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- druga strona postgpowania -
[...][Or. 2]
w przedmiocie zastosowania srodka tymczasowego

Landgericht Miinchen I (sad krajowy Monachium I, Niemcy) — 21 izba cywilna —
[...] wydaje w dniu 19 stycznia 2021 r. nast¢pujace

postanowienie:

Do Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej kierujef sie, “zgodnie z
art. 267 TFUE, nastepujace pytanie prejudycjalne dotyczace wykladnijart. 9
ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,z dniay29
kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw gwlasnesci intelektualne;j
(zwanej dalej ,,dyrektywa 2004/48/WE”):

Czy okolicznos¢, ze Oberlandesgerichte (wyzsze sady, krajowe, Niemcy),
ktore sa wlasciwe do orzekania w ostatniej instancji‘w pestepowaniach w
przedmiocie Srodka tymczasowego, co_do' zasady, odmawiaja zastosowania
srodkow tymczasowych z tytulu naruszenia patentow, jezeli waznos¢ patentu,
ktorego dotyczy spor, nie zostala potwierdzona w pierwszej instancji w
ramach procedury sprzeciwu dub w postepowaniu o uniewaznienie, jest
zgodne z art. 9 ust. 1 dyrektywy,2004/48/WE?

Wzasadnienie:

Whnioskodawca wystapih, doy8Sadu “edsytajacego z wnioskiem o zastosowanie
srodka tymczasowego zakazujaeego drugiej stronie postepowania oferowania lub
wprowadzania ‘do ‘obretu\polaczen wtykowych, w ktorych wykorzystuje si¢
rozwigzaniefobjete, udzielonymy, wnioskodawcy patentem europejskim EP 2
823 536,

1. Ramy prawne

a RPrawo.Unii

Wybrane/ fragmenty motywow dyrektywy 2004/48/WE maja nastepujace
brzmienie:

(1) Osiagnigcie rynku wewngtrznego wigze si¢ z wyeliminowaniem ograniczen
swobodnego przeptywu 1 zaklocen konkurencji, tworzac $rodowisko
sprzyjajace innowacjom 1 inwestycjom. W tym kontekS$cie ochrona
wlasno$ci intelektualnej jest podstawowym elementem sukcesu rynku
wewngtrznego. Ochrona wlasnos$ci intelektualnej ma znaczenie nie tylko dla
promocji innowacyjnosci 1 kreatywnosci, ale rowniez dla rozwoju
zatrudnienia i poprawy konkurencyjnosci. [Or. 3]



)

3)

(22)

(24)
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Ochrona wiasnos$ci intelektualnej ma umozliwia¢ wynalazcy lub twoércy
uzyskiwanie prawnie uzasadnionych korzysci ze swego wynalazku lub
dziela. Powinna tez umozliwia¢ jak najszersze upowszechnianie dziet, idei 1
nowego know-how. [...]

Przy braku skutecznie dziatajacych Srodkow realizacji praw wiasnosci
intelektualnej innowacyjno$¢ i kreatywnos$¢ sg hamowane, a inwestycje
spadajg. Niezbgdne jest wigc zapewnienie skutecznego stosowania we
Wspoélnocie prawa materialnego w zakresie wilasnosci intelektualnej,
stanowigcego obecnie znaczng [wW znacznej mierze] czgsé, dorobku
wspolnotowego. Pod tym wzgledem S$rodki realizacji praw, wiasnosci
intelektualne; maja dla sukcesu rynku wewnetrznege Znaczenie
pierwszorzgdne.

Podstawowe znaczenie ma tez wprowadzenie, tymczasowyeh  srodkow
zapewniajacych natychmiastowe zaniechanie ‘haruszenzbez oczekiwania na
decyzje o istocie sprawy, z przestrzeganiem  prawa do obrony, przy
zapewnieniu, tam gdzie to _stesowne, proporcjonalnosci $rodkow
tymczasowych do cech charakterystycznyeh rozpatrywanej sprawy oraz
gwarancji niezb¢dnych do pokryciankosztowaisszkod, na ktore zostata
narazona osoba oskarzona' beéz uzasadnienia, Srodki te sa uzasadnione
szczegoOlnie w sytuacjach,, gdy opodznienic mogloby spowodowac
nienaprawialne  szkody.w.dla, podmiotu [uprawnionego =z tytulu
przystugujacego] prawa wiasnosciintelektualne;.

Zaleznie od, przypadku®i jesli jest to uzasadnione okolicznosciami,
przewidywanessrodki, ‘procedury i srodki naprawcze powinny obejmowac
srodki zakazujacey, ktére zapobiegna dalszym naruszeniom praw wlasnosci
intelcktualnejif. .. ]

Dyrektywa 2004/48/WE stanowi:

1)

art. 9
Srodki tymczasowe i zabezpieczajace

Panstwa cztonkowskie zapewniajg, ze [wlasciwe] organy sagdowe moga, na
zadanie wnioskodawcy:

a) wystawi¢ przeciwko domniemanemu naruszajgcemu tymczasowy
nakaz sagdowy, ktory ma zapobiec mozliwym dalszym naruszeniom
prawa wlasnosci intelektualnej, lub w razie kontynuowania
domniemanych naruszen tego prawa tymczasowo tego zakaza¢ i w
miar¢ potrzeb poddac¢ powtarzajacej si¢ karze pieni¢znej, jesli [Or. 4]
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prawo krajowe takowa przewiduje, lub w przypadku ich
kontynuowania nakaza¢ zlozenie zabezpieczenia zapewniajgcego
pokrycie strat poniesionych przez wiasciciela praw; [...]

Prawo krajowe

Paragraf 58 Patentgesetz (ustawy o patentach, Niemcy; zwanej dalej ,,PatG”) ma
nastgpujace obowigzujace brzmienie:

Informacje o udzieleniu patentu publikuje si¢ w biuletynie,patentowym.
Jednoczesnie publikuje si¢ opis patentu. Z chwilg publikacji webiuletynie
patentowym nastepuja skutki ustawowe patentu.

Paragraf 139 PatG ma nastgpujace obowigzujace brzmienie:

1)

Strona poszkodowana moze w przypadkuggrozby ponewienia praktyki
wnies¢ powodztwo o zaniechanie naruszeniprzeciwykazdej osobie, ktora
korzysta z opatentowanego wynalazkin, z\snaruszeniem 88 9-13.
Poszkodowana ma réwniez to prawo w sytuacjipgdy naruszenie moze zostac
popelnione po raz pierwszy.

Paragraf 935 Zivilprozessordnung’ (kodeksu¥ postepowania cywilnego, Niemcy;
zwanego dalej ,,ZPO”’) ma nast¢pujaceobowiazujace brzmienie:

Dopuszczalne jest zastosewanie, Srodkow tymczasowych w odniesieniu do
przedmiotu sporu, jezeli nalezynsi¢ obawiaé, ze wskutek zmiany obecnej
sytuacji wykonywanie ‘prawa danej strony mogloby zosta¢ udaremnione lub
istotnie utrudnione.

Paragraf 940, Zivilprozessotdnung (kodeksu postepowania cywilnego) ma
nastepujace.obowigzujacesbrzmienie:

Sredki, tymczasowe sa dopuszczalne rowniez dla celow uregulowania
tymczasowesytuacji w odniesieniu do spornego stosunku prawnego, jezeli
uregulowanie to, w szczegoélnosci w przypadku stosunkow prawnych o
charakterze cigglym, wydaje si¢ niezbedne do zapobiezenia istotnych
niedogodnosci lub grozacej przemocy, lub z innych powodow.

Okolicznosci postepowania gldéwnego

W dniu 14 grudnia 2020 r. wnioskodawczyni zlozyla wniosek o
zastosowanie §rodka tymczasowego zakazujacego drugiej stronie
postepowania naruszania jej patentu europejskiego EP 2 823 536 (zwanego
dalej ,,patentem, ktorego dotyczy srodek tymczasowy”). [Or. 5]

Zgloszenie patentowe, na podstawie ktorego przyznano patent, Ktorego
dotyczy $rodek tymczasowy, opatrzony jest datg 5 marca 2013 r. Pismem z
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dnia 8 maja 2020 r. pelnomocnicy procesowi drugiej strony postepowania w
imieniu drugiej strony postepowania wymienionej w pkt 2 podniesli w
postgpowaniu w przedmiocie udzielenia patentu zastrzezenia dotyczace
zdolnosci patentowej. W dniu 26 listopada 2020 r. udzielono w koncu
patentu, ktorego dotyczy Srodek tymczasowy, a ogloszenie w tej sprawie
wyznaczono na 23 grudnia 2020 r. W dniu 15 stycznia 2021 r. druga strona
postepowania wymieniona w pkt 2 wniosta do Europejskiego Urzedu
Patentowego sprzeciw wobec udzielenia patentu, ktérego dotyczy srodek
tymczasowy. Sad odsytajacy stoi na stanowisku, ze zgodnie z wyjasnieniami
wnioskodawcy bedacy w mocy patent jest naruszany przez, produkty
oferowane przez druga stron¢ postepowania. Na podstawie oceny,dokonane]
przez Europejski Urzad Patentowy, a takze przy uwzglednieniu
argumentacji drugiej strony postgpowania dotyczacej sprzeciwu z dnia, 15
stycznia 2021r. sad odsylajacy uwaza, ze waznosé, patentu nie jest
zagrozona.

Sad odsytajaca uwaza, ze zastosowaniu przez hig ‘$rodkajtymczasowego
objetego wnioskiem stoi na przeszKodzie, sWylacznie  orzecznictwo
orzekajgcego w ostatniej instancji Oberlandesgerieht Miinchen! (wyzszego
sadu krajowego w Monachium, Niemeyy).

W sSwietle orzecznictwa Oberlandesgericht ‘Miinchen (wyzszego sadu
krajowego w Monachiunm) dla zastosewania srodka tymczasowego w
przypadku naruszenia gpatentu nie, wystarezy to, ze organ udzielajacy
patentu — w tym przypadkunEuropejski Urzad Patentowy — udzielil
powolywanego patentu po'doglgbnym‘zbadaniu dokumentacji, a kwestia
waznosci patentu \poddawanayjest kontroli sagdowej réwniez w ramach
rozstrzygnieeia W, \przedmiocie wniosku o zastosowanie S$rodka
tymczasowegos, “Oberlandesgericht Miinchen (wyzszy sad krajowy w
Monachium)®, wymaga “raczej potwierdzenia ~mozliwosci  objecia
powotywanego patentu ochrong nie tylko w ramach merytorycznej kontroli
zdolnosci patentowej ‘przeprowadzonej w postepowaniu w przedmiocie
udzielenia, patentuprzez urzad patentowy, ale tez w decyzji wydanej przez
Europejski, Urzad Patentowy (EPO) w ramach procedury sprzeciwu lub
odwotania lab tez w orzeczeniu Bundespatentgericht (federalnego sadu
patentowego, Niemcy) wydanym w postepowaniu o uniewaznienie. Badanie
zdolnosct patentowej, na podstawie ktoérego udzielono patentu, ma wigc nie
wystarcza¢ dla przyjecia zatozenia pewnosci co do waznoS$ci patentu. Przed
zastosowaniem srodka tymczasowego z tytulu naruszenia niezbedne jest
raczej ponowne poddanie kontroli zdolnosci patentowej zbadanego i
udzielonego patentu przez organ, ktory udzielit patentu, lub
Bundespatentgericht (federalny sad patentowy). [Or. 6]

Zgodnie z prawem niemieckim postgpowanic w przedmiocie zastosowania $rodka
tymczasowego konczy sie w drugiej instancji przed Oberlandesgericht (wyzszym sadzie
krajowym); Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwosci, Niemcy) nie zajmuje si¢
stosowaniem $rodkéw tymeczasowych.
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W odno$nym wyroku OLG Miinchen (wyzszego sadu krajowego w Monachium)
z dnia 12 grudnia 2019 r. (Az. 6 U 4009/19; opublikowanym w GRUR 2020, 385)
napisano dostownie, co nastepuje:

,Wedlug powszechnej opinii zastosowanie $rodka tymczasowego w
sprawach patentowych wchodzi w rachube jedynie wtedy, kiedy zaréwno na
pytanie 0 naruszenie patentu, jak i na pytanie o istnienie objetego ochrong
prawa, ktorego dotyczy srodek tymczasowy, nalezy w efekcie odpowiedzie¢
w sposob korzystny dla wnioskodawcy na tyle jednoznacznie, ze nie mozna
powaznie spodziewaé si¢ wydania btednego rozstrzygniecia, ktére bedzie
podlega¢ zmianie w postgpowaniu co do istoty sprawy.

W $wietle orzecznictwa OLG Diisseldorf (wyzszegd sadu krajowego w
Diisseldorfie, Niemcy) (zob. odestania zawarte w wyroku z dnia®14 grudnia
2017 r. — 2 U 18/17, juris Tz. 18 oraz w T. Kihnen, Handbueh> der
Patentverletzung, 12. Aufl., Kap. G, pkt42)_i OLG Katlsruhe (wWyzszego
sadu krajowego w Karlsruhe, Niemcy) (GRUR:RR, 2009, 442"= InstGE
11,143; GRUR-RR 2015, 509) co do zasady mezna,zalezy¢ wystarczajaca
pewnos¢ co do waznosci patentu, ktorego dotyezy Srodek tymczasowy,
ledynie wtedy, kiedy wazno$¢ "patentu, ktorego dotyczy S$rodek
tymczasowy, zostala juz potwierdzona wpierwszej instancji w ramach
procedury sprzeciwu lub’ w postepowaniu’ o uniewaznienie, tj.
wymagane jest uprzednie potwierdzenie mozliwosci objecia ochrona w
decyzji wydanej przez, Eurepejski UrzadiwPatentowy (EPO) w ramach
procedury sprzeciwu ", lub“, odwolania lub tez w orzeczeniu
Bundespatentgericht (federalnego sadu patentowego) wydanym w
postepowaniu o uniewaznienie. [...]".

W  odnosnych enicmieckich “przepiSach ustawowych w zadnym miejscu nie
przewidziane, wymeoguhistaieniatrozstrzygniecia wydanego w pierwszej instancji
W postepowaniu w sprzedmiocie wazno$ci patentu, ktore miatoby stanowic
przestankg, zastosowania, srodka tymczasowego zakazujacego naruszania patentu.
Byloby“to tez,niezgodne z zasada, zgodnie z ktorg skutki ustawowe patentu (a
wiec rowniez mozliwos¢ dochodzenia jego ochrony w sadzie) nastepuja z chwila
publikacji infermacji o udzieleniu patentu (858 ust.1 PatG; art. 97 ust.3
Konwencji, o udzielaniu patentow europejskich), a nie dopiero p6zniej (z chwilg
wydania rozstrzygnigcia w pierwszej instancji w ramach procedury sprzeciwu lub
w postepowaniu o uniewaznienie). Niemieckie prawo stanowione jest zatem w
ocenie sgdu odsytajacego catkowicie zgodne z dyrektywa 2004/48/WE. Wymog
zgodnosci prawa krajowego z prawem Unii nie ogranicza si¢ jednak do przepisow
prawa krajowego, lecz zobowigzuje réwniez sady krajowe do orzekania lub
dokonywania wyktadni przepisow prawa krajowego w sposob, ktory da sie¢
pogodzi¢ z celami dyrektywy; w przeciwnym razie orzecznictwo to nalezy
zmieni¢ (zobacz [...] wyrok z dnia 17 kwietnia 2018 r., Egenberger, C-414/16,
EU:C:2018:257). [Or. 7]
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Wymog istnienia rozstrzygnigcia wydanego w pierwszej instancji w postepowaniu
w przedmiocie wazno$ci patentu wywiedziono w orzecznictwie w drodze
wyktadni z § 940 ZPO; przestanka pilnego charakteru (,,podstawowego
znaczenia” w rozumieniu motywu 22 dyrektywy 2004/48/WE) zastosowania
srodka tymczasowego ma by¢ spetniona jedynie wtedy, kiedy wazno$¢ patentu,
ktorego ten srodek tymczasowy dotyczy, zostala potwierdzona w pierwszej
instancji w ramach procedury sprzeciwu lub w postgpowaniu o uniewaznienie. W
ocenie sadu odsylajacego takiej wyktadni nie mozna jednak pogodzi¢ z dyrektywa
2004/48/WE, w zwigzku z czym jest ona niezgodna z prawem Unii:

W mys$l art. 9 ust. 1 dyrektywy w sprawie egzekwowania gpraw, witasnosci
intelektualnej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wydania Wwobec padmiotu
naruszajacego patent Srodka tymczasowego zakazujacego (dalszego) naruszania
tego patentu. Nie jest to jednak mozliwe w S$wietle orzecznictwa, ktore
przedtozono do kontroli na mocy niniejszego postanowichia odsylajgcego,
poniewaz $wiezo udzielony patent — taki jak ten bedacy przedmiotem niniejszego
postepowania — nie mogl jeszcze w ogole przejsé postepowaniaw przedmiocie
waznoS$ci (procedura sprzeciwu lub postepowanie oyuniewaznienie sa mozliwe
dopiero po udzieleniu patentu). Rowniez wiele patentow, ktérych udzielono juz
dawno temu, czgsto w momencie zlozehia ‘wniosku onzZastosowanie S$rodka
tymczasowego nie przeszto jeszcze takiego postepowania w przedmiocie
waznosci; wlasciciel patentu nie ma tez oczywiscie zadnego wptywu na to, czy po
udzieleniu patentu zostang przeciwke, niemu Wwniesione sprzeciw lub skarga o
uniewaznienie. Srodek tymezasowy mozna by“woéwczas — pomimo pilnego
charakteru naruszenia A 'co “de,, zasadyWzastosowa¢ dopiero wtedy, kiedy
zakonczono by w pierwszej, instangji (wszczete przez osobg trzecig) postgpowanie
w przedmiocie waznoseipatentu, co'moze trwaé wiele miesiecy lub nawet lat. W
Swietle orzecznictwa, ktore, przedlozono do kontroli, nalezy w tym okresie
tolerowa¢ kontyhuowahie naruszenia patentu, mimo ze patent — inaczej niz inne
prawa wiasnesci intelektualnej = z mocy prawa poddawany jest doglebnemu
badaniu merytorycznemu,zanim zostanie udzielony i b¢dzie mozna si¢ na niego
powolywaé w. obrogie prawnym?.

Fakt;\ze w Swietle przedlozonego do kontroli orzecznictwa dopuszcza si¢ wyjatki
od™zasady zakoficzonego kontradyktoryjnego postepowania w przedmiocie
wazno$ci patentu w pierwszej instancji, nie zmienia w ocenie sgdu odsylajacego
nichw tym, ze przedtozone do kontroli orzecznictwo, a w szczeg6dlnosci [Or. 8]
wskazana zasada wyktadni sg niezgodne z prawem Unii; niezgodna z prawem
Unii zasada wyktadni nie staje si¢ bowiem zgodna z tym prawem wskutek
dopuszczenia kilku wyjatkow, w zwigzku z czym przywraca si¢ co najwyzej w
czesci praktyke prawng zgodng z prawem Unii.

W tym miejscu nalezy wskazaé, ze rowniez sad odsylajacy, rozstrzygajac wniosek o
zastosowanie $rodka tymczasowego, dokonuje pobieznej kontroli waznosci patentu; jezeli druga
strona postgpowania podniesie istotne wzgledy, ktore uzasadniaja odpowiednie watpliwosci co
do waznosci patentu, Srodek tymczasowy nie zostanie zastosowany.
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W orzecznictwie [OLG Miinchen (wyzszego sadu krajowego w Monachium)
GRUR 2020, 385] przewidziano, co prawda, ze =zastosowanie S$rodka
tymczasowego w przypadku braku rozstrzygnigcia w pierwszej instancji w
postgpowaniu w przedmiocie waznosci patentu wchodzi w gre, jezeli

[,,]- druga strona postgpowania uczestniczyla juz w postepowaniu w przedmiocie
udzielenia patentu, zglaszajac wlasne zastrzezenia, a wigc postgpowanie to
bylo juz prowadzone tak, jakby bylo postepowaniem dwustronnym, tj.
podniesione zastrzezenia zostaly zbadane réwniez pod = wzgledem
merytorycznym,

- objete ochrong prawo, ktorego dotyczy $rodek tymczasowy, co de zasady
uznaje si¢ za prawo, ktore moze zosta¢ objete ochrona,

- zastrzezenia co do wazno$ci objetego ochrong prawa,, ktérego, detyczy
srodek tymczasowy, okazujg si¢ bezpodstawne juz po pebieznyr badaniu
lub

- ze wzgledu na szczegdlne okolicznoscl, na przyktad sytuacje na rynku, w
drodze wyjatku nie mozna oczekiwac¢ ‘od wnieskedawcy, aby czekal na
wynik procedury sprzeciwu lub postgpowania o uniewaznienie”.

Wszystkie te wyjatki nie znajddjgyjednak w, nihiejszej sprawie zastosowania,
poniewaz OLG Miinchen (wyzszy, sad krajowy waMonachium) stosowat je na tyle
restrykcyjnie, ze w rzeczywistesci pozostaja one jedynie teorig, rOwniez w tym
przypadku. Druga strond postepowania wymienionej w pkt 2 uczestniczyla, co
prawda, w postgpowdniu w przedmiocie udzielenia patentu, ktérego dotyczy
srodek tymczasowy, zgtaszajae wilasne,zastrzezenia; w §wietle orzecznictwa OLG
Miinchen (wyzszego, sadu “krajowego w Monachium) (zobacz w tej kwestii
postanowienie z%dnia 26 “listepada 2020r., Az. 6 W 1146/20; dotychczas
prawdopodobhie niepublikowane) ma jednak obowiazywa¢ wymog, zgodnie z
ktorym zastrzezenia zglaszane w postepowaniu w przedmiocie udzielenia patentu
muszgnbychidentyczne z) tymi podnoszonymi w pozniejszym postgpowaniu w
przedmiocie Srodka tymczasowego. Jezeli druga strona postegpowania — jak w
niniejszym przypadkt — powotuje si¢ w postepowaniu w przedmiocie $rodka
tymczasowego toOwhiez na inne zastrzezenia niz te zglaszane w postepowaniu w
przedmiociewudzielenia patentu, wazno$¢ patentu ocenia si¢ jako niepewna.
Rowniez |\pozostate wskazane wyjatki nie znajduja w niniejszej sprawie
zastosowania.

Sad odsytajacy czuje si¢ zatem obecnie zmuszony do tego, aby wbrew swojemu
rozumieniu uregulowania zawartego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE
odmoéwi¢ zastosowania Srodkéw tymczasowych w niniejszym przypadku,
poniewaz patent, ktorego dotyczy $rodek tymczasowy, nie przeszedl jeszcze
kontradyktoryjnego postgpowania w przedmiocie swojej waznosci, a
przewidziane w orzecznictwie wyjatki od tego zasadniczego wymogu rowniez nie
znajduja zastosowania. [Or. 9]



PHOENIX CONTACT

Zadajac ponizsze pytanie, sad odsytajacy zwraca si¢ do Trybunatu z wnioskiem o
dokonanie wyktadni art. 9 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/48/WE, a w szczegolnosci
nastepujacego fragmentu

,moga, na zadanie [...] stosowal srodki tymczasowe majgce zapobiec
mozliwemu naruszeniu prawa wlasnosci intelektualnej lub zakazaé
kontynuowania domniemanych naruszen prawa”.

Dzieje si¢ tak, poniewaz sad odsytajacy, kierujac si¢ literalna wyktadniag tej
normy, wychodzi z zatozenia, ze w prawie krajowym nie zapewniono mozliwosci
stosowania S$rodkow tymczasowych, jezeli odmawia si¢ ichy Zastosowania,
uzasadniajac to tym, ze nie odbyly si¢ dotychczas w pierwszej,instancji ani
procedura sprzeciwu, ani postgpowanie 0 uniewaznienie.

Pytanie:

Czy okoliczno$é, ze Oberlandesgerichte (wyzszeywsady krajowe); ktore sa
wlasciwe do orzekania w ostatniej instancji_w. postepowaniach w przedmiocie
srodka tymczasowego, co do zasady odmawiaja zastosowania Srodkow
tymczasowych z tytulu naruszenia patentow; jezelizwazno$¢ patentu, ktorego
dotyczy spor, nie zostala potwierdzopa ‘w pierwszej instancji w ramach
procedury sprzeciwu lub w post¢powaniu o uniewaznienie, jest zgodne z
art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48A\WE2



