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felperes és ellenérdeki fél a feliilvizsgalati eljarasban,
[omissis] [eredeti 2. 0.]

kozott folyamatban 1évo  feliilvizsgalati  eljarasban a  Bundesgerichtshof
(szovetségi legfelsObb birosag, Németorszdg) elsd polgari tanacsa 2020.
szeptember 24-én [omissis]

a kovetkezdket hatarozta:
I. A birésag az eljarast felfliggeszti.

Il A birésag a szellemi tulajdonjogok érvényesitésérol sz616,' 2004, “aprilisi29-i
2004/48/EK europai parlamenti és tanécsi iranyelv (HL'20043L 157:53:45. oy;
magyar nyelvii kiilonkiadas 17. fejezet, 24kotet, “32. 07), 8. cikke
(1) bekezdésének es 14. cikkének értelmezése céljabola kovetkez6 kérdést
terjeszti az Eurdpai Unio Birosaga elé:

Ugy kell-e értelmezni a 2004/48/EK irdnyelv, 3..cikkénekn(1) bekezdését és
14. cikkét, hogy azokkal ellentétes, az olyan ‘nemzeti, rendelkezés, amely
eldirja, hogy a pervesztes fél koételesya pernyertesafélnek a szabadalmi
tigyvivo védjegyjoggal kapcsolatos birdsagi,eljarasban vald kozremiikodése
miatt felmerllt koltségeit', megteriteniy, flggetlendl attél, hogy a
rendeltetésszeri joggyakorlas ‘€rdekében ‘szikségszerli volt-e a szabadalmi
tigyvivo kozremitkodése? feredeti 3. 0]

Indokolas:

l. A felperes eurépai unios vedjegyei bitorlasa miatt abbahagyasra kotelezés
iranti igényt, (valaming, ebbolheredd védjegyjogi koveteléseket érvényesitett. A
jogvita a “ZPQ "\ (Zivilprozessordnung, polgari perrendtartds) 278. 8-anak
(6) bekezdése alapjansirasheli egyezséggel zarult. 2017. majus 23-i végzésével a
Landgerichty(regionalis birgsag, Németorszag) az alperest a jogvita koltségeinek
viselésére “kotelezte,nes“a pertargy értékét 50 000 eurdban allapitotta meg. Az
alperes e,végzéssel, szemben benyujtott fellebbezése nem jart sikerrel.

Ankeresetlevélben a felperes képviseldje jelezte, hogy szabadalmi {igyvivot
vesznek igenybe, és a kdltségek megéllapitasara iranyulo eljaras soran tgyvédkent
biztositotta, hogy a szabadalmi iigyvivo ténylegesen kozremiikodott az eljarasban.
A birosaghoz benydjtott valamennyi beadvanyt egyeztették a szabadalmi
tigyvivovel. A szabadalmi {igyvivé ily mddon részt vett az egyezségre irdnyulod
targyalasokon is, még ha a telefonhivdsokat kizarolag a felek képviseldi
bonyolitottak is le.

A 2017. december 8-i vegzessel a Landgericht (regionalis birosdg) a felperes
részére megtéritendé koltségeket 10 528,95 eurd 2017. szeptember 28-tdl
szamitott, jegybanki alapkamatot 5 szazalékponttal meghaladdé mértékli kamattal
novelt dsszegében allapitotta meg. E tekintetben a birdsag a felperes kérelmének
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megfelelden a koltségekrdl valdo dontés [omissis] soran a szabadalmi ligyvivoi
koltségeket az els6foku eljaras [omissis] tekintetében 4867,70 eurd, a fellebbezési
eljarasban valé kozremiikodés cimén pedig 325,46 eur0 erejéig fogadta el
megtérithetd koltségként. [eredeti 4. 0.]

Az alperes szabadalmi ligyvivoi koltségek megallapitasdval szemben benyujtott
azonnali fellebbezése nem jart sikerrel.

A fellebbviteli birésag altal engedélyezett felllvizsgalati kérelmével az alperes
fenntartja a koltségek megallapitasardl sz6l6 megtamadott végzés azen részében
torténd hatalyon kiviil helyezése iranti kérelmét, amelyben az vele,‘'szemben
szabadalmi ligyvivoi koltségeket allapitott meg.

. A fellebbviteli birdsag megallapitotta, hogy az.@lperesnek, a MarkenG
(Markengesetz, védjegytorvény) koradbbi valtozata J40.8-a (3) bekezdésének
megfelelden meg kell téritenie az érvényesitett szabadalmi tugyvivés koltségeket.
A jogvita megjelolésekkel kapcsolatos, e rendelkezes, értelmeben, vett jogvitanak
mindsiil. A MarkenG korabbi valtozata 140. 8-anak (3) bekezdése szerint — ezért a
jelen tgyben is — nem kell vizsgalni, hogy a szabadalmi iigyyivo kézremiikodése a
rendeltetésszerli joggyakorlas érdekébeninsziikségszeri volt-e, vagy hogy a
szabadalmi  Ugyvivd a felperes altaly “megbizotth(iigyvéddel szemben
,tobbletszolgaltatast” nyujtott-e. ¢ A, MarkenGw kordbbi valtozata 140. §-a
(3) bekezdésének a szellemi tulajdonjogok érveényesitésérdl szoldo 2004/48/EK
irdnyelv 3. cikkének (1) bekezdésére és “d4. cikkére tekintettel az iranyelvvel
O0sszhangban allo, annak vizsgdlata' érdekében torténd értelmezése, hogy a
szabadalmi ligyvive bevonasa, sziiks¢gszertivvolt-e, nem Kkertll szoba, mivel a
MarkenG korabbi véltozata 140, 8-anak (3) bekezdése megfelel az iranyelv e
rendelkezéseinek, €s'az ilyen értelmezés a jogalkoto célkitiizésével egyértelmiien
ellentétes. A MarkenG, kerabhi valtozata 140. §-4nak (3) bekezdése nem sérti az
egyenléség «GGy (Grundgesetz, “alaptorvény) 3. cikkének (1) bekezdése szerinti
altalanoselvetisem,smivel,a szabadalmi tigyvivo koltségeinek a megjeldlésekkel
kapcsolatos, tigyekben tésténd megtéritése és a Kizarolag a joggyakorlashoz
sziiKséges koltsegekre Kiterjedd altalanos polgari eljarasjogi koltségtérités kozotti
eltérd banasmodet kelléen objektiv indok igazolja, a jogalkotd ugyanis a
szabadalmi,ligyvivok megjeldlésekkel kapcsolatos ligyekben vald kozremiikodését
a “kilonlegesw.szakértelem miatt a koltsegekre vonatkozd rendelkezésekben
kiemelten kezelte. [eredeti 5. 0.]

. A, felulvizsgalati kerelem kimenetele a 2004/48/EK iranyelv 3. cikke
(1) bekezdésének és 14. cikkének értelmezésétdl fligg. A jogorvoslati kérelem
elbirdlasa elott ezért az eljarast fel kell fliggeszteni, és az EUMSZ 267. cikk elsd
bekezdésének b) pontja és harmadik bekezdése alapjan az Eurdpai Unid
Birosaganak elézetes dontéshozatalat kell kérni.

1. A MarkenG korabbi valtozata 140. §-anak (3) bekezdése értelmében,
amelyet 2019. januar 14-i hatallyal azonos szoveggel vett at a MarkenG 140. §-a
(4) bekezdésében foglalt rendelkezés, a szabadalmi tigyvivé megjeldlésekkel
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kapcsolatos jogvitaban valo kozremikodése miatt felmeriilt koltségek koziil az
RVG (az ugyvédek dijazasarol szolo torvény) 13. §-a szerinti dijakat, valamint a
szabadalmi 1igyvivé sziikséges kiadasait meg kell tériteni. A MarkenG
125e. §-a4nak (5) bekezdése értelmében e rendelkezést értelemszertien az eurdpai
uniés védjegybirosagok el6tti eljarasokra is alkalmazni kell. A ZPO 104. §-a
szerinti, a koltségek megallapitasara irdnyuld eljaras keretében a szabadalmi
tgyvivoi koltségek megfizetésére a koltségek megfizetésére koteles felet kell
kotelezni [omissis].

2. A MarkenG korabbi valtozata 140. §-anak (3) bekezdése nalapjan a
fellebbviteli birdsdg a szabadalmi iligyvive koltségeit a Bumdesgerichtshof
(szOvetségi legfels6bb birdsag) allandd itélkezési gyakorlatanaky, és a
jogtudomanyban  széles korben elfogadott  allaspomtnaky, megtelelden
megtéritenddnek tekintette.

Eszerint a szabadalmi ligyvivé megjelolésekkel gkapcsolatos, jogvitaban valo
kozremiikodése miatt felmeriilt koltségeket 44> MarkenG kordbbi valtozata
140. 8-anak (3) bekezdése értelmében meg kell tériteni, fuggetlentiltattol, hogy a
szabadalmi igyvivé kozremikodése a ZPOW9N8-a (1) bekezdésének elsod
mondata értelmében vett rendeltetésszerli joggyakorlds “vagy jogvédelem
érdekében szlikségszerl volt-e. Nem lényeges, az sem,"hogy a szabadalmi iigyvivo
,tobbletszolgaltatast” nyujtott-e az ‘tigyvédhez, képest*[omissis] [eredeti 6. 0.]
[omissis].

Ezzel szemben a peren Kivuli “jogervenyesitest és kilondsen a szabadalmi
tigyvivonek a védjegyjoggalikapcsolates felszolitasban vald kozremiikodését
illetéen a Bundesgerichtshof (szdwetségi legfelsobb birdsag) ugy itélte meg, hogy
a MarkenG korabbi‘waltozata 140.°8-a (3) bekezdésének analdgia utjan torténd
alkalmazésa nem fogadhat6, el kovetkezésképpen a szabadalmi Ugyvivo
kozremuiikodésevel, osszefiiggd Koltségeket csak akkor kell megtériteni, ha e
kozremiikédés szitkségszeri volt [omissis].

3. Ugyanakker simmar komoly unids jogi kétsegek merilnek fel azzal
kapesolatbany, hegy “@ MarkenG korabbi valtozata 140. §-a (3) bekezdese
Osszeegyeztethetd-ey a 2004/48/EK irdnyelv 3. cikke (1) bekezdésének es
14, cikkénekwniOs jogi rendelkezeseivel.

a) A2004/48/EK iranyelv 3. cikkének (1) bekezdese ertelmeben a tagallamok
rendelkeznek azon intézkedésekrol, eljarasokrol és jogorvoslatokrol, amelyek az
ezen iranyelv altal szabalyozott szellemi tulajdonjogok érvényesitésének
biztositdsdhoz  sziikségesek. Ezen  intézkedéseknek, eljarasoknak  és
jogorvoslatoknak méltanyosnak és igazsagosnak kell lenniik, nem lehetnek
indokolatlanul  bonyolultak és koltségesek, tovabba [eredeti 7.0.] nem
eredményezhetnek észszerlitlen hataridoket ¢és indokolatlan késedelmet. A
2004/48/EK iranyelv 14. cikke szerint a tagallamok biztositjak, hogy a nyertes fél
oldalan felmeriild észszeri és aranyos perkoltséget, valamint egyéb koltsegeket
foszabalyként a vesztes fél viselje, ha méltanyossagi okok ennek nem mondanak
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ellent. A 2004/48/EK irényelv (17) preambulumbekezdése kimondja, hogy az
irdnyelvben foglalt intézkedéseket, eljarasokat és jogorvoslatokat minden egyes
esetben ugy kell meghatarozni, hogy az figyelembe vegye az adott eset jellemzd
vonasait, ideértve az egyes szellemi tulajdonjogok sajatossagait és sziikség esetén
a jogsértés szandékos vagy nem szandékos voltat.

b) Az Eurdpai Unio Birosdga megallapitotta, hogy a 2004/48/EK iranyelv
14. cikkét ugy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti
szabalyozas, amely eldirja, hogy a pervesztes felet kotelezik a pernyertes fél
részérol felmeriilt eljarasi koltségek viselésére, amely lehetdvé “teszi az e
koltségviselésrdl hatarozatot hozo birdsag szamadra az eldtte folyamatban lévo ligy
sajatossagainak a figyelembevételét, ¢s amely az ligyvédi kozremukddes esetén a
koltségek megtéritésének tertiletén atalanydijszabasi rendszert tartalmazy, feltéve
hogy e dijak biztositjak, hogy a pervesztes fél alfal viselendd koltségek
észszeriiek, amit a kérdést elSterjesztd birdsagnak kell vigsgalmia. A Birdsag
hozzatette, hogy a 2004/48/EK iranyelv 14. cikkével.ellentétes,az olyan nemzeti
szabalyozas, amely olyan atalanydijakat ir elés amclyek, az abban szerepld tal
alacsony maximalis 0sszegek miatt nem biztositjak, hegy=a, pervesztes fél a
pernyertes fél részérdl felmeriilt észszerti koltségek legalabbyjelentds és megfeleld
részét viselje (2016. julius 16-i United Video,Propertiesiitélet, C-57/15, [omissis],
32. pont). [eredeti 8. 0.]

A Birosag azt is hozzatette, hogy.a 2004/48/EK, iranyelv 14. cikkét ugy kell
értelmezni, hogy azzal ellentétesekaz olyan \nemzeti szabalyok, amelyek a
szaktanacsado koltségeinek a megtéritését.csak a pervesztes fél vétkessége esetén
irjak eld, amennyiben’ e™koltségek Wkozyetleniil és szorosan kapcsolddnak a
szellemi tulajdonjog érvényesitésének abiztositasara irdnyuld birosagi keresethez
(United Video _Propertiesy, itélet, ‘€<57/15, [omissis], 40.pont). A Birdsag
allaspontja szering a jogsértés megallapitasaval és az elkovetdjének felkutatdsaval
Osszefiiggd, “azon, tevékenységek keretében felmeriilt koltségek, amelyek tobbek
kozott a szaktanacsadd altal végzett altalanos piacmegfigyelésre és a szellemi
tulajdonjog ‘e “szakaszbanwismeretlen jogsértok altali esetleges megsértésének a
szaktanacsado “altalisfelkutatasara iranyulnak, ilyen kapcsolatot nem mutatnak.
Ellenben, amennyiben a szaktanacsadoi szolgaltatasok jellegiiktol fliggetleniil
elkerilhetetlenek, ahhoz, hogy az ilyen jog eérvényesitésének a biztositasara
irdnyulo birosagi keresetet lehessen ténylegesen inditani egy konkrét esetben, az e
szaktanaesadd kozremilkodéséhez kapcsolddo koltségek azon ,,egyéb koltségek”
ala tartoznak, amelyeket a 2004/48/EK iranyelv 14. cikke alapjan a pervesztes
felnek kell viselnie (United Video Properties itélet, C-57/15, [omissis], 39. pont).

C) Mindezek alapjan kétségesnek tlinik, hogy 0Osszeegyeztetheté-e a
2004/48/EK iranyelv 3. cikkének (1) bekezdésével és 14. cikkével, ha a MarkenG
140. §-4nak  (4) bekezdése (a MarkenG korébbi valtozata 140. §-a4nak
(3) bekezdése) a szabadalmi tigyvive koltségeinek megtéritését irja elé anélkiil,
hogy vizsgalni kellene a szabadalmi ligyvivé bevonasanak sziikségességét.
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aa)  Unios jogi ketség merll fel egyrészt amiatt, hogy az olyan szabadalmi
igyvivé tevékenysége koltségeinek megtéritése, akinek a bevondsa a
rendeltetésszerli joggyakorlas érdekében nem volt sziikségszerli, a 2004/48/EK
iranyelv 3. cikkének (1) bekezdését sért6 modon sziikségtelen koltségeket
eredményezhet (Jomissis][eredeti 9. 0.] [omissis]). Ez vonatkozhat példaul arra az
esetre is, amelyben a szabadalmi tigyvivé altal elvégzett cselekményt — példaul a
védjegykutatast — a mar megbizott igyvéd is ugyanugy elvégezhette volna, ha
ipari tulajdonjogra szakosodott tigyvédrél lenne sz6. Ilyen esetben a
Bundesgerichtshof (szovetségi legfelsobb birdsag) ugy hatarozott, hogy a
szabadalmi  ligyvivé bevonasaval Osszefiiggd, a MarkenG N, 140. 8-a
(3) bekezdésének hatalya ala nem tartozo, pert megel6z6 koltségeketynem kell
megtériteni, mivel az a rendeltetésszeri joggyakorlas érdekébens, nem Wwolt
sziikségszerli [omissis].

Tekintetbe véve azt is, hogy a 2004/48/EK iranyelvnekimagas védelmi szintet kell
a bels6 piacon beliil biztositania, ami miatt az abban“foglalt eljardsoknak és
jogorvoslatoknak  elrettentének  kell — lefniiiks “w(lasd “\az  iranyelv
(10) preambulumbekezdését és 3. cikkének (2) bekezdését), indokoltnak tiinik az
amiatt talzottan magas koltségek megtéritéesenek kizarasa, hogy a pernyertes fél es
az Ugyvédje szokatlanul magas tiszteletdijban “@llapodott,meg, vagy hogy az
tigyvéd olyan szolgaltatasokat nytjt, amelyek nem, tekinthetok sziikségesnek az
érintett szellemi tulajdonjog érvényesitésének, a hiztoesitasahoz (lasd: United Video
Properties itélet, C-57/15, [omissis], 25. pent).

bb)  Tovabbi kétségek meriilnekiyfelazwunios joggal vald GsszeegyeztethetOség
tekintetében, mivel @zomy,, szabadalmiy, ligyvive tevékenysége koltségeinek
megtéritése, akinek a beyvonasa ‘a, rendeltetésszerii joggyakorlas érdekében nem
volt szikségszerii, “@s2004/48/EK “iranyelv 14. cikke értelmében nem lenne
aranyos. Az ilyen\koltsegek megteritése tovabba a védjegyjog érvényesitése iranti
keresettel nem feltétlen(l, all'a,2004/48/EK iranyelv 14. cikkében eldirt kozvetlen
és szorostkapcselathan, Jomissis]. [eredeti 10. 0.]

Az Gnids joggal valdvosszeegyeztethetOség amiatt is kétséges, hogy a 2004/48/EK
iranyelw, 14. cikke, megkoveteli, hogy a koltsegviselés targyaban hatarozat hozé
birosag, az, ezen iranyelvben foglalt intézkedések, eljarasok és jogorvoslatok
meghatarezasa,soran vegye figyelembe az adott eset sajatossagait (lasd: United
VideowProperties itélet, C-57/15, [omissis], 23. pont). A szabadalmi tigyvivéi
koltségek attol fliggetlentil valdé megtéritése, hogy a szabadalmi iigyvivé bevonasa
a rendeltetésszeri joggyakorlas érdekében sziikségszerli volt-e, nem veszi
kelléképpen figyelembe az adott eset sajatossagait.

[omissis]



