ROCHE NEDERLAND YM.

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmiinen jaosto)
13 paiviind heindkuuta 2006

Asiassa C-539/03,

jossa on kyse tuomioistuinten toimivaltaa sekd tuomioiden tdyténté6npanoa
yksityisoikeuden alalla koskevan 27 péivini syyskuuta 1968 allekirjoitetun yleis-
sopimuksen tulkitsemisesta yhteis6jen tuomioistuimessa 3 paivind kesikuuta 1971
tehtyyn poytékirjaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Hoge Raad der
Nederlanden (Alankomaat) on esittéinyt 19.12.2003 tekemalldén paitokselld, joka on
saapunut yhteisdjen tuomioistuimeen 22.12.2003, saadakseen ennakkoratkaisun
asiassa

Roche Nederland BV ym.

vastaan

Frederick Primus ja

Milton Goldenberg,

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann (esittelevd tuomari) sekd
tuomarit K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhdsz ja M. IleSic,

* Qikeudenkayntikieli: hollanti.
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julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssd ja 27.1.2005 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

—  Roche Nederland BV ym., edustajinaan advocaat P. A. M. Hendrick, advocaat
O. Brouwer, advocaat B. J. Berghuis ja advocaat K. Schillemans,

— Primus ja Goldenberg, edustajanaan advocaat W. Hoyng,

—  Alankomaiden hallitus, asiamiehinéén H. G. Sevenster ja J. G. M. van Bakel,

~ Ranskan hallitus, asiamiehinéén G. de Bergues ja A. Bodard-Hermant,

—  Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehendin E. O’Neill, avustajanaan
barrister M. Tappin,
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— Euroopan vyhteiséjen komissio, asiamiehindin A.-M. Rouchaud-Joét ja
R. Troosters,

kuultuaan julkisasiamiehen 8.12.2005 pidetyssi istunnossa esittdmian ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynté koskee tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden
taytintoonpanosta yksityisoikeuden alalla 27 piivind syyskuuta 1968 tehdyn
yleissopimuksen (EYVL 1972, L 299, s. 32) 6 artiklan 1 kohdan tulkintaa, sellaisena
kuin timi yleissopimus on muutettuna Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekd
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestd
kyseiseen yleissopimukseen 9 péiviind lokakuuta 1978 tehdylld yleissopimuksella
(EYVL L 304, s. 1 ja muutettuna s. 77), Helleenien tasavallan liittymisestd kyseiseen
yleissopimukseen 25 pdiviind lokakuuta 1982 tehdylld yleissopimuksella (EYVL
L 388, s. 1), Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestd kyseiseen
yleissopimukseen 26 pidivinid toukokuuta 1989 tehdylld yleissopimuksella (EYVL
L 285, s. 1) ja Itdvallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan
liittymisestd kyseiseen yleissopimukseen 29 péivind marraskuuta 1996 tehdylld
yleissopimuksella (EYVL 1997, C 15, s. 1; jiljemp#nd Brysselin yleissopimus).

Tami pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Roche Nederland BV ja
kahdeksan muuta Roche-konserniin kuuluvaa yhti6td sekd Primus ja Goldenberg ja
jossa viimeksi mainitut viittdvit, ettd oikeuksia, jotka heilli on eurooppapatentin
haltijoina, on loukattu.
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Asiaa koskevat oikeussidnnot

Brysselin yleissopimus

Brysselin yleissopimuksen toimivaltaa késittelevin II osaston 1 jaksoon, jonka
otsikko on "Yleiset méardykset”, siséltyvin 2 artiklan 1 kappaleessa médritiin
seuraavaa:

"Kanne sitd vastaan, jolla on kotipaikka jossakin sopimusvaltiossa, nostetaan héinen
kansalaisuudestaan riippumatta tuon valtion tuomioistuimissa, jollei timan yleis-
sopimuksen magrédyksistd muuta johdu.”

Yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleessa ma#ritiéin seuraavaa:

"Sellaista henkil6d vastaan, jolla on kotipaikka sopimusvaltiossa, voidaan nostaa
kanne toisen sopimusvaltion tuomioistuimessa ainoastaan timin osaston 2—6
jakson mééréysten nojalla.”

Brysselin yleissopimuksen 6 artiklassa, joka sisiltyy sopimuksen I1 osaston 2 jaksoon,
jonka otsikko on "Erityinen toimivalta”, mi#ritasin seuraavaa:

”Sitd vastaan, jolla on kotipaikka sopimusvaltiossa, kanne voidaan nostaa my®s:

1) jos asiassa on useampia vastaajia, siind tuomioistuimessa, jonka alueella jollakin
vastaajista on kotipaikka
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Brysselin yleissopimuksen 16 artiklassa, joka muodostaa yleissopimuksen II osaston
5 jakson ja jonka otsikko on "Yksinomainen toimivalta”, mi#rétidén seuraavaa:

"Seuraavilla tuomioistuimilla on asianosaisen kotipaikasta riippumatta yksinomai-
nen toimivalta:

4) asiassa, joka koskee patentin, tavaramerkin, mallin tai muiden senkaltaisten
tallettamista tai rekisterdintid edellyttiivien oikeuksien tallettamista tai rekiste-
rointid edellyttivien oikeuksien rekisterdintid tai patevyyttd, sen sopimusvaltion
tuomioistuimilla, jossa tallettamista tai rekisterdintid on pyydetty tai jossa
tallettaminen tai rekisterdinti on tapahtunut tai jossa se kansainvilisen
sopimuksen méérdysten mukaan katsotaan tapahtuneeksi;

Brysselin yleissopimukseen liitetyn poytékirjan, joka yleissopimuksen 65 artiklan
mukaan on timin yleissopimuksen erottamaton osa, V d artiklassa médrdtdan
seuraavaa:

"Jollei Eurooppalaisen patenttiviraston Miinchenissd 5 péivand lokakuuta 1973
allekirjoitettuun eurooppalaisen patentin mydntimistd koskevaan sopimukseen
perustuvasta toimivallasta muuta johdu, jokaisen sopimusvaltion tuomioistuimet
ovat asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomaisesti toimivaltaisia tutkimaan
kaikki sellaiset sanotun valtion osalta mydnnettyjen eurooppalaista patenttien
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rekisterdintid tai patevyyttd koskevat asiat, jotka eivit ole eurooppalaista patenttia
yhteismarkkinoita varten koskevan Luxemburgissa joulukuun 15 piivind 1975
allekirjoitetun yleissopimuksen 86 artiklan mukaan yhteisépatentteja.”

Brysselin yleissopimuksen 22 artiklassa, joka sisiltyy sopimuksen 8 jaksoon, jonka
otsikko on "Vireilldolo ja samassa yhteydessi kisiteltivit kanteet”, masratasn, ettd
jos eri sopimusvaltioiden tuomioistuimissa nostetut kanteet liittyvit toisiinsa ja ovat
vireilli ensimmiisessid oikeusasteessa, tuomioistuin, jossa kanne on myshemmin
nostettu, voi keskeyttdd asian kisittelyn ja tietyin edellytyksin myds jittdd asian
tutkimatta. Tam#n médridyksen 3 kappaleessa maaritiin seuraavaa:

"Tata artiklaa sovellettaessa katsotaan kanteiden liittyvin toisiinsa silloin, kun niiden
vililld on niin liheinen yhteys, ettd kanteiden kisitteleminen ja ratkaiseminen
yhdessd nayttad tarpeelliselta, jotta viltetdéin se, ettd kanteiden kisitteleminen eri
oikeudenkéynneissi johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin.”

Tunnustamista ja taytdnt6onpanoa koskevat sddnnot sisiltyvit yleissopimuksen III
osastoon, jossa olevan 27 artiklan 3 kohdan sekd timin osaston 1 jakson, jonka
otsikko on "Tunnustaminen”, mukaisesti tuomiota ei tunnusteta, jos “tuomio on
ristiriidassa sellaisen tuomion kanssa, joka on annettu samojen asianosaisten vililld
siind valtiossa, jossa tunnustamista pyydetian”.

Miinchenin yleissopimus

Eurooppapatenttien mydntémisestd tehdylld, Miinchenissé 5.10.1973 allekirjoitetulla
yleissopimuksella (jaljempénd Miinchenin yleissopimus) perustetaan, kuten sen
1 artiklassa todetaan, “sopimusvaltioiden yhteinen keksinnéille myénnettivia
patentteja koskeva oikeusjirjestelma”.
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Myontimistd koskevien yhteisten sdint6jen lisiksi eurooppapatenttia koskee
edelleen sen sopimusvaltion kansallinen sédntely, johon se on my6nnetty.
Miinchenin yleissopimuksen 2 artiklan 2 kappaleessa médrétadn téltd osin seuraavaa:

"Eurooppapatentilla on sama vaikutus kussakin sopimusvaltiossa, johon se on
myodnnetty, ja siti koskevat samat ehdot kuin asianomaisen valtion myéntdmaa
kansallista patenttia — -.”

Miinchenin yleissopimuksen 64 artiklan 1 ja 3 kappaleessa méaérétadn eurooppa-
pantentin haltijan oikeuksista seuraavaa:

"1. Eurooppapatentti antaa haltijalleen —— siitd péivdstd lukien, jona sen
myontimisestd on kuulutettu, kussakin sopimusvaltiossa, johon se on my6nnetty,
samat oikeudet kuin kyseisessd valtiossa myonnetty kansallinen patentti olisi
antanut,

3. Eurcoppapatentin loukkauksia kisitellddn kansallisen lainsiddddnnén mukaisesti.”

Piiiasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Primus ja Goldenberg, joiden kotipaikka on Amerikan yhdysvalloissa, ovat
eurooppapatentin nro 131 627 haltijoita.
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He nostivat 24.3.1997 kanteen Rechtbank te ’s-Gravenhagessa Alankomaihin
sijoittautunutta yhti6td Roche Nederland BV:ti sekd kahdeksaa muuta Roche-
konserniin kuuluvaa yhtitd vastaan, jotka olivat sijoittautuneet Amerikan
yhdysvaltoihin, Belgiaan, Saksaan, Ranskaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan,
Sveitsiin, Itdvaltaan ja Ruotsiin (jiljempdnd Roche ym.). Kantajien mukaan nidmi
yhtiot olivat syyllistyneet samaan niiden oikeuksien loukkaukseen, jotka kantajilla
patentin haltijoina oli. Viitetty loukkaus perustui siihen, ettd maissa, joihin
vastaajayhtiot olivat sijoittautuneet, oli saatettu markkinoille immunologiseen
pitoisuusmadritykseen tarvittava testivilineisto.

Roche-konserniin kuuluvat yhtiét, jotka eivit olleet sijoittautuneet Alankomaihin,
riitauttivat alankomaalaisen tuomioistuimen toimivallan. Asiakysymyksen osalta ne
katsovat, ettd loukkausta ei ole tapahtunut ja ettd kysymyksessd oleva patentti on
mitdton.

Rechtbank te ’s-Gravenhage totesi 1.10.1997 antamassaan tuomiossa, etti se oli
toimivaltainen, ja hylkési Primusin ja Goldenbergin vaatimukset. Gerechtshof te ’s-
Gravenhage muutti titd tuomiota 27.6.2002 antamallaan tuomiolla ja muun muassa
kielsi Rochea ym. loukkaamasta kysymyksessé olevasta patentista johtuvia oikeuksia
kaikissa patentissa tarkoitetuissa maissa.

Hoge Raad, jonka kisiteltdviiksi saatettiin kassaatiovalitus, paitti lykitd asian
kasittelyd ja esittdd yhteisojen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

”1) Onko Brysselin yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi edellytetty4
yhteyttd olemassa patentin loukkaamista koskevan kanteen, jonka eurooppa-
patentin haltija on nostanut sellaista vastaajaa vastaan, joka on sijoittautunut
sen tuomioistuimen sijaintivaltioon, jossa kanne on nostettu, ja toisaalta sellaisia
vastaajia vastaan nostetun saman patentin loukkaamista koskevan kanteen
vililla, jotka ovat sijoittautuneet muihin sopimusvaltioihin kuin sen tuomiois-
tuimen sijaintivaltioon, jossa kanne on nostettu, kun patentin haltijan mukaan
ndmd loukkaavat patenttia yhdessé tai useammassa sopimusvaltiossa?
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2) Jos kysymykseen 1 annettava vastaus ei ole myontévé tai varauksetta myontévi,
missi tilanteessa on kyse tillaisesta yhteydestd, ja onko téltd osin merkitystd
esimerkiksi sill4,

— ovatko vastaajat osa yhtd ja samaa konsernia

— toimivatko vastaajat yhdessi yhteisten toimintaperiaatteiden perusteella, ja
jos ne toimivat ndin, onko se paikka, jossa kyseiset toimintaperiaatteet on
luoty, asian kannalta merkityksellinen

—~ ovatko ne loukkaukset, joihin eri vastaajien viitetddn syyllistyneen,
kiytinndssi samat?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Kansallinen tuomioistuin kysyy néilld kysymyksilld, joita on syyté tarkastella yhdessa,
onko Brysselin yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettd sitd voidaan
soveltaa eurooppapatentin loukkausta koskeviin kanteisiin, jotka on nostettu eri
sopimusvaltioihin sijoittautuneita yhtioitd vastaan sellaisten tekojen vuoksi, joita
niiden viitetiin tehneen yhdessd tai useammassa niistd valtioista, ja erityisesti
tilanteessa, jossa nimé samaan konserniin kuuluvat yhtiét ovat toimineet samalla tai
samankaltaisella tavalla sellaisten yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka
jokin niistd on laatinut.
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Brysselin yleissopimuksen 2 artiklaan siséltyvdsti padsifinnostd, jonka mukaan
kanne sitd vastaan, jolla on kotipaikka jossakin sopimusvaltiossa, nostetaan tuon
valtion tuomioistuimissa, tehddén poikkeus yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa,
jossa médratadn, ettd jos asiassa on useampia vastaajia, kanne voidaan nostaa siin#
tuomioistuimessa, jonka alueella jollakin vastaajista on kotipaikka.

Yhteiséjen tuomioistuin on asiassa 189/87, Kalfelis, 27.9.1988 antamassaan
tuomiossa (Kok. 1988, s. 5565, Kok. Ep. X, s. 749, 12 kohta) katsonut, etti Brysselin
yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa saman kantajan eri vastaajia
vastaan nostamien kanteiden on liitytt4vi toisiinsa siten, ettd niiden kisitteleminen
ja ratkaiseminen yhdessd ndyttdd tarpeelliselta, jotta viltetiin se, ettd kanteiden
kasitteleminen eri oikeudenkidynneissd johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin.

Brysselin yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ei ilmene tillaista
yhteyttd koskevaa vaatimusta. Yhteis6jen tuomioistuin on johtanut vaatimuksen
téstd tekstistd sen vilttamiseksi, ettd tdhdn médrdykseen sisiltyvi poikkeus vastaajan
kotipaikkavaltion tuomioistuinten toimivallasta asettaisi kyseenalaiseksi itse timin
periaatteen olemassaolon (em. asia Kalfelis, tuomion 8 kohta). Tdmi vaatimus
vahvistettiin myShemmin asiassa C-51/97, Réunion européenhe ym., 27.10.1998
annetussa tuomiossa (Kok. 1998, s. 1-6511, 48 kohta), minki lisiksi se on ilmaistu
nimenomaisesti tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tunnustamisesta ja
taytént6onpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 pdivind joulukuuta 2000
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 (EYVL L 12, 5. 1), joka on seurannut
Brysselin yleissopimusta, 6 artiklan 1 kohdan sanamuodossa.

YhteisGjen tuomioistuin toistaa edelli mainitussa asiassa Kalfelis antamassaan
tuomiossa Brysselin yleissopimuksen 22 artiklan sanamuodon, jonka mukaan
kanteiden katsotaan liittyvén toisiinsa silloin, kun niiden valilli on niin Liheinen
yhteys, ettd kanteiden kisitteleminen ja ratkaiseminen yhdessi niyttad tarpeelliselta,
jotta viltetdén se, ettd kanteiden kisitteleminen eri oikeudenkiynneissi johtaisi
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ristiriitaisiin tuomioihin. Mainittua 22 artiklaa tulkittiin asiassa C-406/92, Tatry,
6.12.1994 annetussa tuomiossa (Kok. 1994, s. 1-5439, 58 kohta) siten, etti jotta
kahden kanteen vililld voitaisiin katsoa olevan tillainen yhteys, riittd, ettd niiden
tutkiminen ja ratkaiseminen erikseen voisi johtaa ristiriitaisiin tuomioihin, mutta ei
ole vilttimatontd, ettd vaarana on, ettd ne johtavat toisensa vastavuoroisesti
poissulkeviin oikeudellisiin vaikutuksiin.

Edelld asiassa Tatry annetussa tuomiossa kiisitteelle "ristiriitaiset” tuomiot on siis
annettu Brysselin yleissopimuksen 22 artiklan yhteydessd véljempi merkitys kuin
tille samalle Kkisitteelle annettiin asiassa 145/86, Hoffmann, 4.2.1988 annetussa
tuomiossa (Kok. 1988, s. 645, 22 kohta) yleissopimuksen 27 artiklan 3 kohdan
yhteydessé, jonka mukaan sopimusvaltiossa annettua tuomiota ei tunnusteta, jos
tuomio on ristiriidassa sellaisen tuomion kanssa, joka on annettu samojen
asianosaisten vililld siini valtiossa, jossa tunnustamista pyydetian. Edelld mainitussa
asiassa Hoffmann annetussa tuomiossa yhteisdjen tuomioistuin katsoi, ettd sen
toteamiseksi, onko kysymys yleissopimuksen 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta
ristitiitaisuudesta, on tutkittava, aiheutuuko kyseessd olevista tuomioista toisensa
vastavuoroisesti poissulkevia oikeudellisia vaikutuksia.

Primus ja Goldenberg sekd Alankomaiden hallitus katsovat, ettd edelld mainitussa
asiassa Tatry annetussa tuomiossa Brysselin yleissopimuksen 22 artiklan yhteydessa
adjektiivin "ristiriitaiset” tulkitseminen viljésti siten, ettd se merkitsee tuomioiden
epiyhtendisyyttd, tulisi ulottaa yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan yhteyteen.
Roche ym. ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, joiden argumentaatioon
julkisasiamies yhtyy ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa ja sitd seuraavissa kohdissa,
sitd vastoin katsovat, ettd tulkintaa ei voida tilld tavoin siihen ulottaa, kun otetaan
huomioon kysymyksessé olevien midriysten erilainen tavoite ja asema Brysselin
yleissopimuksen jirjestelmissi, ja etté olisi valittava suppeampi tulkinta.

Kasiteltdvini olevassa asiassa ei kuitenkaan ole vilttdmitonta ratkaista titd
kysymystd. Riittdd kun todetaan, ettd vaikka katsottaisiinkin, ettd Brysselin
yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa kdsite "ristiriitaiset” tuomiot
tulisi ymmartdd viljasti niin, ettd se tarkoittaa epéyhtendisid tuomioita, ei ole vaaraa
siitd, ettd tillaisia tuomioita annettaisiin eurooppapatentin loukkausta koskevien
kanteiden yhteydessi, jotka on nostettu eri sopimusvaltioissa sellaisia vastaajia
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vastaan, joiden kotipaikka on néissa valtioissa, ja jotka perustuvat ndiden valtioiden

alueella tehdyiksi viitettyihin tekoihin.

Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 113 kohdassa, tuomio ei ole
epdyhteneviinen toisen kanssa yksinomaan silli perusteella, etti tuomioiden
lopputulokset ovat ratkaisun osalta erilaisia, vaan timin eron tulee lisiksi liittyd
samaan tosiseikastoon ja oikeudelliseen tilanteeseen.

Kansallisen tuomioistuimen ensimmidisessi ennakkoratkaisukysymyksessiin tar-
koittamassa tilanteessa, jossa on kysymys eurooppapatentin loukkausta koskevista
kanteista, jotka on nostettu eri sopimusvaltioihin sijoittautuneita yhtioitd vastaan
sellaisten tekojen vuoksi, joita niiden viitetdén tehneen yhdessi tai useammassa
nidistd valtioista, ei voida pédtelld samanlaisen tosiseikaston olemassaoloa, koska
vastaajat eivit ole samoja ja koska eri sopimusvaltioissa tehdyt loukkaukset, joihin
niiden véitetddn syyllistyneen, eivit ole samoja.

Kysymyksessi olevien tuomioistuinten antamien tuomioiden viliset mahdolliset erot
eivit liity samaan tosiseikastoon.

Liséiksi vaikka Miinchenin yleissopimuksessa annetaankin eurooppapatentin myn-
tdmistd koskevat yhteiset sdénnét, tdmén yleissopimuksen 2 artiklan 2 kappaleesta ja
64 artiklan 1 kappaleesta kéy selvisti ilmi, ettd téllaista patenttia koskee edelleen sen
sopimusvaltion kansallinen saantely, johon se on mydnnetty.
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Miinchenin yleissopimuksen 64 artiklan 3 kappaleesta ilmenee erityisesti, ettd
eurooppapatentin loukkauksia kisitellddn aina siind jdsenvaltiossa voimassa olevan
alaa koskevan kansallisen lainsddddnnon mubkaisesti, johon se on myo6nnetty.

Téstd seuraa, ettd jos useissa eri sopimusvaltioiden tuomioistuimissa nostetaan
kussakin n#istd valtioista my6nnetyn eurooppapatentin loukkausta koskeva kanne
sellaisia vastaajia vastaan, joiden kotipaikka on niissd valtioissa, niiden valtioiden
alueella tehdyiksi véitetyisté teoista, kysymyksessé olevien tuomioistuinten antamien
tuomioiden mahdolliset erot eivit liity samaan oikeudelliseen tilanteeseen.

Mahdollisia toisistaan eroavia tuomioita ei siis voida pitdd epayhteneviisina.

Vaikka Brysselin yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan soveltamisen edellytyksend
olevan kanteiden toisiinsa liittymisen perusteena pidettdisiinkin “ristiriitaisten”
tuomioiden késitteen kaikkein viljintd tulkintaa siten, ettd se merkitsee epa-
yhtenevéisid tuomioita, on todettava, ettd tillaista yhteytté ei voida osoittaa sellaisten
saman eurooppapatentin loukkausta koskevien kanteiden viilills, joista kukin on
nostettu eri sopimusvaltiossa sijaitsevaa yhtiotd vastaan teosta, jonka yhtion
viitetéidn tehneen asianomaisessa valtiossa.

Tdtd pidtelméi ei voida asettaa kyseenalaiseksi edes tilanteessa, johon kansallinen
tuomioistuin viittaa toisessa ennakkoratkaisukysymyksesséédn, toisin sanoen jossa
samaan konserniin kuuluvat yhtiét ovat toimineet samalla tai samankaltaisella
tavalla sellaisten yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka jokin niistd on
laatinut, silld tavoin, ettd kysymys on samasta tosiseikastosta.
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Niin on siksi, ettd kysymyksessd ei kuitenkaan ole sama oikeudellinen tilanne (ks.
timén tuomion 29 ja 30 kohta), ja ndin ollen edes téllaisessa tilanteessa ei ole
epéyhteneviisten tuomioiden vaaraa.

Lisiksi vaikka ensi niakemaltd prosessiekonomiset syyt saattavatkin puoltaa téllaisten
kanteiden keskittdmistd yhteen tuomioistuimeen, on todettava, ettd tillainen
keskittdminen tuo vain rajallisesti etuja hyvin mkeudenkayton kannalta ja se voi
samalla ajheuttaa uusia riskeja.

Se, ettd ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mainitsemalla tavalla kéytet-
tdisiin pelkkid tosiseikkoihin perustuvia arviointiperusteita, johtaisi siihen, ettd
mahdollisia toimivaltaperusteita olisi useita, mikd haittaisi yleissopimuksessa
médrittyjen toimivaltasédntojen soveltamisen ennakoitavuutta ja siis timén yleis-
sopimuksen perustana olevaa oikeusvarmuutta (ks. asia C-256/00, Besix, tuomio
19.2.2002, Kok. 2002, s. [-1699, 24-26 kohta; asia C-281/02, Owusu, tuomio
1.3.2005, Kok. 2005, s. 1-1383, 41 kohta ja asiassa C-4/03, GAT, tindéin annetun
tuomion 28 kohta, Kok. 2006, s. I-6509).

Tamai haitta olisi sitakin merkittdvimpi, jos kysymyksessé olevien arviointiperustei-
den soveltaminen avaisi kantajalle laajan valinnanmahdollisuuden ja kannustaisi
néin niin sanottua forum shopping -menettely4, joka yleissopimuksella on tarkoitus
poistaa ja jonka yhteiséjen tuomioistuin on asiassa Kalfelis antamassaan tuomiossa
nimenomaisesti halunnut estdé (ks. kyseisen tuomion 9 kohta).

I- 6582



39

40

41

ROCHE NEDERLAND YM.

On todettava, ettd sen tutkiminen, tiyttyvitko kysymyksessd olevat arviointiperus-
teet, minki toteen ndyttiminen on kantajan tehtivini, asettaisi tuomioistuimelle,
jossa kanne on nostettu, velvollisuuden tutkia asian aineellinen kysymys ennen kuin
se voisi todeta toimivaltansa olemassaolon. Tillainen ennakkotutkinta voisi
aiheuttaa lisikustannuksia ja tuomioistuinasioiden késittelyaikojen pidentymistd,
jos tuomioistuimen, joka ei voi todeta saman tosiseikaston olemassaoloa ja ndin
ollen kanteiden vilistd riittivid yhteyttd, olisi todettava, etti silld ei ole toimivaltaa;
tissd tilanteessa olisi nostettava uusi kanne jonkin toisen valtion tuomioistuimessa.

Vaikka oletettaisiin, ettd tuomioistuin, jossa kantaja on nostanut kanteen, voisi
todeta olevansa toimivaltainen ennakkoratkaisua pyytineen tuomioistuimen mai-
nitsemilla arviointiperusteilla, loukkauskanteiden keskittdminen tdhén tuomioistui-
meen ei estiisi patenttia koskevien tuomioistuinasioiden hajautumista ainakin
osittain, jos tissi yhteydessi esitetdéin kysymys asianomaisen patentin pitevyydesti,
kuten usein kéytinnossd tapahtuu ja kuten on tehty péiasiassa kisiteltdvind olevassa
asiassa. Tdmd kysymys kuuluu — riippumatta siitd, onko se esitetty kanteen vai
oikeudenkiyntivéitteen muodossa — Brysselin yleissopimuksen 16 artiklan 4 kohdan
mukaisen yksinomaisen toimivallan nojalla sen sopimusvaltion tuomioistuimille,
jossa tallettamista tai rekisterdintid on pyydetty tai jossa tallettaminen tai
rekisterdinti on tapahtunut (em. asiassa GAT annetun tuomion 31 kohta). Tamd
patentin mydntineen jisenvaltion tuomioistuinten yksinomainen toimivalta on
eurooppapatentin osalta vahvistettu Brysselin yleissopimukseen liitetyn poytékirjan
V d artiklassa.

Edell esitetty huomioon ottaen esitettyihin kysymyksiin on vastattava, ettd Brysselin
yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettd sitd ei sovelleta
eurooppapatentin loukkausta koskevassa riita-asiassa, joka on saatettu vireille eri
sopimusvaltioihin sijoittautuneita yhtioitd vastaan sellaisten tekojen vuoksi, joita
niiden viitetidin tehneen yhdess# tai useammassa ndisti valtioista, edes tilanteessa,
jossa nimi samaan konserniin kuuluvat yhtiét ovat toimineet samalla tai
samankaltaisella tavalla sellaisten yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka
jokin niistd on laatinut.
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Oikeudenkiyntikulut

Péfiasian asianosaisten osalta asian kisittely yhteiséjen tuomioistuimessa on
vélivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireilld olevan asian kisittelyssd, minka
vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on paittid oikeudenkiyntikulujen
korvaamisesta. Oikeudenkiyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin ndille
asianosaisille huomautusten esittdmisestd yhteiséjen tuomioistuimelle, ei voida
madritd korvattaviksi.

Niilld perusteilla yhteisojen tuomioistuin (ensimméinen jaosto) on ratkaissut asian
seuraavasti:

Tuomioistuimen toimivallasta sekd tuomioiden tiytintéonpanosta yksityisoi-
keuden alalla 27 péivind syyskuuta 1968 tehdyn yleissopimuksen, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna Itivallan tasavallan, Suomen tasavallan ja
Ruotsin kuningaskunnan liittymisesti kyseiseen yleissopimukseen 29 piivini
marraskauta 1996 tehdylli yleissopimuksella, 6 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, ettd siti ei sovelleta eurooppapatentin loukkausta koskevassa riita-
asiassa, joka on saatettu vireille eri sopimusvaltioihin sijoittautuneita yhtioita
vastaan sellaisten tekojen vuoksi, joita niiden viitetiin tehneen yhdessi tai
useammassa ndistd valtioista, edes tilanteessa, jossa nimi samaan konserniin

kuuluvat yhtiét ovat toimineet samalla tai samankaltaisella tavalla sellaisten
yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka jokin niistd on laatinut.

Allekirjoitukset
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