GAT

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

W sprawie C-4/03

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie protokolu z dnia 3 czerwca
1971 r. w sprawie wykladni przez Trybunal Sprawiedliwosci Konwencji z dnia
27 wrzes$nia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen sadowych w sprawach
cywilnych i handlowych, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zlozony przez
Oberlandesgericht Diisseldorf (Niemcy) postanowieniem z dnia 5 grudnia 2002 r.,
ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 6 stycznia 2003 r., w postepowaniu:

Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co. KG
przeciwko
Lamellen und Kupplungsbaﬁ Beteiligungs KG,
TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann (sprawozdawca), prezes izby, N. Colneric, ].N. Cunha Rodrigues,
M. Ilesi¢ i E. Levits, sedziowie,

* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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rzecznik generalny: L.A. Geelhoed,
sekretarz: F. Contet, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 lipca
2004 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co. KG przez T. Musmanna,
Rechtsanwalt,

— w imieniu Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG przez T. Reimanna,
Rechtsanwalt,

— w imieniu rzgdu niemieckiego przez R. Wagnera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

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

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krélestwa przez K. Manjiego, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika, wspieranego przez D. Alexandra, barrister,
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— w imieniu Komisji Wsp6lnot Europejskich, przez A.M. Rouchaud i S. Griinheid,
dzialajace w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 wrze$nia
2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 16
pkt 4 Konwencji z dnia 27 wrze$nia 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
Pélnocnej (Dz.U. L 304, str. 1 i — zmienione brzmienie — str. 77), Konwencja z dnia
25 paidziernika 1982 r. w sprawie przystapienia 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”.

Whniosek ten przedstawiony zostal w ramach postepowania toczacego si¢ miedzy
Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co. KG (zwana dalej ,GAT”) a Lamellen
und Kupplungsbau Beteiligungs KG (zwana dalej ,LuK”), a dotyczacego wprowa-
dzania do obrotu przez pierwszg z wymienionych wyzej spélek towaréw, ktére —
zdaniem drugiej — stanowi naruszenie dwéch patentéw francuskich, z ktérych jest
ona uprawniona.
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Ramy prawne

Artykut 16 konwencji, ktéry stanowi rozdziat 5 tytutu II tej konwencji, zatytutowany
»Jurysdykcje wylaczne”, stanowi:

»Niezaleznie od miejsca zamieszkania jurysdykcje wytaczna maja:

[...]

4) w sprawach, ktérych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$é patentéw,
znak6éw towarowych, wzoréw uzytkowych i modeli, jak réwniez podobnych
praw wymagajacych zgloszenia lub zarejestrowania — sady Umawiajacego si¢
Paristwa, na ktérego terytorium wystapiono ze zgloszeniem lub o rejestracje
albo nastapily zgloszenie lub rejestracja albo na podstawie umowy migdzyna-
rodowej uznaje sie, ze zgloszenie lub rejestracja nastapily;

L]

Zgodnie z art. 17 akapit czwarty konwencji, ktory wraz z jej art. 18 stanowi rozdziat 6
ww. tytutu II, zatytulowany ,Umowa dotyczaca jurysdykeji”, ,[ulmowy dotyczace
jurysdykgji [...] nie wywoluja skutku prawnego [...], jezeli sady, ktérych jurysdykcja
zostala wylaczona przez strony w umowie, maja wylaczng jurysdykcje na podstawie
artykulu 16”.

1-6526



GAT

Artykutl 18 konwencji stanowi:

»Jezeli sad Umawiajacego si¢ Panstwa nie ma jurysdykcji na podstawie innych
przepiséw niniejszej konwencji, uzyskuje on jurysdykcje, jezeli pozwany przed sagdem
tym wda si¢ w spér. Zasada ta nie ma zastosowania [...], jezeli inny sad ma na
podstawie artykulu 16 jurysdykcje wylaczng”.

Artykul 19 konwencji, zawarty w rozdziale 7 tytulu I, zatytulowanym ,Badanie
jurysdykcji i dopuszczalnoéci postgpowania”, stanowi:

»53ad Umawiajacego si¢ Panstwa stwierdza z urzedu brak swej jurysdykcji, jezeli
wystapiono do niego o rozpoznanie sprawy nalezacej na podstawie artykutu 16 do
wylacznej jurysdykcji sadu innego Umawiajgcego sie Paristwa”.

Zgodnie z art. 28 akapit pierwszy konwencji umieszczonym w tytule III rozdzial 1
»Uznawanie”, ktéry zawiera zasady uznawania i wykonywania orzeczen, ,orzeczenia
nie uznaje si¢ nadto, jezeli jest ono sprzeczne z przepisami rozdzialu 3, 4 i 5 tytulu
II". Artykut 34 akapit drugi konwencji umieszczony w rozdziale 2 ,Wykonywanie”,
znajdujagcym sie we wskazanym wyzej tytule III, odsyla pod wzgledem podstaw
odmowy wykonania orzeczenia do cytowanego wyzej art. 28 akapit pierwszy.

Postepowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

GAT i LuK — spétki majace siedzibe w Niemczech — s3 przedsiebiorstwami
konkurujacymi ze soba w dziedzinie technologii i przemystu motoryzacyjnego.
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GAT zlozyt producentowi pojazdéw, réwniez majacemu siedzibe w Niemczech,
oferte dostawy mechanicznych amortyzatoréw hydraulicznych. LuK stwierdzita, ze
korzystanie przez GAT z zaproponowanego amortyzatora stanowi naruszenie dwéch
francuskich patentéw, z ktérych LuK jest uprawniona.

GAT wniést do Landgericht Diisseldorf o stwierdzenie niewystepowania naruszenia,
podnoszac, ze omawiane towary nie naruszaja praw z francuskich patentéw
przystugujacych LuK, a ponadto ze patenty te podlegaja uniewaznieniu.

Landgericht Disseldorf uznal, ze zgodnie z prawem miedzynarodowym jest on
wladciwy do rozpatrzenia powddztwa dotyczacego naruszenia praw z omawianych
patent6éw francuskich. Uznal si¢ takze za wlasciwy do rozpatrzenia podniesionego
zarzutu niewaznosci tych patentéw. Sad ten oddalil pozew GAT uznajac, ze
omawiane patenty spelniaja przestanki rejestracji.

GAT odwotala si¢ od tego orzeczenia do Oberlandesgericht Diisseldorf, ktéry
postanowil zawiesi¢ postepowanie i wystapi¢ do Trybunatu z wnioskiem o udzielenie
odpowiedzi na nastgpujace pytanie prejudycjalne:

»Czy art. 16 pkt 4 konwencji [...] nalezy rozumie¢ w ten sposéb, ze przewiduje on
wylaczng jurysdykcje na rzecz sadéw tego z umawiajacych si¢ panstw, na ktérego
terytorium wystgpiono ze zgloszeniem lub wystapiono o rejestracje¢ albo zgloszenie
lub rejestracja nastgpily albo na podstawie umowy miedzynarodowej uznaje sie, ze
zgloszenie lub rejestracja nastapily, jedynie w przypadku postepowania (skutecznego
erga omnes) o uniewaznienie patentu, czy takze w przypadku postepowania
majacego za przedmiot wazno$¢ patentu, w ktérych pozwany w sprawie
0 naruszenie patentu lub powéd w sprawie o stwierdzenie niewystepowania
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naruszenia patentu podnidst zarzut niewaznosci patentu, niezaleznie od tego, czy
sad, przed ktérym postepowanie si¢ toczy, uzna ten zarzut za zasadny, czy tez nie,
i niezaleznie od tego, na ktérym etapie postepowania zarzut ten zostal
podniesiony?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez to pytanie sad krajowy domaga si¢ zasadniczo okre$lenia zakresu wylacznej
jurysdykeji, o ktérej mowa w art. 16 pkt 4 konwencji, w odniesieniu do patentéw.
Zapytuje on, czy zawarta w tym artykule zasada dotyczy wszystkich spordw, ktérych
przedmiotem jest rejestracja lub wazno$¢ patentu, niezaleznie do tego, czy kwestia ta
podniesiona zostala w pozwie, czy w drodze zarzutu, czy tez — przeciwnie — zasada
ta dotyczy jednie sporéw, w ktorych kwestia rejestracji patentu lub jego waznosci
zostala podniesiona w pozwie.

Nalezy przypomnieé, ze pojecie sporéw, ,ktorych przedmiotem jest rejestracja lub
wazno$¢ patentéw”, o ktérych mowa w art. 16 pkt 4 konwengji, nalezy traktowaé
jako pojecie niezalezne, ktére powinno by¢ stosowane w sposéb jednolity we
wszystkich umawiajacych sie parnstwach (wyrok z dnia 15 listopada 1983 r.
w sprawie 288/82 Duijnstee, Rec. str. 3663, pkt 19).

Trybunal orzekl, ze sporami, ,ktérych przedmiotem jest rejestracja lub wazno$é
patentéw”, s3 spory dotyczace waznosci, istnienia lub wygasniecia patentu oraz
prawa pierwszenistwa w zwiazku z wczesniejsza data zgloszenia (ww. wyrok
w sprawie Duijnstee, pkt 24).

I -6529



16

17

18

19

WYROK Z DNIA 13.7.2006 r. — SPRAWA C-4/03

Jesli jednak spér nie dotyczy waznoéci patentu ani wczeéniejszego zgloszenia
wynalazku lub wcze$niejszej jego rejestracji i wymienione wyzej kwestie nie sa
sporne, art. 16 pkt 4 konwencji nie znajduje do takiego sporu zastosowania (ww.
wyrok w sprawie Duijnstee, pkt 25 i 26). Jest tak na przyktad w przypadku sporu
dotyczacego naruszenia patentu, w ktérym nie kwestionuje sie waznosci patentu, do
ktérego naruszenia miato dojéé.

Jednak w praktyce kwestia waznoéci patentu podnoszona jest czesto w drodze
zarzutu w sprawach z powédztwa o naruszenie, w ktérych pozwany chce pozbawié
powoda ze skutkiem wstecznym prawa, na ktére powdd si¢ powoluje, czego
skutkiem byloby oddalenie pozwu. Kwestia ta moze tez — jak w omawianym
postepowaniu przed sadem krajowym — byé podniesiona w uzasadnieniu
powddztwa o stwierdzenie niewystgpowania naruszenia, w ktérym powéd domaga
si¢ stwierdzenia, Ze pozwany nie ma prawa powolywania si¢ na dany wynalazek.

Jak zauwazyla Komisja, na podstawie brzmienia art. 16 pkt 4 konwencji nie da sie
ustali¢, czy zawarta w nim zasada dotyczaca jurysdykcji znajduje zastosowanie
jedynie w sprawach, w ktérych kwestia waznoséci patentu podniesiona zostala
W pozwie, czy tez stosuje si¢ ja rowniez w sprawach, w ktérych kwestia ta zostata
podniesiona w drodze zarzutu procesowego.

Artykut 19 konwencji, ktéry w niektérych wersjach jezykowych zawiera odniesienie
do sporu ,gléwnego” — nie dostarcza dalszych wyjasnien. Niezaleznie od tego, ze
stopien precyzji zapisu tego przepisu rézni si¢ w przypadku poszczegélnych wersji
jezykowych, przepis ten — jak zauwazyla Komisja — nie przyznaje jurysdykcji, lecz
jedynie nakazuje sadowi, przed ktéry sprawa zostala wniesiona, zbadanie czy ma on
jurysdykcje i — w pewnych przypadkach — uznanie si¢ za niewlasciwy z urzedu.
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W zwigzku z powyzszym wykladnia, jakiej nalezy podda¢ art. 16 pkt 4 powinna by¢
wykladnia celowosciowa i systemowsa.

Jedli chodzi o cel tego przepisu, nalezy stwierdzié, ze zawarte w art. 16 konwencji
zasady dotyczace wylacznej jurysdykcji maja na celu zapewnienie, ze jurysdykcja
nalezala bedzie do saddéw, ktore sa dobrze zorientowane w okolicznosciach
faktycznych i prawnych sprawy.

Whylgczna jurysdykcja w sprawach dotyczacych rejestracji lub waznoéci patentéw
przyznana umawiajacym sie paristwom na terytoriach, na ktérych doszto do
zgloszenia lub rejestracji patentu, uzasadniona jest tym, ze sady tych paristw najlepiej
znaja sprawy, w ktérych przedmiotem sporu jest wazno$é patentu, fakt jego
zgloszenia lub rejestracji (ww. wyrok w sprawie Duijnstee, pkt 22). Sady tego
z umawiajacych sie panstw, w ktérym prowadzone sa rejestry, moga orzekaé
o waznoéci patentéw udzielonych w tym panstwie na podstawie przepis6w prawa
krajowego. Ta troska o zapewnienie dobrej administracji jest tym bardziej istotna
w przypadku patentéw, ze z uwagi na specyfike materii liczne spoéréd umawiajacych
sie panstw przewidzialy szczegdlny system ochrony sadowej, zastrzegajac rozpa-
trywanie tego rodzaju sporéw na rzecz wyspecjalizowanych sadéw.

Te wylaczng jurysdykcje uzasadnia takze fakt, iz w procedure udzielania patentéw
zaangazowane s3 organy administracji krajowej (zob. podobnie sprawozdanie
p- Jenarda dotyczace konwencji, Dz.U. 1979, C 59, str. 1, 36).

Jedli chodzi o umiejscowienie art. 16 w systemie konwencji nalezy zauwazy¢, ze
zawarte w tym artykule zasady dotyczace jurysdykcji maja charakter wylaczny i sa
bezwzglednie obowiazujace, wiazac w spos6b szczegblny zaréwno strony, jak i sad.
Strony nie moga wylaczy¢ ich stosowania ani w drodze umowy dotyczacej
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jurysdykcji (art. 17 akapit czwarty konwencji), ani wskutek wdania si¢ przez
pozwanego w spér (art. 18 konwencji). Sad umawiajacego si¢ panstwa stwierdza
z urzedu brak swej jurysdykgji, jezeli wystapiono do niego o rozpoznanie sprawy,
nalezacej na podstawie artykulu 16 do wylacznej jurysdykcji sadu innego
umawiajacego si¢ panstwa (art. 19 konwencji). Orzeczenie wydane sprzecznie
z ww. art. 16 nie korzysta z systemu uznawania i wykonywania orzeczen
przewidzianego w konwencji (art. 28 akapit pierwszy i art. 34 akapit drugi
konwencji).

Z uwagi na umiejscowienie art. 16 pkt 4 w systemie konwencji i jego cel nalezy
stwierdzi¢, ze zawarte w nim zasady dotyczace wylacznej jurysdykcji znajduja
zastosowanie niezaleznie od tego, jakie sa okolicznoéci proceduralne sprawy,
w ktérej podniesiona zostata kwestia waznoéci patentu — zaréwno w przypadku jej
podniesienia przez powoda, jak i powolania si¢ na niag w drodze zarzutu, w pi$mie
WSZCZynajacym postepowanie, jak i w toku sprawy.

Po pierwsze pozwolenie sagdowi, przed ktérym toczy si¢ postepowanie o naruszenie
patentu lub o stwierdzenie niewystgpowania naruszenia patentu, na orzeczenie
0 niewaznosci danego patentu w postepowaniu wpadkowym, bytoby w sprzecznosci
z bezwzglednym obowigzywaniem zasady dotyczacej jurysdykcji zawartej w art. 16
pkt 4 konwengji.

W istocie, mimo ze strony nie moga uchyli¢ obowigzywania art. 16 pkt 4 konwengji,
powdd méglby obejs¢ bezwzgledne obowigzywanie zawartej w tym artykule zasady
dotyczacej jurysdykeji poprzez odpowiednie sformutowanie zadan pozwu.

Po drugie umozliwienie takiego obejécia art. 16 pkt 4 konwencji spowodowaloby
sytuacje, w ktérej jurysdykcje sprawowatby wigcej niz jeden sad, i mogloby wplynaé
na przewidywalno$¢ stosowania zawartych w konwencji zasad dotyczacych
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jurysdykcji, naruszajac w konsekwencji zasade pewnosci prawa, ktéra stanowi
podstawe zawartych w konwencji uregulowan (zob. wyroki: z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie C-256/00 Besix, Rec. str. 1-1699, pkt 24-26, z dnia 1 marca 2005 r.
w sprawie C-281/02 Owusu, Zb.Orz. str. 1-1383, pkt 41, oraz wyrok z tego samego
dnia w sprawie C-539/03 Roche Nederland i in., Zb.Orz. str. [-6535, pkt 37).

Po trzecie dopuszczenie w systemie konwencji sytuacji, w ktérej w przedmiocie
waznosci patentu orzekalyby w postepowaniu wpadkowym sady inne niz sady
panstw, w ktérych patentu udzielono, zwigkszyloby takze ryzyko wydawania
sprzecznych rozstrzygnieé, czego unikniecie jest wlagnie celem konwencji (zob.
podobnie wyrok z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie C-406/92 Tatry, Rec. str. [-5439,
pkt 52, oraz ww. wyrok w sprawie Besix, pkt 27).

Podniesiony przez LuK i rzad niemiecki argument, zgodnie z ktérym w $wietle
prawa niemieckiego orzeczenie, w ktérym rozstrzygnieto — jako wpadkowa —
kwestie waznosci patentu, skuteczne jest tylko inter partes, nie stanowi wlasciwej
odpowiedzi na to ryzyko. W istocie skutki takiego orzeczenia regulowane sa prawem
krajowym. Jednak w niektérych z umawiajacych si¢ panstw orzeczenie
o uniewaznieniu patentu skuteczne jest erga omnes. Aby unikngé ryzyka
sprzecznych orzeczen, jurysdykcje w zakresie orzekania w trybie incydentalnym
0 waznosci zagranicznego patentu sprawowana przez sady inne niz sady panstwa,
w ktérym patentu udzielono, nalezaloby zatem ograniczy¢ do tych przypadkéw,
w ktérych wlasciwe prawo krajowe ogranicza skuteczno$¢ orzeczen, ktére maja by¢
wydane, do stron postepowania. Takie ograniczenie prowadziloby jednak do
zaklocen,, podwazajac réwnosé i jednolito$¢ praw i obowigzkéw zawartych
w konwencji w stosunku do wszystkich umawiajacych sie panstw
i zainteresowanych oséb (ww. wyrok w sprawie Duijnstee, pkt 13).

Majac powyzsze rozwazania na uwadze, w odpowiedzi na postawione pytanie nalezy
stwierdzi¢, ze art. 16 pkt 4 konwencji nalezy rozumie¢ w ten sposdb, iz zawarta
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w nim zasada dotyczaca wylacznej jurysdykgji znajduje zastosowanie do wszelkiego
rodzaju sporéw dotyczacych rejestracji lub waznosci patentu, niezaleznie od tego,
czy kwestie te zostaly podniesione w pozwie, czy tez w drodze zarzutu procesowego.

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 zwigzku
z przedstawieniem uwag Trybunalowi, inne niz poniesione przez strony postepo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

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

Artykul 16 pkt 4 Konwencji z dnia 27 wrze$nia 1968 r. o jurysdykgji
i wykonywaniu orzeczefi sagdowych w sprawach cywilnych i handlowych,
ostatnio zmienionej Konwencja z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie
przystgpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Krélestwa Szwecji, nalezy
rozumie¢ w ten sposéb, ze zawarta w nim zasada dotyczgca wylacznej
jurysdykcji znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju sporéw dotyczacych
rejestracji lub waznosci patentu, niezaleznie od tego, czy kwestie te zostaly
podniesione w pozwie, czy tez w drodze zarzutu procesowego.

Podpisy
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