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Affaire C-44/21
Demande de décision préjudicielle

Date de dépot :

28 janvier 2021
Juridiction de renvoi :

Landgericht Miinchen | (Allemagne)
Date de la décision de renvoi :

19 janvier 2021
Demanderesse :

Phoenix Contact GmbH &Co. KG
Défenderesses :

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG

Harting Electric GmbH & Co. KG

Landgericht Mungchen®l (tribunal, régional de Munich I, Allemagne)
[OMISSIS]
Dans'la,pracédure
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, [OMISSIS] Blomberg, Allemagne,
demanderesse;
[OMISSIS]

contre

1) HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, [OMISSIS] Minden,
Allemagne,

défenderesse,

2) Harting Electric GmbH & Co. KG, [OMISSIS] Espelkamp, Allemagne,
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défenderesse,
[OMISSIS]
ayant pour objet une demande en référé, [Or. 1]

le 19 janvier 2021, la 21° chambre civile du Landgericht Munchen 1 (tribunal
régional de Munich 1) a rendu la présente

ORDONNANCE

La Cour est saisie, au titre de I’article 267 TFUE, de la question prejudicielle
suivante portant sur Pinterprétation de I’article 9, paragraphewy, ‘de la
directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Canseil) dut29avril, 2004,
relative au respect des droits de propriété intellectuelle (3O 2004,5L 157,
p. 45) :

La jurisprudence des Oberlandesgerichte (tribunaux régionaux superieurs,
Allemagne) compétents pour statuer en dernier ressortienimatiere de référé,
selon laquelle les demandes en référé pour contrefacon, devorevet doivent, en
principe, étre rejetées lorsque la validité du brevet en cause n’a pas été
confirmée par une décision de premiéreVinstance rendue a l’issue d’une
procédure d’opposition ou d’annulation, est-elle compatible avec ’article 9,
paragraphe 1, de la directive2004/48/CE. ?

Motifs :

La demanderesse a Saisi‘la juridictionide renvoi d’une demande en référé visant a
interdire aux défenderesses de propeser a la vente ou de mettre sur le marché tous
connecteurs utilisant, I’enseignement du brevet européen EP 2 823 536 qui lui a
été délivré (ci-apres le «wbrevet de'la demanderesse »).

1. Lecadre juridique

a) Iue droit de I’Union
Leseonsidérants de la directive 2004/48 énoncent notamment ce qui suit :

« (1) La réalisation du marché intérieur implique [...] [la création d’Jun
environnement favorable a I’innovation et a I’investissement. Dans ce
contexte, la protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel
pour le succés du marché intérieur. La protection de la propriété
intellectuelle est importante non seulement pour la promotion de
I’innovation et de la création mais également pour le développement de
I’emploi et I’amélioration de la compétitivité. [Or. 2]



)

3)

]
(22)

]
(24)
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La protection de la propriété intellectuelle devrait permettre a I’inventeur ou
au créateur de retirer un profit légitime de son invention ou de sa création.
Elle devrait également permettre la diffusion la plus large possible des
ceuvres, des idées et des savoir-faire nouveaux. [...]

Cependant, sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle, I’innovation et la création sont découragées et les
investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller a ce que le droit
matériel de la propriété intellectuelle, qui reléve aujourd’hui largement de
I’acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Gommunauté.
A cet égard, les moyens de faire respecter les droits“\de\propriété
intellectuelle revétent une importance capitale pour le sueces ‘du ‘marche
intérieur.

Il est également indispensable de prévoir des‘mesures\provisoires permettant
de faire cesser immédiatement I’atteintedsans attendre une déeision au fond,
dans le respect des droits de la défense, en veillant,a la,proportionnalité des
mesures provisoires en fonction des spécificités,de chaque cas d’espece, et
en prévoyant les garanties nécessaires,pour couvrir les frais et dommages
occasionnés a la partie défenderesse, par une demande injustifiée. Ces
mesures sont notammentdjustifiees, lorsque,tout retard serait de nature a
causer un préjudice sirréparable aw, titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle.

Selon les ¢as,et Si, les circonstances le justifient, les mesures, procédures et
réparations, ay préveirsdewraient comprendre des mesures d’interdiction,
visant\a empéchery des nouvelles atteintes aux droits de propriété
intellectuelle. [*%] »

La directive'2004/48dispose :

« Article 9
Mesures provisoires et conservatoires

Les Etats membres veillent & ce que les autorités judiciaires compétentes
puissent, a la demande du requérant :

a)  rendre a I’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de réferé
visant a prévenir toute atteinte imminente a un droit de propriété
intellectuelle, a interdire, a titre provisoire et sous réserve, le [Or. 3]
cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation
nationale le prévoit, que les atteintes présumées a ce droit se
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poursuivent, ou a subordonner leur poursuite a la constitution de
garanties destinées a assurer I’indemnisation du titulaire du droit ; [...]

[..]»

b) Le droit national

L’article 58], paragraphe 1,] du Patentgesetz (loi allemande sur les brevets), tel
que modifié (ci-apres le « PatG »), dispose :

« La délivrance du brevet est publiée au bulletin des brevets. Lexfaseicule du
brevet est publié en méme temps que la délivrance. ke brévet produit ses
effets légaux dés la publication de sa délivrance au bulletin des brevets, »

L’ article 139[, paragraphe 1,] PatG dispose :

« (1) En cas d’exploitation d’une inveftion, btevetée en violation des
articles 9 a 13, la partie lésée peut introduire™dne,action en cessation a
I’encontre du contrevenant en cas dé€ risque de, récidivenCette action lui est
également ouverte lorsque la violation est pour laypremiere fois imminente. »

L article 935 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand), telle
que modifiée (ci-apres la « ZPQ@ »), dispose :

« Une ordonnance déuéferé peut,étre rendue a 1’égard de 1’objet du litige s’il
est a craindre qued’excrciee des dreits de 1’une des parties puisse étre mis en
échec ou rendu, considérablement plus difficile par une modification de la
situation existantey»

L’article 940 ZPO dispose,:

« Une ordonnance‘de réferé peut également étre rendue aux fins de régler
une situatiomprovisoire en lien avec un rapport de droit litigieux, pour autant
quetcela apparaisse nécessaire pour prévenir un préjudice substantiel, une
contrainteimminente ou pour d’autres raisons, notamment dans le cadre de
liens de droit durables. »

2. Les antécédents du litige au principal

a) Le 14 décembre 2020, la demanderesse a demandé, par voie de référé, a ce
qu’il soit fait interdiction aux défenderesses de contrefaire le brevet de la
demanderesse. [Or. 4]

La demande de brevet a I’origine du brevet de la demanderesse a été
déposée le 5 mars 2013. Par courrier du 8 mai 2020, les mandataires ad litem
des défenderesses ont présenté, au nom de la seconde défenderesse, des
observations sur la brevetabilité de I’invention dans le cadre de la procédure
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de délivrance. Le brevet de la demanderesse a finalement été délivré le
26 novembre 2020 et la date de publication de la délivrance a été arrétée au
23 decembre 2020. La seconde défenderesse a fait opposition au brevet de la
demanderesse, auprés de [’Office européen des brevets (OEB), le
15 janvier 2021, soit postérieurement a sa délivrance. La juridiction de
renvoi considére, d’aprés les explications de la demanderesse, que les
produits proposés a la vente par les défenderesses contrefont un brevet
valide. Eu égard a I’examen effectué par I’OEB, mais aussi aux arguments
avancés par les défenderesses dans le cadre de 1’opposition formée le
15 janvier 2021, elle estime que la validité du brevet n’est pas,menacée.

b) La juridiction de renvoi se voit empéchée, d’emblée, de rendte I’ordonnance
de référé demandeée, en raison de la jurisprudence de"’Oberlandesgcricht
Minchen (tribunal régional supérieur de Munichy, Allemagne,~ci-apres
I’« OLG Miinchen »), qui statue en dernier ressort®

Selon la jurisprudence de I’OLG Miinchens,il ne suffit pas, pour pouvoir
rendre une ordonnance de référé en matiére,de contrefacon de“brevet, que le
brevet invoqué ait été délivrégpar [Pautorité “des délivrance (en
I’occurrence, ’OEB) aprés un examen détaillé et'que la question de sa
validité fasse également 1’objetfd’un conttéle juridictionnel dans le cadre de
I’examen de la demande en r¢féré. Enm effet, ’OLG Miinchen exige que,
outre I’examen technique, par ’office des“brevets, de la brevetabilité de
I’invention dans le cadre deMa proceédure de délivrance, le brevet invoqué
fasse 1’objet d’une“décision de I’OEB (procédure d’opposition ou de
recours) ou du Bundespatentgericht, (Cour fédérale des brevets, Allemagne)
(procédure de@nullité) . confirmant que [le droit en cause] est apte a la
protection,, Ainsi, 'selon I’ORG Miinchen, I’examen de la brevetabilité de
I’invention ‘sur, laquelle “est fondée la délivrance du brevet n’est pas une
garantie suffisante ‘desJla“validité du brevet; en effet, avant qu’une
ordonnance de,reféréne soit rendue en matiére de contrefagon, la question
de la brevetabilit¢ [de ’invention qui fait 1’objet] du brevet délivré apres
examen doitwavoir été examinée une nouvelle fois par I’autorité de
délivrance ouppar le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), selon
lecas. [Or. 5]

L’awcét pertinent de 1’OLG Minchen, du 12 décembre 2019 [6 U 4009/19,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 2020, p. 385], dit :

« Il est généralement admis que 1’adoption d’une ordonnance de référé dans
le cadre d’un litige en matiére de brevets est uniquement envisageable
lorsque la question tant de la contrefacon du brevet que de la validité du
droit qui fait I’objet du référé appelle si clairement une réponse en faveur du

! En droit allemand, la procédure de référé se cl6t en deuxiéme instance devant
I’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur) ; le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de
justice, Allemagne) n’intervient pas en matiere de référé.
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demandeur que I’on ne peut sérieusement s’attendre a ce que la décision
rendue a cet égard s’avere erronée et doive étre rapportée dans le cadre de la
procédure au fond. Selon la jurisprudence de I’Oberlandesgericht Diisseldorf
(tribunal régional supérieur de Dusseldorf, Allemagne) [voir renvois dans
arrét de 1’Oberlandesgericht Diisseldorf (tribunal régional supérieur de
Dusseldorf) du 14 décembre 2017, 2 U 18/17, juris, point 18, ainsi que dans
Kihnen, Handbuch der Patentverletzung, 12¢ édition, chapitre G, point 42]
et de [I’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de
Karlsruhe, Allemagne) [Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Rechtsprechungs-Report (GRUR-RR) 2009, p. 442, ou Entscheidungen der
Instanzgerichte zum Recht des Geistigen Eigentums (InstGE), 11y, p. 143 ;
GRUR-RR 2015, p.509], on ne peut genéralement considerer que la
validité d’un brevet qui fait I’objet d’une demande “enwréférenest
suffisamment garantie gue lorsqu’elle a déja été,confirmée parsune
décision de premiére instance rendue a I’iSsue d’ume ‘procédure
d’opposition ou de nullite, c’est-a-dire lorsque, le brevet fait\déja I’objet
d’une décision de ’OEB (procédure d’opposition ou‘desrecours) ou du
Bundespatentgericht (Cour fédérale des revets)(procédure de nullité)
confirmant que le droit en cause est'apte a laprotection: [...] »

La législation allemande pertinente ¢ie contient aucune disposition subordonnant
I’adoption d’une ordonnance de référewisantia mterdire une contrefagon de brevet
a la condition que ce brevetdasse 1’objet d’unc“decision de premiere instance
rendue a I’issue d’une procédure deycontestation de brevet. Une telle condition ne
serait pas non plus compatible avec leyfait quele brevet produit ses effets légaux
(et peut donc aussi étre invogué,en, justice) des la publication de sa délivrance
[article 58, paragraphe 1,\PatG ;harticle 97, paragraphe 3, de la convention sur la
délivrance de hrevetsyeuropéens du 5 octobre 1973 (convention sur le brevet
européen)] et hon'a‘une ‘date ultérieure (celle d’une décision de premicre instance
rendue a IPissuchd uncwprocédure d’opposition ou de nullite). Ainsi, selon la
juridictiondenrenvei, la législation allemande est pleinement conforme a la
directive ,2004/48. Toutefois, I’exigence de la conformité de la législation
nationale,avec le dreitde 1’Union n’est pas confinée aux régles du droit national,
maisiinclutiaussi 1’ebligation, pour les juridictions nationales, de développer la
jurisprudence ‘et d'interpréter les dispositions nationales dans un sens compatible
avec les,objectifs d’une directive ; dans le cas contraire, lesdites juridictions sont
tenues desmodifier la jurisprudence [voir arrét de la Cour (grande chambre) du
17 avrih2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257]. [Or. 6]

La jurisprudence déduit la condition liée a 1’existence d’une décision de premiére
instance, rendue a 1’issue d’une procédure de contestation de brevet, de son
interprétation de I’article 940 ZPO ; selon elle, 1’adoption d’une ordonnance de
référé ne peut présenter un caractére d’urgence (soit un caractére indispensable au
sens du considérant 22 de la directive 2004/48) que si la validité du brevet de la
demanderesse a été confirmée par une décision de premiére instance rendue a
I’issue d’une procédure d’opposition ou de nullité. Or, la juridiction de renvoi
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estime qu’une telle interprétation est incompatible avec la directive 2004/48 et
donc contraire au droit de I’Union.

En effet, aux termes de Darticle 9, paragraphe 1, de cette directive, les Etats
membres doivent veiller a ce qu’une ordonnance de référé visant a interdire la
poursuite de la contrefagon puisse étre rendue a I’encontre du contrevenant. Or, la
jurisprudence dont la Cour est saisie dans le cadre du présent renvoi ne le permet
pas, car un brevet qui vient tout juste d’étre délivré (comme dans la présente
affaire) ne peut tout simplement pas encore avoir fait I’objet d’une procédure
de contestation de brevet (les procédures d’opposition et de nullité ne peuvent
étre engagées qu’apres la délivrance du brevet). De méme, nombreux, sont les
brevets dont la date de délivrance est déja lointaine, mais qui n*ent toujours pas
fait I’objet d’une telle procédure lorsque leurs titulaires déposent unesxdemande.€n
référé ; or, ceux-ci n’ont, bien évidemment, absolument aucune, influenee sur le
point de savoir si le brevet délivré sera 1’objet d’une oppositionweu'd’ung action en
nullité. Ainsi, méme dans une situation d’urgencénli¢e ‘a une comtrefacon, une
ordonnance de référé ne peut étre rendue,en“principe, guia [issue d’une
procedure de contestation de brevet (engagée par unitiers) cloturée en premiére
instance, ce qui peut durer plusieurs mois, si ce ‘n’est'des“années. Pendant ce
temps, la jurisprudence dont la Cour est saisie demande auntitulaire du brevet de
subir la poursuite de la contrefacon; bién, qu’un brevetha la différence d’autres
droits de proprieté intellectuelle, soitysoumis,“de lege, a un examen technique
approfondi avant de pouvoir étre délivré etinvoguédans tout cadre juridique 2.

Toute éventuelle exception jurisprudentielle” au principe selon lequel une
ordonnance de référéf ne peutyCtre réndue qu’a 1’issue d’une procédure de
contestation de brevet centradictoirey.cloturée en premiére instance, ne change
rien au fait que la jurisprudence dont la Cour est saisie (et, notamment, le [Or. 7]
principe d’interpretation)susvisé) est contraire au droit de 1’Union ; en effet, un
principe d’interprétation,contraire au droit de I’Union ne devient pas conforme a
ce droitfdusimple faithqu’ih prévoit quelques exceptions permettant de rétablir,
tout au plus partiellement,une pratique juridique conforme au droit de 1’Union.

Certes, selonmycette, jurisprudence (OLG Minchen GRUR 2020, p. 385), une
ordonnance de référé peut éventuellement étre rendue, en 1’absence de toute
décision de premiere instance rendue a I’issue d’une procédure de contestation de
brevet,

«— si le déefendeur, ayant présenté ses propres observations, etait déja partie a la
procédure de délivrance et qu’il s’agissait donc déja quasiment d’une
procédure contradictoire, en ce que les observations présentées ont
¢galement fait I’objet d’un examen technique,

2 Il convient d’indiquer, & cet égard, que la juridiction de renvoi procéde, elle aussi, & un examen
sommaire de la validité du brevet lors de 1’examen de la demande en référé ; si le défendeur
présente des motifs pertinents de nature a fonder des doutes quant a sa validité, la demande est
rejetée.
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— st le droit qui fait ’objet du référé est généralement considéré comme étant
apte a la protection,

— sl un examen sommaire permet de faire apparaitre que les observations
présentées pour contester la validité du droit qui fait I’objet du référé sont
dénuées de tout fondement, ou

— si, en raison de circonstances exceptionnelles (par exemple, en raison de la
situation du marché), I’on ne saurait demander au demandeur d’attendre
I’issue de la procédure d’opposition ou de nullité ».

Toutefois, aucune de ces exceptions n’est pertinente en 1’éspece,caryl’OLG
Minchen en fait une application si restrictive qu’il s’agit, ‘en faitjnd’exceptions
toutes theoriques, y compris dans la présente affaire. S’ilnest viai que la, seconde
défenderesse, ayant présenté ses propres observationsétait partie a la proeedure
de délivrance du brevet de la demanderesse, il fautwcependant, \selon la
jurisprudence de I’OLG Miinchen (voir, a cet ¢€gard, ordonnance) de I’OLG
Minchen du 26 novembre 2020, 6 W 1146/20; laquelle n*a apparemment pas
encore été publiée), que les observations présentées, dans, leeadre de la procédure
de délivrance et les observations présentées dans le cadre dea procédure de référé
ultérieure soient identiques. Si, comme, dansela présente affaire, le défendeur
s’appuie ¢également, dans le cadrende la, procédure de référé, sur d’autres
observations que celles qu’il@ présentées dans, lé» cadre de la procédure de
délivrance, la jurisprudence estimeyque la validité du brevet n’est pas garantie. Les
autres exceptions précitées,ne“sont ‘pas davantage applicables dans la présente
affaire.

Dés lors, le brevet de, laxdemanderesse n’ayant pas encore fait 1’objet d’une
procédure de_contestation de brevet contradictoire et les exceptions a cette
condition fondamentale, developpées par la jurisprudence, n’étant pas non plus
applicables, la juridictionnde tenvoi se voit contrainte, en 1’état, de rejeter la
demande en référé ‘dans, la’ présente affaire, alors qu’une telle décision ne
correspend,pas a Sa,comprehension de la regle énoncée a I’article 9, paragraphe 1,
de ladirective,2004/48[Or. 8]

Rar laxguestion\énoncee ci-dessous, la juridiction de renvoi demande a la Cour de
bien vouloirsse prononcer sur I’interprétation de I’article 9, paragraphe 1, sous a),
de la'directive 2004/48 et notamment du passage concernant

« [la possibilité de] rendre [sur demande] une ordonnance de référé visant a
prévenir toute atteinte imminente a un droit de propriété intellectuelle [ou] a
interdire [...] que les atteintes présumées a ce droit se poursuivent ».

En effet, eu égard a la signification littérale de cette disposition, la juridiction de
renvoi considére que le droit national ne garantit pas qu’une ordonnance de référé
puisse étre rendue, dés lors que la demande en référé peut étre rejetée au motif que
le brevet n’a encore fait I’objet d’aucune procédure d’opposition ou de nullité.
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La question préjudicielle :

La jurisprudence des Oberlandesgerichte (tribunaux régionaux supeérieurs,
Allemagne) compétents pour statuer en dernier ressort en matiere de référé,
selon laquelle les demandes en référé pour contrefacon de brevet doivent, en
principe, étre rejetées lorsque la validité du brevet en cause n’a pas été
confirmée par une décision de premiére instance rendue a Dl’issue d’une
procédure d’opposition ou d’annulation, est-elle compatible avec ’article 9,
paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE ?



