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CVRIA Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjitte avdelningen)

den 28 april 2022 *

"Begiran om forhandsavgorande — Immaterialratt — Direktiv 2004/48/EG — Artikel 9.1 —
Europeiskt patent — Interimistiska atgarder — Nationella réttsliga myndigheters behorighet att
besluta om interimistiska atgédrder for att hindra ett omedelbart forestaende
immaterialrattsintrang — Nationell rattspraxis som innebar att ansokningar om interimistiska
atgédrder avslas nér giltigheten av patentet i fraga inte har bekréftats atminstone inom ramen for
ett invindnings- eller ogiltighetsférfarande i férsta instans — Skyldighet att géra en
direktivkonform tolkning”

I mal C-44/21,

angaende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstalld av Landgericht
Miinchen I (Regionala domstolen i Miinchen I, Tyskland) genom beslut av den 19 januari 2021,
som inkom till domstolen den 28 januari 2021, i malet

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

mot

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

meddelar

DOMSTOLEN (sjitte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden I. Ziemele (referent) samt domarna P.G. Xuereb och
A. Kumin,

generaladvokat: A. Rantos,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Phoenix Contact GmbH & Co. KG, genom H. Jacobsen och P. Szynka, Rechtsanwiilte,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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— HARTING Deutschland GmbH & Co. KG och Harting Electric GmbH & Co. KG, genom T.
Miiller, Rechtsanwalt,

— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och S.L. Kaléda, bada i egenskap av ombud,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 9.1 i Europaparlamentets och ridets
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sidkerstillande av skyddet for immateriella
rattigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rittelse i EUT L 195, 2004, s. 16).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Phoenix Contact GmbH & Co. KG, & ena sidan, och
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG och Harting Electric GmbH & Co. KG, & den andra,
angaende ett pastatt intrang i ett europeiskt patent som innehas av Phoenix Contact.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt
Skilen 10, 17 och 22 i direktiv 2004/48 har foljande lydelse:

”(10) Syftet med detta direktiv dr att tillndirma [medlemsstaternas lagstiftningar] for att uppna
en hog, likviardig och enhetlig skyddsniva for immateriella réttigheter pa den inre
marknaden.

(17) Beslut om de atgérder, forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bor i varje
enskilt fall ske sa att vederborlig hinsyn tas till omstandigheterna i det enskilda fallet,
inklusive sdrdragen hos de olika typerna av immateriella réttigheter och, nédr det ar
lampligt, om intranget har begatts avsiktligt eller oavsiktligt.

(22) Det dr vidare nédvindigt att tillhandahalla interimistiska atgarder som gor det mojligt att
omedelbart stoppa ett intrang utan att invdnta ett avgorande i sakfragan, varvid ratten till
forsvar skall iakttas, de vidtagna interimistiska atgidrderna skall vara proportionerliga i
forhallande till omstandigheterna i det enskilda fallet och tillricklig sékerhet skall stéllas
for att tacka svarandens kostnader och skada om ansokan senare visar sig vara ogrundad.
Denna typ av atgdrder dr sdrskilt motiverade nar ett drojsmal kan leda till irreparabel
skada for réttighetshavaren.”
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I artikel 2 i ndmnda direktiv, med rubriken "Tillimpningsomrade”, foreskrivs foljande i punkt 1:

"Utan att det paverkar de medel som foreskrivs eller kan komma att foreskrivas i
[unions]lagstiftningen eller i nationell lagstiftning, forutsatt att dessa medel dr gynnsammare for
rattighetshavaren, skall de atgérder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i detta direktiv vara
tillampliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrang i de immateriella rittigheter som foljer av
[unions]riatten och/eller den berorda medlemsstatens nationella réatt.”

Kapitel II i detta direktiv, med rubriken "Atgirder, forfaranden och sanktioner”, innehaller bland
annat artikel 3, med rubriken "Allmén skyldighet”, dar foljande foreskrivs:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahalla de atgdrder, forfaranden och sanktioner som é&r
nédvéindiga for att sikerstilla skyddet f6r de immateriella réttigheter som omfattas av detta
direktiv. Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall vara rattvisa och skiliga, inte onodigt
komplicerade eller kostsamma och inte medfora oskéliga tidsfrister eller omotiverade drdjsmal.

2. Atgérderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksd vara effektiva, proportionella och
avskrackande och skall tillimpas sa att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att
missbruk inte sker.”

I artikel 9 i samma direktiv, med rubriken "Interimistiska atgiarder och sikerhetsatgiarder”, anges
foljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rittsliga myndigheterna pa sokandens begédran
far

a) utfirda ett interimistiskt forelaiggande mot den pastadda intrangsgoraren i syfte att hindra ett
omedelbart forestiende immaterialrattsintrang eller tillfalligt forbjuda, vid behov férenat med
vite om sa foreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsattning av det pastadda intranget eller gora
en fortsdttning avhingig av att det stills sdkerhet for ersittning till rattighetshavaren; ett
interimistiskt foreldggande far ocksd utfirdas pa samma villkor mot en mellanhand vars
tjidnster utnyttjas av en tredje man for att gora immaterialrattsintrang; ...

b) besluta om beslag eller 6verldimnande av varor som misstanks gora intrang i en immateriell
rattighet for att forhindra att de infors eller omsatts pa marknaden.

5. Medlemsstaterna skall se till att de interimistiska atgdrder som avses i punkterna 1 och 2
upphaévs eller upphor att gilla, pa begiran av svaranden, om inte sokanden inom skalig tid vacker
talan om saken vid den behoriga rittsliga myndigheten; tidslaingden skall beslutas av den rittsliga
myndighet som forordnar om atgiarderna nir lagstiftningen i en medlemsstat tillater det eller, i
avsaknad av ett sadant beslut, inom en period som inte Overstiger den lingsta tiden av 20
arbetsdagar eller 31 kalenderdagar.

6. De behoriga rittsliga myndigheterna far gora interimistiska atgérder enligt punkterna 1 och 2

avhidngiga av att sokanden stiller lamplig sékerhet eller motsvarande garanti avsedd att tdcka
eventuell ersdttning till svaranden for skada enligt punkt 7.
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7. Om de interimistiska atgdrderna upphdvs eller upphor pa grund av en handling eller
underlatenhet fran sdokandens sida, eller om det i efterhand konstateras att det inte forelag nagot
intrang eller hot om intrdng i en immateriell rattighet, skall de réttsliga myndigheterna ha
befogenhet att pa begiran av svaranden férordna om att sokanden skall betala lamplig ersattning
till svaranden for skada som har orsakats av dessa atgérder.”

Tysk rditt

I 58 § forsta stycket Patentgesetz (patentlagen), i den lydelse som ér tillimplig i det nationella
malet, foreskrivs foljande:

"Meddelande av patent ska offentliggoras i patenttidningen. Patentbeskrivningen ska offentliggoras
samtidigt som meddelandet av patentet. Patentets rattsverkningar intrdder ndr meddelandet av
patentet offentliggors i patenttidningen.”

1139 § forsta stycket i denna lag anges foljande:

"Om det foreligger risk for att beteendet upprepas far den skadelidande parten vicka talan om
forbudsforeldggande mot den som anvéinder en patenterad uppfinning i strid med 9-13 §§. Den
skadelidande parten kan dven vécka talan nir det foreligger en 6verhdngande risk for att en sddan
overtradelse begas for forsta gangen.”

1 935 § Zivilprozessordnung (civilprocesslagen), i den lydelse som ir tillimplig i det nationella
malet, foreskrivs foljande:

"Interimistiska atgdrder avseende foremalet for tvisten ér tillatna ndr det finns risk for att en parts
atnjutande av en rattighet kan omojliggoras eller vasentligen forsvaras genom att radande forhallanden
andras.”

940 § civilprocesslagen har foljande lydelse:

"Interimistiska atgédrder dr dven tillaitna i syfte att interimistiskt avgora ett rattsforhallande som ar
foremal for tvist om detta forefaller nédvandigt for att undanroja vésentliga olagenheter eller avvirja
overhdngande fara, eller av andra skal, sarskilt nér fraga dr om varaktiga réttsforhallanden.”

Forfarandet vid domstolen

Den hiénskjutande domstolen har ansokt om att EU-domstolen ska handldgga forevarande
mal skyndsamt i enlighet med forfarandet i artikel 105 i domstolens rattegangsregler.

Till stod for denna begiran har den hédnskjutande domstolen i huvudsak gjort gillande att
forfarandet vid den nationella domstolen dr av sddan beskaffenhet att mélet maste avgoras inom
kort. Den hidnskjutande domstolen har dessutom uppgett att i avsaknad av ett omedelbart
rattsligt ingripande kommer Phoenix Contact lida en betydande ekonomisk skada till f6ljd av att
de forfalskade produkterna fortsattningsvis kommer att tillverkas och finnas tillgdngliga pa
marknaden. Den hénskjutande domstolen anser namligen att ett eventuellt intrdng i patentet
sarskilt dventyrar Phoenix Contact marknadsandelar och orsakar bolaget, i egenskap av
innehavare av det aktuella patentet, en oaterkallelig forlust av forséljningsmojligheter, vilken
skulle vara svart att avhjdlpa genom att det eventuellt utdoms skadestand vid en senare tidpunkt.
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I artikel 105.1 i réttegéngsreglerna foreskrivs att domstolens ordférande, pa ansokan av den
hanskjutande domstolen eller i undantagsfall pa eget initiativ, efter att ha hort referenten och
generaladvokaten, far besluta att ett mal om forhandsavgorande ska handldggas skyndsamt, nar
malet dr av sddan beskaffenhet att det maste avgoras utan drojsmal.

Det ska erinras om att en sadan skyndsam handliggning av ett mal utgor ett processrittsligt
instrument som é&r avsett att hantera hogst tringande fall (dom av den 10 mars 2022,
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Heltidckande sjukforsakring), C-247/20,
EU:C:2022:177, punkt 41 och dér angiven rattspraxis).

Av domstolens fasta praxis framgar dessutom att ett mals ekonomiska betydelse eller andra
ekonomiska intressen, inklusive sddana som kan paverka de offentliga finanserna, hur viktiga och
legitima de 4n ma vara, inte i sig utgor skal for en skyndsam handlédggning av malet (se, for ett
liknande resonemang, beslut av domstolens ordférande av den 18 oktober 2017, Weiss m.fl.,
C-493/17, ej publicerat, EU:C:2017:792, punkt 10 och dér angiven réttspraxis).

Av domstolens praxis framgar dven att enbart det intresse som enskilda har av att sa snabbt som
mojligt faststélla omfattningen av de rattigheter som de har enligt unionsritten, som visserligen ar
legitimt, inte dr av sadan art att en exceptionell omstindighet, i den mening som avses i
artikel 105.1 i rattegangsreglerna, ska anses vara for handen (dom av den 3 mars 2022, Presidenza
del Consiglio dei Ministri m.fl. (Ldkare under specialistutbildning), C-590/20, EU:C:2022:150,
punkt 29 och dér angiven réttspraxis).

Nar det géller den omstidndigheten att forevarande begaran om féorhandsavgorande har framstallts
inom ramen for ett nationellt interimistiskt forfarande, ska det erinras om att domstolen redan har
slagit fast att det forhallandet att en begdran om férhandsavgorande framstalls inom ramen for ett
nationellt forfarande som mojliggor en interimistisk atgard varken i sig eller i kombination med de
omstdndigheter som det hénvisats till i punkt 15 ovan visar att malets beskaffenhet kraver att
maélet handlaggs skyndsamt (se, for ett liknande resonemang, beslut av domstolens ordférande av
den 18 oktober 2017, Weiss m.fl., C-493/17, ej publicerat, EU:C:2017:792, punkt 12 och dir
angiven réttspraxis).

Mot bakgrund av ovanstdende Overviganden beslutade domstolens ordférande, den

11 februari 2021, efter att ha hort referenten och generaladvokaten, att avsld ansokan om
skyndsam handlaggning.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Den 5 mars 2013 ansokte Phoenix Contact om patent for ett anslutningsdon med skyddsledare.
Inom ramen for det forfarande som foregick meddelandet av patentet inkom Harting Electric
med synpunkter pa produktens patenterbarhet.

Den 26 november 2020 beviljades Phoenix Contact det sokta patentet, bland annat for Tyskland.
Den 14 december 2020 ansokte Phoenix Contact om att den hianskjutande domstolen skulle vidta

interimistiska atgérder, sa att HARTING Deutschland och Harting Electric skulle férbjudas att
gora intrang i patentet i fraga.

ECLI:EU:C:2022:309 5
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Uppgiften om att patentet hade meddelats offentliggjordes i Europeiska patenttidningen den
23 december 2020.

Den 15 januari 2021 framstédllde Harting Electric en invindning mot patentet vid Europeiska
patentverket (EPO).

Den hénskjutande domstolen har papekat att den preliminédrt har kommit till slutsatsen att
patentet i fraga &r giltigt och att det dr foremal for patentintrang. Den hanskjutande domstolen
anser att patentets giltighet inte ar hotad.

Den hénskjutande domstolen har emellertid preciserat att den &r forhindrad att besluta om
interimistiska atgarder pa grund av bindande réttspraxis fran Oberlandesgericht Miinchen
(Regionala o6verdomstolen i Miinchen, Tyskland), vilken innebdr att for att kunna vidta
interimistiska atgdrder vid patentintrang racker det inte att patentet i fraga har meddelats av
patentmyndigheten, i forevarande fall Europeiska patentverket, efter en ingdende provning av
patenterbarheten, och att frdgan om patentets giltighet har varit foremal for rdttslig provning
inom ramen for det interimistiska forfarandet.

Enligt denna réttspraxis dr det en forutsittning for att interimistiska atgarder ska kunna vidtas att
patentet i fraga dessutom har gett upphov till ett beslut fran EPO till foljd av ett
invdndningsforfarande eller ett 6verklagande, eller har varit foremal for ett ogiltighetsforfarande
som resulterat i ett avgorande fran Bundespatentgericht (Federala patentdomstolen, Tyskland),
dér det har bekréftats att den aktuella produkten skyddas av patentet i fraga.

Den hénskjutande domstolen anser att denna réttspraxis dr oférenlig med unionsritten, sarskilt
artikel 9.1 i direktiv 2004/48, och beslutade dérfor att vilandeforklara mélet och stélla foljande
tolkningsfraga till domstolen:

"Utgor artikel 9.1 i direktiv [2004/48] hinder mot att Oberlandesgericht (regionala 6verdomstolar i
Tyskland), som domer i sista instans i ett interimistiskt forfarande, i princip végrar att vidta
interimistiska atgdrder avseende patentintrang ndr det omtvistade patentets giltighet inte har
faststdllts inom ramen for ett invindnings- eller ogiltighetsforfarande i forsta instans?”

Tolkningsfragan

Den hinskjutande domstolen har stillt sin fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 9.1 i
direktiv 2004/48 ska tolkas s&, att den utgor hinder mot nationell rattspraxis som innebar att en
ansOkan om interimistiska atgarder avseende patentintrang i princip ska avslas nér giltigheten av
patentet i frdga inte har faststillts atminstone genom ett invandnings- eller ogiltighetsférfarande i
forsta instans.

Det foljer av fast réttspraxis att vid tolkningen av en unionsbestimmelse ska inte bara lydelsen
beaktas, utan ocksd sammanhanget och de mal som efterstrivas med de foreskrifter som
bestimmelsen ingar i (dom av den 28 oktober 2021, Magistrat der Stadt Wien (Europeisk
hamster — II), C-357/20, EU:C:2021:881, punkt 20).
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Det ska inledningsvis noteras att enligt lydelsen i artikel 9.1 a i direktiv 2004/48 ska
medlemsstaterna se till att de behoriga rattsliga myndigheterna, pa sokandens begiran, far
utfirda ett interimistiskt foreliggande mot den pastadda intrangsgoraren i syfte att hindra ett
omedelbart forestaende immaterialréttsintrang.

Denna artikel 9.1 a, jamford med skidlen 17 och 22 i direktiv 2004/48, innebér saledes att
medlemsstaterna dr skyldiga att i sina nationella rattsordningar foreskriva en mdojlighet for de
behoriga nationella rattsliga myndigheterna att vidta interimistiska atgarder efter en prévning av
omstindigheterna i det enskilda fallet och med iakttagande av de villkor som foreskrivs i ndimnda
artikel 9.

Vidare ska det papekas att enligt artikel 9.1 a i direktiv 2004/48, jamford med skal 22 i samma
direktiv, ska de interimistiska atgdrder som foreskrivs i nationell ritt gora det mojligt att
omedelbart fa immaterialréttsintranget att upphora utan att invénta ett avgorande i sak. Denna
typ av atgdrder dr sdrskilt motiverade ndr ett drojsmal kan leda till irreparabel skada for
rattighetshavaren. Den "tidsmaéssiga” faktorn ér saledes av sdrskild betydelse for att immateriella
rattigheter ska kunna skyddas effektivt.

I forevarande fall har den hédnskjutande domstolen uppgett att patentet i fraga ar giltigt och ar
foremal for patentintrang, varfor Phoenix Contacts ansokan om interimistiska atgérder ska
bifallas. Namnda domstol dr dock bunden av nationell rittspraxis som innebér att patentet i fraga
kan komma i atnjutande av provisoriskt réttsligt skydd endast for det fall att patentets giltighet har
bekriftats genom ett avgorande i forsta instans, till f6ljd av ett forfarande dar denna giltighet har
bestridits.

Det kan konstateras att denna réttspraxis resulterar i ett krav som frantar artikel 9.1 a i
direktiv 2004/48 all dndamalsenlig verkan, eftersom den innebér att den nationella domstolen
inte har mojlighet att med stéd av nyssndimnda bestimmelse anta ett interimistiskt beslut for att
omedelbart fa intrdnget i det aktuella patentet att upphora, trots att denna domstol &ar av
uppfattningen att patentet ér giltigt och ar foremal for patentintrang.

Sasom Phoenix Contact har péapekat i sitt skriftliga yttrande, skulle ett sadant krav kunna ge
upphov till en situation ddr konkurrenter till patentinnehavaren, potentiella intrdngsgorare,
medvetet valjer att avstd fran att bestrida patentets giltighet for att forhindra att
patentinnehavaren kommer i atnjutande av ett effektivt rattsligt skydd, vilket skulle resultera i att
den mekanism for tillfalligt skydd som foreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 2004/48 foérlorade sitt
innehall.

De mal som efterstravas med direktiv 2004/48 utgor ocksa stod for synsittet att sddan nationell
rattspraxis som det hédnvisats till i punkt 33 ovan strider mot direktivet.

Det framgar hérvidlag av skdl 10 i ndmnda direktiv att det syftar till att tillndrma
medlemsstaternas lagstiftningar for att uppna en hog, likvirdig och enhetlig skyddsniva for
immateriella rattigheter pa den inre marknaden (se, for ett liknande resonemang, dom av den
18 december 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, punkt 38). Icke desto mindre ska
direktivet, sdsom framgéar av dess artikel 2.1, tillimpas utan att det paverkar de medel som
foreskrivs eller kan komma att foreskrivas i bland annat nationell lagstiftning, forutsatt att dessa
medel dr gynnsammare for rattighetshavaren (dom av den 25 januari 2017, Stowarzyszenie
Otawska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, punkt 22).
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Direktiv 2004/48 infor saledes en minimistandard ndr det giller iakttagandet av immateriella
rattigheter och hindrar inte medlemsstaterna fran att vidta stréingare skyddsatgiarder (dom av den
25 januari 2017, Stowarzyszenie Olawska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, punkt 23
och dér angiven rattspraxis).

Av EU-domstolens praxis framgar dven att bestimmelserna i detta direktiv syftar till att reglera
samtliga aspekter av immaterialrdtten som avser dels efterlevnaden av immaterialréttsskyddet,
dels intrang i detta skydd, genom att foreskriva effektiva rattsmedel for att hindra, fa att upphora
eller atgiarda samtliga immaterialrattsintrang (dom av den 18 december 2019, IT Development,
C-666/18, EU:C:2019:1099, punkt 40 och dér angiven réttspraxis).

Ett nationellt forfarande som syftar till att omedelbart fa varje intrang i en befintlig immateriell
rattighet att upphora skulle emellertid vara verkningslost, och malet bestdende i en hog
skyddsniva for immateriella rattigheter skulle saledes undergravas, om tillimpningen av detta
forfarande underkastades ett sadant villkor som det som f6ljer av den nationella réttspraxis som
det redogjorts for i punkt 33 ovan.

I detta sammanhang ska det erinras om att sokta europeiska patent presumeras vara giltiga fran
och med den dag da meddelandet av patentet offentliggors. Fran och med detta datum atnjuter
dessa patent saledes till fullo det skydd som bland annat garanteras genom direktiv 2004/48 (se,
analogt, dom av den 30 januari 2020, Generics (UK) m.fl., C-307/18, EU:C:2020:52, punkt 48).

Vad giller risken for att svaranden i det interimistiska forfarandet lider skada till f6ljd av att det
beslutas om interimistiska atgérder, erinrar domstolen om att det foljer av artikel 3.2 i
direktiv 2004/48 att de atgdrder, forfaranden och sanktioner som dr nddvéndiga for att
sakerstilla skyddet for de immateriella rattigheter som omfattas av detta direktiv ska tillimpas pa
ett sddant sétt att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sé att missbruk inte sker.

Denna bestdmmelse innebar en skyldighet for medlemsstaterna och, i slutdndan, for de nationella
domstolarna, att garantera att bland annat de atgédrder och forfaranden som avses i artikel 9 i
direktiv 2004/48 inte missbrukas (dom av den 12 september 2019, Bayer Pharma, C-688/17,
EU:C:2019:722, punkt 68).

I detta avseende kan det konstateras att unionslagstiftaren sérskilt har foreskrivit rattsliga
instrument som gor det mojligt att pa ett overgripande sédtt minska risken for att svaranden lider
skada till foljd av interimistiska atgdrder och pa sa sétt skydda svaranden.

For det forsta foljer det av artikel 9.5 i direktiv 2004/48 att medlemsstaterna ska se till att de
interimistiska atgérder som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel upphévs eller upphor att
gilla, pa begiran av svaranden, om inte sokanden inom skilig tid vacker talan om saken vid den
behoriga rittsliga myndigheten, varvid tidsldngden skall beslutas av den rittsliga myndighet som
forordnar om atgérderna nidr lagstiftningen i en medlemsstat tillater det eller, i avsaknad av ett
sadant beslut, inom en period som inte overstiger den langsta tiden av 20 arbetsdagar eller 31
kalenderdagar.

For det andra foreskrivs det i artikel 9.6 i direktiv 2004/48 att de behoriga réttsliga myndigheterna
far gora interimistiska atgdrder avhingiga av att sokanden stiller lamplig sdkerhet eller
motsvarande garanti avsedd att ticka eventuell ersdttning till svaranden for skada som denne
lidit. Detta skyddsinstrument kan anvindas av den behoriga domstol som handlagger ansokan
om interimistiska atgérder nir den prévar denna ansokan.
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For det tredje ger artikel 9.7 i direktiv 2004/48, i de fall som avses i denna bestimmelse, en
mojlighet att pa begiran av svaranden férordna om att sokanden ska betala lamplig ersdttning till
svaranden som erséttning for skada som orsakats av sddana interimistiska atgérder.

Dessa rittsliga instrument utgor garantier som unionslagstiftaren har ansett vara nédvandiga som
motvikt till de snabba och verksamma interimistiska atgdrder som denna lagstiftare har
foreskrivit. De motsvarar séledes de garantier som foreskrivs i direktiv 2004/48 till forman for
svaranden, som motvikt till vidtagandet av en interimistisk atgdrd som paverkat dennes intressen
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13,
EU:C:2015:471, punkterna 74 och 75).

For att ge den hédnskjutande domstolen ett anvdndbart svar ska det erinras om att de nationella
domstolarna vid tillimpningen och tolkningen av nationell ritt ér skyldiga att beakta samtliga
nationella bestimmelser och tillimpa de tolkningsmetoder som medges enligt nationell rétt for
att, i den utstrackning det dr mojligt, tolka nationell ratt mot bakgrund av det aktuella direktivets
lydelse och syfte sd att det resultat som faststills i direktivet uppnas och, ddrmed, agera i
overensstaimmelse med artikel 288 tredje stycket FEUF (dom av den 19 april 2016, DI, C-441/14,
EU:C:2016:278, punkt 31 och dér angiven rattspraxis).

EU-domstolen har dock slagit fast att principen om konform tolkning av nationell rétt har vissa
begransningar. Den nationella domstolens skyldighet att beakta unionsrétten vid tolkningen och
tillaimpningen av relevanta bestimmelser i nationell rdtt begrdnsas diarfor av allménna
rattsprinciper och kan inte tjana som grund for att nationell rétt tolkas contra legem (dom av den
19 april 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punkt 32 och dir angiven rattspraxis).

Sasom den hanskjutande domstolen har understrukit forhéller det sig i forevarande fall sa, att den
tyska lagstiftning som é&r aktuell i det nationella malet inte uppstéller nagot krav pa att det ska ha
meddelats ett avgorande avseende patentets giltighet inom ramen for ett forfarande diar denna
giltighet har bestridits for att det ska vara mojligt att anta interimistiska atgarder for att forhindra
patentintrang, med fo6ljden att denna lagstiftning tycks sta helt i Gverensstimmelse med
direktiv 2004/48.

I detta sammanhang ska det noteras att kravet pa konform tolkning innefattar en skyldighet for de
nationella domstolarna att, i forekommande fall, dndra fast réattspraxis om denna grundas pa en
tolkning av nationell rdtt som &r ofdrenlig med ett direktivs syfte (dom av den 19 april 2016, DI,
C-441/14, EU:C:2016:278, punkt 33 och dir angiven rittspraxis).

Det ankommer saledes pad den héanskjutande domstolen att sdkerstdlla att artikel 9.1 i
direktiv 2004/48 ges full verkan genom att, med stod av sin egen behorighet, vid behov underlata
att tillimpa nationell réttspraxis, om denna rittspraxis inte &r forenlig med nyssndmnda
bestimmelse.

Mot bakgrund av samtliga ovanstaende 6verviaganden ska tolkningsfragan besvaras enligt f6ljande.
Artikel 9.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas s&, att den utgor hinder mot nationell réttspraxis som
innebar att en ansokan om interimistiska atgiarder avseende patentintrang i princip ska avslas nar
giltigheten av patentet i fraga inte har faststdllts atminstone genom ett invindnings- eller
ogiltighetsforfarande i forsta instans.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héinskjutande domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft &dr inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjatte avdelningen) foljande:

Artikel 9.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sikerstillande av skyddet for immateriella rittigheter ska tolkas sa, att den utgor hinder
mot nationell rattspraxis som innebir att en ansokan om interimistiska atgiarder avseende

patentintrang i princip ska avslas nir giltigheten av patentet i fraga inte har faststillts
atminstone genom ett invindnings- eller ogiltighetsforfarande i forsta instans.

Underskrifter
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