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Pedido de decisao prejudicial
Data de entrada:
28 de janeiro de 2021

Orgéo jurisdicional de reenvio:

Landgericht Minchen I (Tribunal Regional “\de  Munique I,

Alemanha)
Data da deciséo de reenvio:

19 de janeiro de 2021
Requerente:

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Requeridas:

HARTING Deutschland GmbH'& Co. KG

HartingElectric GmbH & €Co. KG

Landgericht Munchen | [omissis]
[Omissis]
no litigio entre
Phoenix Contact GmbH & Co. KG, [omissis] Blomberg
- requerente -
[Omissis]
e

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

- requerida —

2) Harting Electric GmbH & Co. KG, [omissis] Espelkamp
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- requerida —
[Omissis]
relativo a um pedido de medidas provisorias,

a 21.2 Seccdo Civel do Landgericht Miinchen 1 [omissis] emitiu em 19 de janeiro
de 2021 o seguinte

Despacho

Em conformidade com o artigo 267.° TFUE, é submetida ao, Txibunal de
Justica da Unido Europeia a seguinte questédo prejudicial, de mterpretacao,do
artigo 9.°, n.°1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamente Europeu“e.do
Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direites de
propriedade intelectual (a seguir «Diretiva 2004/48/CE»):

E compativel com o artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48[CE\a\jurisprudéncia
dos Oberlandesgerichte (Tribunais Reglenais ‘Superiores, Alemanha)
competentes para decidir em Ultima “instdncia .em_materia de medidas
provisorias, segundo a qual, em prin€ipio, os pedidos'desmedidas provisorias
por contrafacdo de patentes devem ser indeferidossquando a validade da
patente controvertida ndo tenha, sido“confirmada por uma decisdo de
primeira instancia, proferida=no ambitordesum processo de oposicdo ou de
declaracéo de nulidade?

Fundamentos:

A requerente apresentou ne 6rgao jurisdicional de reenvio um pedido de medidas
provisorias destinado “a proibirtas requeridas de distribuir ou comercializar
conectores gue-utilizam, o'métode da Patente Europeia EP 2 823 536.

1. Quadre juridieo

a. Direito da Uniao
Os eonsiderandos da Diretiva 2004/48/CE enunciam, designadamente, o seguinte:

(1) A ‘realizacdo do mercado interno implica a [..] [criagdo de] um
enquadramento favordvel a inovacdo e ao investimento. Nesse contexto, a
protecdo da propriedade intelectual € um elemento essencial para o éxito do
mercado interno. A protecdo da propriedade intelectual é importante nao
apenas para a promocao da inovacdo e da criagdo, mas também para o
desenvolvimento do emprego e o refor¢o da competitividade.

(2) A protecdo da propriedade intelectual deve permitir ao inventor ou ao
criador auferir um lucro legitimo da sua invencdo ou criagdo. Deve



(3)

(22)

[...]
(24)
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igualmente permitir a mais ampla difusdo possivel das obras, das ideias e
dos conhecimentos novos. [...]

Contudo, sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade
intelectual, a inovagdo e a criacdo sdo desencorajadas e 0s investimentos
reduzidos. Assim, € necessario assegurar que o direito material da
propriedade intelectual, hoje em grande parte decorrente do acervo
comunitario, seja efetivamente aplicado na Comunidade. Neste contexto, 0s
meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual assumem
uma importancia capital para o éxito do mercado interno.

E igualmente indispensavel prever medidas provisérias, que permitam a
cessacdo imediata da violagdo sem aguardar umasdecisao,relativa‘ao meérito,
respeitando os direitos da defesa, velando pela “proporeionalidade das
medidas provisorias em funcdo das especificidades de cada casoem apreco e
acautelando as garantias necessarias para cobrir'osdanegs e perdas causados
ao requerido por uma pretenséo injustificada. Estas' medidas justificam-se,
designadamente, sempre que esteja devidamentesestabelecido que qualquer
atraso pode implicar um prejuizo itreparavel'ao titulardo direito.

Consoante 0s casos £ 'quandotas circunstancias o justifiguem, as medidas,
procedimentos e recurses a‘prever,deverao incluir medidas de proibicdo que
visem impedir novas violagdeswdos direitos de propriedade intelectual. [...]

A Diretiva 2004/48/CE dispoe:

1.

Artigo 9.°
Medidas provisorias e cautelares

Os, ‘Estados:Membros devem garantir que as autoridades judiciais
competentesypossam, a pedido do requerente:

a)\, “Decretar contra o infrator presumivel uma medida inibitéria de
qualquer violagdo iminente de direitos de propriedade intelectual ou de
proibicdo, a titulo provisorio e eventualmente sujeita a quaisquer
sancBes pecuniarias compulsivas previstas na legislacdo nacional, da
continuacdo da alegada violacdo dos referidos direitos, ou fazer
depender essa continuacdo da constituicdo de garantias destinadas a
assegurar a indemnizagéo do titular; [...]
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b. Direito nacional

O §58 da Lei relativa as patentes (Patentgesetz, a seguir «PatG»), na versao em
vigor, tem a seguinte redacéo:

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 publicacdo no Boletim de Patentes.

Ao abrigo do 8§ 139 da PatG, na versao em vigor:

1)

A pessoa lesada pode intentar uma acdo inibitoria contra.,quem utilizar,uma
invencdo patenteada em violagdo dos 889 a 13 em caso de “riscode
reincidéncia. Esta agdo também pode ser intentada, quando ‘umasinfragao
esta, pela primeira vez, iminente.

O 8935 do Caodigo de Processo Civil (Zivilprozesserdnungs,a seguir, «ZPO»), na
Versao em vigor, preve:

Podem ser ordenadas medidas provisérias relativamentetao objeto do litigio
quando se receie que uma alteracdo da“situacdo,existente possa tornar
impossivel ou substancialmente, dificil 0 exergicioydos direitos de uma das
partes.

Nos termos do § 940 do ZPQ, ha versdo em vigor:

Podem igualmente“ser “ardenadas, medidas provisérias para regular uma
situacdo provisoriasnonquesrespeita a uma relacdo juridica controvertida,
desde que issovpareCa Servnecessario para evitar prejuizos substanciais, uma
ameaca_ iminente‘eurponoutras razdes, nomeadamente no quadro de relagbes
juridieas duradeuras:

Circunstaneias,doprocesso principal

Em*1412.2020, a requerente apresentou um pedido de medidas provisorias
destinado“a proibir as requeridas a violagdo da sua Patente Europeia EP
2823,536 (a seguir designada «patente controvertida»).

Owpedido de patente que esta na origem da patente controvertida é datado de
05.03.2013. Por carta de 08.05.2020, o mandatario judicial das requeridas
apresentou, em nome da segunda requerida, objecOes a patenteabilidade no
processo de concessdo. A patente controvertida foi finalmente concedida em
26.11.2020 e a data de publicacdo da concessdo foi fixada para 23.12.2020.
Em 15.01.2021, a segunda requerida apresentou no Instituto Europeu de
Patentes uma oposi¢cdo a concessdo da patente controvertida. O érgéo
jurisdicional de reenvio considera que, atendendo a argumentacdo da
requerente, os produtos vendidos pelas requeridas violam uma patente
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valida. Tendo em conta o exame efetuado pelo Instituto Europeu de
Patentes, mas também os argumentos adiantados pelas requeridas no quadro
da oposicdo apresentada em 15.01.2021, o 6rgéo jurisdicional de reenvio
entende que a validade da patente ndo esta ameacada.

b. A Seccdo de reenvio considera que apenas a jurisprudéncia do
Oberlandesgericht Minchen (Tribunal Regional Superior de Munique) ! que
decide em ultima instancia, a impede de ordenar as medidas provisérias
solicitadas.

Segundo a jurisprudéncia do Oberlandesgericht Minchen, nae, basta,
para que uma medida provisoria seja ordenada em caso de,violagdo dewwuma
patente, que a patente invocada tenha sido concedidaspelasautoridade de
concessao (neste caso o Instituto Europeu de Patentes)yapos, umiexame
aprofundado, e que a questdo da sua validaderseja igualmente “ebjeto de
fiscalizacdo jurisdicional no dmbito do exame de um pedido“deb»medidas
provisorias. Com efeito, o Oberlandesgericht Minchen exige, para além do
exame técnico, pelo Instituto de PatenteS, daspatenteabilidade no quadro do
processo de concessdo de patentes, @ existéncia de, uma decisdo que
confirme que a patente invocada«deve beneficiar'deprotecdo, proferida no
ambito de um processo de oposi¢ao ou de recurso no Instituto Europeu de
Patentes (IEP) ou no ambita dowprecesso dendeclaracdo de nulidade no
Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes, Alemanha). O exame da
patenteabilidade na origem da concessdo‘de uma patente ndo é, portanto,
garantia suficiente da, validadenda patente; com efeito, antes de ordenar
medidas provis@rias\pela,violacdoyde uma patente examinada e concedida,
esta deve seradenove, analisada, pela autoridade de concessdo ou pelo
Bundespatentgerichtyafim, deverificar a sua validade.

A sentencadpertinente’dorOLG ‘Munchen, de 12.12.2019 (6 U 4009/19; publicada
no GRUR, 2020, 385) tem,0'seguinte teor:

«E, geralmente ‘admitido que, no quadro de um litigio em matéria de
patentes, sé,padem ser ordenadas medidas provisorias se do exame das
questoes, daycontrafacdo e da validade do direito controvertido resulta téo
claramente‘uma resposta a favor do requerente que seja bastante improvavel
que ‘uma decisdo a este respeito seja errada e deva ser alterada no processo
principal.

Segundo a jurisprudéncia do OLG Disseldorf (v. referéncias na sentenca de
14.12.2017 — 2 U 18/17, juris ponto 18, bem como Kihnen, Handbuch der
Patentverletzung, 122 ed., cap.G, ponto 42) e do OLG Karlsruhe
(GRUR-RR 2009, 442 = InstGE 11,143; GRUR-RR 2015, 509) s6 se pode

! Em direito alemdo, o processo de medidas provisorias termina em segunda instancia no
Oberlandesgericht; o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) ndo se pronuncia sobre a
adocdo de medidas provisorias.



PEDIDO DE DECISAO PREJUDICIAL DE 19. 1. 2021 —~PROCESSO C-44/21

em regra considerar que a validade de uma patente que é objeto de um
pedido de medidas provisdrias estd suficientemente garantida se ja foi
confirmada por uma decisdo de primeira instancia no ambito de um
processo de oposicdo ou de declaracdo de nulidade, isto € quando a
patente foi ja objeto de uma decisdo do Instituto Europeu de Patentes
(IEP) (processo de oposicdo ou de recurso) ou do Bundespatentgericht
(Tribunal Federal das Patentes) (processo de declaracdo de nulidade)
gue confirmem que o direito em causa merece ser tutelado. [...]»

A legislacdo alema pertinente ndo contém nenhuma norma que sujeite @adocao de
medidas provisdrias de proibicdo de uma violacdo de patente a condicdo“que de
que essa patente seja objeto de uma decisdo de primeira instancia“preferida no
ambito de um processo de contestacdo da patente Istotambém “nde, seria
compativel com o facto de os efeitos juridicos da patente (isto €j tambem a
possibilidade de ser invocada em tribunal) se comegarem, a, preduzix com a
publicacdo da sua concessdo (8 58, n.° 1, PatG; artigo'97.%, n:¢ 3das€onvencéo
sobre a Concessédo de Patentes Europeias) e ndo_nunja,data posterior(da decisao
de primeira instancia relativa a um processe ‘de ‘eposicdo ou de“declaracdo de
nulidade). Logo, segundo o 6rgdo jurisdicional deeenvio, a legislacdo alema esta
plenamente conforme com a Diretiva 2004/48/CE. A exigéncia de conformidade
do direito nacional com o direito da Unido nao sedimita, todavia, as disposi¢des
do direito interno, mas impde igualmente, aes 6rgdos jurisdicionais nacionais uma
jurisprudéncia e uma interpretacdo “das ‘normas de direito interno que seja
compativel com os objetives'de uma diretiva; ‘¢aso contrario, ha que alterar a
jurisprudéncia (v. [omissis] Acordae de™Nk7 de abril de 2018, Egenberger,
C-414/16, EU:C:2018:257).

A jurisprudénciagdeduz daninterpretacéo do 8 940 do ZPO que é necessario existir
uma decisédo_proferidagdem “primeira instdncia no ambito de um processo de
contestacaonda patente; séysera urgente (indispensavel na acecdo do considerando
22 da Diretivas2004/48/CE) ardenar medidas provisorias se a validade da patente
tiver sido cenfirmada “por *uma decisdo de primeira instancia, proferida num
pracesso, de opesicdo ou de declaracdo de nulidade. Todavia, segundo o 6érgéo
jurisdicienal de reenvio, tal interpretacdo ndo é compativel com a Diretiva
2004/48/CE enportanto, é contraria ao direito da Unido:

O artigo,9.%un.° 1, desta diretiva visa assegurar que possam ser ordenadas medidas
provis@rias contra um infrator, para impedir que continue a violar a patente. Ora,
isto ndo“€ possivel a luz da jurisprudéncia examinada neste reenvio prejudicial,
uma vez que precisamente uma patente que acaba de ser concedida (como no
caso em apreco), ainda ndo pode ter sido objeto de um processo sobre a sua
validade (os processos de oposicdo ou de declaracdo de nulidade sé podem
decorrer apds a concessdo de uma patente). Também numerosas patentes, cuja
concessao remonta ja ha muito tempo, ainda ndo foram muitas vezes objeto de tal
processo no momento em que sdo solicitadas medidas provisérias. Do mesmo
modo, é dbvio que o titular da patente ndo tem nenhuma influéncia sobre o facto
de, apds a concessdo, a sua patente ser objeto de oposi¢cdo ou de uma acdo de
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declaracdo de nulidade. Assim, apesar de uma contrafacdo grave, em principio so
podem ser ordenadas medidas provisérias apés ficar concluido em primeira
instancia um processo de contestacdo da patente (iniciado por um terceiro), o que
pode durar varios meses, ou mesmo varios anos. Durante esse tempo, em
conformidade com a jurisprudéncia a apreciar, a continuacdo da contrafacdo deve
ser admitida, embora uma patente, ao invés de outros direitos de propriedade
intelectual, esteja sujeita ex lege a um exame técnico aprofundado antes de poder
ser concedida e invocada na vida comercial 2.

Qualquer eventual excecdo jurisprudencial ao principio de que $0 ‘podem ser
ordenadas medidas provisorias na sequéncia de um processo tontraditério de
contestacdo da patente, concluido em primeira instancia, em nada altera‘g facte de
a jurisprudéncia a apreciar (e, em particular, o pringipiosnterpretativo
supramencionado) ndo estar em conformidade com o direitonda Wnidae, Com
efeito, um principio interpretativo contrério ao direitosda\Unido\ndosse torna
conforme a este direito pelo simples facto de prever algumasrexeégdes que
permitem restabelecer, pelo menos parcialmente, umia, praticasjuridica conforme
ao direito da Unido.

E certo que, segundo a jurisprudéncia (@LG Miinchen ' GRUR 2020, 385), podem
ser ordenadas medidas provisorias sem que exista uwma®decisdo em primeira
instancia proferida num processo de contestagéo da patente quando:

«— 0 requerido ja participou, cem as\suas, proprias objecOes, no processo de
concessao de patente‘@ qual for'logo cenduzido, por assim dizer, quase como
um processo contraditorio, isto €,\as objecdes avancadas foram igualmente
examinadas quante.ao'merito;

— o direito de ebter medidasyprovisorias é geralmente considerado digno de
protecao,

— legoum ‘exame,sumario revela que sdo desprovidas de fundamento as
objecdes,apresentadas para contestar a validade do direito que € objeto das
medidas preyvis@rias, ou

— %, devidoa eircunstancias extraordinarias, por exemplo a situacdo do mercado,
naoné excecionalmente razodvel que o requerente aguarde o resultado do
proeesso de oposicao ou de declaracdo de nulidade.»

Estas excegOes ndo sdo, no entanto, pertinentes no caso em aprego, uma vez que
séo aplicadas de maneira téo restritiva pelo OLG Miinchen que, na prética, como
no caso em apreco, tém carater puramente tedrico. E certo que a segunda
requerida participou no processo de concessdo da patente, invocando as suas

2 Note-se, a este respeito, que o érgdo jurisdicional de reenvio também procede a um exame
sumario da validade da patente ao examinar o pedido de medidas provisérias; se o requerido
apresenta motivos pertinentes suscetiveis de fundamentar dividas quanto a sua validade, o
pedido € indeferido.
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proprias obje¢des. Contudo, segundo a jurisprudéncia do OLG Miinchen (v. a este
respeito, decisdo de 26.11.2020, 6 W 1146/20, aparentemente ainda ndo
publicada), € necessario que as objecOes apresentadas no quadro do processo de
concessao e as objecdes apresentadas no quadro do posterior processo de medidas
provisdrias sejam idénticas. Quando, como no caso em apre¢o, uma requerida se
baseia igualmente, no ambito do processo de medidas provisorias, em objecGes
diferentes das invocadas no processo de concessdo, considera-se que a existéncia
do direito ndo é certa. As outras excecfes acima referidas também ndo sdo aqui
pertinentes.

Na situacdo atual, o dérgdo jurisdicional de reenvio vé-se, portanto, obrigado a
indeferir o pedido de medidas provisdrias no caso em aprego, contrariamente a,sua
propria interpretacdo do artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE,"umawez que a
patente da requerente ainda ndo foi objeto de um processoncontraditério de
contestacdo da patente e tambeém ndo sdo apliciveis @s'excegOes a‘esta exigéncia
fundamental enunciadas pela jurisprudéncia.

Com a seguinte questdo, o 6rgdo jurisdicional“de reenviosinterrogaso Tribunal de
Justica sobre a interpretacdo do artigo 9.°, n.,%.1, alinea a)yda‘Riretiva 2004/48/CE
e, em especial, da passagem sobre:

«a possibilidade de [...] ordenar, mediante pedido, medidas provisérias
destinadas a evitar uma_violagdo iminente de um direito de propriedade
intelectual ou a proibir a'continuacao de,alegadas violacbes desse direito.

O 6drgdo jurisdicional deyreenviosconsidera, com efeito, que a luz do teor literal
desta norma, o ordepnamento,juridicovnacional ndo garante a possibilidade de obter
medidas provisorias, podendonestas, ser negadas quando a patente ainda nao foi
objeto de um progesso .de ‘eposi¢do ‘ou de declaracdo de nulidade em primeira
instancia.

Questao:

E Compativel com ojartigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE a jurisprudéncia
dosy, Oberlandesgerichte (Tribunais Regionais Superiores, Alemanha)
competentes para decidir em dltima instancia em matéria de medidas
provisérias, segundo a qual, em principio, os pedidos de medidas provisorias
por“contrafacdo de patentes devem ser indeferidos quando a validade da
patentedcontrovertida ndo tenha sido confirmada por uma decisdo de
primeira instancia, proferida no ambito de um processo de oposi¢do ou de
declaracéo de nulidade?



