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Przedmiot pestepowania‘gléwnego

Spotka BSH\Hausgerate, GmbH (zwana dalej ,,BSH”) jest wilascicielem patentu
europejskiego EP 1,434 512, ktéry dotyczy odkurzacza. Patent ten zostat
zatwierdzony “wWeAustrii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym
Krélestwie, Grecji, we Wtloszech, w Niderlandach, Szwecji 1 Turcji. Spotka
Akticbolaget Electrolux (zwana dalej ,Electroluxem”) ma domicyl, czyli
zatgjestrowang siedzibe, w Szwecji, a takze spdotki zalezne w kilku innych
panstwach cztonkowskich, w tym w Niemczech. Migdzy BSH a spotkami z grupy
Electrolux toczylo si¢ wiele sporéow dotyczacych przedmiotowego patentu. W
szczegllnosci zatwierdzony w Niemczech patent europejski zostal uniewazniony
w 2020 r. przez sad niemiecki na wniosek spotki zaleznej Electrolux. Od tego
wyroku wniesiono apelacje.
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Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym

Whniosek na podstawie art. 267 TFUE, dotyczacy wykltadni art. 24 pkt 4
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12
grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji 1 uznawania orzeczen sagdowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Pytania prejudycjalne

1.  Czy art. 24 pkt 4 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiegd 1Rady (UE) nr
1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji isumznawania orzeczen
sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych nalezy
interpretowaé w ten sposob, ze wyrazenie ,,w sprawachgktorych przedmiotem jest
rejestracja lub wazno$¢ patentéw [...] niezaleznie od tego,czy dana kwestia
zostala podniesiona w pozwie czy tez w drodze zafzutu procesowego’s0znacza, 17
sad krajowy, ktory na podstawie art. 4 ust. 1 owegowozporzadzenia stwierdzit, ze
ma jurysdykcje do rozpatrzenia sporu dotyczacego,naruszenia ‘patentu, przestaje
mie¢ jurysdykcje do rozpatrzenia kwestii, naruszenia, jezeli, w drodze zarzutu
procesowego podniesiono niewazno$¢ tego patentu, czy tez przepis ten nalezy
interpretowaé w ten sposob, ze sad krajowy, nieéyma jurysdykcji jedynie w
odniesieniu do rozpatrzenia tego Zarzutu niewaznosei?

2. Czy na odpowiedz na pytanie pierwsze ma wplyw istnienie w prawie
krajowym przepisow poadobnyeh™don, tychy zawartych w 8§ 61 akapit drugi
Patentlagen (ustawy ofpatentach; zwanej dalej ,,Patentlagen”), zgodnie z ktorymi
aby mozliwe bylo rozpatizenie zarzutu niewaznos$ci w sprawie o stwierdzenie
naruszenia, pozwany, musi, wytoezyC odrebne powodztwo o stwierdzenie
niewaznosci?

3.  Czy art. 24 pkt'4 rozporzadzenia Bruksela I nalezy interpretowaé w ten
sposob,. ze, ma on, zastosowanie do sadu panstwa trzeciego, to znaczy, w
okoliczno$ciachwniniejszej sprawy, jako przepis, ktdry przyznaje jurysdykcje
wytaczng rowniez Sadowi w Turcji w odniesieniu do tej czgSci patentu
europejskiego, ktora zostata zatwierdzona w tym panstwie?

Powolane przepisy prawa Unii

Artykut 4 ust. 1, art. 24 pkt 4, art. 27 rozporzadzenia nr 1215/2012.

Powolane przepisy prawa krajowego
Paragraf 61 akapit drugi Patentlagen (1967:837):

,Jezeli wytoczono powodztwo o stwierdzenie naruszenia patentu, a osoba,
przeciwko ktorej zostatlo ono wytoczone, podnosi zarzut niewazno$ci patentu,
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kwestia jego niewazno$ci moze zosta¢ rozpatrzona dopiero po wytoczeniu
powddztwa w tym przedmiocie. Sad zobowigzuje stron¢ powotujaca si¢ na
niewazno$¢ patentu do wytoczenia takiego powodztwa w zakreslonym terminie”.

Z § 61 akapit drugi Patentlagen wynika, Zze pozwany musi wytoczy¢ odrgbne
powddztwo o stwierdzenie niewaznoS$ci patentu. Jezeli sad szwedzki jest wlasciwy
do rozpoznania powodztwa o stwierdzenie niewaznosci, to znaczy jezeli jego
przedmiotem jest patent szwedzki, to owo powodztwo czesto rozpoznaje si¢ w
ramach tego samego postepowania co powddztwo o stwierdzenie naruszenia.
Zgodnie z zasadami ogolnymi szwedzkiego prawa procesowego postepowanie w
sprawie stwierdzenia naruszenia moze zosta¢ zawieszone do CzasUw0Zpoznania
powodztwa o stwierdzenie niewaznosci.

Zwie¢zle przedstawienie stanu faktycznego i przebiegu post¢powania
gléwnego

W dniu 3 lutego 2020 r. BSH wytoczyt przeciwko Electroluxowi powodztwo
przed Patent- och marknadsdomstolen (sadem “patentowym “if gospodarczym,
Szwecja), w ktorym zazadal w szczegolnesci zakazania Electroluxowi korzystania
z opatentowanego wynalazku we wszystkichywymienionych powyzej panstwach
oraz zasadzenia na jego rzeczdrodpowiedniego, odszkodowania z tytulu
niezgodnego z prawem korzystaniay, BSH zwrocik si¢ rdwniez o naprawienie
dodatkowej szkody spowodowanej Zzarzucanym naruszeniem patentu przez
Electrolux.

Dla celow swej obronys, Electrelux® zakwestionowal wszystkie roszczenia
zgtoszone przez BSH. Electrolux zwrécit si¢ do Patent- och marknadsdomstolen
(sadu patentowego 1'gospodarczego).o odrzucenie powodztwa wytoczonego przez
BSH w odniesieniuy, do, ‘austsiackiej, niemieckiej, hiszpanskiej, francuskiej,
brytyjskiejg ‘greckiej, ‘wioskiej,” niderlandzkiej i tureckiej cze$ci patentu
europejskiego BP 1 4343512 (ktoére to czesSci sa zwane dalej ,,patentami
zagramieznymi”), toyznaczy catosci powodztwa BSH, z wylaczeniem roszczen
dotyczacyeh tej ezesci owego patentu europejskiego, ktora zostata zatwierdzona w
Szwecji.

W, uzasadnieniu zadania odrzucenia powddztwa Electrolux podniOst przede
wszystkim, ze patenty zagraniczne sg niewazne, w zwigzku z czym sad szwedzki
nie mayurysdykcji do rozpoznania powodztw o stwierdzenie ich naruszenia. BSH
zakwestionowat twierdzenie o konieczno$ci odrzucenia powoddztwa.

Orzeczeniem z dnia 21 grudnia 2020 r. Patent- och marknadsdomstolen (sad
patentowy 1 gospodarczy) odrzucit wytoczone przez BSH powoddztwo o
stwierdzenie naruszenia zatwierdzonych w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Franciji,
Zjednoczonym Kroélestwie, Grecji, we Wtloszech, w Niderlandach i w Turcji
czgsci patentu europejskiego EP 1 434 512 (patentéw zagranicznych) i powotat
si¢ przy tym na fakt, ze sady innych panstw majg jurysdykcje wylaczng w
postgpowaniach dotyczacych waznos$ci zatwierdzonych w nich patentéw, co
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oznacza, iz — zgodnie z art. 27 rozporzadzenia Bruksela I — Patent- och
marknadsdomstolen (sad patentowy 1 gospodarczy) powinien stwierdzi¢ brak swej
jurysdykcji w odniesieniu do tej cze$ci wytoczonego przez BSH powoddztwa,
ktora dotyczy naruszenia zatwierdzonych w Austrii, Niemczech, Hiszpanii,
Francji, Zjednoczonym Kroélestwie, Grecji, we Wtoszech 1 w Niderlandach czgsci
patentu europejskiego EP 1 434 512. Z uwagi na fakt, ze art. 24 pkt 4
rozporzadzenia Bruksela I mozna traktowac jako przepis wyrazajacy uznang na
szczeblu migdzynarodowym zasade jurysdykcji, sad ten nie ma takze jurysdykcji
w odniesieniu do tej czg¢sci powodztwa, ktéra dotyczy naruszenia zatwierdzonej w
Turcji czesci patentu EP 1 434 512.

BSH odwotal si¢ od orzeczenia Patent- och marknadSdomstolen), (sadu
patentowego i gospodarczego) i wniost, w zakresie, w jakim jest to, istotne, dla
analizowanej sprawy, o0 to, by Patent- och marknadséverdomstolen (sad
apelacyjny ds. wiasnosci intelektualnej i gospodarczych, “Szwecja), w.drodze
zmiany orzeczenia sadu nizszej instancji, oddalit ztozony“przez Electrolux
wniosek 0 odrzucenie powodztwa wytoczonego przez BSH whodniesieniu do
austriackiej, niemieckiej, hiszpanskiej, francuskiej, brytyjskicjygreckiej, wtoskiej,
niderlandzkiej 1 tureckiej czgéci patentu europejskiege ER 1 434 512. Co si¢ tyczy
jurysdykcji sadu szwedzkiego, BSH pewotal si¢ na te, same okolicznosci co w
postepowaniu przed Patent- och _marknadsdomstolen (sadem ds. wiasnoSci
intelektualnej i gospodarczych). Electrolux sprzeciwiassic jakiejkolwiek zmianie
orzeczenia Patent- och marknadsdomstolen (sadu ds. wiasno$ci intelektualnej i
gospodarczych) oraz powoluje sighna teysame okelicznosci, ktore zostaly przez
niego wskazane w uzasadnienit\wniosku o adrzucenie powodztwa.

Podstawowe argumenty,stromyw postepowaniu glownym

W  odniesieniu ‘do “jurysdykcji sadow szwedzkich Electrolux podniost w
szczegolnoscl \ponizszefy, Wskazane argumenty. Zgodnie z art. 24 pkt 4
rozporzadzenia ParlamentusEuropejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12
grudfiian2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen sagdowych oraz ich
wykonywanias, W, sprawach cywilnych i handlowych (zwanego dalej
stozporzadzeniem, Bruksela 17) sady panstwa cztonkowskiego, na ktorego
terytorium, nastgpita rejestracja patentu, maja jurysdykcje wytaczng w sprawach,
ktérych przedmiotem jest rejestracja lub waznos¢ takiego patentu, niezaleznie od
tego,\czy dana kwestia zostala podniesiona w pozwie czy tez w drodze zarzutu
procesowego. Przed przeksztalceniem rozporzadzenia Bruksela I sformutowano
propozycj¢, aby zarzut niewazno$ci podniesiony w postgpowaniu w sprawie
stwierdzenia naruszenia skutkowal jedynie powstaniem po stronie sadu
mozliwoséci zawieszenia postepowania w sprawie stwierdzenia naruszenia. Ta
sugestia zostala jednak odrzucona przez prawodawce, ktory zdecydowat sig
zamiast tego skodyfikowaé wyrok Trybunatu z dnia 13 lipca 2006 r., GAT (C-
4/03, EU:C:2006:457). Powo6dztwa o stwierdzenie naruszenia nie da si¢ bowiem
oddzieli¢ od kwestii niewaznos$ci, jezeli taka kwestia zostaje podniesiona,
poniewaz aby mozna bylo méwi¢ o odpowiedzialnosci, musi doj$¢ do naruszenia
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waznego patentu. Wytoczone przez BSH powddztwo o stwierdzenie naruszenia
patentow zagranicznych nalezy zatem odrzuci¢, poniewaz z chwilg podniesienia
przez Electrolux kwestii niewazno$ci sad szwedzki przestat mie¢ jurysdykcje do
zbadania naruszenia tych patentow.

Electrolux twierdzi réwniez, ze przepis zawarty w § 61 akapit drugi szwedzkiej
Patentlagen (1967:837), zgodnie z ktorym kwestia niewazno$ci moze zostac
rozpatrzona dopiero po wytoczeniu powddztwa w tym przedmiocie, dotyczy
patentow szwedzkich. Nie wynika z tego jednak, Zze pozwany nie moze
wskazywa¢, w drodze zarzutu procesowego podniesionego w postepowaniu w
sprawie stwierdzenia naruszenia, iz patent udzielony lub zatwierdzony, wySzwecji
jest niewazny. Oznacza to jedynie, ze dla uwzglednienia takiego zarzutu w
postepowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia konieczne jest rowmiez
wytoczenie powoOdztwa 0 stwierdzenie niewazno$ci. Ani ten, przepis,jani zaden
inny przepis szwedzkiego prawa procesowego nie stoi na przeszkodzie'temu, by
sad wzial pod uwagg zarzut niewaznosci sformutowany'w odniesieniu do patentu
zagranicznego. Zgodnie z art. 8 rozporzadzenia ‘(WE), n1,864/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 rgdétyczacegozprawa wiasciwego dla
zobowigzan pozaumownych (zwanego dalej j,rozporzadzeniem Rzym II”’) prawo
szwedzkie nie znajduje zastosowania d@ patentow zagranicznych. Nie jest takze
mozliwe analogiczne stosowanie, dopatentébw zagranicznych przepisow
proceduralnych zawartych w Patentlagen. Moznaye zastosowa¢ w drodze analogii
dopiero wowczas, gdy sad uzna, ze ma jurysdykcjesdo rozpoznania sprawy. W
zwigzku z tym takie przepisy nie moga by¢ powotywane w celu ustalenia
jurysdykcji. Nic nie stoi ma “przeszkodzie, by BSH wytoczyt powddztwa o
stwierdzenie naruszenia W, panstwachy.w ktorych patenty zostaly zatwierdzone.
BSH nie ponosi zadnyeh wjemnych skutkow prawnych z tego powodu, ze
powodztwa 0 stwierdzemieynaruszenia® patentow zagranicznych nie mogag byé
rozpoznawane waSzweeji. PonadtodBSH jeszcze przed wszczeciem postgpowania
glownego powzial wiedze onzakwestionowaniu waznos$ci patentow.

W odniesieniu doyjurysdykeji BSH przytoczytl zasadniczo ponizsze argumenty.
Zgodniewz arta,4 usty,l rozporzadzenia Bruksela I sprawa jest co do zasady
rozpoznawana ‘przez, sady panstwa cztonkowskiego, w ktorym pozwany ma
domicyl. Odstepstwa od tej zasady powinny podlegaé¢ $cistemu stosowaniu. W
prawieyUnii obowiazuje zasada, w mysl ktorej sad, ktory uznat swa jurysdykeje,
pozestaje) wlasciwy nawet wowczas, gdy okolicznos$ci, na podstawie ktorych
przyznana zostala mu jurysdykcja, ulegly zmianie w toku postgpowania. Powod
musi byC w stanie ustali¢, jaki sad ma jurysdykcj¢ w chwili wytoczenia
powddztwa. Podniesienie zarzutu procesowego nie moze prowadzi¢ do
pozbawienia sadu jurysdykcji, jezeli istniala ona w chwili wszczecia
postgpowania. Artykut 24 pkt 4 rozporzadzenia Bruksela I ma zastosowanie
wylacznie do spordéw, ktoérych przedmiotem jest rejestracja lub waznos¢ patentow.
Zgodnie z art. 27 rozporzadzenia Bruksela I sad stwierdza brak swej jurysdykcji,
jezeli wystgpiono do niego o rozpoznanie sprawy, ktora nalezy na mocy art. 24 do
wylacznej jurysdykcji sadéw innego panstwa czlonkowskiego. Roszczenie
zgloszone w rozpatrywanej sprawie zasadniczo nie dotyczy kwestii waznos$ci
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patentu, lecz jego naruszenia. Jezeli w postepowaniu w sprawie stwierdzenia
naruszenia pozwany twierdzi, ze dany patent jest niewazny, to zgodnie z
uregulowaniem krajowym zawartym w § 61 akapit drugi Patentlagen sad
zobowigzuje pozwanego do wytoczenia powoddztwa w tym przedmiocie. Gdyby
Electrolux wytoczyl powodztwo o stwierdzenie niewaznosci w odpowiednim
panstwie, w ktorym patent zostal zatwierdzony, Patent- och marknadsdomstolen
(sad ds. wlasnosci intelektualnej i gospodarczych) moéglby, na podstawie tego
przepisu, rozstrzygna¢ kwesti¢ naruszenia w odrebnym wyroku, a nastepnie
zawiesi¢ postepowanie do chwili wydania wyroku konczacego postgpowanie w
sprawie niewazno$ci. Artykut 24 pkt 4 rozporzadzenia Bruksela Wl nie ma
zastosowania do panstw trzecich.

W postgpowaniu przed Patent- och marknadséverdomstolen' (sagdem apelacyjnym
ds. wlasnosci intelektualnej 1 gospodarczych) BSH rozwinat swoja argumentacj¢ i
sformutowal w szczegodlnos$ci ponizsze twierdzenia, Trybunal jednozmacznie
orzekt, ze spory, ktore dotycza wytacznie naruszenia, nie sg objete,zakresem art.
24 pkt 4 rozporzadzenia Bruksela I (zob. na przyktad wyrok z dnia.5 pazdziernika
2017 r., Hanssen, C-341/16, EU:C:2017;738;, pkts 84, "Iy, przytoczone tam
orzecznictwo). Otwiera to droge do podzialu jurysdykeji w ten sposob, ze jeden
sad rozpoznaje powodztwo o stwierdZenie, naruszenia paténtu zagranicznego,
podczas gdy inny sad rozpoznaje powddztwo o stwierdzenie niewaznosci tego
samego patentu. Patent- och marknadsdomstelens(sad‘ds. wiasnosci intelektualne;j
1 gospodarczy) ma jurysdykcjg doworzekania, wprzedmiocie powoddztwa o
stwierdzenie naruszenia takze,w zakresie, w jakim dotyczy ono tureckiej czesci
patentu, a to w oparciu’ o jurysdykcje krajowa na podstawie art. 4 ust. 1
rozporzadzenia Bruksgla ‘| oraz ogolng zasade domicylu, ktora ksztaltuje zrgby
prawa migdzynarodowego, i jufysdykeji krajowe;.

Electrolux przédstawih, wsposoby@wiezly swoje argumenty, ktoére oméwiono
ponizej. Z bfzmienia art, 24,pkt 4rozporzadzenia Bruksela I jasno wynika, ze jego
zakresem objcte sa postgpowania w sprawie stwierdzenia naruszenia, w toku
ktorych pedniesiono zarzut®niewazno$ci. Prawo szwedzkie, mianowicie § 61
Patentlagen, ‘nie, stol"naprzeszkodzie kwestionowaniu wazno$ci w postepowaniu
w sprawie stwierdzenia naruszenia. Trybunat orzekt, w nawigzaniu do wyroku
GAT, ze waznosCypatentu stanowi nieodzowng przestanke w ramach wszystkich
postepowan w Sprawie stwierdzenia naruszenia (zob. wyrok z dnia 12 maja 2011
r., BVG, €-144/10, EU:C:2011:300, pkt 45, 46). Co si¢ tyczy jurysdykeji, kwestia
naruszenia patentu nie moze zatem zosta¢ oddzielona od kwestii jego waznosci,
jezeli ta'ostatnia jest przedmiotem sporu w postgpowaniu w sprawie stwierdzenia
naruszenia.

Zwiezle przedstawienie uzasadnienia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym

Kwestia wymagajagca rozstrzygnigcia w postepowaniu przed Patent- och
marknadsoverdomstolen (sagdem apelacyjnym ds. wilasnosci intelektualnej 1
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gospodarczych) dotyczy jurysdykcji do rozpoznania powddztwa o stwierdzenie
naruszenia patentu europejskiego zatwierdzonego w Austrii, Niemczech,
Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Krdlestwie, Grecji, we Wloszech, w
Niderlandach 1 w Turcji. Z racji faktu, ze pozwany podniost, iz patent jest
niewazny we wszystkich panstwach, ktorych dotyczy postgpowanie w sprawie
stwierdzenia naruszenia, sad nizszej instancji odrzucil powodztwo o stwierdzenie
naruszenia w odniesieniu do patentow zagranicznych. Spor, w ktéorym powstata
kwestia jurysdykcji, nalezy do zakresu spraw cywilnych i handlowych, a zatem do
zakresu rozporzadzenia Bruksela I (zob. art. 1 tego rozporzadzenia).

Patent- och marknadsdomstolen (sad ds. wlasnosci imtclektualnej i
gospodarczych) stwierdzit, na podstawie art. 24 pkt 4 i art. 27 rozporzadzenia
Bruksela 1, brak swej jurysdykcji do rozpoznania powddztwa o ‘Stwierdzenie
naruszenia w odniesieniu do czgéci patentu zatwierdzonego w Austrii, Niemczech,
Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Krolestwie, Greeji, wen, Whoszeeh' 1 w
Niderlandach, a ponadto stwierdzil brak swejjurysdykcjiy de, rozpoznania
powodztwa o stwierdzenie naruszenia w odniesienin, do “ezesci patentu
zatwierdzonej w Turcji.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 pkt 4 rezporzadzenia Bruksela I przepis ten ma
zastosowanie ,,w sprawach, ktorych przedmiotem jest rejestracja lub waznos¢
patentow [...] niezaleznie od tego,£zy dana kwestia zostata podniesiona w pozwie
czy tez w drodze zarzutu procesowego”. Nie wymieniono w nim natomiast
wyraznie postgpowania w sprawicistwictdzenia nasuszenia, mimo ze podniesienie
przez pozwanego zarzutudhiewaznosei w postepowaniu w sprawie stwierdzenia
naruszenia jest typowymiprzypadkiém,w ktorym kwestia niewaznosci zostaje
podniesiona w drodze zarzuturocesewego.

Trybunatl w szetegu'orzeczen spreeyzowal punkty odniesienia dla wyktadni art. 24
pkt 4. Trybunal“zaznaczyl, wi, szczegdlnosci, ze pojecie ,,[spraw], ktorych
przedmiotem jest rejestracjallub wazno$¢ patentow” stanowi autonomiczne
pojecie, ktore nalezy interpretowaé w sposob jednolity we wszystkich panstwach
cztonkowskich, (zobwwyroki: z dnia 15 listopada 1983 r., Duijnstee, C-288/82,
EU:C:1983:326, pkt 19; GAT, pkt 14; zob. takze, w odniesieniu do spraw
dotyczacych znakéw towarowych, wyrok z dnia 5 pazdziernika 2017 r., Hanssen
Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, pkt 31).

Celem zasady ustanowionej w art. 24 pkt 4 jest zapewnienie, aby jurysdykcja
nalezataido sadow, ktore s dobrze zorientowane w okoliczno$ciach faktycznych i
prawnych sprawy. Wylaczna jurysdykcja sadow w panstwie rejestracji
uzasadniona jest tym, ze sady tych panstw najlepiej znaja sprawy, w ktorych
przedmiotem sporu jest wazno$¢ patentu, fakt jego zgloszenia lub rejestracji. Sady
panstwa rejestracji moga orzeka¢ na podstawie przepisow prawa krajowego o
wazno$ci 1 skutkach patentow udzielonych w tym panstwie. Ta troska o
zapewnienie prawidlowego przebiegu postepowania jest tym bardziej istotna w
przypadku patentow, poniewaz — z uwagi na specyfike materii — liczne sposrod
umawiajacych si¢ panstw przewidziaty szczegdlny system ochrony sadowej,
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zastrzegajac rozpatrywanie tego rodzaju sporOw na rzecz wyspecjalizowanych
sadow (zob. w szczegoOlnosci wyrok GAT, pkt 21, 22; zob. takze wyroki:
Duijnstee, pkt 22; Hanssen Beleggingen, pkt 33).

Te wylaczng jurysdykcje uzasadnia takze fakt, ze w procedurge udzielania
patentow zaangazowane s3 krajowe organy administracyjne. W tym kontekscie
Trybunat przytoczyt sprawozdanie P. Jenarda dotyczace konwencji brukselskiej,
w ktorym podkreslono, ze wudzielanie patentow stanowi korzystanie z
suwerennosci narodowej (zob. wyrok GAT, pkt 23).

b

Sprawami, ,.ktérych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$é, patentow”, sa
sprawy dotyczace waznoS$ci, istnienia lub wygasnigcia patentu, oraz) prawa
pierwszenstwa w zwigzku z wczesniejszg datg zgtoszenia. Jesh jednak spér nie
dotyczy wazno$ci patentu ani wczesniejszego zgloszenia, lub wczesniejsze]
rejestracji, zasada jurysdykcji wylacznej nie znajdujes, de takiego «£sporu
zastosowania. Przepis ten nie ma zatem zastosowania do\postepowania w sprawie
stwierdzenia naruszenia, w ktorym nie kwestionuje Si¢ Waznosci patentu, ktory
mial zosta¢ naruszony. Przepis ten nalezy stosowac wmsposob Scisty (zob. na
przyktad wyroki: Duijnstee, pkt 23-25; GAT, pkt 15,,16).

Trybunat stwierdzil rowniez, ze dla unikni¢cia ryzyka sprzecznych orzeczen nie
jest wystarczajace, aby sad, ktory nie'ma jurysdykcjiwydgcznej, orzekat jedynie o
wazno$ci patentu w odniesieniu,do stron postgpowania. W zwigzku z tym zasada
jurysdykcji wytacznej znajduje zastosowanie ‘do wszelkiego rodzaju spraw
dotyczacych rejestracji lub waznosSei patentu, niezaleznie od tego, czy dana
kwestia zostala podniesiona w pezwicy czy tez w drodze zarzutu procesowego
(zob. wyrok GAT, pkt 30, 31)#Obecnic wynika to wyraznie z brzmienia art. 24
pkt 4 rozporzadzenia Bruksela 'k

Trzeba rowniez “zauwazyc,, z&, Trybunat orzekl, iz art. 27 (dawny art. 19
[konwencjiy oyjurysdykcji. 21968 r.]) nie przyznaje jurysdykcji, lecz jedynie
nakazujeysadowipprzed, ktéry sprawa zostala wniesiona, zbadanie, czy ma on
jurysdykcjen — w pewnyeh przypadkach — uznanie si¢ za niewlasciwy z urzedu
(zob. wyrok, GATypkt 19).

W postepowaniu przed Patent- och marknadsdverdomstolen (sagdem apelacyjnym
dsy, wlasnoSeigintelektualnej 1 gospodarczych) powstaje pytanie, czy art. 24 pkt 4
rozporzadzenia Bruksela I nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze wyrazenie ,,w
sprawaeh, ktérych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$¢ patentéw [...]
niezaleznie od tego, czy dana kwestia zostala podniesiona w pozwie czy tez w
drodze zarzutu procesowego”, obejmuje swoim zakresem réwniez kwestie
naruszenia, gdy pozwany w postgpowaniu w sprawie stwierdzenia naruszenia
podnosi zarzut niewaznosci patentu. Zdaniem Patent- och
marknadsdverdomstolen (sadu apelacyjnego ds. wiasnosci intelektualnej i
gospodarczych) nie da si¢ tego rozstrzygnac¢ na podstawie tekstu rozporzadzenia
ani tez w oparciu o wyrok GAT lub pozniejsze orzecznictwo. Nalezy zatem
ustali¢, czy — jak stwierdzil sad nizszej instancji — sad krajowy nie ma jurysdykcji
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do rozpoznania powodztwa o stwierdzenie naruszenia w odniesieniu do
wszystkich patentow zatwierdzonych w panstwach innych niz jego panstwo, jezeli
pozwany w drodze zarzutu procesowego podnosi w postegpowaniu w sprawie
stwierdzenia naruszenia kwesti¢ waznosci patentu. Alternatywnie, art. 24 pkt 4
mozna by interpretowa¢ w ten sposob, ze sad krajowy nie ma jurysdykcji
wylacznie do zbadania zarzutow niewaznosci podniesionych w postepowaniu w
sprawie stwierdzenia naruszenia. Pojawia si¢ robwniez pytanie, czy ma znaczenie
fakt, ze sad krajowy poczatkowo uznat si¢ za wlasciwy do rozpoznania
powoOdztwa o stwierdzenie naruszenia na podstawie art. 4 ust. 1 rozporzadzenia
Bruksela I.

Argument przemawiajacy za wyktadnig tego przepisu w taki sposoby w jaki
uczynil to sad nizszej instancji w postgpowaniu krajowym, jest tego rodzaju,'ze w
razie podniesienia zarzutu niewaznosci patentu kwestia naruszenia stajeisie, co do
zasady, catkowicie zalezna od rozstrzygnigecia w przedmiocie, waznosci.\Oznacza
to, ze w wielu przypadkach najbardziej odpowiednie,i efektywne jest rozpatrzenie
tych kwestii lacznie, to znaczy w toku tego samego, postepowania. Z punktu
widzenia ekonomiki procesowej takie rozwigZanie jostWiec €zcsto najlepsze. Na
og6l zarbwno w postgpowaniu w sprawie ‘stwierdzenia niewazno$ci, jak i w
sprawie stwierdzenia naruszenia wymagana jest takze imgerpretacja zastrzezen
patentowych. W zwiagzku z tym jednolity proces pozwala ograniczy¢ ryzyko
sprzecznych orzeczen.

Argumentem przeciwko traktowaniu arty24 pkt 4%sozporzadzenia Bruksela I jako
przepisu obejmujacego poStepowania,w sprawie stwierdzenia naruszenia jest to,
ze — skoro wprowadza on.wyjatek,odzasady 0gdlnej ustanowionej w art. 4 ust. 1
— podlega on wykladni zawezajacej, W zwigzku z czym nie moze byc¢
interpretowany szerzej niz jest'to konieczne w swietle jego celu. Jak wyjasniono
powyzej, odnoshie do'eeluitege przépisu, nalezy zauwazyc¢, ze zasada jurysdykeji
wylacznej zfmierzavdo ‘zapewnienia, aby jurysdykcja nalezata do sadow, ktore sa
dobrze _zorientewaney, wh, okolicznosciach faktycznych i prawnych kwestii
dotyczacyeh waznesci 1tejestracji patentu (zob. wyrok GAT, pkt 21). Patent- och
marknadsdverdomstolens ' (sad apelacyjny ds. wilasnosci intelektualne; i
gospodarczych)y, stai, na stanowisku, ze nie jest oczywiste, iz z celu
przyswiecajacego \temu przepisowi wyptywa wymog objecia jego zakresem
postepowania w sprawie stwierdzenia naruszenia.

Powod, kiéry — zgodnie z zasadg ogdlng zawarta w art. 4 rozporzadzenia Bruksela
I — wytoezyt powodztwo przed sadem wiasciwym dla domicylu pozwanego, moze
réwniez ponies¢ ujemne skutki prawne, jezeli bedzie musiat, w razie podniesienia
przez pozwanego zarzutu niewaznosci, ponownie wytoczy¢ powodztwo w innym
panstwie cztonkowskim. Powod moze na przyklad narazi¢ si¢ na ryzyko uptywu
obowigzujacych termindw przedawnienia lub innych terminéw na wytoczenie
powddztwa.

Jak juz wskazano, postgpowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia, w ktorym nie
podwaza si¢ samego patentu, nie jest objete zakresem art. 24 pkt 4 rozporzadzenia
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Bruksela I (zob. na przyktad wyrok GAT, pkt 16, z odestaniami do wyroku
Duijnstee, pkt 25, 26). Powdd, ktory chce wytoczy¢ powddztwo o stwierdzenie
naruszenia, moze zatem zawsze uczyni¢ to w panstwie domicylu pozwanego,
zgodnie z og6lng zasada zawartg w art. 4 rozporzadzenia Bruksela 1. Prawda jest,
ze powod czesto ma réwniez mozliwos¢, na podstawie art. 7 pkt 2 rozporzadzenia
Bruksela I, wytoczenia powddztwa w panstwie czltonkowskim, w ktorym
nastgpito lub moze nastgpi¢ zdarzenie wywotujace szkode, ktérym to panstwem
nierzadko jest panstwo rejestracji. Niemniej jednak, jezeli art. 24 pkt 4
rozporzadzenia Bruksela I nalezy interpretowa¢ w ten sposob, ze,w sytuacji
podniesienia zarzutu niewazno$ci do postepowania w sprawie stwierdzenia
naruszenia znajduje zastosowanie zasada jurysdykcji wyltacznejsto pewod musi
zawsze wytoczy¢ powodztwo w panstwie rejestracji, o ile chce ' mieé pewnos¢, iz
nie zostanie ono odrzucone.

Kwestia tego, czy art. 24 pkt 4 rozporzadzenia Bruksela ["malezy interprétowac
jako przepis, ktory obejmuje rowniez postepowania w sprawie, stwierdzenia
naruszenia, jezeli zostaje w nich podniesiony Zzarzut niewaznosci, jest takze
przedmiotem debaty w doktrynie. Cze$¢ doKtryny uwaza, ze z rozstrzygnigcia
zawartego w wydanym przez Trybunal wyroku GAT), ktote zostalo nastgpnie
skodyfikowane w art. 24 pkt 4 rozporzadzenia Bruksela)l, wynika, iz sad przestaje
by¢ wilasciwy do rozpoznania powoddztwa o \stwicrdzenie naruszenia z chwilg
podniesienia zarzutu niewaznoscit (zob. nalprzykiad®B. Hess, T. Pfeiffer, P.
Schlosser, The Brussels | Regulation'44/2001 =, Application and Enforcement in
the EU, Oxford, Hart Publishing 2008, s.%193, pkt 668; A.V. Dicey, J.H.C. Morris,
L.A. Collins, The Conflict'of Laws,, 15th edsy, London, Sweet & Maxwell 2012, s.
525, pkt 11-392). Inni,auterzy zajmujanzikolei przeciwne stanowisko i utrzymuja,
ze sad nie staje si¢ niewtasciwy do rozpoznania sprawy 0 stwierdzenie naruszenia
(zob. na przykltadsM. Lehmann, Exelusive Jurisdiction, w: The Brussels |
Regulation Recast, edwA. ‘Diekinson, E. Lein, Oxford, Oxford University Press
2015, s. 272, pkty8.42).%Sg tez wreszcic przedstawiciele doktryny, ktorych
zdaniem, wte] ‘kwestii, istniej& niepewnos¢ i zachodzi potrzeba wydania przez
Trybunat ‘orzeczenia w trybie prejudycjalnym (zob. na przyktad: C. Heinze, E.
Roffael, “Internationalgjurisdiction for decisions on the validity of foreign
intellectual “propertyarights, GRUR Int, 2006, s. 797 i nast.; J. Fawcett, P.
Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Oxford, Oxford
Wniversity"Rress 2011, s. 368, pkt 7.109-110).

Jezelivart, 24 pkt 4 rozporzadzenia Bruksela I nalezy interpretowaé w ten sposab,
ze wyrazenie ,,w sprawach, ktorych przedmiotem jest rejestracja lub waznosé
patentow [...] niezaleznie od tego, czy dana kwestia zostata podniesiona w pozwie
czy tez w drodze zarzutu procesowego” obejmuje swoim zakresem postepowanie
w sprawie stwierdzenia naruszenia, w ktérym podniesiony zostaje zarzut
niewazno$ci, pojawia si¢ pytanie, czy na taka interpretacjc ma wplyw
okolicznos¢, iz prawo krajowe zawiera przepisy, zgodnie z ktérymi kwestia
niewazno$ci moze zosta¢ rozpatrzona dopiero po wytoczeniu w tym przedmiocie
odrgbnego powodztwa (zob. § 61 akapit drugi Patentlagen).

10
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Wreszcie trzeba tez ustali¢, czy ma znaczenie fakt, ze analizowany patent
europejski zostat zatwierdzony w panstwie niebedacym cztonkiem Unii. Na
podobna, aczkolwiek nieidentyczng kwesti¢ Patent- och marknadséverdomstolen
(sad apelacyjny ds. wlasnosci intelektualnej 1 gospodarczych) zwrdcit juz uwage
w swoim wniosku 0 wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (zob. sprawa C-
399/21). W owej sprawie powstato pytanie, czy art. 24 pkt 4 rozporzadzenia
Bruksela I obejmuje swoim zakresem wytoczone w panstwie cztonkowskim i
oparte na twierdzeniu o autorstwie lub wspotautorstwie wynalazku powodztwo o
ustalenie lepszego prawa do wynalazku lub patentu zarejestrowanego w panstwie
niebedacym cztonkiem Unii. Odpowiedz na to pytanie moze by¢) istotna i
dostarczy¢ wskazéwek rowniez w niniejszej sprawie.

Artykut 24 pkt 4 rozporzadzenia Bruksela I nie Stanowl wyraznie, z&, ma
zastosowanie do sadéw w panstwach trzecich. Z kolei winiektoryeh innych
artykutach rozporzadzenia Bruksela I jednoznacznie wskazano, ze maja one
zastosowanie rowniez do panstw trzecich (zob,gart. 33 1 34 ‘tezporzadzenia
Bruksela I, ktére odnosza si¢ do zawistesciy, sprawy)., Patent- och
marknadsdverdomstolen (sadowi apelacyjnemuingds whasnosci dntelektualnej 1
gospodarczych) nie sg tez znane zadne orzeczenia Ttybunalu'w przedmiocie tego,
czy art. 24 pkt 4 ma takze zastosowanieddo sgduyw panstwietrzecim. Z wydanego
przez Trybunal wyroku dotyczacego Konwencji“z dnia 27 wrze$nia 1968 r. 0
jurysdykcji 1 wykonywaniu orzéczen sadowyeh Wi sprawach cywilnych 1
handlowych (zwanej dalej ,komwene¢ja brukselska™) wynika jednak, ze art. 2
konwencji brukselskiej, ktémy odnosi%si¢ do jurysdykcji sadu ustalanej na
podstawie domicylu, stosuje sigiréwniez dospraw dotyczacych stosunkéw miedzy
sagdami jednego umawiajdeego sigypanstwa a sadami panstwa niebgdgcego strong
konwencji, czyli panstwatrze€iego (zob. wyrok z dnia 1 marca 2005 r., Owusu,
C-281/02, EU:C:2005:120, pkt 26, 35)* Artykut 4 rozporzadzenia Bruksela | ma
brzmienie podobune de bizmienia arf. 2 konwencji brukselskiej, co sugeruje, ze art.
4 nalezy stosowac wtemysam §posob co art. 2 konwencji brukselskiej, a wigc takze
do sadéw ‘w panstwach “trzeeich. W sprawie zakonczonej wydaniem owego
wyroku Trybunatl orzeklwigc, ze ten artykul ma zastosowanie do panstw trzecich,
nawet jezell nie,wynika'to z jego brzmienia. Podsumowujac, nie jest jasne, czy
art. 24 pkt 4xozporzadzenia Bruksela I nalezy interpretowac w ten sposob, ze ma
on zastesowanic do sadu panstwa trzeciego, ktorym w niniejszej sprawie jest
Turcja:

Patents, och marknadséverdomstolen (sad apelacyjny ds. wlasnosci intelektualnej i
gospodarczych) dochodzi do wniosku, ktory jest oparty na calosciowej analizie
odnos$nego prawa Unii, ze nie jest ani jasne, ani tez ustalone, jak powinno si¢
interpretowa¢ uregulowania Unii w odniesieniu do przedstawionych powyzej
kwestii. Do rozstrzygnigcia zawistego przed nim sporu Patent- och
marknadséverdomstolen (sad apelacyjny ds. wilasnosci intelektualne; i
gospodarczych) potrzebuje zatem odpowiedzi na pytania prejudycjalne.
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