ROCHE NEDERLAND M.FL.

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

PHILIPPE LEGER
foredraget den 8 december 2005’

1. Har innehavaren av ett europeiskt patent
ritt att, enligt artikel 6.1 i konventionen av
den 27 september 1968 om domstols behé-
righet och om verkstillighet av domar pi
privatrittens omrade,? vicka talan om
patentintrang mot flera foretag som tillhor
samma koncern men har site i olika konven-
tionsstater, vid en enda domstol, nimligen
den inom vars jurisdiktion ett av foretagen
har sitt site?

2. S& lyder i huvudsak fragan som Hoge
Raad der Nederlanden (Nederlinderna) har
stillt i ett mil mellan, & ena sidan, tvd
privatpersoner, som har hemvist i Forenta
staterna och dr innehavare av ett europeiskt
patent som giller en arbetsmetod for medi-
cinsk analys och motsvarande utrustning,

1 — Originalsprak: franska.

2 — EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utghva, C 15, 1997, s. 30.
Konventionen avser dess lydelse enligt konventionen av den
9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och
Forenade konungariket Storbritannien och Nordirlands till-
tride (EGT L 304, s. 1, och — i dndrad lydelse — s. 77; svensk
utgdva, C 15, 1997, s. 14), enlégt konventionen av den
25 oktober 1982 om Republiken Greklands tilltride (EGT L
388, 5. 1; svensk utgdva, C 15, 1997, s. 26), enligt konventionen
av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och
Republiken Portugals tilltride (EGT L 285, s. 1; svensk utgiva,
C 15, 1997, s. 43) och enligt konventionen av den 29 novem-
ber 1996 om Republiken Osterrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges tilltride (EGT C 15, 1997, s. 1) (nedan
kallad Brysselkonventionen). En konsoliderad version av
konventionen, i dess lydelse enligt de fyra anslutningsfor-
dragen, finns i EGT C 27, 1998, s. 1.

och, & andra sidan, nio féretag som ingar i
lakemedelskoncernen Roche och som har
site i Nederlinderna, i andra europeiska
stater samt i Forenta staterna. Malet giller
att de sistnimnda har pastatts ha salufért
vissa varor som krinker patentinnehavarnas
rattigheter.

3. Domstolen fick redan fér nagra ar sedan
en liknande friga frin Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) (Fére-
nade kungariket) med anledning av en tvist
mellan ett foretag bildat enligt amerikansk
ritt, vilket var innehavare av ett europeiskt
patent som gillde behandlingsutrustning,
och flera foretag med site i Nederlinderna,
Forenade kungariket och Forenta staterna.
Talan om upphdrande av patentintrang
vicktes vid nederlindsk domstol, varefter
motparten vickte talan vid brittisk domstol
om faststillande av att det inte forelig
patentintring och om ogiltigforklaring av
det aktuella patentet.® Domstolen uttalade
sig dock inte slutligt i denna fraga, eftersom
malet avskrevs pi grund av att parterna
triffade ett forlikningsavtal. *

3 — Det giller mal C-186/00, Boston Scientific m.fl.
4 — Avskrivningsbeslut av den 9 november 2000.
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4. Domstolen har diremot att svara pa en
tolkningsfriga frin en tysk domstol som,
trots att den ar klart annorlunda, inte saknar
anknytning till forevarande forfarande.®
Aven om den tidigare frigan giller ett
nationellt patent, inte ett europeiskt patent,
och inte ror forutsittningarna for tillimp-
ning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen,
eftersom det inte finns flera svarande, utan
endast rickvidden av bestimmelsen om
exklusiv behorighet i mal om registrering
och giltighet av patent i artikel 16.4 i
konventionen, kan den dnda vara av intresse
vid provningen av férevarande tolknings-
fraga. Det hinder ndmligen ofta att giltig-
heten av ett patent ifrigasitts i ett mal
angdende patentintring (av svaranden i en
talan om patentintring eller av den som
vicker talan om faststillande av att det inte
foreligger patentintrang), varfor det kan vara
lampligt att prova férhallandet mellan artikel
16.4 och ovriga behorighetsregler i Bryssel-
konventionen, sasom den i artikel 6.1.

I — Tillimpliga bestimmelser

A — Brysselkonventionen

5. Brysselkonventionen, som antogs 1968 pa
grundval av artikel 220 i EEG-férdraget

5 — Jag tinker pd mal C-4/03 (dom av den 13 juli 2006, REG
s. 1-6509), GAT, dir generaladvokaten Geelhoed presenterade
sitt forslag till avgorande den 16 september 2004.
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(darefter artikel 220 i EG-fordraget, nu
artikel 293 EG), har enligt ingressen till syfte
att ”i gemenskapen stirka det rittsliga
skyddet fér personer som ir etablerade dar”.

6. Det ir fraiga om en "dubbelkonvention”, i
och med att den inte bara innehiller
bestimmelser om erkdnnande och verkstil-
lighet, utan dven bestimmelser om behérig-
het som #r tillimpliga i den ursprungliga
konventionsstaten, det vill siga redan pa det
stadium da det rittsliga avgérande som kan
bli foremal for erkinnande och verkstillighet
i en annan konventionsstat meddelas.

7. Nir det giller bestimmelserna om beho-
righet, vilar dessa pa f6ljande i artikel 2 forsta
stycket i Brysselkonventionen fastlagda prin-
cip: "Om inte annat foreskrivs i denna
konvention, skall talan mot den som har
hemvist i en konventionsstat vickas vid
domstol i den staten, oberoende av i vilken
stat han har medborgarskap.” Niar svaranden
har sitt hemvist i en konventionsstat &r
domstolarna i denna stat siledes i princip
behariga.

8. 1 enlighet med detta gors i artikel 3 forsta
stycket i konventionen tilligget att "[t]alan
mot den som har hemvist i en konventions-
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stat fir vickas vid domstol i en annan
konventionsstat endast med stod av bestim-
melserna i avsnitt 2 till 6i ... avdelning [11]”. 6

Dessa bestimmelser ir av flera slag.

9. Vissa av dem ir valfria. De gor det majligt
for kiranden att vilja att vicka talan vid en
domstol i en annan konventionsstat dn den
dir svaranden har sitt hemvist.

10. Det giller bland annat den sirskilda
behorighetsregeln i artikel 5.3 i samma
konvention, dir det féreskrivs att om talan
avser skadestind utanfér avtalsférhéllanden
kan talan vickas vid domstolen "i den ort dir
skadan intriffade”.

11. Det giller bland annat dven den sirskilda
behorighetsregel som anges i artikel 6.1 i
Brysselkonventionen, enligt vilken ”[t]alan
mot den som har hemvist i en konventions-
stat [och mot vilken talan siledes i princip
kan vickas vid domstolarna i denna stat i
enlighet med artikel 2} kan dven vickas, om
han ir en av flera svaranden, vid domstol dir
nigon av svarandena har hemvist”.

6 — 1 artikel 4 forsta stycket i Brysselkonventionen foreskrivs
diremot att "[o]m svaranden inte har hemvist i nigon
konventionsstat bestims domstolarnas behorighet i varje
konventionsstat i enlighet med den statens lag, om inte annat
foljer av bestimmelserna i artikel 16"

12. Andra behérighetsregler som uppstills i
Brysselkonventionen innebir att talan skall
vickas vid domstol i en viss konventionsstat
och att alla andra konventionsstater ir
uteslutna. Bland dessa si kallade exklusiva
behorighetsregler finns den som féreskrivs i
artikel 16.4 i konventionen. Enligt denna
artikel skall “foljande domstolar ..., obe-
roende av parternas hemvist, ha exklusiv
behorighet ... om talan avser registrering
eller giltighet av patent, varumirken, mons-
ter och liknande rittigheter for vilka krévs
deposition eller registrering, domstolarna i
den konventionsstat dir deposition eller
registrering har begirts eller har 4gt rum
eller pd grund av bestimmelserna i en
internationell konvention anses ha dgt rum”.

13. Efter ikrafttridandet av den Europeiska
patentkonventionen undertecknad i
Miinchen den 5 oktober 19737 fick artikel
16.4 i Brysselkonventionen ett andra stycke,
ddr det anges att "[m]ed forbehall for den
behorighet som det europeiska patentverket
har enligt [Miinchen]konventionen ..., skall
domstolarna i varje konventionsstat, obe-
roende av hemvist, ha exklusiv behorighet
vid talan som angir registreringen eller
giltigheten av ett europeiskt patent som har
meddelats for den staten ...”.®

7 — Jag kommer att underséka denna konvention (nedan kallad
Miinchenkonventionen) senare.

8 — Dessa bestimmelser infordes i Brysselkonventionen genom
artikel Vd i protokollet som bilades konventionen av den
9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och
Fézznade konungariket Storbritannien och Nordirlands till-
triade.
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14. Pa grund av att behorighetsreglerna i
artikel 16 i Brysselkonventionen #r tving-
ande, foreskrivs det i artikel 19 i konventio-
nen att "[o]m talan som viicks vid en domstol
i en konventionsstat giller en tvist som
huvudsakligen rér en friga som en domstol
i en annan konventionsstat ar exklusivt
behérig att préva enligt artikel 16, skall
domstolen sjalvmant férklara sig obehorig”.

15. I forlingningen av samtliga dessa
bestaimmelser om fordelning av behorighet
som fastslds i Brysselkonventionen, fore-
skrivs det i konventionen vissa processritts-
liga mekanismer for att styra genomférandet
av bestimmelserna. Dessa mekanismer, som
ror litispendens och mél soin har samband
med varandra &dr avsedda att forhindra att
domstolar i olika konventionsstater medde-
lar motstridiga domar.

16. I artikel 21 i Brysselkonventionen, som
ror litispendens, foreskrivs att om talan vicks
vid domstolar i olika konventionsstater
rorande samma sak och malen giller samma
parter, skall varje domstol utom den vid
vilken talan forst vickts lata handliggningen
av malet vila till dess att det har faststillts att
den domstol vid vilken talan férst vickts ar
behorig, och sedan, om sa ir fallet, avvisa
talan till forman fér den domstolen.

17. Vad giller mal som har samband med
varandra, foreskrivs det i artikel 22 férsta och
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andra styckena i denna konvention att om
kiromal som har samband med varandra &r
vickta vid domstolar i olika konventions-
stater och mélen provas i forsta instans, far
varje domstol utom den vid vilken talan forst
vickts antingen lata handliggningen av
malet vila eller avvisa talan pa begiran av
en av parterna, om dess lag tilliter forening
av mal som har samband med varandra och
den domstol vid vilken talan forst vackts ar
behorig att prova bida kidromalen. I artikelns
tredje stycke klargors att "[v]id tillimpningen
av denna artikel skall kiroméile[n] anses ha
samband med varandra om de ir sa férenade
att en gemensam handliggning och dom é&r
pakallad f6r att undvika att oférenliga domar
meddelas som en foljd av att kdromalen
provas i olika rittegangar”.

18. I linje med dessa regler om fordelning av
behorighet eller utévande av denna behorig-
het har det i Brysselkonventionens avdelning
111 inférts ett férenklat forfarande for erkin-
nande och verkstillighet av rittsliga avgo-
randen. Denna mekanism, som ér tillimplig
pa avgoranden som har meddelats av dom-
stolar i en konventionsstat inom ramen for
deras erkinnande och verkstillighet i en
annan konventionsstat, kiinnetecknas sérskilt
av att grunderna for att végra erkdnnande &r
begrinsade och pd ett uttdmmande sitt
riknas upp i denna konvention. Bland dessa
grunder forekommer den som foreskrivs i
artikel 27.3, som giller det fall att domen
som har meddelats i ursprungsstaten ir
"oférenlig med en dom som har meddelats
i en tvist mellan samma parter i den stat dar
domen gors gillande”, samt den som fore-
skrivs i artikel 28 forsta stycket, som giller
det fall att domstolen i ursprungsstaten inte



ROCHE NEDERLAND M.FL.

har beaktat de exklusiva behorighetsreglerna
som anges i artikel 16.

19. I artikel 57.1, som aterfinns i avdelning
VII i Brysselkonventionen, vilken giller
konventionens férhéllande till andra inter-
nationella konventioner, foreskrivs slutligen
att "[d]enna konvention skall inte inverka p3
konventioner som konventionsstaterna har
tilltritt eller kommer att tilltriida och som p&
sirskilda omraden reglerar domstolars behé-
righet eller erkiannande eller verkstillighet av
domar”.

B — Miinchenkonventionen

20. Miinchenkonventionen tridde i kraft
den 7 oktober 1977. Till dags dato har 31
stater anslutit sig till konventionen, diri-
bland samtliga de stater som vid den
tidpunkt som malet vid den nationella dom-
stolen giller var bundna av Brysselkon-
ventionen.® Gemenskapen har inte anslutit
sig till den men skall eventuellt gora det i

9 — De stater som till dags dato har anslutit sig till Miinchenkon-
ventionen dr Konungariket Belgien, Republiken Frankrike,
Storhertigdomet Luxemburg, Konungariket Nederlinderna,
Forbundsrepubliken Tyskland, F5 de k iket Stor-
britannien och Nordirland, Schweiziska edsférbundet,
Konungariket Sverige, Republiken Italien, Republiken Oster-
rike, Furstendd Liechtenstein, Republiken Grekland,
Konungariket Spanien, Konungariket Danmark, Furstendémet
Monaco, Republiken Portugal, Irtand, Republiken Finland,
Republiken Cypern, Republiken Turkiet, Republiken Bulga-
rien, Republiken Estland, Republiken Slovakien, Tjeckiska
republiken, Republiken Slovenien, Republiken Ungern, Repu-
bliken Ruminien, Republiken Polen, Republiken Island,
Republiken Litauen och Republiken Lettland.

samband med inrittandet av ett gemen-
skapspatent.

21. Enligt vad som anges i dess artikel 1, har
det genom konventionen utarbetats en "fér
de fordragsslutande staterna gemensam ritt
sdvitt avser meddelande av patent pd upp-
finningar”. I detta syfte har ett organ, Euro-
peiska patentverket (nedan kallat EPO),
inrittats med ansvar for att pd ett cent-
raliserat sitt bevilja si kallade europeiska
patent, vars territoriella rickvidd varierar
beroende pi vad sokanden har ansokt om. *°

22. De gemensamma bestimmelserna for
meddelande av sidana patent ir bade
materiella (de syftar i huvudsak till att
definiera vad som &r patenterbara uppfin-
ningar) och processuella, sitillvida att de
reglerar forfarandet for EPO:s meddelande
av patenten, samt det eventuellt efterféljande
forfarandet vid andra instanser inom samma
organ pa grund av att det gjorts invindningar
mot att patent meddelats. En sidan talan,
som endast kan vickas inom en viss tid efter
att det aktuella patentet har meddelats och
endast kan grunda sig pa vissa i Miinchen-
konventionen snavt avgriansade skil, kan leda
till att patentet upphivs eller till att det

10 — Enligt artikel 3 i Miinchenkonventionen kan man "ansdka om
att ett europeiskt patent skall meddelas for samtliga fordrag-
sslutande stater, for flera eller for endast en av dem”.
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kvarstar efter att ha #ndrats av innehavaren
under invindningsforfarandet. '*

23. Vid sidan av dessa gemensamma
bestimmelser regleras ett europeiskt patent
av den nationella lagstiftningen i var och en
av de fordragsslutande stater for vilket det
har meddelats. Efter att det har meddelats
sonderfaller det europeiska patentet i “ett
knippe nationella patent”.

24. Siledes anges i artikel 2.2 i Miinchen-
konventionen att ”"i var och en av de
fordragsslutande staterna for vilket det har
meddelats, har det europeiska patentet

11 — I artikel 99.1 i Miinchenkonventionen foreskrivs att alla kan
invinda mot ett beviljat patent vid EPO inom nio méinader
frin det datum di det kungjordes att patentet hade
meddelats. For det fall det har gjorts invindningar mot et
europeiskt patent kan tredje man, som visar att en talan om
patentintring pi grundval av detta patent har vickts mot
denne, efter att fristen for invindningar har l6pt ut, enligt
artikel 105.1 i konventionen intervenera i ett sidant
forfarande, under forutsittning att han gor en ansékan om
att fi intervenera inom tre minader frin det datum di talan
om patentintring viicktes. Denna interventionsmdjlighet ar,
enligt samma artikel, dven 6ppen for tredje man som visar att
han, efter att patentinnehavaren har krivt att han skall
upphdra med det pastidda patentintringet, har vickt talan
mot innehavaren for att i det rittsligt faststallt att han inte
har gjort patentintring. Stora besvirskammaren vid EPO har
Klargjort syftet med denna mekanism i sitt beslut av den
11 maj 1994 i drende G-1/94, Allied Colloids (EPOs 9] aella
tidning 1994, 787, punkt 7) pa foljande sitt: ... by relyi
the centralised procedure before the EPO in cases where
infringement and revocation proceedings otherwise would
have to be simultaneously pursued before national courts, an
unnecessary duplication of work can be avoided, reducing
also the risk of conflicting decisions on the validity of the
same patent ...”

12 — Detta uttryck som allmint anvinds for att definiera det
europeiska patentets sirskilda karaktir, har bekriftats av
besvirsinstanserna vid EPO. Se bland annat stora besvirs-
kammarens beslut av den 3 november 1992 i drende G-4/91,
Spanset (EPO:s officiella tidning 1993, 707, punkt 1).
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samma verkningar och ir understillt samma
system som ett nationellt patent, savitt det i
férevarande konvention inte foreskrivs nagot
annat”.

25. P4 samma sitt foreskrivs det i artikel
64.1 i denna konvention att "det europeiska
patentet ger innehavaren, fran dagen for
publicering av kungérelse om att det med-
delats och i var och en av de fordrags-
slutande stater for vilket det har meddelats,
samma rittigheter som ett nationellt patent
som meddelats i denna stat skulle ge
honom”. 1 artikel 64.3 tilliggs att “varje
intraing i det europeiska patentet skall
bedémas i enlighet med bestimmelserna i
nationell ritt”.’

26. Likstillandet av ett europeiskt patent
och ett nationellt patent tar sig inte bara
uttryck i att det europeiska patentet omfattas
av den lag som ir tillimplig pa ett nationellt
patent vad giller skyddet for detta i varje
fordragsslutande stat fér vilken det har
meddelats, utan ocksd i princip (utom
betriffande invindningar vid EPO) i att mal
som har samband med ett sidant patent
omfattas av behorigheten for de nationella
domstolarna i varje berérd férdragsslutande
stat.

13 — Stora besvirskammaren vid EPO har i ett beslut av den
11 december 1989 i mal G-2/88, Mobil Oil (EPO:s officiella
tidningwhat acts of third parties constitute infringement of
the patent, and as regards the r ies which are available in
respect of any infringement.”
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27. Denna princip giller bide mal om
intrang i ett europeiskt patent och mél om
giltigheten av detta, '* eftersom det i enlighet
med artikel 138 i Miinchenkonventionen har
klargjorts att nir en domstol i en férdrags-
slutande stat ogiltigférklarar ett europeiskt
patent fir det endast verkan i den staten och
inte i ovriga fordragsslutande stater. Nir
EPO upphiver ett sadant patent giller det
motsatta, eftersom ridckvidden av det beslu-
tet omfattar samtliga férdragsslutande stater
for vilka patentet i friga har meddelats.

28. 1 mal om intrang i eller giltigheten av ett
europeiskt patent kan fraga uppstd om den
exakta materiella omfattningen av skyddet
som ett sddant patent ger, det vill siga om
exakt vad som ir det tekniska féremalet for
den immaterialrittighet som patentet
utgér. '® Den metod som skall anvindas for

14 — Denna aspekt har framhivts av stora besvirskammaren vid
EPO i dess beslut i det ovannimnda drendet Spanset. For att
underlitta forstielsen iterger jag hela punkt 1 i detta beslut
(min kursivering);

"When a European patent is granted, it has the effect in each
designated Contracting State of a national patent granted by
that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes a
bundle of national patents within the individual jurisdictions
of the designated States. Any alleged infringement of a
granted European patent is dealt with by national law (Article
64(3) EPC). Infring proceedings may d
the patent proprietor in any Contracting State for which the
patent was granted, at any time after grant of the patent.
Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an "opposition
procedure’, under which any person may file an opposition to
a granted European patent at the EPO within nine months of
its grant, and may thereby contend in centralised opposition
proceedings before an Opposition Division of the EPO that
the patent should be revoked, on one or more stated grounds.
The effect of revocation is set out in Article 68 EPC.
Opposition pr dings therefore an exception to
the general rule set out in paragraph 1 above that a granted
European patent is no longer within the competence of the
EPO but is a bundle of national patents within the
competence of separate national jurisdictions.”

15 — Denna friga gor det mjligt att faststilla rackvidden av de
rattigheter som en innehavare av ett europeiskt patent har
gentemot dem som pistds gora intring i patentet. Den gér
det ocksd mojligt att veta om patentet i friga kan
ogiltigforklaras pA grund av att skyddet som detta patent
ﬁer i enlighet med artikel 138.1 d i Miinchenkonventionen

ar utvidgats.

att prova en siddan friga har faststillts i
artikel 69 i Miinchenkonventionen. Enligt
artikel 69.1 skall i friga om ett europeiskt
patent (eller en ansékan om ett siddant
patent) patentskyddets omfattning bestim-
mas av patentkravens innehall. Det har dock
klargjorts att patentkraven fir tolkas med
ledning av tillhérande beskrivning och rit-
ningar. '® For att undvika att det utvecklas
skillnader i bedémningarna mellan de beho-
riga myndigheterna i de méinga fordrags-
slutande staterna, bifogades ett protokoll
angadende tolkningen av artikel 69 till denna
konvention. '’

16 — 1 anstkan om europeiskt patent maste uppfinningen
beskrivas s& tydligt och fullstindigt att en facﬁman med
ledning dérav kan utéva den (artikel 83 i Miinchenkon-
ventionen). Foremdlet for det skydd man ansdéker om
definieras i patentkraven, och de miste vara tydliga och
Erunda sig pd beskrivningen av uppfinningen (artikel 84 i

onventionen). Patentkraven, beskrivningen och ritningarna,

som miste bifogas patentansékan, dr %?iremél for en rad
offentliggéranden vid EPO (artiklarna 78.1, 93 och 98 i
samma konvention).

17 — Detta protokoll, vilket tridde i kraft &r 1978 (vilket var ett ar

efter Miinchenkonventionens ikrafttridande) innehaller fol-
jande bestimmelser:
"Artike] 69 skall inte tolkas si att skyddsomfinget som det
europeiska p ger skall besti genom en strikt
bokstavstolkning av patentkraven och att beskrivningar och
ritningar fAr anvindas endast for att tolka oklarheter som
patentkraven kan innehalla. Den skall inte heller tolkas s4 att
patentkraven endast tjinar som riktlinjer for att faststilla
skyddsomfinget och att skyddet omfattar allt som en
fackman, som studerat beskrivning och ritningar, anser att
patenthavaren avsett att skydda. Artikel 69 skall i stillet ges
en totkning som ligger mellan dessa ytterligheter och som ger
patentinnehavaren ett skaligt skydd och samtidigt ger tredje
man en rimlig sikerhet.”

I-6543



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT LEGER — MAL C-539/03

II — Bakgrund och malet vid den natio-
nella domstolen

29. Frederick Primus och Milton Golden-
berg, bida med hemvist i Férenta staterna, ar
tillsammans innehavare av ett europeiskt
patent, vilket beviljades ar 1992 for tio
konventionsstater, niamligen Republiken
Osterrike, Konungariket Belgien, Schwei-
ziska edsforbundet, Férbundsrepubliken
Tyskland, Republiken Frankrike, Férenade
konungariket Storbritannien och Nordirland,
Furstendémet Liechtenstein, Storhertig-
démet Luxemburg, Konungariket Nederldn-
derna och Konungariket Sverige.

30. Detta patent giller dels en immunomet-
risk analysmetod, avsedd att faststilla en
karcinoembryonal antigen (kallad CEA) i ett
serum- eller plasmaprov, dels utrustning som
anvinds for att dosera dessa antigener, vilken
kallas immunoassay-kit eller CEA-kit. Fore-
varande uppfinning forefaller vara av stort
intresse for att spara och till och med
behandla vissa cancerformer.

31. Ar 1997 inledde patentinnehavarna samt
det enligt amerikansk ritt bildade bolaget
Immunomedics (vilket tycks ha exklusiv
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licens att anviinda patentet) '® ett interimis-

tiskt forfarande'® vid Rechtbank te ’s-Gra-
venhage (underritten i Haag) mot foretaget
Roche Nederland BV, med site i Nederldn-
derna, samt mot itta andra foretag i Roche-
koncernen med sdte i Forenta staterna,
Belgien, Tyskland, Frankrike, Foérenade
kungariket, Schweiz, Osterrike och Sverige.
Genom denna talan, som syftade till att fa
foretagen att upphora med patentintranget,
anklagades dessa for att ha krinkt de rattig-
heter som det europeiska patentet ger,
genom att ha salufért CEA-kit under namnet
Cobas Core CEA EIA.

32. Det framgar av beslutet om hinskju-
tande att de atta foretagen med site utanfor
Nederlinderna har anfért att den neder-
lindska domstolen inte dr behorig att avgora
malet och att de i sak har bestritt att det
6verhuvudtaget foreligger nagot patentin-
tring samt har ifrigasatt giltigheten av det
ifragavarande europeiska patentet. >

33. Till stod for sin foruminvindning har de,
med hidnvisning till domstolens dom av den

18 — Se punkt 3 i den nederlindska regeringens yttrande och
fotnoten pi sidan 1 i yttrandet frin Europeiska gemenska-
pernas kommission.

19 — Denna talan forefaller ing i ett skyndsamt férfarande som
kallas kort geding, vilken kan genomfbras utan att det ar
ndédvindigt att in]g 2 ett forfarande for att avgdra mélet i sak.
Forfarandets karaktir och karaktiiren hos vissa tgirder som
kan beslutas inom ramen for forfarandet har provats av
domstolen i dom av den 17 november 1998 i mal C-391/95,
Van Uden (REG 1998, s. 1-7091), punkterna 43-47, och av
den 27 april 1999 i mal C-99/96, Mietz (REG 1999, 5. 1-2277),
punkterna 34-39 och 43. Se dven mitt forslag till avgorande i
det ovannimnda milet Van Uden (punkterna 19-21 och
108-120).

20 — Se 5. 2 och 6 i den franska versionen av beslutet om
hinskjutande.
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27 september 1988 i mal 189/87, Kalfelis, 2!
gjort gillande att det fér god rittskipning i
forevarande fall inte krivs att handliggning
sker och beslut fattas samtidigt i syfte att
undvika att motstridiga beslut meddelas.
Enligt foretagen finns det ett separat patent
for varje berort land, vilket innebdr att det
inte finns nagon risk fér motstridiga beslut.

34. Genom dom av den 1 oktober 1997
avslog Rechtbank te 's-Gravenhage forumin-
viandningen men ogillade kirandenas talan i
sak.

35. Nimnda domstol fastslog nidrmare
bestimt att den pa grundval av artikel 6.1 i
Brysselkonventionen var behorig att préva
talan mot foretagen med site i andra
konventionsstater dn Nederlinderna. Den
ansag sig dven behorig att préva talan mot
foretagen med site i Schweiz och Férenta
staterna pa grundval av artikel 6.1 i kon-
ventionen av den 16 september 1988 om
domstols behorighet och om verkstillighet
av domar pa privatrittens omrade 2* respek-
tive nationell ritt, i enlighet med artikel 4
forsta stycket i Brysselkonventionen.

21 — REG 1988, 5. 5565; svensk specialutgiva, volym 9, 5. 729.

22 —EGT L 319, s. 9 (nedan kallad Luganokonventionen).
Luganokonventionen ir en si kallad parallell konvention till
Brysselkonventionen, eftersom innehdllet nastan ir identiskt
med Brysselkonventionens. Dess artikel 6.1 motsvarar
siledes exakt artikel 6.1 i Brysselkonventionen. Luganokon-
ventionen dr bindande for samtliga konventionsstater i
Brysselkonventionen samt for Republiken Island, Konunga-
rik]et Norge, Schweiziska edsforbundet och Republiken
Polen.

36. Vad giller artikel 6.1 i Brysselkonventio-
nen ogillade Rechtbank te 's-Gravenhage
svarandenas argument att det skulle finnas
ett sirskilt patent for varje berért land, pa
den grunden att ett europeiskt patent i
enlighet med artikel 69 i Miinchenkon-
ventionen skall tolkas pd samma sitt i alla
dessa linder. Detta innebir enligt Rechtbank
te 's-Gravenhage att det &r uteslutet att man
konstaterar ett patentintring i ett land men
inte i ett annat. Domstolen i fraga tillade att
alla de ifrdgavarande féretagen dr en del av
samma koncern, vilket i enlighet med det
krav som fastslogs i det ovannimnda malet
Kalfelis gor att det foreligger ett samband
mellan kidromélen. Slutligen pipekade den
att domstolen i dom av den 6 december 1994
i mal C-406/92, Tatry,?® gav begreppet
"kdromal som har samband med varandra”
i den mening som avses i artikel 22 tredje
stycket i Brysselkonventionen en vid tolkning
som omfattar "alla fall dir det finns risk fér
motsatta domar, dven om domarna kan
verkstillas separat och deras rittsverkningar
inte 4r oforenliga sinsemellan”. >* Sa ir fallet i
forevarande mal, eftersom kiromalen giller
pastddda intring i olika patent som har
samma lydelse.

37. Kérandena &verklagade denna dom och
utvidgade sin talan. De yrkade dels att
svarandena skulle forpliktas att éverlimna
viss information, iterta samtliga omtvistade
produkter frin koparna samt férstéra de
kvarvarande och &tertagna preparaten, dels

23 — REG 1994, s. 1-5439.
24 — Ibidem, punkt 53.
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att svarandena skulle forpliktas att ersitta
deras skada eller att 6verféra den vinst de
hade gjort pa grund av patentintringet. **

38. I en dom av den 27 juni 2002 bekriftade
Gerechtshof te 's-Gravenhage att underrét-
ten var behérig och upphivde domen i sak.

39. Denna appellationsdomstol forbjod nér-
mare bestimt svarandena vid vite att gora
intrang i det europeiska patentet i samtliga
berdrda linder, dlade dem att till kirandena
Overlimna bevismaterial for att omfatt-
ningen av de omtvistade intringen skulle
kunna faststillas (antalet omtvistade produk-
ter och kdparnas identitet) och forpliktade
svarandena att ersitta kdrandenas skada,
som skulle regleras senare.

40. Det slogs fast att domen skulle vara
omedelbart verkstillbar under férutsittning
att kdrandena stillde sikerhet pa 2 miljoner
euro. *®

25 — Se s. 2 och 3 i beslutet om hinskjutande.
26 — Se s. 3 och 4 i beslutet om hinskjutande.

I- 6546

41. Svarandeforetagen &verklagade domen
till Hoge Raad der Nederlanden. ¥ Frederick
Primus och Milton Goldenberg gav in ett
anslutningsoverklagande. >

II1 — Tolkningsfragorna

42. Hoge Raad der Nederlanden beslutade
med hinsyn till parternas argument, som i
allt vasentligt dr en upprepning av de
argument som lades fram i forsta instans,
att forklara malet vilande och stilla foljande
tolkningsfragor till domstolen:

"1) Foreligger det, mellan de olika fall av
talan om patentintrang som en inneha-
vare av ett europeiskt patent har vickt
mot dels en svarande som ir etablerad i
domstolslandet, dels andra svarande
som ér etablerade i andra fordragsstater
dn domstolslandet, med motiveringen
att dessa gor intring i patentet i en eller
flera fordragsstater, ett sdidant samband
som krivs for att artikel 6.1 i Bryssel-
konventionen skall vara tillimplig?

27 — For att underlitta forstielsen av partsstillningen i malet vid
den nationella domstolen kommer jag fortsitta att kalla de
ifrdgasatta foretagen i Roche-koncernen for svarande, trots
att de ar klagande i Gverritten.

28 — P4 samma sitt kommer jag fortsitta att kalla de berorda

patentinnehavarna for kirande, trots att de ir svarande i
dverritten.
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2) Om den forsta frigan inte eller inte
forbehallslost skall besvaras jakande,
under vilka omstindigheter ir det da
fraga om ett sadant samband, och ér det
vid bedémningen hirav exempelvis av
betydelse

— huruvida svarandena tillhér en och
samma koncern,

— huruvida det 4r friga om ett gemen-
samt handlande frin svarandenas
sida som baseras pd en gemensam
handlingsplan, och om si &r fallet,
ar det av betydelse frin vilken plats
denna handlingsplan harror, och

— huruvida de intringshandlingar som
svarandena pastds ha begatt ir
identiska eller nistan identiska?”

IV — Tolkningsfrigornas innebérd och
rickvidd

43. Den hinskjutande domstolen har stillt
sina tva tolkningsfrigor, som skall bedomas
tillsammans, for att fd klarhet i huruvida
artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall tolkas

sd att den dr dmnad att tillimpas i mil om
intrang i europeiska patent, dar flera foretag
med site i olika konventionsstater har
anklagats for handlingar som de har gjort
sig skyldiga till i var och en av dessa stater,
sirskilt i det fall dessa foretag, som tillhér
samma koncern, har agerat pa ett identiskt
eller likartat sitt i enlighet med en gemen-
sam handlingsplan som endast en av dem
har utarbetat.

44. Som den nationella domstolen har pépe-
kat ?® giller dess fragor de foretag som har
site i de stater som &r anslutna till Bryssel-
konventionen, med undantag for det féretag
som har site i Nederlinderna (det vill séga
de foretag som har site i Belgien, Tyskland,
Frankrike, Férenade kungariket, Osterrike
och Sverige), samt indirekt det foretag som
har sdte i Schweiz, vilket &r en stat som ir
ansluten till Luganokonventionen. Genom
Luganokonventionen utstricks, som jag
redan har papekat, nidstan alla regler som
faststills i Brysselkonventionen (bland annat
artikel 6.1) till andra stater ian de som i&r
bundna av den sistnimnda konventionen.
Detta innebir att domstolens tolkning av
denna artikel kan 6verforas till tolkningen av
den motsvarande artikeln i Luganokonven-
tionen.

45. Som den hinskjutande domstolen &ven
har papekat giller férevarande begiran

29 — Punkterna 4.3.5 och 4.4 i beslutet om hiinskjutande.
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siledes inte det foretag som har site i
Forenta staterna, det vill sdga i en icke
fordragsslutande stat (bdde vad giller Brys-
selkonventionen och Luganokonventionen).
Enligt artikel 4 forsta stycket i Brysselkon-
ventionen regleras situationen for detta fore-
tag i princip av de gillande behorighets-
reglerna i Konungariket Nederldnderna, det
vill siga i den konventionsstat dir den
domstol dir talan vickts dr beldgen.

46. Ett annat klargorande skall goras betraf-
fande tolkningsfrigornas rickvidd. Enligt
beslutet om hinskjutande forefaller det som
om madlet vid den nationella domstolen pa
detta stadium ingar i ett skyndsamt forfa-
rande som syftar till att interimistiska
atgirder, diribland sdkerhetsitgirder, i den
mening som avses i artikel 24 i Brysselkon-
ventionen skall vidtas.*® Den hinskjutande
domstolen har inte frigat domstolen om
villkoren for att tillimpa nimnda artikel 24,
utan enbart om dem som giller artikel 6.1 i
konventionen. Det ir emellertid allmint
erkidnt att en domstol som ar behorig att
prova malet i sak i enlighet med artiklarna 2
och 5-18 i samma konvention &ven ér
behorig att besluta om interimistiska atgér-

30 — I dom av den 26 mars 1992 i méal C-261/90, Reichert och
KocKler (REG 1992, s. 1-2149), punkt 34, klargjorde dom-
stolen att det dr friga om "Atgirder som, inom de omriden
som omfattas av konventionens tillimpningsomrade, avser
att uppriitthilla en faktisk eller rittslig situation, for att
skydda de rittigheter som begirs faststillda vid den domstol
som provar milet i sak”. De atgédrder som bestutades i domen
som &verklagades till den hinskjutande domstolen, eller
Atminstone vissa av dem, forefaller omfattas av denna
definition. Det giller sarskilt itgirden att forbjuda varje
intring i det berorda europeiska patentet i samtliga lander
som dir anges, eftersom en sidan dtgird dr avsedd att
uppritthlla en faktisk eller rittslig situation for att skydda
patentinnehavarens rittigheter i forhillande till tredje man i
vintan pi att de skall faststillas av den domstol som provar
milet i sak. Den omstindigheten att svarandena 2lades att
tillhandahilla visst bevismaterial till kiranden, vilket pimin-
ner om en #tgird for bevisupptagning, vigs upp av
kirandenas skyldighet att stilla en garanti om tvi miljoner
euro for att bevara Atgirdernas interimistiska karaktir.
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der, diribland sikerhetsitgirder, som den
anser vara nédvindiga, vilket innebér att det
inte & nodvindigt att tillimpa artikel 24.%'
Den hinskjutande domstolen vill siledes
genom sina fragor i sjilva verket fa klarhet i
huruvida de nederlindska domstolarna ar
behoriga att préva hela malet vid den
nationella domstolen, i alla dess faser, det
vill siga badde vad giller interimistiska
atgirder och madlet i sak.

47. Det skall dven pipekas att den hinskju-
tande domstolen inte har frigat domstolen
hur artikel 6.1 forhaller sig till artikel 16.4 i
konventionen, dir det som vi har sett fore-
skrivs att "oberoende av parternas hemvist,
[skall féljande domstolar] ha exklusiv beho-
righet ... om talan avser registrering eller
giltighet av patent .. domstolarna i den
konventionsstat dir deposition eller registre-
ring har begirts eller har dgt rum eller pa
grund av bestimmelserna i en internationell
konvention anses ha 4gt rum”.

48. Forvisso tolkade domstolen i dom av den
15 november 1983 i mal 288/82, Duijnstee,
dessa bestimmelser restriktivt genom att
begrinsa tillimpningen av de dar foreskrivna
reglerna om exklusiv behorighet till att
omfatta enbart mil som giller patentets
giltighet, férekomst eller forfall eller priori-
tetsritt pd grund av en tidigare deposition,

31 — Se bland annat domarna i de ovannimnda malen Van Uden,
punkt 19, och Mietz, punkt 40.
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medan den uteslét 6vriga mal, sisom dem
som giller patentintring, 3

49. Man kan dock friga sig vilken den
exakta rickvidden &r av detta uteslutande
av patentintringsmal fran tillimpningsom-
radet for artikel 16.4 i Brysselkonventionen.

50. Man kan ndrmare bestimt friga sig om
detta uteslutande ir allmint, vilket skulle
innebira att artikeln inte kan tillimpas dven
for det fall det ifrigavarande patentets
giltighet ifrigasitts i ett patentintrangsmal.

51. Nir en krinkning av patentinnehavarens
rattigheter konstateras forutsitter det med
nodvindighet att patentet i friga ir giltigt.
Flertalet svarande i mdl om patentintring
bestrider emellertid patentets giltighet. Det
ir just fallet i malet vid den nationella
domstolen.*? Av detta foljer att den domstol
som skall avgora ett patentintrdngsmal ofta
mdste uttala sig om det aktuella patentets
giltighet.

32 — REG 1983, s. 3663, punkterna 23-25.

33 — Det foljer av beslutet om hinskjutande att de tta foretag som
har site utanfor Nederlinderna, vilka anklagas for att ha gjort
patentintrdng, just har bestritt giltigheten av det ifrigava-
rande europeiska patentet. Se punkt 32 i forevarande forslag
till avgorande.

52. For det fall den exklusiva behorighets-
regeln i artikel 16.4 i Brysselkonventionen
skulle vara tillimplig i sidana mal, ér det
dock enbart denna regel, inte nigon av de
ovriga behorighetsregler som féreskrivs i
konventionen, sisom den i artikel 6.1, som
ar tillamplig.

53. Fragan om tillimpningen av artikel 6.1
pa ett patentintrangsmail, dir patentets gil-
tighet ifragasitts (sdsom i malet vid den
nationella domstolen), uppkommer féljakdli-
gen endast for det fall artikel 16.4 i Bryssel-
konventionen inte ir tillimplig pa ett sddant
mal.

54. Av detta foljer att frigan om tillamp-
ningen av artikel 16.4 pa detta mal maéste
besvaras fore fragan om tillimpningen av
artikel 6.1 i konventionen.

55. Som jag redan har angett har domstolen
att prova denna prejudicialfriga i det ovan-
nimnda malet GAT, som nu ir anhingigt. 3
Det ankommer siledes pid domstolen att
uttala sig i denna fraga innan den prévar den
fraiga som ir féremal for den aktuella
begiran om forhandsavgérande.

34 — Se punkt 4 i forevarande forslag till avgdrande.
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56. Ett sista klargorande kriavs for att
bedéma tolkningsfrigornas rickvidd. Som
flera parter har péapekat,® utgér den
omstindigheten att domstolen skall prova
denna. ‘begiran om férhandsavgérande en
vidareutveckling av en ny rittspraxis som
startade i Nederlinderna i borjan av 90-talet
och som har gett upphov till en livlig debatt i
konventionsstaterna, sidrskilt i Foérenade
kungariket. Dar har den framkallat kraftiga
invindningar och, som jag redan har angett
(i punkt 3 i forevarande forslag till avgo-
rande) motiverat en tidigare begiran om
féorhandsavgorande som i slutindan inte
besvarades.

57. Eftersom denna nationella rittspraxis pa
nytt har gett upphov till en begiran om
féorhandsavgorande, kan det vara lampligt att
kort redogora for den.

58. Forst gjorde de nederlindska domsto-
larna i borjan av 90-talet en vid tolkning av
artikel 6.1 i Brysselkonventionen genom att
tilldimpa artikeln pa samtliga mal om intrang
i europeiska patent dir flera svarande (med
hemvist i Nederlinderna och i andra kon-
ventionsstater) anklagades for att i var och en
av dessa stater ha gjort sig skyldiga till
identiska eller liknande handlingar.

35 — Se yttranden frin kirandena (punkterna 18-20), svarandena
(punkterna 50-56), den nederlindska regeringen (punkt 12)
och Férenade kungarikets regering (punkterna 34-37).
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59. Direfter, i slutet av 90-talet, forbeholls
denna réttspraxis de mil dir svarandena var
féretag som tillhorde samma koncern och
som hade agerat i enlighet med en gemen-
sam handlingsplan som huvudsakligen hade
utformats av foretaget med site i Nederldn-
derna. Denna nya réttspraxis, kind som
teorin om "the spider in the web” ir siledes
inriktad pa svarandenas respektive roll nir de
har begitt de ifragasatta handlingarna. Den
andra tolkningsfragan har i stor utstrickning
inspirerats av denna teori, vilken godtogs av
Gerechtshof te ’s-Gravenhage (appellations-
domstolen i Haag) i en principiell dom av
den 23 april 1998 i milet Expandable Grafts
mot Boston Scientific. Denna andra fraga,
som jag har lagt ihop med den forsta fragan
inom ramen foér omformuleringen av dem till
en enda fraga, har direkt inverkan pa
huruvida en s&dan nationell rattspraxis skall
uppritthallas.

60. Efter dessa klargoranden av tolknings-
fragornas betydelse och rickvidd aterstir det
nu att bedéma dessa samtidigt.

V — Bedomning

61. Jag kommer att géra nagra inledande
anmirkningar angiende patentintrang innan
jag gér in pa den egentliga bedomningen av
tolkningsfragan.
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A — Inledande anmdrkningar angdende
patentintring

62. Skyddet for immateriella rittigheter ar
en friga som till sin natur har en inter-
nationell karaktir, vilket for &vrigt har
motiverat att flera internationella konventio-
ner och vissa sekundirrittsliga gemenskaps-
rattsakter har antagits. Si ar sirskilt fallet
eftersom immaterialrittsintring dr en fére-
teelse som okar i hela virlden.

63. Denna foreteelse paverkar sirskilt inne-
havare av patent pd uppfinningar pi det
medicinska och det farmaceutiska omr-
det. 3¢

64. De investeringar som gors fér att
utveckla uppfinningar pd detta omrade ar i
allmanhet mycket stora, vilket gor det
nédvindigt att uppfinningarna kan utnyttjas
i manga linder for att investeringarna skall
vara l6nsamma. Férutom den risk for folk-
hilsan som patentintring innebir, framstar
det siledes som ett fall av sirskilt illojal

36 — Det foljer av_kommissionens gronbok om att bekimpa
varumirkesforfalskning och pirattillverkning pA den inre
marknaden [KOM(98) 569 slutlig, s. 4] att lakemedels-
industrin dr en av de sektorer som globalt sett berérs mest av
patentintring. Intringen inom denna sektor utgdr 6 procent
av samtliga fall av immaterialrittsintring i virlden.

konkurrens att otillbérligen utnyttja upp-
finnarnas anstringningar, trots att deras
rittigheter skyddas av ett patent.

65. Trots att man redan for flera ar sedan
inledde ett forfarande for tillnirmning av de
nationella bestimmelserna finns det fort-
farande betydande skillnader vad giller
skyddet for patent pid uppfinningar. Detta
forhallande har inte undgitt dem som begar
patentintrang, vilka inte tvekar att anpassa
sitt beteende efter detta och férligga sin
verksamhet till ett visst land snarare 4n till
ett annat.

66. Under dessa omstindigheter kan man
med fog hoppas att denna kvarstiende
skillnad i de nationella bestimmelserna om
skydd for patent pad uppfinningar inte leder
till att forfarandena, vilka syftar till att bevara
rattigheterna foér innehavarna av europeiska
patent, splittras mellan domstolarna i de
olika konventionsstaterna.

67. Hur befogad denna férhoppning 4n ir
ricker den dock inte i sig for att motivera en
vid tolkning av villkoren for tillimpning av
artikel 6.1 i Brysselkonventionen.

68. P4 gemenskapsrittens och den inter-
nationella rattens nuvarande stadium ir
konventionen enligt min mening inte &mnad
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att tillimpas pad en talan om intrang i
europeiska patent dir flera foretag med site
i olika konventionsstater anklagas for hand-
lingar som de gjort sig skyldiga till i var och
en av dessa stater. Detta giller dven for det
fall dessa foretag, som tillhér samma kon-
cern, skulle ha agerat pa ett identiskt eller
likartat satt i enlighet med en gemensam
handlingsplan som endast en av dem har
utarbetat.

69. Aven om denna losning naturligtvis ar
foga tillfredsstillande och till slut visar det
nuvarande systemets begrinsningar, dr det
emellertid den som giller for nidrvarande,
eller atminstone vid tiden for omstindighe-
terna i malet vid den nationella domstolen.

70. Flera argument talar foér en restriktiv
tolkning av villkoren for tillimpning av
artikel 6.1 i Brysselkonventionen. De giller
for det forsta karaktiren hos det samband
som krivs for artikelns tillimpning, for det
andra vilka konsekvenser detta samband far i
mail om intrdng i europeiska patent, fér det
tredje vilken inverkan den exklusiva behorig-
hetsregeln i artikel 16.4 i konventionen har
pd regleringen av sddana mal och for det
fjarde framtidsutsikterna pi omradet. Jag
kommer att utveckla vart och ett av dessa
argument efter varandra.
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B — Karaktéren hos det samband som kréivs
Jfor tillimpning av artikel 6.1 i Brysselkon-
ventionen

71. I domen i det ovannimnda mélet Kalfelis
uttalade domstolen att ”[r]egeln i artikel 6.1
ar ... tillamplig nidr de kidromal som vickts
mot de olika svarandena har samband med
varandra redan vid tillfillet for deras vick-
ande, dvs. om det dr pakallat att handligga
och avgora dem gemensamt for att undvika
risken att ofGrenlign domar meddelas som en
foljd av att kdromdlen provas i olika rit-
tegangar”. %’

72. Genom att gd utdver ordalydelsen i
artikel 6.1 i Brysselkonventionen, enligt
vilken det inte kravs nigot samband mellan
kiromalen, har domstolen forsokt bevara
den dndamalsenliga verkan av artikel 2 i
konventionen, vilken utgér grundstenen i det
system som inforts genom konventionen. 3
Domstolen har darfor uteslutit att det star en
kirande “fritt att vicka talan mot flera
svarande endast i syfte att en av dessa
svarande skulle undandras lagféring vid
domstol i den stat ddr han har sitt hem-
vist”.?®

37 — Punkt 12 i domen, min kursivering.

38 — Vikten av denna behérighetsregel forklaras, som domstolen
har klargjort, av att den normalt underlittar svarandens
forsvar ge bland annat dom av den 17 juni 1992 i mil
C-26/91, Handte, REG 1992, s. 1-3967, svensk specialutgiva,
volym 12, s. 137, punkt 14, och av den 13 juli 2000 i mal
C-412/98, Group Josi, REG 2000, s. [-5925, punkt 35). Den
bidrar siledes till god rittskipning. Domstolen har iven
klargjort att det dr pA grund av de garantier som svaranden
b:\fi?jas i det ursprungliga forfarandet, betriffande rétten till
forsvar, som konventionen ir mycket liberal vad giller
erkinnande och verkstillighet av rittsliga avgbranden (se
bland annat dom av den 21 maj 1980 i mdl 125/79,
Denilauler, REG 1980, s. 1553, svensk specialutgiva, volym
5, 5. 197, punkt 13).

39 — Domen i det ovannimnda malet Kalfelis, punkt 9.
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73. Den formulering som domstolen har
anvint i denna dom fér att karaktirisera
det samband som &r nddvindigt mellan
kdromalen motsvarar den som finns i artikel
22 tredje stycket i Brysselkonventionen, dir
det som vi har sett klargérs att "[v]id
tillimpningen av denna artikel skall kiro-
male[n] anses ha samband med varandra om
de dr sa férenade att en gemensam handligg-
ning och dom é&r pakallad for att undvika att
oférenliga domar meddelas som en f6ljd av
att kiromélen provas i olika rittegingar”.

74. Nagra ar efter det att domen i det
ovannidmnda malet Kalfelis meddelades gav
domstolen detta sambandsbegrepp, i den
mening som avses i artikel 22, en vid
tolkning. I domen i det ovannimnda milet
Tatry ansig domstolen nidmligen att "for att
syftet om god rittskipning skall uppnis
madste denna tolkning vara vid och omfatta
alla fall dir det finns risk for motsatta domar,
dven om dessa kan verkstillas separat och
deras rittsverkningar inte ir ofdrenliga

sinsemellan”. ¥

75. Av detta drog domstolen slutsatsen att
”... artikel 22 i [Bryssellkonventionen méste
tolkas sa att det, for att det skall foreligga ett
samband mellan, 4 ena sidan, en talan som
har vickts i en konventionsstat av en viss
grupp #gare av varor mot en fartygsigare i
syfte att erhalla ersittning for en skada som
orsakats en del av lasten som transporterats i
bulk inom ramen fér skilda men identiska

40 — Punkt 53 i domen, min kursivering.

avtal och, 4 andra sidan, en skadestindstalan
som vickts i en annan konventionsstat mot
samma fartygsigare av dgare till en annan del
av lasten som transporterats enligt samma
forhallanden och inom ramen fér skilda men
identiska avtal som de som hade triffats
mellan den forsta gruppen och fartygsigaren,
ricker att deras handliggning och deras
skilda domar innebir en risk féor motsatta
domar, utan att det behover foreligga en risk
for att deras rittsverkningar blir oforenliga
sinsemellan”, *!

76. For att komma till denna slutsats under-
kidnde domstolen invindningen att det skulle
vara nodvindigt att ge uttrycket "oforenliga
domar”, som férekommer i artikel 22 tredje
stycket i Brysselkonventionen, samma bety-
delse som har getts det (nistan identiska)
uttryck som forekommer i artikel 27.3 i
konventionen. **

77. 1 detta hinseende grundade sig dom-
stolen huvudsakligen pa uppfattningen att
dessa tva bestimmelser har olika syften.

41 — Domen i det ovannimnda malet Tatry, punkt 58.

42 — Jag erinrar om att en dom som har meddelats i en
konventionsstat (ursprungsstaten) enligt denna artikel 27
inte erkiinns i en annan konventionsstat (den stat dar domen
gors gillande) om "domen dr oforenlig med en dom som har
medtfea]ats i en tvist mellan samma parter i den stat dir

domen gors gillande”. Min kursivering,
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78. Den klargjorde att medan "artikel 27.3 i
[Bryssel]konventionen Oppnar mdjligheten
for ritten att, med undantag fran konventio-
nens principer och syften, vigra erkdnna en
utlindsk dom”,*® vilket innebir att det &r
nodvindigt att tolka denna artikel restriktivt,
skall diremot “artikel 22 tredje stycket i
[samma konvention], som har till syfte att
forbattra samordningen av den rittsskipande
verksamheten inom gemenskapen och att
undvika motstridiga och oforenliga domar,
dven om de sistnimnda kan verkstillas
separat”, ges en vid tolkning, **

79. Man kan fraga sig om man inte skall
resonera pa ett liknande sitt for att faststilla
karaktiren hos det samband som krivs for
tillampning av artikel 6.1 i Brysselkonventio-
nen.

80. Aven om denna artikel kan anses ha
samma syfte som artikel 22 i Brysselkon-
ventionen, pad grund av den metod for att
samla forfaranden som féreskrivs dir, stan-
nar enligt min mening likheterna mellan
dessa tva artiklar dér. Jag anser att det finns
tvd grundlidggande skillnader mellan dem.
Den forsta giller deras inverkan pa tillamp-

43 — Domen i det ovannimnda malet Tatry, punkt 55.
44 — Idem.
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ningen av den allminna behorighetsregeln i
artikel 2 i konventionen. Den andra giller
sitten for deras genomforande.>

81. Det skall erkdnnas att den inverkan som
den i artikel 6.1 i Brysselkonventionen fore-
skrivna metoden har pa tillimpningen av
dess artikel 2 ir sarskilt viktig. Inrittandet av
denna metod vilar pd uppfattningen att
behorigheten for den domstol i en konven-
tionsstat dir en svarande har hemvist ar
tillrickligt stark for att motivera att behérig-
heten fér denna domstol utstricks i forhal-
lande till medsvarande som har hemvist i
andra konventionsstater. En sddan metod for
att utstricka behérigheten leder darfor
systematiskt till att de sistnimnda berévas
férmanen av sitt naturliga forum, och den
inverkar dirfér paradoxalt nog menligt pa
tillimpningen av artikel 2 i férhallande till
dem.

82. Tvirtemot vad som ér fallet med artikel
6.1, ir den inverkan som den i artikel 22
foreskrivna metoden har pa tillimpningen av
artikel 2 inte systematisk.

83. I likhet med artikel 21 i Brysselkon-
ventionen om litispendens &r artikel 22
amnad att tillimpas inte bara pa de fall dar
behorigheten for den domstol vid vilken
talan inte vickts forst avgoérs i denna
konvention, sirskilt av artikel 2, utan ocksa
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i de fall den, i 6verensstimmelse med artikel
4 i konventionen, foljer av en konventions-
stats lagstiftning. **> Av detta foljer att den i
artikel 22 foreskrivna metoden inte kan ha
nagon inverkan pa tillimpningen av artikel 2.

84. Sa dr i 4n hogre grad fallet eftersom det,
aven om den domstol vid vilken talan inte
vickts forst grundar sin behorighet pa artikel
2, inte &r sdkert att en tillimpning av
metoden i artikel 22 i Brysselkonventionen
leder till att denna domstol avvisar milet och
siledes till att den berérda svaranden ute-
sluts fran ett forum i den konventionsstat dir
han har sitt hemvist.

85. 1artikel 22 foreskrivs, som vi har sett, att
om kidromal som har samband med varandra
har vickts vid domstolar i olika konven-
tionsstater och malen provas i forsta instans,
far varje domstol utom den vid vilken talan
forst vickts antingen l1ata handliggningen av
malet vila eller avvisa talan p3 begiran av en
av parterna, om dess lag tilliter forening av
mal som har samband med varandra och den
domstol vid vilken talan férst vickts ar
behorig att préva bada kiromalen. Dessa

45 — Se, for ett liknande resonemang, punkt 149 i mitt forslag till
avgorande i dom av den 1 mars 2005 i mal C-281/02, Owusu
(REG 2005, s. I-1383).

bestammelser i konventionen ger endast den
domstol vid vilken talan inte vickts férst ett
alternativ. Den kan #ven besluta att avgéra
malet i sak utan att ta hidnsyn till det
parallella férfarandet som ti%are har inletts
i en annan konventionsstat.

86. For det fall den domstol vid vilken talan
inte vickts forst dr behorig pd grundval av
artikel 2 i Brysselkonventionen, pd grund av
att sokanden eller nigon av sékandena har
sitt hemvist i den konventionsstat dar dom-
stolen har jurisdiktion, fir denna domstol
saledes enligt artikel 22 i konventionen
antingen avstd fran att utova sin behorighet
genom att avvisa malet pa begiran av en av
parterna, lita handliggningen av mélet vila i
avvaktan pa att den domstol vid vilken talan
forst vickts meddelar dom eller omedelbart
avgora malet utan att lata handliggningen av
malet vila.

87. Det sker siledes pi intet sitt systema-
tiskt att svaranden eller nigon av svarandena
undanhaills ett forum i den konventionsstat
dar han har sitt hemvist pa grund av att den
domstol vid vilken talan inte vickts forst
avvisar malet enligt artikel 22 i konventio-
nen, vilket, som vi har sett, diremot ir fallet
ndr det giller artikel 6.1 i denna.

46 — Se, for ett liknande resonemang, bland annat Gaudemet-
Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe,
L.G.DJ., 3 uppl, 2002, 5. 277.
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88. Denna skillnad mellan artiklarna 6.1 och
22 i Brysselkonventionen i friga om deras
inverkan pa riackvidden av artikel 2 i kon-
ventionen motiverar enligt min mening att
det krav pi samband som finns for deras
respektive tillimpning kan uppfattas p4 olika
satt.

89. Aven om man i enlighet med domen i
det ovannimnda méilet Tatry enkelt kan
pastd att en vid tolkning av sambandsbe-
greppet i den mening som avses i artikel 22 i
konventionen inte kan inverka menligt pa
den idndamalsenliga verkan av artikel 2 i
denna, kan man inte siga detsamma vad
giller tolkningen av sambandsbegreppet vid
tillimpningen av artikel 6.1. Med hinsyn till
dessa sidrskilda omstindigheter skall det
konstateras att en vid tolkning oundvikligen
leder till att de fall dér artikel 2 kan tillimpas
(vad galler medsvarandena) blir betydligt
farre.

90. Enligt fast rattspraxis har domstolen
emellertid alltid strivat efter att tolka de
sirskilda behérighetsreglerna i artiklarna 5
och 6 i Brysselkonventionen restriktivt,
eftersom dessa avviker fran den i artikel 2 i
konventionen uppstillda grundliggande all-
minna principen om behorighet f6r dom-
stolarna dir svaranden har sitt hemvist,
vilken i stor utstrickning bidrar till att
sakerstilla en god rittskipning.*” Som vi

47 — Se, bland annat, d i det o imnda malet Kalfelis
(punkt 19) samt dom av den 19 september 1995 i mil
C-364/93, Marinari (REG 1995, s. 1-2719), punkt 13, av den
27 oktober 1998 i mal C-51/97, Réunion européenne m.fl.
(REG 1998, s. 1-6511), punkt 29, och av den 10 juni 2004 i
mal 03168/02, Kronhoter (REG 2004, s. 1-6009), punkterna
13 14.
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har sett har denna strivan till och med gjort
att domstolen, i domen i det ovannimnda
malet Kalfelis, har gatt utdver ordalydelsen i
artikel 6.1 genom att gora dess tillimpning
beroende av att det foreligger en sambands-
situation. Denna fasta réttspraxis gar mot att
ge sambandsbegreppet en restriktiv betydelse
for att an mer begridnsa tillimpningen av
artikel 6.1.

91. En annan betydande skillnad mellan den
metod for att samla forfaranden som fore-
skrivs i artikel 6.1 i Brysselkonventionen och
den som féreskrivs i artikel 22 i denna, vilken
giller deras respektive sitt for genomfo-
rande, stoder min uppfattning att det ar
béttre att inte inom ramen for tillimpningen
av artikel 6.1 6verfora den vida tolkning som
domstolen har gett sambandsbegreppet i den
mening som avses i artikel 22 i domen i det
ovanniamnda maélet Tatry.

92. Det dr viktigt att komma ihag att den
mdjlighet som den domstol vid vilken talan
inte vidckts forst har att avvisa malet i
enlighet med artikel 22 i Brysselkonventio-
nen ir ett val som tillkommer domstolen i
friga, inte kiranden. Den sistnimnda kan
endast yrka att sa skall ske.

93. Domstolens val att avvisa mélet bygger
med nédvindighet pd overviganden avse-
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ende god rittskipning, oavsett om det sker
fér att undvika att domstolar i olika konven-
tionsstater meddelar domar som inte &ver-
ensstimmer med varandra eller eventuellt
dérfor att uppgiften att avgéra milet skall
6verlimnas till en domstol i en annan
konventionsstat, vid vilken talan redan har
vickts och vars behorighet har faststillts, for
att den objektivt sett dr bittre limpad att
avgora malet. *®

94. Fran denna utgingspunkt skiljer sig den
metod for att samla forfaranden som fore-
skrivs i artikel 6.1 i Brysselkonventionen
avsevirt fran den som foreskrivs i artikel 22.

95. Det ar kiranden, inte domstolen, som
beslutar om artikel 6.1 i konventionen skall
tillimpas. Aven om detta beslut kan bygga pa
berittigade processekonomiska &vervigan-
den, kan det dven styras av mer tvivelaktiga
skil, i forhallande till de krav som hinfér sig
till god rittskipning eller en indamélsenlig
handliggning av maélet, in de som leder
kdranden till att enligt artikel 5.3 i samma

48 — SA ar till exempel fallet nir en talan om utomobligatoriskt
skadestidndsansvar har viickts inte bara vid en domstol i den
konventionsstat dér svaranden eller nigon av svarandena har
sitt hemvist (pA grundval av artikel 2 i Brysselkonventionen),
utan ocksd vid en domstol i en annan konventionsstat dir
hindelsen som ledde till skadan intriffade och/eller dir
skadan uppkom (p& grundval av artikel 5.3 i konventionen).
Den sistnimnda domstolen dr nimligen bittre limpad #n
den domstol dir svaranden eller nigon av svarandena har sitt
hemvist for att vid bevisprévningen bedéma om omstin-
digheterna i malet uppfyller de rekvisit som krivs for ansvar,
Se i det avseendet dom av den 30 november 1976 i mal
321/76, Bier, kallat Mines de potasse d’Alsace (REG 1976,
s. 1735; svensk specialutgiva, volym 3, s. 209), punkterna 15—
17.

konvention vicka talan vid den domstol dir
hindelsen som orsakade skadan intriffade
och/eller dir skadan uppkom, hellre &n vid
en domstol i den konventionsstat dir sva-
randen har sitt hemvist.

96. Kirandens val att enligt artikel 6.1 vicka
sin talan vid en domstol i denna konven-
tionsstat (den dir svaranden har hemvist),
hellre dn vid domstolar i en eller flera andra
konventionsstater dir en eller flera medsva-
rande har hemvist, kan séledes styras enbart
av syftet att dra nytta av tillimpningen av en
lag, eller till och med av en rittspraxis, som
ar mer gynnsam for kidrandens intressen och
ddrmed till nackdel f6r svarandenas intres-
sen, snarare dn att svara mot ett objektivt
behov fran bevissynpunkt eller vad giller att
astadkomma ett dndamalsenligt férfarande.

97. Patentintrangsmal ldmpar sig sirskilt vil
for denna typ av forum shopping pa grund av
de viktiga skillnader som fér nirvarande
finns mellan de nationella bestimmelserna
pad omradet, oavsett om det giller proces-
suella (sdrskilt i friga om att fi tag pi och
sdkra bevisning, vilket ofta spelar en avgé-
rande roll i sidana madl) eller materiella
bestimmelser (otillitna handlingar, sanktio-

I- 6557



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT LEGER — MAL C-539/03

ner, ersittningsatgirder). ** Detta giller trots
att den lag som materiellt sett i princip ar
tillimplig pa sidana mal inte 4r lex fori (den
lag som giller i den konventionsstat ddr talan
vickts), utan lex loci protectionis (det vill
siga den lag som giller i den konventionsstat
dér patentet har meddelats, med andra ord i
den stat dir skyddet for patentinnehavarens
rittigheter foreskrivs och gors gillande).
Teoretiskt sett innebidr detta att valet av
domstol dir talan vicks inte har nagon
inverkan péa vilken lag som materiellt sett &r
tillimplig (tvirtemot vad som alltid galler
processritten). >

98. 1 milet vid den nationella domstolen kan
man anta att patentinnehavarna i fraga (med

49 — Detta pipekas i sjunde skilet i Europaparlamentets och
ridets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sikerstillande av skyddet for immateriella rattigheter (EGT
L 157, s. 45):

"Av kommissionens undersdkning ... framgir att det fort-
farande, trots TRIPs-avtalet, dr stora skillnader pid hur
medlemsstaterna sikerstiller skyddet for immateriella rattig-
heter. Exempelvis méjligheterna att anviinda interimistiska
Atgirder for att sikra bevis, metoderna f6r att berikna
skadestind och méjligheterna att meddela foreligganden
skiljer sig kraftigt 4t mellan medlemsstaterna. I vissa
medlemsstater finns inga dtgirder, forfaranden eller sanktio-
ner om ritt till information och aterkallande, pA intring-

SFémrens bekostnad, av intringsgbrande varor som har

slappts ut pd marknaden.”

Aven om syftet med detta direktiv (som det 3ligger

medlemsstaterna att inforliva senast den 29 april 2006) ir

tillndrmning av de nationella bestimmelserna for att
sikerstilla en hég skyddsnivd for immatericlla rittigheter,
innebir det inte en total harmonisering pA omridet, vilket
gor att vissa aktuella skillnader riskerar att bestd (sérskilt vad

Ei:ler sanktioner for icke-avsiktliga patentintring samt

iminalisering av intringshandlingar).

50 — Regeln om tillimpning av lex loci protectionis, vilken foljer av
den traditionella territorialitetsprincipen som giller for
immateriella rattigheter och som redan forekommer i flera
internationella konventioner (sdsom i Pariskonventionen for
industriellt rittsskydd av den 20 mars 1883, WIPO:s
publikation nr 201), foreskrivs i artikel 8 i Europaparlamen-
tets och ridets forslag till forordning om tillimplig lag pa
utomobligatoriska forpliktelser (Rom II) (forslag av den
22 juli 2003, vilket ar under forhandling, KOM(2003) 427
slutlig), vilken ir dmnad att tillimpas p4 krinkningar av
immateriella réttigheter.

I-6558

hemvist i Forenta staterna, inte i Nederlin-
derna) inte har varit likgiltiga infor kort
geding-forfarandets effektivitet samt liget i
nederlindsk réttspraxis sedan borjan av 90-
talet (som innebir en vid tolkning av artikel
6.1 i Brysselkonventionen)®’, nir de beslu-
tade att vicka talan vid en nederlindsk
domstol (hellre &n vid en belgisk, tysk,
fransk, brittisk, schweizisk, osterrikisk eller
svensk domstol). >?

99. Aven om det dr svart att anklaga
kiranden i en patentintringstalan for att
dgna sig at sddan forum shopping for att pa
bista sitt tillvarata sina intressen, ir det, med
hinsyn till de betydande skillnaderna mellan
systematiken i artikel 6.1 i Brysselkonventio-
nen och den i artikel 22, enligt min mening
icke desto mindre si att kravet pd god
rittskipning som motiverar att férfarandena
samlas inte gor sig gillande med samma kraft
vid tillimpningen av artikel 6.1 som vid
tillimpningen av artikel 22.

100. Under dessa omstindigheter anser jag,
vilket svarandena i malet vid den nationella
domstolen samt Foérenade kungarikets rege-

51 — Se punkt 58 i forevarande forslag till avggrande.

52 — Angiende nederlindska domstolars attraktionskraft vid tiden
for omstindigheterna i milet vid den nationella domstolen,
se Véron, P., "Trente ans d’application de la Convention de
Bruxelles A I'action en contrefagon de brevet d'invention”,
Journal du droit international, Juris-Classeurs forlag,
Paris. 2001, s. 812 och 813.
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ring har gjort gillande, att villkoren for
tillimpning av artikel 6.1 i konventionen
inte skall uppfattas som si vida som de
villkor som i domen i det ovannimnda malet
Tatry uppstilldes for tillimpning av artikel
22 i samma konvention.

101. Jag anser darfor att det ir bittre att
halla sig till domstolens formulering i domen
i det ovanndmnda malet Kalfelis, dir till-
limpningen av artikel 6.1, som vi har sett,
gors beroende av villkoret att "de kidromal
som vickts mot de olika svarandena har
samband med varandra redan nir de vicks,
det vill siga om det dr pakallat att handligga
och avgora dem gemensamt for att undvika
risken att ofdrenliga domar meddelas [inte
bara motstridande i den mening som avses i
domen i det ovannimnda malet Tatry] som
en folid av att kiromalen prévas i olika

rittegangar”. 53

102. Det dr for ovrigt intressant att notera
att varken domstolen eller gemenskapslag-
stiftaren har avvikit frin denna formulering
vid tillimpningen av artikel 6.1 i Brysselkon-
ventionen eller tillimpningen av artikel 6.1 i
radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22
december 2000 om domstols behérighet och
om erkdnnande och verkstillighet av domar
pa privatrittens omride (EGT L 12, 2001,
s. 1), vilken har eftertritt konventionen.

53 — Domen i det ovannimnda malet Kalfelis, punkt 12, min
kursivering.

103. I domen i det ovannimnda milet
Réunion européenne m.l., som kom flera
ar efter det att domen i det ovannimnda
malet Tatry meddelades, grundade sig dom-
stolen enbart pd domen i det ovannimnda
malet Kalfelis och pa definitionen av det
samband som dir krivdes for tillimpning av
artikel 6.1 i Brysselkonventionen®® och
uttalade att "tva krav i samma mail som inte
riktar sig till samma svarande, dir det ena
kravet grundar sig pa ett avtalsrittsligt
ansvar och det andra kravet pd utomobli-
gatoriskt skadestindsansvar, [kan inte} anses
ha ett samband med varandra”. %

104. Vad giller foérordning nr 44/2001,
inskranker den sig till att identiskt upprepa
den formulering som domstolen anvinde i
domen i det ovannimnda mailet Kalfelis,
utan att inférliva den utveckling som skedde
genom domen i det ovannimnda malet
Tatry. ¢

105. Denna nya rittspraxis och dessa nya
bestimmelser stoder min uppfattning att det
vid tillimpningen av artikel 6.1 i Brysselkon-
ventionen &r bittre att halla sig till den
definition av samband som domstolen
anvinde i domen i det ovannimnda malet
Kalfelis.

54 —Se d i det o amnd
mfl, punkt 48.
55 — Ibidem, punkt 50.

56 — Denna forordning dr inte tillimplig inom ramen f6r malet vid
den nationella domstolen, eftersom detta har sitt ursprung i
en talan som vicktes innan ﬁ')rordningen tridde i kraft. 1
artikel 6.1 i forordningen fireskrivs att "{t]alan mot den som
har hemvist i en medlemsstat kan dven vickas ... [o]m han ar
en av flera svarande, vid domstol dir nigon av svarandena
har hemvist, forutsatt att det finns ett tillrickligt nira
samband mellan kiromalen f6r att en ger handligg-
ning och dom skall vara pakallad f6r att undvika att
oftrenliga domar meddelas som en féljd av att kiromalen
provas i olika rittegingar”.

malet Réunion européenne
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106. Vilka konkreta konsekvenser far karak-
tiren hos det samband som krivs for
tillimpningen av artikel 6.1 i mal om intrang
i europeiska patent, sisom det mal som den
hidnskjutande domstolen har att préva? Det
ar det vi nu skall underséka.

C — Konsekvenserna av karaktiren hos det
samband som krdvs for tilldmpning av artikel
6.1 i Brysselkonventionen i mdl om intrdng i
europeiska patent, sdsom det mdl som den
héiinskjutande domstolen har att prova

107. Om man som jag foreslar héller sig till
den definition av samband som domstolen
anvinde i domen i det ovannimnda maélet
Kalfelis kommer man omedelbart att tinka
pé ett enkelt svar: artikel 6.1 i Brysselkon-
ventionen ir inte dmnad att tillimpas pa mal
om intrang i europeiska patent, sisom det
madl som den hinskjutande domstolen har att
prova, om det inte foreligger ett sadant
samband som krivs for att den skall till-
lampas.

108. I ett mal om intrang i europeiska patent
dir flera svarande med hemvist i olika
konventionsstater anklagas for pastidda
intrangshandlingar som var och en av dem
skulle ha gjort sig skyldig till i den konven-
tionsstat dér den har hemvist, dr det, om ett
siddant mal inte samlas vid en domstol dar
nigon av svarandena har hemvist, forvisso

I - 6560

mojligt att sinsemellan olika domar medde-
las i férhallande till olika svarande (av
domstolar i olika konventionsstater dir dessa
har hemvist), till exempel vad giller hur de
faktiska omstindigheterna rorande det
pastadda intringet karaktériseras, vilka
atgarder for att sdkra bevisning som vidtas
eller hur ersittningsbeloppet for den skada
som kiranden har lidit faststills.

109. Emellertid &r sddana domar i detta
typfall, hur olika de dn kan vara, likvil inte
oforenliga eller motstridiga sinsemellan.
Eftersom svarandena som ber6rs av var och
en av dessa domar ir olika, kan de sist-
nimnda verkstillas separat och samtidigt
mot var och en av dem. Vidare utesluter
domarnas rittsverkningar inte varandra,
eftersom varje domstol dir talan vickts i
detta fall enbart uttalar sig om den krankning
av patentinnehavarens rittigheter som skett i
den konventionsstat dir denna domstol
finns, vilket innebidr att rittsverkningarna
av var och en av dessa domar omfattar olika
territorier.

110. Av detta foljer att det samband som
domstolen krivde i domen i det ovanndmnda
mélet Kalfelis saknas. I enlighet med denna
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rittspraxis dr artikel 6.1 i Brysselkonventio-
nen inte dmnad att tillimpas pa detta typfall.

111. Under alla omsténdigheter blir resulta-
tet enligt min mening detsamma #ven for det
fall principerna frin domen i det ovan-
nimnda mélet Tatry angdende artikel 22 i
samma konvention tvirtemot min bedém-
ning skulle 6verforas pa artikel 6.1.

112. Liksom Forenade kungarikets regering
och kommissionen anser jag att det i ett mal
om intrang i europeiska patent vore over-
drivet att tala om risk for motstridiga beslut i

den mening som avses i domen i det

ovannimnda malet Tatry.

113. Jag har svart att forsta att ett beslut kan
anses strida mot ett annat enbart pa grund av
att det skulle finnas en mindre avvikelse i
avgorandet, det vill sdga i utgingen av malet.
For att besluten skall strida mot varandra
krévs det enligt min mening dirutéver att en
sddan skillnad ingér i samma rittsliga och
faktiska situation. Det &r enbart i det fallet
som man kan tinka sig att det foreligger
motstridiga beslut, eftersom domstolarna
med utgdngspunkt i samma rittsliga och
faktiska situation har kommit till olika slut
eller till och med till diametralt motsatta
slut. %’

57 — Se, for ett liknande resonemang, punkterna 28 och 29 i
generaladvokaten Tesauros forslag till avgorande i det
ovannamnda milet Tatry.

114. Vid sidan av de gemensamma bestim-
melser som féreskrivs i Miinchenkonventio-
nen fér meddelande av ett europeiskt patent,
regleras som vi har sett®® ett sidant patent
emellertid av den nationella lagstiftningen i
var och en av de férdragsslutande stater for
vilket det har meddelats. Efter att det har
meddelats sonderfaller det europeiska paten-
tet i "ett knippe nationella patent”.

115. Saledes anges i artikel 2.2 i Miinchen-
konventionen att "i var och en av de
fordragsslutande staterna for vilket det har
meddelats, har det europeiska patentet
samma verkningar och 4r understillt samma
system som ett nationellt patent, savitt det i
forevarande konvention inte foreskrivs nigot
annat”.

116. P4 samma sitt foreskrivs det i artikel
64.1 i denna konvention att "det europeiska
patentet ger innehavaren, fran dagen for
publicering av kungérelse om att det med-
delats och i var och en av de férdrag-
sslutande stater for vilket det har meddelats,
samma rittigheter som ett nationellt patent
som meddelats i denna stat skulle ge
honom”, 1 artikel 64.3 tilliggs att "varje
intring i det europeiska patentet skall
bedémas i enlighet med bestimmelserna i
nationell ritt”.

58 — Se punkterna 23-25 i forevarande forslag till avgorande.
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117. Det framgir tydligt av samtliga dessa
bestimmelser i Miinchenkonventionen att
en talan om intréng i europeiska patent, som
vickts mot flera svarande med hemvist i
olika fordragsslutande stater pi grund av
handlingar som de gjort sig skyldiga till i var
och en av dessa stater, skall provas med
hinsyn till den gillande nationella lagstift-
ningen pd omradet i var och en av dessa
stater for vilka det ifrigavarande patentet har
meddelats.

118. I Europeiska unionen finns det, som jag
redan har angett, till dags dato viktiga
skillnader mellan de nationella bestimmel-
serna om patentintrdng, oavsett om det
giller processuella (sérskilt i fraga om att fa
tag pa och sikra bevisning, vilket ofta spelar
en avgorande roll i sddana mal) eller
materiella bestimmelser (otillaitna hand-
lingar, sanktioner, ersittningsatgirder). Jag
vill emellertid erinra om att den materiella
ritt som dr tillimplig pd dessa mal i princip
ar lex loci protectionis (det vill siga den lag
som giller i den fordragsslutande stat dar
skyddet for patentinnehavarens rittigheter
foreskrivs och gors gillande).

119. Det skall siledes konstateras att i mal
om intring i europeiska patent sisom det
som den hinskjutande domstolen har att
prova ingar eventuella skillnader mellan
domar som meddelas i olika fordragsslu-
tande stater inte i samma rittsliga situation.
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120. Detta konstaterande paverkas inte av
att det finns gemensamma riktlinjer for de
stater som dr anslutna till Miinchenkon-
ventionen for att i enlighet med artikel 69 i
denna konvention faststilla den materiella
omfattningen av det skydd som ett euro-
peiskt patent ger.*® Trots att den definition
som ges i dessa riktlinjer kan vara av intresse
for mal om intring i europeiska patent
genom antagandet av protokollet angiende
tolkningen av artikel 69, avser detta protokoll
icke desto mindre enbart den materiella
omfattningen av det skydd som ett visst
europeiskt patent ger, det vill siga det
tekniska foremalet for den typ av industriellt
rittsskydd som detta patent utgdr. Det
handlar om en annan friga 4n den som
galler den rdttsliga omfattningen av de
rittigheter som innehavaren av europeiskt
patent har, vilka regleras i de olika nationella
lagstiftningarna.

121. For det fall en sidan talan har vickts
vid flera domstolar i olika fordragsslutande
stater foljer det, som den franska regeringen
har papekat, att de sinsemellan olika domar
som kan bli resultatet av detta per definition
inte kan karaktiriseras som motstridiga. Om
det inte finns nigon risk for motstridiga
beslut finns det ddrfor, om man héanfor sig till
domen i det ovannimnda malet Tatry, ingen
anledning att tillimpa artikel 6.1 i Bryssel-
konventionen.

59 — Se punkt 28 i forevarande forslag till avgbrande.
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122. Jag anser att denna slutsats giller dven
for det fall (vilket den hinskjutande dom-
stolen har redogjort foér i sin andra tolk-
ningsfriga) svarandeféretagen tillhér en och
samma koncern och har agerat pid ett
identiskt eller likartat sitt i enlighet med en
gemensam handlingsplan som endast en av
dem har utarbetat, vilket innebidr att man
star infor samma faktiska situation.

123. Denna eventuella enhetlighet eller
homogenitet vad giller de faktiska situatio-
nerna fortar pi intet sitt de olikheter som
foreligger mellan de rittsliga situationerna
och som féljer av de skillnader mellan de
nationella bestimmelserna om patentintrang
som foreligger i dagsliget.

124. For 6vrigt ér det enligt min mening inte
tillfredsstillande att, med hinsyn till kon-
ventionens syften, som ar dels att stirka det
rittsliga skyddet for personer som ir eta-
blerade i gemenskapen, dels att virna ritts-
sikerheten, medge att artikel 6.1 i Bryssel-
konventionen dr d@mnad att tillimpas i ett
sadant fall enbart p& den grunden att det
foreligger en likadan faktisk situation.

125. Ett stirkande av det rittsliga skyddet
for personer som ir etablerade i gemenska-
pen forutsitter att de gemensamma behérig-
hetsregler som uppstiills i Brysselkonventio-
nen gor det mojligt "for kdranden att enkelt
sluta sig till vid vilken domstol han kan vicka

talan och for svaranden att kunna férutse vid
vilken domstol talan rimligtvis kan vickas
mot honom”.®® Domstolen har karaktrise-
rat dessa regler sa att de "garanterar visshet i
fraga om kompetensférdelningen mellan de
olika nationella domstolar vid vilka talan i en
viss tvist kan komma att vickas”. %! Endast de
behorighetsregler som uppfyller sidana krav
kan nimligen garantera efterlevnad av ritts-
sikerhetsprincipen, som, i enlighet med fast
rittspraxis, ® utgor ett av syftena med denna
konvention.

126. I enlighet med detta har domstolen
faststillt att “rittssikerhetsprincipen bland
annat kriver att de behérighetsregler som
avviker fran huvudregeln i artikel 2 i Bryssel-
konventionen skall tolkas p& sa sitt att en
normalt vilunderrittad svarande rimligtvis
kan férutse vid vilka domstolar, utéver
domstolarna i hans hemviststat, som talan
kan vickas mot honom”, %3

60 — Se bland annat dom av den 13 juli 1993 i mil C-125/92,
Mulox IBC (REG 1993, s. 1-4075; svensk specialutgiva, volym
14, 5. 285), punkt 11, av den 3 juli 1997 i mal C-269/95,
Benincasa (REG 1997, s. 1-3767), punkt 26, av den
17 september 2002 i mil C-334/00, Tacconi (REG 2002,
s, 1-7357), punkt 20, av den 5 februari 2004 i mil C-18/02,
DFDS Torline (REG 2004, s. 1-1417), punkt 36, samt
domarna i de o amnda malen Kronhofer (punkt 20)
och Owusu (punkt 40).

61 — Se bland annat dom av den 29 juni 1994 i mal C-288/92,
Custom Made Commercial (REG 1994, s. 1-2913; svensk
specialutgdva, volym 15, s. 261), punkt 15, av den 19 febru-
ari 2002 i mil C-256/00, Besix (REG 2002, s. 1-1699),
punkt 25, och domen i det ovannimnda milet Owusu,
punkt 39,

62 — Se bland annat dom av den 4 mars 1982 i mal 38/81, Effer
(REG 1982, 5. 825), punkt 6, domen i det ovannimnda milet
Custom Made Commercial, punkt 18, dom av den 28 sep-
tember 1999 i mil C-440/97, GIE Groupe Concorde m.fl.
(REG 1999, s. [-6307) punkt 23, d i det imnd
malet Besix (punkterna 24-26), dom av den 6 juni 2002 i mal
C-80/00, Italian Leather (REG 2002, s. 1-4995), punkt 51, och
domen i det ovannimnda malet Owusu, punkt 38.

63 — Domen i det ovannimnda mélet Owusu, punkt 40 och dir
angiven rdttspraxis.

I-6563



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT LEGER — MAL C-539/03

127. For att garantera att Brysselkonventio-
nens behorighetsregler blir forutsebara anser
jag dock inte att det dr tillrackligt att
tillimpningen av artikel 6.1 i konventionen
villkoras av att kdromalen kan infogas i
samma faktiska situation, enligt de olika
kriterier fér infogande som den hénskjutande
domstolen har angett.

128. Om man antar att svarandeféretagen
tillhér samma koncern och att de intrangs-
handlingar som de anklagas for dr identiska
eller likartade, &r det varken for kiranden
eller for domstolen enkelt att faststilla att
dessa handlingar &r resultatet av en dverens-
kommelse mellan dessa foretag eller av en
gemensam handlingsplan som faststillts
inom koncernen.

129. Detta giller i 4n hogre grad nir fore-
tagens respektive roll vid faststillandet av
den pastddda gemensamma handlingsplanen
skall bestimmas for att identifiera "the spider
in the web”. Denna fraga loper stor risk att
bli ett "tvistefrs”, det vill siga ge upphov till
minga tvister mellan parterna, dven mellan
svarandena sjilva. Det skulle enligt min
mening strida mot de krav pa forutsebarhet
och visshet som domstolen har stillt upp for
tolkningen av konventionens behdérighets-
regler att lata tillimpningen av artikel 6.1 i

I - 6564

Brysselkonventionen vila pd principen att
den behoriga domstolen ar den dir det
foretag som har spelat en central roll vid
faststillandet av den gemensamma hand-
lingsplan som ligger bakom de kritiserade
intrdngshandlingarna har sitt site.

130. Med hiénsyn till det ovan anforda anser
jag inte att artikel 6.1 i Brysselkonventionen
ar imnad att tillimpas i ett mal om intrang i
europeiska patent, dir flera féretag med site
i olika konventionsstater anklagas for hand-
lingar som de gjort sig skyldiga till i var och
en av dessa stater. Detta giller dven for det
fall dessa féretag, som tillhér samma kon-
cern, skulle ha agerat pa ett identiskt eller
likartat sitt enligt en dverenskommelse eller
i enlighet med en gemensam handlingsplan
som endast en av dem har utarbetat.

131. Den inverkan som den exklusiva beho-
righetsregeln i artikel 16.4 i konventionen
har pd regleringen av mal om intring i
europeiska patent stoder denna bedémning.
Det ir detta som jag kortfattat skall under-
soka som en f6ljd av mitt forslag till
avgorande i friga om betydelsen och rick-
vidden av tolkningsfragorna.
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D — Den inverkan som den exklusiva
behdorighetsregeln i artikel 16.4 i Brysselkon-
ventionen har pd regleringen av mdl om
intrdang i europeiska patent

132, Aven for det fall domstolen i det
ovanndmnda malet GAT skulle finna att
artikel 16.4 i Brysselkonventionen inte &r
dmnad att tillimpas i ett mil om intring i
europeiska patent dir det ifrigavarande
patentets giltighet bestrids, saknar denna
artikel inte inverkan pi regleringen av ett
sadant mal.

133. Det hinder ndmligen att en talan om
ogiltigforklaring av ett europeiskt patent
vicks innan eller efter det att en talan om
intrdng i det ifrigavarande patentet viickts,
vilket illustreras av det ovannimnda malet
Boston Scientific m.fl., som gav upphov till
en tidigare tolkningsfriga som slutligen
aterkallades. ®* Under sidana omstindighe-
ter leder artikel 16.4 oundvikligen till en
splittring av tvisten angiende patentet, vilket
inte kan l6sas genom att metoden i artikel 22
i Brysselkonventionen angiende samband
anvinds.

134. For det fall en talan om ogiltigforklar-
ing av ett europeiskt patent vicks (vid
domstolar i olika konventionsstater fér vilka
patentet i friga har meddelats, i enlighet med

64 — Se punkt 3 i f5revarande forslag till avgorande.

artikel 16.4 i Brysselkonventionen) innan en
talan om intring som giller samma patent
for hindelser som har begitts i var och en av
dessa stater® har vickts (i fall med flera
svarande, vid en domstol dir nigon av dem
har hemvist, pd grundval av artikel 6.1 i
konventionen), dr det siledes hégst troligt
att, i det typfall dir invindningen om
patentets ogiltighet dberopas som grund f6r
bestridandet, den domstol vid vilken den
sistnimnda talan vickts (om man antar att
den ir behorig pd grundval av artikel 6.1,
vilket jag inte anser) i enlighet med artikel 22
i samma konvention beslutar att vilandefér-
klara mdlet (i vintan p& att de domar som
giller det ifragavarande patentets giltighet i
var och en av dessa konventionsstater
meddelas) eller eventuellt avvisar malet
(som da atergér till de olika domstolar dir
talan om ogiltigforklaring av patentet pré-
vas).

135. Av detta foljer att en tillimpning av
artikel 6.1 i Brysselkonventionen fér att i
detta fall samla ett mél om intrdng i euro-
peiska patent till den domstol dir nigon av
svarandena har hemvist, och pi si sitt
undvika de forseningar och de kostnader
som ingér i uppdelningen av ett sidant mal
mellan domstolar i olika konventionsstater,
saledes inte ir till stor hjilp.

65 — Denna h]potes motsvarar en strategi som dr vilkind under
namnet “torped” och som bestdr i att ett foretag som kinner
sig hotat av en intringstalan kan ta initiativet till en talan om
ogiltigforklaring av patentet i friga for att bromsa forloppet i
en eventuell intringstalan.
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136. Detsamma giller det motsatta fallet,
dir en talan om intring i europeiska patent
vicks (vid den domstol dir nigon av
svarandena har hemvist, pd grundval av
artikel 6.1) — for handlingar som pastas ha
begatts i var och en av de konventionsstater
for vilka patentet i friga har meddelats —
innan talan om ogiltigférklaring av detta
vicks (vid domstolarna i de olika konven-
tionsstater for vilka patentet har meddelats, i
enlighet med artikel 16.4 i Brysselkonventio-
nen).

137. I detta typfall dr det hogst troligt att den
domstol vid vilken talan (om intrang, i vilken
en invindning om att ett europeiskt patent &r
ogiltigt gors) forst vickts beslutar (om man
antar att den dr behorig pa grundval av
artikel 6.1, vilket jag inte anser att den &r) att
vilandeforklara malet i avvaktan pa avgéran-
dena angiende giltigheten av det ifragava-
rande patentet, eftersom 6vriga domstolar
vid vilka talan om ogiltigforklaring av detta
patent vickts inte pa grundval av artikel 22 i
Brysselkonventionen har ritt att avvisa dessa
mil, eftersom de enligt artikel 16.4 i denna &r
exklusivt behoriga att préva dem.

138. Inte heller dar &r en tillimpning av
artikel 6.1 i konventionen f6r att samia ett
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mal om intring i europeiska patent till den
domstol dir nigon av svarandena har hem-
vist, och pa si sitt undvika de forseningar
och de kostnader som ingér i uppdelningen
av ett sidant mal mellan domstolar i olika
konventionsstater, till stor hjalp.

139. Dessa olika typfall visar vilka begrins-
ningar som finns i det nuvarande systemet
for fordelning av domstolars behorighet i mal
om intrdng i europeiska patent. Denna
situation kan emellertid utvecklas i fram-
tiden nér de forhandlingar som pagar inom
gemenskapen och inom Europeiska paten-
torganisationen har avslutats.

E — Framtidsutsikterna i frdga om reglerna
Jfor domstolars behorighet avseende mal om
intrang i europeiska patent

140. Det pagir flera forhandlingar for att
centralisera talan i patentmal.

141. De férsta forhandlingarna inleddes
inom ramen f6r Europeiska patentorganisa-
tionen efter en regeringskonferens som hélls
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i Paris i juni 1999. En arbetsgrupp bildades
for att utarbeta ett forslag till avtal om
inrittandet av ett system for reglering av
tvister angdende europeiska patent. % Arbe-
tet inom denna grupp ledde i februari 2004
fram till att ett avtalsforslag antogs, vilket
skall diskuteras vid en framtida regerings-
konferens.

142. Till f6ljd av dessa férhandlingar och de
forhandlingar som redan hade #gt rum inom
gemenskapen, ®” utarbetade kommissionen
ett forslag, som lades fram den 1 augusti
2000, till ridets forordning om gemenskaps-
patent.®® Tanken #r att domstolen skall
anfortros alla mil om intring i eller giltig-
heten av framtida gemenskapspatent (som
kommer att meddelas av EPO och gilla i
samtliga medlemsstater i gemenskapen).
Kommissionen lade dirfor i slutet av ar
2003 fram ett forslag till radets beslut om att
ge domstolen behérighet i mil om gemen-
skapspatent samt ett forslag till radets for-
ordning om att uppritta gemenskapspatent-

66 — Detta forslag till avtal finns tillgingligt pA EPO:s hemsida

%\htts)://www.european-patent-ofﬁce‘org/epo/epla/index_f.
tm).

67 — Tva internationella avtal har antagits av medlemsstaterna
men har aldrig tritt i kraft. Det giller konventionen 76/76/
EEG om europeiska patent for den gemensamma marknaden
undertecknad i Luxemburg den 15 december 1975 (EGT L
17, 1976, 5. 1) och om avtalet 89/695/EEG om gemens-
kapspatent — undertecknat i Luxemburg den 15 december
1989 (EGT L 401, s. 1),

68 — EGT C 337 E, 2000, s. 278.

ritten och om 6verprévning vid Europeiska
gemenskapernas forstainstansritt. ¢

143. Jag anser att det nuvarande systemet fér
fordelning av domstolars behorighet avse-
ende mal om intrdng i europeiska patent
enbart skall forbdttras inom ramen foér dessa
forhandlingar.

144. Utifran vad som ovan utvecklats anser
jag sammanfattningsvis att tolkningsfrigorna
skall besvaras pa si sitt att artikel 6.1 i
Brysselkonventionen skall tolkas s& att den
inte dr dmnad att tillimpas i ett mal om
intrdng i europeiska patent, dir flera féretag
med site i olika konventionsstater anklagas
for handlingar som de gjort sig skyldiga till i
var och en av dessa stater. Detta giller diven
for det fall dessa foretag, som tillhér samma
koncern, skulle ha agerat pi ett identiskt eller
likartat sitt i enlighet med en gemensam
handlingsplan som endast en av dem har
utarbetat.

69 — Se KOM(2003) 827 slutlig respektive KOM(2003) 828 slutlig.
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V1 — Forslag till avgérande

145. Med hinsyn till ovanstiende foreslar jag att domstolen skall besvara de fragor
som Hoge Raad (Nederlinderna) stillt pa foljande sitt:

”Artikel 6.1 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet och
om verkstillighet av domar pa privatrittens omréide i dess 4ndrade lydelse enligt
konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket Danmarks, Irlands och
Forenade konungariket Storbritannien och Nordirlands tilltrade, enligt konventio-
nen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands tilltride, enligt konventionen
av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tilltrade
och enligt konventionen av den 29 november 1996 om Repubhken Osterrikes,
Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tilltride skall tolkas sa att den inte
4r amnad att tillimpas i ett mal om intrang i europeiska patent, dér flera foretag med
site i olika konventionsstater anklagas fér handlingar som de gjort sig skyldiga till i
var och en av dessa stater. Detta giller dven for det fall dessa foretag, som tillhér
samma koncern, skulle ha agerat pa ett identiskt eller likartat satt i enlighet med en
gemensam handlingsplan som endast en av dem har utarbetat.”
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