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strona powodowa i druga strona post¢powania zazaleniowego,
[...]1[Or.2]

Bundesgerichtshof (federalny trybunat sprawiedliwosci) (I izba cywilna) w dniu
24 wrze$nia 2020 r. [...]

postanowit:
I.  Postgpowanie zostaje zawieszone.

Il. Do Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej kieruje’ si¢ ‘hastepujace
pytanie prejudycjalne w przedmiocie wyktadni arts3 ust. 1 Tart. 14
dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania prawswlasnosci intelektualne;j
(Dz.U. L 157, z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 45):

Czy art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/\WE nalezy intetpretowac w ten
sposOb, ze stoja one na przeszkodzie przepisowi prawaykrajowego, ktory
naktada na stron¢ przegrywajacg sprawe obowigzek zwrotu kosztow
poniesionych przez strong wygrywajgeg pewstatych W zwigzku z udziatem
rzecznika patentowego W pestepowaniu Sgdowym W sprawie znakow
towarowych, niezaleznie od tego, czy udzial rzecznika patentowego byt
konieczny dla wlasciwego“dochodzenia roszczeni? [Or. 3]

Wzasadnienie:

l. Strona powodowa wmiosta ‘przeciwko pozwanej pozew O zaniechanie
naruszania jej unijnych znakow,towarowych i wystapita z dalszymi roszczeniami
na podstawie prawa, 0,znakach tewarowych. Spor zostat zakonczony pisemng
ugoda zgodnie z 3278\Ust, 6, ZPO (kodeksu postepowania cywilnego, zwanego
dalej ,,ZPO?). Postanewieniemsz dnia 23 maja 2017 r. Landgericht (sad krajowy)
obcigzyt ‘stron¢ pezwang kesztami post¢powania I ustalit warto$¢ przedmiotu
sporu Nay, 50,000 EUR.<Skierowane przeciwko temu rozstrzygnigciu zazalenie
pozwanego nie zostato uwzglednione.

Relnomoenik procesowy strony powodowej wskazat W pozwie na udziat rzecznika
patentowego,“@w postepowaniu 0 ustalenie kosztow zapewnit jako adwokat, ze
rzeczhnik /patentowy faktycznie uczestniczyt W postepowaniu. Kazde pismo
procesowe przedkladane do sadu bylo uzgadniane z rzecznikiem patentowym.
Rzecznik patentowy wten sposob uczestniczyl rdéwniez W negocjacjach
ugodowych, chociaz rozmowy telefoniczne byly prowadzone wylacznie migdzy
petnomocnikami procesowymi stron.
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Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2017 r. Landgericht ustalit koszty podlegajace
zwrotowi na rzecz powoda na kwote 10 528,95 EUR powickszong 0 odsetki
W wysokos$ci pieciu punktow procentowych powyzej stopy bazowej, poczawszy
od dnia 28 wrzesnia 2017 r. Zgodnie z wnioskiem powoda, Landgericht uznat
przy tym, ze zwrotowi podlegaja koszty rzecznika patentowego w wysokosci
4867,70 EUR w postgpowaniu W pierwszej instancji [...] oraz w wysokosci
325,46 EUR w zwigzku z udziatem w postepowaniu zazaleniowym dotyczacym
rozstrzygnigcia W sprawie kosztow [...]. [Or. 4]

Natychmiastowe zazalenie pozwanego na postanowienie w sprawie, ustalenia
wysokosci kosztéw rzecznika patentowego nie zostato uwzglednione:

W drodze dopuszczonego przez sad odwotawczy srodka Zzaskarzenia Strona
pozwana W dalszym ciggu wnosi 0 uchylenie zaskarzonego postanowichia
0 ustaleniu kosztéw w zakresie, w jakim ustala ono zwrot przez strong pozwang
kosztow rzecznika patentowego.

Il. Sad odwotawczy przyjal, ze dochodzene keszty, Wazwiazku z udziatem
rzecznika patentowego podlegaja zwrotowi przez ‘stron¢ pozwang na podstawie
8 140 ust. 3 MarkenG (ustawy 0 znakachstewartowychy, zwanej dalej ,,MarkenG”)
w dawnym brzmieniu. Przedmiotowy spor jest sprawag Z dziedziny prawa znakow
towarowych w rozumieniu tego 4przepisungsZgodnie, 2z 8 140 ust. 3 MarkenG
w dawnym brzmieniu — a zatem rowniez W przedmiotowym sporze — nie bylo
konieczne badanie, czy wudzialy rzecznika patentowego byl konieczny do
wlasciwego dochodzeniag, roszezemy, luby, czy rzecznik patentowy wykonat
»dodatkowa pracg” w Stosunkus, dow, pracy “zleconej przez strong¢ powodowa
adwokatowi. Zgodna Zz'dyrektywa wyktadnia 8 140 ust. 3 MarkenG w dawnym
brzmieniu, odnoszaca sig, do, art. 3just. 1 iart. 14 dyrektywy 2004/48/WE
W sprawie egzekwowania praw. wiashosci intelektualnej, majaca na celu zbadanie,
czy zaangazowanie rzecznika ‘patentowego bylo konieczne, jest wykluczona,
poniewaz 8,140, ust. 3,MarkenG w dawnym brzmieniu odpowiada tym przepisom
dyrektywy. Iitaka“wykladnia, bytaby wyraznie sprzeczna z celem ustawodawcy.
Ponadtong 140, ust. 3sMarkenG w dawnym brzmieniu nie narusza ogolnej zasady
rownosci wynikajgeej zart. 3 ust. 1 GG (Grundgesetz, ustawy zasadniczej),
ponicwaz istnicjey, wystarczajgca materialna podstawa uzasadniajgca nierowne
traktowanie w zakresie zwrotu kosztéw rzecznikdéw patentowych w sprawach
z dziedziny prawa znakow towarowych w porownaniu ze zwrotem na ogolnych
zasadach 'kosztow w postepowaniu cywilnym, ktory obejmuje jedynie koszty
niezbedne do dochodzenia roszczen. Ustawodawca uprzywilejowal bowiem
w zakresie kosztow udziat rzecznikéw patentowych w sprawach o znaki towarowe
ze wzgledu na ich specjalistyczng wiedzg. [Or. 5]

Ill.  Powodzenie zazalenia zalezy od wyktadni art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy
2004/48/WE. Przed rozstrzygnigciem W przedmiocie S$rodka odwotawczego
nalezy zatem zawiesi¢ postepowanie | zwréci¢ si¢ do Trybunatu Sprawiedliwosci
Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie
art. 267 ust. 1 lit. b) i ust. 3 TFUE.
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1. Zgodnie z 8140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu, ktorego tres$¢
zostata ze skutkiem od dnia 14 stycznia 2019 r. przeniesiona do przepisu § 140
ust. 4 MarkenG, zwrotowi ztytulu kosztow udziatu rzecznika patentowego
w sprawie 0 znaki towarowe podlegaja optaty zgodnie z813 RVG
(Rechtsanwaltsvergutungsgesetz, ustawy o wynagrodzeniu adwokatow), a takze
niezbedne wydatki poniesione przez rzecznika patentowego. Zgodnie z § 125e
ust. 5 MarkenG przepis ten stosuje si¢ odpowiednio do postgpowan W sprawie
unijnych znakéw towarowych. Koszty rzecznika patentowego ustala si¢
W postepowaniu W sprawie 0 ustalenie wysokosci kosztow na podstawie § 104
ZPO i naktada na strong zobowigzang do pokrycia kosztow [...].

2. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Bundesgerichtshof, (federalnego
trybunatu sprawiedliwosci) i przewazajagcym W literaturze przedmiotu poglagdem
sad odwotawczy stwierdzil, iz koszty rzecznika patentowego podlegajg zwrotowi
na podstawie 8§ 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu.

Zgodnie ztym przepisem koszty poniesione wizwigzku, z udziatem rzecznika
patentowego w sprawie 0 z dziedziny prawamznakow stowarowych podlegaja
zwrotowi na podstawie z § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu, niezaleznie
od tego, czy udzial rzecznika patentowegoy byl kenieczny dla wiasciwego
dochodzenia roszczen lub obrony prawnejw rozumieniu'8 91 ust. 1 zdanie 1 ZPO.
Nie ma rowniez znaczenia, czy rzécznik paténtowy wykonat ,,.dodatkows prace”
w stosunku do pracy adwokata [...] [@r. 6] [.. ]

Bundesgerichtshof (federalny teybunat sprawiedliwosci) orzekl natomiast, ze
w przypadku pozasagdowego doechodzenia ‘toszczen, W szczegodlnosci udziatu
rzecznika patentowego w przygotowaniu wezwania do zaniechania naruszen na
gruncie prawa o znakach ‘towarowychy, nie mozna stosowaé analogicznie § 140
ust. 3 MarkenG, Ww.dawnym,, brzmieniu, azatem koszty udziatlu rzecznika
patentowegoypodlegajazwrotowitylko wtedy, gdy udziat ten byt konieczny. [...].

3. Na gruncre, prawa Unii istnieja jednak obecnie powazne watpliwosci, czy
81407ust. 3zMarkenG. w dawnym brzmieniu jest zgodny z przepisami unijnymi
zawartymi'w art. 8wst. 11 art. 14 dyrektywy 2004/48/WE.

a) Axtykut 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE stanowi, ze panstwa cztonkowskie
zapewniajg “ebjete niniejsza dyrektywa srodki, procedury i$rodki naprawcze
niezbgdne\ do stosowania praw wilasnosci intelektualnej. Powyzsze S$rodki,
procedury i srodki naprawcze sg sprawiedliwe i stuszne oraz nie sg nadmiernie
skomplikowane czy kosztowne, ani tez [Or.7] nie pociagaja za soba
nierozsadnych ograniczen czasowych czy nieuzasadnionych op6znien. Artykut 14
dyrektywy 2004/48/WE stanowi, ze panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze
rozsadne 1 proporcjonalne koszty sadowe oraz inne wydatki poniesione przez
strong wygrywajaca sa pokrywane z reguty przez stron¢ przegrywajaca, chyba ze
sprawiedliwo$¢ na to nie pozwala. Zgodnie z motywem 17 dyrektywy
2004/48/WE przewidziane w tej dyrektywie srodki, procedury i $rodki naprawcze
W kazdym przypadku powinny by¢ ustalane tak, aby W nalezyty sposob
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uwzglednialy specyfike sprawy, wilaczajac szczegdlne cechy kazdego prawa
wlasnosci intelektualnej, i w stosownym przypadku umysSiny lub nieumyslny
charakter naruszenia.

b) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej orzekl, ze art. 14 dyrektywy
2004/48/WE nalezy interpretowa¢ W ten sposOb, ze nie sprzeciwia si¢ on
uregulowaniu krajowemu, ktore przewiduje, ze strona przegrywajgca pokrywa
koszty sadowe poniesione przez strong wygrywajaca, daje s¢dziemu
orzekajagcemu W przedmiocie tych kosztow mozliwos¢ uwzglednienia specyfiki
rozpatrywanej przez niego sprawy izawiera system stawek ryezattowych
w zakresie zwrotu kosztow adwokackich, pod warunkiem ze stawki, téwzapewniaja,
by koszty ponoszone przez strong¢ przegrywajaca byly “rozsadne; ) czego
sprawdzenie nalezy do sadu odsylajacego. Trybunat orzekt ponadto, ze art. 14
dyrektywy 2004/48/WE sprzeciwia si¢ uregulowaniu krajowemu przewidujacemu
stawki ryczaltowe, ktore — ze wzgledu na zbyt niskie_ maksymalne kwoty — nie
zapewniajg, by co najmniej znaczna I stosowna, czes¢ rozsadmych ) kosztow
poniesionych przez stron¢ wygrywajaca zostalay pekryta™) przez strone
przegrywajaca (wyrok Trybunatu z dnia 28 lipcan2026.r.7=,C-57/15, [...] pkt 32 -
United Video Properties). [Or. 8]

Trybunat orzekt ponadto, ze art. 14 dyrektywy, 2004/48/WE nalezy interpretowac
W ten sposob, ze sprzeciwia si¢ ofi przepisem krajowym przewidujacym zwrot
kosztow doradcy dysponujaeego Wwiedza “techmiczng tylko w przypadku
nieprawidtowego zachowania,strony przegrywajacej w zakresie, w jakim koszty te
sa bezposrednio i $cisle zwiazane, Z postepewaniem sgdowym majacym na celu
zapewnienie poszanowania prawa wiasnosct intelektualne; (wyrok Trybunatu,
C-57/15, [...] pkt 40 —UnitedVideowProperties). Zdaniem Trybunatu zwigzek nie
istnieje pomigdzygkosztamiyposzukiwania i identyfikacji poniesionymi w ramach
dziatalno$ci majacejnacelu miedzyinnymi ogélng obserwacj¢ rynku prowadzona
przez dorade¢ dysponujaecgo ‘wiedza techniczng, awykryciem przez niego
mozliwych naruszen prawa wiasnosci intelektualnej, ktore mozna na tym etapie
przypisacinieznanym naruszajagcym. Natomiast jezeli ushugi, niezalezne od ich
chatakteru, $wiadczomes przez doradce dysponujacego wiedza techniczng, sg
niezbgdne de skutéeznego wszczgcia postepowania sgdowego majgcego na celu
w kenkretnymiyprzypadku zapewnienie poszanowania takiego prawa, to koszty
zZwigzane Z,pomocg tego doradcy sg objete ,,innymi wydatkami”, ktére na mocy
artal4 dyrektywy 2004/48 powinny by¢ pokryte przez strong przegrywajaca
(wyrok, Trybunatu, C-57/15, [...] pkt 39 — United Video Properties).

C) W tym kontekscie wydaje si¢ watpliwe, czy jest zgodna z art. 3 ust. 1
i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE sytuacja, w ktorej § 140 ust. 4 MarkenG (8§ 140
ust. 3 MarkenG w poprzedniej wersji) przewidywat zwrot kosztow rzecznika
patentowego bez badania koniecznosci jego zaangazowania.

aa)  Watpliwosci na gruncie prawa Unii istnieja, poniewaz, po pierwsze, zwrot
kosztéw czynnosci rzecznika patentowego, ktérego udziat nie byt konieczny do
wlasciwego dochodzenia roszczen, moze by¢ nadmiernie kosztowny, co byloby
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sprzeczne z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE ([...] [Or.9] [...]). Moze to
dotyczy¢ np. przypadku, w ktérym czynno$¢ wykonywana przez rzecznika
patentowego — np. zbieranie informacji o znakach towarowych — mogta réwnie
dobrze zosta¢ wykonana przez adwokata, ktéremu zlecono juz prowadzenie
sprawy, jezeli jest on specjalista W dziedzinie prawa wlasnosci przemystowe;.
W takim przypadku Bundesgerichtshof zaprzeczyl mozliwosci zwrotu kosztow
udziatu rzecznika patentowego W przedsadowych dziataniach — ktore nie sg objete
dyspozycja 8140 ust. 3 MarkenG — poniewaz nie bylo to konieczne dla
wiasciwego dochodzenia roszczen. [...]

Rowniez ze wzgledu na fakt, ze dyrektywa 2004/48/WE ma na celuszapewnienie
wysokiego poziomu ochrony wiasnosci intelektualnej na rynku wewnetiznym,
przewidziane w niej procedury is$rodki naprawcze musza mic€ charakter
odstraszajacy (zob. motyw 10 iart.3 ust.2 dyrektywy). “Wydaje ‘si¢ zatem
uzasadnione wylaczenie zwrotu nadmiernych kosztow wynikajgcych z'faktu, ze
strona wygrywajaca i jej adwokat uzgodnili niezwykle wysokie, henoratia lub ze
adwokat $wiadczy ushugi, ktore nie s3 uwazane za Kenieczne dla zapewnienia
poszanowania danego prawa wlasno$ci inteléktualnej, (zob. wyrok Trybunatu, C
57115, [...] pkt 25 - United Video Properties).

bb)  Istnieja dalsze watpliwosci co de, zgednesci z prawem Unii, poniewaz
zwrot kosztow czynnosci rzecznika'patentowegoyktorego zaangazowanie nie byto
konieczne do witasciwego dochodzenia roszczen, moze nie by¢ proporcjonalne
w rozumieniu art. 14 dyrektywy “2004/48/WE. Zwrot takich kosztow mogltby
ponadto nie mie¢ - wymaganege na moey art. 14 dyrektywy 2004/48/WE —
bezposredniego i $cistego, zwigzkuwzZpowodztwem dotyczacym zapewnienie
poszanowania praw do‘znakutowarowego.y[...]. [Or. 10]

Zgodno$¢ z prawem WUnii, jest towniez watpliwa ztego wzgledu, iz art. 14
dyrektywy 2004/48/WE wymaga, aby sad rozpatrujacy wniosek 0 zwrot kosztow
nalezycie uwzglednih, specyfik¢ danego przypadku przy okreslaniu Srodkow,
proceduryi stodkéw naprawczych przewidzianych w dyrektywie (zob. wyrok
Trybunatu, ‘C-57/15n5,[...] pkt 23 - United Video Properties). Zwrot kosztow
rzecznika ‘patentowego, niezaleznie od tego, czy zaangazowanie rzecznika
patentowego \byte. konieczne dla wlasciwego dochodzenia roszczen, nie
uwzglednia W wystarczajacym stopniu specyfiki danego przypadku.

[.]



