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demandante e recorrida,
[Omissis]

A 1.2 Secgéo Civel do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) decidiu, em
24 de setembro de 2020 [omissis]:

I.  Suspender a instancia.

Il.  Submeter ao Tribunal de Justica da Unido Europeia, para interpretacdo do
artigo 3.°, n.°1, e do artigo 14.° da Diretiva 2004/48/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ae, respeite. dos
direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p.45)a “seguinte
questao prejudicial:

Devem o artigo 3.°, n.°1, e o artigo 14.° da_Diretivas2004/48/CE ser
interpretados no sentido de que se opdem ajumardisposi¢aownacional que
prevé a obrigacdo de a parte vencida supertarn,as, despesas,efetuadas pela
parte vencedora com a participacdo de um,agente,daypropriedade industrial
num processo judicial em matéria de direito dassmarcas, independentemente
da questdo de saber se a participagdo dowreferidosagente da propriedade
industrial era necessaria para gxercer,utilmentewo direito?

EUNDAMEN TOS:

I. A demandante intentou‘uma agéo inibitoria.contra a demandada por contrafacao
das suas marcas da Unido‘Europeiase fezyvaler pretensdes decorrentes da infracao.
O litigio terminou» porstransagao escrita nos termos do §278, n.°6, do
Zivilprozessordenung, (Codige.de Processo Civil alemao, a seguir «ZPO»). Por
Despacho de 23 de maio de 201720 Landgericht (Tribunal Regional) condenou a
demandada“*nas.tespesas ‘do litigio e fixou o valor da acdo em 50 000 euros. A
reclamacée apresentada,pela‘demandada contra esta deciséo foi indeferida.

Naspeticéo inicial, o,répresentante da demandante indicou a participagdo de uma
agente da propriedade industrial e certificou no processo de fixacdo das despesas,
enguanto advegado, que a agente da propriedade industrial tinha participado
efetivamente'no processo. Cada articulado apresentado em tribunal foi objeto de
coneertagao"com a agente da propriedade industrial. Deste modo, a agente da
propriedade industrial também interveio nas negociagcbes de transacdo, ainda que
0s contactos telefonicos apenas tenham tido lugar entre os representantes das
partes.

Por Despacho de 8 de dezembro de 2017, o Landgericht (Tribunal Regional) fixou
0 montante das despesas a reembolsar a demandante em 10 528,95 euros,
acrescidos de juros no valor de cinco pontos percentuais acima da taxa de base a
contar de 28 de setembro de 2017. A esse titulo, o Landgericht (Tribunal
Regional) considerou reembolsaveis, conforme pedido pela demandante, despesas
com agentes da propriedade industrial no montante de 4 867,70 euros no que
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respeita a acdo em primeira instancia [omissis] e despesas no montante de
325,46 euros no que respeita a participacdo no processo de reclamacéo da deciséo
sobre as despesas [omissis].

Foi negado provimento ao recurso imediato interposto pela demandada contra a
fixacdo das despesas com agentes da propriedade industrial.

Com o recurso que interpds no 6rgdo jurisdicional de recurso e que foi por este
admitido, a demandada mantém o seu pedido de anulacéo do despacho de fixacao
das despesas impugnado, na parte em que lhe fixou despesas com=agentes da
propriedade industrial.

. O orgéo jurisdicional de recurso considerou que as‘despesas reclamadas
com agentes da propriedade industrial deviam ser reembalsadas pela demandada
nos termos do § 140, n.° 3, da Markengesetz aF [Lei das,MarcCas (versaozantiga), a
seguir «MarkenG aF»)]. O processo em causa € um processorelative, assinais na
acecao desta disposi¢do. Em conformidade com o 8240, ng'8;,da MarkenG aF, e,
portanto, também neste litigio, ndo ha que apreciar se,avparticipagédo dos agentes
da propriedade industrial foi necessaria pafa exercer utilmentedo direito ou se a
agente da propriedade industrial prestou um «servigosadicional» em relagcdo ao
servico prestado pelo advogado mandatado pela ‘demandante. Uma interpretacao
do § 140, n.° 1, da MarkenG aF «onfermescom oyartigo 3.°, n.°1, e com o
artigo 14.° da Diretiva relativa ao respeitondos direitos de propriedade intelectual,
com o0 objetivo de apreciar se @ contratagéo da agente da propriedade industrial foi
necessaria estd fora de guestde, uma vez, que o 8 140, n.° 3, da MarkenG aF
corresponde a essas dispesicOes da diretiva e essa interpretacdo seria claramente
contraria aos objetivos-de legisladorQ_8 140, n.° 3, da MarkenG aF também néo
viola o principio da‘igualdade consagrado no artigo 3.°, n.° 1, da Grundgesetz (Lei
Fundamental alemd), \dado“\gqueaexiste um motivo razodvel suficiente para a
desigualdade “de, tratamento entre o reembolso das despesas de agentes da
propriedade industrial'em, processos relativos a sinais e o reembolso das despesas
segundo “asy regras\geraissem processo civil que s6 abrangem as despesas
negessarias para onexercicio do direito de acdo, uma vez que o legislador
privilegion, em termos de despesas, a participacdo de agentes da propriedade
tndustrial “nos, processos relativos a sinais atendendo ao seu conhecimento
especifico naymatéria.

1. "\, O provimento do recurso depende da interpretacdo do artigo 3.°, n.° 1, e do
artigo 14.° da Diretiva 2004/48. Antes de decidir o recurso importa, por
conseguinte, suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica da Unié&o
Europeia um pedido de decisdo prejudicial nos termos do artigo 267.°, primeiro
paragrafo, alinea b), e terceiro paragrafo, TFUE.

1. Nos termos do § 140, n.° 3, da MarkenG aF, cuja redacdo foi reproduzida
de forma idéntica no § 140, n.° 4, da MarkenG, com efeitos a partir de 14 de
janeiro de 2019, de entre as despesas ocasionadas pela participacdo de um agente
da propriedade industrial num litigio relativo a um sinal devem ser reembolsados
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0s honorarios nos termos do 8 13 da Rechtsanwaltsvergutungsgesetz (Lei dos
honoréarios dos advogados), bem como as despesas indispensaveis efetuadas pelo
agente da propriedade industrial. Em conformidade com o 8 125e, n.°5, da
MarkenG, esta disposicdo é aplicavel com as devidas adaptacGes aos processos
nos tribunais de marcas da Unido Europeia. As despesas com agentes da
propriedade industrial devem ser fixadas ao devedor no ambito do processo de
fixacdo das despesas previsto no § 104 do ZPO [omissis].

2. O 6rgdo jurisdicional de recurso considerou que as despesas efetuadas com
a agente da propriedade industrial eram, em consonancia com a jurisprudéncia
constante do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) e com a posi¢do da
doutrina dominante, reembolsaveis nos termos do 8§ 140, n.° 3, da,MarkenG aF.

Segundo esta disposicdo, as despesas ocasionadas comua. participacdonde um
agente da propriedade industrial num processo relativo“\assinais devem ser
reembolsadas nos termos do § 140, n.° 3, da MarkenG'aF \independentemente da
questdo de saber se a participagdo do agente da propriedade industriab foi ou néo
necessaria para exercer utilmente o direito,de agdo,\na,acecdo do §91, n.°1,
primeiro periodo, do ZPO. A questdo de saber se o¢agente da propriedade
industrial prestou um «servico adicional®» relativamentéao‘advogado também nédo
é pertinente [omissis] [omissis].

Em contrapartida, no que_ respeita ‘aoS, procedimentos extrajudiciais, e
nomeadamente a participacdao ‘do agentey, dad propriedade industrial numa
notificacdo para cumpritda titulo de, direitol das marcas, o Bundesgerichtshof
(Supremo Tribunal Federal) eonsideroty,que nao se podia aplicar por analogia o
§ 140, n.° 3, da MarkenGaF ewque; por conseguinte, as despesas relativas a
participacdo do agente da ‘propriedade industrial s6 sdo reembolsiveis se essa
colaboragdo for necesséaria.

3. Tedavia, ‘stiscitam-se, entretanto sérias duvidas a luz do direito da Unido
quantofa.cempatibilidade 'do § 140, n.° 3, da MarkenG com as disposi¢des do
direito da Uniao contidas nos artigos 3.°, n.° 1, e 14.° da Diretiva 2004/48.

a) Nos termos do artigo 3.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, os Estados-Membros
devemn, estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessarios para
assegurarso_respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela
presente ‘diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e
equitatives, ndo devendo ser desnecessariamente complexos ou 0nerosos,
comportar prazos que ndo sejam razoaveis ou implicar atrasos injustificados. Nos
termos do artigo 14.° da Diretiva 2004/48, os Estados-Membros devem assegurar
que as custas judiciais e outras despesas, razoaveis e proporcionadas, da parte
vencedora no processo, sejam geralmente custeadas pela parte vencida, exceto se,
por uma questdo de equidade, tal ndo for possivel. Em conformidade com o
considerando 17 da Diretiva 2004/48, 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,
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nomeadamente as caracteristicas especificas de cada direito de propriedade
intelectual e, se for caso disso, o carater intencional ou ndo intencional da
violacéo.

b) O Tribunal de Justica da Unido Europeia ja declarou que o artigo 14.° da
Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que ndo se opde a uma
legislacdo nacional que prevé que a parte vencida é condenada a custear as custas
judiciais suportadas pela parte vencedora do processo, que oferece ao juiz que
decreta essa condenacdo a possibilidade de ter em conta as caracteristicas
especificas do caso que Ihe é submetido e que aprova um sistemd destabela de
montantes fixos que prevé um limite absoluto de reembolso paratas despesas
decorrentes do mandato de um advogado, desde gque esses montantes assegurem
que as despesas a serem custeadas pela parte vencida sejam razoaveis, 0,que cabe
ao 6rgao jurisdicional nacional verificar. O Tribunal de Justica acrescentou ainda
que o artigo 14.° da Diretiva 2004/48 se opde a uma legislacdo nacienal que prevé
montantes fixos que, devido aos montantes maxime@s muitoibaixos que.estabelece,
ndo asseguram que, pelo menos, uma parte significativa e‘adequada das despesas
razodveis suportadas pela parte vencedora do proeesso Sejascusteada pela parte
vencida (Acordao de 28 de julho de 2016,‘United“\Video‘Properties Inc., C-57/15,
n.° 32).

O Tribunal de Justica precisou igualmentesgue o artigo 14.° da Diretiva 2004/48
deve ser interpretado no sentido desguense,opde as regras nacionais que sO
preveem o reembolso das despesaside um, pefito'técnico no caso de culpa da parte
vencida, quando essas despesas‘estejam direta e estreitamente ligadas a uma acao
judicial que vise assegurar owrespeito de um direito de propriedade intelectual
(Acorddo United VideoRroperties Ines C-57/15, n.° 40). Em contrapartida, na
medida em que @sservigeSiindependentemente da sua natureza, de um perito
técnico sejam indispensaveis, pata poder utilmente intentar uma acdo judicial
destinada, num:¢aso, tonereto, ‘a assegurar o respeito desse direito, as despesas
ligadas ao, trabalho dessesperito inserem-se nas «outras despesas» que, por forca
do artigo'14.° da, Diretiva®2004/48, devem ser custeadas pela parte vencida
(Acordae United VideowProperties Inc., C-57/15, n.° 39).

C) Neste“contexto, parece duvidoso que o 8 140, n.° 4, da MarkenGgesetz
(8 140,'n.° 3yda MarkenG aF), que prevé o reembolso das despesas de um agente
da“propriedade industrial sem que seja necessario examinar a necessidade da
intervencdo do agente da propriedade industrial, seja compativel com os
artigos 3.°, n.° 1 e 14.° da Diretiva 2004/48.

aa)  Existem davidas de direito da Unido, por um lado, porque o reembolso das
despesas relativas a atividade de uma agente da propriedade industrial cuja
intervencdo ndo era necessaria para efeitos de exercer utilmente o direito, poderia
ser inutilmente dispendioso, em violagdo do artigo 3.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48
[omissis] [omissis]. Tal poderia ser o caso, por exemplo, no caso de a atividade da
agente da propriedade industrial, como uma pesquisa de marcas, poder ter sido
efetuada da mesma forma pelo advogado ja mandatado, se se tratasse de um
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advogado especializado em propriedade industrial. Num caso desta natureza, o
Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) recusou o reembolso — ndo
abrangido pelo § 140, n.° 3, da MarkenG — de despesas extrajudiciais relativas a
participacdo de um agente da propriedade industrial por ndo serem necessarias
para exercer utilmente o direito [omissis].

Atendendo também ao facto de a Diretiva 2004/48 visar assegurar um nivel
elevado de protecdo da propriedade intelectual no mercado interno, razdo pela
qual os procedimentos e recursos previstos devem ser dissuasivos (V.
considerando 10 e artigo 3.°, n.° 2, da diretiva), parece justificado“excluir do
reembolso 0s montantes excessivos devido aos honorarios excecionalmente
elevados acordados entre a parte vencedora do processo e 0 $seu advegadoy, ou
devido a prestacdo, por este, de servicos que ndo sdo considerados’ necessarios
para assegurar o respeito do direito de propriedade intelectval em causa (V.
Acordao United Video Properties Inc., C-57/15, n.° 25).

bb)  Existem ainda ddvidas quanto & conformidadesxcom‘o direito da Unido, na
medida em que o reembolso das despesas relativas, a atividade de ‘uma agente da
propriedade industrial cuja intervencdo <nao era necessaria®para efeitos de
exercicio util do direito pode ndo ser proporcionade, na,acecdo do artigo 14.° da
Diretiva 2004/48. O reembolso dessas despesas pode também ndo apresentar uma
relacdo direta e estreita com a acdo judicial‘que visesassegurar o respeito de um
direito de propriedade intelectual.

A conformidade com o direitotda Unido é,igualmente duvidosa pelo facto de o
artigo 14.° da Diretiva 2004/48 obrigar,o tribunal chamado a decidir quanto as
despesas a determinar asymedidas, precedimentos e recursos previstos na diretiva
de modo a ter deyvidamentg*em,conta as caracteristicas especificas desse caso (v.
Acérddo United “WMideosPreperties 1Inc., C-57/15, n.°23). O reembolso das
despesas com agentes'da‘propriedade industrial, independentemente da questéo de
saber se @ intervengdo,de, agente da propriedade industrial foi ou ndo necessaria
para exercer utilmente, o» direito, ndo tem suficientemente em conta as
caracteristicas ‘especificas to caso concreto.

[@missis]



