ROCHE NEDERLAND 1 IN.

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 13 lipca 2006 r.”

W sprawie C-539/03

majgcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie Protokofu z dnia 3 czerwca
1971 r. w sprawie wykladni przez Trybunal Sprawiedliwosci Konwencji z dnia
27 wrzesnia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach
cywilnych i handlowych, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zlozony przez Hoge
Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 19 grudnia 2003 r.,
ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 22 grudnia 2003 r., w postgpowaniu:

Roche Nederland BV i in.

przeciwko

Frederickowi Primusowi,

Miltonowi Goldenbergowi,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, K. Schiemann, K. Lenaerts,
E. Juhisz i M. Ilesi¢, sedziowie,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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rzecznik generalny: P. Léger,
sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 stycznia
2005 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Roche Nederland BV i in. przez P.A.M. Hendricka, O. Brouwera,
B.J. Berghuisa i K. Schillemansa, advocaten,

— w imieniu F. Primusa i M. Goldenberga przez W. Hoynga, advocaat,

— w imieniu rzadu niderlandzkiego przez H.G. Sevenster i J.G.M. van Bakel,
dzialajace w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu francuskiego przez G. de Bergues’a i A. Bodard-Hermant,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krolestwa przez E. O’Neill, dzialajaca
w charakterze pelnomocnika, wspierang przez M. Tappina, barrister,
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— w imieniu Komisji Wspoélnot Europejskich przez A.M. Rouchaud-Joét
i R. Troostersa, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 grudnia
2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 6
pkt 1 Konwencji z dnia 27 wrzesnia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen
sadowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 1972, L 299, str. 32),
zmienionej Konwencja z dnia 9 pazdziernika 1978 r. w sprawie przystapienia
Krélestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Péinocnej (Dz.U. L 304, str. 1 i — zmienione brzmienie — str. 77), Konwencja z dnia
25 paidziernika 1982 r. w sprawie przystgpienia Republiki Greckiej (Dz.U. L 388,
str. 1), Konwencja z dnia 26 maja 1989 r. w sprawie przystapienia Krélestwa
Hiszpanii i Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 285, str. 1) oraz Konwencja z dnia
29 listopada 1996 r. w sprawie przystapienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii
i Krélestwa Szwecji (Dz.U. 1997, C 15, str. 1), zwanej dalej ,konwencja brukselska”.

Whniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Roche Nederland BV
i o$mioma innymi spdétkami nalezacymi do koncernu Roche a F. Primusem
i M. Goldenbergiem w przedmiocie naruszenia, zdaniem tych ostatnich, praw
przystugujacych im z patentu europejskiego, ktérego sa wlascicielami.
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Ramy prawne

Konwencja brukselska

Artykut 2 akapit pierwszy konwencji brukselskiej, zawarty w tytule 11, poswigconym
zasadom jurysdykcji, w rozdziale 1, zatytufowanym ,Przepisy ogélne”, stanowi:

»Z zastrzezeniem przepiséw niniejszej konwencji osoby majace miejsce zamieszka-
nia na terytorium umawiajacego si¢ paristwa moga by¢ niezaleznie od ich
obywatelstwa pozywane przed sady tego panstwa” [tlumaczenie nieoficjalne,
podobnie jak wszystkie cytaty z tej konwencji ponizej].

Zgodnie z art. 3 akapit pierwszy tej konwengji:

»Osoby majace miejsce zamieszkania na terytorium umawiajacego si¢ paristwa moga
by¢ pozywane przed sady innego umawiajacego sie¢ paristwa tylko zgodnie
z przepisami rozdzialéw od 2 do 6 niniejszego tytulu”.

Artykut 6 konwencji brukselskiej, zawarty w rozdziale 2 tytutu II, zatytulowanym
»Jjurysdykcja szczeg6lna”, stanowi:

»Osoba majaca miejsce zamieszkania na terytorium jednej z umawiajacych sie
panstw, moze by¢ réwniez pozwana:

1) jezeli kilka os6b pozywa si¢ lacznie przed sad, w ktérego okregu ma miejsce
zamieszkania jeden z pozwanych;

[...]".
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Artykul 16 konwencji brukselskiej, ktéry stanowi rozdzial 5 tytulu II, zatytutowany
JJurysdykcje wylaczne”, stanowi:

»Niezaleznie od miejsca zamieszkania jurysdykcje wylaczng maja:

4) w sprawach, ktérych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$¢ patentéw,
znakéw towarowych, wzoréw uzytkowych i modeli, jak réwniez podobnych
praw wymagajacych zgloszenia lub zarejestrowania — sady umawiajacego si¢
parnistwa, na ktérego terytorium wystgpiono ze zgloszeniem lub o rejestracje
albo nastgpily zgloszenie lub rejestracja albo na podstawie umowy miedzyna-
rodowej uznaje si¢, ze zgloszenie lub rejestracja nastapily;

[...}”

Artykut Vd protokotu zalaczonego do konwencji brukselskiej, ktéry na mocy art. 65
tej konwencji stanowi jej integralng czes$é, przewiduje:

»Nie naruszajac jurysdykcji Europejskiego Urzedu Patentowego, przewidzianej
w Konwencji o udzielaniu europejskich patentéw, podpisanej w Monachium dnia
5 paidziernika 1973 r., sady kazdego umawiajacego si¢ paristwa maja, bez wzgledu
na miejsce zamieszkania stron, wylaczng jurysdykcje w postepowaniu dotyczacym
udzielania lub waznosci europejskiego patentu udzielonego dla tego paristwa i ktéry
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nie jest patentem Wspdlnoty na podstawie art. 86 Konwencji o patencie europejskim
dla Wspdlnego Rynku, podpisanej w Luksemburgu dnia 15 grudnia 1975 r.”.

Artykul 22 konwencji brukselskiej, ktéry zawarty jest w rozdziale 8 tytutu II,
zatytulowanym , Zawisto§¢ sporu i sprawy wiazace sig ze sobg”, przewiduje, ze jezeli
przed sady réznych umawiajacych si¢ paristw zostana wytoczone powédztwa, ktére
pozostaja ze soba w zwiazku, sad, przed ktéry wytoczono powédztwo pédzniej, moze
zawiesi¢ postgpowanie, o ile pow6dztwa te sg rozpoznawane w pierwszej instancji,
lub tez pod pewnymi warunkami stwierdzi¢ brak swej jurysdykcji. Zgodnie z art. 22
akapit trzeci:

»W rozumieniu niniejszego artykulu uwaza sig, ze sprawy pozostaja ze sobg
w zwigzku, jezeli istnieje migdzy nimi tak écista wiez, ze pozadane jest ich laczne
rozpoznanie i rozstrzygnigcie w celu uniknigcia wydania w oddzielnych postepo-
waniach orzeczen, ktérych nie da si¢ ze sobg pogodzié¢”.

Zgodnie z art. 27 pkt 3 tej konwencji, zawarty w tytule III, poswigconym zasadom
uznawania i wykonywania, w jego rozdziale 1, zatytulowanym ,Uznawanie”,
orzeczenia nie s3 uznawane, jezeli ,orzeczenia nie da si¢ pogodzi¢ z orzeczeniem
wydanym miedzy tymi samymi stronami w panstwie, w ktérym wystapiono
0 uznanie”.

Konwencja monachijska

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich, sporzadzona w Monachium dnia
5 pazdziernika 1973 r. (zwana dalej ,konwencja monachijskg”) ustanawia w art. 1
»wspdlny dla umawiajacych si¢ panstw system prawa o udzielaniu patentéw”.
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Poza wspolnymi zasadami udzielania kwestie zwigzane z patentem europejskim sg
uregulowane w przepisach prawa krajowego kazdego z umawiajacych sie panstw, dla
ktorych zostal udzielony. W tym zakresie art. 2 ust. 2 konwencji monachijskiej
stanowi:

»Patent europejski posiada w kazdym umawiajacym sie panstwie, dla ktérego zostat
udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy
udzielony przez to panstwo [...]".

Jesli chodzi o prawa przyznane wlascicielowi patentu europejskiego, art. 64 ust. 1i 3
tej konwencji przewiduje:

»1. [...] patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu przyznaje
jego wiascicielowi w kazdym umawiajacym si¢ panstwie, w stosunku do ktérego
zostal udzielony, takie same prawa, jakie przyznawalby patent krajowy udzielony
w tym panstwie.

3. Kazde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje si¢ zgodnie
z ustawodawstwem krajowym”.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytania prejudycjalne

F. Primus i M. Goldenberg, zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki, sg
wladcicielami patentu europejskiego nr 131 627.
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W dniu 24 marca 1997 r. pozwali oni przed Rechtbank te ’s-Gravenhage spéike
Roche Nederland BV z siedziba w Niderlandach oraz osiem innych spétek
nalezacych do koncernu Roche, z siedziba odpowiednio w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, w Belgii, w Niemczech, we Francji, w Zjednoczonym Krdlestwie,
w Szwajcarii, w Austrii i w Szwecji (zwane dalej ,Roche i in.”). Powodowie zarzucali
tym spétkom to samo naruszenie praw, ktére zostaly im przyznane na podstawie
patentu, ktérego sa wlascicielami. Zarzucane naruszenie polegalo na wprowadzeniu

na rynek zestawéw do dozowania antygenéw w krajach, w ktérych pozwane spétki
maja siedziby.

Spotki nalezace do koncernu Roche, ktére nie maja siedziby w Niderlandach,
zakwestionowaly wladciwoé¢ sadu niderlandzkiego. Co do istoty sprawy oparly sig
one na braku naruszenia oraz niewazno$ci omawianego patentu.

Orzeczeniem z dnia 1 paZdziernika 1997 r. Rechtbank te 's-Gravenhage stwierdzit
swoja wlasciwoé¢ i oddalit powédztwo F. Primusa i M. Goldenberga.
W postgpowaniu apelacyjnym Gerechtshof te ’s-Gravenhage, wyrokiem z dnia
27 czerwca 2002 r., zmienil wspomniane orzeczenie i w szczegélno$ci zakazat Roche
i in. naruszania praw przyznanych na podstawie omawianego patentu we wszystkich
panstwach okre§lonych w tym patencie.

W postepowaniu kasacyjnym Hoge Raad postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrdci¢ si¢ do Trybunalu z nastgpujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy miedzy powédztwami dotyczacymi naruszenia patentu, ktére whasciciel
patentu europejskiego wytoczyl przeciwko pozwanemu z siedziba w panstwie
sadu, przed ktéry wytoczono powdédztwo, z jednej strony, oraz przeciwko innym
pozwanym z siedzibami w umawiajacych si¢ pafistwach innych niz panstwo
sadu, przed ktéry wytoczono powdédztwo, z drugiej strony, w stosunku do
ktérych wiladciciel patentu utrzymuje, ze naruszaja oni ten patent, istnieje
zwiazek wymagany dla stosowania art. 6 initio i pkt 1 konwencji brukselskiej?
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2) W przypadku braku udzielenia na pytanie zawarte w pkt 1) odpowiedzi
twierdzacej lub jesli odpowiedz ta jest twierdzaca jedynie w pewnym zakresie —
w jakich okoliczno$ciach istnieje taki zwigzek i czy w tym zakresie istotne jest na
przyklad:

— ze pozwani naleza do jednego koncernu?

— ze w przypadku pozwanych mamy do czynienia z takim samym
zachowaniem opartym na wspdlnej polityce, a jesli tak, to czy miejsce
opracowania tej polityki ma znaczenie dla oceny takiego przypadku?

— Ze zarzucane poszczegélnym pozwanym dzialania stanowigce naruszenie sg
identyczne lub prawie identyczne?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

W pytaniach tych, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie, sad krajowy zmierza w istocie do
ustalenia, czy art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej nalezy interpretowa¢ w ten sposéb,
ze winien on znajdowaé zastosowanie do powodztwa o naruszenie patentu
europejskiego wytoczonego przeciwko wigkszej liczbie spélek z siedzibami
w réznych umawiajacych sie panstwach w przypadku czynéw, ktérych dopuszczono
si¢ w jednym lub kilku z tych panstw, w szczegdlnosci jezeli wspomniane spotki
naleza do tego samego koncernu i dzialaly w ten sam lub podobny sposéb, zgodnie
ze wspdlna polityka opracowana wylacznie przez jedna z nich.
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W drodze odstepstwa od zasady wyrazonej w art. 2 konwencji brukselskiej, zgodnie
z ktérym osoba majaca miejsce zamieszkania na terytorium umawiajacego sie
paristwa moze by¢ pozywana przed sady tego paristwa, art. 6 pkt 1 wspomnianej
konwencji umozliwia, w przypadku pozwania tacznie kilku oséb, pozwanie osoby
majycej miejsce zamieszkania w jednym z umawiajacych si¢ panstw przed sad
innego z umawiajacych si¢ panstw, w ktérym miejsce zamieszkania ma jeden
z pozwanych.

W wyroku z dnia 27 wrzes$nia 1988 r. w sprawie 189/87 Kalfelis, Rec. str. 5565,
pkt 12, Trybunal orzekl, ze aby art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej mégt znalezé
zastosowanie, konieczne jest istnienie miedzy poszczegllnymi powddztwami
wytoczonymi przez tego samego powoda przeciwko réznym pozwanym na tyle
Scistej wiezi, ze ich laczne rozpoznanie i rozpatrzenie jest pozadane w celu
uniknigcia wydania w oddzielnych postgpowaniach orzeczen, ktérych nie da si¢ ze
soba pogodzic.

Wymég istnienia takiej $cislej wiezi nie wynika bezposérednio z brzmienia art. 6 pkt 1
konwengcji brukselskiej. Zostal on wywiedziony z tego przepisu przez Trybunat
w celu uniknigcia sytuacji, w ktérej przewidziane przez ten przepis odstepstwo od
zasady whadciwosci sadu parnstwa, w ktérym ma miejsce zamieszkania pozwany,
mogloby podwaza¢ istnienie samej zasady (ww. wyrok w sprawie Kalfelis, pkt 8).
Wymog ten zostal nastepnie potwierdzony wyrokiem z dnia 27 pazdziernika 1998 r.
w sprawie C-51/97 Réunion européenne i in., Rec. str. I-6511, pkt 48, a nastgpnie
zostal wyraznie unormowany w art. 6 pkt 1 rozporzadzenia Rady (WE). nr 44/2001
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczent sadowych oraz
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2001, L 12, str. 1),
ktére zostalo wydane w nastepstwie konwencji brukselskie;.

Uzyte przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie Kalfelis sformulowanie zostato
zasiggnigte z art. 22 konwencji brukselskiej, zgodnie z ktérym sprawy pozostaja ze
sobg w zwigzku, jezeli istnieje migdzy nimi tak $cista wigz, ze pozadane jest ich
taczne rozpoznanie i rozstrzygnigcie w celu uniknigcia wydania w oddzielnych
postgpowaniach orzeczen, ktérych nie da si¢ ze soba pogodzi¢. Wykladni
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wspomnianego art. 22 dokonano w wyroku z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
C-406/92 Tatry, Rec. str. [-5439, pkt 58, w taki sposéb, ze aby dwa powédztwa byly
ze soba zwigzane, wystarczy, by ich oddzielne rozpoznanie i rozpatrzenie mogto
prowadzi¢ do sprzecznosci orzeczen, przy czym nie jest konieczne, by orzeczenia te
wigzaly si¢ z ryzykiem wywolywania odmiennych, wzajemnie wykluczajacych sig
skutkéw prawnych. '

Znaczenie nadane w ww. wyroku w sprawie Tatry pojeciu ,orzeczen, ktorych nie da
sie ze sobg pogodzi¢” w kontekscie art. 22 konwencji brukselskiej jest zatem szersze
niz przypisane temu samemu pojeciu w wyroku z dnia 4 lutego 1988 r. w sprawie
145/86 Hoffmann, Rec. str. 645, pkt 22, w kontekscie art. 27 pkt 3 tej konwencji,
ktdéry przewiduje, ze orzeczenie wydane w jednym z umawiajacych si¢ panstw nie
jest uznawane, jezeli nie da si¢ pogodzi¢ z orzeczeniem wydanym miedzy tymi
samymi stronami w parstwie, w ktérym wystapiono o uznanie. W ww. wyroku
w sprawie Hoffmann Trybunal orzekl bowiem, ze w celu ustalenia, czy dwéch
orzeczen nie da si¢ pogodzi¢ w rozumieniu tego ostatniego przepisu, nalezy dokona¢
badania, czy rozpatrywane orzeczenia wywoluja wykluczajace si¢ wzajemnie skutki
prawne.

F. Primus i M. Goldenberg oraz rzad niderlandzki zwracaja uwage, ze rozszerzajaca
wykladnia wyrazenia ,nie da si¢ pogodzié¢”, w znaczeniu sprzecznych orzeczen,
dokonana w ww. wyroku Tatry w kontekscie art. 22 konwencji brukselskiej, winna
zostaé rozciggnieta na kontekst art. 6 pkt 1 tej konwencji. Roche i in. oraz rzad
Zjednoczonego Krolestwa, do ktérych argumentacji rzecznik generalny ustosunko-
wal sie w pkt 79 i nast. opinii, utrzymuja, przeciwnie, ze przejecie tej wykladni nie
jest dopuszczalne z uwagi na réznice miedzy celem i pozycja tych dwdch
omawianych przepiséw w systemie konwencji brukselskiej oraz ze nalezy przyjac
bardziej zawezona wykladnie.

W kontekscie niniejszego postgpowania wypowiedzenie si¢ w tej kwestii nie jest
jednak konieczne. Wystarczy bowiem stwierdzi¢, zakladajac nawet, iz na potrzeby
stosowania art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej pojecie orzeczen, ,ktérych nie da sig
ze soba pogodzi¢”, winno byé rozumiane jako orzeczenia sprzeczne w szerokim
znaczeniu, ze nie istnieje ryzyko, iz tego typu orzeczenia zostang wydane
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w nastepstwie powddztw o naruszenie patentu europejskiego wytoczonych
w réznych umawiajacych sig¢ pafistwach przeciwko kilku osobom majacym miejsce
zamieszkania na terytorium tych panstw za czyny, ktérych dopuszczono si¢ na ich
terytorium.

Jak to wskazal rzecznik generalny w pkt 113 opinii, aby orzeczenia mogly zostaé
uznane za sprzeczne, nie wystarczy samo istnienie rozbieznoéci w rozstrzygnieciu
sporu, ale rozbieznosci te musza ré6wniez wystgpowaé w odniesieniu do tego samego
stanu faktycznego i prawnego.

W sytuacji przedstawionej przez sad krajowy w pierwszym pytaniu prejudycjalnym,
a mianowicie w przypadku powédztw o naruszenie patentu europejskiego
wytoczonych przeciwko kilku spétkom z siedzibami w réznych umawiajacych sig
panistwach za czyny, ktérych dopuszczono si¢ na terytorium jednego lub kilku z tych
panistw, nie mozna stwierdzi¢ istnienia tego samego stanu faktycznego, poniewaz
pozwani nie s3 tymi samymi osobami, a zarzucane im czyny stanowigce naruszenie
dokonane w réznych umawiajacych si¢ paristwach nie sa tymi samymi czynami.

Ewentualne rozbieznosci miedzy orzeczeniami wydanymi przez sady w réznych
umawiajacych sie¢ panstwach nie wystepowalyby zatem w odniesieniu do tego
samego stanu faktycznego.

Ponadto nawet jesli konwencja monachijska ustanawia wspélne zasady udzielania
patentu europejskiego, to z art. 2 ust. 2 i art. 64 ust. 1 tej konwencji wyraznie wynika,
ze kwestie zwigzane z takim patentem s3 uregulowane w przepisach prawa
krajowego kazdego z umawiajacych si¢ paristw, dla ktérych zostal on udzielony.
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W szczegblnosci z art. 64 ust. 3 konwencji monachijskiej wynika, ze naruszenia
patentu europejskiego rozpatruje si¢ zgodnie z ustawodawstwem krajowym
obowigzujacym w tym zakresie w kazdym z panstw, dla ktérych zostal on udzielony.

W rezultacie w przypadku gdy kilka sadéw z réznych umawiajacych sig¢ panstw
rozpoznaje powddztwa o naruszenie patentu europejskiego udzielonego dla tych
panstw, wytoczone przeciwko osobom majacym miejsce zamieszkania w tych
panstwach i dotyczace czynéw, ktérych w przekonaniu powoda osoby te dopuscily
sie na terytorium tych paristw, ewentualne rozbiezno$ci migdzy orzeczeniami, ktére
moga zosta¢ wydane przez te sady, nie beda wystepowaé w odniesieniu do tego
samego stanu prawnego.

Owe ewentualnie rozbiezne orzeczenia nie mogg zatem zosta¢ uznane za sprzeczne.

W tych okolicznosciach, réwniez gdyby jako kryterium istnienia zwiazku
wymaganego dla stosowania art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej przyja¢ rozszerzajaca
wykladnie pojecia decyzji, ,ktérych nie da si¢ pogodzi¢”, w znaczeniu sprzecznych
orzeczen, nalezy stwierdzi¢, ze taki zwigzek nie zachodzi w przypadku powddztw
o naruszenie tego samego patentu europejskiego, z ktérych kazde zostato wytoczone
przeciwko spdlce z siedziba w innym umawiajacym si¢ paristwie za czyny, ktérych
dopuscila si¢ ona na terytorium tego panstwa.

Whniosek ten nie moze réwniez zosta¢ podwazony w sytuacji przedstawionej przez
sad krajowy w drugim pytaniu prejudycjalnym, to jest gdy pozwane spétki, nalezac
do tego samego koncernu, dzialaja w identyczny lub podobny sposéb, zgodnie ze
wspdlna polityka opracowang wylacznie przez jedna z nich, co mogloby oznaczaé, ze
mamy do czynienia z takim samym stanem faktycznym.

I-6581



35

37

WYROK Z DNIA 13.7.2006 r. — SPRAWA C-539/03

Nie pozostawia bowiem watpliwosci, ze nie mielibysmy do czynienia z tym samym
stanem prawnym (zob. powyzej pkt 29 i 30 niniejszego wyroku), a zatem réwniez
w takiej sytuacji nie wystgpowaloby ryzyko wydania sprzecznych ze sobg orzeczen.

Ponadto nawet jesli w pierwszym momencie rozwazania dotyczace ekonomiki
postgpowania mogtyby przemawia¢ za koncentracja takich pow6dztw przed jednym
sadem, to nalezy stwierdzi¢, ze korzyici plynace z takiej koncentracji w zakresie
dobrej administracji w wymiarze sprawiedliwosci s3 ograniczone i moga by¢
zrédtem dalszych niebezpieczeristw.

Wlaéciwos¢ oparta jedynie na kryteriach faktycznych, wskazanych przez sad
krajowy, prowadzitaby do sytuacji, w ktérej wiele sadéw byloby wlasciwych do
rozpoznania danego powdédztwa, i moglaby w ten sposéb wplywa¢ na przewidywal-
no$¢ zasad jurysdykcyjnych ustanowionych przez konwencje brukselska, naruszajac
w rezultacie zasade bezpieczenistwa prawnego bedaca podstawa tej konwencji (zob.
wyroki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie C-256/00 Besix, Rec. str. [-1699, pkt 24—
26, z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C-281/02 Owusu, Zb.Orz. str. 1-1383, pkt 41,
oraz z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie C-4/03 GAT, Zb.Orz. str. I-6509, pkt 28).

Naruszenie to byloby tym bardziej istotne, ze stosowanie omawianych kryteriéw
stwarzaloby powodowi szeroki wybér, zachecajac go w ten spos6b do praktykowania
»forum shopping”, czyli zachowania, ktérego unikanie ma na celu konwencja
i ktéremu Trybunat wyraznie pragnal przeciwstawi¢ si¢ w wyroku w sprawie Kalfelis
(zob. pkt 9 wspomnianego wyroku).
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Nalezy wskaza¢, ze dokonanie badania tacznego spelnienia omawianych kryteriéw,
na ktérg to okoliczno$¢ powdd zobowigzany jest przedstawi¢ dowdd, zmuszaloby
sad do rozpoznania istoty sprawy przed ustaleniem wlasnej wlasciwosci. To wstepne
badanie mogloby by¢ zatem Zrédlem dodatkowych kosztéw i wydluzenia terminéw
procesowych, w przypadku gdy wspomniany sad, nie mogac ustali¢ zaistnienia tego
samego stanu faktycznego, a co za tym idzie, wystarczajaco $cislego zwiazku miedzy
powodztwami, bylby zmuszony stwierdzi¢ brak swej wlasciwosci, co w konsekwencji
prowadziloby do koniecznos$ci wytoczenia nowego powd6dztwa przed sadem innego
parstwa.

Wreszcie, zakladajgc nawet, ze sad, przed ktéry wytoczono powddztwo, mdégiby
stwierdzi¢ swoja wlasciwo$¢ na podstawie kryteriow wskazanych przez sad krajowy,
koncentracja powddztw o naruszenie przed tym sadem nie pozwolilaby na
uniknigcie przynajmniej cze$ciowego rozdzialu sporu dotyczacego patentu
w przypadku podniesienia tytutem kwestii incydentalnej — jak to czesto ma miejsce
w praktyce i czego dokonano réwniez w postepowaniu przed sadem krajowym —
kwestii waznosci danego patentu. W istocie kwestia ta — niezaleznie od tego, czy
zostala podniesiona w drodze odrebnego powddztwa, czy tez zarzutu — podlega
wylacznej jurysdykcji sadéw umawiajacego si¢ panstwa, na ktérego terytorium
dokonano zgloszenia lub rejestracji albo uznaje sie, ze ich dokonano, przewidzianej
w art. 16 pkt 4 konwencji brukselskiej (ww. wyrok w sprawie GAT, pkt 31). Ta
wylaczna wlasciwo$¢ saddéw panstwa udzielenia patentu zostala potwierdzona
w zakresie patentu europejskiego na mocy art. Vd protokolu zalaczonego do
konwencji brukselskiej.

Majac na uwadze ogét powyzszych rozwazan, odpowiedZ na zadane pytania winna
brzmie¢, ze art. 6 pkt 1 konwencji brukselskiej nalezy interpretowaé w taki sposéb,
ze nie znajduje on zastosowania do powddztwa o naruszenie patentu europejskiego
wytoczonego przeciwko kilku spélkom z siedzibami w réznych umawiajacych sie
panstwach za czyny, ktérych dopuscily si¢ one na terytorium jednego lub kilku
z tych panstw, réwniez w przypadku, gdy wspomniane spélki naleza do tego samego
koncernu i dzialaly w identyczny lub podobny sposéb, zgodnie ze wspélna polityka
opracowana wylacznie przez jedng z nich.
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W przedmiocie kosztéw

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postepowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sadem;
do niego zatem nalezy rozstrzygnigcie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku
z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz poniesione przez strony postepo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 6 pkt 1 Konwencji z dnia 27 wrzesnia 1968 r. o jurysdykcji
i wykonywaniu orzeczenn sagdowych w sprawach cywilnych i handlowych,
zmienionej ostatnio Konwencja z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie
przystgpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Krélestwa Szwecji, nalezy
interpretowa¢ w taki sposéb, ze nie znajduje on zastosowania do powé6dztwa
o naruszenie patentu europejskiego wytoczonego przeciwko kilku spéitkom
z siedzibami w réinych umawiajacych si¢ panstwach za czyny, ktérych
dopuscily si¢ one na terytorium jednego lub kilku z tych panstw, réwniez
w przypadku, gdy wspomniane spélki naleza do tego samego koncernu
i dzialaly w identyczny lub podobny sposéb, zgodnie ze wspélna polityka
opracowang wylacznie przez jedng z nich.

Podpisy
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