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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
ANTONIO LA PERGOLA

foredraget den 22 april 1999 *

I — Tolkningsfragan samt bakgrund och
tillimpliga regler i malet vid den nationella
domstolen

1. Genom beslut som registrerats vid dom-
stolen den 20 februari 1998 begirde Bun-
despatentgericht (Tyskland) att domstolen
skulle tolka artiklarna 30 och 36 i EG-
férdraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG 1
dndrad lydelse), med hinsyn till den tyska
lagstiftning for genomforande av konven-
tionen om meddelande av europeiska
patent (nedan kallad konventionen) som
foreskriver att, dd dversittning till tyska av
texten rorande ett europeiskt patent som
har meddelats eller dr pd vig att meddelas
inte har givits in, patentet saknar ritts-
verkan i Tyskland. Tolkningsfrigan som
stillts av den hénskjutande domstolen har
féljande lydelse:

»Ar det frenligt med principen om den fria
rorligheten for varor (artiklarna 30 och 36
i EG-férdraget) att anse att ett patent som
har meddelats av det europeiska patentver-
ket med verkan i en medlemsstat, och som
inte dr avfattat pd den statens officiella
sprik, aldrig har haft rittsverkan, om
patenthavaren inte till den statens natio-
nella patentmyndighet inger en &versitt-
ning av patentskriften till denna medlems-
stats officiella sprak, inom tre manader fran

* Originalsprik: italienska.

det att beslutet att meddela europeiskt
patent publicerats i Europeiska patenttid-
ningen?”

2. Konventionen undertecknades i Miin-
chen den 5 oktober 1973 och tridde i kraft
den 7 oktober 1977. Férutom av medlems-
staterna har den numera tilltritts av
Schweiziska edsférbundet, Furstendémet
Liechtenstein, Furstendémet Monaco och
Republiken Cypern. Som framgdr av artik-
larna 1 och 2 har konventionen skapat en
gemensam ritt for de fordragsslutande
staterna sdvitt avser meddelande av ”euro-
peiskt” patent. I varje medlemsstat for
vilken det meddelats har ett europeiskt
patent samma verkan och regleras av
samma bestimmelser som ett 1 den staten
meddelat nationellt patent, om ej annat
sigs i konventionen. Sirskilt med tillimp-
ning av artikel 64.1 i konventionen “skall
europeiskt patent, frin dagen for publicer-
ing av kungoérelse om att det meddelats, i
varje fordragsslutande stat for vilken det
meddelats ge patenthavaren samma rittig-
heter som ett i den staten meddelat natio-
nellt patent”. Foljaktligen bestar ett med-
delat europeiskt patent i huvudsak av en
“knippa” nationella lagregleringar. Det
betyder att den gemensamma ritt som

I-6271



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT LA PERGOLA — MAL C-44/98

hirrér frin konventionen i princip begrin-
sas till meddelandefodrfarandet.

3. For losande av den forevarande tvisten
ar konventionens sprakliga foreskrifter av
siarskild betydelse. De skall forena skilda
krav: ett effektivt férfarande vid det euro-
peiska patentverket (nedan kallat EP) och
likvirdighet mellan de férdragsslutande
staternas sprik; sékandens eller patentin-
nehavarens intressen lika vil som konkur-
renternas. ! Artikel 14 i konventionen fére-
skriver att patentansékningar skall goras
pa nidgot av EP:s officiella sprik, det vill
sidga engelska, franska eller tyska. Doc far
fysiska eller juridiska personer som har
hemvist eller site i en férdragsslutande stat,
vars officiella sprak inte dr ndgot av EP:s
officiella sprak, liksom medborgare i denna
stat som &r bosatta i utlandet, goéra ansdkan
pa ett av de officiella spriken i den staten.
De skall di ge in en oversittning till
engelska, franska eller tyska inom tre
manader, eller senast inom tretton manader
fran prioritetsdagen, om nationellt patent
forst maste sokas (se regel 6.1 i tillimp-
ningsféreskrifter till konventionen, nedan
kallade féreskrifter). Det sprak som sgkan-
den viljer att avfatta eller 6versitta patent-
ansokan till anviands under hela handligg-
ningen vid EP betridffande ansdkan och det
patent som meddelas till foljd av den-
samma. Det dr just pd ansékningsspriket
som de europeiska ansékningarna och

1 — Se van Benthem, ).B.: ”"The solution of the Langua%e
Problem in the European Patent Conventions”, i 1IC, 1975,
s. 1.
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patentskrifterna publiceras?, och endast
patentkraven madste oversittas till EP:s tva
andra officiella sprak (artikel 14. 7 i kon-
ventionen). I enlighet med artikel 70.1 i
konventionen idger lydelsen pd handligg-
ningsspriaket av en europeisk patent-
ansokan eller ett europeiskt patent i all-
ménhet vitsord, sdvil vid handldggning vid
EP som vid nationella domstolar i de
fordragsslutande staterna.

4. Det grundliggande kinnetecknet for
systemet med europeiska patent dr den

2 — Enlige artiklarna 78 och 98 i konventionen skall bide den
europeiska ansokan och patentskriften innehalla en beskriv-
ning av uppfinningen, patentkravet eller patentkraven och
eventuellt tillhérande ritningar. Beskrivningens huvudsak-
liga funktion #ir att offentliggéra uppfinningens bestinds-
delar vilka, nidr patentet meddelats, omfattas av
ensamritten till utnyttjande. I enlighet med artikel 83 i
konventionen skall uppfinningen beskrivas sd tydligt och
fullstindigt att en fackman med ledning ddrav kan utbva
den. Regel 27 i féreskrifterna anger att Eeskrivningen skall
innehdlla: i) der tekniska omride till vilket uppfinningen ar
att hinfora, ii) sidana uppgifter om teknikens stind%unkt
som enlige sokandens uppfating kan anses bidraga till atrt
klargéra uppfinningen, iii) redogorelse for de eventuella
fordelar som uppfinningen innebar i forhallande till tekni-
kens dittillsvarande standpunkt samt iv) en modell for
genomfdrandet av uppfinningen. Sékanden skall vidare: v)
redogora f6r uppfinningen pd sirt som bidear till ate
klargéra det tekniska problemet och lésningen pd detta
samt vi) beskriva figurerna i eventuella ritningar. Beskriv-
ningens funktion dr f5r dvrigt att ange vad som énskas
skyddas genom patentansékan, enligt principen ate patent-
kraven som anger féremalet for detta skydd skall vara
tydliga och kortfartade samt ha stéd i beskrivningen
(artikel 84 i konventionen). Pi liknande sitt foreskriver
artikel 69 i konventionen att i friga om europeiskt patent
och europeisk patentansskan bestimmes patentskyddets
omfattning av patentkravens innehdll; for forstdelse av
patentkraven fir emellertid ledning himtas frdn beskriv-
ningen och ritningatna. Protokollet angdende tolkningen av
artikel 69 i konventionen, som utgér en integrerad del av
konventionen, klargsr att den ifrigavarande regleringen inte
skall tolkas si att skyddsomfinget skall bestimmas genom
en strikt bokstavstolkning av patentkraven (beskrivningar
och ritningar fir anviindas endast for att totka oklarheter).
Vidare skall artikel 63 inte tolkas sa att patentkraven endast
tidnar som riktinjer for ate faststilla skyddsomfinget och
att skyddet omfattar allt som en fackman, som studerat
beskrivning och ritningar, anser atr patenthavaren avsett att
skydda. Artikel 69 i konventionen skall, i stillet, ges en
tolkning som ligger mellan dessa yttetligheter och som
bereder patenthavaren et skiligt skydd och samtidigt ger
tredje man en rimlig sikerhet.
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nationella karaktiren hos det skydd som
samtliga ndmnda ldnder erbjuder (se ovan,
punkt 2). Detta innebir att de férdrags-
slutande stater som har ett annat sprak dn
handldggningsspraket maste, i sdvil upp-
finningsrittighetens som den nationella
ekonomiska konkurrenskraftens intresse,
f4 tillgdng till en text som avfattats pa eller
oversatts till deras sprdk. Systemet med
publicering av handlingar som har juridiska
folider erga ommes pa omridet bor dess-
utom ses tillsammans med féreskrifterna i
artiklarna 67.33 och 654 i konventionen,

3 — Artikel 67.3 ger varje fordragsslutande statr, i vilken
handlidggningsspriket e dr officielle sprik, ritr att fore-
skriva att ségant provisoriskt skydd som séigs under 1 och 2
¢) skall uppkomma forrin sokanden tillhandahdller en
dversittning av patentkraven till det officiella spriket och
den a) gors allmine tillgéinglig pd sitt som foreskrives i
nationell lag eller b} tillstills den som i den berérda staten
eventuellt utnyitjar den uppfinning som ansékan omfartar
under omstindigheter som enligt nationell lag i motsva-
rande fall skulle medféra ansvar for intrdng i nationellt
patent.

4 — Artikel 65 i konventionen (”Oversiittning av den europeiska
patentskriften”} i lydelse efter den 1 januari 1996, dndrad
Eenom beslut den 13 december 1994 av férvaleingsridet,

ar foljande lydelse:
"1. Ar den text enligt vilken det europeiska patentverker
avser meddela eller i dndrad lydelse uppritthilla europeiskt
patent for férdragssiutande stat j aviattad pd nigot av den
statens officiella sprik, fdr denna stat féreskriva att
sokanden eller patenthavaren till den statens nationella
patentmyndighet skall in%e Gversitming av denna text till
det av denna stats officiella sprik som han viljer eller, om
den staten foreskrivit anviindning av visst officielit sprik, till
detra sprik. Oversittningen ska%l inges inom en frist pi tre
ménader frin den dag di beslutet att meddela eller i dndrad
lydelse uppritthilla europeiske patent kungores i den Euro-
feiska patenttidningen, om ¢j vederbérande stat foreskriver
ingre frist.
2. Fordragsslutande stat som utfirdat foreskrift som avses
under 1 far foreskriva, att sdkanden eller patenthavaren
inom frist som denna stat bestimmer skall berala hela
kostnaden eller del av kostnaden fér publicering av &ver-
siittningen.
3. Fordragsslutande stat fdr foreskriva att, om bestimmelser
som utfirdats med stdd av vad som siigs under 1 och 2 ¢j
iaketages, det europeiska patentet skall anses aldrig ha haft
ritrsverkan i denna stat™ (min kursivering).
Enligt bestutet om hiinskjutande har losningen art kriva
dversittning av patentskriften antagits i samtliga fordrags-
slutande stater utom i Luxemburg och Monaco.

som ror tillfilligt respektive slutgiltig skydd
for den som anséker om patentskydd. Det
forstnimnda fir sokanden nidr ansékan
publicerats, medan det definitiva skyddet
foljer av meddelande av europeiskt patent.
Dessa regler avser att kompensera den till
att bérja med oférdelaktiga situationen fér
fordragsslutande stater vilkas nationella
sprak dr ett annat 4n EP:s officiella (eller i
varje fall dr handlaggningsspraket), genom
att tilldta dem att underordna betydelsen av
dessa dokument inom landet till férman for
en 6versittning till landets sprak. 3

5. Artikel 65 i konventionen (se fotnot 4
ovan) har inférlivats i det tyska rittssys-
temet genom de foreskrifter vilkas dverens-
stimmelse med férdraget har ifrigasatts i
madlet vid den nationella domstolen. Artikel
I1.3 andra och tredje styckena i Gesetz iiber
internationale Patentiibereinkommen (Lag
om internationella patentéverenskommel-

5 — Jag vill tilkigga art Sversittning av patentkraven eller hela

atenttexten ar viktig inte bara nir det giller mojligheten art
3 nationellt skydd for en ansékan eller ett meddelat patent i
den akruella férdragsslutande staten utan den kan dven vara
av avgorande betydelse for att bestimma patentets omfart-
ning och dirigenom Zven vidden av detta skydd. Med
avvikande fran grundprincipen enligt vilken den text som
iiger vitsord dr gen som aviattats pa handliggningsspriket
(se ovan punkt 3) medger artikel 70.3 att varje %éjrdrags-
slutande stat fir foreskriva ate Sversitening till sprik som ir
officiellt sprak i den aktuella staten skall dga vitsord dir, om
det skydd som den europeiska patentansdkningen eller det
europeiska patentet medfor i sin lydelse pd det sprik «ill
vilket Gversdttning gjorts dr mera begrinsat dn enligt
lydelsen pd handliggningsspraket. For att faststilla om det
oreligger patentintrang kan de férdragsslutande staterna
med andra ord stodja sig pd den version av ansékningen
eller patentet som avfattats pa det nationella spraket, nir
det leder till en mera inskrinkt ensamritt in vad som fiiljer
av dokumentets text pd handliggningsspriket.
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ser) av den 20 december 19916 (nedan
kallad IntPatUG) foreskriver att:

”1) Nir den text med vilken det europeiska
patentverket avser att meddela ett euro-
peiskt patent med ridttsverkan foér For-
bundsrepubliken Tyskland inte dr avfattad
pa tyska spriket, skall sékanden eller
patenthavaren, inom tre ménader fran
dagen for publicering i Europeiska patent-
tidningen av kungorelsen av att det euro-
peiska patentet meddelats, till den tyska
patentmyndigheten inge en 6versittning till
tyska av patentskriften och erligga avgift
enligt f&reskriven taxa.

2) Nir 6versittningen inte har ingetts
inom fristen eller inte 1 en form som
gor det mojligt att publicera den enligt
gillande foreskrifter eller avgiften
inte har erlagts inom fristen, skall det
europeiska patentet anses aldrig ha

6 — BGBI 1991, 11, 5. 1354,
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haft rittsverkan i Forbundsrepubliken
Tyskland.

3) Den tyska patentmyndigheten publice-
rar dversittningen...”.”

6. BASF AG, det bolag som ir kirande i
miélet vid den nationella domstolen,
innehar europeiskt patent nr 0 398 276 —
"sammansdttning av lack f6r bilar”. Detta
patent, som meddelats av EP och som giller
(bland annat) i Férbundsrepubliken Tysk-
land, har 6verlatits av BASF Corporation,
ett foretag som bildats enligt lagarna i New
Jersey (USA), genom handlingar som regi-
strerats i det tyska patentregistret den
26 augusti 1997. En kungorelse om att
patentet meddelats, avfattad pd engelska,
publicerades den 24 juli 1996 i Europeiska
patenttidningen. Genom beslut av den
5 maj 1997, som meddelades BASF Corpo-
ration den 22 maj samma ar, férklarade
den tyska patentmyndigheten att det
nimnda patentet sedan dess (ex tunc)
saknade rittsverkan i Tyskland med till-
lampning av artikel II.3 andra och tredje
styckena i InPatUG, eftersom féretaget inte
inom den foreskrivna fristen ingivit nigon
Oversdttning av patentskriften till tyska.
For att fa detta beslut av den tyska
patentmyndigheten ogiltigférklarat vickte
BASF Corporation férevarande talan vid
Bundespatentgericht, vilken direfter over-
tagits av BASF AG.

7 — Min dversittning, Med tillimpning av artikel 2.1 i Verord-
nung iiber die Ubersetzungen europdischer Patentschriften
(forordning om 6versittning av den europeiska patentskrif-
ten) av den 2juni 1992 (BGBI. 1992 11, s. 395) skall
patentkrav, beskrivningar och ritningar i den europeiska
patentskriften dversittas.
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II — BASF:s, de intervenerande regering-
arnas och kommissionens argument

7. Samtliga medlemsstater (med undantag
av Storhertigdémet Luxemburg; se dock
fotnot 4 ovan) och kommissionen har
samstimmigt ansett, med i huvudsak jim-
forbara argument, att artikel 30 i fordraget
inte hindrar en nationell lagstiftning av det
slag som nu 4r i fraga. 8

8. De synpunkter som BASF framfért till
domstolen gér i en annan ;riktning, Kédran-
den i malet vid den nationella domstolen
hivdar att de héga kostnaderna for den
Oversdttning av patentskriften som fére-

8 — Kommissionen har klargjort att dven om domstolen for-
klarat ate kravet pd oversittning av patentskriften utgér en
atgiird med motsvarande verkan som en kvantitativ import-
restriktion kan det inte anses berittigat genom tillimpnin
av artikel 36 1 fordraget di det dr onmhigt med hinsyn 6
kravet att tillférsikra patentet skydd gentemot tredje man.
Enligt kommissionen skulle det ricka aw begiira dversitt-
ning av enbart patentkraven, medan éversittning av upp-
finningsbeskrivningen inte skulle vara nddvindig annat in i
vissa situationer, som finge faststillas frdn fall ull fall. Med
hinsyn till den l6sning som jag avser att féresld domstolen
(se nedan punkterna 13-—19 och del IV) verkar det inte vara
nodvindigt att i detalj bedéma de argument som framfors
hir och som kommissionen for 6vrigt 3beropar i andra
hand. Jag ndjer mig diirfér med att piminna om artik-
larna 69 och 84 i konventionen, enligt vilka beskrivningen
ay upifinningen (liksom ritningarna) tjinar tll are ro%ka
patentkraven som sjilva skall grunda sig pd beskrivningen
(se ovan fotnot 2). Eftersom den sistnimnda har en
odiskutabel betydelse foér att faststilla inneh3llet i det
begirda skyddet, dr det enligt min mening uteslutet att
ingivande av en Gversittning av enbart patentkraven all-
mint skulle kunna anses tillrickligt for ate uppnd det
efterstrivade mdlet. Férutom den a%lvarliga rittshiga osid-
kerhet som den av kommissionen féreslagna lsningen, att
man inte skall begiira dversittning av beskrivningen annat
in i speciella situationer, medfér for sskanden, 6per denne,
genom pifdljden att patentet saknar rittskraf, risk att géra
en felaktig bedomning av behovet av 6versittning av hela
patentskriften i det enskilda fallet.

skrivs av Forbundsrepubliken Tyskland
{liksom av andra medlemsstater som
anvint sig av mojligheten enligt artikel 65
i konventionen) hindrar minga innehavare
av europeiska patent, sirskilt smd och
medelstora foretag, att uppnd skydd for
sitt patent i alla medlemsstater.® I brist p3
tillrickliga ekonomiska méjligheter skulle
de alltsd tvingas att avstd frdn skydd for
patentet i en del av gemenskapens territo-
rium, Féljden av denna begrinsning blir en
avskdrmning av den inre marknaden 1 en
”skyddad zon” och en ”fri zon” som bestar
av de medlemsstater for vilka skydd for
patentet inte har sékts eller erhdllits. 19 De

9 — Enligt BASF uppgidr kostnaderna fér dversitming av en
patentskrift tilipdge tio andra medlemsstaternas officiella
sprik till i genomsnitt ungefir 40 000 DM (det vill siga
omkring 20 450 EUR), det vill siiga ett belopp motsvarande
ungefir det dubbla som sokanden skall bemrn fore medde-
lande av ett patent i form av avgifter och ridgivararvode.
Vidare papekar sdkanden art inte enbart den omstindig-
heten ate det inte ges in nigon dversittning efter patentets
meddelande, utan iven att de fordragsslutande stater far
vilka skydd f6r den patenterade uppfinningen begires inte
designerats kan leda till att den som soker ett europeiskt
patent forlorar skyddet fér sin uppfinning inom en del av
gemenskapsterritoriet. Designeringsavgiften dr i Tyskland
endast 150 DM {det vill siga omkring 77 EUR) for varje stat
och kan alltsa inte i sig utgéra ert tillricklige skal fér atr
begrinsa den geografiska omfattningen av det sdkta skyd-
det, till skillnad frin &versittningskostnaderna som uppgar
till mycket héga belopp.

10 — Enligt BASF ir, under samma omstindigheter som i det
fbre%iggande fallet, denna uppdelning av marknaden
resultatet av foljande dtgirder med verkan som motsvarar
importrestriktioner:
a) Till skillnad frin patenthavaren, dennes licenshavare
och de konkurrenter som har sitt site i den fria zonen eller
i tredje land, kan de ekonomiska aktdrerna i den skyddade
zonen inte delta i den fria konkurrensen pd marknaden for
produkten i friga i den fria zonen. De senare skulle enlige
BASF gora sig skyldiga till patentintring om de exporte-
rade dgen p:ltentsKyd ade produkten frin den skyddade
zonen till den fria zonen.
b) Patentinnehavaren i sin tur kan tvingas ate avstd frin act
saluféra uppfinningen inom den fria zonen fér att inte
dventyra dlt):n hégre prisnivdn inom den skyddade zonen
genom parallellimport och skulle siledes i praktiken vara
utesluten frdn att Eonkurrera i den fria zonen.
c) Patentinnehavaren behdller for dvrigt ritten att motsitta
sig import i den skyddade zonen av varor som konkurrerar
med den patenterade produkten, lagligen saluforda av
andra ekonomiska aktérer i den fria zonen, i den man som
importen under dessa omstindigheter skulle innebira
patentintring.
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omtvistade reglerna som foreskriver ingi-
vande av dversittning av patentskriften bor
allesd forklaras strida mot fordragets fore-
skrifter om fri rérlighet for varor. Kdranden
- havdar vidare att péfoljden att det euro-
peiska patentet forfaller om inte oversitt-
ning inges inom den angivna fristen ir
oproportionerlig i forhillande till den
omtvistade lagstiftningens syfte att tilthan-
dahailla s3 god information som méjligt om
forekomsten av och innehdllet i den nya
patentritten. Just kravet pd att ge allmin-
heten tillgdng till handldggningshandling-
arna pd det officiella spraket i den desig-
nerade staten finns nidrmare bestimt redan
frdn publiceringen av ansékan om euro-
peiskt patent och hinfor sig alltsd till ett
stadium under vilket, enligt det forfarande
som upprittats av konventionen, oversitt-
ningarna till detta sprik dnnu inte finns
tillgdngliga. 11 BASF understryker & andra
sidan att Gversittning av patentskriften till
det officiella sprdket i den stat i vilken
patentet meddelats saknar betydelse for
faststallande av patentskyddets omfattning,
dd ju med tillimpning av artikel 70.1 i
konventionen endast den patenttext som
avfattats pd handliggningsspraket dger
vitsord. 12 For ovrigt brukar tredje man
mycket sillan ta del av versittningarna. 13

11 — Se idven House of Lords — Select Committee on the
European Communities, The Community Patent and the
Patent System in Europe (Session 1997-98, 26th Report),
London 1998, s. 23 (kravet p4 ingivande av dversittning
av den kompletta parentsEriften vid meddelande av
patenter kommer fér sent for att ha ett reellt virde for de
ekonomiska aktérer som 4r intresserade just av teknologi).

12 — Se dock ovan fotnot 5.

13 — Enligt uppgifter som limnats av presidenten fér EP under
EPIDO.? Annual Conference 1996 dr det endast mellan 1
och 3 procent av &versittningarna av utfirdade patent som
studeras.
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9. BASF har for 6vrigt papekat det grund-
liggande intresse som patenthavaren har
ate i ratt tid meddela sina konkurrenter pa
deras sprik att hans rittighet foreligger
samt dess innehdll. Intresset beror pd de
foljder som informationen fir i de natio-
nella juridiska systemen genom de regler
som sanktionerar patentintrang betriffande
en patenterad uppfinning. Man skulle alltsa
kunna tinka sig mindre stringa paféljder
dn dem som foreskrivs i tysk lag, som till
exempel en omoijlighet for innehavaren att
gora ansprdk pd ritten till férbud och
skadestand pd grund av patentet, till dess
en Oversdttning givits in och méjligen
erkinnande av en ytterligare anvindnings-
ritt for de konkurrenter som, innan éver-
sittningen foreligger, i god tro har anvint
den patenterade uppfinningen. 14 Medlems-
staternas regeringar har en motsatt upp-
fattning, enligt vilken avsaknad av ritts-
verkan hos det europeiska patentet, som
medger minimering av risken for ofrivilligt
patentintrang, dr den enda av de olika
mojliga paféljderna som verkar helt dver-
ensstimma med rittssikerhetsprincipen.

10. Aven enligt den hinskjutande domsto-
len kan man inte utesluta. att kravet pa

14 — | begiiran om forhandsavgdrande erinras om att med
tillimpning av artikel 139.2 i Patentgesetz (patentlagen)
kan patenthavaren kriva gottgorelse av den som gjort sig
skyldig till patentintring nir genne forfarit vardsiost eller
begatt ett avsiktligt fel. Om den som gjort sig skyldig till
patentintrdng inte kanner till innehdllet i den atentsirift
som avfattats pa ett annat sprik dn det eller de officiella
spriken i den berérda medlemsstaten, saknas férutsittning
for avsiktligt (eller virdslost) intrng och ddrmed grund for
att begira gottgorelse f6r den intriffade skadan. Enligt
BASF:s uppfattning mdste patenthavaren, nir kravet pd
oversitming inte uppfyllts, informera den som begatt
patentintring om patentets omfattning, till exempel upp-
mirksamma honom genom att tillstéi%la honom en dver-
sattning till det officiella spriket i det land dir den som
begdte intringet har sitt hemvist eller genom att inge
oversiittningen till det landets patentmyndighet, innan han
kan begira gottgorelse. I detta fall kan patenthavare
endast gora ansprak pd framtida skadestind om den som
begdr intrdng fortsitter dirmed trots kinnedom om
patentet.
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dversittning som foreskrivs i artikel IL.3
andra och tredije styckena i IntPatUG utgor
en dtgird med motsvarande verkan enligt
artikel 30 i fordraget, pd grund av de héga
kostnader som det medfor, vilket pa sitt sitt
urgdr en sorts “intradesavgift” for tillgdng
till medlemsstaternas nationella markna-
der. 5 Bundespatentgericht har dessutom
noterat att valet mellan att omedelbart inge
en Oversdttning, som sikerhetsitgird for
det fall att tredje man obehérigen anvinder
patentet i en medlemsstat, eller att ge in den
endast nir ett intrdng intrdffat dr ett typiskt
uttryck for dgarens frihet att disponera dver
en tillgang eller en rdtt. Innehavarens beslut
om faktiskt utévande av sin patentritt och,
i forekommande fall, om formerna hirfér,
bor alltsd inte pdverka verkan av ett
meddelat patent. Om kravet pd oversitt-
ning betraktas som ett hinder fér fri
rorlighet f6r varor inom gemenskapen
borde en sddan begrinsning inte kunna
motiveras med hinvisning till artikel 36 i
fordraget, enligt den hinskjutande dom-
stolen. Man skulle ddrfor inte kunna siga
att kravet pa dversittning avser att skydda
industriell dganderitt; pa sin hojd ir det till
forfing for patentritten dd det i lingden
gor det svart att uppnd skydd fér ett patent
i medlemsstaterna.

15 — Det framgdr av begiran om f6rhandsavgsrande att de
kostnader for &versittning av europeiska patentskrifter
som industrin drligen fir bira uppskartas till omkrin
430 000 000 DM {(det vill siga omkring 220 000 00
EUR). 84 till exempel medfor ert europeiskt patent som
meddelats for de 4tta medlemsstater som vanligevis
designeras Sversiittningskostnader och avgifter till olika
behdriga nationella myndigheter som 6verstiger 20 000
DM (det vill siga ungefir 10 226 EUR); se Europeiska
kommissionen: I-srﬂmjnnde av innovation genom patent —
Gronbok om gemenskapspatent och patentsystemet i
Europa, (KOM};97/0314 slutlig, nedan kallad grénboken)
framlagd av kommissionen den 24 juni 1997, punkt 5.2.3.
Hirtill” kommer der faktum att mdnga foretag inom
gemenskapen ansbker om etr stort antal patent per &r.

III — Riittslig bedomning

11. Behandlingen av den friga som vickts
av Bundespatentgericht bor enligt min upp-
fattning utgd fran tva forutsittningar. Om
det for det forsta hade visats att de
omstridda dtgirderna var oférenliga med
gemenskapens regler rérande fri rorlighet
for varor, enligt de synpunkter som BASF
dberopat, skulle en sddan brist inte kunna
avhjalpas enbart dirfor att de ifrdgasatta
reglerna antagits av den tyska lagstiftaren
pa grundval av en internationell konven-
tion som tillkommit efter f6rdraget och till
vilken nu alla medlemsstater anslutit sig,
detta sdrskilc som bade foreskriften om
Sversdttning av patenttext som avfattats pa
ett utlindskt sprak och paféljden att paten-
tet saknar rittsverkan om inte denna Sver-
sdttning givits in finns angivna i konven-
tionen, inte som krav utan enbart som en
mdojlighet f6r de fordragsslutande staterna
{se ovan fotnot 4).1¢

16 — Se bland annat dom av den 28 mars 1995 i mil C-324/93,
Evans Medical och Macfarlan Smith (REG 1995, 5. 1-563),
unkterna 23, 32 och 33, i vilken domstolen bekriftat —
Fﬁr bvrigt betrdffande en nationell praxis (férbud ate
importera diacetylmorfin och beviljande av ensamrirt for
tvd nationella férerag att tillverka produkten i pulverform
respektive distribuera densamma efter bearbetning for
medicinskt bruk) som hirrérde fran en internationell
konvention fran tiden fére Férenade kungarikets anslut-
ning till gemenskapen och som sagda medlemsstat lit giilla
meg tillampning av artikel 234 1 EG-férdraget — att en
drgidrd av det hidr slaget faller under tillimpning av
fordragets regler (i derta fall arrikel 30), "eftersom arti-
kel 234 kan tillimpas forst di en medlemsstat genom
konventionen tilliggs en forpliktelse som ér oférenlig med
fordraget. [Dirfor dr] en medlemsstat som enligt avtal har
givirs ritt att vidta en rgird som forefaller strida mot
gemenskapsritten — dock utan att ha férplikeats vidta
densamma — ... skyldig att inte vidta denna &rgird”.
Féljaktligen har domstolen avgjort att artikel 30 i
fordraget skall tolkas si, att en medlemsstat, for ate
sikerstilla full verkan av bestimmelsen, skall underldra att
tillimpa en med denna oférenlig nationell praxis, om inte
denna praxis dr nédvindig for att medlemsstaten i friga
skall kunna fullgdra forpliktelser gentemot tredje land,
vilka f6ljer av ett avtal som ingdts fore fordragets
ikrafttradande eller medlemsstatens anslutning™. Under
alla omstindigheter kan for svrige enligt domstolens fasta
praxis regler i en konvention som antagits fore en
medlemsstats anslutning inte beropas vad betriffar for-
hillandena inom gemenskapen, som i detta fall, tredje
lands rdte inte 4r i friga (se dom av den 6 april 1995 i mil
C-241/91 P och C-242/91 P, RTE och ITE mot kommis-
sionen (REG 1995, s. 1-743), punke 84).
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12. For det andra #r det inte heller fraga
om att anmirka pa fértjinsterna hos det
centraliserade system for patentskydd som
upprittats enligt konventionen eller 4dnda-
malsenligheten av den l6sning som de for-
dragsslutande staterna antagit; betriffande
sprdkanvindning. Jag fornekar inte att
konventionens sprakliga system erbjuder
vissa allvarliga nackdelar fér de ekono-
miska aktérerna och de férdragsslutande
staternas nationella myndigheter fér
industriell dganderitt. 17 Jag vill heller inte
délja problemets kinsliga natur dven pa det
politiska planet och svirigheten att finna
andra och bdttre losningar dn konventio-
nens 18 (liksom det forefaller limplige att
pdminna om konventionen om europeiska
patent for den gemensamma marknaden
undertecknad i Luxemburg den 15 decem-
ber 1975, vilken i dag utgor en del
av avtalet om gemenskapspatent, under-

17 — Se bland annat The Community Patent and the Patent
System in Europe (a.a. i fotnot 11), s, 8—14 och 22—24,
sdrskilt s. 22 (enligt en studie frin EP utgdr kostnaden for
Sversitiing av_en patentskrift en andel som varierar
mellan 30 och 60 procent, beroende pa antalet designerade
fordragsslutande stater, av den totala avgiften for arr f3
Fatentskydd inom gemenskapen) och grénboken (a.a. i

otnot 15, punkterna 3.3 och 5.2.3). Se idven ovan
fotnoterna 9, 11, 13 och 15 med tillhorande textavsnitt.

18 — Enligt meddelande av forslag i samband med hérande av
erdrda parter betriffande gronboken som foretogs av
kommissionen i november minad 1997 i Luxemburg
(ndmnt i The Community Patent and the Patent System
in Europe, a.a. i fotnot 11, s. 23) f6rsvarade en stor del av
representanterna for anvindare inom industrin en radikal
losning (s& kallad "endast engelska™) som innebir att man
anvé\'nﬁer ett enda sprik for meddelandehandliggningen
utan krav pd dversittning av det meddelade patentet. Jag
vill dock i E)‘rbigz‘aende niamna att det sprakliga system som
inrittats av konventionen i vilket fall som helst forefaller
fordelaktigare dn det som féreskrivs i de nationella system
fér meddelande av patent som nu giller i medlemsstaterna,
enligt vilka det kriivs ingivande av hela patentskriften pa
det nationella spriket redan nir ansokan gors och allts3
vid ett tillfdlle d& man dnnu inte kan férutse om det sokta
patentet verkligen kommer att meddelas eller ¢j.
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tecknat 1 Luxemburg den 15 december
1989). 17

Den friga som nu forelagts domstolen ir
betydligt mer begransad. Det ror sig om att
faststilla om den omtvistade nationella
regeln i mélet vid den nationella domstolen
begrinsar fri rorlighet for varor mellan
medlemsstaterna eller ej. Jag for min del
delar de dsikter som forts fram av de
nationella regeringarna och kommissionen
och som jag nu kommer att ta upp.

19 — EGT L 401, s. 1. Kravet pd 6versittning som fdljer av
ovannimnda avtal om gemenskapspatent — som ir pi vig
att ratificeras och som, i likhet med konventionen av 1975
som den avses ersdtta, har det dubbla mélet att skapa ett

emenskapspatent och att uppritta ett gemenskapssystem
6r nationella patent — féreglller dnnu striingare dn det
som uppstills i konventionen om meddelande av euro-
peiska patent. Avtalet om gemenskapspatent kriiver fak-
tiskt dversittning till ett av de officiella sprdken i varje
fordagsslutande stat vars nationella sprik ar ett annat dn
det som anvints vid handliggningen: a) av texten for
ansokan pa vilken meddelande av gemenskapspatentet
grundar sig eller b} av det gemenskapspatent pi vilket
uppritchdllande av detsamma 1 dndrad lydelse grundar sig
under invindningsforfarandet (se artikel 30.1 och 30.2).
Om bversitining inte ges in inom foreskriven frist medfér
det aw gemenskapspatentet saknar rittsverkan, innehava-
ren docE obetaget att i stillet erhdlla ert europeiskt patent
for de fordragsslutande stater fér vilka &versitming
ingivits inom fristen (se artikel 30.6). Det ér just de héga
kostnaderna for oversittning av hela patentskriften som
(tillsammans med den r:‘ittsﬁga osikerhet som samman-
hinger med det upprittade systemet for ratuslige skydd)
utgdr det frimsta hindret {6r framging for det system som
upprittats genom konventionen om meddelande av euro-
eiskt patent f6r den gemensamma marknaden. De andra
sningar som nimnts av kommissionen i grénboken
(ndmnd ovan i fotnot 15, punkterna 3.2 och 3.3) ir
féljande: a) begrinsa kravet pd &versittning till patent-
kraven; b) inte sanktionera utebliven éversittning till et
eller flera sprak genom bristande rittsverkan hos gemen-
skapspatentet, utan genom bristande rittsverkan i den eller
de berérda linderna, och c¢) begrinsa kravet pd Sversitt-
ning till en "lamplig” sammanfattning av patentskriften
(att publiceras samtidigt som ansdkan) och, vid medde-
lande av patentet, endast patentkraven, varvid kravet pa
oversittning av hela patentskriften foreskrivs endast vid
rittsligt forfarande av innehavaren fér att géra gillande sin
ritt enligt patentet (vad som kallas den “globala” lés-
ningen utarbetad av EP).
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13. Det dr fastseille att pd gemenskaps-
rdttens nuvarande stadium har reglerna pa
patentomradet dnnu inte varit féremal for
vare sig en enhetlig reglering eller en till-
ndrmning av lagstiftningarna inom gemen-
skapens ram. 20 Det framgar att det ankom-
mer pd den nationella lagstiftaren act
faststilla villkoren for och bestimmelser
om det skydd som tillkommer patent. !
Man far inte glomma att en atgédrd som den
som dr aktuell i milet i den nationella
domstolen inte handlar om rorlighet for
varor, patenterade eller ej, utan snarare om
villkoren for att denna ritt skall ha full-
stindig och varaktig effekt i en eller flera
medlemsstater. Det riitesliga ldget for
patenthavaren bor fakriske ritteligen kvali-
ficeras som etr dliggande (onere) och inte
som en skyldighet att inge dversdrtning av
skriften (som BASF, medlemsstaterna och
kommissionen gjort gillande). Med ”3lig-
gande™ menar jag hir inte en handlings-
regel som aliggs rittsinnehavaren forbe-
hallslost och som didrmed 4r underkastad
riittssvstemets  korrigerande tvdngsingri-
pande vid bristande fullgorelse, utan sna-
rare nagot som blir nédvindigt fér den
berdrde enbart som ett sdtt att uppna ett
visst Onskar resultat som dr fordelakeigt for
honom. 22 1 der foreliggande fallet har

200 — Se ovan fotnot 19 och den huvadtext den avser.

21 — Se¢ bland annar dom av den 18 februari 1992 i mal
C-235/89, kommissionen mot Italien (REG 1992,5.1-777),
punkterna 12 och 13

22 — | firbigaende sagt hestdr funktionen hos den beskrivna
rirsliga relationen mellan fordran och krav (ate gora eller
inte ghra nagot) i losningen av en intressekollision mellan
flera personer. 1 vissa fall avser riittsordningen att undvika
att en fordringssituation utnyttjas av den enskilde for are
tilifredsstiilla andra intressen An dem for vilka den har
tillkommir ach dirigenom medfér ett cavsikdigt avstiende
fran riittigheter for ett passive rittssubjeke. TilFfﬁrm:’m for
de sistndmnda foreskriver rirrssystemer dirfor kontroll-
och garantimedel, 4 ena sidan genom att pd forhand
bestimma de férutsitningar som giller {or utdvandet av
behorigheten och, & andra sidan, genom att ingripa
forebyggande (dtgird utan rinsverkan) eller i efterhand
(fél')rpliﬁrelse atr dtgarda skada) i fall av utebliven fullgs-
relse.

Forenade kungariket papekat d ena sidan
innehallet i den ensamritt som ett patent
ger innehavaren under en tid av 20 dr?3
och 4 andra sidan de allvarliga civil- och
straffrittsliga paféljder som de olika natio-
nella réttsordningarna foreskriver for
patentintrdng. Enligt de intervenerande
nationella regeringarna ar emellertid kravet
pi att inge Oversittning av patentskriften
inom fristen framfér allt knutet dill syftet
att undvika att de ekonomiska aktérerna
pa marknaden i en medlemsstat, dir ett
europeiskt patent meddelats, utsitts for
risken att démas till sidana paféljder i
strid med rittssikerhetens grundliggande
krav24, utan att med sikerhet kunna
berikna omfattningen av den ifragava-
rande rittens skydd genom att ha tillging
tll patentskriften i 6versdttning till det
nationella spriket. Som de danska och
finska regeringarna pdpekat skulle det
faktiskt vara ordttvist och ineffektive att

23 — Enligt domstolens rittspraxis dr patentets uttalade syfte att
tllforsiikra framfor alﬁ innehavaren, som ersiittming for
den skaparméda som tar sig uttryck i uppfinningen,
ensamritten att anvdnda den for att tillverka industri-
produkeer och fora ut dem pad marknaden sdvil direkt som
genom licensiering till tredje man, samt ate beivra patent-
intring. Ritten att féra ut dem pa marknaden, som f6ljer
av den exklusiva utnyttjanderitten till produkten, mojlig-
gor for uppfinnaren att f3 ersittning for sin skaparméda,
dock utan act dirfér utgdra nigon garanti hirfér. Ur
principen om gemenskapsbegransning Eé‘rleds sirskilt (se
dom av den 31 oktober 1974 i mil 15/74, Sterling Drug
(REG 1974, 5. 1147) och av den 2 juli 1985 i mal 19/84,
Pharmon (REG 1985, s. 2281; svensk specialutgdva,
volym 7, s. 265), punkt 22, att om en patenthavare med
full sakkiinnedom bestimmer sig for att saluféra en

rodukt i en medlemsstat i vilken den inte kan patenteras
Bt’)r han godta foljderna av sitt val niir det giil]ir méjlig-
heten av parallellimport {se bland annat dom av den
14 juli 1981 i mil 187/80, Merck (REG 1981, s. 2063,
svensk specialutgdva, volym 6, s. 191), punkterna 9—11.
Se dven dom av den 5 december 1996 i mil C-267/95 och
C-268/95, Merck och Beecham (REG 1996, s. 1-6285),
punkterna 30—37.

24 — Som bekant utgdr rittssikerheten en av de allminna
principerna i gemenskapens rdusordning (se bland annat
dom av den 18 mars 1975 i mil 78/74, Deuka (REG 1975,
s. 421) och av den 16 juni 1993 i mil C-325/91, Frankrike
mot kommissionen (REG 1993, s. 1-3283), punkt 26.
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aligga tredje man, som redan ir i underldge
gentemot den ensamritt till utnyttjande av
produkten som tillkommer uppfinnaren,
att sjilv individuellt ombesorja oversitt-
ning av patentskriften for att forsikra sig
om att inte genom sina egna aktiviteter
gora intrdng 1 den ifrdgavarande ritten. A
andra sidan méjliggér uppfyllandet av det
omtvistade villkoret inom fristen artt tredje
man, som #r verksam 1 en fordragsslutande
stat i vilken ett europeiskt patent medde-
lats, dven kan undersdka méjligheten att
inkomma med invdndning mot nidmnda
patent da en eller flera av de grunder som
nimns i artikel 100 i konventionen fore-
ligger. 25

14. Visserligen visar domstolens tidigare
nimnda praxis en annan princip: trots att
medlemsstaterna har exklusiv behorighet
att bestimma i vilka fall och pa vilket sitt
patent kan skyddas, s3 har de inte ritt att
grunda sig péd artikel 222 i EG-fordraget
for att, niar det giller industriell och
kommersiell dganderitt, anta regler som
ror den fria rorligheten for varor pa den
inre marknaden.?¢ Jag forstar emellertid

25 — Det vill siga: foremilet for ett patent dr inte patenterbart
enligt artiklarna 52—57 i konventionen (som behandlar
patenterbara uppfinningar respektive undantag fran paten-
terbarhet, nyhet, offentliggorande som ej utgdr nyhets-
hinder, uppfinningshéjd och industriell anvéingbarhet), b}
uppfinningen har inte beskrivits s tydligt och fullstindige
att en fackman kan utfdra den, eller ¢} det som sékes
skyddat striicker sig utdver innehallet i ansgkan s& som den
meddelats, eller i den ursprungliga ansokan {om patent
meddelats pd grundval av en avdelad ansdkan eller av en
ny ansdkan som sags i artikel 61 i konventionen).

26 — Se domen i mélet kommissionen mot Italien (ovan fotnot
21), punkt 14. Féreskrifterna i artikel 222 anger féljande:
"Detta fordrag skall inte i ndgot hinseende ingripa i
medlemsstaternas egendomsordning.”
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inte hur artikel 30 i fordraget skall kunna
tillimpas pé en foreskrift som den i artikel
11.3, andra och tredje styckena i IntPatUG.

Med “kvantitativa importrestriktioner
samt atgirder med motsvarande verkan” i
ovanniamnda artikel 30 skall, i enlighet
med domstolens praxis, forstds "alla han-
delsregler antagna av medlemsstater som
kan utgora ett hinder, direkt eller indirekt,
faktiskt eller potentiellt, for handeln inom
gemenskapen”.2? Savil den faktiska till-
verkningen som saluféringen av en paten-
terad produkt inom de designerade staterna
och vidareforsiljning av produkten utanfor
granserna utgdr dock, med hinsvn till det
formanliga beslut varigenom forfarandet
att meddela patent kan avslutas, endast ete
mojligt resultat. Diaremot dr den brist pa
rittsverkan fér det europeiska patentet pa
nationell mark som kan bli foliden av
innehavarens passivitet med art inge over-
sittning, inte ndgot rittsligt hinder for
saluféring 1 Tyskland av den uppfinning
for vilken patentskydd har sikts och inte
heller for forsdlining av produkten i fraga
utanfér granserna. En pafoljd som den som
foreskrivs i den omtvistade lagstifrningen
verkar i denna bemirkelse tillimplig utan
atskillnad med hédnsyn till ursprunger for de
varor som det eventuellt skall handlas med
mellan medlemsstater och har alltsa ingen
som helst skyddseffekt. Nirmare bestdmt
kan den omtvistade dtgirden dessurom f3
till f6ljd just ate avldgsna ett mojlige hinder
for den uppfunna varans tilltride till den
nationella marknaden, eftersom den ifra-

27 — Se dom av den 11 juli 1974 i mil 8/74, Dassonville
(REG 1974, s. 837), punkt 5. Aven kraver pa att anvinda
ett visst sprak for salufsring av importerade varor kan
utgdra en dtgird med motsvarande verkan (dom av den
18 juni 19911 mal C-369/89, Piageme m.fl. (REG 1991,
s. [-2971, betriffande en narionel% foreskrift som krivde
att enbart ett bestdme sprik fick anviindas pd etiketter pd
matvaror, utan mdjlighet att anvinda ett annar sprak som
law forstods av koparna eller andra sitt arc ge dem
information)).
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gavarande pafoljden medfor att den kom-
mersiella ensamritt, som annars skulle
tillkomma innehavaren i den stat dir
patentet har meddelats, saknar rittsverkan,

15. Medlemsstaterna har ocksd pd goda
grunder noterat att valet av designerade
fordragsslutande stater beror pa uppfinna-
rens eller hans rittsinnehavares kommersi-
ella och industriella strategi. For detta val
boér de vinster som eventuellt férvintas av
ett kommersiellt utnyttjande av uppfin-
ningen pa de berérda geografiska markna-
derna jimftras med de utgifter som redan
orsakats, sdsom kostnader for forskning
och utveckling, och de som dessutom
forvantas (kostnader for introduktion,
marknadsféring och reklam). Aven om det
skulle visa sig att de krav som stills som en
foljd av konventionens spraksystem har
avgorande betydelse for valet av de stater
for vilka patentskydd soks, sisom BASF
framfoért 28, bestams dock det ”ofrivilliga”

28 — Tviirtemot vad sokandeforetaget hivdat forefaller mig det
argument som framforts av den osterrikiska regeringen
under den muntliga férhandlingen intressant. Trots den
tyska lagstiftarens infsrande av den omtvistade lagstift-
ningen, som medfor krav pi dversittning av patentskriften
till tyska spriket, har antalet ansokningar om europeiskt

atent dir dven Osterrike (i avsaknad av extrakostnader
or Gversittning) designerats inte Skat mirkbart, vilket
man ju hade kunnat viinta sig. Procentandelen designation

i Osterrike respektive Tyskland dr i stort sert oférindrad

(1997 hade de tva linderna designerats i respektive 64,51

procent och 98,05 procent av de ansékningar som gjorts av

sékande frin de férdragsslutande staterna, Japan och USA;
respektive 37,17 procent och 97,66 procent av hela antalet
patent {39 646) som meddelats under samma ir efter
anstkningar gjorda av sbkande frin samma geografiska
zon har medci;elats meg skydd i Osterrike och 1 Tyskland.
Se EPA/EPO/OEB, Arsrapport 1997, Miinchen, 1998,
s. 56, 57, 62 och 63).

avstdendet fran skydd fér uppfinningen i
den tyska rittsordningen, sdsom sékanden
har pdstitt, inte av att den omtvistade
regeln kriver dversittning utan snarare av
1) de héga kostnader som 6versittningen av
patentskriften orsakar patenthavaren och
ii) bristen pa finansiella méjligheter f6r den
berérde niringsidkaren, sirskilt nir det ror
sig om sma och medelstora foretag. 27 Det
ror sig uppenbarligen om osikra 6vervi-
ganden av rent ekonomisk art och i det
stora hela frimmande for den omtvistade
nationella atgirden. Sirskilt de hoga over-
sittningskostnaderna forefaller kunna vari-
era i tid och rum, nimligen till f6ljd av den
teknologiska utvecklingen pd marknaden
for tjdnsten i fridga. Dessutom kan man,
som den finska regeringen papekat, tvivla
pa att det finns ett allmint intresse av
patentskydd nir den som soker ett euro-
peiskt patent sjdlv uppskattar det potenti-
ella ekonomiska virdet av utnyttjandet av
uppfinningen som ligre 4n den samlade
kostnaden for att fi ett dirtill hérande
patent.

16. BASF har vidare framfért ate den
pafoljd som bestimts av den tyska lag-
stiftaren, nir patentskriften inte inges inom
fristen, kan leda till en uppdelning av
gemenskapsmarknaden i en skyddad och
en fri zon, bestdende av det tyska territoriet
och kanske andra medlemsstater som inte
designerats i patentansékan och for vilka
patentet i brist pd ©&versittning saknar
verkan fran borjan (ex tunc) (se ovan

29 — Det verkar i varje fall tveksamt om de skil som framférs i
texten — bortsett frin deras grundade karakeir och
refevans fér att l6sa tvisten i den nationelia domstolen —
kan 3beropas av ett féretag som BASF AG, det ledande
foretaget i koncernen med samma namn, som under 1998
uJ)pnért en omsittning pd ungefir 54 065 000 000 DM
(det vill sdiga ungefir 27 643 %OO 000 EUR) och en vinst
fore skatt motsvarande cirka § 419 000 000 (det vill siga
cirka 2 771 000 000 EUR) och sqm den 31 december 1958
hade 105 945 anstillda (se Arsrapport 1998, hup://
wwwh.basf.de/basf/htm/e/dat“.entwick/gberichtlgb98/aufei~
nen.htm).
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fotnot 10). Inte heller detta resonemang ir
overtygande. Risken fér en isolering av
marknaderna 1 medlemsstaterna dr enligt
min mening ett oundvikligt resultat av det
centraliserade system som konventionen
upprittat. Inom ramen for detta system ir
det helt naturligt att uppfinnaren (inte olikt
det fallet att han soker meddelande av
nationellt patent i en eller flera medlems-
stater) kan begrinsa det skydd som begirs
genom det europeiska patentet till en storre
eller mindre del av gemenskapsomradet. A
andra sidan berdr den ritt som innehavaren
av patentet (europeiske eller nationellt) har,
att ingripa mot patentintrang i de stater dir
han har ensamritt att for forsta gingen
féra ut patentprodukten pa marknaden,
naturligtvis ocksd import av konkurrent-
produkter som tillverkats och salufors av
tredje man i ett land i den fria zonen. 30

17. Slutligen finner jag att det resonemang
enligt vilket tillimpning av den tidigare
niamnda artikel 30, med det omtvistade
kravet pd dversittning, i andra hand foljer
av att patentritten definieras som en vara
(”nationell egendom”) enligt tredje delen,
avdelning I i fordraget, vilket forts fram av
BASF forst vid de muntliga forhandling-
arna, inte stdmmer. Jag anser att det
faktiskt inte dr mojligt, annat dn i bildlig
bemirkelse, att tala om fri rorlighet for

30 — Som den spanska regeringen pipekat dr den enda los-
ningen fér act undvika avskdrmning av marknader som
nimnts av BASF att avskaffa systemet med nationella
patent och ersitta det med ett enda, enhetligt system for
gemenskapspatent. Det dr dock en l6sning som strider mot
den samtidiga forekomsten av nationella patent och
gemenskapspatent, som inspirerat till verenskommelsen
om gemenskapspatent {se artikel 5).
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immateriella rittigheter som industriell och
kommersiell dganderdtt. Detta utesluter
enligt min mening mojligheten att hinféra
patentrite till begreppet ”vara”, som
utvecklats av domstolen inom ramen for
tolkning av artikel 30, enligt vilken natio-
nella dtgirder, som utgor hinder fér utbyte
mellan medlemsstater av foremal som kan
virderas i pengar och fysiskt transporteras
over grianserna for forsiljning eller andra
lagliga handelstransaktioner, dr forbjudna,
oberoende av dessa transaktioners natur. 3!

18. Enligt domstolens tidigare domar stri-
der inte en nationell atgird, vars restriktiva
effekt pa den fria rérligheten fér varor ir
alltfor slumpartad och alltfér indireke for
att den skall kunna utgéra ett oskiligt
hinder fér handeln mellan medlemssta-
terna, mot artikel 30 i fordraget. 32 Sdsom
har konstaterats i doktrinen 33 ir syftet med

31 — Se dom av den 10 december 1968 1 mal 7/68, kommissio-
nen mot ltalien (REG 1968, s. 617; svensk specialutgdva,
volym 1, s. 357) och av den 9 juli 1992 i mal C-2/90,
kommissionen mot Belgien (REG 1992, s. 1-4431),
punkt 26 samt dom i det ovannimnda mdlet Evans
Medical och Macfarlan Smith, fotnot 16, punke 20.

32 — Se bland annat dom av den 13 oktober 1993 i mal
C-93/92, CMC Motorradcenter (REG 1993, s. 1-5009),
unkt 12, betriffande en rittsregel i en medlemsstat som
Sreskrev informationsskyldighet i avtalsforhandlingsfor-
hillanden betriffande omsténdigheter som vardera parten
kinde till och som, utan att ha ndgot samband med
foremdlet for transaktionen och med dess egenskaper,
syftade till att pdverka avtalspartens beslut; se dven dom
av den 18 jumi 1998 i mil C-266/96, Corsica Ferries
France (REG 1998, s. 1-3949), punkt 31, betriffande en
forpliktelse som genom lagstiftning i en medlemsstat dlade
sjdtransportforetag, etablerade i en annan medlemsstat,
vars fartyg angjorde hamnar i den forstnimnda staten, att
mot betalning av en summa som var stirre 4n den fakuska
kostnaden f6r den uitférda tdnsten anvinda sig av de
lokala lotsgrupperna som innehade ensamritt.
33 — Se Oliver, P., Free Movement of Goods in the European
Community (tredje upplagan), London 1996, 5. 81 och 82,
fotnor 55.
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den hidr dberopade principen, i enlighet
med Dassonville-praxisen, alltid att under-
soka om det finns ett orsakssamband —
vilket inte 4r fallet i detta mal — mellan
den nationella dtgirden 1 frdga och import-
utvecklingen. Den slutsats som jag kommer
fram till i detta mal gor sig gillande dven
om, som vi vet, ovannimnda artikel 30 inte
uppstiller en minimiregel sd att siga,
varigenom ett handelshinder av mindre
omfattning ricker for att ett brott mot
foreskriften skall foreligga;34 detta dock
under forutsittning att det finns ett orsaks-
samband mellan den vidtagna tgirden och
den restriktiva effekten pd importen, vilken
dock som sagt saknas.

19. Mot bakgrund av vad jag hittills anfort,
dven betriffande en sidan dtgird som den
som #r i frdga i madlet i den nationella
domstolen, kan man utesluta att den ens
indirekt eller potentiellt begrinsar import.
Den enda omstindighet som BASF kunnat
dberopa for att beteckna den ifrdgavarande
lagstiftningen som &tgird med verkan mot-
svarande kvantitativa importrestriktioner
dr foljande. Ekonomiska aktdrer som ir
sma eller medelstora eller i varje fall saknar
tillrickliga ekonomiska resurser och som ir
intresserade av att fa skydd for sina upp-
finningar 1 Tyskland, skulle kunna
avskrickas fran att lita patent fa effekt i
denna stat pd grund av de hoéga kost-
naderna fér den begirda 6versittningen av
patentskriften. Franvaron av rittsverkan pa
tyske territorium fér ett patent som even-

34 — Den princip enligt vilken artikel 30 i fordraget ar tillimplig
dven utan ndgon betydande inverkan pd rorligheten for
varor utanfér grinserna och dven om den nationella
Atgirden i frdga inte utesluter andra méjligheter till
avsittning f6r importerade varor, vilket bekriftats av
domstolen i dom av den 5 april 1984 i mal 177/82 och
178/82, Van de Haar och Kaveka de Meern (REG 1984,
s. 1797). -

tuellt redan meddelats kunde i vilket fall
som helst i sin tur avvirja import till
Tyskland av en produkt frin andra med-
lemsstater dir den teoretiske sett har med-
delats patentskydd, bade dirfor ate de
varor som exporterats till den tyska mark-
naden skulle kunna tilldra sig intresse frin
tredje man, i stdnd att, med patentintrang
som foljd, tillverka och saluféra konkurre-
rande produkter till ligre pris pd denna
marknad och dirfor act de patenterade
produkter som salunda marknadsfors i
Tyskland skulle kunna parellellimporteras
till exportmedlemsstaterna till ett ldgre pris
dn vad patentinnehavaren eller hans licens-
innehavare dsitter varan. Trots det anser
jag att det inte ricker att framféra en dylik
rad av eventualiteter fér att styrka att det
finns restriktioner i utbytet mellan Tysk-
land och de andra medlemsstaterna. 35 Det
forefaller alltsd inte vilgrundat, att som
BASF gor dberopa domstolens dom i milet
kommissionen mot Férenade kungariket, i
vilken fastslogs att en nationell atgird act
bevilja obligatorisk licens fér en nationell
tillverkare, mot en skilig ersdttning, i ett
fall dir det visat sig att efterfrdgan pd den

35 — Se generaladvokaten Darmons forslag foredraget den
12 december 1989 i dom av den 7 mars 1990 i mil
C-69/88, Krantz (REG 1990, s. 1-583, 1-588), punke 13.
Generaladvokaten Darmon hiivdade: “Den vidstrickta
definition av dtgird med motsvarande verkan som formu-
lerats i domen Dassonville [se ovan fotnot 27 och
dithérande textavsnitt] tjdnar sedan 1974 som fast refe-
renspunkt for domstolens praxis i dmnet. Den extensiva
tolkningen och den mada som domstolen i sina domar lage
ned pd att inte inskrinka dess omfattning, férklarar helt de
forsok som de ekonomiska aktérerna gjort for ate de mest
skiftande dtgirder skall anses ha motsvarande verkan, si
snart inverkan pd import, hur indirekt eller svag den 4n ir,
inte helt kan uteslutas” (se punkt 16).
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patenterade produkten pa den nationella
marknaden var vil tillgodosedd genom
import “med nédvindighet fick till effeke
att minska importen av den patenterade
produkten frin andra medlemsstater och
dirigenom paverka handeln inom gemen-
skapen”. 3¢ Den jimférelse mellan kravet
pad att inge Oversittning av patentskriften
och att utnyttja patentet i form av tillverk-
ning av den patenterade produkten p3 det
nationella territoriet, som sékanden i fore-
varande mal foresldr, forefaller faktiskt
godtycklig, eftersom innehavaren i det
andra fallet, i motsats #ll i det forsta, for
att skydda sin ensamrite tvingas till ett

36 — Dom av den 18 februari 1992 i mil C-30/90 (REG 1992,
s. 1-829) punkr 26.
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handlande som péverkar varuhandeln
utanfdr grinserna.

Eftersom det, i brist pd synlig verkan pi
importen, inte ror sig om atgird med
motsvarande verkan, maste den hir stillda
tolkningsfragan besvaras jakande. Den
nationella lagstiftning som Bundespatent-
gericht har understillt domstolens gransk-
ning skall anses sakna samband med den
fria rorligheten av varor utanfér medlems-
staternas nationella grinser.
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IV — Forslag till avgorande

Med stdd av ovan utvecklade 6verviganden foresldr jag att domstolen skall
besvara Bundespatentgerichts tolkningsfraga pa féljande sitt:

Artikel 30 i EG-fordraget hindrar inte en nationell atgird som foreskriver att nar
en innehavare av ett patent, som meddelats av det europeiska patentverket med
verkan i en medlemsstat, forsummar att inom angiven frist till verket inge
dversittning av patentskriften pd det officiella spraket i den staten, som inte ir
det sprak pa vilket det europeiska patentet avfattats, skall patentet i friga sakna
rdttsverkan.
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