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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PEDRA CRUZA VILLALONA

przedstawiona w dniu 29 marca 2012 r."

Sprawa C-616/10

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

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Rechtbank ’s-Gravenhage
(Niderlandy)]

Wspoétpraca sadowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja, uznawanie oraz wykonywanie orzeczen
sadowych — Rozporzadzenie (WE) nr 44/2001 — Powddztwo o stwierdzenie naruszenia patentu
europejskiego — Jurysdykcje szczegdlna i wytaczna — Artykul 6 pkt 1 — Wielos¢ pozwanych —
Artykut 22 pkt 4 — Zakwestionowanie waznoéci patentu — Artykut 31 — Srodki tymczasowe
lub zabezpieczajace

1. Rechtbank ’s-Gravenhage (Niderlandy), ktéry rozpatruje powddztwa o stwierdzenie naruszenie
patentu europejskiego wytoczone przeciwko spétkom majacym siedziby w réznych panstwach
czlonkowskich, tacznie z wnioskami o zarzadzenie $rodka tymczasowego w postaci transgranicznego
zakazu naruszania, zadaje Trybunatowi kilka pytan prejudycjalnych dotyczacych stosowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych? do sporéw
dotyczacych praw wlasnosci intelektualne;j.

1 — Jezyk oryginatu: francuski.
2 — Dz.U. 2001, L 12, s. 1.
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2. Bardzo szczeg6lowe pytania przedlozone przez sad krajowy® dotycza kilku zasadniczych kwestii*
zwigzanych ze stosowaniem tego rozporzadzenia do transgranicznych sporéw dotyczacych patentéw
europejskich®, i tym samym daja Trybunalowi mozliwo$¢ doprecyzowania jego najwazniejszych
wyrokéw w przedmiocie art. 6 pkt 1°, art. 22 pkt 47 i art. 31° rozporzadzenia nr 44/2001.

I - Ramy prawne

3. Zgodnie z art. 3 rozporzadzenia nr 44/2001 oraz w drodze wyjatku od zasady ustanowionej przez
art. 2 tego rozporzadzenia osoby majace miejsce zamieszkania na terytorium panstwa cztonkowskiego
moga by¢ pozywane przed sady innego panstwa czlonkowskiego tylko zgodnie z zasadami okreslonymi
w art. 5-24 tego rozporzadzenia.

4. Artykul 6 rozporzadzenia nr 44/2001 przewiduje, ze osoba, ktéra ma miejsce zamieszkania na
terytorium panstwa czlonkowskiego, moze by¢ pozwana w innym panstwie cztonkowskim:

wleed]

1)  jezeli pozywa sie lacznie kilka oséb — przed sad miejsca, w ktérym ma miejsce zamieszkania
jeden z pozwanych, o ile miedzy sprawami istnieje tak $cista wieZ, ze pozadane jest ich laczne
rozpoznanie i rozstrzygniecie w celu unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach
sprzecznych ze soba orzeczen;

[...]"”.
5. Artykul 22 rozporzadzenia nr 44/2001 stanowi:

»Niezaleznie od miejsca zamieszkania jurysdykcje wylaczna maja:

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

3 — DPytania te zostaly ponadto zadane krdétko po ogloszeniu przez Komisje Europejska wniosku z dnia 14 grudnia 2010 r. dotyczacego
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykeji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych (przeksztalcenie) [COM(2010) 748 wersja ostateczna], zwanego dalej ,wnioskiem w sprawie przeksztalcenia
rozporzadzenia nr 44/2001”. W celu analizy tego wniosku zob. Ch. Heinze, Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and
Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation, Rabels Zeitschrift fiir auslindisches und internationales Privatrecht, 2011,
vol. 75, s. 581.

4 — Kwestie poruszone przez Komisje w sprawozdaniu z dnia 21 kwietnia 2009 r. dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Spolecznego dotyczacym stosowania rozporzadzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykeji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych [COM(2009) 174 wersja ostateczna, pkt 3.4]. Zobacz réwniez zielona ksiega z dnia
21 kwietnia 2009 r. w sprawie przegladu rozporzadzenia nr 44/2001 [COM(2009) 175 wersja ostateczna, pkt 4, 6] i rezolucja Parlamentu
Europejskiego z dnia 7 wrzeénia 2010 r. w sprawie stosowania i przegladu rozporzadzenia nr 44/2001 (Dz.U. 2011, C 308 E, s. 36, pkt 22).

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

6 — Wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-539/03 Roche Nederland i in., Zb.Orz. s. I-6535.

7 — Wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-4/03 GAT, Zb.Orz. s. I-6509.

8 — Wyrok z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie C-391/95 Van Uden, Rec. s. I-7091.
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Bez uszczerbku dla jurysdykcji Europejskiego Urzedu Patentowego zgodnie z Konwencja
o przyznawaniu europejskich patentéw, podpisang w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r.,
sady kazdego panstwa czlonkowskiego maja, bez wzgledu na miejsca zamieszkania stron,
jurysdykcje wylaczna we wszystkich postepowaniach dotyczacych przyznania lub waznosci
europejskiego patentu przyznanego dla tego panstwa;

[...]"
6. Wreszcie art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001 stanowi:

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

II - Okolicznosci powstania sporu przed sadem krajowym

7. Spotka Solvay SA z siedziba w Belgii, bedaca wlascicielem patentu europejskiego EP 0 858 440
obowiazujacego w wielu panistwach cztonkowskich®’, w dniu 6 marca 2009 r. wytoczyla przed
Rechtbank ’s-Gravenhage w Niderlandach powédztwo o stwierdzenie naruszenia'® kilku krajowych
cze$ci wspomnianego patentu, w szczegélnosci przeciwko trzem spétkom z dwoéch réznych panstw
cztonkowskich: Honeywell Fluorine Products Europe BV z siedziba w Niderlandach oraz Honeywell
Belgium NV i Honeywell Europe NV z siedziba w Belgii", z powodu sprzedazy produktu
wytwarzanego przez Honeywell International Inc. (HFC-245), identycznego z tym, ktéry chroniony jest
przez wspomniany patent.

8. W ramach tego postepowania w dniu 9 grudnia 2009 r. Solvay SA zlozyla przeciwko pozwanym
w postepowaniu przed sadem krajowym wniosek dotyczacy kwestii incydentalnej, domagajac sie
zastosowania $rodka tymczasowego dotyczacego transgranicznego zakazu naruszania na caly czas
trwania sporu w postepowaniu gtéwnym .

9. Poniewaz w ramach postepowania incydentalnego pozwane w postgpowaniu przed sadem krajowym
podniosty niewazno$¢ krajowych cze$ci omawianego patentu, nie wytaczajac jednak — ani nawet nie
zapowiadajac zamiaru wytoczenia powddztwa — o stwierdzenie niewazno$ci, oraz zakwestionowaly
wlasciwos¢ sadu niderlandzkiego, przed ktérym zawisly zaréwno postepowanie gléwne, jak
i postepowanie incydentalne, Rechtbank ’s-Gravenhage postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdcié sie
do Trybunalu z pytaniem prejudycjalnym dotyczacym wyktadni art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001
i z kilkoma pytaniami prejudycjalnymi dotyczacymi art. 22 pkt 4 oraz art. 31 rozporzadzenia
nr 44/2001.

9 — Chodzi tu o Danig, Irlandie, Grecje, Luksemburg, Austrie, Portugalie, Finlandie i Szwecje, do ktérych nalezy doda¢ réwniez Liechtenstein oraz

Szwajcarie.
10 — Zwane dalej ,powddztwem giéwnym”.
11 — Zwanym dalej razem ,pozwanymi w postepowaniu przed sadem krajowym”.
12 — Zwanym dalej ,postepowaniem incydentalnym”.
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III - Pytania prejudycjalne

10. Pytania przedlozone przez Rechtbank ’s-Gravenhage maja nastepujace brzmienie:

n]-)

2)

Odnoénie art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001:

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

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

a)

b)

Czy art. 22 pkt 4 [tego] rozporzadzenia stosuje si¢ w postepowaniu o zastosowania $rodka
tymczasowego dotyczacym zagranicznego patentu (takiego jak »tymczasowy« transgraniczny
zakaz naruszania), gdy druga strona postepowania podnosi zarzut, iz powolywany
zagraniczny patent jest jakoby niewazny, przy czym nalezy wzia¢ pod uwage, ze sad nie
wydaje w tym przypadku zadnego ostatecznego rozstrzygniecia w przedmiocie wazno$ci
powolywanego patentu, lecz dokonuje oszacowania, jakie rozstrzygniecie wydalby sad
wladciwy na podstawie art. 22 pkt 4 [tego] rozporzadzenia, a wniosek o zastosowanie $rodka
tymczasowego w postaci zakazu naruszenia zostaje oddalony, gdy zdaniem sadu mozna
rozsadnie przypuszczad, iz istnieje niezaniedbywalna mozliwos¢, ze wlasciwy sad stwierdzi
niewazno$¢ powolywanego patentu?

Czy dla zastosowania art. 22 pkt 4 rozporzadzenia [nr 44/2001] w postepowaniu, o jakim
mowa w powyzszym pytaniu, wzgledem zarzutu niewaznos$ci patentu obowiazuja wymogi
formalne tego rodzaju, ze art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 stosuje si¢ tylko wtedy,
gdy do sadu wlasciwego na podstawie art. 22 pkt 4 [tego] rozporzadzenia wplynelo juz
powddztwo o stwierdzenie niewaznosci patentu, wzglednie wplynie ono w terminie
podlegajacym wyznaczeniu przez sad, ze w kazdym razie wlasciciel patentu zostal juz
wezwany do udzialu w postepowaniu, wzglednie zostaje wezwany, czy tez wystarczy samo
podniesienie zarzutu niewaznosci, i jesli tak, to czy wzgledem tre$ci owego podniesionego
zarzutu obowiazuja wymogi tego rodzaju, ze musi on by¢ dostatecznie uzasadniony lub ze
podniesienie tego zarzutu nie moze by¢ postrzegane jako naduzycie prawa procesowego?

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

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

e) Jezeli na pytanie czwarte zostanie udzielona odpowiedz twierdzaca, jakie fakty i okoliczno$ci
sa niezbedne dla stwierdzenia wskazanego w pkt 40 [ww.] wyroku w sprawie Van Uden
rzeczywistego powiazania pomiedzy przedmiotem wnioskowanego $rodka i terytorialng
jurysdykcja panstwa czlonkowskiego, do ktérego nalezy sad, przed ktérym zawisto
postepowanie?”.

11. Strony skarzaca i pozwane w postepowaniu przed sadem krajowym, Republika Federalna Niemiec,
Republika Grecka, Krélestwo Hiszpanii i Komisja przedstawily uwagi pisemne. Przedstawiciele Solvay
SA, Honeywell Fluorine Products Europe BV oraz pelnomocnicy Krélestwa Hiszpanii i Komisji zostali
wystuchani podczas rozprawy w dniu 30 listopada 2011 r.

IV — Ocena

12. Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze poniewaz rozporzadzenie nr 44/2001 zastepuje obecnie
w stosunkach miedzy paistwami cztonkowskimi' Konwencje z dnia 27 wrze$nia 1968 r. o jurysdykeji
i wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach cywilnych i handlowych', to dokonana przez Trybunat
wykladnia postanowien tej konwencji stosuje sie odpowiednio réwniez do tego rozporzadzenia, jesli
jego postanowienia i postanowienia konwencji brukselskiej mozna zakwalifikowaé jako réwnorzedne .
Ponadto z motywu 19 rozporzadzenia nr 44/2001 wynika, Ze nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ wyktadni
pomiedzy konwencja brukselska a wymienionym rozporzadzeniem.

A — W przedmiocie powddztwa glownego i wyktadni art. 6 pkt 1 rozporzgdzenia nr 44/2001

13. W pytaniu pierwszym sad krajowy zwraca si¢ w istocie do Trybunalu o udzielenie odpowiedzi, czy
moze stwierdzi¢ swoja jurysdykcje na podstawie art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001. Precyzyjniej
rzecz ujmujac, sad krajowy pragnie uzyska¢ wyjasnienie, czy w zwigzku z tym, ze zawisly przed nim
powddztwa wytoczone przeciwko przedsigbiorstwu z siedziba w Niderlandach oraz dwoém
przedsiebiorstwom z siedziba w Belgii, istnieje ryzyko wydania sprzecznych ze soba orzeczen
uzasadniajace jego jurysdykcje na podstawie tego przepisu.

14. Artykul 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 przewiduje bowiem po stronie powoda mozliwosc¢
pozwania lacznie kilku o0séb przed sad miejsca, w ktérym ma miejsce zamieszkania jeden
z pozwanych, o ile miedzy sprawami istnieje tak Scisla wiez, ze pozadane jest ich laczne rozpoznanie
i rozstrzygniecie w celu unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych ze soba
orzeczen '°.

13 — W przypadku Krélestwa Danii zob. umowe pomiedzy Wspdlnota Europejska a Krdlestwem Danii w sprawie wlasciwosci sadéw oraz
uznawania i wykonywania orzeczen sadowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisang w Brukseli w dniu 19 pazdziernika 2005 r.
(Dz.U. L 299, s. 62).

14 — Dz.U. 1972, L 299, s. 32, zwang dalej ,konwencja brukselska”.

15 — Zobacz w szczeg6lnosci wyroki: z dnia 10 wrzesnia 2009 r. w sprawie C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen, Zb.Orz. s. 1-8421,
pkt 27; z dnia 18 pazdziernika 2011 r. w sprawie C-406/09 Realchemie Nederland, Zb.Orz. s. 1-9773, pkt 38.

16 — Wyroki: z dnia 27 wrzesnia 1988 r. w sprawie 189/87 Kalfelis, Rec. s. 5565, pkt 12; z dnia 27 pazdziernika 1998 r. w sprawie C-51/97
Réunion européenne i in., Rec. s. I-6511, pkt 48; a takze ww. wyrok w sprawie Roche Nederland i in., pkt 20.
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15. Wymdg istnienia takiej $cistej wiezi pomiedzy powddztwami zostal ustanowiony przez Trybunatl
w ramach wykladni art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej ', przed potwierdzeniem go przez brzmienie
art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001%, w celu unikniecia sytuacji, w ktérej przewidziane przez ten
przepis odstepstwo od zasady wiasciwosci sadu panstwa, w ktérym ma miejsce zamieszkania pozwany,
mogloby podwazad istnienie samej zasady.

16. Trybunat sprecyzowal réwniez, ze aby orzeczenia mogly zosta¢ uznane za sprzeczne, nie wystarczy
samo istnienie rozbieznosci w rozstrzygnieciu sporu. Rozbieznosci te musza réwniez wystepowac
w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego i prawnego “.

17. Ponadto do wtasciwosci sadu krajowego nalezy dokonanie oceny, w $wietle wszystkich elementéw
akt sprawy, istnienia $cislej wiezi miedzy poszczegdlnymi sprawami przed nim zawistymi, a tym
samym ryzyka wydania orzeczen niemozliwych do pogodzenia, gdyby sprawy te byly rozpatrywane
oddzielnie ™.

18. W ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in. Trybunal orzekt! jednak, ze réwnolegle powddztwa
o naruszenie wytoczone w kilku réznych krajach czlonkowskich, ktére zgodnie z art. 64 ust. 3
konwencji monachijskiej rozpatruje si¢ zgodnie z ustawodawstwem krajowym obowiazujacym w tym
zakresie w kazdym z panstw®', nie odnosza sie do tego samego stanu prawnego?, a zatem ewentualnie

rozbiezne orzeczenia nie moga zostaé uznane za sprzeczne .

19. Innymi stowy, wydaje sie, ze w zasadzie przestanki stosowania art. 6 pkt 1 rozporzadzenia
nr 44/2001 nie moga zosta¢ spelnione, w przypadku gdy powédztwa o naruszenie dotycza patentu
europejskiego.

17 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Kalfelis, pkt 12.
18 — Jak to przypomnial Trybunal w ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in., pkt 21.

19 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Roche Nederland i in., pkt 26; wyroki: z dnia 11 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-98/06 Freeport,
Zb.Orz. s. 1-8319, pkt 40; a takze z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie C-145/10 Painer, Zb.Orz. s. I-12533, pkt 79.

20 — Wyzej wymienione wyroki: w sprawie Freeport, pkt 41; w sprawie Painer, pkt 83.
21 — Punkt 30.

22 — Punkt 31.

23 — Punkty 32, 35.
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20. Wyzej wymieniony wyrok Trybunalu w sprawie Roche Nederland i in. byl z tego punktu widzenia
mocno krytykowany*, poniewaz znaczaco ogranicza on zakres stosowania art. 6 pkt 1 rozporzadzenia
nr 44/2001* w dziedzinie wlasnosci przemystowej*. Powszechnie uznaje sie”, ze ostabia on ochrone
wlascicieli patentéw europejskich™ i jest jednoczesnie niezgodny z art. 69 konwencji monachijskiej.

21. Czy w zwigzku z tym nalezy uznaé, ze problem podniesiony w niniejszej sprawie jest koniec
koncéw roéwnoznaczny z koniecznoscia podjecia decyzji o utrzymaniu albo o zmianie linii
orzecznictwa przyjetej w ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in.?

22. Uwazam, ze tak nie jest. Wydaje mi sie, tak jak podnosza Republika Federalna Niemiec oraz
Kroélestwo Hiszpanii i Komisja, Zze mozliwe jest podej$cie mniej jednoznaczne, ograniczajace starannie
zakres ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in.

23. Stan prawny rozpatrywany w postepowaniu w sprawie przed sadem krajowym rézni sie bowiem od
stanu prawnego rozpatrywanego w sprawie zakonczonej ww. wyrokiem Roche Nederland i in. ze
wzgledu na to, ze pozwanym w postepowaniu przed sadem krajowym majacym siedzibe
w Niderlandach i w Belgii zarzucono, kazdorazowo z osobna, sprzedaz tych samych produktéw
naruszajacych patent w tych samych panstwach czlonkowskich, czyli naruszenie tych samych
»krajowych czesci europejskiego patentu” obowiazujacych w tych panstwach czltonkowskich.

24. Aby oceni¢ znaczenie tych argumentéw dla rozstrzygniecia sprawy, warto zbadac sytuacje, w ktdrej
mialoby sie okazad, ze art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nie ma zastosowania. Na podstawie art. 2
wspomnianego rozporzadzenia® odsylajacy sad niderlandzki bylby wlasciwy w odniesieniu do
powddztwa przeciwko pozwanej w postepowaniu przed sadem krajowym, majacej siedzibe
w Niderlandach, za$ sad belgijski mialby rozpatrzy¢ wniesione przez skarzaca w postepowaniu przed
sadem krajowym powddztwo o naruszenie przeciwko dwoém pozwanym przed sadem krajowym
majacym siedzibe w Belgii.

24 — Zobacz w szczegblnosci: 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, s. 284; pkt 78-85 i orzecznictwo przytoczone
w pkt 78 opinii rzecznik generalnej V. Trstenjak z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zakonczonej ww. wyrokiem Painer; zobacz ponadto:
H. Muir Watt, Article 6, w: U. Magnus, P. Mankowski, Brussels I Regulation, 2° éd., Sellier, European Law Publishers 2012, s. 313, nr 25a;
M. Noorgérd, A Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation, w: S. Leible, A. Ohly (éd.), op.cit. (ww. w przypisie 5), s. 211;
C. Gonzalez Beilfuss, Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland, w: A. Nuyts (éd.),
International Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Kluwer Law International, s. 79.

25 — Niektérzy autorzy krytykujacy 6w wyrok uznaja jednak, ze orzecznictwo to polozylo kres kilkuletniej niepewnosci i przyczynilo sie do
wzrostu poziomu harmonizacji w Europie. Zobacz podobnie A. Kur, Are there any Common European Principles of Private International
Law with regard to Intellectual Property?, w: S. Leible, A. Ohly (éd.), op.cit. (ww. w przypisie 5), s. 1, 2.

26 — W szczegélnosci B. Hess i in., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03),
Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg, wrzesien 2007, nr 204, s. 104, zwany dalej ,Heidelberg Report”.

27 — Sama Komisja kiadzie nacisk na trudnosci wynikajace z tego orzecznictwa w swoim sprawozdaniu z dnia 21 kwietnia 2009 r. dotyczacym
stosowania rozporzadzenia nr 44/2001 (pkt 3.4). Zielona ksiega w sprawie przegladu rozporzadzenia nr 44/2001 porusza jednak te kwestie
z duza ostroznoscig, uwzgledniajac zreszta pkt 36—38 ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in. W kazdym razie nalezy stwierdzi¢, ze we
wniosku dotyczacym przeksztalcenia rozporzadzenia nr 44/2001 Komisja nie zaproponowala zmiany art. 6, nawet jesli jego celem bylo
wylacznie ,zidentyfikowanie niektérych wad obecnego systemu” i zaradzenie im w oczekiwaniu na ustanowienie jednolitego systemu
sadowego rozstrzygania sporéw dotyczacych patentéw europejskich i wspdlnotowych. Zobacz w tym wzgledzie opini¢ 1/09 z dnia 8 marca
2011 r., wydana na podstawie art. 281 ust. 11 TFUE (Zb.Orz. s. 1-1137), w ktérej Trybunal orzekl, ze przewidywane porozumienie
ustanawiajace jednolity system sadowego rozstrzygania sporéw patentowych ,Europejski i wspélnotowy sad patentowy” jest niezgodne
z postanowieniami traktatu UE i traktatu FUE.

28 — Heidelberg Report, s. 338, nr 825 i nast.

29 — Heidelberg Report, s. 340, nr 833.

30 — Mozliwo$¢ wytoczenia powodztw w oparciu o art. 5 pkt 3 rozporzadzenia nr 44/2001 nie byla omawiana w tej sprawie i w zwiazku
z powyzszym nie jest badana w ramach niniejszej opinii.
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25. Zgodnie z zasada lex loci protectionis oba sady mialyby zbada¢, kazdy ze swojej strony, zarzucane
naruszenia w $wietle réznych krajowych porzadkéw prawnych regulujacych poszczegélne ,krajowe
czedci patentu europejskiego”, co do ktérych zostalo podniesione naruszenie®. Sady te zostalyby
poproszone przykladowo o dokonanie w $wietle tego samego prawa fifiskiego oceny naruszenia przez
trzy pozwane w postepowaniu przed sadem krajowym czesci finskiej patentu europejskiego poprzez
sprzedaz identycznego produktu naruszajacego patent na terytorium Finlandii.

26. Prawda jest, ze w tych warunkach sady krajowe zostalyby poproszone o wydanie orzeczenia
w odniesieniu do tego samego stanu prawnego — naruszenie tej samej krajowej cze$ci patentu
okreslajacego w taki sam sposdb zakres ochrony tego patentu® — ale moglyby one wyda¢ diametralnie
rézne orzeczenia.

27. Innymi stowy, art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 nie znalazlby zastosowania do szeregu
powddztw o naruszenie przeciwko réznym spétkom majacym siedzibe w poszczegélnych panstwach
cztonkowskich, ze wzgledu na to, ze dotycza one czynéw dokonywanych w réznych panstwach
czlonkowskich i naruszajacych rézne krajowe cze$ci patentu europejskiego regulowane przez rézne
systemy prawne®. Przepis ten modglby natomiast znalez¢ zastosowanie — o ile zostanie speiniona
przestanka dotyczaca tozsamosci stanu faktycznego — do szeregu powddztw o naruszenie dotyczacych
réznych spétek majacych siedziby w réznych panstwach czlonkowskich, o ile dotycza one osobno
czynéw dokonywanych w tym samym panstwie cztonkowskim i naruszajacych te sama krajowa czes$é
patentu europejskiego regulowang przez to samo prawo*.

28. Nalezy jednakze przypomnie¢, ze przepisy o jurysdykcji szczegélnej rozporzadzenia nr 44/2001
powinny by¢ interpretowane przez sady krajowe® z poszanowaniem zasady pewnosci prawa, ktéra
stanowi jeden z celéw wspomnianego rozporzadzenia, co oznacza, ze art. 6 pkt 1 rozporzadzenia
nr 44/2001 bedzie interpretowany ,w taki sposéb, aby normalnie poinformowany pozwany mogt
racjonalnie przewidzie¢, przed ktéry sad, poza sadem panstwa jego miejsca zamieszkania, moze zostac

” 36
pozwany .

29. W tych okolicznosciach proponuje Trybunalowi, aby na pierwsze pytanie prejudycjalne
przedlozone przez sad krajowy udzielil odpowiedzi, orzekajac, ze wykladni art. 6 pkt 1 rozporzadzenia
nr 44/2001 nalezy dokonywaé w ten sposéb, iz znajduje on zastosowanie w ramach sporu o naruszenie
patentu europejskiego wytoczonego przeciwko kilku spétkom majacym siedziby w réznych panstwach
cztonkowskich, w przypadku gdy powddztwa te dotycza osobno czynéw dokonanych w tym samym
panstwie czlonkowskim i naruszajacych te sama krajowa czes¢ patentu europejskiego regulowana
przez to samo prawo.

31 — Zobacz w tym zakresie pkt 97 i 118 opinii rzecznika generalnego P. Légera w sprawie zakoniczonej ww. wyrokiem Roche Nederland i in.

32 — Zobacz podobnie. F. Blumer, Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic, forum Swiatowej Organizacji
Wiasnosci Intelektualnej (WIPO) po$wiecone miedzynarodowemu prawu prywatnemu i wlasnoéci intelektualnej, Genewa, 30-31 stycznia
2001 r. (WIPO/PIL/01/3).

33 — W pkt 33 ww. wyroku w sprawie Roche Nederland i in. Trybunal uznal bowiem, ze $cisty zwiazek ,nie zachodzi w przypadku powddztw
o naruszenie tego samego patentu europejskiego, z ktérych kazde zostalo wytoczone przeciwko spoélce z siedziba w innym umawiajacym sie
paristwie za czyny, ktorych dopuscila si¢ ona na terytorium tego panstwa”.

34 — Nalezy przypomnie(, ze Trybunal orzekl, iz art. 6 pkt 1 rozporzadzenia nr 44/2001 znajduje zastosowanie mimo braku tozsamosci podstaw
prawnych powdédztw polaczonych do wspélnego rozpatrzenia. Zobacz ww. wyrok w sprawie Freeport, pkt 31-47.

35 — Wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C-103/05 Reisch Montage, Zb.Orz. s. I-6827, pkt 24.

36 — Zobacz ww. wyrok w sprawie Reisch Montage, pkt 25; zob. réwniez, w odniesieniu do art. 5 pkt 1 konwencji brukselskiej, wyroki: z dnia
17 czerwca 1992 r. w sprawie C-26/91 Handte, Rec. s. I-3967, pkt 18; z dnia 28 wrze$nia 1999 r. w sprawie C-440/97 GIE Groupe Concorde
i in,, Rec. s. I-6307, pkt 24; a takze z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie C-256/00 Besix, Rec. s. I-1699, pkt 24—26; w odniesieniu do wyjatku
opartego na doktrynie forum non conveniens: wyrok z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C-281/02 Owusu, Zb.Orz. s. 1-1383, pkt 40;
w odniesieniu do art. 24 konwencji brukselskiej: wyrok z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie C-104/03 St. Paul Dairy, Zb.Orz. s. 1-3481,
pkt 19.
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B — W przedmiocie postepowania incydentalnego

30. W drugiej serii pytan sad krajowy zastanawia sie¢ w istocie, czy okolicznos¢, iz waznos¢ patentu
zostala zakwestionowana w ramach postepowania incydentalnego dotyczacego transgranicznego zakazu
naruszania, réwnoleglego z powddztwem gléwnym dotyczacym stwierdzenia naruszenia, wystarczy —
i, w wypadku odpowiedzi twierdzacej, na jakich warunkach formalnych lub proceduralnych - do
otwarcia zakresu zastosowania art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 w taki sposéb, aby, po
pierwsze, sad krajowy, przed ktérym zawisto postepowanie musial uznac si¢ za niewlasciwy dla
rozpoznania powddztwa gtéwnego na podstawie art. 25 rozporzadzenia nr 44/2001, i po drugie, co za
tym idzie, byl zmuszony do zbadania swojej wtasciwosci dla wydania rozstrzygniecia w postepowaniu
incydentalnym na podstawie art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001.

1. W przedmiocie wykladni art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001

31. Pierwsza seri¢ pytan dotyczacych zakresu postanowien art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001
nalezy zbada¢ w $wietle uzasadnienia oraz sentencji wyroku w sprawie GAT?.

32. W tym wyroku Trybunal orzekl, ze ze wzgledu na cel i miejsce tego przepisu w systematyce
wspomnianej konwencji* art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej nalezy rozumie¢ w ten sposob, iz
ustanowiona w nim zasada jurysdykcji wylacznej dotyczy wszystkich sporéw, ktérych przedmiotem
jest rejestracja lub wazno$¢ patentu, niezaleznie od tego, czy kwestia ta zostala podniesiona w pozwie
czy w drodze zarzutu oraz niezaleznie od etapu postepowania, na jakim zostala podniesiona.

33. Bez zajmowania si¢ ponownie powodem ustanowienia tych przepiséw mozna podkresli¢, ze takie
rozwiazanie uzasadniaja trzy grupy argumentéw pozostajacych w zwigzku z podstawa i celem systemu
ustanowionego przez konwencje brukselska®: przede wszystkim wiazacy charakter jurysdykcji
wylacznej ustanowionej w art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej*’; nastepnie konieczno$¢ zapewnienia
przewidywalnos$ci zasad dotyczacych jurysdykcji, a wiec pewnosci prawa poprzez unikanie mnozenia
podstaw jurysdykcji*', i wreszcie konieczno$¢ unikniecia zwiekszania ryzyka wydawania sprzecznych
rozstrzygnied, co jest wlasnie celem konwencji brukselskiej .

34. Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Krdlestwo Hiszpanii oraz Komisja, wykorzystujac
w tym wzgledzie niektére okolicznosci przedstawione przez sad krajowy, stoja zgodnie na stanowisku,
ze zasadniczo sady rozpatrujace — tak jak w sprawie przed sadem krajowym — wniosek dotyczacy
kwestii incydentalnej nie orzekaja co do istoty ani co do istnienia naruszenia (przedmiot powo6dztwa
gtéwnego), ani odnosnie waznosci patentu (zarzut obronny podniesiony w ramach postepowania
incydentalnego), lecz zwykle raczej ograniczaja sie do zbadania spelnienia warunkéw zastosowania
wnioskowanego s$rodka tymczasowego. Poniewaz ewentualne badanie waznosci patentu odbywa sie
prima facie i nie prowadzi do wydania zadnego prawomocnego orzeczenia, nie istnieje wiec zadne
ryzyko sprzecznych rozstrzygniec.

37 — Wyzej wymieniony, pkt 13-31.

38 — Punkty 20-24.

39 — W odniesieniu do celu tych przepiséw nalezy odesta¢ do bogatej literatury.
40 — Punkty 26, 27.

41 — Punkt 28.

42 — Punkt 29.
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35. Ten punkt widzenia nalezy jednak omoéwi¢ szczegélnie w $wietle pkt 30 ww. wyroku w sprawie
GAT, w ktérym Trybunal bardzo wyraznie zajal stanowisko w kwestii wplywu skutkéw wydanych
orzeczen na zastosowanie art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej. Zostalo podniesione, ze poniewaz skutki
orzeczen, w ktorych rozstrzygnieto — jako wpadkowa — kwestie waznos$ci patentu, ograniczaja sie
w prawie niemieckim do stron postepowania (skutek inter partes), nie istnieje ryzyko sprzeczno$ci
rozstrzygnie¢. Trybunal oddalit ten argument w sposéb bardzo ogdlny, a jednoczesnie bardzo
zdecydowany.

36. Podkreslajac, ze skutki takiego orzeczenia regulowane sa prawem krajowym oraz ze w licznych
umawiajacych sie panstwach orzeczenie o uniewaznieniu patentu jest skuteczne erga omnes, Trybunat
uznal, iz ,aby unikna¢ ryzyka sprzecznych orzeczen, jurysdykcje w zakresie orzekania w trybie
incydentalnym o wazno$ci zagranicznego patentu, sprawowana przez sady inne niz sady panstwa,
w ktérym patentu udzielono, nalezaloby zatem ograniczy¢ do tych przypadkéw, w ktérych wiasciwe
prawo krajowe ogranicza skuteczno$¢ orzeczen, ktére maja by¢ wydane, do stron postepowania”.
Trybunal orzekl, ze nie jest to mozliwe, gdyz ,takie ograniczenie prowadziloby [...] do zakldcen,
podwazajac réwno$é¢ i jednolito§¢ praw i obowiazkéw zawartych w konwencji w stosunku do
wszystkich umawiajacych sie paristw i zainteresowanych os6b”*.

37. Czy nalezy zatem uznaé, ze ww. wyrok w sprawie GAT nakazuje sadowi krajowemu, by
w okolicznosciach sprawy w postepowaniu przed sadem krajowym uznat si¢ on za niewlasciwy? Moim
zdaniem nalezy udzieli¢ odpowiedzi bardziej zniuansowanej, ktéra uwzglednia rzeczywistos¢
postepowania.

38. Nalezy bowiem podkresli¢, ze wystapi¢ moga jedynie trzy mozliwosci, w zaleznosci od tego, czy
wazno$¢ patentu zostala zakwestionowana w ramach zaréwno powddztwa gléwnego, jak
i postepowania incydentalnego [przypadek a)], lub tylko w ramach powddztwa gtéwnego
[przypadek b)], lub tylko w ramach postepowania incydentalnego [przypadek c)].

39. W przypadkach a) i b) znajdzie zastosowanie orzecznictwo w sprawie GAT, a wiec zgodnie
z art. 25 rozporzadzenia nr 44/2001 sad krajowy, przed ktérym zawisto postepowanie, powinien uznaé
sie¢ za niewlasciwy dla rozpoznania powéddztwa gléwnego i zbada¢ ewentualne zastosowanie
wnioskowanego srodka tymczasowego na podstawie art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001.

40. W przypadku c) moga wystapi¢ dwie sytuacje. Mozliwe jest, ze pozwany nie mial mozliwosci
podniesienia kwestii waznos$ci patentu w ramach powddztwa gltéwnego, na przyklad ze wzgledu na to,
ze dany $rodek tymczasowy zostal przyjety, zanim zostalo wszczete postepowanie gk’)wne44
[sytuacja cl)]. Mozliwe jest rowniez, ze pozwany mial te mozliwo$¢, ale nie uznal za wskazane, by
z niej skorzysta¢ [sytuacja c2), ktéra wydaje sie odpowiadaé sytuacji rozpatrywanej w postepowaniu
w sprawie przed sadem krajowym, co podlega ustaleniu przez sad odsylajacy].

41. W sytuacji cl) sad, przed ktérym zawisto postepowanie, musi mie¢ mozliwos¢ zbadania wniosku
o zastosowanie $rodka tymczasowego lub zabezpieczajacego oraz przyzna¢ go w odpowiednim
przypadku, jednak z catkowitym poszanowaniem wyroku w sprawie GAT. Oznacza to, ze taki $rodek
tymczasowy moze zosta¢ zarzadzony tylko pod warunkiem, ze przed sadem, przed ktérym zawisto
postepowanie, w rozsadnym terminie zostanie réwniez wytoczone pozostajace w zwigzku
z wnioskowanym $rodkiem powddztwo gltéwne o stwierdzenie naruszenia w ramach wniosku
o wydanie zakazu naruszenia, w ramach ktérego bedzie zapewnione poszanowanie wyroku w sprawie
GAT, a zatem pod bezwzglednym warunkiem, ze 6w $rodek nie wywota zadnego ostatecznego skutku.

43 — W odniesieniu do rozporzadzenia nr 44/2001 zob. wyrok z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie C-420/07 Apostolides, Zb.Orz. s. 1-3571,
pkt 41.

44 — O ile taka hipoteza moze wydawa¢ si¢ niedorzeczna w odniesieniu do postepowania incydentalnego, ktére jako takie, mozna by rzec:
z natury, jest zwigzane z réwnoleglym postepowaniem giéwnym, o tyle niemniej jednak mozna z nig mie¢ do czynienia, jak bede mial
jeszcze okazje podkresli¢ ponizej.
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42. W sytuacji c¢2) argument dotyczacy, w ramach postepowania incydentalnego, niewaznosci
rozpatrywanego patentu nie moéglby natomiast w zasadzie prowadzi¢ do uznania sie przez sad, przed
ktérym zawislo postepowanie, za niewlasciwy dla rozpoznania powddztwa gtéwnego na podstawie
art. 25 rozporzadzenia nr 44/2001. Przy takim zalozeniu mozna bowiem domniemywa¢, ze argument
dotyczacy niewaznos$ci omawianego patentu jest obliczony na zwloke, a po stronie pozwanego lezy
wykazanie, iz wnidst on powéddztwo o stwierdzenie niewaznosci tego patentu do wlasciwego sadu. Sad,
przed ktérym zawislo postepowanie, moze zatem, z zastrzezeniem posiadania jurysdykcji co do istoty
sprawy, przyja¢ w zgodnosci ze swoim prawem krajowym wnioskowany srodek tymczasowy.

43. Proponuje zatem, by Trybunatl orzek!, ze wykladni art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy
dokonywa¢ w ten sposob, iz ustanowiona w nim zasada jurysdykcji wylacznej nie znajduje
zastosowania, je$li wazno$¢ patentu zostaje podniesiona jedynie w ramach postepowania
incydentalnego, o ile orzeczenie, ktére moze by¢ wydane po zakornczeniu tego postepowania, nie
wywoluje zadnego ostatecznego skutku.

2. W przedmiocie wykladni art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001

44. Whnioski dotyczace tej kwestii sa przedstawione jedynie positkowo, na wypadek gdyby Trybunat
orzekl, ze sad krajowy nie jest wlasciwy do rozstrzygniecia sprawy co do istoty na podstawie art. 22
pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 albo Ze nie jest wlasciwy do rozstrzygniecia calego sporu co do istoty
na podstawie art. 6 pkt 1 rzeczonego rozporzadzenia.

45. Jak bowiem wynika z utrwalonego orzecznictwa®, sad majacy jurysdykcje co do istoty sprawy na
mocy jednej z podstaw jurysdykcyjnych przewidzianych w konwencji brukselskiej, a obecnie
w rozporzadzeniu nr 44/2001, ma réwniez jurysdykcje do nakazywania $rodkéw tymczasowych lub
zabezpieczajacych, przy czym jurysdykcja ta nie jest uzalezniona od zadnych innych warunkéw .

46. Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001, tak jak przed nim art. 24
konwencji brukselskiej, ustanawia kompetencje niezalezna®, uzupelniajaca wobec kompetencji
ustanowionych w art. 2-24 rozporzadzenia nr 44/2001*. Jednakze przepis ten, w zakresie, w jakim
przewiduje on wyjatek od systemu jurysdykcji ustanowionego przez rozporzadzenie nr 44/2001,
powinien by¢ interpretowany wasko®, poniewaz wykonywanie ,tymczasowej jurysdykcji” podlega
okreslonym warunkom okreslonym przez orzecznictwo Trybunalu, zwigzanym z charakterem
chronionych praw oraz z celem i przedmiotem wnioskowanych $rodkéw .

47. W pierwszej kolejnosci srodki tymczasowe musza by¢ objete zakresem stosowania rozporzadzenia
nr 44/2001, ograniczonym do pojecia spraw cywilnych i handlowych, poniewaz owa przynalezno$¢
zalezy, zwazywszy na duza réznorodno$¢ wspomnianych srodkéw w poszczegdlnych panstwach
czlonkowskich, nie od ich wlasnego charakteru, ale od charakteru praw, ktére te srodki maja

45 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Van Uden, pkt 22, 48; a takze wyrok z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie C-99/96 Mietz, Rec.
s. 1-2277, pkt 41.

46 — Nalezy zauwazy¢, ze uregulowania te zostaly wlaczone do nowego przepisu — tj. do art. 35 — wniosku dotyczacego przeksztalcenia
rozporzadzenia nr 44/2001.

47 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Van Uden, pkt 42. Zobacz w szczegdlnoséci: M. Pertegas Sender, Article 24 of the Brussels Convention:
a particular Reading for Patent Infringement Disputes?, w: R. Fentiman i in., L'espace judiciaire européen en matiéres civile et commerciale,
Bruylant 1999, s. 277; M. Pertegés Sender, Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, nr 3.138, s. 130.

48 — W przedmiocie tego przepisu zob. sporzadzone przez P. Jenarda sprawozdanie w sprawie Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen
sadowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Brukseli w dniu 27 wrze$nia 1968 r. (Dz.U. 1979, C 59, s. 1 i w szczeg6lnosci
42), oraz sprawozdanie wyjasniajace prof. Fausta Pocara na temat Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczen
sadowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lugano w dniu 30 pazdziernika 2007 r. (Dz.U. 2009, C 319, s. 1, pkt 124).

49 — W odniesieniu do art. 24 konwencji brukselskiej zob. ww. wyrok w sprawie St. Paul Dairy, pkt 11.

50 — Wyzej wymienione wyroki: w sprawie Van Uden, pkt 46; w sprawie Mietz, pkt 47.
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chroni¢®'. Bez watpienia jest tak w przypadku powddztwa o naruszenie, do ktérego maja zastosowanie
ogolne przepisy rozporzadzenia nr 44/2001%, oraz w przypadku wnioskéw dotyczacych tymczasowego
transgranicznego zakazu naruszania, takiego jak w postepowaniu w sprawie przed sadem krajowym *.

48. Srodki, ktére moga by¢ przyjete na podstawie art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001, powinny ponadto
posiada¢ charakter tymczasowy, to znaczy mie¢ na celu zachowanie stanu faktycznego lub prawnego po
to, by zabezpieczy¢ prawa, o ktérych uznanie zabiega si¢ przed sadem majacym jurysdykcje co do istoty
sprawy”’. Warunek ten zaktada zasadniczo, ze skutki $rodka tymczasowego przyjetego na podstawie
art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001 sa ograniczone w czasie.

49. Trybunal w sposéb ogélny podkreslil, ze sad, do ktérego wplynal wniosek o zastosowanie takiego
srodka, powinien wykaza¢ sie ,szczegélna ostroznoscia i doglebna znajomoscia konkretnych
okolicznoséci, w ktérych s$rodek ten ma wywolywac¢ skutki”, co oznacza, ze sad ten powinien
»ograniczy¢ skutki swojego zarzadzenia w czasie” lub, szerzej ,uzalezni¢ zarzadzenie wnioskowanego
$rodka od spelnienia warunkéw gwarantujacych [jego] tymczasowy lub zabezpieczajacy charakter””,

zasadniczo do czasu wydania orzeczenia co do istoty sprawy.

50. Ponadto — i wlasnie w celu zapewnienia tymczasowego lub zabezpieczajacego charakteru srodkéw
przyjetych na podstawie art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001 — w ww. wyroku w sprawie Van Uden™
Trybunal ustanowil dodatkowo wymoég istnienia rzeczywistego zwiazku pomiedzy przedmiotem
wnioskowanych $rodkéw tymczasowych a terytorialng jurysdykcja panstwa czlonkowskiego, do ktérego
nalezy sad, przed ktérym zawisto postepowanie”, co stanowi doktadnie przedmiot ostatniego pytania
prejudycjalnego sadu krajowego.

51. Dotychczas Trybunal nie mialo bezposrednio okazji by sprecyzowaé, co oba te warunki oznaczaja
w odniesieniu do praw wlasnosci intelektualne;.

52. Poniewaz wniosek dotyczacy kwestii incydentalnej w postepowaniu w sprawie przed sadem
krajowym zostal zlozony po tym, jak zostalo wytoczone powddztwo gléwne, tak ze warunek dotyczacy
ograniczenia zakresu zastosowania przyjetego $rodka ratione temporis mozna uzna¢ za potencjalnie
spelniony, postaram sie skupi¢ gléwnie na zbadaniu warunku dotyczacego istnienia rzeczywistego
zwiazku.

53. Ten kwestionowany® warunek stanowi przedmiot réznych interpretacji®. Dla jednych 6w wymodg
stanowi ograniczenie dla eksterytorialnych skutkéw przyjetych srodkéw tymczasowych. Dla innych
wymoég ten oznacza, ze przyjety Srodek wywoluje, przynajmniej czesciowo, skutki w panstwie
czlonkowskim siedziby sadu, przed ktérym zawisto postepowanie. A zatem wymodg ten w ogoéle nie
dziala jako ograniczenie zakresu zastosowania ratione loci przyjetego srodka, poniewaz $rodek éw moze

51 — Wyroki: z dnia 27 marca 1979 r. w sprawie 143/78 de Cavel, Rec. s. 1055, pkt 8; z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie C-261/90 Reichert
i Kockler, Rec. s. 1-2149, pkt 32; ww. wyrok w sprawie Van Uden, pkt 33; a takze ww. wyrok w sprawie Realchemie Nederland, pkt 40.

52 — Wyrok z dnia 15 listopada 1983 r. w sprawie 288/82 Duijnstee, Rec. s. 3663, pkt 23.

53 — Chociaz Trybunat orzekl, ze do sadu krajowego nalezy zbadanie, czy tak wlasnie jest. Zobacz ww. wyrok w sprawie St. Paul Dairy, pkt 10.

54 — Wyzej wymienione wyroki: w sprawie Reichert i Kockler, pkt 34; w sprawie Van Uden, pkt 37; a takze w sprawie St. Paul Dairy, pkt 13.

55 — Wyrok z dnia 21 maja 1980 r. w sprawie 125/79 Denilauler, Rec. s. 1553, pkt 15, 16; ww. wyroki: w sprawie Reichert i Kockler, pkt 33;
w sprawie Van Uden, pkt 38.

56 — Punkt 40.

57 — Nalezy sprecyzowa¢, ze o ile Trybunal formalnie i wyraznie nie odwolal sie do tego warunku w péZniejszym orzecznictwie, o tyle jednak
odnidst sie do niego w ww. wyroku w sprawie Mietz, pkt 42.

58 — W szczegolnosci przez Komisje, w odpowiedzi na glosy plynace z doktryny, w ww. sprawozdaniu dotyczacym stosowania rozporzadzenia
nr 44/2001 oraz w ww. zielonej ksiedze w sprawie przegladu rozporzadzenia nr 44/2001. W ww. rezolucji z dnia 7 wrze$nia 2010 r.
Parlament Europejski ,postuluje wprowadzenie w preambule punktu majacego na celu pokonanie trudnosci wynikajacych z [tego] wymogu”.
Dla uzyskania szerszego obrazu dyskusji zob. A. Dickinson, Provisional Measures in the ,Brussels I” Review: Disturbing the Status Quo?,
Journal of Private International Law, 2010, vol. 6, nr 3, s. 519.

59 — Zobacz w szczegélnosci:. M. Pertegds Sender, op.cit. (ww. w przypisie 47), pkt 3.158; M.C. Janssens, International Disputes Involving
Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law, w: E. Dirix, Y.H. Leleu, The Belgian report at the
XVIII" Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law, Bruylant 2011, nr 46, s. 611, 640.
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wywolywa¢ skutki w panstwach czltonkowskich innych niz panstwo siedziby sadu, przed ktérym zawisto
postepowanie, czyli mie¢ zakres ekstraterytorialny®. Chodzi tu raczej o wymoég minimalnego
terytorialnego umiejscowienia wnioskowanego $rodka tymczasowego. Tym samym istnienie
rzeczywistego powigzania nalezy bada¢ gléwnie z uwzglednieniem zasad wykonalnosci w panstwie
cztonkowskim siedziby sadu, przed ktérym zawisto postepowanie .

54. Wydaje mi si¢ bowiem, ze mozna przyjaé, iz sad panstwa czlonkowskiego niemajacy w danym
przypadku jurysdykcji do rozpoznania sporu co do istoty moze uznac sie za wlasciwy dla przyznania
srodka tymczasowego na podstawie art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001 wylacznie wtedy, gdy $rodek
ten wywoluje skutek na terytorium tego panstwa czlonkowskiego i tam moze zosta¢ wykonany.
Wtasnie do tego sadu, predestynowanego, by to uczyni¢, nalezy ocena istnienia tego rzeczywistego
powiazania.

55. W zwigzku z powyzszym proponuje, aby Trybunal orzekl, iz wykladni art. 31 rozporzadzenia
nr 44/2001 nalezy dokonywa¢ w taki sposéb, ze sad krajowy nie moze przyzna¢ $rodka tymczasowego
niewywierajacego zadnego skutku na jego terytorium, do ustalenia czego jest on zobowiazany.

V — Whnioski

56. W zwiazku z tym proponuje, aby Trybunal odpowiedzial na pytania prejudycjalne przedstawione
przez Rechtbank ’s-Gravenhage, orzekajac, ze:

1)  Tytulem odpowiedzi gléwnej:

a) Whykladni art. 6 pkt 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sadowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze ma on zastosowanie w ramach
sporu o naruszenie patentu europejskiego wytoczonego przeciwko kilku spétkom majacym
siedziby w réznych panstwach czlonkowskich, w przypadku gdy powédztwa te dotycza
osobno czynéw dokonanych w tym samym panstwie cztonkowskim i naruszajacych te sama
krajowa cze$¢ patentu europejskiego regulowana przez to samo prawo.

b) Wykladni art. 22 pkt 4 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy dokonywaé w ten sposéb, ze
ustanowiona w nim zasada jurysdykcji wylacznej nie znajduje zastosowania, jesli waznos¢
patentu zostaje podniesiona jedynie w ramach postepowania incydentalnego, o ile orzeczenie,
ktére moze by¢ wydane po zakonczeniu tego postepowania, nie wywoluje zadnego
ostatecznego skutku.

2)  Positkowo:

Wyktadni art. 31 rozporzadzenia nr 44/2001 nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze sad krajowy nie
moze przyzna¢ $rodka tymczasowego niewywierajacego zadnego skutku na jego terytorium, do
ustalenia czego jest on zobowiazany.

60 — W wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie C-256/09 Purrucker, Zb.Orz. s. 1-7349, pkt 85, Trybunal przypomnial to zreszta, odsylajac
w tym zakresie do sprawozdania wyjasniajacego do konwencji na podstawie art. K.3 traktatu o Unii Europejskiej w sprawie jurysdykcji oraz
uznawania i wykonywania orzeczen w sprawach matzenskich, przygotowanego przez Alegrie Borras (Dz.U. 1998, C 221, s. 27, pkt 59).
Zobacz réwniez ww. wyrok w sprawie Denilauler, pkt 17.

61 — Wyzej wymieniony wniosek Komisji w sprawie przeksztalcenia rozporzadzenia nr 44/2001 (pkt 3.1.5, motyw 25) przewiduje, ze nalezy
zapewni¢ swobodny przeplyw $rodkéw tymczasowych zarzadzonych przez sad wlasciwy co do istoty sprawy, natomiast dziatanie $rodkéw
tymczasowych przyjetych przez sad niebedacy wlasciwym co do istoty sprawy powinno by¢ ograniczone do terytorium
odno$nego panstwa czlonkowskiego. Zobacz takze art. 99 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) oraz art. 103 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
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