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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 5 kwietnia 2016 r."

Sprawa C-57/15
United Video Properties Inc.
przeciwko
Telenet NV

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

zlozony przez Hof Van Beroep te Antwerpen (sad apelacyjny w Antwerpii, Belgia)]

Prawo wlasnosci intelektualnej — Dyrektywa 2004/48/WE — Artykut 14 — Koszty sadowe —
Zwrot kosztoéw zastepcy prawnego i kosztow bieglego — Maksymalna granica wysokosci
wynagrodzenia zastepcy prawnego

1 — Jezyk oryginatu: hiszpanski.
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1. Pytania kierowane przez Hof Van Beroep te Antwerpen (sad apelacyjny w Antwerpii, Belgia)
w niniejszym odeslaniu prejudycjalnym maja najwyrazniej ograniczony zakres, niemniej jednak
w rzeczywisto$ci poruszaja delikatne kwestie prawne. Pomimo ze zasadniczo dotycza one tylko
zgodno$ci z prawem Unii niektérych krajowych przepiséw prawnych (w niniejszej sprawie Belgii)
odnoszacych si¢ do zwrotu niektérych kosztéw zwigzanych z postepowaniem, ciazacych na stronie
przegrywajacej to postepowanie, to jednak stanowia podstawe dla szerszych rozwazan w sprawie
wplywu prawa Unii na ustawy dotyczace postgpowania cywilnego panstw czlonkowskich.

2. Watpliwoséci sadu odsylajacego powstaja przy stosowaniu belgijskiego systemu (ustawy
i orzecznictwa sadu najwyzszego) do kosztéw z tytulu wynagrodzern adwokatéw i biegtych w ramach
postepowania sagdowego w sprawie ochrony praw wtlasnos$ci intelektualnej. Z uwagi na to, iz istnieje
szczegllny przepis odno$nie do kosztéw postepowania w dyrektywie 2004/48/WE? to na tym
przepisie powinno si¢ oprze¢ zasadniczo uregulowanie procesowe kazdego panstwa czlonkowskiego.
Problem dotyczy tego, jak pogodzi¢ — w miare mozliwosci — kodeks postepowania cywilnego
z doktryna belgijskiego sadu najwyzszego, ktére maja zastosowanie ogélnie do kazdego rodzaju
postepowania, z przepisem ,sektorowym” prawa Unii, dotyczacym specjalnie postepowan w dziedzinie
prawa wlasnosci intelektualne;j.

3. W niektérych dyrektywach — wéréd nich w omawianej dyrektywie 2004/48, ktéra stanowi tytul
legitymujacy kompetencje Trybunalu Sprawiedliwo$ci w danej sprawie, ktéra w przeciwnym razie
nalezalaby do wylacznej kompetencji panstw czlonkowskich — mozna dostrzec cel w postaci
harmonizacji niektérych przepiséw proceduralnych tych panstw. Zakres zastosowania tych dyrektyw
jest logicznie ograniczony do jednego lub kilku szczegdlnych sektoréw (m.in. wlasnosci intelektualnej,
ochrony konkurencji, srodowiska naturalnego, ochrony konsumentéw). Powielanie ,sektorowych”
przepisow proceduralnych — ktére nie sa zawsze ze soba spdjne — i ktére musza zostal
transponowane do krajowych porzadkéw prawnych, moze powodowac niepozadana konsekwencje
w postaci fragmentaryzacji prawa procesowego tych panstw, ktéore zdotaly po wielu latach
znakomitego wysitku kodyfikacyjnego ustanowi¢ ogodlne ustawy proceduralne celem zastapienia
dokladnie uprzedniej wielosci postepowan i zredukowania ich do jednego wspdlnego.

4. W niniejszej sprawie chodzi o ustalenie, po pierwsze, kwot odpowiadajacych wynagrodzeniu
adwokata strony wygrywajacej, jakie powinna zaplaci¢ strona przegrywajaca sprawe w $wietle
belgijskiego przepisu, ktéry przewiduje w tym celu gérna granice. Po drugie, jezeli chodzi
o wynagrodzenie bieglych, to trudno$¢ z uwagi na orzecznictwo belgijskiego sadu kasacyjnego w tym
zakresie nie dotyczy zasadniczo jego obliczenia, co samego powstania obowiazku zaptaty. Watpliwos¢
dotyczy tego, czy ustanowienie takiej granicy oraz kryterium orzeczniczego sa zgodne z art. 14
dyrektywy 2004/48.

5. Odestanie prejudycjalne pozwoli na ustalenie, czy panstwa czlonkowskie korzystaja z okreslonego
zakresu swobody ustawodawczej w celu konfiguracji systemu zwrotu kosztéw procesowych ciazacych
na stronie przegrywajacej, czy tez sa one ograniczone do okre$lonych maksymalnych granic lub tez
wylaczona jest mozliwos$¢ przeniesienia kosztéw, jezeli w obydwu przypadkach postepowania objete sa
zakresem stosowania dyrektywy 2004/48.

2 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnoéci intelektualnej (Dz.U. 2004,
L 157, s. 45 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32, zwana dalej ,,dyrektywa 2004/48”).
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I — Ramy prawne
A — Prawo Unii

1. Dyrektywa 2004/48
6. Zgodnie z motywami 4, 5, 10 i 26:

»(4) Wszystkie panstwa czlonkowskie oraz Wspoélnota jako taka, w zakresie spraw zgodnych ze swoimi
kompetencjami, na poziomie miedzynarodowym sa zwigzane porozumieniem w sprawie
handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej (»TRIPs«), zatwierdzonym jako czes¢
wielostronnych negocjacji Rundy Urugwajskiej decyzja Rady 94/800/WE [Dz.U. 1994, L 336, s. 1]
i zawartym w ramach Swiatowej Organizacji Handlu.

(5) Porozumienie TRIPs zawiera w szczegélnosci postanowienia dotyczace srodkéw realizacji praw
wlasnosci intelektualnej; sa to wspdlne normy, stosowane na poziomie miedzynarodowym
i wprowadzone we wszystkich panstwach czlonkowskich. Niniejsza dyrektywa nie powinna
wplywaé na zobowiazania miedzynarodowe panstw cztonkowskich, ze zobowigzaniami w ramach
porozumienia TRIPs wiacznie.

[...]

(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zblizenie systemdéw prawnych w celu zapewnienia wysokiego,
réwnowaznego i jednakowego poziomu bezpieczeristwa na rynku wewnetrznym.

(26) W celu naprawy szkody, jaka wlasciciel prawa ponidst w wyniku naruszenia, ktérego dopuscil sie
naruszajacy, wiedzac, ze wchodzac w te dzialalno$¢, dopuszcza si¢ naruszenia, lub istnieja
rozsadne podstawy domniemania, ze wiedzial o mozliwosci powstania takiego naruszenia, suma
odszkodowan przyznanych wlascicielowi praw powinna uwzgledniaé wszystkie wlasciwe aspekty,
takie jak utrata przez wtlasciciela dochodéw lub nieuczciwy zysk uzyskany przez naruszajacego
oraz, gdzie wlasciwe, wszelki uszczerbek moralny, ktére posiadacz praw ponidst. [...] Nie jest
celem wprowadzenie obowigzku zastosowania odszkodowan o charakterze kary, ale dopuszczenie
rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium przy uwzglednieniu wydatkéw poniesionych
przez wlasciciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badan”.

7. Artykut 1 stanowi:

»Niniejsza dyrektywa dotyczy $rodkéw, procedur i $rodkéw naprawczych, niezbednych do realizacji
praw wlasnosci intelektualnej. Do celéw niniejszej dyrektywy okreslenie »prawa wlasnosci
intelektualnej« obejmuje prawa wlasno$ci przemystowe;j”.

8. Artykut 3 stanowi w odniesieniu do ,0gélnych obowigzkéw” panstw czlonkowskich w zwiazku ze
»Srodkami, procedurami i $rodkami naprawczymi” regulowanymi przez rozdziat II:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja objete niniejsza dyrektywa srodki, procedury i $rodki naprawcze
niezbedne do stosowania praw wlasnosci intelektualnej. Powyzsze $rodki, procedury i $rodki
naprawcze s sprawiedliwe i stuszne oraz nie sa nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani tez nie
pociagaja za soba nierozsadnych ograniczen czasowych czy nieuzasadnionych opdznien.
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2. Powyzsze $rodki, procedury i $rodki naprawcze s réwniez skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace
i stosowane w taki sposdéb, aby zapobiec tworzeniu ograniczenn handlu prowadzonego zgodnie
z prawem i zapewni¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem”.

9. W sekcji 6 rozdziatlu II poswieconej ,odszkodowaniom” i ,kosztom sadowym” znajduja sie art. 13
i 14 majace nastepujace brzmienie:

»Artykut 13
[...]

1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, Ze na wniosek poszkodowanej strony wiasciwe organy sadowe
nakazuja naruszajacemu, ktéry swiadomie, lub majac rozsadne podstawy do posiadania takiej wiedzy,
zaangazowal sie¢ w naruszajaca dzialalno$¢, wyplacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowan
odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten ponidst w wyniku naruszenia.Ustanawiajac
wysoko$¢ odszkodowarn, organy sadowe:

a) biora pod uwage wszystkie wlasciwe aspekty, takze poniesione przez poszkodowana strone
negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami wlacznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane
przez naruszajacego oraz, we wlasciwych przypadkach, elementy inne niz czynniki ekonomiczne,
w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowato dla wlasciciela praw;

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) moga one, we wlasciwych przypadkach, ustanowi¢ odszkodowania
ryczaltowe na podstawie elementéw takich, jak przynajmniej suma oplat licencyjnych, honorariow
autorskich lub oplat naleznych w razie poproszenia przez naruszajacego o zgode na
wykorzystywanie praw wlasnosci intelektualnej, o ktéra chodzi.

2. Jesli naruszajacy zaangazowal sie¢ w dzialanie naruszajace bez swojej wiedzy lub nie majac
rozsadnych podstaw do posiadania takiej wiedzy, panstwa czlonkowskie moga stanowi¢, ze organy
sadowe moga zarzadzac albo zwrot zyskéw, albo wyplacenie odszkodowan, zaleznie od ustalenia.

Artykul 14

[...]

Panstwa czlonkowskie zapewniajg, ze rozsadne i proporcjonalne koszty sadowe oraz inne wydatki
poniesione przez strone wygrywajaca sa pokrywane z reguly przez strone przegrywajaca, chyba ze
sprawiedliwo$¢ na to nie pozwala”.

B — Prawo krajowe

10. Na podstawie art. 827 ust. 1 Gerechtelijk Wetboek (belgijskiego kodeksu sadowego, zwanego dalej
skodeksem sadowym”) z dnia 10 pazdziernika 1967 r. kazde cofniecie wiaze si¢ z powstaniem
obowiazku zaptaty spowodowanych kosztéw postepowania, ktéremu podlega strona cofajaca.

11. Zgodnie z art. 1017 tego kodeksu, o ile przepisy szczegdlne nie przewiduja inaczej, w kazdym

wyroku konczacym postepowanie kosztami jest obciazana, nawet z urzedu, strona przegrywajaca,
chyba ze strony zawarly w tym przedmiocie porozumienie, ktére w takim wypadku sad potwierdza.
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12. Artykul 1018 wspomnianego kodeksu stanowi w ust. 4 i 6, ze koszty obejmuja:
— koszty wszelkich czynnosci procesowych, w szczegdlnosci wydatki $wiadkéw i ekspertow;
— zwrot kosztéw postepowania przewidziany w art. 1022 kodeksu sadowego.

13. Zgodnie z art. 1022 wspomnianego kodeksu zwrot kosztow postepowania oznacza ryczattowy
udzial w kosztach postepowania i wynagrodzeniu adwokata strony wygrywajacej sprawe.

Dekretem rady ministréw zostaly ustalone maksymalne i minimalne kwoty zwrotu kosztéw
postepowania, w szczegdélnosci w oparciu o charakter i znaczenie postepowania.

Na wniosek jednej ze stron sad moze w drodze szczegdlnie uzasadnionej decyzji obnizy¢ lub
podwyzszy¢ wysoko$¢ zwracanej kwoty bez wykraczania poza maksymalne i minimalne granice
przewidziane w dekrecie. Przy wydawaniu decyzji sad uwzglednia:

— mozliwosci finansowe strony przegrywajacej sprawe w celu zmniejszenia wysokosci zwrotu;

— zlozono$¢ sprawy;

— zwrot umowny uzgodniony przez strone wygrywajaca; i

— oczywista bezzasadno$¢ roszczenia.

Zadna ze stron nie moze zostaé obcigzona kosztami zastepstwa procesowego drugiej strony
wykraczajacymi poza kwote zwrotu kosztéw postepowania.
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14. W l'arrété royal (dekrecie krélewskim) z dnia 26 pazdziernika 2007 r. (zwanym dalej ,dekretem
krélewskim”) ustalono stawki w celu ustalenia maksymalnych i minimalnych wysokosci kwot zwrotu
kosztéow postepowania przewidzianych w art. 1022 kodeksu sadowego. Zgodnie z art. 2 dekretu
krolewskiego, poza dziedzinami zawartymi w art. 4, zwrot kosztéw postepowania w zwigzku
z powddztwami wytaczanymi w odniesieniu do roszczen wyrazonych w pieniagdzu ustala sie
w nastepujacy sposob:

Kwota podstawowa Kwota minimalna Kwota maksymalna
Do 250,00 150,00 75,00 300,00
od 250,01 do 750,00 200,00 125,00 500,00
od 750,01 do 2500,00 | 400,00 200,00 1000,00
od 2500,01 do 5000,00 | 650,00 375,00 1500,00
od 5000,01 do 900,00 500,00 2000,00
10 000,00
od 10 000,01 do 1100,00 625,00 2500,00
20 000,00
od 20 000,01 do 2000,00 1000,00 4000,00
40 000,00
od 40 000,01 do 2500,00 1000,00 5000,00
60 000,00
od 60 000,01 do 3000,00 1000,00 6000,00
100 000, 00
od 100 000,01 do 5000,00 1000,00 10 000,00
250000, 00
od 250 000,01 do 7000,00 1000,00 14:000,00
500 000,00
od 500 000,01 do 10 000,00 1000,00 20 000,00
1000 000,00
Od 1000 000,01 15 000,00 1000,00 30 000,00

Zgodnie z art. 3 dekretu krdlewskiego w zwiazku z powddztwami, ktére dotycza spraw, ktére nie
zostaly wyrazone w pieniadzu, zwrot kosztéw postepowania wynosi 1200 EUR, przy czym minimalna
warto$¢ wynosi 75 EUR, a maksymalna — 10 000 EUR.

Artykut 8 dekretu krélewskiego przewiduje system aktualizacji powyzej wymienionych kwot.

IT — Okolicznosci faktyczne w postepowaniu gléwnym i pytania prejudycjalne

15. United Video Properties, Inc. (zwana dalej ,UVP”), byla wlascicielem patentu europejskiego EP
1327209 udzielonego w dniu 27 marca 2008 r. na przechowywanie danych na serwerze w systemie
dostawy mediéw komunikacyjnych na zadanie. Uwazajac, ze Telenet NV (zwana dalej ,Telenetem”)
naruszyla jej prawa do wspomnianego patentu, UVP wnioslo w dniu 7 czerwca 2011 r. powddztwo
przeciwko tej spolce. Powddztwo zostalo zlozone w celu stwierdzenia, iz Telenet naruszyt prawa UVP
z patentu, oraz nakazania zaprzestania posrednich i bezposrednich naruszen tego patentu. UVP
wniosto ponadto o obciazenie Telenetu kosztami.
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16. Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2012 r. wydanym przez pelniacego obowiazki prezesa Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen (sadu gospodarczego w Antwerpii, Belgia), po wniesieniu powddztwa
wzajemnego przez Telenet, stwierdzono niewaznos$¢ belgijskiej czesci patentu europejskiego EP
1327209, poniewaz nie spelnial on przestanki nowosci, i obciazono UVP zaptata kosztéw postepowania
w lacznej kwocie 11000 EUR. Przeciwko temu postanowieniu UVP wnioslo odwotanie w dniu
27 sierpnia 2012 r. do Hof Van Beroep te Antwerpen (sadu apelacyjnego w Antwerpii).

17. Réwnolegle UVP wszczelo postepowanie przeciwko spélce Virgin Media (niebioracej udziatu
w postepowaniu gtéwnym) w zwiazku z angielska cze$cia tego patentu. High Court, London (sad
najwyzszy w Londynie, Zjednoczone Krdlestwo) stwierdzil w dniu 14 lipca 2014 r. niewazno$¢
patentu, poniewaz brak bylo poziomu wynalazczego. Z uwagi na akta postepowania High Court,
London (sadu najwyzszego w Londynie) i prezesa Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (sadu
gospodarczego w Antwerpii), UVP postanowilo cofnaé¢ apelacje pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r.,
sprostowanym pismem z dnia 24 pazdziernika 2014 r.

18. W zwiazku z cofnieciem przez UVP Telenet wniést do Hof Van Beroep te Antwerpen (sadu
apelacyjnego w Antwerpii) o uznanie cofniecia i :

— orzeczenie, ze ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r. dotyczaca mozliwosci uzyskania zwrotu
wynagrodzenia adwokata i kosztow zwigzanych z zastepstwem procesowym oraz dekret krélewski
ustalajacy stawki kwot zwrotu kosztéw zastepstwa procesowego sa sprzeczne z art. 14
dyrektywy 2004/48;

— stwierdzenie, ze orzecznictwo Hof van Cassatie (sadu najwyzszego, Belgia), zgodnie z ktérym
wynagrodzenia adwokata i koszty zwigzane z zastepstwem procesowym moga obcigzy¢
przegrywajaca strone tylko w przypadku zachowania nieprawidlowego z punktu widzenia prawa
cywilnego), jest niezgodne z art. 14 dyrektywy 2004/48;

— ostatecznie nakazanie UVP zaplaty na rzecz Telenet kwoty 185 462,55 EUR z tytulu zwrotu kosztéw
wynagrodzenia adwokackiego oraz kwoty 44400 EUR z tytulu pomocy technicznej bieglego,
rzecznika patentowego.

19. Zgodnie z uwagami Telenetu odnosnie do naleznych na jego rzecz kosztéw procesowych — jedyny
punkt nadal utrzymujacy si¢ w postepowaniu gtéwnym — zasada w prawie belgijskim jest, ze ich zaplata
przypada stronie przegrywajacej sprawe. Niemniej jednak dla celéw konkretnego ustalenia
wynagrodzenia adwokackiego, jakie mozna przerzuci¢ na strone przegrywajaca sprawe, dekret
krélewski wskazuje maksymalne wartosci, ktérych nie mozna przekroczy¢, w wyniku czego — zdaniem
Telenetu — dochodzi do sprzecznosci z art. 14 dyrektywy 2004/48.

20. Ponadto, jezeli chodzi o koszty pomocy bieglego nieobjete zakresem zastosowania ustawy z dnia
21 kwietnia 2007 r. i dekretu kroélewskiego, orzecznictwo Hof van Cassatie (sadu najwyzszego)
stanowi, zdaniem Telenetu, ze moga one zosta¢ przerzucone jedynie wéwczas, gdy ustali sie istnienie
winy po stronie przegrywajacej sprawe, co rowniez pozostaje w sprzecznos$ci z art. 14
dyrektywy 2004/48.

21. W tych okolicznosciach Hof Van Beroep te Antwerpen (sad apelacyjny w Antwerpii)
postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r. kieruje nastepujace pytania prejudycjalne:

»1) Czy zawarte w art. 14 dyrektywy 2004/48 sformulowanie »rozsadne i proporcjonalne koszty sadowe
oraz inne wydatki« stoi na przeszkodzie uregulowaniu belgijskiemu, stwarzajacemu sadowi
mozliwo$¢ wziecia pod uwage dokladnie okreslonych, specyficznych elementéw danej sprawy
i przewidujgcemu w kontekscie kosztéw zastepstwa procesowego przez adwokata system
zréznicowanych stawek ryczattowych?
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2) Czy zawarte w art. 14 dyrektywy 2004/48 sformulowanie »rozsadne i proporcjonalne koszty sadowe
oraz inne wydatki« stoi na przeszkodzie orzecznictwu, zgodnie z ktérym koszty doradcy
dysponujacego wiedza techniczna podlegaja zwrotowi jedynie w przypadku zachowania
nieprawidlowego (z punktu widzenia powstania odpowiedzialno$ci umownej lub pozaumownej)?”.

III — Podsumowanie stanowisk stron

A — W przedmiocie pytania pierwszego

22. UVP nie zajmuje zadnego stanowiska w przedmiocie pytania prejudycjalnego, twierdzac, ze chodzi
o spér pomiedzy Komisja i rzadem belgijskim dotyczacy prawidlowej transpozycji dyrektywy2004/48.

23. Telenet twierdzi, ze poniewaz jest strong, ktéra wygrala sprawe toczaca si¢ w ramach zakresu
zastosowania dyrektywy 2004/48, zastosowanie ma jej art. 14, co powoduje, iz jest ona uprawniona do
zwrotu rozsadnych i proporcjonalnych kosztéw procesowych, ktére powinny zosta¢ zaplacone
w calosci przez strone przegrywajaca sprawe.

24. Telenet twierdzi tez, ze pojecia ,rozsadnych i proporcjonalnych kosztéw sadowych” oraz
»sprawiedliwosci” sa pojeciami autonomicznymi prawa Unii i powinny otrzymac jednolita wykladnie
na calym jej terytorium. Przeciwne stanowisko kldciloby sie z celem dyrektywy 2004/48, zgodnie
z orzecznictwem przytoczonym w wyroku Realchemie Nederland®.

25. Ponadto Telenet uwaza, ze istotnym cel dyrektywy 2004/48 nie zostaje spelniony, jezeli uprawnieni
z tytulu praw wlasnosci intelektualnej nie sa wystarczajaco chronieni przez sady, takie jak sad belgijski,
w ktoérych strona wygrywajaca sprawe moze dochodzi¢ od strony przegrywajacej jedynie niewielkiej
czesci zwrotu wynagrodzenia adwokata.

26. W celu wuzasadnienia niezasadno$ci ustanowienia granicy finansowej, w sytuacji gdy
dyrektywa 2004/48 jej nie ustanawia, Telenet poszukuje oparcia analogicznie w orzecznictwie
Trybunatu Sprawiedliwosci, z ktérego powoluje sprawe McDonagh®. Zdaniem Telenetu niemozliwe
jest, aby maksymalna granica 11000 EUR pokrywala pojecia, ktére ze wzgledu na swdj charakter
dotycza rozsadnosci, proporcjonalnosci i stusznosci. W zwigzku z tym art. 14 dyrektywy 2004/48
zakazuje, aby wysoko$¢ kwoty, jaka moze uzyska¢ strona wygrywajaca, miala gérna granice.

27. Na poparcie tezy, ze orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwosci jest sprzeczne z prawem krajowym,
ktére zostalo zredagowane w sposob bezwarunkowy lub ktére co do zasady nie pozwala na rozwazenie
okolicznosci danego przypadku, podczas gdy dyrektywy nie sa tak rygorystyczne, Telenet przytacza
wyroki zapadle w sprawach Marshall i VTB-VAB i Galatea®.

28. Zdaniem Komisji art. 14 dyrektywy 2004/48 zostal sformulowany w sposéb bardzo ogdlny. Nie
do$¢ ze sam w sobie jest malo szczegétowy, to ponadto wprowadza zasade, ktéra dopuszcza wyjatki
oparte na kryteriach sprawiedliwo$ci, co wskazuje na to, ze panstwa czlonkowskie posiadaja szeroki
zakres uznania przy jego transpozycji do prawa krajowego.

3 — Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 47, 48.
4 — Wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., C-12/11, EU:C:2013:43, pkt 40, 42.

5 — Wyrok z dnia 2 sierpnia 1993 r., Marshall (C-271/91, EU:C:1993:335); a takze wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., VIB-VAB i Galatea
(C-261/07 i C-299/07, EU:C:2009:244).
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29. Jej zdaniem art. 14 nalezy rozpatrywa¢ w $wietle ogdlnego celu dyrektywy 2004/48 (motyw 10)
i wyroku Realchemie Nederland®, ktére zmierzaja do tego, aby ochrona wilasnosci intelektualnej byta
skuteczna’. Dodatkowo nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace okolicznosci:

— szczegélnym celem art. 14 jest unikanie sytuacji, w ktérej strona poszkodowana moze zostaé
zniechecona do wszczecia postepowania w celu ochrony praw wlasnosci intelektualnej®;

— wydatki zwigzane z takimi postepowaniami moga w praktyce stanowi¢ powazna przeszkode przy ich
wszczynaniu oraz ze roznice pomiedzy uregulowaniami proceduralnymi w panstwach
czlonkowskich sa znaczne, nie tylko przed transpozycja dyrektywy 2004/48 do prawa krajowego,

ale takze po jej transpozycji’;

— w kontekscie art. 14 mozna wskaza¢, jak stanowi jej art. 3, iz $rodki, procedury i $rodki naprawcze
przewidziane w dyrektywie 2004/48 nie beda nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, a ponadto
powinny one by¢ skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace.

30. Zdaniem Komisji art. 14 dyrektywy 2004/48 nie sprzeciwia si¢ systemowi ustalenia ryczaltowego
wynagrodzenia adwokackiego takiemu jak system belgijski. Mozliwos¢ jego wprowadzenia wynika
z zakresu uznania panstw czlonkowskich, poniewaz nic nie wskazuje na to, iz ten artykul i pozostale
artykuly dyrektywy 2004/48 wylaczaja te mozliwosé. System ten oferuje jej zdaniem korzysci dla
prawidlowej administracji wymiarem sprawiedliwosci, a w szczegdlnosci dla pewnosci prawa
i przewidywalnos$ci. Niepewno$¢ co do kosztéw, jakie maja zosta¢ zaplacone lub zwrécone w danym
postepowaniu moze stanowi¢ niedogodno$¢ dla zlozenia powddztwa sadowego. Skutek zniechecajacy
moze réwniez dotyczy¢ uprawnionych z tytutu praw wlasnosci intelektualnej. Jezeli zasada bylby pelny
zwrot kosztoéw, strony ostatecznie bylyby wystawione na bardzo kosztowne skutki finansowe
w przypadku przegrania sprawy. Mozliwos¢ ta moglaby réwniez zniecheci¢ je do wszczecia
postepowania.

31. Rzad belgijski po przedstawieniu celow dyrektywy 2004/48 w brzmieniu motywéw 10 i 11
wskazuje, iz jej zasadniczym celem jest umozliwienie szerszego dostepu do wymiaru sprawiedliwosci
w celu zagwarantowania wiekszego przestrzegania prawa wlasnosci intelektualnej. Do tego samego
dazy ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r. dotyczaca zwrotu wynagrodzenia i kosztéw adwokackich ',
zgodnie z jej przedstawieniem motywdédw. Prawo dostepu do wymiaru sprawiedliwosci wynika ponadto
wyraznie z art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw czltowieka i podstawowych wolnosci.

32. Wskazuje, ze system mieszany ustanowiony przez prawodawce belgijskiego oferuje korzysc¢
w postaci zapewnienia pewnej przewidywalnosci ryzyka finansowego w przypadku przegrania sporu,
co nie tylko sprzyja dostepowi do wymiaru sprawiedliwosci, ale réwniez chroni jedna strone,
w przypadku gdy druga spowodowata koszty, ktére nie s rozsadne i proporcjonalne. Chodzi ponadto
o uregulowanie krajowe przyjete po uprzedniej pozytywnej konsultacji belgijskich kolegiéw
adwokackich, ktére znajduja sie¢ w najlepszej sytuacji dla znajomosci przecietnych wynagrodzen
w procesach, w tym w procesach dotyczacych wlasnosci intelektualnej.

6 — Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668. Zgodnie z tym wyrokiem ogélnym celem dyrektywy 2004/48 jest zblizanie
ustawodawstw panstw czlonkowskich w celu zagwarantowania wysokiego, odpowiedniego i jednolitego poziomu ochrony wlasnosci
indywidualnej.

7 — Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474), pkt 131.

8 — Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2011 r., Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668), pkt 48.

9 — http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf.

10 — Podkresla, ze belgijski trybunal konstytucyjny w wyroku nr 182/2008 z dnia 18 wrzesnia wydanym w sprawie dotyczacej sprzecznosci
z konstytucja ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r., uznal, Ze prawodawca mial na celu zagwarantowanie pewnosci prawa i udzielenie
odpowiedzi na ewolucje¢ orzecznictwa w dziedzinie zwrotu kosztéow adwokackich, jak réwniez zagwarantowania dostepu do wymiaru
sprawiedliwosci dla wszystkich podsadnych.
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33. Rzad niderlandzki, opierajac si¢ na tym, ze pierwotna propozycja Komisji'' wyraznie wspominata
o wynagrodzeniu adwokackim, a w ostatecznej wersji nie uczyniono tego, twierdzi, iz
dyrektywa 2004/48 pozostawia panstwom czlonkowskim swobode w podejmowaniu decyzji, czy koszty
adwokackie s3 objete pojeciami kosztéw, ktére ma zwrédci¢ strona przegrywajaca sprawe. W celu
poparcia tej tezy powoluje si¢ réwniez na art. 45 ust. 2 porozumienia TRIPs, na ktérym opiera sie
dyrektywa 2004/48 ",

34. Rzad niderlandzki powoluje si¢ na swobode wyboru metody ustalania kosztéw postepowania
bedacych przedmiotem zwrotu oraz na to, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w braku precyzji
panstwa czlonkowskie dysponuja szerokim zakresem uznania w wyborze srodkéw zapewniajacych
pelna skutecznos$¢ danego przepisu.

35. Podkresla réwniez, ze 6w szeroki zakres uznania nie jest przypadkowy i ze zostal celowo przyznany
dyrektywa 2004/48. Twierdzenie to popiera, po pierwsze, ogélne i elastyczne sformulowanie jej art. 14,
i po drugie, kontrast wyrazen zastosowanych w projekcie tejze dyrektywy'® i w ostatecznym brzmieniu,
a w szczegblnosci dodanie terminu ,co do zasady” i zniesienie wyraznej wzmianki o ,wynagrodzeniu
adwokatow”. Owe zmiany, argumentuje dalej, dokonane zostaly z uwzglednieniem powaznych réznic
pomiedzy poszczegdlnymi uregulowaniami krajowymi, a takze w dziedzinie prawa procesowego
panstwa czlonkowskie sa co do zasady autonomiczne.

36. Panstwa czlonkowskie moga bowiem dobrowolnie postanowi¢ o rozsadnym i proporcjonalnym
charakterze kosztéw adwokackich i ich zwrocie, zaréwno poprzez ustalenie kwot ryczattowych, jak
i w inny sposdb, gwarantujac jednak zawsze pelna skutecznos¢ art. 14 dyrektywy 2004/48.

37. Artykul ten ma na celu zapewnienie, iz strony nie zostana zniechecone do wykonywania swych
praw. Koszty adwokackie stanowia najwazniejsza i najmniej przewidywalna cze$¢ i w tym znaczeniu
moga stanowi¢ przeszkode w dostepie do wymiaru sprawiedliwos$ci. System ryczaltowy przyczynia sie
do przewidywalnosci i przejrzystosci ryzyka finansowego, usuwajac tym samym znaczna przeszkode
w dostepie do wymiaru sprawiedliwosci. Odpowiada on ponadto ogdélnemu wymogowi ujetemu
w art. 3 dyrektywy 2004/48, aby s$rodki, procedury i $rodki naprawcze stuzace ochronie wlasnosci
intelektualnej nie byly nadmiernie skomplikowane lub kosztowne. Stawka ryczaltowa pozwala na
obiektywizacje maksymalnego poziomu, powyzej ktérego koszty nie maja takiego charakteru.

38. Wreszcie, przytaczajgc motyw 17 dyrektywy 2004/48 rzad niderlandzki utrzymuje, ze ocena
rozsadnosci i proporcjonalnosci powinna by¢ dokonywana w $wietle konkretnych okolicznosci danego
przypadku. O ile stawki sluza obliczeniu rozsadnych i proporcjonalnych kosztéw, o tyle art. 14
dyrektywy 2004/48 nie stanowi przeszkody w imperatywnym ograniczeniu wynagrodzeri adwokatéw
do maksymalnej wysokosci.

39. Podsumowujac, wedlug rzadu niderlandzkiego art. 14 dyrektywy 2004/48 nie sprzeciwia sie
systemowi stawek ryczaltowych ustalonemu przez ustawe lub w jakikolwiek inny sposéb, zgodnie
z ktérym zostaja ustalone wynagrodzenia adwokackie podlegajace zwrotowi, jezeli owe stawki
odzwierciedlaja rozsadne i proporcjonalne koszty, zwazywszy na cechy charakterystyczne sprawy.

40. Zdaniem rzadu polskiego art. 14 dyrektywy 2004/48 nie wymaga, aby strona przegrywajaca
pokrywata calo$¢ kosztéw procesowych strony wygrywajacej, a jedynie koszty racjonalne
i proporcjonalne. Dokladniej, ustalenie stawek ryczaltowych umozliwia zaklasyfikowanie zaptaty
kosztéw jako racjonalne;j.

11 — http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0046&from=EN.

12 — Organy sadowe beda mialy takze prawo nakaza¢ sprawcy naruszenia, aby zwrdcil posiadaczowi praw koszty, ktére moga zawiera¢ stosowne
honoraria adwokackie (http://www.wipo.int/treaties/pl/text.jsp?file_id=305906).

13 — http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0046&from=EN.
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41. Rzad polski uwaza, ze belgijski system zapewnia, aby strona przegrywajaca zostala obciazona
kosztami strony przeciwnej w akceptowalnych warunkach socjoekonomicznych. Uniemozliwia
natomiast stronie wygrywajacej wlaczenie kosztéw sztucznych lub nieuzasadnionych, zaréwno poprzez
posluzenie sie nieproporcjonalnymi $rodkami finansowymi w stosunku do zasobéw finansowych
drugiej strony, jak i w zlej wierze, w celu obcigzenia strony przegrywajacej nie tylko negatywnymi
skutkami oddalenia jej roszczen, ale takze sztucznymi kosztami.

42. Wedlug rzadu polskiego celem art. 14 dyrektywy 2004/48 jest zapobiezenie temu, aby strona
poszkodowana zostala zniechecona do wszczecia postepowania sadowego w obronie swych praw
wlasnosci intelektualnej. Dzieki belgijskiemu systemowi strona moze oceni¢ z wyprzedzeniem wysokos¢
kosztéw, jakie zostang jej zwrdcone lub jakie przyjdzie jej zaptaci¢. Stawki powoduja bowiem, ze koszty
sa przewidywalne, i przyczyniaja sie do tego, Ze strony maja mozliwo$¢ wyboru w celu obrony ich praw.

B — W przedmiocie pytania drugiego
43. Ani UVP, ani tez rzad polski nie przedstawily uwag w tym zakresie.

44. Telenet uwaza, ze kryterium belgijskiego orzecznictwa (na podstawie ktérego wymaga sie
zaistnienia winy w celu uzyskania od strony przegrywajacej zwrotu kosztéw bieglego) jest sprzeczne
z art. 14 dyrektywy 2004/48. Przepis ten nie wspomina bowiem o kryterium winy, a sprawiedliwo$¢,
na ktéra sie powoluje, jest jedynie mechanizmem korekcyjnym ogdlnej zasady, to znaczy zwrotu
wszystkich rozsadnych i proporcjonalnych wydatkéw.

45. Zdaniem Komisji koszty pomocy technicznej bieglego sa objete pojeciem kosztéw postepowania
z art. 14 dyrektywy 2004/48 i moga by¢ przedmiotem zwrotu. Wymég winy dla zwrotu nie jest zgodny
z owym artykutem z nastepujacych powodow:

— brzmienie art. 14 nie obejmuje takiego kryterium i nie daje podstawy dla przyjecia, iz koszty
bieglego powinny by¢ odmiennie traktowane niz inne koszty;

— kryterium zawinienia stanowi powazna przeszkode dla tego, aby strona wygrywajaca mogta
odzyska¢ koszty poniesione w celu przedstawienia dowodu z opinii bieglego w postepowaniu
sadowym;

— orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwosci, aczkolwiek dotyczace innych dziedzin materialnych,
w sprawie nalozenia obowiazku zaplaty odszkodowania podkresla zasadno$¢ wymagania dziatania
zawinionego jako dodatkowego elementu w celu powstania odpowiedzialnosci .

46. Zdaniem rzadu belgijskiego koszty zwiazane z wynagrodzeniem bieglego nie sa objete
zastosowaniem ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. Hof van Cassatie (sad kasacyjny) uznal
przerzucalno$¢ tych kosztéw pod okreslonymi warunkami: nalezy wykazaé istnienie zawinionego
dzialania, ktére spowodowalo szkode polegajaca na zaplacie kosztéw i wynagrodzenia bieglych, ktére
powinny pozostawa¢ w zwigzku przyczynowym z wing i konieczno$cia doradztwa technicznego.

47. W ocenie rzadu belgijskiego orzecznictwo to pozwala na pelny zwrot kosztéw bieglego w zakresie,
w jakim obejmuja szkode, ktéra strona przegrywajaca powinna naprawi¢ na podstawie
odpowiedzialnoéci z tytulu zobowiazan umownych lub pozaumownych. System jest zatem zgodny
z art. 14 dyrektywy 2004/48.

14 — Wyroki: z dnia 8 listopada 1990 r., Dekker (C-177/88, EU:C:1990:383); z dnia 22 kwietnia 1997 r., Drachmpaehl (C-180/95, EU:C:1997:208);
z dnia 30 wrzesnia 2010 r., Strabag i in. (C-314/09, EU:C:2010:567).
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48. Wedlug rzadu niderlandzkiego koszty biegltych powinny zostaé zwrécone przez strone
przegrywajaca, o ile sa one rozsadne i proporcjonalne. Artykul 14 nie przyznaje zadnej mozliwosci
restrykcyjnej interpretacji, zgodnie z ktéra koszty bieglych podlegaja zwrotowi jedynie wéwczas, gdy
istnieje wina po stronie przegrywajacej.

IV — Ocena

A — W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

49. Artykul 14 dyrektywy 2004/48 postuguje sie pojeciami prawnymi (,koszty sadowe” oraz ,inne
wydatki poniesione przez strone wygrywajaca”), ktérych szczegélowa ocena nie bedzie konieczna przy
udzielaniu odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne, poniewaz wynagrodzenie zastepcy prawnego
zostaje z fatwo$cia objete pojeciem kosztéw sadowych. ,Koszty sadowe” z definicji obejmuja owe
wynagrodzenia'®, co ma miejsce réwniez w prawie belgijskim', jak i w pozostalych porzadkach
prawnych, a takze w regulaminie postepowania przed Trybunalem Sprawiedliwosci'.

50. Jezeli wynagrodzenie prawnika strony wygrywajacej jest ,rozsadne i proporcjonalne”, art 14
dyrektywy 2004/48 zobowiazuje na zasadzie ogdlnej, aby ich zaplata przypadla stronie przegrywajacej
»chyba ze sprawiedliwo$¢ na to nie pozwala”.

51. Zakwalifikowanie jako ,rozsadne i proporcjonalne” ' okazuje sie zatem kluczowe dla ustalenia, czy
wynagrodzenie prawnika jednej ze stron ma zostaé¢ pokryte poprzez obciazenie drugiej strony zaptata
kosztéw. Dwa kryteria kwalifikujace musza zaistnie¢, aby zasada z art. 14 dyrektywy 2004/48 mogta by¢
zastosowana, co jest spojne z art. 3 tej dyrektywy, zgodnie z ktérym S$rodki, procedury i srodki
naprawcze powinny by¢ ,sprawiedliwe i stuszne oraz proporcjonalne”.

52. Ocena ,rozsadno$ci” wynagrodzenia powinna bra¢ pod uwage, po pierwsze idee ,racjonalnej
wymagalno$ci”, ktéra sugeruje niemiecka wersja art. 14 dyrektywy 2004/48". Uregulowanie krajowe
mogloby jednak uznaé za nierozsadny zwrot kosztéw adwokackich, jezeli np. miedzy innymi udzial
tego zastepcy bylby zbyteczny w danym postepowaniu. Koszty, ktérych zwrotu dochodzi si¢ bowiem
od strony przegrywajacej, moga rownie dobrze zosta¢ wpisane w zwrot ,niezbednych kosztéw”, jakie
poniosta strona wygrywajaca sprawe *.

15 — Nie wydaje mi sig, ze znaczenie ma fakt, iz w trakcie prac nad przygotowaniem dyrektywy 2004/48 zniknelo z jej art. 14 wyrazne odeslanie
do wynagrodzenia adwokata, poniewaz, niezaleznie od wyraznej wzmianki, chodzi o jedna z najbardziej charakterystycznych czesci kosztow
sadowych.

16 — Zobacz art. 1018 ust. 6 belgijskiego kodeksu sadowego.

17 — Artykul 144 lit. b) regulaminu postepowania. Trybunal Sprawiedliwosci nieustannie powoluje sie na pojecia racjonalnosci, proporcjonalnosci
i slusznego obliczenia przy ustalaniu kosztéw postepowania wymagalnych od stron postepowania. W ten sposéb w postanowieniach
wydanych miedzy innymi w sprawach: z dnia 16 maja 2013 r., Deoleo/Aceites del Sur-Coosur (C-498/07 P-DEP, EU:C:2013:302), pkt 35;
z dnia 12 pazdziernika 2012 r., Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust (C-254/09 P-DEP, EU:C:2012:628), pkt 31; z dnia
15 lutego 2012 r., Internationaler Hilfsfonds/Komisja (C-208/11 P-DEP, EU:C:2013:304), pkt 30; z dnia 13 pazdziernika 2005 r., Niemcy
i in./Komisja (C-75/05 P i C-80/05 P, EU:C:2013:458), pkt 48; z dnia 10 pazdziernika 2013 r., CPVO/Schrader (C-38/09 P-DEP,
EU:C:2013:679), pkt 36; z dnia 1 pazdziernika 2013 r., EIf Aquitaine/Komisja (C-521/09 P-DEP, EU:C:2013:644), pkt 28; z dnia 26 lutego
2015 r., Wedl & Hofmann/Reber Holding (C-141/13 P-DEP, EU:C:2015:133), pkt 28.

18 — Niektdre wersje jezykowe dyrektywy 2004/48 przyznaja obydwu kryteriom kwalifikacyjnym zaréwno koszty, jak i pozostale wydatki zwiazane
z postepowaniem. Pozostale z kolei (francuska, hiszpariska i wloska), maja zastosowanie jedynie do kosztéw. Znaczenie przepisu przemawia
za rozciagnieciem ich na obydwie kategorie, co ma miejsce w wersjach angielskiej, niemieckiej, portugalskiej i niderlandzkiej.

19 — Niemiecka wersja art. 14 odnosi sie do ,Prozesskosten und sonstigen Kosten [...] soweit sind zumutbar und angemessen” (wyrdznienie
moje).

20 — Pojecie ,niezbednych kosztéow” znajduje sie w tym brzmieniu we wspomnianym art. 144 lit. b) regulaminu postepowania przed Trybunalem
Sprawiedliwosci pod tytulem ,Koszty podlegajace zwrotowi”. Wsréd nich znajduja sie w szczegdlnosci ,koszty podrézy i pobytu,
wynagrodzenie pelnomocnikéw, doradcéw, adwokatéw i radcéw prawnych”.
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53. Po drugie, nalezy zbada¢, czy wynagrodzenie adwokata jest ,proporcjonalne”, to znaczy, czy
pozostaje w odpowiednim zwiazku z szeregiem czynnikéw, co réwniez powinno zostaé ustalone przez
ustawe lub sad krajowy. Czynniki, takie jak przedmiot sporu, jego wartos¢, zlozono$¢ podniesionych
kwestii prawnych, praca wykonana w celu jego obrony, zdolno$¢ finansowa osoby obciazonej kosztami
lub inne podobne, moga by¢ oceniane w celu ustalenia, czy istnieje odpowiednia adekwatno$¢
(proporcjonalno$¢) z wynagrodzeniem prawnika, jakie strona uprawniona zamierza pobra¢ z tytulu
wygrania sprawy dotyczacej ochrony praw wlasnosci intelektualnej.

54. W niniejszej sprawie sad odsylajacy nie wypowiedzial sie odnosnie do rozsadnosci
i proporcjonalnosci wynagrodzenia prawnika broniacego intereséw spdétki Telenet. Ocena ta nalezy do
wylacznej kompetencji tego sadu i Trybunal Sprawiedliwo$ci nie moze go zastapi¢. W zwigzku z tym
odpowiedZ na pytanie prejudycjalne ma pozostawi¢ nietknieta te kompetencje ocenna sadu a quo
w celu rozstrzygniecia, czy dochodzona przez Talent kwota 18546255 EUR z tytulu kosztéw
adwokackich jest rozsadna i proporcjonalna w okolicznosciach rozpoznawanego sporu. Jezeli sad
odsylajacy uzna, ze tak, bedzie musial ponadto rozwazyé, czy zwrot calej kwoty jest zgodny
z wymogami sprawiedliwosci, co bez watpienia przyznaje mu swobode uznania. Wszystkie te oceny
w zaden sposéb nie sa uzaleznione od stwierdzenia waznosci z punktu widzenia prawa Unii
maksymalnej granicy [zwrotu kosztéw], o ktérej bedzie mowa ponize;j.

55. Ani dyrektywa 2004/48 jako calo$¢, ani jej art. 14 nie moga by¢ interpretowane w oderwaniu od
wartosci i zasad inspirujacych porzadek prawny Unii, wéréd ktérych znajduja sie zaréwno pewnosé
prawa, jak i prawo do skutecznej ochrony sadowej wraz z jej aspektem w postaci prawa dostepu do
wymiaru sprawiedliwosci.

56. Pomimo ze w niektérych uwagach — w szczegélnosci w uwagach rzadu belgijskiego — powotano sie
na autonomie proceduralng panstw, to jednak wykladnia art. 14 dyrektywy 2004/48 nie moze pomijaé
kryterium teleologicznego: jej celem jest zblizenie systeméw prawnych w celu zapewnienia wysokiego,
réwnowaznego i jednakowego poziomu bezpieczenistwa na rynku wewnetrznym. Panstwa czlonkowskie
musza ustanowi¢ zgodnie z tym celem $rodki, postepowania i $rodki zaskarzenia konieczne dla
przestrzegania praw wlasnosci intelektualnej, niemniej jednak zawsze w ramach prawnych okreslonych
przez sama dyrektywe 2004/48.

57. W obrebie owych ram prawnych wyrdznia sie aspekt, ktérego znaczenia nie mozna réwniez
poming¢: procedury i $rodki, jakie maja ustanowi¢ panstwa czlonkowskie w tej dziedzinie, nie moga
by¢ ,nadmiernie skomplikowane czy kosztowne” (art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48). W konsekwencji
,koszty” odpowiednich postepowari nie moga stanowi¢ nadmiernie wygérowanych obcigzen® dla
stron.

58. Z punktu widzenia systematyki dyrektywa 2004/48 obejmuje w ramach tej samej sekcji 6
»odszkodowania” i ,koszty sadowe”. Pomimo ze jej motyw 26 dotyczacy naprawy poniesionej szkody
nie wspomina o kosztach postgpowania, to jednak mozna przyjaé, ze wspélne polozenie pozwala na
zaklasyfikowanie ich jako dodatkowy element, jakie wymienia dyrektywa 2004/48 na rzecz udzielenia
odszkodowania uprawnionym z tytulu prawa wlasnosci intelektualnej. Czyni to jednak, przyjmujac
zwykla ,zasade ogélna”, podlegajaca wyjatkom i uzalezniajac jej zastosowanie od innych czynnikéw niz
czynniki potwierdzajace system naprawy szkod.

21 — Te sama troske mozna dostrzec w dyrektywie 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidujacej udzial
spoleczenstwa w odniesieniu do sporzadzania niektérych planéw i programéw w zakresie srodowiska oraz zmieniajacej w odniesieniu do
udzialu spoleczenstwa i dostepu do wymiaru sprawiedliwoéci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U. 2003, L 156, s. 17 — wyd.
spec. w jez. polskim, rozdz. 15, t. 1, s. 248). Artykul 10a ust. 5 i art. 15a akapit piaty, odpowiednio, dwdch ostatnich z wymienionych
dyrektyw wymagaja, aby postepowania sagdowe nie byty nadmiernie kosztowne.
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59. Trybunal Sprawiedliwosci wypowiedzial sie odnos$nie do kosztéw sadowych powstatych
w postepowaniach w sprawach ochrony praw wlasnosci intelektualnej w wyrokach Realchemie
Nederland® i Diageo Brands®. Ich tre$¢, a w szczegdlnodci pkt 49 wyroku Realchemie Nederland*,
popieraja wczeséniej przedstawiona teze, iz art. 14 dyrektywy 2004/48 jest elementem dodatkowym
stuzacym pelnemu naprawieniu szkody poniesionej przez uprawnionego z tytulu praw wlasnosci
intelektualnej. Trybunat Sprawiedliwosci podkresla ponadto, ze art. 14 dyrektywy 2004/48 zmierza do
umocnienia poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej poprzez unikanie tego, aby strona
poszkodowana zostala zniechecona do wszczecia postepowania sadowego majacego na celu ochrone jej
praw.

60. W wyroku Realchemie Nederland Trybunal Sprawiedliwosci nie wypowiedzial sie jednak co do
rozsadnosci i proporcjonalnos$ci kosztow sadowych, poniewaz wykraczalo to poza zakres tego odeslania
prejudycjalnego®. Dyskusja w przedmiocie wykladni i zakresu art. 14 dyrektywy 2004/48 nie zostata
w zwigzku z tym zamknieta, i wlasnie ona stanowi przedmiot niniejszego pytania prejudycjalnego.

61. Mocna utrwalona przez orzecznictwo zasada pewnos$ci prawa jest powigzana z przewidywalnoscia
odpowiedzi na pytanie prejudycjalne. Trybunal Sprawiedliwo$ci orzekl wielokrotnie, iz ,[...] prawo
Unii powinno by¢ precyzyjne, a jego stosowanie przewidywalne dla podmiotéw prawa, i [...] éw
imperatyw pewno$ci prawa jest tym bardziej rygorystyczny, gdy chodzi o uregulowania, ktére moga
wiaza¢ sie ze skutkami finansowymi, w celu umozliwienia tego, aby zapoznali sie¢ dokladnie z zakresem
naktadanych na nie obowiazkéw” .

62. Odpowiednikiem tej zasady, niezbednym dla prawidtowej wykladni art. 14 dyrektywy 2004/48, jest
obowiazek panstw czlonkowskich promowania mechanizméw ulatwiajacych przewidywalno$é kosztow
sadowych. W wyroku Komisja/Zjednoczone Krélestwo?”, oceniajac prawo angielskie dotyczace ,$rodka
ochrony w dziedzinie kosztéw”, Trybunal podkreslit konieczno$¢ zagwarantowania racjonalnej
przewidywalno$ci zaré6wno w odniesieniu do osoby, ktéra powinna zaplaci¢ koszty postepowania
sadowego, jak i w odniesieniu do ich wysokosci.

63. Nie nalezy w zwigzku z tym dziwi¢ sie, iz niektére ze stron, ktére przedstawily uwagi na pismie,
wskazaly na kontrapunkt przewidywalnosci i pewno$ci prawa jako na kluczowe elementy obliczenia
kosztéw sadowych. Jednym z elementéw decydujacych w chwili wszczynania postgpowania jest jego
koszt finansowy i przewidywalny wysitek finansowy, jaki maja ponie$¢ osoby, ktérych ono dotyczy.

64. Z tego punktu widzenia nie moge zgodzic¢ sie z wykladnia art. 14 dyrektywy 2004/48, jaka prowadzi
do nieuchronnego zaliczenia do kosztéw postepowania calego wynagrodzenia adwokackiego, jakie
poniosta strona wygrywajaca. Proponuje, przeciwnie, aby: a) kosztami podlegajacymi zwrotowi z tego
tytutlu byly w kazdym przypadku jedynie koszty odpowiadajace rozsadnym i proporcjonalnym
wydatkom, oraz b) panstwa czlonkowskie mogly, kierujac sie w szczegélnosci wzgledami
przewidywalnosci, ustali¢c w ,obiektywny” i ,o0gélny” sposéb maksymalna wysokos¢ podlegajaca
zwrotowi w skali, takiej jak skala w spornym uregulowaniu belgijskim.

22 — Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 48, 49.

23 — Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 72.

24 — Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668. Na zasadzie ogélnej podmiot, ktdry naruszyl prawa wiasnosci
intelektualnej, powinien ponie$¢ w pelni skutki finansowe swojego zachowania.

25 — Wyrok z dnia 18 pazdziernika 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668. Ograniczy! sie do zbadania, czy koszty postepowania exequatur, wszczetego
w paristwie czlonkowskim, w ktérym wniesiono o uznanie i wykonanie postanowienia wydanego w innym panstwie cztonkowskim w ramach
ochrony prawa wlasnosci intelektualnej, byly objete zakresem zastosowania art. 14 dyrektywy 2004/48.

26 — Wyrok z dnia 15 grudnia 1987 r., Irlandia/Komisja (325/85, EU:C:1987:546), pkt 18.

27 — Wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., C-530/11, EU:C:2014:67, pkt 52 i nast. Przepisy krajowe sprzyjaly wstepnemu ograniczeniu kosztéw, ktdére
mogly zosta¢ zasadzone po zakonczeniu sprawy.
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65. Nie nalezy myli¢ stosunku adwokat—klient ze stosunkiem, ktéry powoduje powstanie obowigzku
zwrotu kosztéw sadowych. Pierwszy jest stosunkiem umownym dotyczacym s$wiadczenia ustug,
w ramach ktérego obydwoje ustalaja swobodnie pieniezne swiadczenie wzajemne klienta na rzecz jego
adwokata. Drugi jest stosunkiem prawnoprocesowym, ktéry ma na celu zrekompensowanie kosztow
prowadzenia postepowania stronie wygrywajacej przez strone przegrywajaca.

66. Odmienny charakter tych dwdch stosunkéw jest istotny, poniewaz w pierwszym stosunku
(umownym) wzgledy subiektywne maja znaczna wage i przyjecie warunkéw finansowych adwokata
zalezy w calo$ci od woli jego klienta, ktéry moze po prostu poszukac innego prawnika w celu swojej
obrony. W stosunku procesowym owa swoboda wyboru nie istnieje, i tym samym logiczne jest
zastosowanie obiektywnych kryteriéw?, majacych na celu skonkretyzowanie i ewentualna zmiane
wysokosci wynagrodzenia przerzucanego na osobe, ktéra w zaden sposéb nie uczestniczyla w wyborze
adwokata strony przeciwne;j.

67. Obiektywne kryteria moga ulec zmianie na podstawie pewnych standardowych kosztéw pomocy
prawnej, co sprzyja ponadto promowaniu réwnosci stron w procesie poprzez unikanie, aby jedna
z nich, ktéra znajduje sie w lepszej sytuacji finansowej, nakladala cigzar swojego wyboru na strone
przeciwna. Jezeli mozliwe byloby przerzucenie pelnej wartosci wynagrodzenia adwokata na strone
przeciwng, powdd majacy wieksze zasoby finansowe méglby korzysta¢ z prawa do wyboru w sposéb
prawie przymuszajacy. Wobec ryzyka zaplaty bardzo wygérowanych kosztéw adwokackich strony
przeciwnej osoba zainteresowana moglaby zdecydowad, iz nie warto walczy¢ i ze bardziej bezpieczne
jest zaniechanie podejmowania czynnosci procesowych. W ten sposéb naruszone moglyby by¢ zasada
réwnosci stron postepowania i prawo dostepu do wymiaru sprawiedliwosci, z ktérymi niniejszy spor
jest niewatpliwie powiazany*.

68. Oczywiscie, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 postepowania i Srodki w tej dziedzinie
powinny by¢ ,skuteczne, proporcjonalne i odstraszajace”. W ten sposéb odstraszanie moze miec
podwdjne znaczenie: z uwagi na nadmiar dana osoba moze zosta¢ zniechecona do wszczecia
postepowania, poniewaz w przypadku jego przegrania musialaby stawi¢ czota okre$lonym wysokim
kosztom; z uwagi na brak, poniewaz wygrywajac je, odzyskataby jedynie niewielka cze$¢ poniesionych
kosztéw. Koszty zastepcy prawnego podlegajace przerzuceniu na strone przegrywajaca moglyby
oznacza¢ przeszkode majaca znaczenie dla wymiaru sprawiedliwosci (to znaczy czynnik w nadmiarze
»odstraszajacy”, ktory moéglby przeksztalcic sie w ,nadmiernie kosztowny”, co przewiduje art. 3
dyrektywy 2004/48), jezeli ich konkretyzacja zostalaby powierzona wylacznie wierzycielowi, bez
kontroli zewnetrznej ich wysokosci.

69. Czy zgodny z tymi kryteriami jest system, taki jak belgijski, ktéry ustanawia maksymalna wysoko$¢
wynagrodzenia zastepcy prawnego przerzucanego na strone obciazana kosztami? Zadna ze stron
niniejszego postepowania w trybie prejudycjalnym (ani tez Telenet) nie stwierdzily, ze w abstrakcyjny
sposob maksymalne granice stanowia same przez si¢ naruszenie art. 14 dyrektywy 2004/48%, z czym si¢
zgadzam®. Komisja w wyrazny sposéb przyznaje, ze przepis ten nie wyklucza systemdéw ryczattowych,

28 — Trybunal Sprawiedliwosci postuzyl si¢ pojeciem ,obiektywnej racjonalnosci” kosztéw w wyroku z dnia 11 kwietnia 2013 r., Edwards
i Pallikaropoulos (C-260/11, EU:C:2013:221), w ktérego pkt 40, wywazajac szczegdlne interesy skarzacej i interes ogdlny (w wypadku tym
interes w postaci ochrony $rodowiska), podkresli, ze ,ceny tej nie mozna zatem przeprowadzaé, jedynie odnoszac sie do sytuacji
ekonomicznej zainteresowanego, lecz nalezy ja réwniez oprze¢ o obiektywna analize kwoty kosztéw [...]. W tym zakresie nie mozna
w pewnych przypadkach postrzegaé kosztow postepowania jako obiektywnie nieracjonalnych. Koszty postepowania nie moga zatem
przekracza¢ mozliwosci finansowych zainteresowanego ani tez nie mozna ich w kazdym razie postrzegac jako obiektywnie nieracjonalnych”.

29 — Nie moze by¢ inaczej, poniewaz prawo do skutecznego $rodka prawnego zostalo ustanowione w art. 47 Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej. Jego przywotanie ma znaczenie, jako ze przedmiot sporu jest objety zakresem zastosowania prawa Unii (ar. 51 karty).

30 — Niektdre ze stron powotaly sie w obronie swojej tezy na Porozumienie w sprawie Jednolitego Sadu Patentowego (Dz.U. 2013, C 175, s. 1),
ktére przewiduje nie tylko stosowanie kryteriow rozsadnosci i proporcjonalnosci, ale takze maksymalna granice kosztéw w nastepujacy
sposéb ,[...] uzasadnione i proporcjonalne koszty sadowe oraz inne wydatki poniesione przez strone wygrywajaca sa pokrywane co do

zasady przez strone przegrywajaca, do wysokosci stawki ustalonej zgodnie z regulaminem wewnetrznym, o ile nie jest to sprzeczne z zasadg
stusznosci” (wyrdznienie moje).

31 — Obronca Telenetu przyznal w trakcie rozprawy, ze nic nie staloby na przeszkodzie zastosowaniu maksymalnej granicy z dekretu
krolewskiego, jezeli jego kwota bylaby wyzsza.
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ktérych mozliwo$¢ ustanowienia wynika z zakresu uznania panstw czltonkowskich. W tym samym
kierunku podazaja uwagi Niderlandéw: wyrazenia ,rozsadne i proporcjonalne” oraz powotanie sie na
»sprawiedliwo$¢” w art. 14 dyrektywy 2004/48 sa tak szerokie, ze przyznaja panstwom swobodny

wybor.

70. Krélestwo Belgii opowiada sie za stosowaniem zasady autonomii proceduralnej panstw. Przeciwnie,
wydaje mi sie, o czym byla mowa powyzej, ze wobec istnienia szczegélnego przepisu
w dyrektywie 2004/48, ktéra zmierza do ,ujednolicenia” traktowania kosztéw w jedna kategorie
postepowant (dotyczacych wlasnosci intelektualnej), uregulowanie instrumentéw procesowych
spoczywa bez watpienia na panstwach czlonkowskich, jednakze w ramach okreslonych
w dyrektywie 2004/48*.

71. Belgijski system obliczania kosztéw zastepstwa prawnego, opierajacy si¢ na kryterium wygrania
(strona przegrywajaca postepowanie placi wynagrodzenie zastepcy prawnego strony wygrywajacej),
ustala minimalne i maksymalne granice prawa dochodzenia zwrotu w oparciu o warto$¢ przedmiotu
sporu®. Ustalenie dokladnej wysokosci zwrotu nalezy do sadu rozpoznajacego sprawe, ktory
uwzglednia okoliczno$ci sprawy, i zawsze miesci si¢ w tych granicach.

72. W postepowaniu gltéwnym sad obliczyl koszty z tytulu wynagrodzenia adwokata w pierwszej
instancji na 11 000 EUR, maksymalng kwote dla pozwéw o nieokreslonej wartosci przedmiotu sporu,
zgodnie z art. 3 dekretu krélewskiego. Przyznana kwota jest zatem nizsza niz kwota dochodzona przez
strone, ktdrej przystugiwal zwrot kosztéw (ponad 185000 EUR). Okoliczno$¢ ta nie jest pomimo
pozoréw rzeczywiscie znaczaca, poniewaz, po pierwsze, to nie do Trybunalu, lecz do sadu
odsylajacego nalezy ustalenie, czy koszty te sa rozsadne i proporcjonalne, oraz po drugie,
z przekazanych informacji nie mozna wywnioskowad, jaki bylby odpowiedni punkt réwnowagi.

73. Moim zdaniem nalezy udzieli¢ odpowiedzi w oparciu o calosciowa ocene systemu belgijskiego
w S$wietle zwyczajowych standardéw dotyczacych wynagrodzenia prawnika, obowiazujacych w tym
kraju. Artykut 14 dyrektywy 2004/48 zmierzal do ujednolicenia systemu prawnego kosztéw majacych
zastosowanie do postepowann w dziedzinie wlasnosci intelektualnej dla wszystkich panstw
czlonkowskich, ale nie mial na celu zréwnania czy przyblizenia wynagrodzenn adwokatéw w tych
postepowaniach, czestokro¢ réznigcych sie miedzy soba. Dokladniej, dekret krdlewski zostal przyjety
z uwzglednieniem korzystnej opinii belgijskich organizacji zawodowych (kolegiéw adwokackich),
z ktérego to wzgledu co do zasady nalezy przyja¢, iz maksymalne kwoty ujete w tym dekrecie sa
zgodne ze $rednimi standardami majacymi zastosowanie w Belgii. Organizacje te znajduja sie
w najlepszej sytuacji dla zasugerowania granic ,obiektywnej racjonalnosci”, powyzej ktérych nikt nie
moze zosta¢ zobowiazany do zaptaty w Belgii wynagrodzenia zastepcy prawnego strony przeciwne;j.

74. Za systemem stworzonym przez belgijskiego prawodawce przemawia réwniez przewidywalno$é
wysokosci kosztow procesowych, na ktérych zaplate strony narazaja sie od samego poczatku
postepowania. O czym byla mowa powyzej, ochrona pewno$ci prawa wymaga udostepnienia
okreslonych danych (statych lub procentowych), na podstawie ktérych mozna by bylo obliczy¢ ryzyko
finansowe wszczecia postepowania, po stronie powoda lub pozwanego.

32 — W wyroku z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 72), Trybunal Sprawiedliwo$ci orzekl, ze przepisy
dyrektywy 2004/48 nie reguluja wszystkich aspektow zwiazanych z prawami wiasnosci intelektualnej, lecz odnosza sie jedynie do tych
aspektéw, ktore sa nierozlacznie zwigzane, po pierwsze, z ochrona [egzekwowaniem] praw wlasnoéci intelektualnej, a po drugie,
z naruszeniem tych praw, poniewaz ustanawiaja skuteczne $rodki prawne stuzace zapobieganiu naruszeniom, ich zaniechaniu lub
zados$¢uczynieniu za kazde naruszenie istniejacego prawa wlasnosci intelektualne;.

33 — W pkt 14 niniejszej opinii przedstawiono tabele, w ktérej pojawiaja si¢ maksymalne wartosci w zalezno$ci od wartosci przedmiotu sporu.
Jezeli wartoéci tej nie mozna wyrazi¢ w pieniadzu, przedzial wynosi od 82,50 do 11000 EUR. Obowiazek zaplaty tych kwot powstaje na
kazdym etapie postepowania, to jest w kazdej instancji.
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75. Wychodzac z tych zalozerr, uwazam, ze art. 14 dyrektywy 2004/48 nie daje Trybunalu
Sprawiedliwosci podstaw dla dokonania ,korekty” woli belgijskiego prawodawcy wyrazonej w powyzej
wskazanych przepisach krajowych dotyczacych maksymalnej wysokos$ci wynagrodzenia, z ktérych
wynika obowiazek strony obciazonej kosztami zwrotu kosztéw naleznych adwokatowi strony
przeciwnej. Uwazam, ze belgijskie organy posiadaja — co uwierzytelnily one w pracach
przygotowawczych nad tymi przepisami - precyzyjne informacje dla ustanowienia systemu
maksymalnego wynagrodzenia adwokata (ktére ma zaplaci¢ strona przegrywajaca sprawe), zgodnie
z ich wlasnymi standardami kosztéw z uwagi na specyfike pomocy prawnej w tym panstwie, wsréd
innych czynnikéw™.

76. Okoliczno$¢, iz w ramach tego systemu progi zostaly ustalone w ten sposdb, ze w powddztwach
o okreslonej warto$ci przedmiotu sporu wynagrodzenia podlegajace zwrotowi nie przekraczaja
30000 EUR za dang instancje i w powddztwach o nieokreslonej w pienigdzu wartosci przedmiotu
sporu nie przekraczaja 11 000 EUR réwniez w danej instancji, moze by¢ krytykowana z innych punktéw
widzenia, jednakze nie z punktu widzenia jej zgodnosci z art. 14 dyrektywy 2004/48. Bez watpienia
system moglby zostaé ulepszony (np. poprzez dopuszczenie szczegélnych wyjatkéw dla nadzwyczajnych
sytuacji), niemniej jednak, tak jak zostal on skonfigurowany, nie narusza zadnego artykulu, ktérego
brzmienie, o czym juz wspomnialem, ustanawia ,zasade ogdlna”, podlegajaca wyjatkom, powodujac sie
na kryteria rozsadnosci i proporcjonalnosci, ktére przyznaja panstwom czlonkowskim wysoka doze
swobody konfiguracji prawnej. Prawodawca krajowy moze moim zdaniem oceni¢ sam
z uwzglednieniem czynnikéw, takich jak m.in. kultura prawna i sytuacja palestry w Belgii, prég po
ktérego przekroczeniu wynagrodzenia prawnika przerzucane na strone przegrywajaca przestaja byc
rozsadne.

B — W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

77. OdpowiedZ na pytanie drugie nalezy udzieli¢, wychodzac od sposobu, w jaki sad a quo opisuje
prawo krajowe. Jego zalozeniem jest, iz ,[belgijskie] orzecznictwo stwierdza, ze koszty doradcéw
technicznych podlegaja zwrotowi tylko w przypadku winy (umownej lub pozaumownej)”. Istnieje
jednostronne porozumienie, zgodnie z ktérym zwrot kosztéw bieglego (wlaczywszy w to zwrot
kosztéow odpowiadajacych wynagrodzeniu ekspertéw lub doradcéw technicznych) nie podlega
przepisom obowiazujacym dla dochodzenia zwrotu wynagrodzen zastepcy prawnego.

78. Sad odsylajacy ma watpliwosci co do tego, czy belgijskie orzecznictwo dotyczace zwrotu tych
wydatkéw jest zgodne z art. 14 dyrektywy 2004/48. W uwagach na pismie dotyczacych tej kwestii
przedstawiajace je strony postepowania w trybie prejudycjalnym, poza rzadem belgijskim, sa zgodne
z teza dotyczaca zgodnosci.

79. Przed wypowiedzeniem si¢ co do odpowiedzi, musze przedstawi¢ dwie uwagi. Pierwsza dotyczy
tego, ze pojecie kosztow naleznych z tytulu uczestnictwa bieglych, ekspertéw i doradcow
technicznych, moze odnosi¢ sie do réznych sytuacji, ktére niekoniecznie beda nalezaly do kategorii
»kosztéw sadowych”. Ostatnia z wymienionych kategorii nie obejmuje jakiegokolwiek wydatku mniej
wiecej ,zwiazanego” z wytaczaniem powddztwa lub dokonanego ,przy okazji” jego wytaczania, lecz
wydatki, ktére maja bezposredni i $cisty zwiazek z samym postepowaniem. Osoba, fizyczna lub prawna
moze dokona¢ czynnosci wstepnych, a nawet zasiega¢ wstepnych opinii niektérych doradcéw lub

34 — Belgijski trybunat konstytucyjny podkreslal w wyroku nr 182/2008, ze ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r., a takze dekret krélewski wydany
w jego wykonaniu wprowadzaly ograniczenie kwoty podlegajacej zwrotowi stronie wygrywajacej postepowanie cigzacej na stronie
przegrywajacej, w wyniku ,woli prawodawcy ochrony dostepu do wymiaru sprawiedliwoéci dla oséb znajdujacych sie w mniej korzystnej
sytuacji oraz woli unikania lub ograniczania postgpowan w obrebie postepowan odnosnie do kwoty wynagrodzen, jaka powinna zostaé
zwrdcona”.
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ekspertow, przy czym ich koszt nie bedzie musial znajdowaé sie wsrdd ,kosztéw postepowania”.
Zgodnie z motywem 26 dyrektywy 2004/48 ,koszty identyfikacji i badan” dokonane w dziedzinie
ochrony praw wtlasnoéci intelektualnej sa objete tytulem odszkodowania (art. 13), a nie tytulem
kosztéw sadowych (art. 14).

80. Druga uwaga dotyczy tego, ze belgijski kodeks sadowy (art. 1018 ust. 4) wymienia wsréd kosztéw
postepowania, ktérych zaptata nalezy do strony przegrywajacej — to jest w ogélnym systemie wygrania
— koszty odpowiadajace ,$wiadkom i bieglym”, ktérzy uczestniczyli w wyniku przyjecia zarzadzonych
»$rodkow organizacji” postepowania. W odniesieniu do owych kosztéw bieglych nie wydaje sie miec
zastosowania (subiektywne) kryterium winy, na ktére powoluje sie sad odsylajacy, tylko zasada

(obiektywna) wygrania.

81. Nalezy wyjasni¢ w zwiazku z tym, do jakich kosztéw bieglych odnosi si¢ dokladnie belgijskie
orzecznictwo, gdy opowiada si¢ za ich zwrotem w przypadku zaistnienia winy w powstaniu szkody,
ktéra powoduje obowiazek naprawy®. Moga istnie¢ dwa rodzaje wydatkéw powstale w wyniku
dowoddéw o charakterze technicznym: a) wydatki spowodowane uczestnictwem ekspertéow (bieglych)
w postepowaniu, przewidziane w art. 1018 ust. 4 kodeksu sadowego, i b) wydatki powstale poza
postepowaniem na poparcie pozwu lub odpowiedzi na pozew. Jedynie tych ostatnich wydatkéow
dotyczyloby orzecznictwo przytoczone przez sad odsylajacy i przez sam rzad belgijski.

82. Biorac pod uwage owe zastrzezenia, proponowana przeze mnie odpowiedZ na drugie pytanie
prejudycjalne ma awers i rewers. Moim zdaniem orzecznictwo sadu krajowego, o ktérym wspomina sad
odsytajacy, nie sprzeciwia si¢ art. 14 dyrektywy 2004/48, jezeli dochodzone koszty pomocy technicznej
nie moga zosta¢ objete pojeciem ,kosztéw sadowych” na podstawie szczegélnych okolicznosci, np. ich
czysto wstepnego charakteru lub innych czynnikéw, z ktérych niektéore omdéwilem wczesniej. W tej
sytuacji nie jest mozliwe, aby ich zwrot byl mozliwy z uwagi na art. 13 dyrektywy 2004/48, ktéry to
przepis zezwala na uwzglednienie okolicznosci zwigzanych z pojeciem winy (nakazuje sie wyplate
odszkodowania ,[...] naruszajacemu, ktéry swiadomie, lub majac rozsadne podstawy do posiadania
takiej wiedzy, zaangazowal sie w naruszajacg dziatalnosc¢”).

83. Z kolei i w odréznieniu do wczesniejszej propozycji wydatki powstale w wyniku uczestnictwa
bieglego w postepowaniu w sprawie ochrony praw wlasnosci intelektualnej, ktére pozostaja
w bezposrednim i $cistym zwigzku z popieraniem powddztwa, powinny zostaé zwrdcone stronie
wygrywajacej sprawe zgodnie z art. 14 dyrektywy 2004/48 (to znaczy, jezeli sa rozsadne, proporcjonalne
i nie sa sprzeczne z zasadami stusznosci), bez wymagania spelnienia dodatkowej przestanki, takiej jak
zaistnienie winy.

84. Propozycja odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne rézniaca si¢ od odpowiedzi na pytanie
pierwsze, jest wynikiem tego, ze zasada wewnetrzna (pochodzaca z orzecznictwa), ktéra w oczywisty
sposob znalazlaby zastosowanie do kosztéw bieglych, moze rozrdéznia¢ pelny lub cze$ciowy zwrot
w postepowaniach w sprawie wlasnosci intelektualnej dokladnie z powodu pojecia winy, co nie ma
miejsca w przypadku wynagrodzenia adwokata. Ogélne wylaczenie owych ,kosztéw sadowych” (o ile
w rzeczywisto$ci beda mialy taki charakter), ktére moze wynika¢ z orzecznictwa krajowego majacego
zastosowanie do takiego rodzaju postepowan, nie pozwolitoby nawet na ocene ad casum ich
proporcjonalnego charakteru, co nie jest zgodne moim zdaniem z treScia i celem art. 14
dyrektywy 2004/48.

35 — Zaréwno w uwagach na pi$mie, jak i w uwagach wygloszonych ustnie, nie stwierdzono z wystarczajacym stopniem pewnosci, czy istnieje
orzecznictwo ogodlne, utrwalone i jednolite w tej dziedzinie. Jedno z orzeczenn Hof van Cassatie (belgijskiego sadu najwyzszego) dopuszcza,
aby wydatki na doradztwo techniczne zostaly zwrdcone stronie, ktéra poniosta szkode, dokfadniej z tytutu naprawy tej szkody, o ile byly one
znaczne, dla celéw ich obliczenia (np. w dziedzinie wywlaszczenia).
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V — Whnioski

85. W S$wietle powyzszych rozwazan proponuje Trybunalowi, aby na pytania prejudycjalne
odpowiedzial w nastepujacy sposoéb:

1) Artykul 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej nie sprzeciwia sie prawu krajowemu,
takiemu jak sporne w niniejszym postepowaniu w trybie prejudycjalnym, ktére naklada gérna
granice na zwrot wynagrodzenia zastepcy prawnego przez wierzyciela, ciazacy na stronie obciazonej
kosztami, we wszystkich rodzajach postepowan, réwniez w postepowaniach dotyczacych ochrony
praw wlasnosci intelektualne;j.

2) Artykul 14 dyrektywy 2004/48 sprzeciwia sie wymaganiu zaistnienia winy jako warunku
koniecznego dla nalozenia na strone przegrywajaca obowiazku zwrotu poniesionych przez strone
wygrywajaca kosztéw bieglych, ktére sa rozsadne, proporcjonalne i nie s3 sprzeczne ze
sprawiedliwo$cia, o ile pozostaja w bezposrednim i Scistym zwiazku z popieraniem powddztwa
w postepowaniach o ochrone wtasnosci intelektualne;j.
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