DOM AV DEN 21.9.1999 — MAL C-44/98

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 21 september 1999 *

I mal C-44/98,

angdende en begidran enligt artikel 177 i EG-férdraget (nu artikel 234 EG), frdn
Bundespatentgericht (Tyskland), att domstolen skall meddela ett férhandsavgo-
rande i det vid den nationella domstolen anhingiga malet mellan

BASF AG

och

Prisident des Deutschen Patentamts,

angdende tolkningen av artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget (nu artiklarna 28
EG och 30 EG i dndrad lydelse),

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordfoéranden J.-P. Puissochet, samt domarna P. Jann,
J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent) och D.A.O. Edward,

* Rawegangssprik: tyska.
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generaladvokat: A. La Pergola,

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren H.A. Riihl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

BASF AG, genom Kornelia Zimmermann, Sachbearbeiter,

Tysklands regering, genom Ernst Réder, Ministerialrat vid férbundsekono-
miministeriet och Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor vid samma
ministerium, bada i egenskap av ombud,

Belgiens regering, genom administrative direktéren Jan Devadder, utrikes-
ministeriet, i egenskap av ombud,

Danmarks regering, genom juridiske radgivaren Jorgen Molde, avdelnings-
chef vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

Greklands regering, genom Galateia Alexaki, avdelningen foér gemenskaps-
rdttsliga tvister, utrikesministeriet och juridiska ombudet Vasileios Kyriazo-
poulos, statens rittsliga rad, bada i egenskap av ombud,

Spaniens regering, genom Mobnica Loépez-Monis Gallego, abogado del
Estado, i egenskap av ombud,

Frankrikes regering, genom Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur, inter-
nationella ekonomiska och gemenskapsrittsliga fragor, utrikesministeriets
rittsavdelning, och Anne de Bourgoing, chargé de mission, samma avdelning,
bdda i egenskap av ombud,
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— Irlands regering, genom Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, i egenskap
av ombud,

— Nederlindernas regering, genom bitridande juridiske radgivaren Marc
Fierstra, utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

— Osterrikes regering, genom Christine Stix-Hackl, Gesandte, forbundseko-
nomiministeriet, i egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom Luis Fernandes, chef for rittstjansten vid utrikes-
ministeriets avdelning fér EG-frgor, och juristen Paulo Borges, avdelningen
for EG-frigor, samma ministerium, bada i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom lagstiftningsrddet Tuula Pynni, utrikesministeriets
rittsavdelning, i egenskap av ombud,

— Sveriges regering, genom departementsradet Erik Brattgard, Utrikesdeparte-
mentet, i egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom Dawn Cooper, Treasury Solicitor’s
Department, i egenskap av ombud, bitridd av Daniel Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom chefsjuristen Richard B.
Wainwright, i egenskap av ombud, bitridd av advokaten Bertrand Wigen-
baur, Hamburg,
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med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammantridet den 11 februari 1999
av: BASF AG, foretratt av advokaten Winfried Tilman, Diisseldorf, och
advokaten Uwe Fitzner, Rathingen, samt Kornelia Zimmermann, Danmarks
regering, foretridd av Jorgen Molde, Greklands regering, foretridd av Vasileios
Kyriazopoulos, Spaniens regering, foretridd av Monica Lopez-Monis Gallego,
Frankrikes regering, foretridd av Jean-Francois Dobelle, directeur adjoint,
utrikesministeriets rittsavdelning, i egenskap av ombud, och Anne de Bourgoing,
Irlands regering, foretridd av David Barniville, BL, Italiens regering, foretradd av
Francesca Quadri, avvocato dello Stato, i egenskap av ombud, Finlands regering,
foretrddd av Tuula Pynni, Férenade kungarikets regering, foretridd av Daniel
Alexander och kommissionen, foretridd av advokaten Bertrand Wigenbaur,

och efter att den 22 april 1999 ha hért generaladvokatens forslag till avgorande,

fsljande

Dom

v Bundespatentgericht (férbundspatentdomstolen) har genom beslut av den 29 ja-
nuari 1998, som inkom till domstolen den 20 februari samma 4r, i enlighet med
artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG) stillt en frdga om tolkningen av
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artiklarna 30 och 36 i EG-fordraget (nu artiklarna 28 EG och 30 EG i dndrad
lydelse).

Frigan har uppkommit i en tvist mellan BASF AG (nedan kallat BASF) och
Prisident des Deutschen Patentamts (den tyska patentmyndighetens ordférande),
avseende dennes beslut att anse att ett europeiskt patent som tillhér BASF saknar
rattsverkan i Tyskland med motiveringen att patenthavaren inte hade ingett
ndgon oversittning till tyska av patentskriften.

Enligt konventionen om meddelande av europeiska patent (nedan kallad
konventionen) skapas, enligt artiklarna 1 och 2.1, en foér de fordragsslutande
staterna (medlemsstaterna 1 Europeiska unionen, Schweiziska edsférbundet,
Furstendomet Liechtenstein, Furstendomet Monaco och Republiken Cypern)
gemensam rdtt sdvitt avser meddelande av patent pa uppfinningar, vilka benimns
“europeiska patent”. Dessa patent meddelas av det europeiska patentverket, vars
officiella sprak ar tyska, engelska och franska. Europeisk patentansékan skall
inges pa ett av dessa sprak.

Europeiskt patent far sokas for en eller flera av de fordragsslutande staterna.
Detta patent ger innehavaren, frin dagen for publicering av kungérelse om att det
meddelats och i varje foérdragsslutande stat for vilken det meddelats, samma
rittigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent.

I artikel 14.7 i konventionen foreskrivs att de europeiska patentskrifterna skall
publiceras pd handlidggningsspriket, det vill siga pd samma sprdk som patent-
ansokan har ingivits. Patentkraven fér ett europeiskt patent skall dversittas till
det europeiska patentverkets bida andra officiella sprak.
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Enligt artikel 65 i konventionen far de férdragsslutande staterna foreskriva att ett
europeiskt patent skall anses aldrig ha haft rittsverkan i staten i friga, nir texten
1 det europeiska patentet f6r denna stat inte dr avfattad pé dess officiella sprak,
om patenthavaren inte inger en Gversittning av denna text till detta sprak.

Forbundsrepubliken Tyskland har anvint sig av denna mojlighet och har i Gesetz
iiber internationale Patentiibereinkommen (lagen om internationella patentkon-
ventioner, BGBI 1991 11, s. 1354, nedan kallad IntPatUG) infort en artikel I1.3, 1
vilken foreskrivs féljande:

”1) Nir den text med vilken det europeiska patentverket avser att meddela ett
europeiskt patent med rittsverkan fér Forbundsrepubliken Tyskland inte dr
avfattad pd tyska spriket, skall sokanden eller patenthavaren, inom tre
mdnader frdn dagen for publicering i Europeiska patenttidningen av
kungorelsen av att det europeiska patentet meddelats, till den tyska
patentmyndigheten inge en oversittning till tyska av patentskriften och
erligga avgift enligt foreskriven taxa.

2) Nair oversittningen inte har ingetts inom fristen eller inte i 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 haft
rittsverkan i Forbundsrepubliken Tyskland.”
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BASF innehar ett europeiskt patent avseende en “komposit som ingdr i
metallisering av fargskikt pd bilar”, som bolaget har erhillit genom handlingar
som registrerats i det tyska registret den 26 augusti 1997 av dess tidigare
innehavare, BASF Corporation, ett bolag etablerat i Amerikas forenta stater. En
kungorelse om att patentet meddelats, avfattad pa engelska, vilken hade
rdttsverkan bland annat i Tyskland, publicerades den 24 juli 1996 i Europeiska
patenttidningen.

Genom beslut av den 5 maj 1997 konstaterade den tyska patentmyndigheten, i
enlighet med artikel I1.3 IntPatUG, att det patent som ir i fraga i mélet vid den
nationella domstolen skulle anses aldrig ha haft rittsverkan i Tyskland, eftersom
den tidigare patenthavaren inte hade ingett ndgon Oversittning till tyska av
patentskriften inom den foreskrivna fristen.

!

Den 27 maj 1997 vickte den tidigare patenthavaren talan om ogiltigforklaring av
detta beslut. Denna talan har 6vertagits av BASE. Till stod for sin talan har BASF
anfort att artikel IL3 IntPatUG strider mot artiklarna 30 och 36 i fordraget,
eftersom pafoljden for att en 6versittning av ett europeiskt patent inte inges inom
den-foreskrivna fristen 4r att det europeiska patentet skall anses aldrig ha haft
rittsverkan i Tyskland.

Under dessa forhallanden beslutade Bundespatentgericht att vilandeférklara
madlet och att stilla f6ljande tolkningsfriga till domstolen:

»Ar det forenligt med principen om den fria rorligheten for varor (artiklarna 30
och 36 EG-fordraget) att anse att ett patent som har meddelats av det europeiska
patentverket med verkan i en medlemsstat, och som inte dr avfattat pa den statens
officiella sprak, aldrig har haft rittsverkan om patenthavaren inte till den statens
nationella patentmyndighet inger en Oversittning av patentskriften till denna
medlemsstats officiella sprik inom tre manader fran det att beslutet att meddela
europeiskt patent publicerats i Europeiska patenttidningen?”
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BASF har bland annat gjort gillande att kostnaderna fér oversittning av
patentskrifter 4r mycket hoga, och att diarfér ménga patenthavare tvingas att inte
inge Oversdttning och sédledes att avstd fran skydd for patentet i vissa
medlemsstater. Den skyldighet som ir i friga i malet vid den nationella
domstolen hindrar saledes dessa patenthavare fran att omfattas av rittsverkan av
patent som meddelats i alla medlemsstaterna i gemenskapen. Enligt BASF medfor
denna begrinsning en avskirmning av den inre marknaden eftersom patentet ir
skyddat i vissa medlemsstater (den si kallade ”skyddade zonen”), medan det inte
dr skyddat i andra medlemsstater (den sa kallade ”fria zonen”). Den omtvistade
skyldigheten utgér foljaktligen ett hinder for den fria rorligheten for varor, vilket
strider mot artikel 30 i férdraget och inte dr motiverat enligt artikel 36.

BASF har i det avseendet gjort gillande att uppdelningen av marknaden i
skyddade och fria zoner bland annat har tvad féljder. For det forsta kan de
ekonomiska aktorerna i den skyddade zonen inte, till skillnad frdn patenthavaren,
dennes licenshavare och de konkurrenter som har sitt sdte i den fria zonen eller i
tredje land, i den fria zonen delta i den fria konkurrensen pd marknaden fér
produkten i fraga. Enligt BASF skulle dessa ekonomiska aktorer gora sig skyldiga
till patentintrang om de exporterade den patentskyddade produkten frin den
skyddade zonen till den fria zonen. For det andra kan patenthavaren tvingas att
avstd frdn att salufora uppfinningen inom den fria zonen for att inte dventyra den
hogre prisnivan inom den skyddade zonen genom parallellimport och skulle
sdledes uteslutas frin konkurrensen inom den fria zonen.

Alla de intervenerande regeringarna samt kommissionen hivdar att bestimmelser
som forpliktigar patenthavarna att inge en versittning av patentskriften for det
nidmnda patentet pa den berérda medlemsstatens officiella sprak inte strider mot
fordraget, eftersom de inte utgor en atgird med motsvarande verkan som en
kvantitativ importrestriktion i den mening som avses i artikel 30 i fordraget eller
att den atminstone ir motiverad enligt artikel 36 i fordraget.

I-6293



15

16

17

18

DOM AV DEN 21.9.1999 — MAL C-44/98

For det forsta skall det avgoras om sidana bestimmelser som det ir friga om i
mélet vid den nationella domstolen, enligt vilka patenthavarna dr skyldiga att
inge en Oversittning av patentskriften for det ifrigavarande patentet pd den
berorda medlemsstatens officiella sprak, utgoér en atgird med motsvarande
verkan som kvantitativa importrestriktioner i den mening som avses 1 artikel 30 i
fordraget.

I det avseendet har domstolen fastslagit att alla regler antagna av medlemsstater
som kan utgora ett hinder, direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt, for
handeln inom gemenskapen skall anses som atgirder med motsvarande verkan
som kvantitativa importrestriktioner (se dom av den 11 juli 1974 i mal 8/74,
Dassonville, REG 1974, s. 837, punkt 5). Emellertid dr de restriktiva verk-
ningarna av nationella féreskrifter pd den fria rorligheten for varor alltfor
slumpmissiga och indirekta for att den skyldighet som stadgas i dem skall kunna
anses vara av siddan art att den kan utgora ett hinder fér handeln mellan
medlemsstater (se bland annat dom av den 18 juni 1998 i mal C-266/96, Corsica
Ferries France, REG 1998, s. 1-3949, punkt 31).

Enligt BASF skall bedomningen av huruvida sidana bestimmelser som ir
aktuella i malet vid den nationella domstolen hindrar handeln inom gemenskapen
i den mening som avses i denna rittspraxis forst och fraimst bero pa om ett
avsevirt antal av patenthavare, pd grund av de hoga kostnaderna f6r oversitt-
ning, beslutar att inte anséka om skydd fér sina uppfinningar i alla medlemsstater
i unionen, utan begrinsar sig till ett skydd i enbart ndgra av dessa stater, varvid
det uppstar en uppdelning av den inre marknaden i ”skyddade zoner” och “fria
zoner”, med de foljder som nimns i punkt 13 i forevarande dom.

I det avseendet skall det erinras om att en uppfinnare, vid den tidpunkt dd han
onskar erhalla skydd fér sin uppfinning genom meddelande av patent, har en
valmojlighet avseende den territoriella omfattningen av det 6nskade skyddet, som
kan vara begrinsat till en enda stat eller omfatta flera stater. Detta val 4r i princip
detsamma, oavsett om uppfinnaren ansoker om meddelande av ett europeiskt
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patent eller om han utnyttjar de system f6r meddelande av nationella patent som
for nirvarande dr 1 kraft i medlemsstaterna. Valet gors pa grundval av en
helhetsbedémning av varje alternativs fordelar och nackdelar, vilken bland annat
innehéller komplicerade ekonomiska bedomningar av det kommersiella intresset
av ett skydd i de olika staterna i férhallande till de totala kostnaderna for att ett
patent skall kunna meddelas i dessa stater, diribland kostnaderna for oversatt-
ning.

Enligt BASF ir det hinder som ir i fraga i malet vid den nationella domstolen en
foljd av att uppfinningen inte dr skyddad i alla medlemsstater i unionen. Enligt
BASF foreligger ett hinder fér handeln inom gemenskapen eftersom denna
marknad uppdelas i tva skilda marknader, en dir produkten 4r skyddad och en
annan dir den inte dr det, det vill siga en situation i vilken uppfinnaren inte har
erhdllit ett fullstindigt skydd mot konkurrens frin andra ekonomiska aktérer,
vilka i de medlemsstater dir han inte har erhallit skydd genom meddelande av ett
patent har ritt att producera och saluféra produkten i fraga.

Aven om det medges att det troligen férekommer skillnader i varurérelserna
beroende pad om uppfinningen dr skyddad i alla medlemsstater eller enbart i vissa
av dem, leder detta emellertid inte till att en sddan uppdelning av marknaden
skall kvalificeras som handelshinder i den mening som avses i artikel 30 i
fordraget. Inverkan pd handeln inom gemenskapen av en eventuell konkurrenssi-
tuation pad de marknader som inte dr skyddade beror nimligen framfér allt pa
konkreta och oférutsigbara beslut som fattas av varje ber6érd aktor mot
bakgrund av de ekonomiska forutsittningarna pa de olika marknaderna.

Domstolen konstaterar sdledes att Zzven om en uppdelning av den inre marknaden
under vissa omstindigheter skulle kunna ha restriktiva verkningar pa den fria
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rorligheten for varor, dr dessa verkningar alltfor slumpmassiga och indirekta for
att de skall anses utgéra ett hinder i den mening som avses i artikel 30 i fordraget.

Den stillda fragan skall saledes besvaras sa, att artikel 30 i férdraget inte hindrar
tillimpningen av sddana bestimmelser som de i artikel II.3 IntPatUG, enligt vilka
ett patent som har meddelats av det europeiska patentverket med verkan i en
medlemsstat, och som inte dr avfattat pa den statens officiella sprik, aldrig har
haft rittsverkan om patenthavaren inte inger en 6versidttning av patentskriften till
denna medlemsstats officiella sprak till den statens nationella patentmyndighet
inom tre manader fran det att beslutet att meddela europeiskt patent publicerats i
Europeiska patenttidningen.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den tyska, den belgiska, den danska,
den grekiska, den spanska, den franska, den irlindska, den italienska, den
nederliandska, den 6sterrikiska, den portugisiska, den finska, den svenska och den
brittiska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttrande till
domstolen, ir inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhallande till
parterna i malet vid den nationella domstolen utgér ett led i beredningen av
samma madl, ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om
rittegdngskostnaderna.

I-6296




BASF

Pi dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

— angdende den fraga som genom beslut av den 29 januari 1998 stillts av
Bundespatentgericht — foljande dom:

Artikel 30 i EG-fordraget (nu artikel 28 EG i dndrad lydelse) hindrar inte
tillimpningen av sadana bestimmelser som de i artikel II.3 i Gesetz iiber
internationale Patentiibereinkommen, enligt vilka ett patent som har meddelats
av det europeiska patentverket med verkan i en medlemsstat, och som inte ir
avfattat pa den statens officiella sprak, aldrig har haft rittsverkan om
patenthavaren inte inger en Oversdttning av patentskriften till denna medlems-
stats officiella sprak till den statens nationella patentmyndighet inom tre manader
fran det att beslutet att meddela europeiskt patent publicerats i Europeiska
patenttidningen. - '

Puissochet Jann Moitinho de Almeida

Gulmann . Edward
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 21 september 1999.

R. Grass J.-P. Puissochet

Justitiesekreterare . Ordférande pa femte avdelningen
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