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W Coletanea da Jurisprudéncia

ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Seccio)

28 de abril de 2022 *

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Artigo 9.°,n.°1 —
Patente europeia — Medidas provisérias — Poder das autoridades judiciais nacionais de
proferirem um despacho de medidas provisérias destinado a prevenir qualquer violagdo iminente
de direitos de propriedade intelectual — Jurisprudéncia nacional que indefere os pedidos de
medidas provisérias quando a validade da patente em causa néo tenha sido confirmada, pelo
menos, por uma decisdo de primeira instancia, proferida no &mbito de um procedimento de
oposicao ou de declaracdo de nulidade — Obrigacdo de interpretacao conforme»

No processo C-44/21,
que tem por objeto um pedido de decisio prejudicial apresentado, nos termos do
artigo 267.° TFUE, pelo Landgericht Miinchen I (Tribunal Regional de Munique I, Alemanha),
por Decisao de 19 de janeiro de 2021, que deu entrada no Tribunal de Justica em 28 de janeiro de
2021, no processo
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
contra
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,
Harting Electric GmbH & Co. KG,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Sexta Secgdo),
composto por: I. Ziemele (relatora), presidente de seccio, P. G. Xuereb e A. Kumin, juizes,
advogado-geral: A. Rantos,
secretario: A. Calot Escobar,
vistos os autos,

considerando as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Phoenix Contact GmbH & Co. KG, por H. Jacobsen e P. Szynka,
Rechtsanwilte,

* Lingua do processo: alemio.
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— em representacdo da HARTING Deutschland GmbH & Co. KG e da Harting Electric GmbH &
Co. KG, por T. Miiller, Rechtsanwalt,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por T. Scharf e S. L. Kaléda, na qualidade de agentes,

vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de
conclusoes,

profere o presente

Acodrdao

O pedido de decisao prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 9.°, n.° 1, 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; retificacdo no JO 2004, L 195, p. 16).

Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a Phoenix Contact GmbH & Co. KG
a HARTING Deutschland GmbH & Co. KG e a Harting Electric GmbH & Co. KG a propésito de
uma alegada violagdo de uma patente europeia de que a Phoenix Contact é titular.

Quadro juridico

Direito da Unido
Os considerandos 10, 17 e 22 da Diretiva 2004/48 enunciam:

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

(17) As medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva deverdo ser
determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as caracteristicas
especificas desse mesmo caso, nomeadamente as caracteristicas especificas de cada direito
de propriedade intelectual e, se for caso disso, o carater intencional ou nédo intencional da
violagdo.

(22) E [...] indispensavel prever medidas provisérias que permitam a cessacio imediata da
violacdo sem aguardar uma decisdo relativa ao mérito, respeitando os direitos da defesa,
velando pela proporcionalidade das medidas provisdrias em funcdo 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.»
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O artigo 2.° dessa diretiva, sob a epigrafe «Ambito de aplicacio», prevé, no seu n.° 1:

«Sem prejuizo dos meios ja previstos ou que possam vir a ser previstos na legislacdo [da Unido] ou
nacional e desde que esses meios sejam mais favordveis aos titulares de direitos, as medidas,
procedimentos e recursos previstos na presente diretiva sdo aplicaveis, nos termos do artigo 3.°, a
qualquer violagdo dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislacdo [da Unido] e/ou na
legislacdo nacional do Estado-Membro em causa.»

O capitulo II da referida diretiva, sob a epigrafe «Medidas, procedimentos e recursos», inclui,
nomeadamente, o artigo 3. da mesma, sob a epigrafe «Obrigacdo geral», que tem a seguinte
redacdo:

«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 nio 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 obstaculos ao comércio licito e a prever
salvaguardas contra os abusos.»

O artigo 9.° da mesma diretiva, sob 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 proibicéo, a titulo provisério e eventualmente sujeita
a quaisquer sanc¢des pecunidrias compulsivas previstas na legislacdo nacional, da continuacdo
da alegada violacdo dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuagdo da constituicdao
de garantias destinadas a assegurar a indemnizacdo do titular; pode igualmente ser decretada
uma medida inibitéria, nas mesmas condic¢bes, contra qualquer intermedidrio cujos servicos
estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual; [...]

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

5. Os Estados-Membros devem assegurar que as medidas provisorias a que se referem os n.* 1 e 2
sejam revogadas ou deixem de produzir efeitos, a pedido do requerido, se o requerente ndo
intentar uma acdo relativa ao mérito junto da autoridade judicial competente, num prazo
razoavel a determinar pela autoridade judicial que ordenar essas medidas, e desde que a
legislacdo do Estado-Membro o permita ou, na falta dessa determinagdo, num prazo ndo superior
a vinte dias tteis ou a trinta e um dias de calendério, consoante o que for mais longo.

6. As autoridades judiciais competentes podem sujeitar as medidas provisorias a que se referem
os n.* 1 e 2, a constituicdo, pelo requerente, de garantias ou de outras caugdes equivalentes
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adequadas, destinadas a assegurar a eventual indemnizagdo do prejuizo sofrido pelo requerido,
como previsto non.° 7.

7. Quando as medidas provisdrias tenham sido revogadas ou deixem de produzir efeitos por forca
de qualquer ato ou omissdao do requerente, bem como nos casos em que se venha a verificar
posteriormente nao ter havido violacdo ou ameaca de violacdo 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 indemnizagdo adequada para reparar qualquer
dano causado por essas medidas.»

Direito alemdo

O § 58, n.° 1, da Patentgesetz (Lei Relativa as Patentes), na sua versdo aplicavel ao litigio no
processo principal, dispoe:

«A concessdo da patente é publicada no Boletim de Patentes. Simultaneamente, é publicado o
fasciculo da patente. A patente produz efeitos juridicos a partir da sua publicacio no Boletim de
Patentes.»

O § 139, n.° 1, dessa lei prevé:

«Em caso de risco de reincidéncia, a parte lesada pode intentar uma acdo inibitéria contra quem
utilizar uma invencdo patenteada em violacdo dos §§ 9 a 13. Esta acdo também pode ser intentada
quando a violagdo estd, pela primeira vez, iminente.»

Nos termos do § 935 do Zivilprozessordnung (Cédigo de Processo Civil), na sua versdo aplicavel
ao litigio no processo principal:

«Pode ser proferido um despacho de medidas provisérias relativamente ao objeto do litigio quando se
receie que uma alteracdo da situacdo existente possa por em causa ou tornar consideravelmente mais
dificil o exercicio dos direitos de uma das partes.»

O § 940 desse cddigo dispoe:

«Pode também ser proferido um despacho de medidas provisdrias para regular uma situagdo
provisoria relacionada com uma relacdo juridica controvertida, desde que isso pareca ser necessario
para evitar prejuizos substanciais, uma ameaca iminente ou por outras razdes, nomeadamente, no
quadro de relagdes juridicas duradouras.»

Tramitacao do processo no Tribunal de Justica

O ¢6rgdo jurisdicional de reenvio pediu ao Tribunal de Justica que submetesse o presente processo
a tramitacdo acelerada prevista no artigo 105.° do Regulamento de Processo do Tribunal de
Justica.

Em apoio desse pedido, o érgéo jurisdicional de reenvio alega, em substincia, que a natureza do
processo principal lhe impde que decida rapidamente. Além disso, segundo esse orgao
jurisdicional, na falta de intervencdo judicial rapida, a Phoenix Contact sofrerd um prejuizo
econdémico consideravel devido a continuagdo da produgdo e da comercializagdo dos produtos
contrafeitos. Com efeito, segundo o referido 6rgdo jurisdicional, uma eventual violacdo da
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patente poria em risco, particularmente, as quotas de mercado da Phoenix Contact e causaria a
esta ultima, enquanto titular da patente em causa, uma perda irremedidavel de oportunidades de
venda, o que seria dificilmente compensdvel pela eventual atribuicio posterior de uma
indemnizacao.

O artigo 105.°, n.° 1, do Regulamento de Processo prevé que, a pedido do érgdo jurisdicional de
reenvio ou, a titulo excecional, ex officio, o presidente do Tribunal de Justica pode, quando a
natureza do processo exija o seu tratamento dentro de prazos curtos, ouvidos o juiz-relator e o
advogado-geral, decidir submeter um reenvio prejudicial a tramitacdo acelerada.

A este respeito, importa recordar que tal tramitacdo acelerada constitui um instrumento
processual destinado a responder a uma situacdo de urgéncia extraordindria [Acdérdio de
10 de margo de 2022, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Cobertura
extensa de seguro de doenga), C-247/20, EU:C:2022:177, n.° 41 e jurisprudéncia referida].

Além disso, resulta de jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica que a sensibilidade
econdémica de um processo ou os interesses econémicos, incluindo os que podem ter um impacto
nas financas publicas, por mais importantes e legitimos que sejam, ndo sao suscetiveis de justificar,
por si s6, o recurso a tramitacdo acelerada (v., neste sentido, Despacho do presidente do Tribunal
de Justica de 18 de outubro de 2017, Weiss e o., C-493/17, ndo publicado, EU:C:2017:792, n.° 10 e
jurisprudéncia referida).

Resulta igualmente da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que o mero interesse dos particulares,
certamente legitimo, em determinar o mais rapidamente possivel o alcance dos direitos que lhes
sdo conferidos pelo direito da Unido ndo é suscetivel de demonstrar a existéncia de uma
circunstancia excecional, na acecdo do artigo 105.°, n.° 1, do Regulamento de Processo [Acérdao
de 3 de marco de 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e o. (Médicos especialistas em
formacéo), C-590/20, EU:C:2022:150, n.° 29 e jurisprudéncia referida].

Quanto a circunstancia de o presente pedido de decisdo prejudicial ter sido apresentado no
ambito de um processo nacional relativo a um pedido de medidas provisérias, importa recordar
que o Tribunal de Justica ja declarou que o facto de um pedido de decisdao prejudicial ser
apresentado no ambito de um processo nacional que permite a ado¢do de medidas provisdrias nao
é, por si s6, nem em conjugacdo com as circunstancias referidas no n.° 15 do presente acérdao,
suscetivel de demonstrar que a natureza do processo exige o seu tratamento dentro de prazos
curtos (v., neste sentido, Despacho do presidente do Tribunal de Justica de 18 de outubro de
2017, Weiss e 0., C-493/17, nao publicado, EU:C:2017:792, n.° 12 e jurisprudéncia referida).

Tendo em conta as consideracdes precedentes, o presidente do Tribunal de Justica decidiu, em
11 de fevereiro de 2021, ouvidos a juiza-relatora e o advogado-geral, indeferir o pedido de
tramitacdo acelerada.

Litigio no processo principal e questao prejudicial

Em 5 de margo de 2013, a Phoenix Contact apresentou um pedido de patente para uma ficha de
ligacdo com dispositivo de condutor de protecdo. No ambito do procedimento que precedeu a
concessdo dessa patente, a Harting Electric apresentou observagoes sobre a patenteabilidade do
referido produto.
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Em 26 de novembro de 2020, a patente pedida foi concedida a Phoenix Contact, nomeadamente
para a Alemanha.

Em 14 de dezembro de 2020, a Phoenix Contact apresentou um pedido de medidas provisérias no
6rgao jurisdicional de reenvio, destinado a que a HARTING Deutschland e a Harting Electric
fossem proibidas de violar a patente em causa.

A mencdo da concessdo dessa patente foi publicada no Boletim Europeu de Patentes em
23 de dezembro de 2020.

Em 15 de janeiro de 2021, a Harting Electric opos-se a referida patente no Instituto Europeu de
Patentes (IEP).

O 6rgao jurisdicional de reenvio salienta que chegou a conclusdo preliminar de que a patente em
causa ¢ valida e que é objeto de contrafacdo. Considera que a validade dessa patente ndo esta
ameacada.

Todavia, esse 6rgdo jurisdicional precisa que estd impedido de ordenar uma medida proviséria
devido a jurisprudéncia vinculativa do Oberlandesgericht Miinchen (Tribunal Regional Superior
de Munique, Alemanha), por forca da qual ndo basta, para poder proferir um despacho de
medidas provisorias em matéria de contrafacdo de patente, que a patente em causa tenha sido
concedida pela autoridade de concessdo, no caso em apreco o IEP, apés um exame detalhado da
sua patenteabilidade, e que a questdo da validade dessa patente tenha igualmente sido objeto de
fiscalizacdo jurisdicional no ambito do pedido de medidas provisérias.

Assim, segundo esta jurisprudéncia, para que possam ser ordenadas medidas provisorias, a
patente em causa deve, além disso, ser objeto de uma decisao do IEP no ambito de um
procedimento de oposi¢do ou de recurso, ou de uma decisao do Bundespatentgericht (Tribunal
Federal das Patentes, Alemanha), no dmbito de um processo de declaracio de nulidade, que
confirme que essa patente confere uma protecao ao produto em causa.

Considerando que a referida jurisprudéncia é incompativel com o direito da Unido,
nomeadamente com o artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, o 6rgédo jurisdicional de reenvio
decidiu suspender a instidncia e submeter ao Tribunal de Justica a seguinte questao prejudicial:

«E compativel com o artigo 9., n° 1, da Diretiva 2004/48/CE a jurisprudéncia dos
Oberlandesgerichte (Tribunais Regionais Superiores, Alemanha) competentes para decidir em
ultima instdncia em matéria de medidas provisérias, segundo a qual, em principio, os pedidos de
medidas provisérias por contrafacio de patentes devem ser indeferidos quando a validade da
patente controvertida ndo tenha sido confirmada por uma decisdo de primeira instancia,
proferida no ambito de um [procedimento] de oposicdo ou de declaracdo de nulidade?»

Quanto a questao prejudicial
Com a sua questdo, o 6rgao jurisdicional de reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 9.°, n.° 1,

da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opde a uma jurisprudéncia
nacional por forga da qual os pedidos de medidas provisdrias por contrafacido de patente devem,
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em principio, ser indeferidos quando a validade da patente em causa ndo tenha sido confirmada,
pelo menos, por uma decisdo de primeira instancia proferida no ambito de um procedimento de
oposicdo ou de declaracdo de nulidade.

Segundo jurisprudéncia constante, para a interpretacdo de uma disposicao do direito da Uniao, ha
que ter em conta ndo s6 os seus termos mas também o seu contexto e os objetivos prosseguidos
pela regulamentacdo de que faz parte [v., neste sentido, Acérddo de 28 de outubro de 2021,
Magistrat der Stadt Wien (Hamster-do-campo — II), C-357/20, EU:C:2021:881, n.° 20].

Em primeiro lugar, nos termos do artigo 9., n. 1, alinea a), da Diretiva 2004/48, os
Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido do
requerente, proferir relativamente ao infrator presumivel uma medida provisdria destinada a
prevenir qualquer violacdo iminente de direitos de propriedade intelectual.

Assim, esse artigo 9.°, n.° 1, alinea a), lido em conjugac¢ao com os considerandos 17 e 22 da Diretiva
2004/48, impoe aos Estados-Membros que prevejam, no seu direito nacional, a possibilidade de as
autoridades judiciais nacionais competentes adotarem um despacho de medidas provisérias na
sequéncia de um exame das especificidades de cada caso em apreco e no respeito das condigoes
previstas no referido artigo 9.°

Em segundo lugar, impde-se salientar que, em conformidade com o artigo 9.°, n.° 1, alinea a), da
Diretiva 2004/48, lido em conjugacdo com o considerando 22 da mesma, as medidas provisérias
previstas no direito nacional devem permitir a cessacdo imediata da violacdo de um direito de
propriedade intelectual sem aguardar uma decisdo relativa ao mérito. Estas medidas
justificam-se, designadamente, sempre que esteja devidamente estabelecido que qualquer atraso
pode implicar um prejuizo irreparavel ao titular do direito. Assim, o fator «tempo» reveste
especial importancia para efeitos do respeito efetivo dos direitos de propriedade intelectual.

No caso em apreco, o 6rgio jurisdicional de reenvio refere que a patente em causa é vilida e que é
objeto de contrafacdo, pelo que o pedido de medidas provisdrias apresentado pela Phoenix
Contact seria de julgar procedente. Contudo, esse 6rgdo jurisdicional esta vinculado por
jurisprudéncia nacional segundo a qual a patente em causa apenas pode beneficiar de protecao
juridica proviséria no caso de a validade dessa patente ter sido confirmada por uma decisao de
primeira instancia, proferida no ambito de um processo de impugnacao de patente.

Ora, ndo se pode deixar de observar que tal jurisprudéncia impde uma exigéncia que priva o
artigo 9.°, n.° 1, alinea a), da Diretiva 2004/48 de todo o efeito util, uma vez que ndo permite ao
juiz nacional adotar, em conformidade com essa disposicdao, um despacho de medidas provisérias
a fim de fazer cessar imediatamente a violagdo da patente em causa, apesar de esse juiz considerar
essa patente valida e objeto de contrafacéo.

Como salienta a Phoenix Contact nas suas observacdes escritas, tal exigéncia poderia dar lugar a
uma situacdo em que concorrentes do titular da patente em causa, potenciais contrafatores,
decidam conscientemente renunciar a uma impugnacdo da validade dessa patente para evitar
que esta beneficie de uma tutela jurisdicional efetiva, o que esvaziaria de contetido o mecanismo
de protecao provisdria previsto no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48.

Em terceiro lugar, importa considerar que a ndo conformidade de jurisprudéncia nacional, como a

mencionada no n.° 33 do presente acérdao, com a Diretiva 2004/48 é confirmada tendo em conta
os objetivos prosseguidos por essa diretiva.
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A este respeito, resulta do considerando 10 da referida diretiva que esta visa aproximar as
legislacbes dos Estados-Membros a fim de assegurar um nivel elevado de protecdo da
propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno (v., neste sentido, Acérdao
de 18 de dezembro de 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, n.° 38). Ndo é menos
certo que a mesma diretiva se aplica, conforme resulta do seu artigo 2.°, n.° 1, sem prejuizo dos
meios ja previstos ou que possam vir a ser previstos, designadamente, na legislacdo nacional,
desde que esses meios sejam mais favoraveis aos titulares de direitos (Acdrdao de 25 de janeiro de
2017, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, n.° 22).

Por conseguinte, a Diretiva 2004/48 consagra um nivel minimo de respeito dos direitos de
propriedade intelectual e ndo impede os Estados-Membros de prever medidas mais protetoras
(Acérdao de 25 de janeiro de 2017, Stowarzyszenie Otawska Telewizja Kablowa, C-367/15,
EU:C:2017:36, n.° 23 e jurisprudéncia referida).

Resulta igualmente da jurisprudéncia do Tribunal de Justica que as disposi¢des desta diretiva
visam reger os aspetos relacionados com os direitos de propriedade intelectual que sdo inerentes,
por um lado, ao respeito destes direitos e, por outro, as violagcdes destes tltimos, impondo a
existéncia de meios juridicos eficazes destinados a prevenir, fazer cessar ou obviar a qualquer
violacdo ao direito de propriedade intelectual existente (Acordao de 18 de dezembro de 2019, IT
Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, n.° 40 e jurisprudéncia referida).

Ora, um processo nacional destinado a fazer cessar imediatamente qualquer violagdo de um
direito de propriedade intelectual existente seria ineficaz e, portanto, frustraria o objetivo de um
nivel elevado de protecido da propriedade intelectual, se a aplicacdo desse processo estivesse
sujeita a uma exigéncia como a estabelecida pela jurisprudéncia nacional referida no n.> 33 do
presente acérdao.

Neste contexto, impoe-se recordar que as patentes europeias pedidas gozam de uma presuncao de
validade a partir da data de publicacdo da sua concessao. Assim, a partir dessa data, essas patentes
gozam de todo o alcance da protecdo garantida, nomeadamente, pela Diretiva 2004/48 [v., por
analogia, Acérdao de 30 de janeiro de 2020, Generics (UK) e o., C-307/18, EU:C:2020:52, n.* 48].

Além disso, no que respeita ao risco de o requerido no processo de medidas provisérias sofrer um
prejuizo devido a adogdo de medidas provisorias, impde-se recordar que, nos termos do artigo 3.°,
n.° 2, da Diretiva 2004/48, as medidas, procedimentos e recursos necessarios para assegurar o
respeito dos direitos de propriedade intelectual abrangidos por essa diretiva devem ser aplicados
para evitar que se criem obsticulos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra os abusos.

Assim, essa disposicdo impde que os Estados-Membros e, em ultima instancia, os 6érgaos
jurisdicionais nacionais oferecam garantias para que, nomeadamente, as medidas e os
procedimentos previstos no artigo 9.° da Diretiva 2004/48 nao sejam utilizados de maneira abusiva
(Acdrdao de 12 de setembro de 2019, Bayer Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722, n.° 68).

A este respeito, impoe-se constatar que o legislador da Unido previu, especificamente,
instrumentos juridicos que permitem atenuar de maneira global o risco de o requerido sofrer um
prejuizo devido as medidas provisdrias e, assim, de o proteger.

Em primeiro lugar, nos termos do n.° 5 do artigo 9.° da Diretiva 2004/48, os Estados-Membros

devem assegurar que as medidas provisorias, a que se refere nomeadamente o n.° 1 desse artigo,
sejam revogadas ou deixem de produzir efeitos, a pedido do requerido, se o requerente ndo
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intentar uma acao relativa ao mérito junto da autoridade judicial competente, num prazo razoavel
a determinar pela autoridade judicial que ordenar essas medidas, e desde que a legislacdo do
Estado-Membro o permita ou, na falta dessa determinagdo, num prazo nio superior a 20 dias
uteis ou a 31 dias de calendério, consoante o que for mais longo.

Em segundo lugar, o artigo 9.°, n.° 6, da Diretiva 2004/48 prevé a possibilidade de sujeitar essas
medidas provisorias a constituicdo, pelo requerente, de garantias ou de outras caugoes
equivalentes adequadas, destinadas a assegurar a eventual indemnizagdo do prejuizo sofrido pelo
requerido. Este instrumento de protecao pode ser aplicado pelo 6rgao jurisdicional competente ao
qual foi submetido o pedido de medidas provisérias no momento em que examina esse pedido.

Em terceiro lugar, o artigo 9.°, n.° 7, da Diretiva 2004/48 prevé, nos casos previstos nessa
disposicdo, a possibilidade de ordenar ao requerente, a pedido do requerido, que pague a este
ultimo uma indemnizacgdo adequada para reparar qualquer dano causado por essas medidas.

Ora, estes instrumentos juridicos constituem garantias que o legislador da Unido considerou
necessarias como contrapartida das medidas provisoérias rapidas e eficazes cuja existéncia previu.
Correspondem, assim, as garantias previstas pela Diretiva 2004/48 em beneficio do requerido,
como contrapartida da ado¢do de uma medida proviséria que afetou os seus interesses (v., neste
sentido, Acdrdao de 16 de julho de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, n.* 74 e 75).

A fim de dar uma resposta ttil ao 6rgao jurisdicional de reenvio, impde-se recordar que, ao
aplicarem o direito nacional, os 6rgaos jurisdicionais nacionais chamados a interpretd-lo sdao
obrigados a tomar em consideracdo o conjunto das regras desse direito e a aplicar os métodos de
interpretacdo reconhecidos por este, de modo a interpretd-lo, na medida do possivel, a luz do
texto e da finalidade da diretiva em causa, para alcancar o resultado por ela prosseguido e dar,
assim, cumprimento ao artigo 288.°, terceiro paragrafo, TFUE (Acérddo de 19 de abril de 2016,
DI, C-441/14, EU:C:2016:278, n.° 31 e jurisprudéncia referida).

Mais, o Tribunal de Justica declarou que o principio da interpretacdo conforme do direito
nacional tem certos limites. Assim, a obrigacdo de o juiz nacional se referir ao direito da Unido
quando interpreta e aplica as regras pertinentes do direito interno esta limitada pelos principios
gerais do direito e ndo pode servir de fundamento a uma interpretacdo contra legem do direito
nacional (Acérdao de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, n.° 32 e jurisprudéncia
referida).

No caso em apreco, como sublinha o érgao jurisdicional de reenvio, a legislacdo alema em causa
no processo principal ndo contém nenhuma disposicdo que sujeite a ado¢ao de um despacho de
medidas provisérias de proibicdo de uma contrafacido de patente a condicdo de essa patente ser
objeto de uma decisdo judicial proferida no dmbito de um processo de impugnacdo de patente,
de modo que essa legislacdo seja plenamente conforme com a Diretiva 2004/48.

Neste contexto, importa precisar que a exigéncia de uma interpretacdo conforme inclui a
obrigacao de os drgdos jurisdicionais nacionais alterarem, sendo caso disso, uma jurisprudéncia
assente, caso esta se baseie numa interpretacdo do direito nacional incompativel com os objetivos
de uma diretiva (Acérdao de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, n.° 33 e
jurisprudéncia referida).
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Por conseguinte, cabe ao dérgéo jurisdicional de reenvio assegurar a plena eficicia do artigo 9.°,
n° 1, da Diretiva 2004/48, ndo aplicando, se necessario, por autoridade proépria, uma
jurisprudéncia nacional, quando essa jurisprudéncia ndo seja compativel com esta disposicdo.

Tendo em conta o conjunto das consideracoes precedentes, hd que responder a questdo
submetida que o artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se
opOe a uma jurisprudéncia nacional por for¢a da qual os pedidos de medidas provisérias por
contrafacdo de patente devem, em principio, ser indeferidos quando a validade da patente em
causa ndo tenha sido confirmada, pelo menos, por uma decisao de primeira instancia, proferida
no ambito de um procedimento de oposicdo ou de declaracdo de nulidade.

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 sao
reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Sexta Secc¢ao) declara:

O artigo 9.°, n.° 1, 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, deve ser
interpretado no sentido de que se opde a uma jurisprudéncia nacional por forca da qual os
pedidos de medidas provisorias por contrafacio de patente devem, em principio, ser
indeferidos quando a validade da patente em causa niao tenha sido confirmada, pelo menos,
por uma decisao de primeira instancia, proferida no ambito de um procedimento de
oposicao ou de declaracao de nulidade.

Assinaturas
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