ROCHE NEDERLAND M.FL.

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 13 juli 2006 "

I mal C-539/03,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt protokollet av den 3 juni 1971
om domstolens tolkning av konventionen av den 27 september 1968 om domstols
behorighet och om verkstillighet av domar pa privatrittens omrade, som framstillts
av Hoge Raad der Nederlanden (Nederlinderna), genom beslut av den 19 december
2003 som inkom till domstolen den 22 december 2003, i malet

Roche Nederland BV m.fl.

mot

Frederick Primus,

Milton Goldenberg,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann (referent) samt domarna
K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhisz och M. Ile$i¢,

* RittegAngssprik: nederlindska.
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generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: forste handliggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 27 januari 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Roche Nederland BV m.fl., genom P.A.M. Hendrick, O. Brouwer, B.]. Berghuis
och K. Schillemans, advocaten,

— Frederick Primus och Milton Goldenberg, genom W. Hoyng, advocaat,

— Nederlindernas regering, genom H.G. Sevenster och J.G.M. van Bakel, bada i
egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues och A. Bodard-Hermant, bada i
egenskap av ombud,

— Forenade kungarikets regering, genom E. O'Neill, i egenskap av ombud, bitradd
av M. Tappin, barrister,
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— Europeiska gemenskapernas kommission, genom A.-M. Rouchaud-Joét och R.
Troosters, bada i egenskap av ombud,

och efter att den 8 december 2005 ha hért generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgorande avser tolkningen av artikel 6.1 i konventionen av
den 27 september 1968 om domstols behorighet och om verkstillighet av domar pa
privatrittens omrade (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgiva, EGT C 15, 1997, s. 30),
i dess lydelse enligt konventionen av den 9 oktober 1978 om Konungariket
Danmarks, Irlands och Férenade konungariket Storbritannien och Nordirlands
tilltrade (EGT L 304, s. 1, och i @ndrad lydelse s. 77; svensk utgava, EGT C 15, 1997,
s. 14), enligt konventionen av den 25 oktober 1982 om Republiken Greklands
tilitrade (EGT L 388, s. 1; svensk utgava, EGT C 15, 1997, s. 26), enligt konventionen
av den 26 maj 1989 om Konungariket Spaniens och Republiken Portugals tilltride
(EGT L 285, s. 1; svensk utgava, EGT C 15, 1997, s. 43) och enligt konventionen av
den 29 november 1996 om Republiken Osterrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges tilltride (EGT C 15, 1997, s. 1) (nedan kallad Brysselkon-
ventionen).

Begiran har framstillts i ett mal mellan & ena sidan Roche Nederland BV och &tta
andra bolag i Rochekoncernen och & andra sidan Frederick Primus och Milton
Goldenberg angiende pastitt intrdng i ett europeiskt patent som innehas av de
sistnimnda.
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Tillimpliga bestimmelser

Brysselkonventionen

I artikel 2 forsta stycket i Brysselkonventionen, som ingar i avdelning II, om
domstols behorighet, avsnitt 1, med rubriken "Allmédnna bestimmelser”, stadgas
foljande:

”"Om inte annat foreskrivs i denna konvention, skall talan mot den som har hemvist i
en konventionsstat vickas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han
har medborgarskap.”

Artikel 3 forsta stycket i konventionen har foljande lydelse:

"Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat far vickas vid domstol i en
annan konventionsstat endast med stéd av bestimmelserna i avsnitt 2 till 6 i denna
avdelning.”

I artikel 6 i Brysselkonventionen, som ingar i avsnitt 2 i nimnda avdelning II, med
rubriken "Sérskilda behorighetsregler”, anges foljande:

"Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat kan dven vickas

1. om han ir en av flera svarande, vid domstol dédr ndgon av svarandena har hemvist,
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I artikel 16 i Brysselkonventionen, som utgér avsnitt 5 i avdelning 11, med rubriken
"Exklusiv behorighet”, foreskrivs foljande:

"Féljande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behérighet

4) om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumirken, ménster och
liknande rattigheter for vilka krivs deposition eller registrering, domstolarna i
den konventionsstat dar deposition eller registrering har begirts eller har #gt
rum eller — p& grund av bestimmelserna i en internationell konvention —
anses ha dgt rum,

I artikel Vd i det protokoll som bilagts Brysselkonventionen, och som enligt artikel
65 i konventionen utgér en integrerad del av denna, stadgas féljande:

"Med forbehall for den behérighet som det europeiska patentverket har enligt den
europeiska patentkonventionen undertecknad i Miinchen den 5 oktober 1973, skall
domstolarna i varje konventionsstat, oberoende av hemvist, ha exklusiv behérighet
vid talan som angdr registreringen eller giltigheten av ett europeiskt patent som har
meddelats for den staten och som inte ér ett gemenskapspatent enligt artikel 86 i
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konventionen om europeiska patent fér den gemensamma marknaden, under-
tecknad i Luxemburg den 15 december 1975.”

I artikel 22 i Brysselkonventionen, som ingér i avsnitt 8, med rubriken "Litispendens
och mal som har samband med varandra”, i avdelning II i konventionen, foreskrivs
att om kidromal som har samband med varandra dr vickta vid domstolar i olika
konventionsstater och mélen prévas i forsta instans, far varje domstol utom den vid
vilken talan férst vickts lata handliggningen av malet vila eller, under vissa
férhallanden, avvisa talan. Enligt artikel 22 tredje stycket giller foljande:

”Vid tillimpningen av denna artikel skall kiromal anses ha samband med varandra
om de ir s& forenade att en gemensam handldggning och dom é&r pékallad for att
undvika att ofrenliga domar meddelas som en foljd av att kiromalen prévas i olika
rittegangar.”

Enligt artikel 27.3 i konventionen, som ingar i avdelning III, med bestimmelser om
erkinnande och verkstillighet, avsnitt 1, med rubriken "Erkdnnande”, skall en dom
inte erkidnnas "om domen ir oforenlig med en dom som har meddelats i en tvist
mellan samma parter i den stat dir domen gors gillande”.

Miinchenkonventionen

Enligt vad som anges i artikel 1 i konventionen om meddelande av europeiska patent
(Europeiska patentkonventionen), undertecknad i Miinchen den 5 oktober 1973
(nedan kallad Miinchenkonventionen), har det genom konventionen utarbetats en
"for de fordragsslutande staterna gemensam ritt svitt avser meddelande av patent
pé uppfinningar”.
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Forutom de gemensamma bestimmelserna om meddelande av patent, styrs ett
europeiskt patent av den nationella lagstiftningen i respektive férdragsslutande stat
for vilken det har meddelats. I artikel 2.2 i Miinchenkonventionen stadgas i detta
avseende f6ljande:

"Europeiskt patent skall i varje fordragsslutande stat for vilken det meddelats ha
samma verkan och regleras av samma bestimmelser som ett i den staten meddelat
nationellt patent, om ej annat séigs i denna konvention.”

Vad giller de rattigheter som ett europeiskt patent ger innehavaren foéreskrivs
foljande i artikel 64.1 och 64.3 i nimnda konvention:

”1. .... europeiskt patent [skall], frin dagen for publicering av kungérelse om att det
meddelats, i varje fordragsslutande stat for vilken det meddelats ge patenthavaren
samma rittigheter som ett i den staten meddelat nationellt patent.

3. Intrang i europeiskt patent skall bedémas enligt nationell lag.”

Tvisten i malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Frederick Primus och Milton Goldenberg, med hemvist i Amerikas forenta stater, ir
innehavare av europeiskt patent nr 131 627.
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Den 24 mars 1997 vickte de talan vid Rechtbank te ’s-Gravenhage mot Roche
Nederland BV, ett bolag med site i Nederlinderna, samt atta andra bolag i
Rochekoncernen, med site i Amerikas forenta stater, Belgien, Tyskland, Frankrike,
Forenade kungariket, Schweiz, Osterrike respektive Sverige (nedan kallade Roche
m.fl.). Kidrandena hivdade att bolagen hade gjort intrang i deras patentritt. Det
pastddda intringet bestod i att utrustning for immunologisk dosering forts ut pé
marknaden i de linder dir svarandebolagen hade sitt site.

De bolag i Rochekoncernen som inte har site i Nederlinderna bestred den
nederldndska domstolens behorighet. I sak gjorde de gillande att inget intrang skett
och att patentet i friga var ogiltigt.

Genom dom av den 1 oktober 1997 befann sig Rechtbank te ’s-Gravenhage vara
behérig och ogillade Frederick Primus och Milton Goldenbergs talan. Efter
overklagande idndrades detta avgorande genom dom av Gerechtshof te ’s-
Gravenhage av den 27 juni 2002, varvid Roche mfl. forbjods att gora intrang i
patentet i fraga i samtliga lander som designerats i ansokan.

Efter att kassationstalan vickts vid Hoge Raad, beslutade nimnda instans att
vilandeforklara malet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Foreligger det, mellan de olika fall av talan om patentintrang som en innehavare
av ett europeiskt patent har vickt mot dels en svarande med hemvist i
domstolslandet, dels andra svarande med hemvist i andra konventionsstater dn
domstolslandet, med motiveringen att dessa gor intrang i patentet i en eller flera
konventionsstater, ett sidant samband som krivs for att artikel 6.1 i
Brysselkonventionen skall vara tillimplig?
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2) Om den forsta fragan inte eller inte forbehallslost skall besvaras jakande, under
vilka omstindigheter dr det da friga om ett sddant samband, och &r det vid
bedémningen hirav exempelvis av betydelse

— huruvida svarandena tillhér en och samma koncern,

— huruvida det ir friga om ett gemensamt handlande frin svarandenas sida
som baseras pa en gemensam handlingsplan, och om sa ir fallet, ar det da av
betydelse fran vilken plats denna handlingsplan hirrér, och

— huruvida de intringshandlingar som svarandena péstis ha begatt ir
identiska eller nistan identiska?”

Provning av tolkningsfragorna

Den hanskjutande domstolen har stillt dessa frigor, som bor provas i ett
sammanhang, for att fa klarhet i huruvida artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall
tolkas sa att den kan tillimpas vid en talan om intrang i ett europeiskt patent mot
flera bolag med site i olika konventionsstater, grundad pa handlingar som pastas ha
begatts i en eller flera av dessa stater, sérskilt i det fallet di dessa bolag, vilka ingar i
samma koncern, har handlat pid samma eller liknande sitt, enligt en gemensam
handlingsplan som utarbetats av ett av bolagen.
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Enligt artikel 6.1 i Brysselkonventionen kan talan mot den som har hemvist i en
konventionsstat vickas i en annan konventionsstat dir nagon av svarandena har
hemvist. Detta dr ett undantag fran huvudregeln i artikel 2 i konventionen, enligt
vilken talan mot den som har hemvist i en konventionsstat skall vickas vid domstol i
den staten.

I dom av den 27 september 1988 i mal 189/87, Kalfelis (REG 1988, s. 5565, punkt 12;
svensk specialutgiva, volym 9, s. 729), slog domstolen fast att det, for att artikel 6.1 i
konventionen skall kunna tillimpas, méaste finnas ett sidant samband mellan de
olika kiromél som en och samma kirande vickt mot olika svarande, att en
gemensam handliggning och dom for dessa kidromal ar pakallad for att undvika
risken att oférenliga avgoranden meddelas som en foljd av att kiroméalen prévas i
olika rittegangar.

Kravet pa samband framgér inte av ordalydelsen i artikel 6.1 i Brysselkonventionen.
Domstolen har hirlett detta fran texten for att undvika att undantaget fran
huvudregeln om att det 4r domstolarna i den stat dér svaranden har sitt hemvist som
ar behoriga att prova talan, ett undantag som dven framgar av nimnda bestammelse,
leder till att huvudregeln i sig kan ifragasittas (domen i det ovannimnda malet
Kalfelis, punkt 8). Sambandskravet har senast bekriftats i dom av den
27 oktober 1998 i mal C-51/97, Réunion européenne m.fl. (REG 1998, s. I-6511,
punkt 48), och i avfattningen av artikel 6.1 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av
den 22 december 2000 om domstols behérighet och om erkdnnande och
verkstillighet av domar pé privatrittens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1), som har
ersatt Brysselkonventionen.

Den formulering som domstolen valde i domen i det ovanndmnda malet Kalfelis &r
en Atergivelse av ordalydelsen i artikel 22 i Brysselkonventionen, enligt vilken
kdromal skall anses ha samband med varandra om de &r sa forenade att en
gemensam handliaggning och dom ar pakallad for att undvika att oférenliga domar
meddelas som en foljd av att kdromalen provas i olika rittegingar. Artikel 22
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tolkades i dom av den 6 december 1994 i mal C-406/92, Tatry (REG 1994, s. 1-5439),
punkt 58, sa, att kiromal anses ha samband med varandra om det féreligger en risk
att motstridiga avgéranden meddelas om kidromélen handlidggs och avgérs separat.
Det behover inte foreligga nagon risk for rattsfoljder som utesluter varandra.

Den riackvidd som begreppet “oférenliga” avgéranden gavs i domen i det
ovannimnda maélet Tatry, vad giller tillimpningen av artikel 22 i Brysselkon-
ventionen, ir siledes vidare d@n den som tillmittes samma begrepp i dom av den
4 februari 1988 i mal 145/86, Hoffmann (REG 1988, s. 645), punkt 22, vad giller
tillimpningen av artikel 27.3 i konventionen. I sistnimnda bestimmelse foreskrivs
att en dom som meddelats i en konventionsstat inte skall erkinnas om domen ir
oférenlig med en dom som har meddelats i en tvist mellan samma parter i den stat
dar domen gors gillande. I domen i det ovannidmnda malet Hoffmann fann
domstolen att det, for att avgora huruvida avgéranden skall anses vara oforenliga i
den mening som avses i sistnimnda bestimmelse, skall undersokas om avgérandena
i fraga har rattsfoljder som utesluter varandra.

Frederick Primus och Milton Goldenberg liksom den nederlindska regeringen har
gjort gillande den vida tolkning av adjektivet oforenliga i betydelsen "motstridiga”,
som gjordes i domen i det ovannimnda mélet Tatry, vid tillimpning av artikel 22 i
Brysselkonventionen, dven skall gilla vid tillimpning av artikel 6.1 i konventionen.
Roche mfl. liksom Forenade kungarikets regering har ddremot i sin argumentation,
som generaladvokaten anslutit sig till i punkt 79 och foljande punkter i sitt forslag
till avgorande, hivdat att detta inte dr méjligt, med tanke pad de bada aktuella
bestimmelsernas olikartade syften och positioner inom Brysselkonventionens
systematik, och att en snivare tolkning dr att foredra.

Det forefaller dock inte nédvéndigt att uttala sig om den fragan i forevarande mal.
Det ricker att konstatera att dven om det skulle vara si att begreppet "oforenliga”
avgoranden vid tillimpning av artikel 6.1 i Brysselkonventionen bor utstrickas till
den vida tolkningen — i betydelsen avgéranden som ér motstridiga — &r det ingen
risk att sidana avgoranden meddelas till foljd av talan om intring i ett europeiskt
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patent i olika konventionsstater mot flera svarande med hemvist i dessa olika stater
for handlingar som pastas ha begatts inom deras respektive territorium.

For att avgorandena skall strida mot varandra ricker det inte, vilket generaladvo-
katen har pipekat i punkt 113 i sitt forslag till avgorande, att det finns en mindre
avvikelse i domslutet, utan det krivs dirutéver att en sadan skillnad ingér i samma
rattsliga och faktiska situation.

I det fall som den hinskjutande domstolen avsag i sin forsta tolkningsfraga, det vill
siaga vid en talan om intring i ett europeiskt patent mot flera bolag med site i olika
konventionsstater, grundad pa handlingar som péstas ha begatts i en eller flera av
dessa stater, gar det inte att konstatera att samma faktiska situation foreligger,
eftersom det ir olika svarande och de intrangshandlingar som de klandras for, vilka
skett i olika konventionsstater, inte dr desamma.

Eventuella skillnader mellan de avgéranden som domstolarna i friga meddelar ryms
inte inom samma faktiska situation.

Aven om Miinchenkonventionen innehiller gemensamma bestimmelser for
meddelande av europeiska patent, framgar det tydligt av artiklarna 2.2 och 64.1 i
konventionen att ett sddant patent regleras av den nationella lagstiftningen i varje
fordragsslutande stat for vilken det har meddelats.
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Det framgar av artikel 64.3 i Miinchenkonventionen att varje intréng i ett europeiskt
patent skall bedomas i enlighet med bestimmelserna i géllande nationell lagstiftning
pa omradet i varje fordragsslutande stat fér vilken det har meddelats.

Av detta foljer att nir talan om intrang i ett europeiskt patent som meddelats i flera
olika konventionsstater vicks vid flera domstolar i dessa stater mot svarande som
har hemvist i dessa stater for handlingar som dessa pastas ha begatt i respektive land,
ryms eventuella skillnader mellan de avgéranden som domstolarna i fraiga meddelar
inte inom samma rittsliga situation.

Avgoranden kan séledes inte betraktas som motstridiga bara for att de i viss man
skiljer sig at.

Under dessa omstindigheter skall det konstateras att iven om den vidaste
tolkningen av begreppet "oférenliga” avgéranden, det vill siga motstridiga sidana,
anvinds som kriterium for huruvida det foreligger ett sidant samband mellan
kéromalen som krivs for att artikel 6.1 i Brysselkonventionen skall vara tillimplig,
kan inget sddant samband anses foreligga mellan kiromal om intring i ett och
samma europeiska patent mot ett bolag med site i en annan konventionsstat pa
grundval av handlingar som begétts i denna stat.

Slutsatsen blir densamma &ven i det fall som den hinskjutande domstolen avser i sin
andra tolkningsfraga, namligen om svarandebolagen ingér i samma koncern och har
handlat pad samma eller liknande sitt, enligt en gemensam handlingsplan som
utarbetats av ett av bolagen, si att den faktiska situationen genomgiende ir
densamma.
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Det faktum kvarstir nimligen att det &r inte 4r fraga om samma rittsliga situation
(se punkterna 29 och 30 ovan i férevarande dom). Det foreligger saledes inte, ens i
ett sddant fall, nigon risk for motstridiga avgoranden.

Det skall dessutom konstateras att dven om processekonomiska hansyn vid forsta
anblicken kan tyckas tala till fordel for att samla sidana kidromal vid en domstol, ar
fordelarna med detta vad giller att astadkomma god rittskipning begrinsade,
samtidigt som det riskerar att ge upphov till andra svérigheter.

En behérighet som grundar sig enbart pa de faktiska kriterier som den hidnskjutande
domstolen tagit upp skulle leda till en flerdubbling av antalet potentiella grunder for
behorighet och skulle dirmed paverka forutsebarheten hos konventionens behorig-
hetsregler. Det skulle vara till skada for rittssikerhetsprincipen, som ligger till grund
fér konventionen (se dom av den 19 februari 2002 i mal C-256/00, Besix, REG 2002,
s. I-1699, punkterna 24-26, av den 1 mars 2005 i mal C-281/02, Owusu, REG 2005,
s. 1-1383, punkt 41, och av denna dag i méal C-4/03, GAT, REG 2006, s. 1-6509,
punkt 28).

Denna skada skulle vara si mycket allvarligare som tillimpningen av kriterierna i
fraga skulle 6ppna for stora valmojligheter for kdranden och uppmuntra till "forum
shopping”, vilket konventionen syftar till att forhindra och ar precis vad domstolen i
sin dom i det ovannimnda mélet Kalfelis (se punkt 9) ville begrinsa.
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For att préva om samtliga de aktuella kriterierna ar uppfyllda, vilket det ankommer
pa kiranden att visa, maste den domstol dir talan vickts prova malet i sak innan den
kan konstatera att den ér behérig. En sadan forhandsprovning skulle kunna medfora
extra kostnader och ett mer tidsédande férfarande for det fall nimnda domstol
kommer fram till att den inte #r behérig, efter att inte ha kunnat konstatera att
samma faktiska situation foreligger och att det didrmed skulle finnas ett tillrackligt
samband mellan kiromalen, och talan maste viickas pd nytt vid en domstol i en
annan stat.

Om det antas att den domstol dir talan viickts finner att den dr behérig pa grundval
av de kriterier som den hinskjutande domstolen har nimnt, s34 kommer tvistefore-
madlet for patenttvisten oundvikligen att splittras upp, atminstone delvis, dven da
samtliga intrdngsmal samlas vid den domstolen. Frigan om det aktuella patentets
giltighet skulle nimligen aktualiseras, sdsom i praktiken ofta sker och som de facto
skett i det aktuella malet vid den nationella domstolen. Denna fraga, oavsett om den
vicks som rittslig grund for ett kiromal eller som en invindning, omfattas av den
exklusiva behorigheten enligt artikel 16.4 i Brysselkonventionen for domstolarna i
den konventionsstat dir deposition eller registrering har begirts eller har gt rum
eller anses ha dgt rum (domen i det ovannimnda malet GAT, punkt 31). Denna
exklusiva behorighet for domstolarna i den stat dir ett patent meddelas bekriftas
sdvitt giller europeiska patent i artikel Vd i protokollet till Brysselkonventionen.

Av vad som anforts foljer att tolkningsfragorna skall besvaras sa att artikel 6.1 i
Brysselkonventionen skall tolkas sa att den inte ér tillimplig vid en talan om intrang
i ett europeiskt patent mot flera bolag med site i olika konventionsstater, grundad p
handlingar som péstas ha begitts i en eller flera av dessa stater. Detsamma giller
dven om dessa bolag, vilka ingar i samma koncern, har handlat pa samma eller
liknande sitt, enligt en gemensam handlingsplan som utarbetats av ett av bolagen.
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Rittegangskostnader

Eftersom férfarandet i forhéllande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella
domstolen att besluta om rattegingskostnaderna. De kostnader for att avge
yttranden till domstolen som andra d4n nimnda parter har haft dr inte ersatt-
ningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

Artikel 6.1 i konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet
och om verkstiillighet av domar pa privatrittens omrade, i dess senast dndrade
lydelse enligt konventionen av den 29 november 1996 om Republiken
Osterrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tilltride, skall
tolkas si att den inte ar tillimplig vid en talan om intrang i ett europeiskt
patent mot flera bolag med site i olika konventionsstater, grundad pa
handlingar som pastias ha begatts i en eller flera av dessa stater. Detsamma
giller dven om dessa bolag, vilka ingar i samma koncern, har handlat pa samma
eller liknande siitt, enligt en gemensam handlingsplan som utarbetats av ett av
bolagen.

Underskrifter

I- 6584



