g

W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (szo6sta izba)

z dnia 28 kwietnia 2022 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasnos¢ intelektualna — Dyrektywa 2004/48/WE — Artykut 9
ust. 1 — Patent europejski — Srodki tymczasowe — Uprawnienie krajowych organéw sadowych
do wydania tymczasowego nakazu sadowego, ktéry ma zapobiec mozliwym dalszym naruszeniom

prawa wlasnosci intelektualnej — Orzecznictwo krajowe oddalajace wnioski o zastosowanie

srodkow tymczasowych, jezeli wazno$¢ danego patentu nie zostala potwierdzona przynajmniej

orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji w wyniku postepowania w sprawie sprzeciwu lub

w sprawie uniewaznienia — Obowiazek wyktadni zgodnej
W sprawie C-44/21
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Landgericht Miinchen I (sad krajowy Monachium I, Niemcy)
postanowieniem z dnia 19 stycznia 2021 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 28 stycznia
2021 r., w postgpowaniu:
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
przeciwko
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,
Harting Electric GmbH & Co. KG,
TRYBUNAL (szésta izba),

w skladzie: 1. Ziemele (sprawozdawczyni), prezes izby, P.G. Xuereb i A. Kumin, sedziowie,
rzecznik generalny: A. Rantos,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu Phoenix Contact GmbH & Co. KG — H. Jacobsen i P. Szynka, Rechtsanwilte,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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— w imieniu HARTING Deutschland GmbH & Co. KG i Harting Electric GmbH & Co. KG -
T. Miiller, Rechtsanwalt,

— w imieniu Komisji Europejskiej — T. Scharfi S. L. Kaléda, w charakterze pelnomocnikéw,
podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 9 ust. 1 dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).

Wniosek ten zostal przedstawiony w ramach sporu miedzy Phoenix Contact GmbH & Co. KG
a HARTING Deutschland GmbH & Co. KG i Harting Electric GmbH & Co. KG w przedmiocie
podnoszonego naruszenia patentu europejskiego, ktorego wilascicielem jest Phoenix Contact.

Ramy prawne

Prawo Unii
Motywy 10, 17 i 22 dyrektywy 2004/48 przewiduja:

»(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zblizenie systeméw prawnych [panstw czlonkowskich]
w celu zapewnienia wysokiego, rownowaznego i jednakowego poziomu bezpieczenstwa
[ochrony wlasnosci intelektualnej] na rynku wewnetrznym.

(17) Przewidziane w niniejszej dyrektywie $rodki, procedury i $rodki naprawcze w kazdym
przypadku powinny by¢ ustalane tak, aby w nalezyty sposéb uwzglednialy specyfike
sprawy, wlaczajac szczegllne cechy kazdego prawa wlasnosci intelektualnej,
i w stosownym przypadku umyslny lub nieumyslny charakter naruszenia.

(22) Podstawowe znaczenie ma [...] wprowadzenie tymczasowych $rodkéw zapewniajacych
natychmiastowe zaniechanie naruszen bez oczekiwania na decyzje o istocie sprawy,
z przestrzeganiem prawa do obrony, przy zapewnieniu, tam gdzie to stosowne,
proporcjonalnosci $rodkéw tymczasowych do cech charakterystycznych rozpatrywanej
sprawy oraz gwarancji niezbednych do pokrycia kosztéw i szkdéd, na ktére zostata
narazona osoba oskarzona bez uzasadnienia. Srodki te sa uzasadnione szczegdlnie
w sytuacjach, gdy opdznienie mogloby spowodowa¢ nienaprawialne szkody dla podmiotu
prawa wlasnosci intelektualne;j”.
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Artykut 2 tej dyrektywy, zatytutowany ,Zakres”, stanowi w ust. 1:

»Bez uszczerbku dla srodkéw przewidzianych lub srodkéw, ktére moga by¢ przewidziane w prawie
[Unii] lub [prawie] krajowym, w zakresie, w jakim te srodki moga dawa¢ wiascicielom praw wieksze
korzysci, przewidziane niniejsza dyrektywa [$rodki], procedury i srodki naprawcze stosuje sig, zgodnie
z art. 3, do wszelkich naruszen praw wlasnosci intelektualnej okreslonych w prawie [Unii] i/lub prawie
wewnetrznym zainteresowanego panstwa czlonkowskiego”.

Rozdzial II wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki, procedury i $rodki naprawcze”,
obejmuje miedzy innymi art. 3 tej dyrektywy, opatrzony tytutem ,,Obowiazki ogdlne”, ktéry brzmi
nastepujaco:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja objete niniejsza dyrektywa $rodki, procedury i $rodki
naprawcze niezbedne do stosowania praw wlasnosci intelektualnej. Powyzsze $rodki, procedury
i $rodki naprawcze sg sprawiedliwe i stuszne oraz nie sa nadmiernie skomplikowane czy
kosztowne, ani tez nie pociagaja za soba nierozsadnych ograniczen czasowych czy
nieuzasadnionych opdznien.

2. Powyzsze s$rodki, procedury i $rodki naprawcze sa réwniez skuteczne, proporcjonalne
i odstraszajace i stosowane w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu ograniczen handlu
prowadzonego zgodnie z prawem i zapewni¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem”.

Artykut 9 cytowanej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki tymczasowe i zabezpieczajace”, stanowi:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze [wlasciwe] organy sadowe moga, na zadanie
wnioskodawcy:

a) wystawi¢ przeciwko domniemanemu naruszajacemu tymczasowy nakaz sadowy, ktéry ma
zapobiec mozliwym dalszym naruszeniom prawa wtlasnosci intelektualnej, lub w razie
kontynuowania domniemanych naruszen tego prawa, tymczasowo tego zakaza¢ i w miare
potrzeb podda¢ powtarzajacej sie karze pienieznej, jesli prawo krajowe takowa przewiduje, lub
w przypadku ich kontynuowania nakazaé zlozenie zabezpieczenia zapewniajacego pokrycie
strat poniesionych przez wlasciciela praw; na takich samych zasadach mozna réwniez
wystawi¢ tymczasowy nakaz sadowy przeciwko posrednikowi, ktérego ustugi sa
wykorzystywane przez osobe trzecia do naruszania prawa wlasnosci intelektualnej [...];

b) zarzadzi¢ zajecie lub przekazanie towaréw podejrzewanych o naruszanie prawa wlasnosci
intelektualnej, tak aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przeplywu w kanalach
handlowych.

[...]

5. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze okreslone w ust. 1 i 2 $rodki tymczasowe zostaja na
zadanie pozwanego odwotane [uchylone] lub traca moc w inny sposéb, jesli wnioskodawca nie
wszczyna w odpowiednim czasie i przed wlasciwym organem sadowym procedury prowadzacej
do decyzji merytorycznej; okres ten jest ustalany przez zarzadzajacy $rodki organ sadowy, jesli
pozwala na to prawo panstwa czlonkowskiego; w razie nieustalenia tego okresu jest to okres
nieprzekraczajacy 20 dni roboczych lub 31 dni kalendarzowych, zaleznie od tego, ktory jest
dtuzszy.

ECLI:EU:C:2022:309 3
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6. Wlasciwe organy sadowe moga podjac¢ okreslone w ust. 1 i 2 srodki tymczasowe po zlozeniu
przez wnioskodawce odpowiedniego zabezpieczenia lub réwnowaznej gwarancji, zmierzajac do
zapewnienia odszkodowania za wszelki uszczerbek poniesiony przez pozwanego, jak
przewidziano w ust. 7.

7. W razie odwolania [uchylenia] $rodkéw tymczasowych lub ich wygasniecia w wyniku
jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania wnioskodawcy, lub w razie stwierdzenia [nastepnie], ze
naruszenia lub zagrozenia prawa wlasnosci intelektualnej nie bylo, organy sadowe maja prawo
zarzadzi¢, aby wnioskodawca, na zadanie pozwanego, wyplacit pozwanemu stosowne
odszkodowanie za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialania tych srodkéw”.

Prawo niemieckie

Paragraf 58 ust. 1 Patentgesetz (ustawy o patentach) w brzmieniu majacym zastosowanie do sporu
w postepowaniu gtéwnym stanowi:

sInformacje o udzieleniu patentu publikuje sie w biuletynie patentowym. Jednocze$nie publikuje sie
opis patentu. Z chwila publikacji w biuletynie patentowym nastepuja skutki ustawowe patentu”.

Paragraf 139 ust. 1 tej ustawy przewiduje:

»otrona poszkodowana moze w przypadku grozby ponowienia praktyki wnies¢ powddztwo
o zaniechanie naruszen przeciw kazdej osobie, ktéra korzysta z opatentowanego wynalazku
z naruszeniem §§ 9—-13. Poszkodowana ma réwniez to prawo w sytuacji, gdy naruszenie moze zostac
popelnione po raz pierwszy”.

Zgodnie z § 935 Zivilprozessordnung (kodeksu postepowania cywilnego) w brzmieniu majacym
zastosowanie do sporu w postepowaniu gléwnym:

»Dopuszczalne jest zastosowanie $srodkéw tymczasowych w odniesieniu do przedmiotu sporu, jezeli
nalezy si¢ obawia¢, ze wskutek zmiany obecnej sytuacji wykonywanie prawa danej strony mogtoby
zosta¢ udaremnione lub istotnie utrudnione”.

Paragraf 940 tego kodeksu stanowi:

,Srodki tymczasowe sa dopuszczalne réwniez dla celéw uregulowania tymczasowej sytuacji
w odniesieniu do spornego stosunku prawnego, jezeli uregulowanie to, w szczegélnosci w przypadku
stosunkéw prawnych o charakterze ciaglym, wydaje si¢ niezbedne do zapobiezenia wyrzadzeniu
istotnej szkody lub grozacej przemocy, lub z innych powodéw”.

Postepowanie przed Trybunalem

Sad odsytajacy zwrdcit sie do Trybunatu o rozpoznanie niniejszej sprawy w trybie przyspieszonym
na podstawie art. 105 regulaminu postepowania przed Trybunalem.

Na poparcie tego wniosku sad odsylajacy podnosi zasadniczo, ze charakter postepowania
gléwnego wymaga od niego niezwlocznego wydania orzeczenia. Ponadto zdaniem tego sadu
w braku szybkiego dzialania ze strony sadu Phoenix Contact poniostaby znaczna szkode
gospodarcza w wyniku dalszego wytwarzania i sprzedazy podrobionych produktéw. W opinii
tego sadu ewentualne naruszenie patentu zagroziloby bowiem w szczegdélnosci udziatowi
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Phoenix Contact w rynku i sprawiloby, ze spétka ta, jako wlasciciel rozpatrywanego patentu,
w sposob nieodwracalny utracitaby mozliwo$ci sprzedazy, co trudno byloby zrekompensowaé
poprzez pdzniejsze ewentualne przyznanie odszkodowania.

Artykut 105 § 1 regulaminu postepowania przewiduje, Zze na wniosek sadu odsylajacego lub
w  wyjatkowych przypadkach z urzedu, jezeli charakter sprawy wymaga niezwlocznego
rozstrzygniecia, prezes Trybunalu moze postanowi¢, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem sedziego
sprawozdawcy i rzecznika generalnego, o rozpatrzeniu odeslania prejudycjalnego w trybie
przyspieszonym.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze taki tryb przyspieszony jest instrumentem procesowym
stuzacym zaradzeniu nadzwyczaj pilnej sytuacji [wyrok z dnia 10 marca 2022 r., Commissioners
for Her Majesty’s Revenue and Customs (Pelne ubezpieczenie zdrowotne), C-247/20,
EU:C:2022:177, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto zgodnie =z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu delikatny pod wzgledem
ekonomicznym charakter sprawy lub interesy ekonomiczne, w tym interesy, ktére moga miec
wplyw na finanse publiczne, jakkolwiek wazne i legitymowane, nie moga same w sobie
uzasadniaé zastosowania trybu przyspieszonego [zob. podobnie postanowienie prezesa Trybunatu
z dnia 18 pazdziernika 2017 r., Weiss i in., C-493/17, niepublikowane, EU:C:2017:792, pkt 10
i przytoczone tam orzecznictwo].

Z orzecznictwa Trybunatu wynika réwniez, ze sam bez watpienia uzasadniony interes jednostek
w mozliwie jak najszybszym ustaleniu zakresu praw, jakie wywodza one z prawa Unii, nie
pozwala na wykazanie istnienia wyjatkowej okoliczno$ci w rozumieniu art. 105 § 1 regulaminu
postepowania [wyrok z dnia 3 marca 2022 r., Presidenza del Consiglio die Ministri i in. (Lekarze
odbywajacy szkolenia specjalizacyjne), C-590/20, EU:C:2022:150, pkt 29 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Co sie tyczy okolicznosci, ze rozpatrywany tu wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym zostal zlozony w ramach postepowania krajowego dotyczacego wniosku
o zastosowanie $rodkéw tymczasowych, nalezy przypomnie¢, ze Trybunal orzekl juz
w przeszlosci, iz fakt, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostal zlozony
w ramach postepowania krajowego umozliwiajacego zastosowanie srodkéw tymczasowych, nie
pozwala sam w sobie ani w powiazaniu z okoliczno$ciami wskazanymi w pkt 15 niniejszego
wyroku wykaza¢, ze charakter sprawy wymaga niezwlocznego rozstrzygniecia [zob. podobnie
postanowienie prezesa Trybunalu z dnia 18 pazdziernika 2017 r., Weiss i in., C-493/17,
niepublikowane, EU:C:2017:792, pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo].

Z uwagi na powyzsze w dniu 11 lutego 2021 r. prezes Trybunaltu postanowil, po zapoznaniu si¢ ze
stanowiskiem sedziego sprawozdawcy i rzecznika generalnego, nie uwzglednia¢ wniosku
o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym.
Postepowanie gléwne i pytanie prejudycjalne
W dniu 5 marca 2013 r. Phoenix Contact zglosila patent dotyczacy przylacza wtykowego

z zaciskiem przewodu ochronnego. W ramach postepowania poprzedzajacego udzielenie tego
patentu Harting Electric zglosita uwagi dotyczace zdolnosci patentowej tego produktu.

ECLI:EU:C:2022:309 5



20

21

22

23

24

25

26

27

28

WYROK Z DNIA 28.4.2022 R. — SPrAWA C-44/21
PHOENIX CONTACT

W dniu 26 listopada 2020 r. objety zgloszeniem patent zostal udzielony Phoenix Contact, miedzy
innymi na Niemcy.

W dniu 14 grudnia 2020 r. Phoenix Contact zlozyla w sadzie odsytajacym wniosek w przedmiocie
srodka tymczasowego majacy na celu zakazanie HARTING Deutschland i Harting Electric
naruszania owego patentu.

Informacja o udzieleniu tego patentu zostata opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym
w dniu 23 grudnia 2020 r.

W dniu 15 stycznia 2021 r. Harting Electric wniosta do Europejskiego Urzedu Patentowego (EPO)
sprzeciw wobec udzielenia wspomnianego patentu.

Sad odsytajacy zauwaza, ze dokonal wstepnych ustalen, zgodnie z ktédrymi rozpatrywany patent
jest wazny i jest przedmiotem naruszenia. Uwaza on, ze waznos¢ tego patentu nie jest zagrozona.

Sad ten usci$la jednak, ze napotyka na przeszkode w zarzadzeniu $rodkéw tymczasowych
w postaci wigzacego orzecznictwa Oberlandesgericht Miinchen (wyzszego sadu krajowego
w Monachium, Niemcy), zgodnie z ktérym dla zastosowania $rodka tymczasowego w przypadku
naruszenia patentu nie wystarczy to, ze organ udzielajacy patentu — w tym przypadku EPO —
udzielil tego patentu po doglebnym zbadaniu jego zdolnosci patentowej i ze kwestia waznosci
patentu takze byla przedmiotem kontroli sadowej przy rozpoznawaniu wniosku o zastosowanie
$rodka tymczasowego.

Zgodnie z tym orzecznictwem, aby mozna bylo zarzadzi¢ $rodki tymczasowe, dany patent
powinien bowiem ponadto by¢ przedmiotem decyzji EPO wydanej w ramach postepowania
w sprawie sprzeciwu lub w sprawie odwotania lub orzeczenia Bundespatentgericht (federalnego
sadu patentowego, Niemcy) w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia patentu
potwierdzajacych, Ze patent ten zapewnia ochrone rozpatrywanemu produktowi.

Stojac na stanowisku, Zze wspomniane orzecznictwo jest niezgodne z prawem Unii,
w szczegélnosci z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48, sad odsylajacy postanowil zawiesi¢
postepowanie i zwrdcic sie do Trybunalu z nastepujacym pytaniem prejudycjalnym:

»,Czy orzecznictwo Oberlandesgerichte (wyzszych sadéw krajowych, Niemcy), sadéow wlasciwych
do orzekania w ostatniej instancji w postepowaniach w przedmiocie $rodka tymczasowego,
zgodnie z ktérym co do zasady odmawia si¢ zastosowania $rodkéw tymczasowych z tytulu
naruszenia patentéw, jezeli wazno$¢ patentu, ktérego dotyczy spdr, nie zostala potwierdzona
w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postepowaniu o uniewaznienie, jest
zgodne z art. 9 ust. 1 dyrektywy [2004/48]?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Poprzez swoje pytanie sad odsylajacy dazy w istocie do ustalenia, czy art. 9 ust. 1 dyrektywy
2004/48 nalezy interpretowac w ten sposob, ze stoi on na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu,
zgodnie z ktérym wnioski o zastosowanie $rodkéw tymczasowych w zwigzku z naruszeniem
patentu powinny co do zasady podlega¢ oddaleniu, jezeli wazno$¢ danego patentu nie zostata
potwierdzona co najmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji po przeprowadzeniu
postepowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie uniewaznienia.

6 ECLLI:EU:C:2022:309
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wyktadni przepisu prawa Unii nalezy
uwzglednia¢ nie tylko jego brzmienie, lecz takze kontekst, w jakim zostal umieszczony, oraz cele
regulacji, ktdrej cze$¢ on stanowi [zob. podobnie wyrok z dnia 28 pazdziernika 2021 r., Magistrat
der Stadt Wien (Grand Hamster — II), C-357/20, EU:C:2021:881, pkt 20].

Po pierwsze, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48 panstwa czlonkowskie powinny
zapewni¢, by wlasciwe organy sadowe mogly, na zadanie wnioskodawcy, wyda¢ przeciwko
domniemanemu naruszajagcemu tymczasowy nakaz sadowy, ktéry ma zapobiec mozliwym
dalszym naruszeniom prawa wiasnosci intelektualne;j.

Artykut 9 ust. 1 lit. a) w zwiazku z motywami 17 i 22 dyrektywy 2004/48 naktada zatem na panstwa
czlonkowskie obowigzek ustanowienia w ich prawie krajowym mozliwosci wydania przez
wlasciwe krajowe organy sadowe tymczasowego nakazu sadowego po zapoznaniu sie ze
szczegblnymi okolicznosciami kazdego przypadku i przy spelnieniu warunkéw przewidzianych
we wspomnianym art. 9.

Po drugie, nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48 w zwiazku z jej
motywem 22 $rodki tymczasowe przewidziane w prawie krajowym powinny méc doprowadzic¢
do natychmiastowego zaprzestania naruszen prawa wlasnosci intelektualnej bez oczekiwania na
wydanie orzeczenia co do istoty sprawy. Srodki te sa uzasadnione szczegélnie w sytuacjach, gdy
opdznienie mogloby spowodowa¢ nienaprawialne szkody dla uprawnionego z tytulu prawa
wlasnosci intelektualnej. Tak wiec czynnik ,czasu” ma szczegdélne znaczenie dla skutecznego
egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej.

W niniejszym wypadku sad odsylajacy wskazuje, ze rozpatrywany patent jest wazny i ze jest
przedmiotem naruszenia, w zwigzku z czym nalezaloby uwzgledni¢ wniosek o zastosowanie
$rodka tymczasowego zlozony przez Phoenix Contact. Sad ten jest jednak zwigzany
orzecznictwem krajowym, zgodnie z ktérym dany patent moze korzystaé z tymczasowej ochrony
prawnej tylko wtedy, gdy jego waznos¢ zostala potwierdzona orzeczeniem wydanym w pierwszej
instancji w wyniku postepowania w przedmiocie waznosci tego patentu.

Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze takie orzecznictwo ustanawia wymag, ktéry pozbawia wszelkiej
skutecznosci (effet utile) art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48, poniewaz nie pozwala sadowi
krajowemu na wydanie, zgodnie z tym przepisem, tymczasowego nakazu sadowego majacego
prowadzi¢ do natychmiastowego zaprzestania naruszenia rozpatrywanego patentu, chociaz
patent ten w ocenie tego sadu jest wazny i jest przedmiotem naruszenia.

Jak podnosi Phoenix Contact w swoich uwagach na pi$mie, taki wymég mégtby doprowadzi¢ do
sytuacji, w ktoérej konkurenci wlasciciela danego patentu, jako potencjalni sprawcy naruszenia,
swiadomie beda decydowac si¢ na rezygnacje z kwestionowania waznosci tego patentu, aby
uniknac tego, ze skorzysta on ze skutecznej ochrony sadowej, co pozbawiloby mechanizm
tymczasowej ochrony przewidziany w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48 jego istoty.

Po trzecie, nalezy uzna¢, ze brak zgodno$ci orzecznictwa krajowego takiego jak wspomniane
w pkt 33 niniejszego wyroku z dyrektywa 2004/48 znajduje potwierdzenie w $wietle celéw,
ktorych realizacji ta dyrektywa stuzy.

W tym wzgledzie z motywu 10 tej dyrektywy wynika, Zze jej celem jest zblizenie systeméw

prawnych panstw czlonkowskich w celu zapewnienia wysokiego, réwnowaznego i jednakowego
poziomu bezpieczenstwa na rynku wewnetrznym (zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia
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2019 r., IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, pkt 38). Nie zmienia to jednak faktu, ze
dyrektywe te stosuje sie, jak wynika z jej art. 2 ust. 1, bez uszczerbku dla srodkéw przewidzianych
lub $rodkéw, ktére moga by¢ przewidziane miedzy innymi w prawie krajowym, w zakresie,
w jakim $rodki te moga dawac uprawnionym wieksze korzysci (wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r.,
Stowarzyszenie Otawska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, pkt 22).

W konsekwencji dyrektywa 2004/48 ustanawia minimalne standardy dotyczace poszanowania
praw wlasnosci intelektualnej i nie zakazuje panstwom czlonkowskim wprowadzenia srodkéw
umozliwiajacych silniejsza ochrone (wyrok z dnia 25 stycznia 2017 r., Stowarzyszenie Olawska
Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z orzecznictwa Trybunalu wynika tez, ze postanowienia tej dyrektywy stuza uregulowaniu
wszystkich aspektéw zwigzanych z prawami wlasno$ci intelektualnej, ktére sa nierozlacznie
zwiazane, po pierwsze, z egzekwowaniem tych praw, a po drugie, z ich naruszaniem, poprzez
ustanowienie skutecznych $rodkéw prawnych stuzacych zapobieganiu naruszeniom,
spowodowaniu ich zaprzestania lub zado$¢uczynieniu za kazde naruszenie istniejacego prawa
wlasnosci intelektualnej (wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r., IT Development, C-666/18,
EU:C:2019:1099, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo).

Tymczasem procedura krajowa majaca na celu doprowadzenie do natychmiastowego zaprzestania
naruszania istniejacego prawa wtasnosci intelektualnej bytaby nieskuteczna, a w konsekwenc;ji cel
polegajacy na zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony wlasno$ci intelektualnej nie zostalby
osiagniety, gdyby zastosowanie tej procedury podlegato wymogowi takiemu jak ten ustanowiony
w orzecznictwie krajowym, o ktérym mowa w pkt 33 niniejszego wyroku.

W tym kontekécie nalezy przypomnie¢, ze zgloszone patenty europejskie korzystaja
z domniemania wazno$ci od dnia publikacji informacji o ich udzieleniu. Tak wiec od tego
momentu patenty te korzystaja z catego zakresu ochrony zagwarantowanej w szczegélnosci przez
dyrektywe 2004/48 [zob. analogicznie wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r., Generics (UK) i in.,
C-307/18, EU:C:2020:52, pkt 48].

Ponadto, co si¢ tyczy ryzyka, ze z powodu zastosowania $rodkéw tymczasowych pozwany
w postepowaniu w przedmiocie ich zarzadzenia poniesie szkode, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 $rodki, procedury i §rodki naprawcze niezbedne do zapewnienia
poszanowania praw wlasnosci intelektualnej, o ktérych mowa w tej dyrektywie, powinny by¢
stosowane w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu ograniczen handlu prowadzonego zgodnie
z prawem i zapewnic¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem.

Przepis ten naklada zatem na panstwa czlonkowskie, a w ostatecznym rozrachunku na sady
krajowe, zapewnienie gwarancji, ze — w szczegdlnosci — Srodki i procedury, o ktérych mowa
w art. 9 dyrektywy 2004/48, nie beda naduzywane (wyrok z dnia 12 wrzes$nia 2019 r., Bayer
Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722, pkt 68).

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze prawodawca Unii przewidzial w szczegélno$ci instrumenty
prawne umozliwiajace ogélnie zlagodzenie ryzyka, iz z powodu zarzadzenia $rodkéow
tymczasowych pozwany poniesienie szkode, i w ten sposéb objecie go ochrona.

Po pierwsze, zgodnie z art. 9 ust. 5 dyrektywy 2004/48 panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze

okreslone w ust. 1 tego artykulu $rodki tymczasowe zostana na zadanie pozwanego uchylone lub
utraca moc w inny sposdb, jesli wnioskodawca nie zainicjuje w odpowiednim czasie i przed
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wlasciwym organem sadowym procedury prowadzacej do decyzji merytorycznej, przy czym okres
ten jest ustalany przez zarzadzajacy $rodki organ sadowy, jesli pozwala na to prawo panstwa
czlonkowskiego, lub, w razie nieustalenia tego okresu, jest to okres nieprzekraczajacy 20 dni
roboczych lub 31 dni kalendarzowych, zaleznie od tego, ktory jest dtuzszy.

Po drugie, art. 9 ust. 6 dyrektywy 2004/48 przewiduje mozliwo$¢ uzaleznienia tych $rodkéw
tymczasowych od ustanowienia przez wnioskodawce odpowiedniego zabezpieczenia lub
rownowaznej gwarancji majacej na celu zapewnienie odszkodowania za szkode poniesiona
ewentualnie przez pozwanego. Ten instrument ochrony moze by¢ wykorzystany przez wlasciwy
sad przy rozpoznawaniu zlozonego do niego wniosku o zastosowanie §rodkéw tymczasowych.

Po trzecie, art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 przewiduje w przypadkach, o ktérych mowa w tym
przepisie, mozliwos¢ zasadzenia od wnioskodawcy, na wniosek pozwanego, stosownego
odszkodowania za wszelki uszczerbek spowodowany przez wspomniane $rodki tymczasowe.

Oté6z powyzsze $rodki prawne stanowia gwarancje uznane przez prawodawce Unii za niezbedne
dla zréwnowazenia szybkich i skutecznych $rodkéw tymczasowych, ktére prawodawca ten
przewidzial. Odpowiadaja one zatem gwarancjom przewidzianym przez dyrektywe 2004/48 na
rzecz pozwanego, rownowazac przyjecie srodkéw tymczasowych, ktére naruszyly jego interesy
(zob. podobnie wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 74,
75).

Z mysla o udzieleniu sadowi odsylajacemu uzytecznej odpowiedzi nalezy przypomnie¢, ze stosujac
prawo krajowe, sad krajowy powinien przy dokonywaniu jego wyktadni uwzgledni¢ calo§¢ norm
prawa krajowego i w oparciu o uznane w porzadku krajowym metody wykladni uczyni¢ wszystko,
by mozliwie w jak najszerszym zakresie interpretowac je w $wietle tresci i celéw danej dyrektywy,
tak by doprowadzi¢ do osiagniecia zamierzonego przez nia skutku, realizujac tym samym norme
ustanowiong w art. 288 akapit trzeci TFUE (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C-441/14,
EU:C:2016:278, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto Trybunatl orzekl juz w przesztosci, ze zasada dokonywania wykladni prawa krajowego
zgodnie z prawem Unii ma pewne granice. Spoczywajacy na sadzie krajowym obowiazek
odniesienia sie¢ do prawa Unii przy dokonywaniu wykladni i stosowaniu odpowiednich przepiséw
prawa krajowego jest bowiem ograniczony przez zasady ogdlne prawa i nie moze stuzy¢ jako
podstawa dla dokonywania wykladni prawa krajowego contra legem (wyrok z dnia 19 kwietnia
2016 r., DI, C-441/14, EU:C:2016:278, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym wypadku, jak podkresla sad odsytajacy, odno$ne niemieckie uregulowania ustawowe
nie zawieraja zadnego przepisu, ktéry uzaleznialby wydanie tymczasowego nakazu sadowego
zakazujacego naruszania patentu od wymogu istnienia orzeczenia sadowego wydanego
w pierwszej instancji w postepowaniu w przedmiocie waznosci tego patentu, w zwiazku z czym
owe uregulowania ustawowe sa w petni zgodne z dyrektywa 2004/48.

W tym kontekscie nalezy wyjasni¢, ze wymaganie dotyczace dokonywania wykladni zgodnie
z prawem Unii moze w danym wypadku obejmowac koniecznos¢ dokonania przez sady krajowe
zmiany krajowego orzecznictwa, jezeli jest ono wynikiem wykladni prawa krajowego, ktérej nie
da sie pogodzi¢ z celami dyrektywy (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 r., DI, C-441/14,
EU:C:2016:278, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).
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W zwiazku z tym do sadu odsylajacego nalezy zapewnienie pelnej skutecznosci art. 9 ust. 1
dyrektywy 2004/48 poprzez odstapienie w razie potrzeby, z mocy wlasnych uprawnien, od
stosowania orzecznictwa krajowego z uwagi na to, ze orzecznictwo to jest niezgodne z tym
przepisem.

W $wietle og6tu powyzszych rozwazan odpowiedz na zadane pytanie winna brzmie¢ nastepujaco:
art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze stoi on na przeszkodzie
orzecznictwu krajowemu, zgodnie z ktérym wnioski o zastosowanie $rodkéw tymczasowych
w zwiazku z naruszeniem patentu powinny co do zasady podlega¢ oddaleniu, jezeli wazno$¢
danego patentu nie zostala potwierdzona co najmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej
instancji po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie sprzeciwu lub w sprawie uniewaznienia.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsytajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty
stron w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (szésta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej nalezy interpretowac w ten
sposob, Ze stoi on na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z ktérym wnioski
o zastosowanie Srodkéw tymczasowych w zwigzku z naruszeniem patentu powinny co do
zasady podlega¢ oddaleniu, jezeli wazno$¢ danego patentu nie zostala potwierdzona co
najmniej orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji po przeprowadzeniu postepowania
w sprawie sprzeciwu lub w sprawie uniewaznienia.

Podpisy
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