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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (trzecia izba)

z dnia 12 wrzeénia 2019 r.*

Odestanie prejudycjalne — Wtasnos¢ intelektualna — Patenty — Dyrektywa 2004/48/WE — Artykut 9
_ust. 7 — Wprowadzenie towaréw do obrotu z naruszeniem praw wynikajacych z patentu —
Srodki tymczasowe — Nastepcze uniewaznienie patentu — Konsekwencje — Prawo do stosownego

odszkodowania z tytulu szkody powstalej w wyniku zastosowania srodkéw tymczasowych
W sprawie C-688/17,
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Févarosi Torvényszék (sad dla miasta stolecznego Budapeszt, Wegry)
postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu 8 grudnia 2017 r.,
W postepowaniu:
Bayer Pharma AG
przeciwko
Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt.,
Exeltis Magyarorszag Gydgyszerkereskedelmi Kft.,

TRYBUNAL (trzecia izba),

w skladzie: A. Prechal, prezes izby, F. Biltgen, J. Malenovsky (sprawozdawca), C.G. Fernlund
i L.S. Rossi, sedziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: R. Seres, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 stycznia 2019 r.,
rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Bayer Pharma AG przez E. Szakacs, KJ. Talasa oraz I. Molnara, {igyvédek,

— w imieniu Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. przez A. Szecskaya oraz G. Bachera, tigyvédek,

— w imieniu Exeltis Magyarorszdg Gyogyszerkereskedelmi Kft. przez K. Szamosi, P. Lukécsiego oraz
A. Gyorgya, tigyvédek,

* Jezyk postepowania: wegierski.
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— w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Havasa, F. Wilmana oraz S.L. Kaléde, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 9 ust. 7 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).

Whniosek ten zostal przedlozony w ramach sporu pomiedzy Bayer Pharma AG (zwana dalej ,spotka
Bayer”) a Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. (zwana dalej ,spotka Richter”) i Exeltis Magyarorszag
Gydgyszerkereskedelmi Kft. (zwang dalej ,spdétka Exeltis”) dotyczacego szkody, jaka te dwie ostatnie
spolki mialy ponies¢ wskutek orzeczenia wobec nich srodkéw tymczasowych na wniosek spétki Bayer.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Akapit pierwszy preambuly Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej (zwanego dalej ,porozumieniem TRIPS”), stanowiacego zalacznik 1C do Porozumienia
ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), podpisanego w Marrakeszu w dniu
15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca
zawarcia w imieniu Wspoélnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji,
porozumienn bedacych wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej
(1986-1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1), jest zredagowany nastepujaco:

»[P]ragnac ograniczy¢ wypaczenia i przeszkody w handlu miedzynarodowym i biorac pod uwage
potrzebe promowania skutecznej i wystarczajacej ochrony praw wlasnosci intelektualnej oraz
zapewnienia, ze $rodki i procedury dochodzenia i egzekucji praw wtasnosci intelektualnej nie stana sie
ograniczeniami dla handlu prowadzonego w prawnie dozwolony sposéb”.

Artykut 1 porozumienia TRIPS, zatytulowany ,Charakter i zakres zobowigzan”, stanowi w ust. 1:

»,Czlonkowie wprowadza w zycie postanowienia niniejszego porozumienia. Czlonkowie moga, lecz nie
sa zobowiazani, wprowadzi¢ w swoim prawie szersza ochrone niz wymagana przez niniejsze
porozumienie, pod warunkiem ze taka ochrona nie bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszego
porozumienia. Czlonkom pozostawia si¢ swobode okreslenia wlasciwego sposobu wprowadzania
w zycie postanowien niniejszego porozumienia do ich systeméw prawnych i praktyki”.

Artykut 50 porozumienia TRIPS, zatytulowany ,Srodki tymczasowe”, w ust. 7 stanowi:

sJezeli $rodki tymczasowe zostana uchylone lub ustang na skutek dziatania lub zaniedbania
wnioskodawcy lub gdy nastepnie ustalono, ze nie bylo naruszenia lub zagrozenia naruszeniem prawa
wlasnosci intelektualnej, organy sadowe beda mialy prawo nakaza¢ wnioskodawcy, na wniosek
pozwanego, aby zaptacil pozwanemu odpowiednie odszkodowanie z tytulu jakiejkolwiek szkody
spowodowanej przez $rodki tymczasowe”.
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Prawo Unii
Motywy 4, 5, 7, 8, 10 i 22 dyrektywy 2004/48 przewiduja:

»(4) Wszystkie panstwa czlonkowskie oraz Wspdélnota jako taka, w zakresie spraw zgodnych ze swoimi
kompetencjami, na poziomie miedzynarodowym sa zwigzane [porozumieniem TRIPS] [...].

(5) Porozumienie TRIPS zawiera w szczegélnosci postanowienia dotyczace srodkéw realizacji praw
wlasnosci intelektualnej; sa to wspdlne normy, stosowane na poziomie miedzynarodowym
i wprowadzone we wszystkich panstwach czlonkowskich. Niniejsza dyrektywa nie powinna
wplywaé na zobowigzania miedzynarodowe panstw czlonkowskich, ze zobowigzaniami w ramach
porozumienia TRIPS wlacznie.

[...]

(7) Z konsultacji prowadzonych przez Komisje w tej sprawie wynika, ze w panstwach czlonkowskich,
pomimo obowiazywania porozumienia TRIPS, ciagle wystepuja znaczace rozbieznosci w zakresie
srodkéw realizacji praw wlasnosci intelektualnej. Na przyklad ustalenia dotyczace stosowania
srodkéw tymczasowych wykorzystywanych w szczegélnosci do zachowywania dowoddéw
i obliczania strat lub ustalenia dotyczace stosowania nakazéw sadowych sa w poszczegdlnych
panstwach czlonkowskich bardzo rézne [...].

(8) Rozbiezno$ci miedzy systemami prawnymi panstw czlonkowskich w zakresie $rodkéw realizacji
praw wlasnosci intelektualnej szkodza prawidlowemu funkcjonowaniu rynku wewnetrznego
i uniemozliwiaja uzyskanie rownowaznego poziomu bezpieczenistwa praw wlasnosci intelektualnej
w caltej Wspdlnocie [...].

[...]

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

(22) Podstawowe znaczenie ma tez wprowadzenie tymczasowych $rodkéw zapewniajacych
natychmiastowe zaniechanie naruszern bez oczekiwania na decyzje o istocie sprawy,
z przestrzeganiem prawa do obrony, przy zapewnieniu, tam, gdzie to stosowne,
proporcjonalnoséci $rodkéw tymczasowych do cech charakterystycznych rozpatrywanej sprawy
oraz gwarancji niezbednych do pokrycia kosztéw i szkdéd [wyrzadzonych stronie pozwanej
nieuzasadnionym wnioskiem). Srodki te sa uzasadnione szczegélnie w sytuacjach, gdy opéznienie
mogloby spowodowaé nienaprawialne szkody dla podmiotu prawa wlasnosci intelektualnej”.

Zgodnie z art. 1 tej dyrektywy:

»Niniejsza dyrektywa dotyczy $rodkéw, procedur i srodkéw naprawczych, niezbednych do realizacji
praw wlasnosci intelektualnej. Do celéw niniejszej dyrektywy, okreslenie »prawa wlasnosci
intelektualnej« obejmuje prawa wlasnosci przemystowe;j”.

Artykul 2 tej dyrektywy, zatytulowany ,Zakres”, stanowi w ust. 3:

»Niniejsza dyrektywa nie wplywa na:

[...]
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b) zobowiazania miedzynarodowe panstw czlonkowskich, w szczegdlnosci porozumienie TRIPS,
wlacznie ze zobowigzaniami odnoszacymi sie do postepowania karnego i kar;

[...]".

Rozdziat 11 dyrektywy 2004/48, zatytutowany ,Srodki, procedury i $rodki naprawcze”, zawiera art. 3—15
tej dyrektywy. Zgodnie z art. 3, zatytufowanym ,Obowiazki ogélne”™

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

2. Powyzsze $rodki, procedury i $rodki naprawcze s 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 dyrektywy 2004/48, zatytutowany ,Srodki tymczasowe i zabezpieczajace”, stanowi:
»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze organy sadowe moga, na zadanie wnioskodawcy:

a) wystawi¢ przeciwko domniemanemu naruszajagcemu tymczasowy nakaz sadowy, ktéry ma zapobiec
mozliwym dalszym naruszeniom prawa wlasnosci intelektualnej, lub w razie kontynuowania
domniemanych naruszen tego prawa tymczasowo tego zakaza¢ i w miare potrzeb poddac
powtarzajacej sie karze pienieznej, jesli prawo krajowe takowa przewiduje, lub w przypadku ich
kontynuowania nakaza¢ zlozenie zabezpieczenia zapewniajacego pokrycie strat poniesionych przez
wlasciciela praw [...];

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

2. W razie naruszenia popelnionego w celach handlowych panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze, jesli
poszkodowana strona przedstawia okoliczno$ci, ktére moglyby zagrozi¢ odzyskaniu strat, organy
sadowe moga zarzadzi¢ zapobiegawcze zajecie nieruchomego i ruchomego mienia domniemanego
sprawcy naruszenia, z blokada jego rachunkéw bankowych i pozostalych aktywéw wlacznie [...].

[...]

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 wegierskie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 la talalmanyok szabadalmi oltalmardl sz6lé 1995. évi XXXIIIL. torvény
(ustawy nr XXXIII z 1995 r. w sprawie ochrony patentowej) ochrona na mocy patentu przystuguje od
dnia opublikowania wniosku, a jej skutki obowiazuja od dnia zlozenia wniosku. Ochrona ta jest
tymczasowa i staje sie definitywna tylko w razie uzyskania przez wnioskodawce patentu na dany
wynalazek.
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Artykut 156 § 1 polgari perrendtartasrol szolé 1952. évi III. torvény (ustawy nr III z 1952 r. — kodeks
postepowania cywilnego) stanowi, co nastepuje:

»5ad moze, na wniosek, zarzadzi¢ w drodze $rodka tymczasowego o uwzglednieniu powddztwa lub
powddztwa wzajemnego lub wniosku o zarzadzenie $rodkéw tymczasowych, jezeli $rodek taki jest
konieczny w celu zapobiezenia bezposredniemu powstaniu szkody lub utrzymania istniejacego status
quo w sporze, jak réwniez w celu ochrony szczegélnego prawa powoda oraz jezeli szkoda
spowodowana zastosowaniem $rodka nie przewyzsza korzysci, jakie moga wynika¢ ze wspomnianego
srodka [...]. Nalezy wykaza¢ prawdopodobienstwo okoliczno$ci stanowiacych podstawe wniosku”.

Zgodnie z art. 339 § 1 polgari torvénykonyvrdl szolé 1959. évi IV. torvény (ustawy nr IV z 1959 r. —
kodeks cywilny, zwanej dalej ,kodeksem cywilnym”):

»Kto wyrzadza w sposéb bezprawny szkode innej osobie, obowiazany jest do jej naprawienia.
Zwolniony z powyzszego obowiazku jest ten, kto wykaze, ze postepowal tak, jak powszechnie mozna
by oczekiwa¢ od kazdej osoby w danej sytuacji”.

Artykut 340 § 1 kodeksu cywilnego stanowi:

»LPoszkodowany jest zobowigzany do postepowania tak, jak powszechnie mozna by oczekiwa¢ od kazdej
osoby w danej sytuacji w celu unikniecia lub zmniejszenia szkody. Nie podlega naprawieniu szkoda
wyrzadzona stronie wskutek braku poszanowania wspomnianego obowiazku przez poszkodowanego”.

Okolicznosci faktyczne i pytania prejudycjalne

W dniu 8 sierpnia 2000 r. spétka Bayer zlozyta w Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (krajowym
urzedzie wlasnosci intelektualnej) (zwanym dalej ,urzedem”) wniosek o udzielenie patentu na produkt
farmaceutyczny zawierajacy substancje czynna o dzialaniu antykoncepcyjnym. Urzad opublikowal ten
wniosek w dniu 28 pazdziernika 2002 r.

Spétka Richter w listopadzie 2009 r. i w sierpniu 2010 r., a spétka Exeltis w pazdzierniku 2010 r.,
rozpoczely wprowadzanie na rynek wegierski antykoncepcyjnych produktéw farmaceutycznych
(zwanych dalej ,przedmiotowymi produktami”).

W dniu 4 pazdziernika 2010 r. urzad udzielil patentu spélce Bayer.

W dniu 8 listopada 2010 r. spétka Richter zlozyla w urzedzie wniosek o wydanie o$wiadczenia
negatywnego w celu uzyskania stwierdzenia, Ze jej produkty nie naruszaja praw z patentu
przystugujacego spotce Bayer.

W dniu 9 listopada 2010 r. spotka Bayer zlozyla do sadu odsytajacego, Févarosi Torvényszék (sadu dla
miasta stolecznego Budapeszt, Wegry), wnioski o zastosowanie $§rodkéw tymczasowych majacych na
celu zakazanie spétkom Richter i Exeltis wprowadzania przedmiotowych produktéw na rynek.
Whnioski te zostaly oddalone, poniewaz nie wykazano prawdopodobienistwa naruszenia praw z patentu.

W dniu 8 grudnia 2010 r. spéiki Richter i Exeltis zlozyly w urzedzie wniosek o uniewaznienie patentu
spoltki Bayer.

W dniu 25 maja 2011 r. spétka Bayer zlozyla do sadu odsylajacego kolejne wnioski o zastosowanie
srodkéw tymczasowych. Postanowieniami wykonalnymi z dnia 11 lipca 2011 r., obowiazujacymi od
dnia 8 sierpnia 2011 r., sad ten zakazal spolkom Richter i Exeltis wprowadzania na rynek
przedmiotowych produktéw i zobowiazal je do ustanowienia zabezpieczenia.
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W dniu 11 sierpnia 2011 r. spétka Bayer zainicjowala przed sadem odsylajacym postepowania
przeciwko spétkom Richter i Exeltis w sprawie naruszenia praw z patentu. Postepowania te zostaly
zawieszone do czasu wydania ostatecznej decyzji w ramach postgpowania o uniewaznienie patentu
spoltki Bayer.

Wskutek odwotann wniesionych przez spétki Richter i Exeltis od postanowien z dnia 11 lipca 2011 r.
Févarosi Itélétabla (regionalny sad apelacyjny dla miasta stotecznego Budapeszt, Wegry) uchylit te
postanowienia, odpowiednio, w dniu 29 wrzesnia i 4 pazdziernika 2011 r. z uwagi na naruszenia
proceduralne i przekazal sprawe do ponownego rozpoznania sadowi odsylajacemu.

Postanowieniami z dnia 23 stycznia i 30 stycznia 2012 r. sad odsylajacy oddalil wnioski spétki Bayer
o zastosowanie $srodkéw tymczasowych. Mimo uznania, ze spotki Richter i Exeltis weszly na rynek
z naruszeniem patentu, sad ten stwierdzil, ze z uwagi w szczegdlnosci na stopienn zaawansowania
procedury uniewaznienia patentu spéolki Bayer oraz cofniecia réwnowaznego mu patentu
europejskiego nie mozna uznaé zarzadzenia wspomnianych $rodkéw za proporcjonalne. Orzeczeniem
z dnia 3 maja 2012 r. Févarosi [télétabla (regionalny sad apelacyjny dla miasta stolecznego Budapeszt)
utrzymal w mocy te dwa postanowienia.

Decyzja z dnia 14 czerwca 2012 r. urzad cze$ciowo uwzglednil wniosek o uniewaznienie patentu
zlozony przez spétki Richter i Exeltis. W nastepstwie kolejnego wniosku zlozonego przez te spéiki
urzad uchylit swoja decyzje z dnia 14 czerwca 2012 r. i decyzja z dnia 13 wrzeénia 2012 r. uniewaznil
ten patent w calosci.

Postanowieniem z dnia 9 wrze$nia 2014 r. sad odsylajacy stwierdzil niewaznos$¢ decyzji urzedu z dnia
13 wrzesnia 2012 r. Ponadto zmienil on decyzje tego urzedu z dnia 14 czerwca 2012 r. i uniewaznit
patent spotki Bayer w calosci.

Postanowieniem z dnia 20 wrze$nia 2016 r. Févérosi [télétdbla (regionalny sad apelacyjny dla miasta
stotecznego Budapeszt) utrzymal w mocy to postanowienie.

W dniu 3 marca 2017 r. sad odsylajacy umorzy! postepowanie w sprawie naruszenia praw z patentu
miedzy spétkami Bayer i Exeltis w zwigzku z cofnieciem skargi przez spétke Bayer.

Orzeczeniem z dnia 30 czerwca 2017 r. sad ten ostatecznie oddalit powddztwo o stwierdzenie
naruszenia, z ktérym spétka Bayer wystapila przeciwko spdlce Richter, uzasadniajac to ostatecznym
uniewaznieniem patentu spétki Bayer.

Spotka Richter, w drodze powddztwa wzajemnego z dnia 22 lutego 2012 r., oraz spoétka Exeltis,
pozwem z dnia 6 lipca 2017 r., wystapily o zobowiazanie spétki Bayer do naprawienia szkdd, jakie
mialy ponies¢ w wyniku zastosowania $rodkéw tymczasowych, o ktérych mowa w pkt 21 niniejszego
wyroku.

Przed sadem odsylajacym spétka Bayer wnosita o nieuwzglednienie powyzszych roszczen, podnoszac,
ze spolki Richter i Exeltis same spowodowaly powstanie szkody, ktéra — jak twierdza — poniosly,
poniewaz w sposéb zamierzony i bezprawny wprowadzily na rynek przedmiotowe produkty. Zgodnie
z art. 340 § 1 kodeksu cywilnego nie maja one zatem zdaniem spoétki Bayer podstaw do domagania
naprawienia szkody.

W tych okolicznosciach sad odsylajacy stoi zasadniczo na stanowisku, ze wobec braku w prawie
wegierskim przepisu szczegdlnego regulujacego sytuacje wskazane w art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48
ogbélne normy kodeksu cywilnego dotyczace odpowiedzialnosci i naprawienia szkody nalezy
interpretowaé w $wietle tego przepisu. Zastanawia sie on jednak, po pierwsze, nad zakresem normy
zawartej w art. 9 ust. 7 tej dyrektywy, a w szczegélnosci nad tym, czy przepis ten ogranicza sie do
zagwarantowania pozwanemu prawa do odszkodowania, czy tez okresla réwniez jego tres¢. Po drugie,
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sad ten zastanawia sie nad tym, czy art. 9 ust. 7 rzeczonej dyrektywy stoi na przeszkodzie temu, by na
podstawie przepisu prawa cywilnego jednego z panstw czlonkowskich sad krajowy badal, jaka rola
w powstaniu szkody przypadia pozwanemu.

W tych okoliczno$ciach Févarosi Torvényszék (sad dla miasta stolecznego Budapeszt) postanowil
zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) Czy zwrot »stosowne odszkodowanie« zastosowany w art. 9 ust. 7 dyrektywy [2004/48] nalezy
interpretowaé w ten sposob, ze panstwa czlonkowskie powinny ustanowi¢ normy prawa
materialnego odnos$nie do odpowiedzialno$ci stron, jak réwniez wielkosci i sposobu
odszkodowania, na ktérych podstawie sady panstw czlonkowskich moga nakaza¢, by powdd
wyplacil pozwanemu odszkodowanie za szkody spowodowane przez $rodki, ktére nastepnie zostaly
przez sad uchylone lub przestaly obowiazywa¢ w wyniku dziatania lub zaniechania powoda lub tez
w przypadkach, gdy sad stwierdzil nastepnie, ze nie doszto do naruszenia lub grozby naruszenia
prawa wlasnosci intelektualnej?

2) W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzacej: czy art. 9 ust. 7 [...] dyrektywy
[2004/48] sprzeciwia si¢ obowigzywaniu uregulowania krajowego, na mocy ktérego do
odszkodowania przewidzianego w tym przepisie dyrektywy zastosowanie powinny mie¢ ogdlne
przepisy krajowe odnoszace si¢ do odpowiedzialnosci cywilnej i odszkodowan, zgodnie z ktérymi
sad nie moze zobowiaza¢ powoda do naprawienia szkody spowodowanej srodkiem tymczasowym,
ktéry nastepnie okazal sie bezzasadny ze wzgledu na uniewaznienie patentu, i ktéra powstata przez
to, ze pozwany nie dzialal tak jak powszechnie mozna by oczekiwaé od kazdej osoby w danej
sytuacji, lub za ktérej powstanie odpowiedzialny jest z tego samego powodu pozwany, pod
warunkiem ze powdd, wnoszac o zastosowanie $rodka tymczasowego, dziatal tak jak powszechnie
mozna by oczekiwa¢ od kazdej osoby w danej sytuacji?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Stawiajac te dwa pytania, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie, sad odsylajacy zmierza w istocie do ustalenia,
czy art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, w szczegélnosci zawarte w tym przepisie pojecie ,stosownego
odszkodowania”, nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, ze stoi on na przeszkodzie uregulowaniu
krajowemu, zgodnie z ktérym nie mozna zasadzi¢ na rzecz danej osoby odszkodowania za szkode,
ktéra osoba ta poniosta na skutek tego, ze nie dzialala w sposdéb, ktérego mozna powszechnie
oczekiwa¢ od kazdej osoby w celu unikniecia lub zmniejszenia szkody, i ktére, w okolicznosciach
takich jak w sprawie w postepowaniu gtéwnym, skutkuje brakiem zobowiazania przez sad osoby
wnioskujacej o zastosowanie $rodkéw tymczasowych do naprawienia szkody spowodowanej tymi
$rodkami takze wéwczas, gdy patent bedacy podstawa zadania i zarzadzenia $rodkéw tymczasowych
zostal nastepnie uniewazniony.

Na potrzeby udzielenia odpowiedzi na te pytania nalezy w pierwszej kolejnosci ustali¢, czy jest
zadaniem panstw czlonkowskich definiowanie tresci, zakresu oraz szczegélowych zasad pojecia
»stosownego odszkodowania”, do ktérego odwoluje sie art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, do ktdrego to
rozwiazania przychyla sie sad odsylajacy.

W tej kwestii nalezy na wstepie wskazad, ze art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 stanowi, ze organy sadowe
maja prawo zarzadzi¢, aby wnioskodawca, na zadanie pozwanego, wyplacil pozwanemu stosowne
odszkodowanie za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialania $rodkéw tymczasowych
w wypadkach uchylenia tych $rodkéw lub ich wygasniecia w wyniku jakiegokolwiek dzialania lub
zaniechania wnioskodawcy lub w razie pdzniejszego stwierdzenia, ze naruszenia lub zagrozenia prawa
wlasnosci intelektualnej nie byto.
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Nawet jesli w tresci przepisu nie wspomniano o tym wyraznie, z ogélnej systematyki art. 9 ust. 7
dyrektywy 2004/48 jasno wynika, ze jest on adresowany do panstw czlonkowskich i zobowigzuje je do
wprowadzenia w prawie krajowym ogélu $rodkéw przewidzianych w tymze art. 9, w tym srodkéw
wskazanych w ust. 7 tego artykulu, co potwierdza zreszta réwniez motyw 22 rzeczonej dyrektywy.

Artykul 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 nalezy zatem interpretowa¢ w ten sposob, ze zobowigzuje on
panstwa czlonkowskie do przyznania w swoich ustawodawstwach wlasciwym sadom uprawnienia do
zarzadzenia, aby wnioskodawca, na zadanie pozwanego, naprawil szkody poniesione w wyniku
dzialania $§rodkéw tymczasowych, o ktérych mowa w tym artykule.

Z brzmienia art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 wynika réwniez, ze uprawnienie to, po pierwsze, moze sie
urzeczywistni¢ badz w sytuacji, gdy Srodki tymczasowe zostaly uchylone lub wygasty w wyniku
jakiegokolwiek dzialania lub zaniechania wnioskodawcy, badz gdy stwierdzono pdzniej, ze naruszenia
lub zagrozenia prawa wilasnosci intelektualnej nie bylo. Po drugie, rzeczone uprawnienie powinno
dotyczy¢ ,wszelkich szkéd” spowodowanych wspomnianymi $rodkami. Po trzecie, naprawienie szkody
powinno mie¢ postac ,stosownego odszkodowania”.

Jezeli chodzi dokladniej o pojecie ,stosownego odszkodowania”, nalezy przypomnie¢, ze zaréwno
z wymogoéw jednolitego stosowania prawa Unii, jak i z zasady réwnosci wynika, Ze pojecia zawarte
w przepisie prawa Unii, ktéry nie zawiera zadnego wyraznego odestania do prawa panstw
czlonkowskich w celu ustalenia jego znaczenia i zakresu, powinny zasadniczo otrzymywacé w calej Unii
autonomiczng i jednolita wykladnie, a wykladni tej nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem kontekstu
przepisu i celu zamierzonego przez dane uregulowanie (wyrok z dnia 21 pazdziernika 2010 r.,
Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).

I tak, skoro art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 nie zawiera zadnego odeslania do prawa krajowego panstw
czlonkowskich w odniesieniu do pojecia ,stosownego odszkodowania”, pojecie to powinno uzyska¢ taka
autonomiczng i jednolita wykladnie, ktéra nie moze pozostawaé w gestii réznych panstw
czlonkowskich.

Whniosek taki znajduje potwierdzenie w celu, do ktérego osiagniecia dazy dyrektywa 2004/48. W jej
motywie 10 sprecyzowano bowiem, ze jej celem jest zblizenie systeméw prawnych w celu zapewnienia
wysokiego, rownowaznego i jednakowego poziomu bezpieczenstwa na rynku wewnetrznym.

W tej kwestii nalezy zauwazy¢, ze w motywie 7 dyrektywy 2004/48 wskazano na istnienie znaczacych
rozbieznosci miedzy panstwami czlonkowskimi w zakresie zasad stosowania $rodkéw tymczasowych.
Ponadto w motywie 8 tej dyrektywy przypomniano, ze takie rozbieznosci szkodza prawidlowemu
funkcjonowaniu rynku wewnetrznego i uniemozliwiaja uzyskanie réwnowaznego poziomu
bezpieczenistwa praw wlasnosci intelektualnej w catej Unii.

Tymczasem wykladnia, zgodnie z ktéra poszczegélne panstwa czlonkowskie mialyby swobode
samodzielnego precyzowania tresci, zakresu oraz szczegétowych zasad stosowania pojecia ,stosownego
odszkodowania” zawartego w art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, naruszalaby rzeczony cel zapewnienia
wysokiego, réwnowaznego i jednakowego poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej, do ktérego
zmierza prawodawca Unii.

Whniosek przedstawiony w pkt 41 niniejszego wyroku nie jest w stanie odmieni¢ obowigzkéw

wynikajacych z porozumienia TRIPS, ktére wiaze zaréwno Unieg, jak i jej panstwa czlonkowskie, i do
ktérego dyrektywa 2004/48 wielokrotnie si¢ odwoluje.

8 ECLILEU:C:2019:722



46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

WyroK z DNIA 12.9.2019 Rr. — SpraAWA C-688/17
BAYER PHARMA

W art. 1 ust. 1 porozumienie TRIPS przewiduje bowiem miedzy innymi, ze ,Czlonkom pozostawia sie
swobode okreslenia wlasciwego sposobu wprowadzania w zycie postanowien niniejszego porozumienia
do ich systeméw prawnych i praktyki”. Zakres tego postanowienia ogdlnego rozciaga sie tez na art. 50
ust. 7 rzeczonego porozumienia, ktérego brzmienie jest zasadniczo tozsame z brzmieniem art. 9 ust. 7
dyrektywy 2004/48 i w ktérym réwniez odwolano sie do pojecia ,,odpowiedniego odszkodowania”.

Wspomniane porozumienie, ktére zgodnie z akapitem pierwszym swej preambuly ma na celu
zapewnienie skutecznej i wystarczajacej ochrony praw wlasnosci intelektualnej, dopuszcza zreszta
w art. 1 ust. 1 mozliwo§¢ wprowadzenia przez czlonkéw ochrony szerszej niz wymagana przez to
porozumienie.

Takich wlasnie wyboréw dokonal prawodawca Unii, przyjmujac dyrektywe 2004/48, ktdrej zasadniczy
cel, przypomniany w pkt 42 niniejszego wyroku, polega na zapewnieniu w systemie prawnym
wlasciwym Unii i jej panstwom czlonkowskim wysokiego, réwnowaznego i jednakowego poziomu
bezpieczenistwa wlasnosci intelektualne;j.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze pojecie ,stosownego odszkodowania” nalezy
uzna¢ za autonomiczne pojecie prawa Unii, ktérego wykladni nalezy dokonywaé na jej terytorium
w sposdb jednolity.

W tej kwestii nalezy zauwazy¢, ze jak wynika z pkt 38 niniejszego wyroku, art. 9 ust. 7 dyrektywy
2004/48 zobowiazuje panstwa czlonkowskie do uprawnienia ich sadéw krajowych do przyznawania —
w warunkach okre$lonych w tym przepisie — stosownego odszkodowania na rzecz pozwanego.

W konsekwencji sady krajowe powinny w ramach wykonywania tak zakre$lonego przyznanego im
uprawnienia dokona¢ oceny szczegélnych okolicznos$ci rozpoznawanej przez nie sprawy w celu
zdecydowania, czy nalezy zobowiaza¢ wnioskodawce do zaptaty na rzecz pozwanego odszkodowania,
ktére powinno by¢ ,stosowne”, to znaczy uzasadnione w $wietle rzeczonych okolicznosci.

W szczegélnosci jezeli wykonanie ich uprawnienia do przyznania takiego odszkodowania zalezy $cisle
od spelnienia uprzednich przestanek, na mocy ktérych badz $rodki tymczasowe powinny zostaé juz
uchylone lub przesta¢ obowiazywa¢ w wyniku dziatania lub zaniechania wnioskodawcy, badZ powinno
zosta¢ stwierdzone nastepczo, ze nie doszlo do naruszenia lub grozby naruszenia prawa wlasnosci
intelektualnej, okoliczno$¢, ze przestanki te zostaly spelnione, nie oznacza, ze wlasciwe sady krajowe
sa automatycznie i w kazdej sytuacji zobowiazane do zobowiazania wnioskodawcy do naprawienia
kazdej szkody poniesionej przez pozwanego z powodu tych $§rodkéw.

W sprawie w postepowaniu gléwnym bezsporne jest, po pierwsze, ze patent zostal udzielony dopiero
po rozpoczeciu przez spolke Richter wprowadzania przedmiotowych produktéw do obrotu oraz ze
kiedy powddka w postepowaniu gtéwnym po raz pierwszy zlozyta wniosek o zastosowanie Srodkéw
tymczasowych oraz, w nastepstwie oddalenia tego wniosku, ponownie zazadata w dniu 25 maja 2011 r.
zastosowania takich $§rodkéw w reakcji na owo wprowadzanie do obrotu, byla ona juz podmiotem
uprawnionym z patentu.

Po drugie, bezsporne jest réwniez, ze na ten sam dzien byl juz przez pozwane w postepowaniu
gtéwnym zlozony w urzedzie wniosek o uniewaznienie rzeczonego patentu.

Po trzecie nalezy przypomnie¢, ze po zastosowaniu tych srodkéw tymczasowych przez sad odsylajacy
w dniu 11 lipca 2011 r. zostaly one uchylone przez sad odwolawczy, odpowiednio, w dniu 29 wrze$nia
i 4 pazdziernika 2011 r., a sad odsylajacy, ponownie rozpoznajac sprawe, mimo uznania, ze pozwane
w postepowaniu gléwnym weszly na rynek z naruszeniem patentu spoétki Bayer, nie zastosowal
ponownie rzeczonych $rodkéw tymczasowych ze wzgledu na stopien zaawansowania procedury
uniewaznienia patentu spo6tki Bayer oraz cofniecia rownowaznego patentu europejskiego.
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Po czwarte wreszcie, patent spdtki Bayer zostal uniewazniony po raz pierwszy decyzja urzedu z dnia
13 wrze$nia 2012 r.,, a po raz drugi — postanowieniem sadu odsylajacego ogloszonym w dniu
9 wrze$nia 2014 r.

Tymczasem z postanowienia odsylajacego oraz z pytan skierowanych poprzez nie do Trybunalu
wynika, ze w tych okolicznosciach ustawodawstwo krajowe analizowane w postepowaniu gtéwnym nie
pozwala sadowi na nakazanie, by wnioskodawca naprawil szkode wyrzadzona pozwanemu przez
rzeczone uchylone $rodki tymczasowe.

To wlasnie w tym $cisle okreSlonym kontekscie nalezy, w drugiej kolejnosci, udzieli¢ odpowiedzi na
pytanie, czy w takich okolicznos$ciach art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48, w szczeg6lnosci zawarte w tym
przepisie pojecie ,stosownego odszkodowania”, stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, ktére
co do zasady wyklucza mozliwo$¢ otrzymania przez pozwanego naprawienia szkody, ktéra poniést na
skutek braku dzialania w sposéb, ktérego mozna powszechnie oczekiwaé od kazdej osoby w danej
sytuacji w celu unikniecia lub zmniejszenia szkody, pod warunkiem ze wnioskodawca, domagajac sie
zastosowania $§rodkéw tymczasowych, sam dziatal w sposéb, ktérego mozna powszechnie oczekiwac
od kazdej osoby w danej sytuacji.

Wobec braku w sformulowaniu art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 wyraznej wskazéwki w tym wzgledzie
nalezy, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, dokonac jego wykladni z uwzglednieniem kontekstu
i celéw uregulowania, w ktdry sie on wpisuje (zob. podobnie wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r., Koppers
Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, pkt 22).

Jezeli chodzi o rzeczony kontekst, nalezy, po pierwsze, zauwazy¢, ze z motywu 22 in fine dyrektywy
2004/48 wynika, ze stosowne odszkodowanie przewidziane w jej art. 9 ust. 7, stanowi gwarancje, ktéra
prawodawca Unii uznal za niezbedna do pokrycia kosztéw i szkéd wyrzadzonych stronie pozwanej
»hieuzasadnionym wnioskiem” o zastosowanie srodkéw tymczasowych.

Zgodnie z motywem 22 dyrektywy 2004/48 $rodki tymczasowe przewidziane w jej art. 9 s3 uzasadnione
szczegdlnie w sytuacjach, gdy opdznienie mogloby spowodowaé nienaprawialne szkody dla podmiotu
prawa wlasnosci intelektualnej.

Wynika stad, ze stwierdzenie nieuzasadnionego charakteru wniosku o zastosowanie S$rodkéw
tymczasowych zaklada przede wszystkim brak ryzyka, ze w wypadku opdznienia w zastosowaniu
srodkéw zadanych przez podmiot prawa wlasnosci intelektualnej poniesie on nienaprawialna szkode.

W tej kwestii nalezy zauwazy¢, ze jezeli pozwani wprowadzaja swoje produkty do obrotu, mimo Zze
zostal zlozony wniosek o udzielenie patentu lub istnieje patent mogacy stanowié¢ przeszkode dla
takiego wprowadzania do obrotu, czego zweryfikowanie jest zadaniem sadu odsylajacego, to
w pierwszej chwili mozna uzna¢, ze takie zachowanie stanowi obiektywna wskazéwke, ze po stronie
podmiotu prawa wlasnosci intelektualnej istnieje ryzyko zaistnienia nienaprawialnej szkody w wypadku
opdznienia w zastosowaniu zadanych przez niego $rodkéw. W zwiazku z tym wniosek o zastosowanie
srodkéw tymczasowych zlozony przez tego ostatniego w reakcji na takie zachowanie nie moze by¢
a priori uznany za ,nieuzasadniony” w rozumieniu art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 w $wietle jej
motywu 22.

Jezeli chodzi o okolicznos$¢, ze srodki tymczasowe, ktérych dotyczy sprawa w postepowaniu gtéwnym,
zostaly uchylone, to o ile moze ona — jak uscislono w pkt 52 niniejszego wyroku — stanowié¢ jedna
z koniecznych przestanek samego wykonania uprawnienia przewidzianego w art. 9 ust. 7 dyrektywy
2004/48, o tyle nie moze ona sama w sobie zosta¢ uznana za decydujacy dowdd nieuzasadnionego
charakteru wniosku o zastosowanie uchylonych srodkéw tymczasowych.
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Odmienny wniosek moéglby w okoliczno$ciach takich jak te w sprawie w postepowaniu gléwnym
skutkowa¢ odstraszeniem podmiotu uprawnionego z przedmiotowego patentu od korzystania ze
$rodkéw wskazanych w art. 9 dyrektywy 2004/48 i bylby sprzeczny z celem tej dyrektywy, polegajacym
na zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej.

Po drugie, jezeli chodzi o zachowanie wnioskodawcy, to art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48 nalezy
odczytywaé w $wietle jej art. 3, ktéry ustanawia ,obowiazki ogdlne”, regulujace calo$¢ rozdziatu II tej
dyrektywy, ktérego czes¢ stanowi réwniez art. 9.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 S$rodki, procedury i $rodki naprawcze niezbedne do
stosowania praw wlasnosci intelektualnej, o ktérych mowa w tej dyrektywie, powinny by¢ stosowane
w taki sposdéb, aby zapobiec tworzeniu ograniczen handlu prowadzonego zgodnie z prawem
i zapewni¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem.

Przepis ten naklada zatem na panstwa czlonkowskie, a w ostatecznym rozrachunku na sady krajowe,
zapewnienie gwarancji, ze — w szczegdlnosci — $rodki i procedury, o ktérych mowa w art. 9 dyrektywy
2004/48, nie beda naduzywane.

W tym celu wlasciwe sady krajowe powinny ustali¢, czy w danej sprawie wnioskodawca nie naduzyt
tych $rodkéw i procedur.

W konsekwencji zadaniem sadu odsylajacego jest ustalenie, czy wnioskodawca nie naduzyl $rodka
przewidzianego w art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48. W tym celu powinien sad odsylajacy wzig¢
nalezycie pod uwage wszystkie obiektywne okolicznosci sprawy, w tym zachowanie stron.

W $wietle powyzszych rozwazan na postawione pytania nalezy odpowiedzie¢ w ten sposoéb, ze art. 9
ust. 7 dyrektywy 2004/48, w szczegélnosci zawarte w tym przepisie pojecie ,stosownego
odszkodowania”, nalezy interpretowa¢ w ten sposdb, ze nie stoja one na przeszkodzie uregulowaniu
krajowemu, zgodnie z ktérym nie mozna zasadzi¢ na rzecz danej osoby odszkodowania za szkode,
ktora poniosta ona na skutek tego, ze nie dziatala w sposéb, ktérego mozna powszechnie oczekiwac
od kazdej osoby w celu uniknigcia lub zmniejszenia szkody, i ktére, w okoliczno$ciach takich jak
w sprawie w postepowaniu gtéwnym, skutkuje brakiem zobowiazania przez sad osoby wnioskujacej
o zastosowanie $rodkéw tymczasowych do naprawienia szkody spowodowanej tymi $rodkami takze
woéwczas, gdy patent bedacy podstawa zadania i zarzadzenia tych $rodkéw zostal nastepnie
uniewazniony, pod warunkiem ze uregulowanie to pozwala sadowi wzia¢ nalezycie pod uwage
wszystkie obiektywne okolicznos$ci sprawy, w tym zachowanie stron, w celu ustalenia w szczegé6lnosci,
czy wnioskodawca nie naduzyt tych srodkéw.

W przedmiocie kosztow

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

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (trzecia izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej, w szczegélnosci zawarte w tym
przepisie pojecie ,stosowne odszkodowanie”, nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, Ze nie stoja one
na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z ktérym nie mozna zasadzi¢ na rzecz danej
osoby odszkodowania za szkode, ktora poniosla ona na skutek tego, ze nie dzialala w sposéb,
ktorego mozna powszechnie oczekiwa¢ od kazdej osoby w celu unikniecia lub zmniejszenia
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szkody, i ktore, w okolicznosciach takich jak w sprawie w postepowaniu gléwnym, skutkuje
brakiem zobowiazania przez sad osoby wnioskujacej o zastosowanie $srodkéw tymczasowych do
naprawienia szkody spowodowanej tymi srodkami takze wowczas, gdy patent bedacy podstawa
zadania i zarzadzenia tych S$rodkéw zostal nastepnie uniewazniony, pod warunkiem ze
uregulowanie to pozwala sadowi wzia¢ nalezycie pod uwage wszystkie obiektywne okolicznosci
sprawy, w tym zachowanie stron, w celu ustalenia w szczegélnosci, czy wnioskodawca nie
naduzyl tych srodkéow.

Podpisy
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