fournie par la Cour en ce qui concerne cette convention vaut également pour ledit
réglement, lorsque les dispositions de celui-ci et celles de la convention de Bruxelles peuvent étre
qualifiées d’équivalentes®. En outre, il ressort du dix-neuviéme considérant du réglement n° 44/2001
que la continuité dans linterprétation entre la convention de Bruxelles et ledit réglement doit étre
assurée.

13 — Pour le Royaume de Danemark, voir accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la
reconnaissance et 'exécution des décisions en matiére civile et commerciale, signé a Bruxelles le 19 octobre 2005 (JO L 299, p. 62).

14 — JO 1972, L 299, p. 32, ci-apres «la convention de Bruxelles».

15 — Voir, notamment, arréts du 10 septembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C-292/08, Rec. p. [-8421, point 27), et du
18 octobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, Rec. p. I-9773, point 38).
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A — Sur I’action principale et I’interprétation de I’article 6, point 1, du réglement n° 44/2001

13. Par sa premiere question, la juridiction de renvoi demande, en substance, a la Cour si elle peut se
déclarer compétente sur le fondement de l'article 6, point 1, du réglement n°® 44/2001. Elle souhaite,
plus précisément, étre éclairée sur la question de savoir si, eu égard au fait qu’elle est saisie d’actions
visant une entreprise établie aux Pays-Bas et deux entreprises établies en Belgique, elle se trouve
devant un risque de solutions inconciliables qui justifierait sa compétence sur le fondement de cette
disposition.

14. En effet, l'article 6, point 1, du reglement n°® 44/2001 prévoit la possibilité pour un demandeur
d’attraire plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de 'un d’eux, a condition que les
demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérét a les instruire et a les juger
en méme temps afin d’éviter des solutions qui pourraient étre inconciliables si les causes étaient
jugées séparément .

15. L’exigence de ce lien de connexité entre les demandes avait été établie par la Cour dans le cadre de
l'interprétation de l'article 6, point 1, de la convention de Bruxelles', avant d’étre consacré par la
rédaction de l'article 6, point 1, du réglement n° 44/2001 ", afin d’éviter que I'exception au principe de
la compétence des juridictions de I'Etat membre du domicile du défendeur ne puisse remettre en cause
'existence méme de ce principe.

16. La Cour a également précisé que, pour que des décisions puissent étre considérées comme
contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige. Il faut en outre
que cette divergence s'inscrive dans le cadre d’'une méme situation de fait et de droit®.

17. Clest, par ailleurs, a la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier, au regard de tous les
éléments du dossier, I'existence d'un lien de connexité entre les différentes demandes portées devant
elle, c’est-a-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ™.

18. Dans son arrét Roche Nederland e.a., précité, la Cour a toutefois jugé que des actions paralléles en
contrefacon dans différents Etats membres, qui doivent conformément a l'article 64, paragraphe 3, de
la convention de Munich étre examinées au regard de chacune des réglementations nationales en
vigueur®, ne s'inscrivent pas dans la méme situation de droit*, de sorte que d’éventuelles décisions
divergentes ne sauraient étre qualifiées de contradictoires .

19. Autrement dit, il semblerait que, en principe, les conditions d’application de l'article 6, point 1, du
réglement n° 44/2001 ne puissent étre réunies lorsque les actions en contrefacon se fondent sur un
brevet européen.

16 — Arréts du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, point 12); du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C-51/97, Rec.
p. [-6511, point 48), ainsi que Roche Nederland e.a., précité (point 20).

17 — Arrét Kalfelis, précité (point 12).
18 — Comme la Cour l'a rappelé dans son arrét Roche Nederland e.a., précité (point 21).

19 — Arréts Roche Nederland e.a., précité (point 26); du 11 octobre 2007, Freeport (C-98/06, Rec. p. I-8319, point 40), ainsi que du 1* décembre
2011, Painer (C-145/10, Rec. p. I-12533, point 79).

20 — Arréts précités Freeport (point 41) et Painer (point 83).
21 — Point 30.

22 — Point 31.

23 — Points 32 et 35.
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20. La jurisprudence Roche Nederland e.a. de la Cour a, de ce point de vue, été fortement critiquée ™,
en ce quelle réduirait considérablement le champ d’application de l'article 6, point 1, du réglement
n° 44/2001% dans le domaine de la propriété industrielle. Il est trés largement considéré® qu'elle
affaiblit la protection des titulaires de brevets européens® tout en étant incompatible avec l'article 69
de la convention de Munich®.

21. Faut-il, dés lors, considérer que le probleme soulevé par la présente affaire revient, en définitive, a
décider soit du maintien, soit du renversement de la jurisprudence Roche Nederland e.a.?

22. Je ne le pense pas. Il me semble que, ainsi que l'ont fait valoir tant la République fédérale
d’Allemagne que le Royaume d’Espagne et la Commission, une approche plus nuancée, circonscrivant
soigneusement la portée de la jurisprudence Roche Nederland e.a., est possible.

23. En effet, la situation de droit en cause dans l'affaire au principal se distingue de celle en cause dans
I'affaire ayant donné lieu a I'arrét Roche Nederland e.a., précité, dans la mesure ou les défenderesses au
principal établies aux Pays-Bas et en Belgique sont accusées, séparément, de commercialiser les mémes
produits contrefaits dans les mémes Etats membres et donc de porter atteinte aux mémes «parties
nationales du brevet européen» telles qu'en vigueur dans ces derniers Etats membres.

24. Pour apprécier la pertinence de ces arguments, il peut étre opportun d’évaluer la situation qui se
présenterait si l'article 6, point 1, du reglement n° 44/2001 devait étre déclaré inapplicable. La
juridiction de renvoi, néerlandaise, serait compétente pour ce qui concerne l'action dirigée contre la
défenderesse au principal établie au Pays-Bas et une juridiction belge devrait étre saisie par la
requérante au principal d’'une action en contrefacon contre les deux défenderesses au principal
établies en Belgique, en application de l'article 2 dudit réglement ™.

25. Les deux juridictions devraient examiner, chacune de leur coté, les contrefacons dénoncées au
regard des différents droits nationaux régissant les différentes «parties nationales du brevet européen»
dont la violation est alléguée, par application du principe lex loci protectionis®. Elles seraient, par

2

exemple, appelées a apprécier suivant le méme droit finlandais l'atteinte portée par les trois
défenderesses au principal a la partie finlandaise du brevet européen du fait de la commercialisation
d’un produit contrefait identique sur le territoire finlandais.

24 — Voir, notamment, 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, n° 4, p. 284; points 78 a 85 ainsi que jurisprudence citée au
point 78 des conclusions de 'avocat général Trstenjak dans l'affaire ayant donné lieu a l'arrét Painer, précité; voir en outre, Muir Watt, H.,
«Article 6», dans Magnus, U., et Mankowski, P, Brussels I Regulation, 2° éd., Sellier, European Law Publishers, 2012, p. 313, n° 25a;
Noorgéard M., «A, Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation», dans Leible, S. et Ohly, A. (éd.), précité, p. 211; Gonzalez
Beilfuss, C., «Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland», dans Nuyts, A. (éd.), International
Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Kluwer Law International, p. 79.

25 — Certains auteurs-critiques ont toutefois pu reconnaitre que cette jurisprudence avait mis fin a des années d’insécurité et contribué a élever le
niveau d’harmonisation en Europe. Voir, en ce sens, Kur, A., «Are there any Common European Principles of Private International Law with
regard to Intellectual Property», dans Leible, S. et Ohly, A. op. cit., p. 1 et 2.

26 — En particulier, Hess, B, e.a., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03),
Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg, septembre 2007, n° 204, p. 104 (ci-aprés «Heidelberg Report»).

27 — La Commission elle-méme a pointé les difficultés découlant de cette jurisprudence dans son rapport du 21 avril 2009 sur l'application du
réglement n° 44/2001 (point 3.4). Le livre vert sur la révision du réglement n° 44/2001 aborde toutefois la question avec une grande
prudence, en considération d’ailleurs des points 36 a 38 de l'arrét Roche Nederland e.a., précité. En tout état de cause, force est de constater
qu'elle n’a pas proposé de modification de l'article 6 du reglement n° 44/2001 dans sa proposition de refonte du réglement n® 44/2001,
méme si son objectif n'était que «d’épingler certaines lacunes du systéme actuel» et d’y remédier dans l'attente de la création du systeme
unifié de reglement des litiges en matiére de brevets européens et communautaires. Voir, a cet égard, avis 1/09, du 8 mars 2011, Avis rendu
en vertu de larticle 218, paragraphe 11, TFUE (Rec. p. I-1137), dans lequel la Cour a jugé que 'accord envisagé créant un systéme unifié de
reglement des litiges en matiere de brevets «Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire» n’était pas compatible avec les
dispositions du traité UE et du traité FUE.

28 — Heidelberg Report, p. 338, n° 825 et suiv.

29 — Heidelberg Report, p. 340, n° 833.

30 — L'opportunité d’introduire des actions sur le fondement de larticle 5, point 3, du réglement n° 44/2001 n’a pas été discutée dans cette affaire
et n'est, par conséquent, pas examinée dans le cadre des présentes conclusions.

31 — Voir, sur ce point, points 97 et 118 des conclusions de I'avocat général Léger dans l'affaire ayant donné lieu a I'arrét Roche Nederland e.a.,
précité.
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26. Il est exact qu’elles seraient, dans ces conditions, appelées a prononcer des décisions s’'inscrivant
dans une méme situation de droit — l'atteinte a la méme fraction nationale d’'un brevet définissant
dans les mémes termes l'étendue de la protection dudit brevet® — mais pourraient rendre des
décisions diamétralement opposées.

27. Autrement dit, l'article 6, point 1, du réglement n° 44/2001 ne trouverait pas a s’appliquer a un
faisceau d’actions en contrefacon visant des sociétés différentes établies dans des Etats membres
différents dés lors qu’elles visent des actes réalisés dans des Etats membres différents et portant atteinte
a différentes parties nationales d’un brevet européen régies par des droits différents®. En revanche, il
pourrait trouver a s’appliquer, pour autant que la condition tenant a l'identité de la situation de fait soit
remplie, 4 un faisceau d’actions en contrefacon visant des sociétés différentes établies dans des Etats
membres différents, pour autant qu’elles visent séparément des actes réalisés dans un méme FEtat
membre et portant atteinte & la méme partie nationale d'un brevet européen régie par le méme droit*.

28. Il importe toutefois de rappeler que les regles de compétence spéciale du reglement n°® 44/2001
doivent étre interprétées par la juridiction nationale® dans le respect du principe de sécurité
juridique, qui constitue I'un des objectifs dudit reglement, ce qui implique que l'article 6, point 1, du
réglement n° 44/2001 soit interprété «de facon a permettre a un défendeur normalement averti de
prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de I'Etat de son domicile, il pourrait

étre attrait» >°,

29. Dans ces circonstances, je propose a la Cour de répondre a la premiére question préjudicielle posée
par la juridiction de renvoi en disant pour droit que larticle 6, point 1, du reglement n° 44/2001 doit
étre interprété en ce sens qu’il s’applique dans le cadre d’un litige en contrefacon de brevet européen
mettant en cause plusieurs sociétés établies dans des Ftats membres différents, lorsque les actions
visent séparément des actes réalisés dans le méme Ftat membre et portant atteinte a la méme partie
nationale d’'un brevet européen régie par le méme droit.

B — Sur la procédure incidente

30. Par sa seconde série de questions, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si la
circonstance que la validité d'un brevet a été mise en cause dans le cadre d’'une procédure incidente,
portant interdiction transfrontaliere de contrefacon, parallele a une action principale en constatation de
contrefacon, suffit, et dans l'affirmative a quelles conditions formelles ou procédurales, pour déclencher
I'application de l'article 22, point 4, du reglement n°® 44/2001, de sorte que, d’'une part, la juridiction
saisie doive se déclarer incompétente pour connaitre de l'action principale, sur le fondement de

By

I'article 25 du reglement n° 44/2001 et, d’autre part et par voie de conséquence, soit conduite a
examiner sa compétence pour connaitre de la procédure incidente sur le fondement de I'article 31 du
réglement n° 44/2001.

32 — En ce sens, voir Blumer, F., Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic, colloque de 'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit international privé et la propriété intellectuelle, Genéve, 30 et 31 janvier 2001
(WIPO/PIL/01/3).

33 — Au point 33 de son arrét Roche Nederland e.a., précité, la Cour a en effet considéré qu'un lien de connexité ne pouvait étre établi «entre des
actions en contrefacon d’'un méme brevet européen dont chacune serait dirigée contre une société établie dans un Etat contractant différent
pour des faits qu'elle aurait commis sur le territoire de cet Etat».

34 — La Cour a, il faut le rappeler, jugé que l'article 6, point 1, du réglement n° 44/2001 trouvait a s’appliquer en dépit de I'absence d’identité du
fondement juridique des actions a concentrer. Voir arrét Freeport, précité (points 31 a 47).

35 — Arrét du 13 juillet 2006, Reisch Montage (C-103/05, Rec. p. [-6827, point 24).

36 — Voir arrét Reisch Montage, précité (point 25); voir également, en ce qui concerne l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, arréts du
17 juin 1992, Handte (C-26/91, Rec. p. 1-3967, point 18); du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C-440/97, Rec. p. 1-6307,
point 24), ainsi que du 19 février 2002, Besix (C-256/00, Rec. p. I-1699, points 24 a 26); en ce qui concerne 'exception de forum non
conveniens, arrét du 1 mars 2005, Owusu (C-281/02, Rec. p. 1-1383, point 40); en ce qui concerne larticle 24 de la convention de
Bruxelles, arrét du 28 avril 2005, St. Paul Dairy (C-104/03, Rec. p. 1-3481, point 19).
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1. Sur l'interprétation de l'article 22, point 4, du réglement n° 44/2001

31. Clest a la lumiére des motifs et du dispositif de 'arrét GAT* qu’il convient d’examiner la premiére
série de questions concernant la portée des dispositions de larticle 22, point 4, du reéglement
n°® 44/2001.

32. Dans cet arrét, la Cour a dit pour droit que l'article 16, point 4, de la convention de Bruxelles
devait étre interprété, eu égard a sa finalité et a la place de cette disposition dans le systeme de ladite
convention®, en ce sens que la régle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges
portant sur l'inscription ou la validité d’'un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou
d’exception et quel que soit le stade de la procédure au cours duquel il est soulevé.

33. Sans revenir sur la raison d’étre de ces dispositions, il peut étre souligné que trois séries de
considérations, en rapport avec le fondement et la finalité du systeme établi par la convention de
Bruxelles, justifiaient cette solution®: tout d’abord, le caractére contraignant de la compétence
exclusive établie par l'article 16, point 4, de la convention de Bruxelles®; ensuite la nécessité de
garantir la prévisibilité des regles de compétences, et donc la sécurité juridique, en évitant la
multiplication des titres de compétence*, et, enfin, la nécessité d’éviter la multiplication du risque de
contrariétés de décisions que la convention de Bruxelles visait précisément a éviter **.

34. La République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne ainsi que la
Commission, reprenant a cet égard certains des éléments avancés par la juridiction de renvoi,
s’accordent pour considérer, en substance, que les juridictions saisies comme dans laffaire au
principal d'une demande incidente ne statuent pas sur le fond, ni sur l'existence de la contrefacon
(objet de l'action principale) ni sur la validité du brevet (moyen de défense soulevé dans le cadre de la
procédure incidente), pour au contraire se borner, normalement, a examiner la réunion des conditions
d’octroi de la mesure provisoire sollicitée. L'examen éventuel de la validité d'un brevet étant opéré
prima facie et ne conduisant a aucune décision définitive, il n’existerait donc aucun risque de
contrariétés de décisions.

35. Ce point de vue doit toutefois étre discuté a la lumiéere, en particulier, du point 30 de l'arrét GAT,
précité, dans lequel la Cour a, trés précisément, pris position sur la question de l'incidence des effets
des décisions sur l'applicabilité de l'article 16, point 4, de la convention de Bruxelles. Il était argué
que, des lors que les effets d’'une décision statuant a titre incident sur la validité d'un brevet se
limitaient, en droit allemand, aux parties a l'instance (effet inter partes), il ne pouvait exister de risque
de contrariétés de décisions. La Cour a rejeté 'argument en termes a la fois trés généraux et tres
radicaux.

36. Soulignant que les effets attachés a une telle décision sont déterminés par le droit national et que,
dans plusieurs Etats contractants, la décision annulant un brevet a un effet erga omnes, elle a considéré
que, «pour éviter le risque de décisions contradictoires, il serait donc nécessaire de restreindre la
compétence des juridictions d'un Etat autre que celui de délivrance pour statuer a titre incident sur la
validité d'un brevet étranger aux seuls cas ol le droit national applicable n’attache a la décision a

37 — Précité (points 13 a 31).
38 — Points 20 a 24.

39 — Sur la raison d’étre de ces dispositions, il sera renvoyé aux abondants travaux de la doctrine.
40 — Points 26 et 27.

41 — Point 28.

42 — Point 29.
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rendre qu'un effet limité aux parties a l'instance». Elle a jugé que ce n’était pas possible, car «une telle
restriction conduirait [...] a des distorsions, mettant ainsi en cause I'égalité et I'uniformité des droits et
des obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et pour les personnes
intéressées» *°.

37. Doit-il des lors étre considéré que l'arrét GAT, précité, impose a la juridiction de renvoi de
décliner sa compétence dans les circonstances de I'affaire au principal? Une réponse plus nuancée, qui
tienne compte de la réalité procédurale, s'impose selon moi.

38. 1l doit étre souligné, en effet, que trois cas de figure sont susceptibles de se présenter seulement,
suivant que la validité du brevet ait été mise en cause tant dans le cadre de l'action principale que
dans le cadre de la procédure incidente [hypothése a)], ou qu’elle l'ait été seulement dans le cadre de
I'action principale [hypothése b)] ou seulement dans le cadre de la procédure incidente [hypothese c)].

39. Dans les hypotheses a) et b), la jurisprudence GAT trouve a s’appliquer, la juridiction saisie doit
donc, conformément a l'article 25 du reglement n° 44/2001, décliner sa compétence pour connaitre de
'action principale et examiner I'éventuel octroi de la mesure provisoire sollicitée sur le fondement de
larticle 31 du réglement n° 44/2001.

40. Dans 'hypothese c), deux situations peuvent se rencontrer. Il se peut que le défendeur n’ait pas eu
la possibilité de soulever la question de la validité du brevet dans le cadre de l'action principale, par
exemple parce que la mesure provisoire a été adoptée avant que l'action principale n’ait été engagée™
[situation c1)]. Il se peut également que le défendeur ait eu cette possibilité mais qu’il n’ait pas jugé
opportun de l'exploiter [situation c2), qui semble correspondre a la situation en cause dans l'affaire au
principal, ce qu’il appartient a la juridiction de renvoi d’établir].

41. Dans la situation c1), la juridiction saisie doit pouvoir examiner la demande de mesure provisoire
ou conservatoire sollicitée et 'accorder le cas échéant, mais dans le strict respect de la jurisprudence
GAT. Cela implique qu'une telle mesure provisoire ne puisse étre adoptée qu’a la condition que la
juridiction saisie soit, dans un délai raisonnable, également saisie d’'une action principale en relation
avec la mesure sollicitée, une action en constatation de contrefacon dans le cadre d'une demande
d’interdiction de contrefacon, dans le cadre de laquelle le respect de la jurisprudence GAT pourra étre
garanti, et donc a la stricte condition qu’elle ne produise aucun effet définitif.

42. Dans la situation c2), I'argument tiré, dans le cadre de la procédure incidente, de l'invalidité du
brevet en cause ne saurait en revanche, et en principe, conduire la juridiction saisie a décliner sa
compétence pour connaitre de laction principale en application de larticle 25 du reglement
n° 44/2001. Dans cette hypothese, en effet, il peut étre présumé que 'argument tiré de l'invalidité du
brevet en cause est dilatoire, a charge pour le défendeur d’établir qu’il a engagé devant le juge
compétent une action en nullité dudit brevet. La juridiction saisie peut donc, sous réserve qu’elle soit
compétente sur le fond, adopter en conformité avec son droit national la mesure provisoire sollicitée.

43. Par conséquent, je propose a la Cour de dire pour droit que l'article 22, point 4, du reglement
n°® 44/2001 doit étre interprété en ce sens que la régle de compétence exclusive qu’il édicte ne trouve
pas a sappliquer lorsque la validité d'un brevet n’est soulevée que dans le cadre d’'une procédure
incidente, pour autant que la décision susceptible d’étre adoptée a lissue de cette procédure ne
produise aucun effet définitif.

43 — Pour ce qui est du réglement n°® 44/2001, voir arrét du 28 avril 2009, Apostolides (C-420/07, Rec. p. I-3571, point 41).

44 — Si I'hypothese peut paraitre absurde, s’agissant d’une procédure incidente supposée comme telle, par nature pourrait-on dire, se greffer sur
une procédure principale paralléle, elle peut néanmoins se rencontrer, comme j'aurai 'occasion de le souligner ci-dessous.
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2. Sur linterprétation de l'article 31 du réglement n°® 44/2001

44. Les conclusions sur ce point ne sont présentées qu’a titre subsidiaire, pour le cas ou la Cour
jugerait que la juridiction de renvoi soit n’est pas compétente pour connaitre du litige sur le fond, en
application de l'article 22, point 4, du réglement n° 44/2001, soit n’est pas compétente pour connaitre
de la totalité du litige sur le fond en application de l'article 6, point 1, dudit réglement.

45. En effet, et ainsi quil ressort d’'une jurisprudence constante®, la juridiction compétente pour
connaitre du fond dune affaire en vertu d'un des chefs de compétence prévus a la convention de
Bruxelles, et désormais au reéglement n° 44/2001, est également compétente pour ordonner des
mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette derniére compétence soit subordonnée a
d’autres conditions*.

46. 11 ressort de la jurisprudence de la Cour que l'article 31 du reglement n° 44/2001, comme avant lui
larticle 24 de la convention de Bruxelles, constitue un titre autonome de compétence?,
complémentaire aux titres de compétence établis aux articles 2 a 24 du réglement n° 44/2001%*.
Néanmoins, dans la mesure ou cette disposition prévoit une exception au systéme de compétence
établi par le réglement n° 44/2001, elle doit faire I'objet d’'une interprétation stricte®, I'exercice de la
«juridiction provisoire» étant soumis a certaines conditions, posées par la jurisprudence de la Cour,
tenant 4 la nature des droits & protéger ainsi qua la finalité et a 'objet des mesures sollicitées*.

47. Les mesures provisoires doivent tout d’abord relever du champ d’application du reglement
n° 44/2001, limité a la notion de matiere civile et commerciale, cette appartenance devant étre
déterminée non pas, compte tenu de la grande variété desdites mesures dans les différents Etats
membres, par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde®. Tel
est sans aucun doute le cas des actions en contrefagon, auxquelles les regles générales du réglement
n° 44/2001 sont applicables™, ainsi que des demandes provisoires portant interdiction de contrefagon
transfrontaliere comme celle en cause dans l'affaire au principal .

48. Les mesures susceptibles d’étre adoptées sur le fondement de l'article 31 du réglement n°® 44/2001
doivent, par ailleurs, présenter un caractére provisoire, c’est-a-dire étre destinées a maintenir une
situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs
demandée au juge du fond™. Cette condition implique principalement qu'une mesure provisoire
adoptée sur le fondement de l'article 31 du reglement n° 44/2001 soit limitée dans le temps.

45 — Arréts Van Uden, précité (points 22 et 48), ainsi que du 27 avril 1999, Mietz (C-99/96, Rec. p. [-2277, point 41).

46 — 1l est a noter que ces dispositions sont reprises dans une nouvelle disposition de la proposition de refonte du reglement n° 44/2001, a savoir
larticle 35.

47 — Arrét Van Uden, précité (point 42). Voir, en particulier, Pertegds Sender, M., «Article 24 of the Brussels Convention: a particular Reading
for Patent Infringement Disputes?», dans Fentiman R,, e.a.., L'espace judiciaire européen en matiéres civile et commerciale, Bruylant, 1999,
p. 277; Pertegés Sender, M. Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, p. 130, n° 3.138.

48 — Sur cette disposition, voir rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et 'exécution des décisions en matiére civile et
commerciale, signée a Bruxelles le 27 septembre 1968, élaboré par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, en particulier p. 42), ainsi que rapport
explicatif relatif a la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 'exécution des décisions en matiére civile et
commerciale, signée a Lugano le 30 octobre 2007, de M. Fausto Pocar (JO 2009, C 319, p. 1, point 124).

49 — Voir, concernant l'article 24 de la convention de Bruxelles, arrét St. Paul Dairy, précité (point 11).

50 — Arréts précités Van Uden (point 46) et Mietz (point 47).

51 — Arréts du 27 mars 1979, de Cavel (143/78, Rec. p. 1055, point 8); du 26 mars 1992, Reichert et Kockler (C-261/90, Rec. p. 1-2149, point 32);
Van Uden, précité (point 33), ainsi que Realchemie Nederland, précité (point 40).

52 — Arrét du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, Rec. p. 3663, point 23).

53 — Bien que la Cour ait jugé qu'il appartenait a la juridiction de renvoi de vérifier si tel est bien le cas. Voir arrét St. Paul Dairy, précité
(point 10).

54 — Arréts précités Reichert et Kockler (point 34); Van Uden (point 37), ainsi que St. Paul Dairy (point 13).
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49. La Cour a, dans des termes trés généraux, souligné que la juridiction appelée a octroyer une telle
mesure doit agir avec «une circonspection particuliere et une connaissance approfondie des
circonstances concretes dans lesquelles la mesure est appelée a faire sentir ses effets», ce qui implique
qu'elle doive «limiter son autorisation dans le temps» et, plus largement, «subordonner son
autorisation a toutes les conditions qui garantissent [son] caractére provisoire ou conservatoire» >,
normalement jusqu’a l'intervention d’'une décision sur le fond.

50. Par ailleurs, et précisément dans l'objectif de garantir le caractere provisoire ou conservatoire des
mesures adoptées sur le fondement de l'article 31 du reéglement n° 44/2001, la Cour a, dans son arrét
Van Uden, précité*®, posé une condition supplémentaire tenant a l'existence d’'un lien de rattachement
réel entre 'objet des mesures provisoires sollicitées et la compétence territoriale de I'Etat membre de la
juridiction saisie”, laquelle fait trés précisément l'objet de la derniére question préjudicielle formulée
par la juridiction de renvoi.

51. La Cour n’a, jusqu’a présent, pas eu directement l'occasion de préciser ce que ces deux conditions
impliquaient en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.

52. Des lors que la demande incidente en cause dans l'affaire au principal a été initiée apres qu'une
action principale a été engagée, de sorte que la condition tenant a la limitation du champ
d’application ratione temporis de la mesure adoptée peut étre considérée comme potentiellement
remplie, je m’attacherai surtout a l'examen de la condition tenant a lexistence d'un lien de
rattachement réel.

53. Cette condition, critiquée®, fait l'objet d’interprétations variées™. Pour certains, cette exigence
constituerait une limite a l'effet extraterritorial des mesures provisoires adoptées. Pour d’autres, cette
condition impliquerait que la mesure adoptée produise, au moins partiellement, ses effets dans I'Etat
membre de la juridiction saisie. La condition ne fonctionnerait donc nullement comme une limitation
du champ d’application ratione loci de la mesure adoptée, cette derniére pouvant au contraire produire
ses effets dans les Etats membres autres que celui de la juridiction saisie et donc avoir une portée
extraterritoriale . Il s’agirait plutot d'une condition de localisation territoriale minimale de la mesure
provisoire sollicitée. L'existence d'un lien réel de rattachement devrait ainsi étre examinée en
considération, principalement, des voies d’exécution de 'Etat membre de la juridiction saisie®".

55 — Arréts du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, Rec. p. 1553, points 15 et 16); Reichert et Kockler, précité (point 33), ainsi que Van Uden,
précité (point 38).
56 — Point 40.

57 — 1l faut préciser que, si la Cour ne s’est pas formellement et explicitement référée a cette condition dans ses arréts postérieurs, elle y a
néanmoins fait référence dans son arrét Mietz, précité (point 42).

58 — Notamment par la Commission, se faisant '’écho de la doctrine, dans son rapport sur I'application du réglement n° 44/2001 (susmentionné),
ainsi que dans son livre vert sur la révision du réglement n° 44/2001 (susmentionné). Dans sa résolution du 7 septembre 2010
(susmentionnée) le Parlement européen «demande instamment qu'un considérant soit introduit pour surmonter les difficultés posées par
[cette] condition». Pour un panorama, voir Dickinson, A., «Provisional Measures in the ‘Brussels I' Review: Disturbing the Status Quo?»,
Journal of Private International Law, 2010, vol. 6, n° 3, p. 519.

59 — Voit, notamment, Pertegds Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, op. cit., point 3.158; Janssens, M.-C., «International
Disputes Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law», dans Dirix, E., et Leleu,
Y.-H., The Belgian report at the XVIII" Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law, Bruylant, 2011, n° 46,
p. 611 et 640.

60 — La Cour l'a d’ailleurs rappelé dans son arrét du 15 juillet 2010, Purrucker (C-256/09, Rec. p. I-7349, point 85), en renvoyant, a cet égard, au
rapport explicatif relatif a la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur I'Union européenne concernant la compétence, la
reconnaissance et 'exécution des décisions en matiére matrimoniale, élaboré par M™ Alegria Borras (JO 1998, C 221, p. 27, point 59). Voir,
également, arrét Denilauler, précité (point 17).

61 — La proposition de refonte du réglement n° 44/2001 (susmentionnée, point 3.1.5, vingt-cinquiéme considérant) prévoit que la libre circulation
des mesures provisoires ordonnées par une juridiction compétente sur le fond doit étre garantie, alors que les effets des mesures provisoires
adoptées par une juridiction non compétente sur le fond doivent étre limités au territoire de I'Etat membre concerné. Voir, également,
article 99 du réglement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et article 103
du reglement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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54. 11 me semble en effet qu'il peut étre admis que la juridiction d’'un Etat membre, par hypothése non
compétente pour connaitre du fond du litige, ne puisse se déclarer compétente pour octroyer une
mesure provisoire sur le fondement de l'article 31 du reglement n° 44/2001 que pour autant que
celle-ci produise un effet sur le territoire dudit Etat membre et puisse y étre exécutée. Cest a cette
méme juridiction, la mieux placée pour ce faire, qu’il incombe d’apprécier I'existence de ce lien réel de
rattachement.

55. En conséquence, je propose a la Cour de dire pour droit que l'article 31 du reglement n® 44/2001
doit étre interprété en ce sens qu'une juridiction nationale ne saurait octroyer une mesure provisoire
ne produisant aucun effet sur son territoire, ce qu'’il lui appartient de déterminer.

V — Conclusion

56. En conclusion, je propose a la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le
Rechtbank’s-Gravenhage en disant pour droit,

«1) A titre principal:

a) Larticle 6, point 1, du reéglement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000,
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matiére civile et commerciale, doit étre interprété en ce sens qu’il s’applique dans le cadre
d’'un litige en contrefacon de brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés établies
dans des Etats membres différents, lorsque les actions visent séparément des actes réalisés
dans le méme Etat membre et portant atteinte 3 la méme partie nationale d’'un brevet
européen régie par le méme droit.

b) L’article 22, point 4, du réglement n°® 44/2001 doit étre interprété en ce sens que la regle de
compétence exclusive qu’il édicte ne trouve pas a s’appliquer lorsque la validité d’'un brevet
n'est soulevée que dans le cadre d'une procédure incidente, pour autant que la décision
susceptible d’étre adoptée a l'issue de cette procédure ne produise aucun effet définitif.

2) A titre subsidiaire:
L’article 31 du reglement n°® 44/2001 doit étre interprété en ce sens qu'une juridiction nationale

ne saurait octroyer une mesure provisoire ne produisant aucun effet sur son territoire, ce qu'il
lui appartient de déterminer.»
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