FI

Kaannos C-531/20 -1

Asia C-531/20
Ennakkoratkaisupyynt6
Jattamispaiva:
19.10.2020
Ennakkoratkaisupyynnon esittanyt tuomioistuin:
Bundesgerichtshof (Saksa)
Ennakkoratkaisupyynnon esittamista koskevan paatoksen tekemispaiva:
24.9.2020
Vastaaja ja valittaja:
NovaText GmbH
Kantaja ja vastapuoli:

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF
VALIPAATOS

[--]

24.9.2020
Valitusmenettelyssa
NovaText GmbH, [- -]
vastaajana ja valittajana,
[--]
vastaan

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, [- -]



ENNAKKORATKAISUPYYNTO — ASIA C-531/20

kantajana ja vastapuolena,
[~ -] [alkup. s. 2]
Bundesgerichtshofin I siviilijaosto on 24.9.2020 [- -]
paattanyt seuraavaa:
I.  Asian kasittelya lykataan.

Il.  Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetdan teollis- ja tekijdnoikeuksien
noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157)s. 45) 3 artiklan 1
kohdan ja 14 artiklan tulkinnasta seuraava ennakkoratkaisukysymys:

Onko direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohtaa ja 14 artiklaa tulkittava
siten, ettd ne ovat esteend kansalliselle sd&nnikselle; jossa,oikeudenkaynnin
havinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan hoikeudenkayntikulut, jotka
oikeudenkaynnin voittaneelle osapuolelle ovat aiheutuneet
patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkioikeudelliseen
oikeudenkayntiin, riippumatta siitd, oliko“patenttiasiamiehen osallistuminen
valttamatonta tarkoituksenmukaisenieikeussuojakeinojen kéayton kannalta?
[alkup. s. 3]

Perustelut:

l. Vastapuoli nosti kieltokanteen, valittajaa vastaan EU-tavaramerkkiensa
loukkaamisen vuoksi‘jatesitti liitdnnaisia tavaramerkkioikeudellisia vaatimuksia.
Riita-asian Kasittely paattyr-siviilipresessilain (Zivilprozessordnung, jaljempana
ZPO) 278'8:nd6"moementin mukaiseen kirjalliseen sovintoratkaisuun. Landgericht
velvoitti 23:/5.2017 “antamallaan maaraykselld valittajan korvaamaan riita-asian
oikeudenkayntikulut javahvisti riita-asian kohteen arvoksi 50 000 euroa.
Valittajan siita tekemé valitus jai tuloksettomaksi.

Vastapuolen, asianajaja  ilmoitti  kannekirjelmdssa  patenttiasiamiehen
osallistumisesta, ja vahvisti oikeudenkayntikulujen vahvistamista koskevassa
menettelyssé, ettd patenttiasiamies on tosiasiallisesti osallistunut menettelyyn.
Jokaisesta tuomioistuimeen jatetystd kirjelméstd on sovittu patenttiasiamiehen
kanssa. Patenttiasiamies on osallistunut samalla tavalla my6s sovintoratkaisua
koskeviin neuvotteluihin, vaikkakin puhelut kaytiin pelkdstddn asianosaisten
edustajien kesken.

Landgericht vahvisti 8.12.2017 tekemallaan péaatokselld vastapuolelle korvattavien
oikeudenkayntikulujen maaréksi 10 528,95 euroa korkoineen, jotka lasketaan
soveltamalla peruskorkoa lisattynd viidella prosenttiyksikolla ja jotka kertyvat
28.9.2017 l&htien. T&ssd yhteydessd Landgericht hyvaksyi, kuten vastapuoli oli
vaatinut, korvattaviksi patenttiasiamiehen kuluja 4 867,70 euroa ensimmaisen
oikeusasteen menettelyn osalta [- -] ja 325,46 euroa osallistumisesta
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valitusmenettelyssé tehtyyn oikeudenkayntikulujen méarittamiseen [ —]. [alkup.
s. 4]

Valittajan patenttiasiamiehen kulujen vahvistamisesta tekema valiton valitus jai
tuloksettomaksi.

Valituksessaan, johon valitustuomioistuin myonsi luvan, valittaja toistaa
vaatimuksensa riidanalaisen oikeudenkayntikulujen vahvistamisesta tehdyn
paatoksen kumoamisesta sikali kuin valittaja velvoitettiin siind korvaamaan
patenttiasiamiehen kuluja.

] Valitustuomioistuin on katsonut, ettd valittajan on tavaramerkkilain
(Markengesetz, jaljempéana MarkenG) vanhan version 140 §:n"8,momentinmnojalla
korvattava vaaditut patenttiasiamiehen kulut. Riita-asia “yon ‘kyseisessa
sédannoksessa tarkoitettu tunnusmerkkiriita. MarkenG:a vanhan versien 140 §:n 3
momentin mukaisesti — ja siten myoskaan kéasiteltavassé,asiassa — ei tutkita, oliko
patenttiasiamiehen osallistuminen valttdmatonta “dtarkoituksenmukaisen
oikeussuojakeinojen k&ytdn kannalta tai onko patenttiasiamies  suorittanut
jonkinlaisia “lisdpalveluja” kantajalta toifacksiannon “Saaneeseen asianajajaan
nédhden. Teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun
direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 Kohta ja 14 artiklathuomioon ottaen tehtéva
MarkenG:n vanhan version 140 8§:n 3:momentin ‘direktiivin mukainen tulkinta
siten, ettad tutkitaan, oliko patenttiasiamiehen kayttaminen vélttamatonta, ei tule
kyseeseen, koska MarkenG:amvanhan, version 140 °8:n 3 momentti on kyseisen
direktiivin s&&nnosten mukainen ja“itéllainen tulkinta olisi yksiselitteisesti
ristiriidassa lainsdétajan tavoitteidentkanssa., MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3
momentti ei myodskadn ole Saksan perustuslain (Grundgesetz) 3 8:n 1 momenttiin
siséltyvan eyleisen yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, koska sille, ettd
tunnusmerkkiriitoja koskevaadpatenttiasiamiesten kulujen korvaamista kohdellaan
eri tavalla kuin yleista, “siviiliprosessia koskevaa kulujen korvaamista, joka
késittad .ainoastaan oikeusprosessin kannalta vélttdméattomat kulut, on riittdva
perusteltu syy,»silld lainsééatajd on asettanut patenttiasiamiesten osallistumisen
tunnusmerkkiriitoihin etusijalle kustannusten korvaamisessa ndiden erityisen
asiantuntemuksen vuoksi. [alkup. s. 5]

15, Valituksen menestyminen riippuu direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1
kohdanyja 14 artiklan tulkinnasta. Ennen kuin valituksesta p&é&tetddn, asian
kasittelya en tdman vuoksi lykattava, ja Euroopan unionin tuomioistuimelle on
esitettdvd SEUT 267 artiklan ensimmadisen kohdan b alakohdan ja kolmannen
kohdan mukaisesti ennakkoratkaisupyynto.

1. MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentin nojalla, jonka sanamuoto
on siséllytetty samansisaltoisend 14.1.2019 alkaen MarkenG:n 140 8:n 4
momenttiin, patenttiasiamiehen osallistumisesta tunnusmerkkiriitaan aiheutuvista
kuluista on korvattava asianajajien palkkioista annetun lain (Gesetz tber die
Vergutung der Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte —
Rechtsanwaltsvergltungsgesetz) 13 8:n  mukaiset palkkiot ja lisdksi
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patenttiasiamiehen valttamattomat kulut. Kyseista saannostd on MarkenG:n 125e
8:n 5 momentin nojalla sovellettava vastaavasti EU-tavaramerkkejé késittelevien
tuomioistuinten menettelyissa. Patenttiasiamiesten kulut on vahvistettava ZPO:n
104 8n mukaisessa oikeudenk&yntikulujen  vahvistamista koskevassa
menettelyssé oikeudenkdynnin havinneen osapuolen korvattaviksi.

2. Valitustuomioistuin ~ on  pitdnyt  Bundesgerichtshofin  vakiintuneen
oikeuskaytdnnon ja oikeuskirjallisuudessa vallitsevan nédkemyksen mukaisesti
patenttiasiamiehen kuluja MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 kohdan nojalla
korvattavina.

Sen mukaan patenttiasiamiehen osallistumisesta tunnusmerkkiriitaan, aiheutuneet
kulut on MarkenG:n vanhan version 140 8:n 3 momentin nojalla korvattava
riippumatta siitd, oliko patenttiasiamiehen osallistuminen valttamatonta ' ZPO:n 91
8:n 1 momentin ensimmaisesséd virkkeessa tarkoitétun “tarkoituksenmukaisen
oikeussuojakeinojen kayton tai oikeuksien puolustamisen kannaltay Silla ei
my0Osk&an ole merkitystd, onko patenttiasiamies suorittanut asianajajaan nahden
jonkinlaisia lisdpalveluja” [- —] [alkup. s. 6] [<=].

Tuomioistuimen ulkopuolisten oikeussuojakeinojen kaytosta ja etenkin
patenttiasiamiehen  osallistumisesta W, tavaramerkkioikeuteen perustuvaan
kehotukseen lopettaa tavaramerkin loukkaus, Bundesgerichtshof on sit4 vastoin
lausunut, ettd MarkenG:n vanhan version A140,.8:n" 3 momentin analoginen
soveltaminen ei tule KkyseeSeen “ja etta‘ patenttiasiamiehen osallistumisesta
aiheutuvat kulut voidaan nain ollen Kervata vain, jos hénen osallistumisensa oli
tarpeen [——].

3. Unionin oikeuden iperusteella’ on kuitenkin aiheutunut huomattavaa
epavarmuutta _siitd, onke MarkenG:n vanhan version 140 8:n 3 momentti
yhteensopiva direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan sadnndsten
kanssa.

a) Direktiivin, 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaan jasenvaltioiden on
sdadettavé, tarvittavat' toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tdssa
direktiivissa ) tarkoitettujen  teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen
varmistamiseksi.yNdiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on
oltava eikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivat saa olla lilan monimutkaisia tai
kalliita eivatka [alkup. s. 7] ne saa sisdltdd kohtuuttomia madrdaikoja tai johtaa
aiheettomiin  viivytyksiin.  Direktiivin  2004/48/EY 14 artiklan mukaan
jasenvaltioiden on varmistettava, ettd kohtuulliset ja oikeasuhteiset
oikeudenkayntikulut ja muut oikeudenk&ynnin voittaneelle osapuolelle
aiheutuneet kulut kuuluvat yleensa oikeudenk&ynnin hédvinneen maksettaviksi,
jollei se ole kohtuutonta. Direktiivin 2004/48/EY johdanto-osan 17
perustelukappaleessa todetaan, ettd tassa direktiivissd s&&detyt toimenpiteet,
menettelyt ja oikeussuojakeinot olisi maariteltavd kussakin tapauksessa niin, etta
kyseisen tapauksen erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon, mukaan
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lukien kunkin teollis- ja tekijanoikeuden erityispiirteet ja tarvittaessa loukkauksen
tahallinen tai tahaton luonne.

b) Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, ettd direktiivin 2004/48/EY 14
artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteend kansalliselle lainsd&ddannélle, jossa
séédetddn, ettd oikeudenkdynnin hdvinneen osapuolen on korvattava
oikeudenkdynnin  voittaneen  osapuolen  oikeudenkdyntikulut ja  jossa
tuomioistuimelle, jonka tehtdvand on lausua kyseisten kulujen korvaamisesta,
annetaan mahdollisuus ottaa huomioon sen Kkasiteltdvand olevan asian
erityispiirteet ja jossa asianajajan kaytostd aiheutuneille kuluille méaritetdan
Kiinteamaaréisista tariffeista koostuva jarjestelméd, silld edellytykselld, -ettéa
kyseisilla tariffeilla varmistetaan se, ettd oikeudenkdaynnin hdvinneen osapuolen
maksettavaksi tulevat kulut ovat kohtuulliset, mika kansallisen‘tuomioistuimen-on
tarkistettava. Unionin tuomioistuin on liséksi todennut, “etta direktiivin
2004/48/EY 14 artikla on kuitenkin esteend kansalliselle Tainsaadannolle, jossa
séadetddn kiintedamaaraisista tariffeista ja jolla sen Sisaltdmien liian) alhaisten
enimmaismé&arien takia ei varmisteta sitd, etta “eikeudenkaynnin - hdvinneen
osapuolen on maksettava vahintddn huomattava ja astanmukainen osa sellaisista
kohtuullisista kuluista, joita oikeudenkaynnin voittaneelle™ osapuolelle on
aiheutunut (tuomio 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, [- —], 32 kohta).
[alkup. s. 8]

Unionin tuomioistuin on myods Katsonut, etta<direktiivin 2004/48/EY 14 artiklaa
on tulkittava siten, ett4 se on*esteend kansallisille sadnndille, joissa saddetdan
teknisen neuvonantajan kayttdmisesté aibeutuneiden kulujen korvaamisesta vain
siind tapauksessa, ettd Kyse'™ ony, oikeudenkdynnin hévinneen osapuolen
tuottamuksesta, silloinpkun kyseiset, kulut liittyvat suoraan ja l&heisesti
kanteeseen,@jjonka tarkoituksena _om varmistaa teollis- tai tekijanoikeuden
noudattaminens(tuemio 28.742016y,United Video Properties, C-57/15, [- -], 40
kohta). Unionin tuomioistuimen kasityksen mukaan téllaisesta suorasta ja
ldheisestd yhteydesta ei, vaida puhua silloin, kun on kyse tutkimukseen ja
tunnistamiseen aiheutuneista kuluista, jotka aiheutuvat toiminnassa, joka liittyy
mutnsmuassa teknisen.neuvonantajan tekemaan yleiseen markkinoita koskevaan
tilannekartoltukseen tai siihen, etta téllainen neuvonantaja havaitsee mahdollisia
teollis- tai tekijanoikeuden loukkauksia, joihin syyllistyneet eivat kyseisessé
vaiheessa ole tiedossa. Sitd vastoin silloin, kun teknisen neuvonantajan palvelut
ovat niiden luonteesta riippumatta valttdméattomid, jotta voidaan tehokkaasti
nostaa kanne, jolla tietyssé tapauksessa pyritdan varmistamaan téllaisen oikeuden
noudattaminen, tallaisen neuvonantajan k&yttdmiseen liittyvat kulut kuuluvat
“muihin kuluihin”, jotka oikeudenkdynnin hdvinneen osapuolen on direktiivin
2004/48/EY 14 artiklan nojalla maksettava (tuomio 28.7.2016, United Video
Properties, C-57/15, [- -], 39 kohta).

C) Tata taustaa vasten vaikuttaa epaselvaltd, onko direktiivin 2004/48/EY 3
artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan kanssa yhteensopivaa, jos MarkenG:n 140 8:n 4
momentissa (MarkenG:n vanhan version 140 8:n 3 momentissa) sd&detdan
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patenttiasiamiehen kulujen korvaamisesta, ilman ettd on tutkittava, oliko
patenttiasiamiehen kaytto valttamatonta.

aa)  Unionin oikeuteen liittyvia epdilyja herédd yht&&ltda sen wvuoksi, ettd
patenttiasiamiehen, jonka kéyttdminen ei ollut valttdmatonta
tarkoituksenmukaisen  oikeussuojakeinojen  kdyton kannalta, toiminnasta
aiheutuneiden kulujen korvaaminen voisi olla direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1
kohdan vastaisesti lilan kallista ([- —] [alkup. s. 9] [~ —]). Nain voisi olla
esimerkiksi siind tapauksessa, ettd jo toimeksiannon saanut asianajaja olisi yhté
lailla voinut suorittaa patenttiasiamiehen toiminnot — kuten tavaramerkkeihin
liittyvan tiedonhaun —, jos kyse on teollis- ja tekijanoikeuksien suojaan
erikoistuneesta asianajajasta. Tallaisessa tapauksessa Bundesgerichtshef on
katsonut, ettei patenttiasiamiehen kaytostd oikeudenkayntia edeltdneessa
menettelyssé aiheutuneita kuluja — joiden korvaamisestasei saddetd MarkenG:n
140 8:n 3 momentissa — korvata, koska patenttiasiamiehen osallistuminen ei ollut
valttamatonta tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojemkayton kannalta [— —].

Kun otetaan myds huomioon, etté direktiivin 2004/48/EYX tavaitteena on varmistaa
teollis- ja tekijanoikeuksien suojan korkea taso sisdmarkkinotlla, mink& vuoksi
siind s&adettyjen menettelyjen ja oikeussuojakeinejen on oltava varoittavia (ks.
direktiivin johdanto-osan kymmenes' perustelukappalefja 3 artiklan 2 kohta),
vaikuttaa perustellulta sulkea korvattavuudenyulkopuolelle liiallisia kuluja, jotka
aiheutuvat oikeudenkaynnin voittaneen osapuolenyja hanen asianajajansa valilla
sovituista epéatavallisen korkeista palkkioista tai siitd, ettd asianajaja tarjoaa
palveluja, joita ei voida  pitdd valttdmattoming asianomaisen teollis- tai
tekijanoikeuden noudattamisenmvarmistamiseksi (tuomio 28.7.2016, United Video
Properties, C-57/15, [=<]325 kohta).

bb) Epévarmuutta kansalliseny, lainsdddannon yhteensopivuudesta unionin
oikeuden kanssa lisdd se, ettd patenttiasiamiehen, jonka kayttdminen ei ollut
valttdmatonta, tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen kaytén kannalta,
toiminnasta aiheutuvien \ kulujen korvaaminen ei voisi olla oikeasuhteista
direktiivin'2004/48/EY 44 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tallaisten kustannusten
korvaamiselta voisi liséksi puuttua direktiivin  2004/48/EY 14 artiklassa
edellytettdva “suora ja laheinen yhteys kanteeseen, jonka tarkoituksena on
varmistaa teollis="tai tekijanoikeuden noudattaminen [ —]. [alkup. s. 10]

Kansallisen, lainsaddannén yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa on epéselvaa
myo6s siksi, ettd direktiivin 2004/48/EY 14 artiklassa edellytetdan, ettd
oikeudenk&yntikuluista ratkaisun antava tuomioistuin maarittdd direktiivissa
séédetyt toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot niin, ettd kyseisen
tapauksen erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon (tuomio 28.7.2016,
United Video Properties, C-57/15, [~ -], 23 kohta). Kunkin tapauksen
erityispiirteitd ei oteta riittdvasti huomioon, jos patenttiasiamiehelle aiheutuneet
kulut korvataan ottamatta huomioon sitd, oliko patenttiasiamiehen kayttaminen
valttdmatonta tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen kayton kannalta.






