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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccio)

12 de setembro de 2019*

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Patentes — Diretiva 2004/48/CE — Artigo 9.°,
n.° 7 — Comercializacdo de produtos em violacdo dos direitos conferidos por uma patente —
Medidas provisorias — Nulidade posterior da patente — Consequéncias — Direito a uma
indemnizacdo adequada para reparar o prejuizo causado pelas medidas provisdrias»

No processo C-688/17,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Févarosi Torvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital, Hungria), por Decisdo de 9 de novembro
de 2017, que deu entrada no Tribunal de Justica em 8 de dezembro de 2017, no processo
Bayer Pharma AG
contra
Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt.,
Exeltis Magyarorszag Gyogyszerkereskedelmi Kft.,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Terceira Seccéo),

composto por: A. Prechal, presidente de seccdo, F. Biltgen, J. Malenovsky (relator), C.G. Fernlund e
L. S. Rossi, juizes,

advogado-geral: G. Pitruzzella,

secretario: R. Seres, administradora,

vistos os autos e apds a audiéncia de 9 de janeiro de 2019,

vistas as observacdes apresentadas:

— em representacdo da Bayer Pharma AG, por E. Szakacs, K. J. Télas e I. Molnar, tigyvédek,

— em representacdo da Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt., por A. Szecskay e G. Bacher, tigyvédek,

— em representagio da Exeltis Magyarorszag Gyogyszerkereskedelmi Kift., por K. Szamosi, P. Lukacsi
e A. Gyorgy, ugyvédek,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por L. Havas, F. Wilman e S. L. Kaléda, na qualidade de
agentes,

* Lingua do processo: hungaro.
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ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 11 de abril de 2019,

profere o presente

Acérdao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacio do artigo 9.° n.° 7, da Diretiva
2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos
direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45, e retificacdo no JO 2004, L 195, p. 16).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Bayer Pharma AG (a seguir «Bayer») a
Richter Gedeon Vegyészeti Gyar Nyrt. (a seguir «Richter») e a Exeltis Magyarorszig
Gydgyszerkereskedelmi Kft. (a seguir «Exeltis»), a respeito do prejuizo que estas duas ultimas
sociedades alegam ter sofrido em consequéncia de medidas de injuncdo adotadas contra elas a pedido
da Bayer.

Quadro juridico

Direito internacional

O primeiro paragrafo do preambulo do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo TRIPS»), que constitui o Anexo 1 C do
Acordo que institui a Organizacio Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em
15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisao 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994,
relativa a celebracdo, em nome da Comunidade Europeia, dos acordos resultantes das negociagdes
multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO 1994, L 336, p. 1), tem a seguinte redagao:

«Desejosos de reduzir as distor¢oes e os entraves ao comércio internacional e tendo em conta a
necessidade de promover uma protecao eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e de
garantir que as medidas e processos destinados a assegurar a aplicacdo efetiva dos direitos de
propriedade intelectual nao constituam eles préprios obstaculos ao comércio legitimo.»

O artigo 1.° do Acordo TRIPS, com a epigrafe «Natureza e ambito das obrigacdes», dispde, no seu
n’ 1:

«Os membros implementardo as disposicdes do presente acordo. Os membros podem, embora a tal
ndo sejam obrigados, prever na sua legislagio uma protegdo mais vasta do que a prescrita no presente
Acordo, desde que essa protecdo ndo seja contraria as disposicoes do presente Acordo. Os membros
determinardo livremente o método adequado para a execucao das disposi¢cdes no presente Acordo, no
quadro dos respetivos sistemas e praticas juridicas.»

O artigo 50.° do Acordo TRIPS, sob a epigrafe «Medidas provisérias», dispde, no seu n.° 7:

«No caso de as medidas provisdrias serem revogadas ou caducarem devido a qualquer ato ou omissdo
do requerente, ou no caso de se verificar ulteriormente que ndo existiu qualquer infracdo ou ameaca de
infracdo de um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais serdo habilitadas a ordenar
ao requerente, a pedido do requerido, que conceda a este ultimo uma compensacio adequada pelos
prejuizos causados por essas medidas.»
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Direito da Unido
Os considerandos 4, 5, 7, 8, 10 e 22 da Diretiva 2004/48 enunciam:

«(4) No plano internacional, todos os Estados-Membros, bem como a prépria Comunidade, no que
diz respeito as questdes da sua competéncia, estdo ligados pelo [Acordo TRIPS] [...].

(5) O Acordo TRIPS contém, nomeadamente, disposicoes relativas aos meios para fazer respeitar os
direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns aplicdveis no plano
internacional e implementadas em todos os Estados-Membros. A presente diretiva ndo afeta as
obrigacoes internacionais dos Estados-Membros, incluindo as decorrentes do Acordo TRIPS.

(7) Conclui-se das consultas efetuadas pela Comissdo relativamente a esta questio que, apesar das
disposi¢oes do Acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-Membros, disparidades importantes em
relacdo aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Assim, as regras de
aplicagdio das medidas provisérias que sao utilizadas, designadamente, para preservar os
elementos de prova, o cdlculo das indemnizagbes por perdas e danos, ou ainda as normas de
aplicacdo das acgdes inibitérias da violacdo de direitos de propriedade intelectual variam
significativamente de um Estado-Membro para outro. [...]

(8) As disparidades existentes entre os regimes dos Estados-Membros no que diz respeito aos meios
para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual sdo prejudiciais ao bom funcionamento
do mercado interno e ndo permitem assegurar que os direitos de propriedade intelectual
beneficiem de um nivel de protecdo equivalente em todo o territério da Comunidade. [...]

[...]

(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar [as legislacdes dos Estados-Membros] a fim de
assegurar um nivel elevado de protecdo da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no
mercado interno.

(22) E igualmente indispensavel prever medidas provisérias que permitam a cessacdo imediata da
violacdo sem aguardar uma decisdo relativa ao mérito, respeitando os direitos da defesa, velando
pela proporcionalidade das medidas provisérias em fungdo das especificidades de cada caso em
apreco e acautelando as garantias necessdrias para cobrir os danos e perdas causados ao
requerido por uma pretensdo injustificada. Estas medidas justificam-se, designadamente, sempre
que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso pode implicar um prejuizo irreparavel
ao titular do direito.»

Nos termos do artigo 1.° desta diretiva:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessirios para assegurar o
respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Para efeitos da presente diretiva, a expressiao
“direitos de propriedade intelectual” engloba os direitos da propriedade industrial.»

O artigo 2.° da referida diretiva, com a epigrafe «Ambito de aplicacio», dispde, no seu n.° 3:

«A presente diretiva ndo prejudica:

[...]
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b) As obrigacdes decorrentes das convengdes internacionais, designadamente do [Acordo TRIPS],
incluindo as que se relacionem com os processos e as sanc¢des penais;

[...]»

O capitulo II da Diretiva 2004/48, intitulado «Medidas, procedimentos e recursos», inclui os
artigos 3.° a 15.° desta diretiva. Nos termos deste artigo 3.°, com a epigrafe «Obrigacdo geral»:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessarios para
assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas
medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, ndo devendo ser
desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que ndo sejam razoaveis ou implicar
atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e
aplicados de forma a evitar que se criem obsticulos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra
os abusos.»

O artigo 9.° da Diretiva 2004/48, com a epigrafe «Medidas provisorias e cautelares», dispoe:

«1. Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido
do requerente:

a) Decretar contra o infrator presumivel uma medida inibitéria de qualquer violacdo iminente de
direitos de propriedade intelectual ou de proibicdo, a titulo provisério e eventualmente sujeita a
quaisquer sangdes pecunidrias compulsivas previstas na legislacdo nacional, da continuagdo da
alegada violacdo dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuacdo da constituicio de
garantias destinadas a assegurar a indemnizacao do titular; [...]

b) Ordenar a apreensdo ou a entrega dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade
intelectual, a fim de impedir a sua entrada ou circula¢do nos circuitos comerciais.

2. Em caso de infracdes a escala comercial, os Estados-Membros devem assegurar que, se a parte
lesada provar a existéncia de circunstincias suscetiveis de comprometer a cobranca de indemnizagdes
por perdas e danos, as autoridades judiciais competentes possam ordenar a apreensdo preventiva dos
bens mdveis e imdveis do alegado infrator, incluindo o congelamento das suas contas bancarias e
outros bens. [...]

7. Quando as medidas provisorias tenham sido revogadas ou deixem de produzir efeitos por forca de
qualquer ato ou omissdo do requerente, bem como nos casos em que se venha a verificar
posteriormente ndo ter havido violacdo ou ameaca de violagio de um direito de propriedade
intelectual, as autoridades judiciais deverdo ter competéncia para ordenar ao requerente, a pedido do
requerido, que pague a este ultimo uma indemnizacdo adequada para reparar qualquer dano causado
por essas medidas.»

Direito huingaro

Por forca do artigo 18.°, n.* 1 e 2, da taldlmdnyok szabadalmi oltalmdrdl sz6l6 1995. évi XXXIIIL.
torvény (Lei n.° XXXIII, de 1995, sobre a protecdo de patentes), a protecdo conferida por uma patente
tem inicio com a publicacdo do pedido e os seus efeitos retroagem ao dia do pedido. Esta protecio é
provisoria e so se torna definitiva se o requerente obtiver uma patente para a sua invencao.
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O artigo 156.°, n.° 1, da polgdri perrendtartasrdl szolé 1952. évi IIL. torvény (Lei n.° III, de 1952, que
aprova o Codigo de Processo Civil) prevé:

«A pedido de uma parte, o juiz pode decretar uma medida proviséria por meio da qual seja procedente
um pedido reconvencional ou um pedido de medidas provisdrias, se tal medida for necessaria para
evitar um prejuizo iminente ou para manter o statu quo do litigio, assim como para conservar um
direito superior do requerente, e o prejuizo resultante da medida ndo seja superior ao beneficio obtido
com a mesma. [...] A plausibilidade dos factos na origem do pedido deve ser demonstrada.»

Nos termos do artigo 339.°, n.° 1, da polgari perrendtartasrol sz6l6 1959. évi III. torvény (Lei n.° IV, de
1959, que aprova o Cdédigo Civil, a seguir «Cédigo Civil»):

«Qualquer pessoa que ilicitamente cause um prejuizo a outrem é obrigada a reparar esse prejuizo. Esta
dispensado desta obrigacdo quem demonstrar que atuou como seria geralmente de esperar em tal
situacao.»

O artigo 340.°, n.° 1, do Cédigo Civil dispde:

«A vitima deve atuar da forma que seria geralmente de esperar em tal situacdo, de modo a evitar ou
reduzir o dano. Nao ha lugar a indemnizacado pelo prejuizo que seja consequéncia do incumprimento
desta obrigacdo por parte da vitima.»

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

Em 8 de agosto de 2000, a Bayer apresentou ao Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Instituto Nacional
da Propriedade Intelectual, Hungria) (a seguir «Instituto») um pedido de patente relativa a um produto
farmacéutico contendo um principio ativo contracetivo. O Instituto publicou este pedido em
28 de outubro de 2002.

A Richter, em novembro de 2009 e agosto de 2010, e a Exeltis, em outubro de 2010, comegaram a
comercializar produtos farmacéuticos contracetivos na Hungria (a seguir «produtos em causa»).

Em 4 de outubro de 2010, o Instituto concedeu uma patente a Bayer.

Em 8 de novembro de 2010, a Richter apresentou no Instituto um pedido de declaragdo negativa de
contrafacdo destinado a comprovar que os produtos em causa ndo violavam a patente da Bayer.

Em 9 de novembro de 2010, a Bayer pediu ao 6rgao jurisdicional de reenvio, o Févéarosi Torvényszék
(Tribunal de Budapeste-Capital, Hungria), a ado¢do de medidas provisdrias destinadas a proibir a
Richter e a Exeltis de comercializarem os produtos em causa. Estes pedidos foram indeferidos, por
ndo ter sido demonstrada a plausibilidade da existéncia de contrafagéo.

Em 8 de dezembro de 2010, a Richter e a Exeltis apresentaram no Instituto um pedido de declaracdo
de nulidade da patente da Bayer.

Em 25 de maio de 2011, a Bayer apresentou novos pedidos de medidas provisérias no oérgao
jurisdicional de reenvio que, por Despachos executdrios de 11 de julho de 2011, que entraram em
vigor em 8 de agosto de 2011, proibiu a Richter e a Exeltis de comercializarem os produtos em causa,
ao mesmo tempo que lhes impds a obrigacdo de constituir garantias.

Em 11 de agosto de 2011, a Bayer intentou, no 6rgao jurisdicional de reenvio, agdes de contrafacdao

contra a Richter e a Exeltis. A instincia nesses processos foi suspensa até que fosse tomada uma
decisdo definitiva no dmbito do processo de declaragdao de nulidade da patente da Bayer.
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Chamado a decidir de recursos interpostos pela Richter e pela Exeltis contra os Despachos de
11 de julho de 2011, o Févarosi Itélétdbla (Tribunal de Recurso Regional de Budapeste-Capital,
Hungria), em 29 de setembro e 4 de outubro de 2011, respetivamente, anulou esses despachos por
vicios processuais e remeteu o processo ao 6rgdo jurisdicional de reenvio.

Por Despachos de 23 de janeiro de 2012 e de 30 de janeiro de 2012, este ultimo indeferiu os pedidos de
medidas provisérias da Bayer. Embora considerando que a Richter e a Exeltis tinham entrado no
mercado incorrendo em contrafacdo da patente, o referido érgao jurisdicional entendeu que, tendo em
conta, em especial, o estado avancado do processo de declaracdo de nulidade e a revogacdo de uma
patente europeia equivalente, a adocdo de tais medidas ji ndo poderia ser considerada proporcionada.
Por Decisio de 3 de maio de 2012, o Févérosi [télétabla (Tribunal de Recurso Regional de
Budapeste-Capital) confirmou estes dois despachos.

Por Decisdo de 14 de junho de 2012, o Instituto acolheu parcialmente o pedido de declaracdo de
nulidade da patente da Bayer apresentado pela Richter e pela Exeltis. Na sequéncia de um novo
pedido apresentado por estas ultimas, o Instituto revogou a sua Decisdao de 14 de junho de 2012 e,
por Decisdo de 13 de setembro de 2012, declarou a nulidade dessa patente na sua totalidade.

Por Despacho de 9 de setembro de 2014, o érgao jurisdicional de reenvio anulou a Decisdo do Instituto
de 13 de setembro de 2012. Além disso, alterou a Decisdo deste ultimo de 14 de junho de 2012 e
declarou a nulidade da patente da Bayer na sua integralidade.

Por Despacho de 20 de setembro de 2016, o Févarosi Itél6tabla (Tribunal de Recurso Regional de
Budapeste-Capital) confirmou esse despacho.

Em 3 de marco de 2017, o érgdo jurisdicional de reenvio pds termo ao processo de contrafagdo que
opunha a Bayer a Exeltis na sequéncia da desisténcia da Bayer.

Por Decisdao de 30 de junho de 2017, julgou definitivamente improcedente a acdo de contrafacdo
intentada pela Bayer contra a Richter, com fundamento na declaracio de nulidade definitiva da
patente da Bayer.

A Richter, através de um pedido reconvencional apresentado em 22 de fevereiro de 2012, e a Exeltis,
por peticdo entrada em 6 de julho de 2017, pediram a condenacdo da Bayer na indemnizacdo do
prejuizo que consideram ter sofrido em consequéncia das medidas provisérias evocadas no n.’ 21 do
presente acordao.

Perante o o6rgdo jurisdicional de reenvio, a Bayer pede que os referidos pedidos sejam julgados
improcedentes, alegando que a Richter e a Exeltis causaram, elas préprias, o prejuizo que alegam ter
sofrido, ao terem, de forma intencional e ilegal, introduzido os produtos em causa no mercado. Por
conseguinte, em conformidade com o artigo 340.°, n.° 1, do Cédigo Civil, ndo tém fundamento para
pedir a indemnizacgdo desse prejuizo.

Neste contexto, o 6rgao jurisdicional de reenvio considera, em substincia, que, na falta, no direito
htingaro, de uma disposicdo que regule especificamente as situagoes previstas no artigo 9.°, n.° 7, da
Diretiva 2004/48, as regras gerais do Codigo Civil relativas a responsabilidade e a reparacdo devem ser
interpretadas a luz desta disposi¢cdo. No entanto, interroga-se, em primeiro lugar, sobre o alcance da
regra contida no artigo 9.°, n.° 7, desta diretiva e questiona-se, em especial, sobre se esta disposicdo se
limita a garantir ao requerido um direito a indemnizacdo ou se também define o respetivo contetido.
Em segundo lugar, interroga-se sobre se o artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48 se opde a que, em
aplicacdo de uma disposicdo de direito civil de um Estado-Membro, o tribunal nacional examine qual
o foi o papel do requerido na producdo do dano.
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Nestas condicoes, o Févarosi Torvényszék (Tribunal de Budapeste-Capital) decidiu suspender a
instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questdes prejudiciais:

«1) Deve a expressdo “indemnizacdo adequada”, constante do n.° 7 do artigo 9.° da Diretiva [2004/48],
ser interpretada no sentido de que os Estados-Membros devem estabelecer as normas juridicas
substantivas relativas a responsabilidade das partes, bem como os termos da indemnizagao,
segundo os quais os tribunais dos Estados-Membros podem condenar o demandante a indemnizar
o demandado pelos prejuizos causados por providéncias cautelares que posteriormente ficaram sem
objeto e/ou foram revogadas, por acdo ou omissdo do demandante, ou ainda nos casos em que o
tribunal declare que ndo houve infracdo ou ameaca de infracio de um direito de propriedade
intelectual?

2) Em caso de resposta afirmativa a primeira questdo [...], o artigo 9.°, n.’ 7, da [...] [Diretiva 2004/48]
opoe-se a regulamentacdo de um Estado-Membro que dispde que se devem aplicar a indemnizagao
prevista naquela disposicdo as normas gerais do Estado-Membro relativas a responsabilidade civil e
a indemnizagdo, nos termos das quais o tribunal ndo pode obrigar o demandante a reparar os
prejuizos causados por uma providéncia cautelar que posteriormente ficou sem fundamento por
nulidade da patente, e que se produziram por o demandado ndo ter atuado como seria geralmente
de esperar em tal situacdo, ou por cuja producdo é responsavel, pelas mesmas razoes, desde que o
demandante, ao requerer a providéncia cautelar, também tivesse atuado como seria geralmente de
esperar em tal situacdo?»

Quanto as questdes prejudiciais

Com as suas questdes, que importa examinar em conjunto, o drgao jurisdicional de reenvio pergunta,
em substancia, se o artigo 9.°, n.” 7, da Diretiva 2004/48, nomeadamente o conceito de «indemnizagdo
adequada» a que se refere esta disposicdo, deve ser interpretado no sentido de que se opde a uma
regulamentacdo nacional que prevé que ndo hd que indemnizar uma pessoa pelo prejuizo que esta
sofreu em consequéncia do facto de ndo ter atuado como seria geralmente de esperar de qualquer
pessoa com vista a evitar ou reduzir o seu prejuizo e que, em circunstancias como as do processo
principal, leva o juiz a ndo condenar o requerente de medidas provisérias a reparar o dano causado
por essas medidas, mesmo que a patente com base na qual estas tinham sido solicitadas e concedidas
tenha sido posteriormente declarada nula.

Para responder a estas interrogacdes, importa, em primeiro lugar, determinar se cabe aos
Estados-Membros definir o conteido, o alcance e as modalidades do conceito de «indemnizacdo
adequada», a que o artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48 faz referéncia, hipdtese que é privilegiada pelo
6rgdo jurisdicional de reenvio.

A este respeito, importa salientar, antes de mais, que o artigo 9.°, n.” 7, da Diretiva 2004/48 enuncia
que as autoridades judiciais deverdo ter competéncia para ordenar ao requerente, a pedido do
requerido, que pague a este ultimo uma indemnizag¢dao adequada para reparar qualquer dano causado
por essas medidas provisérias, quando essas medidas tenham sido revogadas ou deixem de produzir
efeitos por forca de qualquer ato ou omissdo do requerente, bem como nos casos em que se venha a
verificar posteriormente ndo ter havido violacdo ou ameaca de violagio de um direito de propriedade
intelectual.

Embora a redacdo da referida disposicdo ndo o refira expressamente, decorre claramente da economia
geral do artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48 que este se dirige aos Estados-Membros e lhes impde que
prevejam no seu direito nacional o conjunto das medidas previstas no referido artigo 9.°, incluindo as
previstas no n.° 7 deste artigo, como, de resto, também confirma o considerando 22 da mesma
diretiva.
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O artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48 deve, assim, ser interpretado no sentido de que impde que os
Estados-Membros, na sua legislacdo, habilitem os 6rgdos jurisdicionais competentes a ordenar ao
requerente, a pedido do requerido, que repare o prejuizo causado pelas medidas provisérias previstas
no referido artigo.

Resulta igualmente da redagdo do artigo 9.°, n.” 7, da Diretiva 2004/48 que esse poder, em primeiro
lugar, pode ser exercido quer quando as medidas provisérias tenham sido revogadas ou deixem de
produzir efeitos por forca de qualquer ato ou omissdo do requerente, quer quando se venha a verificar
posteriormente ndo ter havido violacdo ou ameaca de violacio de um direito de propriedade
intelectual. Em segundo lugar, o referido poder deve dizer respeito a «qualquer dano» causado pelas
medidas em causa e, em terceiro lugar, a reparacdo deve ocorrer sob a forma de uma «indemnizagao
adequada».

No que se refere, mais especificamente, ao conceito de «indemnizagdo adequada», ha que recordar que
decorre das exigéncias tanto da aplicacdo uniforme do direito da Unido como do principio da igualdade
que os termos de uma disposicdo do direito da Unido que ndo comporte uma remissao expressa para o
direito dos Estados-Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance devem normalmente ser
objeto, em toda a Unido Europeia, de uma interpretacdo auténoma e uniforme, tendo em conta o
contexto da disposicdo e o objetivo prosseguido pela regulamentagdo em causa (Acérdio de
21 de outubro de 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, n.’ 32 e jurisprudéncia referida).

Ora, dado que o artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48 ndo comporta nenhuma remissao para o direito
nacional dos Estados-Membros no que respeita ao referido conceito de «indemnizacdo adequada»,
este deve ser objeto de tal interpretacdo auténoma e uniforme, ndo podendo ser da competéncia dos
diferentes Estados-Membros.

Esta conclusao é corroborada pelo objetivo prosseguido pela Diretiva 2004/48. Com efeito, esta precisa,
no seu considerando 10, que o seu objetivo é aproximar as legislacdes dos Estados-Membros a fim de
assegurar um nivel elevado de protecdo da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no
mercado interno.

A este respeito, o considerando 7 da Diretiva 2004/48 salienta a existéncia de disparidades importantes
entre os Estados-Membros, designadamente no que respeita as regras de aplicacdo das medidas
provisdrias. Além disso, o considerando 8 desta diretiva recorda que tais disparidades sdo prejudiciais
ao bom funcionamento do mercado interno e ndo permitem assegurar que os direitos de propriedade
intelectual beneficiem de um nivel de protecdo equivalente em todo o territério da Unido.

Ora, uma interpretacdo segundo a qual os diferentes Estados-Membros seriam livres de precisar, eles
préprios, o contetido, o alcance e as regras de aplicacdo do conceito de «indemnizagdo adequada» a
que se refere o artigo 9.° n.° 7, da Diretiva 2004/48 violaria esse objetivo de equivaléncia e de
homogeneidade no nivel elevado da protecdo da propriedade intelectual conforme pretendido pelo
legislador da Uniao.

A conclusio que figura no n.° 41 do presente acérddao nado é suscetivel de violar as obrigacoes
decorrentes do Acordo TRIPS que vincula tanto a Unido como os seus Estados-Membros e ao qual a
Diretiva 2004/48 se refere por diversas vezes.

Com efeito, o Acordo TRIPS prevé, no seu artigo 1.°, n.° 1, designadamente, que «[o]s membros
determinarao livremente o método adequado para a execucdo das disposicdes no presente acordo, no
quadro dos respetivos sistemas e praticas juridicas». O alcance desta disposicdo geral estende-se
igualmente ao artigo 50.°, n.° 7, deste acordo, cuja redacdo é, em substancia, idéntica a do artigo 9.°,
n.° 7, da Diretiva 2004/48 e que se refere também ao conceito de «indemnizacido adequada».
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Por outro lado, o referido acordo, que, nos termos do primeiro pardgrafo do seu predmbulo, visa
promover uma protecao eficaz e adequada dos direitos de protecdo intelectual, admite expressamente,
no seu artigo 1.°, n.° 1, a possibilidade de os membros implementarem uma prote¢ao mais vasta do que
a prescrita neste mesmo acordo.

Ora, estas sdo precisamente as escolhas que o legislador da Unido fez ao adotar a Diretiva 2004/48,
cujo objetivo principal, recordado no n.” 42 do presente acérddo, consiste em assegurar, no sistema
juridico préprio da Unido e dos seus Estados-Membros, um nivel elevado de protecido da propriedade
intelectual equivalente e homogéneo.

Tendo em conta as consideragdes precedentes, o conceito de «indemnizagdo adequada» deve ser
considerado um conceito auténomo do direito da Unido que deve ser objeto de uma interpretacao
uniforme no territério desta ultima.

A este respeito, como resulta do n.” 38 do presente acérdao, o artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48
impde que os Estados-Membros confiram competéncia aos seus 6rgaos jurisdicionais nacionais para
conceder ao requerido, nas condicoes previstas nesta disposicdo, uma indemnizacdo adequada.

Consequentemente, cabe a esses érgdos jurisdicionais nacionais apreciar, no exercicio do poder assim
delimitado de que estdo investidos, as circunstincias especificas do processo submetido a sua
apreciagao para decidir se ha que condenar o requerente a pagar ao requerido uma indemnizagdo que
deve ser «adequada», isto é, justificada a luz das referidas circunstancias.

Em especial, embora o exercicio do seu poder de conceder tal indemnizagdo esteja estritamente sujeito
as condi¢des prévias nos termos das quais as medidas provisérias devem ter sido revogadas ou deixado
de produzir efeitos por forca de qualquer ato ou omissao do requerente, ou se deva vir a verificar
posteriormente ndo ter havido violacio ou ameaca de violacio de um direito de propriedade
intelectual, o facto de essas condi¢des estarem preenchidas, num determinado processo, ndo implica
que os O6rgdos jurisdicionais nacionais competentes fiquem automaticamente e em qualquer caso
obrigados a condenar o requerente a reparar qualquer dano sofrido pelo requerido em razao das
referidas medidas.

No processo principal, é ponto assente, em primeiro lugar, que a patente s6 foi concedida apds a
Richter ter comecado a comercializar os produtos em causa e que, quando a demandante no processo
principal pediu inicialmente a ado¢do de medidas provisorias e, na sequéncia do indeferimento desse
pedido, solicitou novamente, em 25 de maio de 2011, a adogdo de tais medidas em reacdo a referida
comercializacdo, era titular dessa patente.

Em segundo lugar, é igualmente pacifico que, nessa mesma data, as demandadas no processo principal
ja tinham, por seu turno, apresentado um pedido de declaracio de nulidade da referida patente no
Instituto.

Em terceiro lugar, importa recordar que, depois de terem sido concedidas, em 11 de julho de 2011 pelo
orgado jurisdicional de reenvio, essas medidas provisorias foram anuladas, respetivamente, em
29 de setembro e 4 de outubro de 2011, pelo tribunal de recurso e que o drgao jurisdicional de
reenvio, embora tenha considerado que as demandadas no processo principal tinham entrado no
mercado em violagdo da patente da Bayer, ndo renovou as referidas medidas provisérias, na sequéncia
da remessa desses processos perante si, tendo em conta o estado avancado do processo de declaracdo
de nulidade dessa patente e a revogacdo de uma patente europeia equivalente.

Em quarto e dltimo lugar, a patente da Bayer foi declarada nula, primeiro, por Decisdo do Instituto de

13 de setembro de 2012 e, num segundo momento, por Despacho do 6rgao jurisdicional de reenvio
proferido em 9 de setembro de 2014.
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Ora, resulta da decisio de reenvio e das questdoes submetidas pelo Tribunal de Justica que, nestas
circunstancias, a legislacdo nacional em causa no processo principal ndo permite ao juiz ordenar ao
requerente que repare o prejuizo causado ao requerido pelas referidas medidas provisérias revogadas.

E neste contexto preciso que importa responder, em segundo lugar, a questio de saber se o artigo 9.°,
n.° 7, da Diretiva 2004/48, nomeadamente o conceito de «indemnizacio adequada» previsto nesta
disposicao, se opde a aplicacdo, nessas circunstancias, de uma legislacdo nacional que exclui, em
substancia, que o requerido possa obter a reparacdo do prejuizo por ele sofrido pelo facto de nao ter
atuado em conformidade com o que se pode geralmente esperar de qualquer pessoa na situacdo em
causa a fim de evitar ou reduzir o referido prejuizo, desde que o requerente, ao solicitar as medidas
provisérias, tenha ele proprio atuado em conformidade com o que se pode geralmente esperar de
qualquer pessoa na situagdo em causa.

Na falta de indicagdo expressa a este respeito na redacdo do artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48, ha
que, em conformidade com jurisprudéncia constante, interpretar este artigo a luz do contexto e da
finalidade da regulamentacdo em que se insere (v., neste sentido, Acérddo de 6 de junho de 2018,
Koppers Denmark, C-49/17, EU:C:2018:395, n.° 22).

Quanto ao referido contexto, importa, em primeiro lugar, salientar que decorre do considerando 22 in
fine da Diretiva 2004/48 que a indemnizagdo adequada prevista no artigo 9.°, n.° 7, desta diretiva
constitui uma garantia que o legislador da Unido considerou necessaria para cobrir os danos e perdas
causados ao requerido por uma «pretensdo injustificada» de medidas provisorias.

Nos termos do considerando 22 da Diretiva 2004/48, as medidas provisérias previstas no seu
artigo 9.° justificam-se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer
atraso pode implicar um prejuizo irreparavel ao titular do direito de propriedade intelectual.

Daqui resulta que a declaragdo do cardter injustificado de um pedido de medidas provisdrias
pressupOe, antes de mais, a inexisténcia de risco de que seja causado um prejuizo irreparavel ao titular
de um direito de propriedade intelectual em caso de atraso na adogdo das medidas por ele solicitadas.

A este respeito, quando os requeridos comercializam os seus produtos ndo obstante ter sido
apresentado um pedido de patente ou existir uma patente suscetivel de obstar a essa comercializacao,
0 que incumbe ao 6rgdo jurisdicional de reenvio verificar, tal comportamento pode, a primeira vista,
ser considerado um indicio objetivo da existéncia de um risco, para o titular dessa patente, de um
prejuizo irreparavel em caso de atraso na adogdo das medidas por ele solicitadas. Por conseguinte, o
pedido de medidas provisérias apresentado por este ultimo em reacdo a esse comportamento ndo
pode, a priori, ser qualificado de «pretensdo injustificada», na acecdo do artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva
2004/48, lido a luz do seu considerando 22.

Quanto a circunstincia de as medidas provisérias em causa no processo principal terem sido
revogadas, embora possa, como foi precisado no n.” 52 do presente acérdido, constituir uma das
condicOes necessarias para o proprio exercicio do poder previsto no artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva
2004/48, ndo pode, em contrapartida, ser considerada, em si mesma, um elemento determinante de
prova do cardter injustificado do pedido na origem das medidas provisérias revogadas.

Uma conclusdo diferente poderia ter por efeito, em circunstancias como as do processo principal,
dissuadir o titular da patente em causa de recorrer as medidas previstas no artigo 9.° da Diretiva
2004/48 e iria, assim, contra o objetivo desta diretiva, que consiste em assegurar um nivel elevado de
protecdo da propriedade intelectual.

Em segundo lugar, no que respeita ao comportamento do requerente, o artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva

2004/48 deve ser lido a luz do seu artigo 3.°, que enuncia uma «obrigacdo geral» que rege todo o
capitulo II desta diretiva, do qual o artigo 9.° também faz parte.
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Segundo o artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2004/48, as medidas, procedimentos e recursos necessarios para
assegurar o respeito pelos direitos de propriedade visados por esta diretiva devem ser aplicados de
forma a evitar que se criem obsticulos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra os abusos.

Assim, esta disposicdo impde que os Estados-Membros e, em tltima instincia, os 6rgdos jurisdicionais
nacionais oferecam garantias para que, nomeadamente, as medidas e os procedimentos previstos no
artigo 9.° da Diretiva 2004/48 nao sejam utilizados de forma abusiva.

Para o efeito, os drgdos jurisdicionais nacionais competentes devem verificar se, num determinado
processo, o requerente ndo fez uma utilizacio abusiva dessas medidas e procedimentos.

Consequentemente, incumbe ao érgdo jurisdicional de reenvio verificar se o requerente ndo fez uma
utilizacdo abusiva da medida prevista no artigo 9.°, n.” 7, da Diretiva 2004/48. Para o efeito, cabe-lhe
tomar devidamente em conta todas as circunstincias objetivas do processo, incluindo o
comportamento das partes.

Tendo em conta as consideracoes precedentes, ha que responder as questdes submetidas que o
artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48, nomeadamente o conceito de «indemnizacdo adequada» a que se
refere esta disposicdo, deve ser interpretado no sentido de que ndo se opde a uma regulamentacio
nacional que prevé que ndo hd que indemnizar uma pessoa pelo prejuizo que esta sofreu em
consequéncia do facto de ndo ter atuado como seria geralmente de esperar de qualquer pessoa, com
vista a evitar ou reduzir o seu prejuizo, e que, em circunstancias como as do processo principal, leva o
juiz a ndo condenar o requerente de medidas provisodrias a reparar o dano causado por essas medidas,
mesmo que a patente com base na qual estas tinham sido solicitadas e concedidas tenha sido
posteriormente declarada nula, na medida em que esta regulamentacdo permita ao juiz tomar
devidamente em conta todas as circunstancias objetivas do processo, incluindo o comportamento das
partes, para, designadamente, verificar que o requerente nio fez uma utilizacdo abusiva das referidas
medidas.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacdo de observagdes ao Tribunal de Justica ndo sdo reembolséveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Terceira Secgdo) declara:

O artigo 9.° n.° 7, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril
de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, nomeadamente o conceito
de «indemnizacao adequada» a que se refere esta disposicao, deve ser interpretado no sentido
de que ndo se opde a uma regulamentacdo nacional que prevé que ndo ha que indemnizar uma
pessoa pelo prejuizo que esta sofreu em consequéncia do facto de ndo ter atuado como seria
geralmente de esperar de qualquer pessoa, com vista a evitar ou reduzir o seu prejuizo, e que,
em circunstancias como as do processo principal, leva o juiz a nio condenar o requerente de
medidas provisdrias a reparar o dano causado por essas medidas, mesmo que a patente com
base na qual estas tinham sido solicitadas e concedidas tenha sido posteriormente declarada
nula, na medida em que esta regulamentacio permita ao juiz tomar devidamente em conta
todas as circunstancias objetivas do processo, incluindo o comportamento das partes, para,
designadamente, verificar que o requerente nao fez uma utilizacdo abusiva das referidas
medidas.

Assinaturas
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