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Ruprecht-Karls-Universitdt Heidelberg (Universidad Ruprecht Karl de
Heidelberg), [omissis]

parte demandante y recurrida,
[omissis]

La Sala Primera de lo Civil del Bundesgerichtshof, el 24 de septiembre de 2020
[omissis],

ha resuelto:
I.  Suspender el procedimiento.

Il.  Plantear al Tribunal de Justicia de la Unién Europea la, siguiente cuestion
prejudicial relativa a la interpretacion de los articulos 3yapartado 1wy 14 de
la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo Yy del Consejo, de 29 de
abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de,propiedad intelectual
(DO L 157 de 30.4.2004, p. 45):

¢Deben interpretarse los articulos 8, apartadonl, Y, 14 de la Directiva
2004/48/CE en el sentido de que se‘eponen a una disposicion nacional que
impone a la parte vencida la“obligacion de reembolsar los gastos
ocasionados a la parte vencedera por. latintervencion de un agente de la
propiedad industrial en’un procedimiento,judicial en materia de marcas, con
independencia de que,la mtervencion del agente de la propiedad industrial
fuera 0 no necesariapara,obtener latutela judicial pretendida?

Fundamentos:

I La demandante,ejercitd eontra la demandada una accion de cesacion por
violacion ‘de sus, mareas, de la Unidn y para hacer valer sus correspondientes
derechas en“materia“de “marcas. El litigio finalizd en virtud de un acuerdo
transaccional eseritoy, des conformidad con el articulo 278, apartado 6, de la
Zivilprozessordnungw/(Ley de Enjuiciamiento civil; en lo sucesivo, «ZPO»).
Mediante resolucion de 23 de mayo de 2017, el Landgericht (Tribunal Regional
de lo'Civil y Penal) condend a la demandada al pago de las costas del litigio y fijo6
la ‘euantia del litigio en 50 000 euros. El recurso interpuesto por la demandada
contradicha resolucion fue desestimado.

En el escrito de demanda, el representante de la demandante hizo constar la
participacion de una agente de la propiedad industrial y, en la tasacion de costas,
el abogado asegurd, en su calidad de profesional, que la agente de la propiedad
industrial habia intervenido efectivamente en el procedimiento. Sefialé que cada
escrito presentado ante el tribunal habia sido acordado con ella, quien, de este
modo, también habia intervenido en las negociaciones del acuerdo transaccional,
aunque las llamadas telefonicas se realizaran Unicamente entre los representantes
de las partes.
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Mediante resolucién de 8 de diciembre de 2017, el Landgericht fijo el importe de
las costas que debian reembolsarse a la demandante en la cantidad de
10 528,95 euros, mas intereses equivalentes al tipo basico incrementado en
5 puntos porcentuales a partir del 28 de septiembre de 2017. A tal efecto,
ajustandose a lo solicitado por la demandante, dicho tribunal reconocié como
reembolsable el coste correspondiente a la agente de la propiedad industrial por
importe de 4 867,70 euros por las actuaciones en la primera instancia [omissis] y
de 325,46 euros por su labor en el recurso relativo a la condena en costas
[omissis].

El recurso directo interpuesto por la demandada contra la tasacién ‘de lasycostas
correspondientes a la agente de la propiedad industrial no prospero.

Mediante el recurso admitido a tramite por el organo jurisdiccional, superior, la
demandada mantiene su pretension de anulacion de lagresolucién sebretlas costas
impugnada, en la medida en que le impone cargar con las‘eostas correspondientes
a la agente de la propiedad industrial.

. El organo jurisdiccional superiors, considera “ques.el, coste reclamado
correspondiente a la agente de la propiedad, industrial’debesser reembolsado por la
parte demandada, de conformidad¢con, eh articulo *140, apartado 3, de la
Markengesetz alte Fassung (Ley de ‘marcas wersion antigua; en lo sucesivo,
«MarkenG aF»). Entiende que se trata de,unlitigio en materia de signos en el
sentido de dicha disposicion<En Su opinion, ne procede examinar, de conformidad
con el articulo 140, apartado 3;, dedla MarkenG aF y, por tanto, tampoco en este
litigio, si la intervenciémyde la agente de la propiedad industrial era necesaria para
obtener la tutela judiCial de'sustdereehos o'si la agente de la propiedad industrial
prestd un «servicig,afiadido»,alkabogado contratado por la demandante. Sefiald
que no cabe eonsiderar una interpretacion del articulo 140, apartado 3, de la
MarkenG aF, conformesa los qarticulos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva
2004/48/CE, relativa“al\respeto de los derechos de propiedad intelectual, para
comprobar siMa intervencién de la agente de la propiedad industrial fue necesaria,
pueste, que el articuloy140, apartado 3, de la MarkenG aF es conforme con dichas
disposicienes de lawDirectiva y tal interpretacion seria claramente contraria al
objetivo dehlegislador. Sostiene que el articulo 140, apartado 3, de la MarkenG aF
tampocoy viola el principio general de igualdad enunciado en el articulo 3,
apartado, 1,%de la Grundgesetz (Constitucion alemana), en la medida en que la
diferencia de trato entre el reembolso de las costas relativas a los agentes de la
propiedad industrial en los litigios por signos frente al reembolso general de las
costas en los procesos civiles, que solo cubre los gastos necesarios para el
gjercicio de los derechos, esta justificada por una razon objetiva suficiente, ya que
el legislador atribuye una especial relevancia, en el régimen juridico de las costas,
a la participacion de los agentes de la propiedad industrial en los litigios sobre
signos, dados sus conocimientos especificos.

1. El éxito del presente recurso depende de la interpretacion de los articulos
3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48. En consecuencia, antes de resolver
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debe suspenderse el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Union
Europea una peticion de decision prejudicial con arreglo al articulo 267 TFUE,
parrafos primero, letra b), y tercero.

1. En virtud del articulo 140, apartado 3, de la MarkenG aF, cuyo tenor se
reprodujo en el articulo 140, apartado 4, de la MarkenG con efectos a partir del 14
de enero de 2019, deben reembolsarse, por lo que se refiere a las costas
ocasionadas por la intervencién de un agente de la propiedad industrial en un
litigio relativo a signos, los honorarios contemplados en el articulo 13 de la Gesetz
uber die  Vergltung der Rechtsanwéltinnen und  Rechtsanwalte
(Rechtsanwaltsvergltungsgesetz, Ley de remuneracion de los abogades), asi.como
los gastos relativos al agente de la propiedad industrial que hayan, resultado
necesarios. Con arreglo al articulo 125e, apartado 5, de lawMarkenG, esta
disposicion se aplicara por analogia a los procedimientos ante les tribunales de
marcas de la Union Europea. En la tasacion de costasiprevista en el articulo 104
de la ZPO deben incluirse los gastos relativos al agente devla propiedad industrial
[omissis].

2. Con arreglo al articulo 140, apartado 3, de lasMarkenG aF, el 6rgano
jurisdiccional superior considerd reembolsables las cestasycorrespondientes a la
agente de la propiedad industrial, de‘confermidad con la,reiterada jurisprudencia
del Bundesgerichtshof y con la opinidn predominante en la doctrina.

En ese sentido, los gastos @Casionados, porsla Intervencion de un agente de la
propiedad industrial en un litigio relative,a signos deben ser reembolsados con
arreglo al articulo 140, apartado 3yde la,MarkenG aF, con independencia de si esa
intervencion del agente de\la,prepiedad industrial fue necesaria para la obtencion
de la tutela judiciahpretendida ovpara la defensa de los derechos en el sentido del
articulo 91, apartadonzl,“primera frase, de la ZPO. Tampoco es pertinente la
cuestion de i, ehagentende™a propiedad industrial prestd un «servicio afiadido»
junto a los'servieios\prestades por el abogado [omissis] [omissis].

Enseambio, porJo que ‘respecta al ejercicio extrajudicial de los derechos y, en
particular, %a la ‘mtervencion del agente de la propiedad industrial en un
requerimientoscon arreglo al Derecho de marcas, el Bundesgerichtshof ha
declarado que no cabia aplicar por analogia el articulo 140, apartado 3, de la
MarkenG akgy que, por consiguiente, los gastos relativos al agente de la propiedad
industrial solo son reembolsables si dicha intervencion era necesaria [omissis].

3. Sin embargo, actualmente existen serias dudas desde la perspectiva del
Derecho de la Union en cuanto a la compatibilidad del articulo 140, apartado 3, de
la MarkenG aF con las disposiciones del Derecho de la Union contenidas en los
articulos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48.

a) A tenor del articulo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, los Estados
miembros estableceran las medidas, procedimientos y recursos necesarios para
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la



14

15

NOVATEXT

Directiva. Tales medidas, procedimientos y recursos seran justos y equitativos, no
seran innecesariamente complejos o0 gravosos, ni comportaran plazos
injustificables ni retrasos excesivos. Conforme al articulo 14 de la Directiva
2004/48, los Estados miembros garantizardn que las costas procesales, siempre
que sean razonables y proporcionadas, y demas gastos en que haya podido incurrir
la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo
que sea contrario a la equidad. A tenor del considerando 17 de la misma Directiva,
las medidas, procedimientos y recursos que dispone la Directiva deben
determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus
caracteristicas especificas, incluidos los rasgos especificos de cada derecho de
propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada,o noyde la
infraccion.

b) El Tribunal de Justicia ha declarado que el articulon14'dena Directiva
2004/48 debe interpretarse en el sentido de que no ‘se _openg,a una nermativa
nacional que disponga que la parte vencida serd.eondenada asabonar, las costas
procesales en que haya incurrido la parte que hayawganadosel juicios que atribuya
al juez encargado de pronunciar la condena“en, costas.la facultad de tener en
cuenta las caracteristicas especificas delasunto del que, esté ‘conociendo y que
establezca un sistema de tarifas a tanto alzado en materia,de reembolso de los
gastos correspondientes a asistencia ‘de letrado, a condieion de que tales tarifas
garanticen que las costas que haya de Seportar la parte vencida sean razonables,
extremo éste que incumbirg wverifiear al organo<jurisdiccional remitente. El
Tribunal de Justicia consider® asimismorgque eharticulo 14 de la Directiva 2004/48
se opone a una normativa, nacionah, que‘establezca tarifas a tanto alzado que,
debido a los importes ‘méaximos ‘muy“poco elevados que figuren en ellas, no
garanticen que corfa a catgoe, de layparte vencida, cuando menos, una parte
significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido la parte
que haya ganade. el ‘juicio,(sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de julio de
2016, United \ideowProperties,£-57/15, [omissis] apartado 32).

El Tribunal de, Justicia,ha‘declarado asimismo que el articulo 14 de la Directiva
2004748 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que
tan'solo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la
parte ‘wencida haya incurrido en culpa, en la medida en que tales gastos estén
directa, ynestrechamente vinculados a una accion judicial que tenga por objeto
garantizar el“respeto de un derecho de propiedad intelectual (sentencia del
Tribunal./de Justicia United Video Properties, C-57/15, [omissis] apartado 40). En
opinion del Tribunal de Justicia, no parece que presenten tal relacion los gastos de
identificacién e investigacion en que se haya incurrido en el marco de actividades
destinadas en particular a una observacién general del mercado efectuada por un
asesor técnico y a la deteccidn por éste de posibles violaciones de un derecho de
propiedad intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase. En
cambio, en la medida en que los servicios de un asesor técnico, con independencia
de su naturaleza, resulten indispensables para poder ejercitar adecuadamente una
accion judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de
ese derecho de propiedad intelectual, los gastos correspondientes a la asistencia
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del asesor técnico formaran parte de los «demas gastos» que deben correr a cargo
de la parte vencida en virtud del articulo 14 de la Directiva 2004/48 (sentencia del
Tribunal de Justicia United Video Properties, C-57/15, [omissis] apartado [40]).

C) En tal contexto, parece dudoso que sea compatible con los articulos 3,
apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48 que el articulo 140, apartado 4, de la
MarkenG (articulo 140, apartado 3, de la MarkenG aF) establezca el reembolso
del coste de un agente de la propiedad industrial sin tener que examinar la
necesidad de su intervencion.

aa)  Existen dudas desde la perspectiva del Derecho de la Unidn, por una parte,
porque el reembolso de los gastos relativos a la actividad de una,agente de la
propiedad industrial, cuya intervencion no era necesaria para lasobtencion de\la
tutela judicial pretendida, podria constituir un gravamen superfluo, infringiendo el
articulo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48 ([omissis] fomissis}). Asi<podria
ocurrir, por ejemplo, en el caso de que la actividad del“agente de, la propiedad
industrial, como una investigacion de marcas, hubiera podide. ser efectuada del
mismo modo por el abogado ya contratado, si§etratara.de un‘abogado especialista
en propiedad industrial. En un caso asi, el Bundesgerichtshof.nego la condicion de
reembolsable (no comprendida por el articulo 140, apartade,3, de la MarkenG) de
los gastos previos al proceso vinculadossa ‘la interveneion de un agente de la
propiedad industrial, por no ser esta neceSaria,para la obtencion de la tutela
judicial pretendida [omissis].

Aunque no se ha de olvidar-que la'Directiva 2004/48 debe garantizar un nivel de
proteccion de la propiedad intelectual elevado en el mercado interior, razén por la
cual los procedimientos yeeursos que establece deben ser disuasorios (véanse el
considerando 10 yhel“articule, 3napartado 2, de la Directiva), parece justificado
excluir del reembolsoygastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente
elevados quéssethayan, convenido®entre la parte que haya ganado el juicio y su
abogado_0wen razén “de, [ayprestacion por este Gltimo de servicios que no se
consideren necesarios, para garantizar el respeto del derecho de propiedad
intelectual de que Se trate (sentencia del Tribunal de Justicia United Video
Properties, €-57/15nfomissis] apartado 25).

bb) " Existen también dudas en cuanto a la conformidad con el Derecho de la
Union en lasmedida en que el reembolso de los gastos relativos a la actividad de
una agente de la propiedad industrial, cuya intervencion no era necesaria para la
obtencién de la tutela judicial, puede no ser proporcionado en el sentido del
articulo 14 de la Directiva 2004/48. El reembolso de tales gastos también podria
carecer de relacion directa y estrecha con la demanda para garantizar el respeto
del derecho de marca, exigido por el articulo 14 de la Directiva 2004/48 [omissis].

La conformidad con el Derecho de la Unidn resulta igualmente dudosa si se repara
en que el articulo 14 de la Directiva 2004/48 exige que el juez encargado de
pronunciar la condena en costas, al determinar las medidas, procedimientos y
recursos previstos en dicha Directiva, debe tener debidamente en cuenta las
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caracteristicas especificas del caso concreto (sentencia del Tribunal de Justicia
United Video Properties, C-57/15, [omissis] apartado 23). Pues bien, el reembolso
del coste correspondiente al agente de la propiedad industrial con independencia
de si la intervencion del referido profesional era o no necesaria para la obtencion
de la tutela judicial pretendida no tiene suficientemente en cuenta las
caracteristicas especificas del caso concreto.

[omissis]



