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Motpart och klagande vid Bundesgerichtshof
NovaText GmbH
Klagande och motpart vid Bundesgeriehtshof

Ruprecht-Karls-Universitat'Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF
BESLUT
[uteldamnas]ay den24 september 2020

| 6verklagandetfran,NovaText GmbH, [utelamnas] motpart och klagande vid
Bundesgeriehtshof [utelamnas] mot Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg,
[utelamnas)klagande och motpart vid Bundesgerichtshof, [uteldmnas] [Orig. s. 2]
har férsta avdelningen for tvistemal vid Bundesgerichtshof den 24 september 2020
[uteldamnas] fattat foljande beslut:

l. Malet vilandeforklaras.

Il. Foljande fraga avseende tolkningen av artikel 3.1 och artikel 14 i
Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sékerstallande av skyddet for immateriella rattigheter (EUT L 157, 2004, s.
45) hanskjuts till Europeiska unionens domstol med begdran om
forhandsavgorande:

Ska artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG tolkas sa, att de utgor
hinder mot en nationell bestdmmelse enligt vilken tappande part ska



1

BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE AV DEN 24 9. 2020 — MAL C-531/20

forpliktas ersétta den vinnande partens kostnader for anlitandet av ett
patentombud i ett varumarkesrattsligt mal, oberoende av huruvida anlitandet
av patentombudet var nédvandigt foér en andamalsenlig rattslig prévning?
[Orig. s. 3]

Skal:

l. Klaganden, Ruprecht-Karls-Universitdt Heidelberg (nedan Kkallat
universitetet), har vackt talan om forbudsforeldggande mot motparten, NovaText
GmbH (nedan kallat NovaText), pa grund av intrdng i sina EU-varumérken samt
framstallt darmed sammanh&ngande varumarkesréttsliga krav: Twisten har
avslutats genom en skriftlig forlikning enligt 278 8 stycke 6 i Zivilprozesserdnung
(civilprocesslagen, nedan kallad ZPQO). Genom beslut av“den 23, maj 2017
forpliktade Landgericht NovaText att ersétta rattegangskestnaderna och faststallde
tvisteforemalets vérde till 50 000 euro. NovaTexts Overklagande av, dettasbeslut
ldmnades utan bifall.

I ansOkan angav universitetets ombud att ettypatentembud “hadevanlitats och i
forfarandet for faststallande av rattegangskostnaderna forsakrades att
patentombudet faktiskt hade deltagit i f@rfarandet."Samtliga ‘inlagor som ingetts
till domstol hade samordnats med patentombudet. Patentombudet hade pa detta
sétt &ven deltagit vid forlikningsforhandlingarna, aven om telefonsamtalen endast
hade forts mellan parternas ombud.

Genom beslut av den 8 (decembery2017 faststéllde Landgericht universitetets
rattegangskostnader till-10 528,95 euronjamte ranta motsvarande basrantan, med
ett tillagg av fem procentenheter, sedan.den 28 september 2017. Darvid faststéllde
den, i enlighet med universitetets rkanden, att kostnaderna for patentombudet pa
4 867,70 euro for forfarandet 1 forsta instans [uteldmnas] och 325,46 euro for
overklagandet. av beslutet _om rattegangskostnaderna [uteldmnas] var
ersattningsgilla. {Orig. s. 4]

NovaText “oOverklagaded» omedelbart faststdllandet av  kostnaderna for
patentombudet.utan framgang.

I\ sitt overklagade till Bundesgerichtshof, som meddelat provningstillstand,
vidhaller, NovaText sin begdaran att det Overklagade beslutet om
rattegdngskestnaderna ska upphavas, i den del kostnaderna for patentombudet har
faststallts.

. Bundesgerichtshof har antagit att de kostnader som gjorts gallande for
patentombudet ska ersattas av NovaText enligt 140 § stycke 3 Markengesetz
(varumarkeslagen, nedan kallad MarkenG) i tidigare lydelse. Malet ror
ké&nnetecken i den mening som avses i denna bestdmmelse. Enligt 140 § stycke 3
MarkenG i tidigare lydelse — och saledes den lydelse som ar aktuell i tvisten —
kréavs inte nagon prévning huruvida anlitandet av patentombudet var nodvéandigt
for en andamalsenlig rattslig provning eller huruvida patentombudet har
tillhandahallit en “extratjdnst” gentemot den advokat som klaganden utsett. En
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direktivkonform tolkning av 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse, mot
bakgrund av artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG om sékerstallande av
skyddet for immateriella rattigheter, i syfte att prova huruvida det var nddvandigt
att anlita patentombudet, &r inte mojlig, eftersom 140 § stycke 3 MarkenG i
tidigare lydelse motsvarar dessa direktivbestammelser och eftersom en sadan
tolkning entydigt strider mot lagstiftarens syfte. Sistndmnda bestdmmelse strider
inte heller mot den allmanna likabehandlingsprincipen i artikel 3.1 Grundgesetz
(den tyska grundlagen, nedan kallad GG), eftersom det foreligger tillrédckliga
sakliga skal som motiverar skillnaden i behandling av erséttning for kestnader for
patentombud i forhallande till den allméanna ersattningen av rattegangskostnader
inom civilprocessen, vilka enbart omfattar de nddvéandiga, kosthaderna i
rattsprocessen. Lagstiftaren har ndmligen prioriterat anlitandet av patentombud i
tvister som ror kannetecken i frdga om ersattning for rattegangskostnaderna, pa
grund av deras sérskilda sakkunskap. [Orig. s. 5]

I1l.  Huruvida 6verklagandet kan vinna framgang bereripa talkningemav artikel
3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG. Innan‘@verklagandet provas ska malet
darfor vilandeforklaras och ett forhandsavgOrande, inhamtas, fran Europeiska
unionens domstol enligt artikel 267 forsta stycket byoch'26 7+tredje stycket FEUF.

1. Enligt 140 § stycke 3 MarkenG, i‘tidigare lydelse, Vars ordalydelse med
verkan fran den 14 januari 2019 hamévertagits i 140,8.stycke 4 MarkenG, ska av
de kostnader som har asamkats genom anlitandétaay ett patentombud i en tvist om
kannetecken, avgifter enligt,13 8\i Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (lagen om
advokatarvoden, nedan kallad RVWG), och dessutom nddvandiga kostnader for
patentombudet erséttase’Denna bestammelse’kan enligt 125e § stycke 5 MarkenG
tillampas pa motsvarande satt pa, forfaranden vid domstolar for EU-varumarken.
Kostnader for paténtombudet ska faststéllas gentemot motparten i forfarandet for
faststallande av rattegangskostnaderna enligt 104 § ZPO [utelamnas].

2. Denmy, domstol  vidy, vilken overklagandet anhéngiggjorts ska, i
dverensstammelse “‘med Bundesgerichtshofs fasta praxis och den dvervagande
uppfattningendnom, doktrinen, faststalla att kostnaderna for patentombudet enligt
140 Sistycke 3'MarkenG i tidigare lydelse &r erséttningsgilla.

Enligt,denha uppfattning ska de kostnader som asamkats genom anlitandet av ett
patentombud-i,en tvist om kannetecken enligt 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare
lydelse ersattas oberoende huruvida anlitandet av patentombudet var nddvandigt
for en“@ndamalsenlig rattslig provning eller for att forsvara sig rattsligt i den
mening som avses 91 § stycke 1 forsta meningen ZPO. Det ska inte ha betydelse
huruvida patentombudet har tillhandahallit en “extratjanst” gentemot advokaten
[uteldmnas] [Orig. s. 6] [utelamnas].

Nar det galler rattslig provning utanfor domstol, sérskilt anlitandet av ett
patentombud vid en varumarkesréttslig varning, har Bundesgerichtshof daremot
uttalat att en analog tillampning av 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse inte
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kommer pa fraga och att kostnaderna for anlitandet av patentombudet saledes
endast &r ersattningsgilla om anlitandet var nddvéndigt [utelamnas].

3. Bundesgerichtshof anser emellertid att det foreligger allvarliga tvivel om
huruvida 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse ar forenlig med de
unionsrattsliga bestammelserna i artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG.

a) Enligt artikel 3.1 i direktiv 2004/48/EG ska medlemsstaterna tillhandahalla
de atgarder, forfaranden och sanktioner som ar nodvandiga for att sékerstélla
skyddet for de immateriella réttigheter som omfattas av detta direktivid Atgarderna,
forfarandena och sanktionerna ska vara rattvisa och skaliga;” inte ondédigt
komplicerade eller kostsamma och [Orig. s. 7] inte medfora oskéliga tidsfrister
eller omotiverade drojsmal. Enligt artikel 14 i direktiv.%2004/48/EG, ska
medlemsstaterna se till att rimliga och proportionerliga kostnader, for,forfarandet
och andra kostnader som har asamkats den vinnande parteny,i allmanhet ersatts av
den forlorande parten om det inte &r oskaligt. Enligt skal'27 1"direktiv 2004/48/EG
bor beslut om de atgarder, forfaranden och sanktioner som anges,i detta direktiv i
varje enskilt fall ske sa att vederborlig hansyn tas till omstandigheterna i det
enskilda fallet, inklusive s&rdragen hosy, de olikastyperna av immateriella
rattigheter och, nar det ar lampligt, om intrangetyharybegatts avsiktligt eller
oavsiktligt.

b) EU-domstolen har faststéallt att artikel, 14wi, direktiv 2004/48/EG ska tolkas
sd, att den inte utgdr hinder mot enysadan nationell Tagstiftning, vilken foreskriver
att den férlorande parten ska forpliktas att ersatta’den vinnande partens kostnader
for forfarandet, ger domstolarna méjlighet.att ta hansyn till omstandigheterna i
malet och innehallerett system ‘med schablonmaéssiga taxor avseende ersattningen
for advokatkostnader, undermforutsattning att dessa taxor sékerstéller att de
kostnader somq@en forlorande partentska ersatta &r rimliga, vilket det ankommer
pa den hanskjutande domstolengatt bedoma. Domstolen har vidare konstaterat att
artikel 147indirektiv'2004/48/EG utgor hinder for en nationell lagstiftning som
innehalleryschablonmassiga taxor varigenom det, pa grund av alltfor lagt satta
maximibelopp; inte,sakerstalls att atminstone en betydande och lamplig del av de
rimliga kostnader som den vinnande parten har asamkats ersatts av den forlorande
parten (EU-demstolens dom av den 28 juli 2016, United Video Properties,
C=57/15, [utelammas] punkt 32). [Orig. s. 8]

EU-demstolen har vidare uppgett att artikel 14 i direktiv 2004/48/EG ska tolkas
sa, att den utgor hinder mot nationella regler som innebar att kostnader for att
anlita en sakkunnig radgivare endast ersatts om den forlorande parten har gjort sig
skyldig till ett fel, och under forutséttning att dessa kostnader &r direkt och néra
kopplade till vickandet av en talan for att varna en immateriell réttighet (EU-
domstolen, United Video Properties, C-57/15, [utelamnas] punkt 40). Domstolen
anser inte att det kan anses foreligga en sadan koppling nar det galler kostnader
for identifiering och utredning som har uppkommit inom ramen for en verksamhet
som innebar att en sakkunnig radgivare gor allmanna marknadsobservationer och
forsoker upptacka eventuella intrang i immateriella rattigheter, begangna av, i
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detta skede, okanda intrangsgorare. Om laget &r sadant att en sakkunnig
radgivares tjanster, oavsett tjansternas karaktar, behdvs for att en talan, pa ett
meningsfullt sétt, ska kunna véckas i syfte att i ett konkret fall kunna vérna en
sadan réattighet, ar daremot kostnaderna for anlita en sadan radgivare att betrakta
som “andra kostnader” vilka, med stdd av artikel 14 1 direktiv 2004/48/EG, ska
ersattas av den forlorande parten (EU-domstolen, United Video Properties,
C-57/15, [uteldmnas] punkt 39).

C) Mot denna bakgrund forefaller det osékert huruvida det kan anses forenligt
med artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG att det enligt 140 § stycke 4
MarkenG (140 8 stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse) foreskrivsqatt kostnader for
ett patentombud ska ersattas, utan nagon prévning av huruvidayanlitandet av
patentombudet var ngdvéndigt.

aa)  Bundesgerichtshof anser att det foreliggen, tvivel ,i “unionsréttsligt
hénseende, eftersom erséttningen av kostnader for ett patentombud, vars anlitande
inte var nddvandigt for en andamalsenlig rattslig prévning, i'strichmedhartikel 3.1 i
direktiv 2004/48/EG skulle kunna vara onodigt kestsam:([utelamnas][Orig. s.
9][utelamnas]). Detta skulle exempelvis kunna vara falletu en situation i vilken
den 4atgard som  patentombudet T\hary, vidtagit®, —© exempelvis en
varumarkesundersokning — lika garnathade kunmpat utféras’av den advokat som
redan utsetts om det &ar fragan omeen,advekat somvéar specialiserad pa industriell
aganderatt. | ett sadant fall har Bundesgefichtshof gjort bedomningen att
anlitandet av ett patentombud.fore 'det réttsliga férfarandet — vilket inte omfattades
av 140 8 stycke 3 MarkenG — inte,var. ersattningsberattigat, eftersom det inte var
nodvandigt for en andamalsenlig rattslig prévning [utelamnas].

Aven med hansyn._ till “syftet, med /direktiv 2004/48/EG, att uppnd en hdg
skyddsniva for» immateriella rattigheter pa den inre marknaden, varfor de
forfaranden och sanktioner somgforeskrivs dér ska vara avskrackande (se skal 10
och artikel"8.2 direktivet)forefaller det motiverat att se till att erséttning inte
utgar for'éverdrivna kostnader som uppkommit pa grund av att den vinnande
partén har avtalat med'sin advokat om osedvanligt htga arvoden, eller pa grund av
att advokaten har utfért tjanster som inte kan anses som nddvandiga for att vérna
den immateriellasfattighet som malet ror (se EU-domstolen, United Video
Properties, €-57/25, [utelamnas] punkt 25).

bb) “ Vidare anser Bundesgerichtshof att det foreligger tvivel avseende
forenligheten med unionsrétten i det aktuella fallet, eftersom det & mojligt att en
ersattning av kostnader for ett patentombud, vars anlitande inte var nddvandigt for
en andamalsenlig rattslig provning, inte ar proportionerlig i den mening som avses
i artikel 14 i direktiv 2004/48/EG. Vid ersattning av sadana kostnader skulle det
inte heller finnas nagon sadan direkt och nara koppling till viackandet av en talan
for att varna en varumarkesréttighet som ar nddvandig enligt artikel 14 i direktiv
2004/48/EG [utelamnas]. [Orig. s. 10]
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20 Forenlighet med unionsratten ar dessutom oséker med hénsyn till att det enligt
artikel 14 i direktiv 2004/48/EG krdvs att den domstol som ska besluta om
rattegangskostnaderna ska ta vederborlig hansyn till omstandigheterna i det
enskilda fallet nar det fattas beslut om de atgarder, forfaranden och sanktioner
som anges i direktivet (se EU-domstolen, United Video Properties, C-57/15,
[utelamnas] punkt 23). Att ersatta kostnader for patentombud utan hansyn till
huruvida anlitandet av patentombudet var nédvandigt for en andamalsenlig rattslig
provning, medfor att det inte tas tillrdcklig hansyn till de sarskilda
omstandigheterna i det enskilda fallet.

[utelamnas]



