ROCHE NEDERLAND U. A.

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS

PHILIPPE LEGER
vom 8. Dezember 2005 *

1. Ist der Inhaber eines europiischen Pa-
tents aufgrund von Artikel 6 Nummer 1 des
Ubereinkommens vom 27. September 1968
liber die gerichtliche Zustindigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen?® berechtigt,
gegen mehrere Gesellschaften, die in ver-
schiedenen Vertragsstaaten ansissig sind
und derselben Gruppe angehéren, vor einem
einzigen Gericht, nimlich dem, in dessen
Bezirk eine dieser Gesellschaften ihren Sitz
hat, eine Patentverletzungsklage zu erheben?

2. Dies ist im Wesentlichen die Frage, die
der Hoge Raad der Nederlanden im Rahmen
eines Rechtsstreits stellt, der zwischen zwei
Privatpersonen, die in den Vereinigten Staa-
ten wohnen und Inhaber eines europiischen
Patents fiir eine medizinische Nachweisme-
thode und die zugehérige Ausstattung sind,
und neun Gesellschaften des Pharmakon-

1 — Originalsprache: Franzésisch.

2 — ABL 1972, L 299, S. 32. Hier geht es um das Ubereinkommen
in der Fassung des Ubereinkommens vom 9. Oktober 1978
iiber den Beitritt des Konigreichs Dinemark, Irlands und des
Vereinigten Kénigreichs GroSbritannien und Nordirland (ABI.
L 304, S. 1 und — geinderte Fassung — $. 77), des
Ubereinkommens vom 25. Oktober 1982 iiber den_Beitritt
der Republik Griechenland (ABL L 388, S. 1), des Uberein-
kommens vom 26. Mai 1989 iiber den Beitritt des Konigreichs
Spanien und der Portugiesischen Republik (ABI. L 285, S. 1)
und des Ubereinkommens vom 29. November 1996 iiber den
Beitritt der Republik Osterreich, der Republik Finnland und
des Ki')nigreicgs Schweden (ABl. 1997, C 15, S. 1) (im
Folgenden: Briisseler Ubereinkommen oder EuGVU). Eine
konsolidierte, diese vier Beitrittsabkommen beriicksichtigende
Fassung des Ubereinkommens ist im Amtsblatt 1998, C 27,
S. 1, verdffentlicht.

zerns Roche mit Sitz in den Niederlanden, in
anderen europiischen Staaten und in den
Vereinigten Staaten wegen einer die Rechte
der Inhaber dieses Patents verletzenden
Vermarktung bestimmter Produkte durch
die betreffenden Gesellschaften gefiihrt wird.

3. Dem Gerichtshof wurde vor einigen
Jahren vom Court of Appeal (England &
Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Koénig-
reich) schon einmal eine dhnliche Frage in
einem Rechtsstreit vorgelegt, in dem Klage
und Widerklage (auf Unterlassung einer
Patentverletzung, dann auf Feststellung der
Nichtverletzung und auf Nichtigerklirung
des betreffenden Patents) erhoben worden
waren und in dem sich erst vor nieder-
lindischen, dann vor britischen Gerichten
eine Gesellschaft nach amerikanischem
Recht, die Inhaberin eines europiischen
Patents fiir medizinisches Material war, und
mehrere Gesellschaften mit Sitz in den
Niederlanden, im Vereinigten Kénigreich
und in den Vereinigten Staaten gegeniiber-
standen®. Der Gerichtshof hat am Ende
jedoch nicht iiber diesen Punkt entschieden,
da die betreffende Rechtssache aufgrund
einer Einigung der Parteien {iber die streiti-
gen Fragen im Register gestrichen wurde *.

3 — Es handelt sich um die Rechtssache C-186/00 (Boston
Scientific u. a.).

4 — Streichungsbeschluss vom 9. November 2000.
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4. Dagegen ist der Gerichtshof noch mit
einer Vorlagefrage eines deutschen Gerichts
befasst, die zwar deutlich von der hier zu
beantwortenden Frage abweicht, aber durch-
aus auch Gemeinsamkeiten mit dem vor-
liegenden Verfahren aufweist >. Diese frithere
Frage bezieht sich zwar auf ein nationales
Patent und nicht auf ein europiisches und
betrifft, da an dem Verfahren nicht mehrere
Beklagte beteiligt sind, nicht den Tatbestand
von Artikel 6 Nummer 1 EuGVU, sondern
nur die Reichweite der in Artikel 16 Num-
mer 4 vorgesehenen ausschliefllichen Zu-
stindigkeit fir Klagen, die die Eintragung
oder die Giltigkeit von Patenten zum
Gegenstand haben, kann aber gleichwohl
fiir die Priifung der vorliegenden Vorabent-
scheidungsfrage von Bedeutung sein. Denn
es kommt hiufig vor, dass im Rahmen eines
Patentverletzungsstreits die Giiltigkeit des
Patents (durch den Beklagten im Fall einer
Patentverletzungsklage oder den Kliger im
Fall einer so genannten Klage auf Fest-
stellung der Nichtverletzung) bestritten wird,
so dass es hilfreich sein kann, den Zusam-
menhang zwischen Artikel 16 Nummer 4
und anderen Zustindigkeitsvorschriften des
Briisseler Ubereinkommens wie Artikel 6
Nummer 1 zu priifen.

I — Rechtlicher Rahmen

A — Briisseler Ubereinkommen

5. 1968 auf der Grundlage von Artikel 220
EWG-Vertrag (spiter Artikel 220 EG-Ver-

§ — Ich denke an die Rechtssache C-4/03 (GAT, zur Zeit beim
Gerichtshof anhingig), zu der Generalanwalt Geelhoed seine
Schlussantrige am 16. September 2004 vorgetragen hat.
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trag, jetzt Artikel 293 EG) geschlossen, hat
das Briisseler Ubereinkommen seiner Pri-
ambel zufolge zum Ziel, ,innerhalb der
Gemeinschaft den Rechtsschutz der dort
ansissigen Personen zu verstirken®.

6. Es handelt sich um eine ,Doppeliiberein-
kunft“, da sie nicht nur Anerkennungs- und
Vollstreckungsvorschriften, sondern auch
Regeln iiber die Erstzustindigkeit enthilt,
die im Urteilsvertragsstaat Anwendung fin-
den und somit bereits im Stadium des
Verfahrens gelten, auf dem die gerichtliche
Entscheidung beruht, die in einem anderen
Vertragsstaat anerkannt und vollstreckt wer-
den kann.

7. Was die Regeln iiber die Erstzustindigkeit
angeht, so gehen sie von dem Grundsatz des
Artikels 2 Absatz 1 EuGVU aus, dass ,[v]
orbehaltlich der Vorschriften dieses Uber-
einkommens ... Personen, die ihren Wohn-
sitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats haben, ohne Riicksicht auf ihre Staats-
angehorigkeit vor den Gerichten dieses
Staates zu verklagen” sind. Hat der Beklagte
seinen Wohnsitz in einem Vertragsstaat, so
sind demnach grundsatzlich die Gerichte
dieses Staates zustindig.

8. Folgerichtig erginzt Artikel 3 Absatz 1
EuGVU: ,Personen, die ihren Wohnsitz in
dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats ha-
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ben, konnen vor den Gerichten eines an-
deren Vertragsstaates nur gemifl den Vor-
schriften des 2. bis 6. Abschnitts verklagt
werden.“® Hier lassen sich mehrere Arten
von Vorschriften unterscheiden.

9. Einige eréffnen eine Wahlzustiandigkeit.
Sie erlauben es dem Kléger, seine Klage vor
dem Gericht eines anderen Vertragsstaats als
desjenigen zu erheben, in dem der Beklagte
seinen Wohnsitz hat.

10. Das gilt insbesondere fiir die besondere
Zustandigkeit gemdf} Artikel 5 Nummer 3
EuGVU, wonach eine Person vor dem
Gericht ,des Ortes, an dem das schidigende
Ereignis eingetreten ist“, verklagt werden
kann, wenn eine unerlaubte Handlung oder
eine Handlung, die einer unerlaubten Hand-
lung gleichgestellt ist, oder wenn Anspriiche
aus einer solchen Handlung den Gegenstand
des Verfahrens bilden.

11. Hierzu gehoért u. a. auch die besondere
Zustdndigkeit nach Artikel 6 Nummer 1
EuGVU, dem zufolge ,[eline Person, die
ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines
Vertragsstaats hat [und daher grundsitzlich
vor den Gerichten dieses Vertragsstaats
verklagt werden kann), ... wenn mehrere
Personen zusammen verklagt werden, [auch]
vor dem Gericht [verklagt werden kann], in
dessen Bezirk einer der Beklagten seinen
Wohnsitz hat*.

6 — Dagegen bestimmt Artikel 4 Absatz 1 EuGVU: ,Hat der
Beklagte keinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines
Vertragsstaats, so bestimmt sich, vorbehaltlich des Artikels
16, die Zustindigkeit der Gerichte eines jeden Vertragsstaats
nach seinen eigenen Gesetzen.”

12. Nach anderen Zustindigkeitsvorschrif-
ten des Briisseler Ubereinkommens ist die
Anrufung der Gerichte eines Vertragsstaats
unter Ausschluss jedes anderen Vertrags-
staats zwingend vorgeschrieben. Zu diesen
so genannten ausschliefllichen Zustindigkei-
ten gehért die Zustindigkeit gemifd Arti-
kel 16 Nummer 4 EuGVU. Dort heifit es:
»Ohne Riicksicht auf den Wohnsitz sind ...
fiir Klagen, welche die Eintragung oder die
Giiltigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mus-
tern und Modellen sowie dhnlicher Rechte,
die einer Hinterlegung oder Registrierung
bediirfen, zum Gegenstand haben, [aus-
schliellich] die Gerichte des Vertragsstaats
[zustindig], in dessen Hoheitsgebiet die
Hinterlegung oder Registrierung beantragt
oder vorgenommen worden ist oder auf-
grund eines zwischenstaatlichen Uberein-
kommens als vorgenommen gilt.

13. Im Anschluss an das Inkrafttreten des
Ubereinkommens iiber die Erteilung euro-
piischer Patente, unterzeichnet in Miinchen
am 5. Oktober 19737, ist Artikel 16 Nummer
4 EuGVU ein zweiter Absatz hinzugefigt
worden. Danach sind ,[u]nbeschadet der
Zustandigkeit des Europiischen Patentamts
nach dem am 5. Oktober 1973 in Miinchen
unterzeichneten Ubereinkommen iiber die
Erteilung europdischer Patente ... die Ge-
richte eines jeden Vertragsstaats ohne Riick-
sicht auf den Wohnsitz der Parteien fiir alle
Verfahren ausschliellich zustindig, welche
die Erteilung oder die Giiltigkeit eines euro-
piischen Patents zum Gegenstand haben,
das fiir diesen Staat erteilt wurde ...“3,

7 — Ich werde spiter auf dieses Ubereinkommen (im Folgenden:
Miinchner Ubereinkommen oder EPU) eingehen.

8 — Diese Bestimmung ist mit Artikel V d des dem Uberein-
kommen vom 9. Oktober 1978 iiber den Beitritt des Konig-
reichs Dédnemark, Irlands und des Vereinigten Konigreichs
Groflbritannien und Nordirland beigefiigten Protokolls in das
Briisseler Ubereinkommen eingefiigt worden.
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14. Aufgrund des zwingenden Charakters
der ausschliefflichen Zustindigkeit gemifl
Artikel 16 EuGVU schreibt
Artikel 19 EuGVU vor: ,Das Gericht eines
Vertragsstaats hat sich von Amts wegen fiir
unzustindig zu erkliren, wenn es wegen
einer Streitigkeit angerufen wird, far die das
Gericht eines anderen Vertragsstaats auf-
grund des Artikels 16 aussschliefilich zustin-
dig ist.“

15. Das Briisseler Ubereinkommen sieht im
Zuge all dieser Zustindigkeitsvorschriften
bestimmte Verfahrensregeln zu deren
Durchfiihrung vor. Diese Regeln auf dem
Gebiet der Rechtshingigkeit und des Ver-
fahrenszusammenhangs (Konnexitit) sollen
widerspriichliche Entscheidungen der Ge-
richte verschiedener Vertragsstaaten vermei-
den helfen.

16. So verpflichtet Artikel 21 EuGVU, der
die Rechtshingigkeit behandelt, firr den Fall,
dass bei Gerichten verschiedener Vertrags-
staaten Klagen wegen desselben Anspruchs
zwischen denselben Parteien anhiingig ge-
macht werden, das spiter angerufene Ge-
richt, das Verfahren auszusetzen, bis die
Zustindigkeit des zuerst angerufenen Ge-
richts feststeht, und, wenn dies der Fall ist,
sich zu Gunsten des zuerst angerufenen
Gerichts fiir unzustindig zu erklaren.

17. Zur Konnexitit heifit es in Artikel 22
Absitze 1 und 2 EuGVU: ,Werden bei
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Gerichten verschiedener Vertragsstaaten
Klagen, die im Zusammenhang stehen, er-
hoben, so kann das spiter angerufene
Gericht entweder die Entscheidung ausset-
zen, solange beide Klagen im ersten Rechts-
zug anhingig sind [] ... [oder] sich auf
Antrag einer Partei ... fiir unzustindig
erkliren, wenn die Verbindung im Zusam-
menhang stehender Verfahren nach seinem
Recht zuldssig ist und das zuerst angerufene
Gericht fiir beide Klagen zustindig ist.“
Artikel 22 Absatz 3 stellt klar: ,Klagen stehen
im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang,
wenn zwischen ihnen eine so enge Bezie-
hung gegeben ist, dass eine gemeinsame
Verhandlung und Entscheidung geboten
erscheint, um zu vermeiden, dass in ge-
trennten Verfahren widersprechende Ent-
scheidungen ergehen kénnten.”

18. Im Zuge all dieser Zustdndigkeits- und
Durchfiihrungsbestimmungen enthilt das
Briisseler Ubereinkommen in Titel III eine
vereinfachte Regelung iiber die Anerken-
nung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen. Diese Regelung, die fiir die
Anerkennung und Vollstreckung der Ent-
scheidungen der Gerichte eines Vertrags-
staats in einem anderen Vertragsstaat gilt, ist
insbesondere durch eine Beschrinkung der
— im Briisseler Ubereinkommen abschlie-
8end aufgezihlten — Griinde fiir die Nicht-
anerkennung gekennzeichnet. Zu diesen
Griinden gehoren nach Artikel 27 Nummer
3 der Fall, dass die im Ursprungsstaat
ergangene Entscheidung ,mit einer Entschei-
dung unvereinbar ist, die zwischen denselben
Parteien in dem Staat, in dem die Anerken-
nung geltend gemacht wird, ergangen ist",
und nach Artikel 28 Absatz 1 der Fall, dass
das Gericht des Urteilsstaats die ausschlief3-
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liche Zustindigkeit nach Artikel 16 miss-
achtet hat.

19. Schliefilich sieht das Briisseler Uberein-
kommen in Titel VII — Verhiltnis zu
anderen Abkommen — und dort in Arti-
kel 57 Absatz 1 vor: ,Dieses Ubereinkommen
lasst Ubereinkommen unberiihrt, denen die
Vertragsstaaten angehéren oder angehéren
werden und die fiir besondere Rechtsgebiete
die gerichtliche Zustindigkeit, die Anerken-
nung oder die Vollstreckung von Entschei-
dungen regeln.”

B — Miinchner Ubereinkommen

20. Das Miinchner Ubereinkommen ist am
7. Oktober 1977 in Kraft getreten. Bis jetzt
sind ihm 31 Staaten beigetreten, darunter
alle, die zu dem fiir den Ausgangsrechtsstreit
mafigebenden Zeitpunkt durch das Briisseler
Ubereinkommen gebunden waren °. Die Ge-
meinschaft ist nicht Vertragspartei, aber es
ist die Rede davon, dass sie es im Rahmen

9 — Vertragsstaaten des Miinchner Ubereinkommens sind derzeit:
das Konigreich Belgien, die Franzésische Republik, das Gro8-
herzogtum Luxemburg, das Kénigreich der Niederlande, die
Bundesrepublik Deutschland, (P:s Vereinigte Kénigreich
GroBbritannien und Nordirland, die Schweizerische Eidge-
nossenschaft, das Konigreich Schweden, die Italienische
Republik, die Republik Osterreich, das Fiirstentum Liechten-
stein, die Hellenische Republik, das Konigreich Spanien, das
Kdnigreich Dinemark, das Fiirstentum Monaco, die Portu-
giesische Republik, Irland, die Republik Finnland, die Republik
Zypern, die Republik Tiirkei, die Republik Bulgarien, die
Republik Estland, die Slowakische Republik, die Tschechische
Republik, die Republik Slowenien, die Republik Ungarn, die
Republik Ruminien, die Republik Polen, J:e Republik Island,
die Republik Litauen und die Republik Lettland.

des Projekts zur Einfilhrung eines Gemein-
schaftspatents wird.

21. Wie es in Artikel 1 EPU heifit, ist durch
das Ubereinkommen ,ein den Vertragsstaa-
ten gemeinsames Recht fiir die Erteilung von
Erfindungspatenten geschaffen und zu die-
sem Zweck ein Organ, das Europiische
Patentamt (im Folgenden: EPA), gegriindet
worden, das in einem zentralisierten Ver-
fahren mit der Erteilung so genannter ,euro-
piischer Patente” betraut ist, deren territo-
riale Wirkung jedoch je nach Antrag des
Anmelders variiert '°.

22. Bei den gemeinsamen Regeln iiber die
Erteilung solcher Patente handelt es sich
sowohl um solche materiellrechtlicher Art
{(im Wesentlichen bezogen auf die Definition
der patentierbaren Erfindungen) als auch um
solche verfahrensrechtlicher Art, soweit sie
das Verfahren zur Erteilung dieser Patente
durch das EPA und das Verfahren regeln, das
gegebenenfalls spiter bei dessen Unterorga-
nen aufgrund der Einreichung eines Ein-
spruchs gegen die Erteilung eingeleitet wird.
Dieses Rechtsmittel, das nur innerhalb einer
bestimmten Frist nach Erteilung des Patents
eingelegt und nur auf bestimmte, im Miinch-
ner Ubereinkommen abschliefend aufge-
zihlte Griinde gestiitzt werden kann, kann
zum Widerruf des Patents oder zu seiner
Aufrechterhaltung in der durch seinen In-

10 — Artikel 3 EPU bestimmt: ,Die Erteilung des europiischen
Patents kann fiir einen, mehrere oder alle Vertragsstaaten
beantragt werden.”
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haber im EinsPruchsverfahren geiinderten
Fassung fithren '*.

23. Abgesehen von diesen gemeinsamen
Regeln unterliegt ein europdisches Patent
weiterhin den nationalen Vorschriften jedes
der Vertragsstaaten, fiir die es erteilt worden
ist. Sobald namlich das europiische Patent
erteilt ist, zerfillt es in ein ,Biindel nationaler
Patente* '.

24. Dementsprechend bestimmt Artikel 2
Absatz 2 EPU: ,Das europiische Patent hat
in jedem Vertragsstaat, fiir den es erteilt
worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt

11 — Nach Artikel 99 Absatz 1 EPU kann jedermann innerhalb
von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises
auf die Erteilung des europiischen Patents beim EPA gegen
dieses Patent Einspruch einlegen. Ist gegen ein europdisches
Patent Einspruch eingelegt worden, so kann gemafl Arti-
kel 105 Absatz 1 EPU jeder Dritte, der nachweist, dass gegen
ihn Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden
ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren
beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten
nach dem Tag erklirt, an dem die Verletzungsklage erhoben
worden ist. Die gleiche Beitrittsmoglichkeit steht nach
derselben Vorschrift jedem Dritten offen, der nachweist,
dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine
angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen
Klage auf gerichtliche Feststellung erhoben hat, dass er das
Patent nicht verletze. Die Grofie Beschwerdekammer des
EPA hat den Zweck dieses Verfahrens in ihrer Entscheidung
vom 11. Mai 1994 in der Sache Allied Colloids (G 1/94,
ABL. EPA 1994, 787, Nr. 7), wie folgt erliutert: ... durch
Nutzung des zentralisierten Verfahrens beim EPA anstelle
paralleler Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren vor meh-
reren nationalen Gerichten [lisst sic%r] unnétige Doppelarbeit
vermeiden und zugleich die Gefahr verringern ..., dass
widerspriichliche Entscheidungen Gber die Rechtsgiltigkeit
ein und desselben Patents ergehen”.

12 — Dieser Ausdruck, der gemeinhin verwendet wird, um die
besondere Rechtsnatur des europiischen Patents zu definie-
ren, ist von den Beschwerdeinstanzen des EPA geprigt
worden. Vgl. u. a. Entscheidung der GroBen Beschwerde-
kammer des EPA vom 3. November 1992 in der Sache
Spanset (G 4/91, ABL. EPA 1993, 339, Nr. 1).
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denselben Vorschriften wie ein in diesem
Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich
aus diesem Ubereinkommen nichts anderes
ergibt.“

25. Ebenfalls in diesem Sinne sieht Artikel 64
Absatz 1 EPU vor: ,Das europiische Patent
gewihrt seinem Inhaber vom Tag der
Bekanntmachung des Hinweises auf seine
Erteilung an in jedem Vertragsstaat, fiir den
es erteilt ist, ... dieselben Rechte, die ihm ein
in diesem Staat erteiltes nationales Patent
gewihren wiirde.” Absatz 3 erginzt: ,Eine
Verletzung des europiischen Patents wird
nach nationalem Recht behandelt.” '*

26. Diese Angleichung eines europiischen
Patents an ein nationales Patent duflert sich
nicht nur darin, dass es den fiir ein
nationales Patent geltenden Vorschriften
unterliegt, was den Schutz dieses europi-
ischen Patents in jedem Vertragsstaat an-
geht, fiir den das Patent erteilt worden ist,
sondern grundsitzlich (aufler im Fall des
Einspruchs beim EPA) auch darin, dass die
Streitigkeiten iiber ein europiisches Patent
in die Zustindigkeit der nationalen Gerichte
jedes betroffenen Vertragsstaats fallen.

13 — Die GroBe Beschwerdekammer des EPA hat in einer
Entscheidung vom 11. Dezember 1989 in der Sache Mobil
Oil 11 (G 2/88, ABL EPA 1990, 93, Nr. 3.3, Hervorhebung
von mir) den Zweck dieser Bestimmung wie folgt ausge-
driickt: .Die Rechte, die ein europiisches Patent seinem
Inhaber verleiht (Art. 64 (1) EPU), ergeben sich ... aus den
Rechtsvorschriften der b Vertrag die bei-
spielsweise regeln konnen, welche Handlungen Dritter eine
Verletzung des Patents darstellen und welche Rechtsbehelfe
gegen eine Verletzung zur Verfiigung stehen.”
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27. Dieser Grundsatz gilt sowohl fiir Strei-
tigkeiten iiber die Verletzung eines euro-
pdischen Patents als auch solche iiber dessen
Giiltigkeit '*, wobei klarzustellen ist, dass die
Nichtigerklarung eines europiischen Patents
durch ein Gericht eines Vertragsstaats nach
Artikel 138 EPU ihre Wirkungen nur im
Hoheitsgebiet dieses Staates, nicht aber in
dem der anderen Vertragsstaaten entfaltet,
und das im Gegensatz zum Widerruf eines
europiischen Patents durch das EPA dessen
Entscheidung sich auf das Hoheitsgebiet
samtlicher Vertragsstaaten erstreckt, fiir die
das fragliche Patent erteilt worden ist.

28. Im Rahmen von Streitigkeiten iiber die
Verletzung eines europiischen Patents und
iiber dessen Giiltigkeit kann sich die Frage
stellen, was in materieller Hinsicht genau der
Schutzumfang eines solchen Patents ist, d. h.,
worin genau der technische Gegenstand
eines gewerblichen Schutzrechts besteht,

14 — Dieser Gesichtspunkt ist von der Groen Beschwerdekam-
mer des EPA in ihrer Spanset-Entscheidung hervorgehoben
worden. Zum besseren Verstindnis zitiere ich Nr. 1 dieser
Entscheidung in vollem Umfang (Hervorhebungen von mir):
»Wird ein europiisches Patent erteilt, so hat dieses in jedem
benannten Vertragsstaat die Wirkung eines in diesem Staat
erteilten nationalen Patents (Art. 2 und 64 (1) EPU). Es
zerfillt somit in ein Biindel von P die dem national
Recht der einzel b Staaten unterliegen. Eine
angebliche Verletzung eines erteilten europiischen Patents
wird nach nationalem Recht behandelt (Art. 64 (3) EPU).
Eine Verletzungsklage kann vom Patentinhaber in jedem der
Vertragsstaaten,dﬁir die das Patent erteilt worden ist, jederzeit
nach Erteilung des Patents eingereicht werden.

Im Fiinften Teil des EPU (Art. 99 bis 105 EPU) wird das
;Einspruchsverfahren’ dargelegt, mit dem jedermann inner-

von neun Monaten nach der Erteilung beim EPA
Einspruch gegen ein erteiltes europiisches Patent einlegen
und damit in einem einzigen zentralen Einspruchsverfahren
vor einer der Einspruchsabteilungen des EPA den Widerruf
des Patents aus einem oder mehreren Griinden beantragen
kann. Die Wirkung des Widerrufs ist in Artikel 68 EPU
aniegeben. Das Einspruchsverfahren stellt somit eine Aus-
nahme von der oben genannten allgemeinen Regel dar, dass
ein erteiltes europiiisches Patent nicht mehr der Zustindigkeit
des EPA unterliegt, sondern in ein Biindel Patente zerfillt, die
dem jeweiligen nationalen Recht unterliegen.”

wie es das Patent darstellt '°. Die Methode
fiir die Priifung dieser Frage ist in Artikel 69
EPU festgelegt. Nach Artikel 69 Absatz 1
wird der Schutzbereich des europiischen
Patents (oder der europidischen Patentan-
meldung) durch den Inhalt der Patentan-
spriiche bestimmt, wobei jedoch die Be-
schreibung und die Zeichnungen zur Aus-
legung der Patentanspriiche heranzuziehen
sind '®. In dem Bestreben, die Entwicklung
voneinander abweichender Auffassungen der
zustindigen Stellen der zahlreichen Ver-
tragsstaaten zu vermeiden, ist dem Miinch-
ner Ubereinkommen ein Protokoll iiber die

Auslegung des Artikels 69 beigefiigt wor-

den?,

15 — Diese Frage ermoglicht es, den Umfang der Rechte des
Inhabers eines europiischen Patents gegeniiber angeblichen
Verletzern zu bestimmen. Mit ihr lasst sich auflerdem
beantworten, ob das betreffende Patent gemi Artikel 138
Absatz 1 Buchstabe d EPU fiir nichtig erklirt werden kann,
weil sein Schutzbereich erweitert worden ist.

16 — Die Erfindung ist in der europiischen Patentanmeldung so
deutlich und vollstindig zu offenbaren, dass ein Fachmann
sie ausfithren kann (Artikel 83 EPU). Die Patentanspriiche
miissen den Gegenstand angeben, fiir den Schutz begehrt
wird; sie miissen deutlich, kna p gefasst und von der
Beschreibung gestiitzt sein (Artikel 84). Die Patentanspriiche,
die Beschreibung und die Zeichnungen miissen der Patent-
anmeldung beigefiigt werden und sind Gegenstand einer
Reihe von Veroffentlichungen durch das EPA (Artikel 78
Absatz 1, 93 und 98).

17 — Dieses Protokoll, das 1978 (also ein Jahr nach Inkraftreten

des Miinchner Ubereinkommens) in Kraft getreten ist,
enthilt folgende Bestimmung:
»Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem
Schutzbereich des europiischen Patents der Schutzbereich
zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der
Patentanspriiche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die
Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den
Patentanspriichen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist
Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentanspriiche
lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich
auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Priifung
der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren
des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr
zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen
angemessenen Schutz fiir den Patentinhaber mit ausreichen-
der Rechtssicherheit fiir Dritte verbinden.“
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1l — Sachverhalt und Verfahren

29. Die Kliger Primus und Goldenberg,
wohnhaft in den Vereinigten Staaten, sind
gemeinsam Inhaber eines europdischen Pa-
tents, das ihnen 1992 fiir zehn Vertrags-
staaten erteilt wurde, und zwar die Republik
Osterreich, das Konigreich Belgien, die
Schweizerische Eidgenossenschaft, die Bun-
desrepublik Deutschland, die Franzdsische
Republik, das Vereinigte Konigreich Grofi-
britannien und Nordirland, das Fiirstentum
Liechtenstein, das Grofiherzogtum Luxem-
burg, das Konigreich der Niederlande und
das Konigreich Schweden.

30. Dieses Patent betrifft eine Immunitits-
nachweismethode zur Bestimmung carci-
noembryonaler Antigene (CEA) in einer
Serum- oder Plasmaprobe und die zur
Dosierung dieser Antigene verwendete Aus-
stattung, die als ,Immundosierungskit® oder
~CEA-Kit" bezeichnet wird. Die Erfindung ist
offenbar von erheblicher Bedeutung fiir die
Erkennung und sogar die Behandlung be-
stimmter Arten von Krebs.

31. Die Patentinhaber und die Gesellschaft
nach amerikanischem Recht Immunomedics
(die offenbar eine ausschlielliche Lizenz fiir
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dieses Patent hat)'® verklagten '* 1997 bei
der Rechtbank Den Haag die Gesellschaft
Roche Nederland BV mit Sitz in den Nieder-
landen ebenso wie acht Gesellschaften der
Roche-Gruppe, die in den Vereinigten Staa-
ten, Belgien, Deutschland, Frankreich, dem
Vereinigten Konigreich, der Schweiz, Oster-
reich und Schweden ansissig sind. Mit dieser
Klage auf Unterlassung der Patentverletzung
warfen sie den Beklagten vor, durch die
Vermarktung von CEA-Kits unter dem
Namen Cobas Core CEA EIA ihre Rechte
als Inhaber des betreffenden europiischen
Patents verletzt zu haben.

32. Der Vorlageentscheidung ist zu entneh-
men, dass die acht auflerhalb der Nieder-
lande ansissigen Gesellschaften die Einrede
der Unzustindigkeit des angerufenen Ge-
richts erhoben und in der Sache jedwede
Patentverletzung sowie die Giiltigkeit des

betreffenden europaischen Patents bestritten
haben .

33. Zur Begriindung der Einrede der Unzu-
standigkeit fiihrten sie unter Hinweis auf das

18 — Vgl. Erklirungen der niederlindischen Regierung (Randnr. 3)
und Erklirungen der Kommission der Europiischen Ge-
meinschaften (Fufinote 1).

19 — Diese Klage ist offenbar Teil eines Verfahrens des einst-
weiligen Rechtsschutzes namens ,kort geding®, das er6finet
werden kann, ohne dass ein Hauptsacheverfahren eingeleitet
zu werden braucht. Die Besonderheiten dieses Verfahrens
und die Rechtsnatur bestimmter Mafinahmen, die in diesem
Verfahren angeordnet werden, sind vom Gerichtshof in
seinen Urteilen vom 17. November 1998 in der Rechtssache
C-391/95 (Van Uden, Slg. 1998, 1-7091, Randnrn. 43 bis 47)
und vom 27. April 1999 in der Rechtssache C-99/96 (Mietz,
Sig. 1999, 1-2277, Randrn. 34 bis 39 und 43) untersucht
worden. Vgl. auch meine Schlussantrige in der Rechtssache
Van Uden (Nrm. 19 bis 21 und 108 bis 120).

20 — Vgl. S. 2, 6 und 7 der Vorlageentscheidung.
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Urteil des Gerichtshofes vom 27. September
1988 in der Rechtssache 189/87, Kalfelis !,
aus, dass fiir eine geordnete Rechtspflege im
vorliegenden Fall eine gemeinsame Verhand-
lung und Entscheidung zur Vermeidung
einander widersprechender Entscheidungen
nicht geboten sei. Es existiere fiir jedes
betroffene Land ein eigenes Patent, so dass
die Gefahr derartiger Entscheidungen nicht
bestehe.

34. Mit Urteil vom 1. Oktober 1997 wies die
Rechtbank Den Haag die Einrede der Un-
zustdndigkeit zuriick, wies aber die Klage in
der Hauptsache ab.

35. Im Einzelnen entschied die Rechtbank,
dass sie gemif} Artikel 6 Nummer 1 EuGVU
fir Klagen gegen die in anderen Vertrags-
staaten als den Niederlanden ansissigen
Gesellschaften zustiindig sei. Zu den Klagen
gegen die in der Schweiz und in den
Vereinigten Staaten ansissigen Gesellschaf-
ten stellte sie fest, dass sie fiir sie gemif3
Artikel 4 Absatz 1 EuGVU nach Artikel 6
Nummer 1 des Ubereinkommens vom
16. September 1988 iiber die gerichtliche
Zustdndigkeit und die Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen?? bzw. nach nationalem Recht eben-
falls zustindig sei.

21 — Slg. 1988, 5565.

22 — ABI. 1. 319, 5.9 (im Folgenden: Luganer Ubereinkommen). Es
handelt sich um ein so g »Paralleliibereink en”
zum Briisseler Ubereinkommen, da sein Inhalt nahezu
identisch ist. So stimmt Artikel 6 Nr. 1 des Luganer
Ubereinkommens wortlich mit Artikel 6 Nr. 1 EuGVU
itberein. Das Luganer Ubereinkommen bindet alle Vertrags-
staaten des Briisseler Ubereinkommens sowie die Republik
Island, das Kénigreich Norwegen, die Schweizerische Eid-
genossenschaft und die Republik Polen.

36. In Bezug auf Artikel 6 Nummer 1
EuGVU wies die Rechtbank Den Haag das
Vorbringen der Beklagten, dass fiir jedes
betroffene Land ein eigenes Patent existiere,
mit der Begriindung zuriick, dass ein euro-
piisches Patent nach Artikel 69 EPU in all
diesen Lindern gleich ausgelegt werden
miisse, so dass ausgeschlossen sei, dass eine
Verletzung in einem Land festgestellt werde
und in den anderen nicht. Auflerdem ge-
hérten alle betroffenen Gesellschaften zur
selben Gruppe, weshalb, wie im Urteil
Kalfelis gefordert, ein Zusammenhang zwi-
schen den Klagen bestehe. Im Ubrigen habe
der Gerichtshof in seinem Urteil vom
6. Dezember 1994 in der Rechtssache
C-406/92, Tatry?®, den Ausdruck »Klagen,
die im Zusammenhang stehen, im Sinne
von Artikel 22 Absatz 3 EuGVU weit
ausgelegt, nimlich dahin, dass er ,alle Fille
[erfasst], in denen die Gefahr einander
widersprechender Entscheidungen besteht,
selbst wenn die Entscheidungen getrennt
vollstreckt werden kénnen, und sich ihre
Rechtsfolgen nicht gegenseitig ausschlie-
Ben“?*. Dies sei hier der Fall, da sich die
Klagen auf angebliche Verletzungen unter-
schiedlicher, aber gleichlautender Patente
bezégen.

37. Die Klager legten gegen dieses Urteil
Berufung ein und erweiterten ihre Klage um
die Antrige, den Beklagten die Erteilung
bestimmter Auskiinfte, die Riickholung aller
streitigen Produkte von den Abnehmern und
die Vernichtung sowohl der noch vorritigen

23 — Slg. 1994, 1-5439.
24 — Ebenda, Randnr. 53.
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als auch der zurilickgeholten
Priaparate aufzugeben sowie die Beklagten
zu verurteilen, den Kidgern den erlittenen
Schaden zu ersetzen oder den durch die
Verletzung ihres Patents erzielten Gewinn an
sie abzufiihren %,

38. Mit Urteil vom 27. Juni 2002 bestitigte
der Gerechtshof Den Haag das Urteil der
Rechtbank, soweit es die Einrede der Un-
zustindigkeit betraf, hob es aber in der Sache
auf.

39. Im Einzelnen wurde den Beklagten vom
Gerechtshof unter Androhung eines
Zwangsgelds in Bezug auf alle betroffenen
Liander die Verletzung des europdischen
Patents verboten und aufgegeben, den KIi-
gern verschiedene Beweismittel zur Fest-
stellung des Umfangs der streitigen Verlet-
zungshandlungen (Mengen der streitigen
Produkte und Identitit der Abnehmer) zu
verschaffen; aulerdem wurden die Beklagten
verurteilt, den Kligern den spiter zu be-
rechnenden Schaden zu ersetzen.

40. Dieses Urteil wurde gegen eine Sicher-
heitsleistung in Hohe von 2 Mio. Euro fiir
vorlaufig vollstreckbar erklirt *°.

25 — Vgl. S. 3 der Vorlageentscheidung.
26 — Vgl. S. 4 der Vorlageentscheidung.
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41. Die Beklagten erhoben beim Hoge Raad
der Nederlanden Kassationsbeschwerde .
Die Klager lesgten Anschlusskassationsbe-

schwerde ein 2.

III — Die Vorlagefragen

42, In Anbetracht des Vorbringens der
Parteien, mit dem im Wesentlichen wieder-
holt wird, was sie seit der ersten Instanz
vorgetragen haben, hat der Hoge Raad der
Nederlanden beschlossen, das Verfahren
auszusetzen und dem Gerichtshof die fol-
genden Fragen zur Vorabentscheidung vor-
zulegen:

1. Besteht zwischen den Klagen wegen
einer Patentverletzung, die ein Inhaber
eines europiischen Patents gegen einen
im Staat des angerufenen Gerichts
niedergelassenen Beklagten einerseits
und gegen mehrere in anderen Ver-
tragsstaaten als dem Staat des angeru-
fenen Gerichts niedergelassene Beklagte
andererseits erhebt, von denen der
Patentinhaber befiirchtet, dass sie das
Patent in einem oder mehreren anderen
Vertragsstaaten verletzen, ein Zusam-
menhang, wie er Tatbestandsmerkmal
des Artikels 6 Nummer 1 EuGVU ist?

27 — Um das Verstindnis der Situation zu erleichtern, in der sich
die Parteien des Ausgangsrechtsstreits befinden, werde ich
die Gesellschaften der Roche-Gruppe, gegen die sich die
Klage richtet, weiterhin als ,Beklagte” bezeichnen, obwohl sie
Kassationsbeschwerdefiihrer sind.

28 — Ich werde die Inhaber des betreffenden Patents weiterhin
+Kliger” nennen, auch wenn sie Kassationsbeschwerd
sind.

BEh!
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2. Unter welchen Umstinden liegt ein
solcher Zusammenhang vor, wenn die
erste Frage nicht oder nicht uneinge-
schrinkt bejaht wird, und kommt es
dabei z. B. darauf an,

— ob die Beklagten zu ein und dersel-
ben Gruppe gehéren,

— ob bei den Beklagten ein gemein-
sames Handeln vorliegt, dem eine
gemeinsame Geschiftspolitik zu-
grunde liegt — ist gegebenenfalls
der Ort, an dem die Geschiftspolitik
erarbeitet wurde, mafigeblich,

— ob die beanstandeten Verletzungs-
handlungen der Beklagten dieselben
oder nahezu dieselben sind?

IV — Zu Sinn und Bedeutung der Vorla-
gefragen

43. Mit diesen beiden Fragen, die zusammen
zu prifen sind, méchte das vorlegende
Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 6
Nummer 1 EuGVU im Rahmen eines

Rechtsstreits iiber die Verletzung eines euro-
paischen Patents anzuwenden ist, in dem
mehrere Gesellschaften mit Sitz in verschie-
denen Vertragsstaaten wegen Handlungen
verklagt werden, die im Hoheitsgebiet jedes
dieser Staaten begangen worden sein sollen,
insbesondere, falls diese Gesellschaften der-
selben Gruppe angehéren und entsprechend
einer gemeinsamen, von einer einzigen von
ihnen ausgearbeiteten Geschiftspolitik in
gleicher oder dhnlicher Art und Weise
gehandelt haben sollen.

44. Wie das vorlegende Gericht ausgefiihrt
hat?, bezieht sich seine Frage mit Aus-
nahme der in den Niederlanden ansissigen
Gesellschaft auf die Situation der Gesell-
schaften mit Sitz in mehreren Vertragsstaa-
ten des Briisseler Ubereinkommens (d. h. der
Gesellschaften mit Sitz in Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, dem Vereinigten Kénig-
reich, Osterreich und Schweden) und mittel-
bar auf die Situation der Gesellschaft, die in
der Schweiz als Vertragsstaat des Luganer
Ubereinkommens ansissig ist. Wie bereits
ausgefithrt, erstreckt das Luganer Uberein-
kommen nidmlich fast alle Regeln, die das
Briisseler Ubereinkommen vorsieht (wie z. B.
Artikel 6 Nummer 1), auf andere, nicht
durch das Briisseler Ubereinkommen gebun-
dene Staaten, so dass die Auslegung dieses
Artikels des Briisseler Ubereinkommens
durch den Gerichtshof auf den entsprechen-
den Artikel des Luganer Ubereinkommens
iibertragbar ist.

45. Wie das vorlegende Gericht ebenfalls
festgestellt hat, betrifft die Vorlage, mit der

29 — Nrn. 4.3.5 und 4.4 der Vorlageentscheidung.
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wir es zu tun haben, daher nicht die Situation
der Gesellschaft mit Sitz in den Vereinigten
Staaten, d. h. einem Drittstaat (sowohl im
Hinblick auf das Briisseler als auch in Bezug
auf das Luganer Ubereinkommen). Denn
nach Artikel 4 Absatz 1 EuGVU richtet sich
die Situation dieser Gesellschaft grundsitz-
lich nach den Zustindigkeitsvorschriften, die
im Kénigreich der Niederlande gelten, d. h.
dem Vertragsstaat, in dem sich das ange-
rufene Gericht befindet.

46. Eine weitere Klarstellung zur Bedeutung
der Vorlagefragen ist erforderlich. Der Vor-
lageentscheidung ist zu entnehmen, dass der
Ausgangsrechtsstreit in diesem Stadium Teil
eines Verfahrens des vorldaufigen Rechts-
schutzes ist, mit dem der Erlass einstweiliger
Mafinahmen einschliefilich solcher, die auf
eine Sicherung gerichtet sind, im Sinne von
Artikel 24 EuGVU3® erreicht werden soll.
Das vorlegende Gericht fragt den Gerichts-
hof nicht nach dem Tatbestand des Artikels
24, sondern allein nach dem des Artikels 6
Nummer 1 EuGVU. Es ist jedoch allgemein
anerkannt, dass ein Gericht, das nach den
Artikeln 2 und 5 bis 18 EuGVU fiir die
Entscheidung eines Rechtsstreits in der
Hauptsache zustindig ist, nach dem Uber-

30 — In seinem Urteil vom 26. Mirz 1992 in der Rechtssache
C-261/90 (Reichert und Kockler, Slg. 1992, 1-2149,
Randnr. 34) hat der Gerichtshof festgestellt, dass es sich
um MaBinahmen handelt, ,die auf in den Anwendungs-
bereich des Ubereinkommens fallenden Rechtsgebieten
ergehen und eine Sach- oder Rechtslage erhalten sollen,
um Rechte zu sichern, deren Anerkennung im Ubrigen bei
dem in der Hauptsache zustindigen Gericht beantragt wird”.
Die Mafinahmen, die in dem beim vorlegenden Gericht
angefochtenen Urteil angeordnet wurden, oder wenigstens
einige von ihnen, scheinen dieser Definition zu entsprechen.
Das gilt insbesondere fiir die Mainahme, nach der in allen
bezeichneten Staaten die Begehung jeder Handlung verboten
wird, durch die das betreffende europiische Patent unmittel-
bar verletzt wird, da eine solche Mafinahme eine Sach- oder
Rechtslage erhalten soll, um die Rechte des Inhabers dieses
Patents gegeniiber Dritten zu sichern, bis sie von dem in der
Hauptsache zustindigen Gericht anerkannt werden. Was die
einer Beweiserhebung gleichkommende Anordnung an die
Beklagten betrifft, den Kligern bestimmte Beweismittel zu
verschaffen, so wird sie durch die den Kligern auferlegte
Verpflichtung ausgeglichen, eine Sicherheit in Hohe von 2
Mio. Euro zu steslfen, um den vorliufigen Charakter dieser
Mafnahmen zu bewahren,
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einkommen auch fiir die Anordnung einst-
weiliger oder sichernder MafSnahmen zu-
stindig ist, die sich als erforderlich erweisen,
so dass nicht auf Artikel 24 EuGVU einge-
gangen zu werden braucht®'. Somit méchte
das vorlegende Gericht mit seinen Vorlage-
fragen letztlich wissen, ob die niederlindi-
schen Gerichte fiir den gesamten Ausgangs-
rechtsstreit in allen Stadien des Verfahrens
zustindig sind, d. h. sowohl als Gerichte des
einstweiligen Rechtsschutzes als auch als
Gerichte der Hauptsache. ’

47. Es ist auch zu betonen, dass das vorle-
gende Gericht den Gerichtshof nicht nach
dem Zusammenhang zwischen Artikel 6
Nummer 1 und Artikel 16 Nummer 4
EuGVU fragt, der, wie erinnerlich, vorsieht,
dass ,[o]hne Riicksicht auf den Wohnsitz ...
fir Klagen, welche die Eintragung oder die
Giiltigkeit von Patenten ... zum Gegenstand
haben, [ausschliefflich] die Gerichte des
Vertragsstaats {zustindig sind], in dessen
Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Regis-
trierung beantragt oder vorgenommen wor-
den ist oder aufgrund eines zwischenstaat-
lichen Ubereinkommens als vorgenommen
gilt“.

48. Zwar hat der Gerichtshof in seinem
Urteil vom 15. November 1983 in der
Rechtssache 288/82, Duijnstee, diese Bestim-
mung eng ausgelegt und die Anwendung der
dort vorgesehenen ausschliellichen Zustin-
digkeit auf Streitigkeiten beschrinkt, die die
Giiltigkeit, das Bestehen oder das Erléschen
des Patents oder die Geltendmachung eines

31 — Vgl. u. a. Urteile Van Uden (Randnr. 19) und Mietz
(Randnr. 40).
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Prioritdtsrechts aufgrund einer fritheren
Hinterlegung betreffen, andere Streitigkei-
ten, wie z. B. Patentverletzungsklagen, dage-
gen ausgeschlossen 32,

49. Der genaue Umfang des Ausschlusses
von Streitigkeiten iiber Patentverletzungen
aus dem Anwendungsbereich von Artikel 16
Nummer 4 EuGVU bleibt aber fraglich.

50. Fraglich ist insbesondere, ob dieser Aus-
schluss generell gilt, so dass Artikel 16 selbst
dann nicht anwendbar ist, wenn im Rahmen
einer Streitigkeit {iber eine Patentverletzung
die Giiltigkeit des betreffenden Patents be-
stritten wiirde.

51. Ein Verstofl gegen die Rechte des
Patentinhabers ist ndmlich nur denkbar,
wenn das fragliche Patent giiltig ist. Die
meisten Beklagten in Patentverletzungsver-
fahren bestreiten jedoch die Giiltigkeit des
Patents. Genau das ist im Ausgangsrechts-
streit der Fall®®, Zur Entscheidung eines
Patentverletzungsstreits wird das damit be-
fasste Gericht folglich in den allermeisten
Fillen iiber die Giiltigkeit des betreffenden
Patents befinden miissen.

32 — Slg. 1983, 3663, Randnrn. 23 bis 25.

33 — Der Vorlageentscheidung ist zu entnehmen, dass die acht
auBBerhalb der NiederlanSe ansissigen Gesellschaften, denen
Verletzungshandlungen vorgeworfen werden, die Giiltigkeit
des betreffenden europiischen Patents bestritten haben. Vgl.
Nr. 32 dieser Schlussantrige.

52. Falls die Regelung iiber die ausschlief3-
liche Zustindigkeit in Artikel 16 Nummer 4
EuGVU im Rahmen solcher Streitigkeiten
anwendbar sein sollte, dann gilten jedoch
nur sie, nicht aber die anderen Zustindig-
keitsvorschriften des Briisseler Ubereinkom-
mens, wie z. B. die des Artikels 6 Nummer 1.

53. Folglich stellt sich die Frage nach der
Anwendung von Artikel 6 Nummer 1
EuGVU auf einen Patentverletzungsstreit,
in dem die Giiltigkeit des Patents bestritten
wird (wie dem Ausgangsrechtsstreit), nur fiir
den Fall, dass Artikel 16 Nummer 4 nicht
anwendbar sein sollte.

54. Daraus folgt, dass die Frage nach der
Anwendung von Artikel 16 Nummer 4
EuGVU auf diesen Rechtsstreit eine Vorfrage
gegeniiber der Frage nach der Anwendung
von Artikel 6 Nummer 1 ist.

55. Wie bereits ausgefiihrt, ist der Gerichts-
hof im Rahmen der derzeit anhingigen
Rechtssache GAT mit dieser Vorfrage be-
fasst>*. Er muss diese Frage daher entschei-
den, bevor er die Frage priift, die Gegenstand
des vorliegenden Vorabentscheidungsersu-
chens ist.

34 — Vgl. Nr. 4 dieser Schlussantrige.
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56. Eine letzte Bemerkung zur Bedeutung
der Vorlagefragen ist angebracht. Wie meh-
rere Beteiligte vorgetragen haben®, ent-
springt die Anrufung des Gerichtshofes einer
neueren Bewegung in der Rechtsprechung,
die zu Beginn der 1990er Jahre in den
Niederlanden entstanden ist und zu einer
lebhaften Debatte in den Vertragsstaaten
gefithrt hat, insbesondere im Vereinigten
Kénigreich, wo sie tief greifende Vorbehalte
geweckt und, wie schon berichtet (Nr. 3
dieser Schlussantrige), den Grund fiir ein
fritheres Vorabentscheidungsersuchen gelie-
fert hat, das letztlich unbeantwortet blieb.

57. Da diese Bewegung der nationalen
Rechtsprechung Grund fiir die erneute An-
rufung des Gerichtshofes ist, halte ich es fiir
hilfreich, kurz iiber sie zu berichten.

58. In der ersten Phase, zu Beginn der
1990er Jahre, legten die niederlindischen
Gerichte Artikel 6 Nummer 1 EuGVU weit
aus, und zwar derart weit, dass sie ihn auf
alle Streitigkeiten iiber die Verletzung eines
europiischen Patents anwandten, in denen
mehreren (in den Niederlanden und in
anderen Vertragsstaaten ansissigen) Beklag-
ten vorgeworfen wurde, im Hoheitsgebiet
jedes dieser Staaten gleiche oder dhnliche
Handlungen begangen zu haben.

35 — Vgl. Erkidrungen der Kliger (Randnrn. 18 bis 20), der
Beklagten (Nrn. 50 bis 56), der niederlindischen Regierung
(Nr. 12) und der Regierung des Vereinigten Konigreichs
(Nrn. 34 bis 37).
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59. In einer zweiten Phase, gegen Ende der
1990er Jahre, wurde diese Rechtsprechung
auf Streitigkeiten beschrinkt, in denen es
sich bei den Beklagten um Gesellschaften
handelte, die derselben Gruppe angehorten
und denen vorgeworfen wurde, dass sie nach
einer gemeinsamen Geschiftspolitik gehan-
delt hitten, die im Wesentlichen von der in
den Niederlanden anissigen Gesellschaft
erdacht worden sei. Diese Neuausrichtung
der Rechtsprechung, bekannt als Theorie
vom ,spider in the web®, legt somit den
Schwerpunkt auf die jeweilige Rolle der
Beklagten bei der Begehung der beanstande-
ten Handlungen. Diese Theorie, der der
Gerechtshof Den Haag in einem Grundsatz-
urteil vom 23. April 1998 in der Sache
Expandable Grafts/Boston Scientific gefolgt
ist, liegt der zweiten Vorlagefrage in der
vorliegenden Rechtssache ganz wesentlich
zugrunde. Diese zweite Frage, die ich im
Rahmen der Umformulierung der beiden
Fragen in eine einzige mit der ersten Frage
verbunden habe, wirkt sich unmittelbar
darauf aus, ob die nationale Rechtsprechung
Bestand haben kann.

60. Nach diesen Ausfithrungen zu Sinn und
Bedeutung der Vorlagefragen sind beide jetzt
zusammen zu priifen.

V — Priifung der Fragen

61. Ich werde einige Vorbemerkungen zum
Phinomen der Nachahmung machen, bevor
ich zur eigentlichen Priifung der Vorlage-
frage komme.
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A — Vorbemerkung zum Phdnomen der
Nachahmung

62. Der Schutz der Rechte des geistigen
Eigentums hat naturgemif} eine internatio-
nale Dimension, was iibrigens der Grund fiir
den Abschluss zahlreicher internationaler
Abkommen und den Erlass einiger Akte
des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts ist.
Dies gilt insbesondere insofern, als die
Nachahmung ein Phinomen ist, das sich
weltweit entwickelt.

63. Dieses Phanomen beriihrt besonders die
Interessen der Inhaber von Erfindungspa-
tenten im medizinischen und pharmazeuti-
schen Bereich 3¢,

64. Die Investitionen fiir die Entwicklung
der Erfindungen in diesem Bereich sind
ndmlich im Allgemeinen sehr hoch, was es
erforderlich macht, die Erfindungen in zahl-
reichen Lindern zu nutzen, um diese Inves-
titionen rentabel zu gestalten. Uber die
Gefahr fiir die offentliche Gesundheit hinaus
erweist sich die Nachahmung somit als ein
Akt besonders unlauteren Wettbewerbs, mit

36 — Aus dem von der Kommission am 15, Oktober 1998
vorgelegten Griinbuch zur Bekimpfung von Nachahmungen
und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmarkt
(KOM([98] 569 endg,, S. 4) geht hervor, dass die pharmazeu-
tische Industrie einer der Sektoren ist, die von weltweiten
Patentverletzungen am meisten betroffen sind. Die Verlet-
zungen in diesem Sektor machen angeblich 6 % aller
weltweiten Verletzungen aus.

dem die Leistungen der Erfinder unberech-
tigt genutzt werden, obwohl deren Rechte
durch ein Patent geschiitzt sind.

65. Zwar ist seit mehreren Jahren ein
Prozess der Rechtsangleichung im Gang,
doch bleiben die Unterschiede in Bezug auf
das jeweilige Schutzniveau fiir Erfindungs-
patente erheblich. Das ist im Ubrigen den
Verletzern nicht entgangen, die demgemaf3
eher in bestimmten Lindern titig werden als
in anderen.

66. Daher ist die Hoffnung legitim, dass zu
diesem andauernden Unterschied zwischen
den nationalen Regelungen iiber den Schutz
der Erfindungspatente nicht noch eine Auf-
spaltung der Verfahren zum Schutz der
Rechte der Inhaber europiischer Patente
zwischen den Gerichten der einzelnen Ver-
tragsstaaten hinzukommt.

67. Aber so legitim dieses Streben auch sein
mag, als solches geniigt es nicht, um eine
weite Auslegung des Tatbestands von Arti-
kel 6 Nummer 1 EuGVU zu rechtfertigen.

68. Meines Erachtens ist Artikel 6 Nummer
1 EuGVU beim gegenwirtigen Stand des
Gemeinschafts- und des Voélkerrechts nicht
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auf eine Klage wegen der Verletzung eines
europiischen Patents anzuwenden, die sich
gegen mehrere Gesellschaften mit Sitz in
verschiedenen Vertragsstaaten richtet und
Handlungen betrifft, die im Hoheitsgebiet
jedes dieser Staaten begangen worden sein
sollen, selbst wenn diese Gesellschaften
derselben Gruppe angehoéren und abge-
stimmt oder entsprechend einer gemein-
samen, von einer einzigen von ihnen aus-
gearbeiteten Geschiftspolitik in gleicher
oder dhnlicher Art und Weise gehandelt
haben sollen.

69. Wenn diese Lésung auch sicherlich
unbefriedigend erscheint und letztlich die
Grenzen des gegenwirtigen Systems auf-
zeigt, ist sie derzeit, zumindest in dem im
Ausgangsverfahren mafigebenden Zeitpunkt,
doch unumginglich.

70. Mehrere Gesichtspunkte sprechen fiir
eine enge Auslegung des Artikels 6 Nummer
1 EuGVU. Sie beziehen sich, erstens, auf die
Art des fiir seine Anwendung erforderlichen
Zusammenhangs; zweitens, auf die daraus zu
ziehenden Folgerungen fiir die Streitigkeiten
iiber die Verletzung europdischer Patente;
drittens, auf die Auswirkung der in Artikel 16
Nummer 4 EuGVU vorgesehenen aus-
schliellichen Zustindigkeit auf die Entschei-
dung solcher Streitigkeiten und, viertens, auf
die Zukunftsperspektiven auf diesem Gebiet.
Ich werde nacheinander auf jeden dieser
Gesichtspunkt eingehen.
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B — Der fiir die Anwendung von Artikel 6
Nummer 1 EuGVU erforderliche Zusammen-
hang

71. Im Urteil Kalfelis hat der Gerichtshof
entschieden, dass ,[d]ie Vorschrift des Arti-
kels 6 Nummer 1 [ein]greift ..., wenn die
Klagen gegen die verschiedenen Beklagten
bei ihrer Erhebung im Zusammenhang
stehen, das heifit, wenn eine gemeinsame
Verhandlung und Entscheidung geboten
erscheint, um zu vermeiden, dass in ge-
trennten Verfahren widersprechende Ent-
scheidungen ergehen kénnten” *’.

72. Der Gerichtshof ist damit #ber den
Wortlaut des Artikels 6 Nummer 1 EuGVU,
der keinen Zusammenhang zwischen den
Klagen verlangt, hinausgegangen, weil er die
praktische Wirksamkeit des Artikels 2 EuG-
VU, der ,grundlegenden Bestimmung® des
von dem Briisseler Ubereinkommen errich-
teten Systems, bewahren wollte 38 Dement-
sprechend hat er entschieden, dass es einem
Kliger nicht freistehe, ,eine Klage gegen
mehrere Beklagte allein zu dem Zweck zu
erheben, einen’ dieser Beklagten der Zustin-
digkeit der Gerichte seines Wohnsitzstaats
zu entziehen*?’.

37 — Urteil Kalfelis, Randnr. 12 (Hervorhebung von mir),

38 — Wie der Gerichtshof erldutert hat, erklirt sich die Bedeutung
dieser Zustindigkeitsvorschrift damit, dass sie dem Beklagten
grundsitzlich die Verteidigung erleichtert (vgl. in diesem
Sinne Urteile vom 17. Juni 1992 in der Rechtssache C-26/91,
Handte, Slg. 1992, I-3967, Randnr. 14, und vom 13. Juli 2000
in der Rechtssache C-412/98, Groupe Josi, Slg. 2000, I-5925,
Randnr. 35). Sie trigt dadurch zur Sicherung einer geord-
neten Rechtspflege bei. Der Gerichtshof hat auflerdem
festgestellt, dass das Briisseler Ubereinkommen gerade im
Hinblick auf die dem Beklagten im Urteilsverfahren einge-
riumten Garantien betreffend die Wahrung des rechtlichen
Gehors die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen sehr grofziigig handhabt (vgl. u. a. Urteil
vom 21. Mai 1980 in der Rechtssache 125/79, Denilauer,
Slg. 1980, 1553, Randnr. 13).

39 — Urteil Kalfelis, Randnr. 9.
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73. Die Wendung, die der Gerichtshof in
diesem Urteil zur Charakterisierung des
erforderlichen Zusammenhangs zwischen
den Klagen verwendet hat, entspricht der in
Artikel 22 Absatz 3 EuGVU, der, wie
erinnerlich, bestimmt: ,Klagen stehen im
Sinne dieses Artikels im Zusammenhang,
wenn zwischen ihnen eine so enge Bezie-
hung gegeben ist, dass eine gemeinsame
Verhandlung und Entscheidung geboten
erscheint, um zu vermeiden, dass in ge-
trennten Verfahren widersprechende Ent-
scheidungen ergehen kénnten.”

74. Einige Jahre nach dem Urteil Kalfelis hat
der Gerichtshof den Begriff des Zusammen-
hangs im Sinne von Artikel 22 EuGVU im
Urteil Tatry weit ausgelegt. Er hat dort
ausgefithrt: ,Im Interesse einer geordneten
Rechtspflege muss diese Auslegung weit sein
und alle Fille erfassen, in denen die Gefahr
einander widersprechender Entscheidungen
besteht, selbst wenn die Entscheidungen
getrennt vollstreckt werden kénnen und sich

ihre Rechtsfolgen nicht gegenseitig aus-
schlieBen. *°

75. Daraus hat er geschlossen, dass ,Arti-
kel 22 [EuGVU] dahin auszulegen ist, dass
es, wenn einerseits in einem Vertragsstaat
eine Gruppe von Eigentiimern einer Schiffs-
ladung gegen einen Schiffseigner Klage er-
hebt auf Ersatz eines Schadens, der angeblich

40 — Randnr. 53 (Hervorhebung von mir),

an einem Teil der aufgrund getrennter,
jedoch gleicher Vertrige beférderten Bulk-
ladung entstanden ist, und andererseits in
einem anderen Vertragsstaat die Eigentiimer
eines anderen Teils der Ladung, der unter
den gleichen Bedingungen und aufgrund von
getrennten, jedoch gleichen Vertrigen wie
den Vertrigen zwischen der ersten Gruppe
und dem Schiffseigner befordert worden ist,
gegen denselben Schiffseigner Klage auf
Schadensersatz erheben, fiir das Vorliegen
eines Zusammenhangs zwischen diesen bei-
den Klagen ausreichend ist, dass bei ge-
trennter Verhandlung und Entscheidung die
Gefahr einander widersprechender Entschei-
dungen besteht, ohne dass es erforderlich
wire, dass die Gefahr sich gegenseitig aus-
schlielender Rechtsfolgen besteht” *'.

76. Der Gerichtshof konnte zu diesem
Schluss nur gelangen, indem er den Einwand
zuriickwies, dass dem Ausdruck ,widerspre-
chende Entscheidungen” in Artikel 22 Ab-
satz 3 EuGVU der gleiche Sinn wie dem
(nahezu identischen) Ausdruck in Artikel 27
Absatz 3 EuGVU beizumessen sei *2.

77. Hierbei hat er sich im Wesentlichen auf
den Gedanken gestiitzt, dass die mit diesen
beiden Bestimmungen verfolgten Zwecke
verschieden seien.

41 — Urteil Tatry, Randnr. 58.

42 — Ich erinnere daran, dass nach Artikel 27 EuGVU eine
Entscheidung, die in einem Vertragsstaat ergangen ist
(Urteilsstaat), in einem anderen Vertragsstaat (Staat, in dem
die Anerkennung geltend gemacht wird) nicht anerkannt
wird, wenn diese ,Entscheidung mit einer Entscheidung
unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem
Staat, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird,
ergangen ist" (Hervorhebung von mir).
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78. Wiahrend ndmlich ,Artikel 27 Nr. 3
[EuGVU] ... dem Gericht in Abweichung
von den Grundsitzen und Zielen des Uber-
einkommens die Mdéglichkeit {gebe], die
Anerkennung einer auslindischen Entschei-
dung zu versagen”*, so dass dieser Artikel
eng ausgelegt werden miisse, bezwecke
»Artikel 22 [Absatz 3 EuGVU] ..., ... eine
bessere Koordinierung der Rechtspre-
chungstitigkeit innerhalb der Gemeinschaft
zu verwirklichen und die Inkohdrenz von
Entscheidungen und den Widerspruch zwi-
schen Entscheidungen zu vermeiden, selbst
wenn diese getrennt vollstreckt werden®
konnten *, weshalb er weit auszulegen sei.

79. Es mag nahe liegen, einem vergleich-
baren Gedankengang zu folgen, um die Art
des Zusammenhangs festzustellen, den der
Tatbestand des Artikels 6 Nummer 1 EuG-
VU verlangt.

80. So lasst sich annehmen, dass Artikel 6
Nummer 1 EuGVU mit der dort vorgese-
henen Regelung iiber die Konzentration der
Verfahren denselben Zweck verfolgt wie
Artikel 22. Meines Erachtens endet hier aber
auch die Vergleichbarkeit dieser beiden
Artikel. Aus meiner Sicht bestehen zwei
grundlegende Unterschiede zwischen ihnen.
Der erste bezieht sich auf ihre Auswirkung

43 — Urteil Tatry, Randnr. 55.
44 — Ebenda.
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auf die allgemeine Zustindigkeitsvorschrift
des Artikels 2. Der zweite betrifft die
jeweilige Art und Weise ihrer Durchfiithrung.

81. Die Auswirkung der Regelung in Arti-
kel 6 Nummer 1 auf Artikel 2 EuGVU ist
ganz erheblich. Denn die Einfithrung dieser
Regelung beruht auf dem Gedanken, dass die
Zustindigkeit des Gerichts am Wohnsitz
eines in einem Vertragsstaat ansidssigen
Beklagten bedeutsam genug ist, um eine
Ausweitung der Zustindigkeit dieses Ge-
richts auf Mitbeklagte zu rechtfertigen, die in
anderen Vertragsstaaten ansissig sind. Somit
filhrt diese die Zustindigkeit ausweitende
Regelung stets dazu, dass den Mitbeklagten
ihr natiirlicher Gerichtsstand genommen
wird, und lduft daher paradoxerweise darauf
hinaus, dass fiir sie von Artikel 2 abgewichen
wird.

82. Im Gegensatz zu Artikel 6 Nummer 1
EuGVU wirkt sich die Regelung in Artikel 22
nicht stets auf Artikel 2 aus.

83. Wie bei Artikel 21 EuGVU auf dem
Gebiet der Rechtshingigkeit findet Artikel 22
nimlich nicht nur Anwendung, wenn sich
die Zustindigkeit des spiter angerufenen
Gerichts aus dem Briisseler Ubereinkom-
men, u. a. Artikel 2, ergibt, sondern auch






