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Bundesgerichtshofi esimene tsiviilkolleegium otsustas 24. septembril 2020 [...]
jargmist:
I.  Kohtumenetlus peatatakse.

Il. Euroopa Kohtule esitatakse Euroopa Parlamendi ja ndukogu 29. aprilli
2004. aasta direktiivi 2004/48/EU intellektuaalomandi Oiguste joustamise
kohta (ELT 2004, L 157, lk45; ELT erivaljaanne 17/02, 1k 32) artikli 3
IGike 1 ja artikli 14 t6lgendamisel eelotsuse saamiseks jargmine kiisimus:

Kas direktiivi 2004/48/EU artikli 3 18iget 1 ja artiklit 14_tuleb“tdlgendada
nii, et nendega on vastuolus riigisisene digusnorms, mis “satestab
kohtumenetluse poolele, kelle kahjuks tehti kohtuotsuSpkohustuse huvitada
poolele, kelle kasuks tehti kohtuotsus, kuldd, “mis%yons, tekkinud
patendivoliniku  kaasamisega kaubamargidiguslikus “kehtumenetluses,
sOltumata sellest, kas patendivoliniku kaasamine <4oli vajalik Giguste
eesmargiparaseks maksmapanekuks? [Ik 3]

Kohtumééaruse.pohistused:

l. Hageja esitas kostjale ndude, tema “ELI “kaubamargidiguse rikkumise
Iopetamiseks ja kaubamaérgidiguslikudy, korvalnuded. Kohtuvaidlus IGpetati
kirjaliku kompromissiga tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordung,
BGBI. 1 2005, 1k 3202; 2006.1 1k431; 2007 Iylk1781, edaspidi ,,ZPO*“) § 278
I6ike 6 kohaselt. Landgerichtity(esimesenastme kohus) 23. mai 2017. aasta
kohtumaéaarusega madisteti ‘kostjalt “waljaskohtumenetluse kulud ja méérati hagi
hinnaks 50 000 eurotsKestjaiselle peale esitatud maaruskaebus jai edutuks.

Hageja velitatud esindaja kohtumenetluses markis hagiavalduses patendivoliniku
kaasamise ja kinnitas kehtukulude kindaks maaramise menetluses advokaadina, et
patendivolinik tdesti-@sales,menetluses. Kdik kohtule esitatud dokumendid réaégiti
ldbi patendivelinikugas Patendivolinik osales sel viisil ka kompromissi
labiraé@kimistel, kuigi telefonikdned peeti tiksnes kohtumenetluse poolte volitatud
esindajate vahel:

Landgericht, maaras 8. detsembri 2017. aasta kohtumé&érusega kindlaks hagejale
valjamdistetavad kohtukulud summas 10 528,95 eurot, millele lisandub alates
28. septembrist 2017 intress, mis on viis protsendipunkti (le baasintressimééra. Ta
[...] tunnistas seejuures, nagu taotles hageja, pobhjendatuks kulud
patendivolinikule summas 4867,70 eurot esimese kohtuastme menetluses [...] ja
summas 325,46 eurot  osalemise eest maaruskaebemenetluses  seoses
kohtumenetluse kuludega. [Ik 4]

Kostja esitatud kohene méaruskaebus, milles vaidlustati patendivoliniku kulude
kindlaksmé&&ramine, jai edutuks.
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Méaruskaebuse lahendanud kohtu kohtu poolt vastuvdetavaks tunnistatud
méaaruskaebusega eelotsusetaotluse esitanud kohtule jatkab kostja enda néude
jargimist, mille kohaselt ta taotleb vaidlustatud kohtukulude kindlakstegemise
maéaruse tdhistamist osas, millega mdisteti temalt vélja pandivoliniku kaasamise
kulud.

. Méaaruskaebuse lahendanud kohus leidis, et esitatud nduded
patendivoliniku kulude osas tuleb hivitada kaubamérkide ja muude eristavate
tahiste kaitse seaduse (Gesetz (ber den Schutz von Marken und sonstigen
Kennzeichen, BGBI. 1994 I, lk. 3082, edaspidi ,,MarkenG*) § 140406ike 3 vana
redaktsiooni alusel kostjal. Kohtu hinnangul oli kdesoleval juhul tegemist eristava
tdhise kohtuvaidlusega selle normi tadhenduses. MarkenG 8§@40 |0tke 3 vana
redaktsiooni kohaselt — ja seega ka siinses asjas — ei tule hinnata, ‘kas diguskaitse
tagamiseks oli vajalik patendivoliniku kaasamine vdi_ Kkas “patendivolinikuga
kaasamine andis vorreldes hageja volitatud advokaadiga ,,lisavaartusts, Kone alla
ei tule MarkenG §140 I6ike3 vana redaktsigoni“itdlgendamine kooskdlas
direktiiviga, pidades silmas direktiivi 2004/48" intellektuaalomandi Giguste
joustamise kohta artikli 3 18iget 1 ja artiklit 14, kontrollimaks;kas patendivoliniku
kaasamine oli vajalik, kuna MarkenG 8 140I8ike 3 vanajyredakisioon on nende
direktiivi nbuetega vastavuses ja selline, tolgendus “oleks, selgelt vastuolus
seadusandja eesméargiga. MarkenG § 140 16ikey3 vana redaktsioon ei ole vastuolus
ka pdhiseaduse (Grundgesetz fir die Bundesrepublik Deutschland, 23. maist 1949,
BGBI. 1949, Ik 1, viimati muudetud 29. septembril 2020, BGBI. 1 2020, 1k 2048,
edaspidi ,,GG*) artikli 3 18ikes 1 satestatud v@rdsuspohidigusega, kuna on olemas
piisav asjakohane alus ebavordseks. kohtlemiseks seonduvalt patendivolinike
kulude hivitamisega v@rreldes ylldiste tSiviilkohtumenetluse kohtukulude
hivitamisega, mis _hélmab, vaid vajalikke kulusid, kuivdrd seadusandja on
eelistanud kohtukalude huvitamist reguleerivates Gigusnormides seoses eristava
téhise kohtuvaidlustega patendivolinike kaasamist nende eriteadmiste tottu. [Ik 5]

I1l. ¢, Eelotsusetaotluse ‘esitanud kohtule esitatud maaruskaebuse edukus sdltub
direktiivi, 2004/48 artikli 3"161ke 1 ja artikli 14 tdlgendusest. Enne kaebuse ile
otsustamisttuleb, seetdttu kohtumenetlus peatada ja paluda Euroopa Kohtult
eelotsust EL toimimise‘lepingu artikli 267 18ike 1 punkti b ja 16ike 3 kohaselt.

1. Vastavalt'MarkenG 8 140 I6ike 3 vanale redaktsioonile, mille sdnastus on
sisuliselt samal“kujul tle voetud MarkenG 8§ 140 Ibikesse 4 alates selle kehtima
hakkamisest 14. jaanuaril 2019, tuleb kuludest, mis on tekkinud patendivoliniku
kaasamisel' eristava tadhise kohtumenetlusse, hivitada advokaadi tasustamise
seaduse (Gesetz tber die Vergitung der Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwélte,
edaspidi ,,RVG*) § 13 alusel makstavad tasud ja peale selle veel patendivoliniku
vajalikud otsesed kulud. Seda normi tuleb MarkenG § 125e IGike 5 alusel
kohaldada vastavalt ka EL kaubamérgiasjade lahendamiseks padevates kohtutes.
Patendivoliniku kulud tuleb ZPO § 104 kohaselt vélja nduda kohtukulusid kandma
kohustatud isikult kohtumenetluse kulude lahendamise menetluses. [...].
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2. Maéaruskaebuse lahendanud kohus leidis kooskdlas Bundesgerichtshofi
véljakujunenud kohtupraktika ja erialakirjanduses taielikult valitseva seisukohaga,
et patendivoliniku kulud on MarkenG § 140 16ike 3 vana redaktsiooni kohaselt
pdhjendatud.

Selle seisukoha jargi tuleb patendivoliniku kaasamisega tekkinud kulud eristava
tdhise kohtumenetluses MarkenG 8§ 140 16ike 3 vana redaktsiooni kohaselt
hiivitada s6ltumata sellest, kas patendivoliniku kaasamine oli diguste tagamise voi
kaitsmise eesmargil vajalik ZPO § 91 I6ike 1 esimese lause td4henduses. Téhtis ei
ole ka asjaolu, kas patendiametnik 16i vorreldes advokaadiga ,,lisavaartust. [...]

[k 6][...].

Seoses kohtuvalise Oiguste tagamisega, eriti patendivoliniku, kaasamisega
kaubamargidigusliku hoiatuse esitamisel, on Bundesgerichtshof,seevastu leidnud,
et MarkenG 8 140 16ike 3 vana redaktsiooni ei saa analoogia kerrasskohaldada ja
patendivoliniku kaasamise kulud on seega huvitamiskélbulikud tksnes-siis, kui
kaasamine oli vajalik [...].

3. Vahepeal on aga tekkinud tosised liiduydigusest tulenevad kahtlused, kas
MarkenG § 140 I8ike 3 vana redaktsioon, onykoeskolas liidu dGigusnormidega
direktiivi 2004/48 artikli 3 16ikes 1 ja artiklis'd4.

a) Direktiivi 2004/48 artikli 3\ 10tke 1 kohaselt® satestavad liikmesriigid
vajalikud meetmed, menetlused ‘ja O&iguskaitsevahendid selles direktiivis
kirjeldatud intellektuaalomandi Oiguste joustamise tagamiseks. Menetlused,
protseduurid ja Giguskaitsevahendid peavaduelema diglased ega voi olla asjatult
keerulised vOi kulukad ega [Ik 7] sisaldada p6hjendamatuid ajalisi piiranguid ega
pohjendamatuid  viivitusi. “Direktiivii 2004/48 artikli 14 kohaselt tagavad
litkmesriigid, et mdistlikud, jayproportsionaalsed kohtukulud ja muud kulud
kannab Uldiseltskaotaja pool, wdlja arvatud siis, kui see on ebadiglane. Direktiivi
2004/48 pohjendusey17kohaselt peavad selles direktiivis satestatud meetmed,
menetlused ja Giguskaitsevahendid iga kohtuasja korral olema piiritletud viisil,
mis yotabrarvesse vastava kohtuasja eripara, sealhulgas iga intellektuaalomandi
diguse isedrasusedyja.rikkumise tahtlik véi tahtmatu iseloomu.

b) Euroopa | Kohus on leidnud, et direktiivi 2004/48 artiklit 14 tuleb
tdlgendada niigfet sellega ei ole vastuolus sellised riigisisesed digusnormid, mis
néevadyette kohtuasja kaotanud poolelt kohtuasja voitnud poole kasuks
kohtukultde valjamdistmise, mis annavad kohtunikule vdimaluse votta arvesse
arutlusel oleva kohtuasja eripéra ja mis sisaldavad advokaaditasu kindlamaaraliste
hlvitiste sisteemi, tingimusel, et kaotanud poole poolt hivitatavad tasud on
mdistlikud, millist asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
Kohus leidis, et sama direktiivi artikliga 14 on vastuolus riigisisesed 6igusnormid,
mis ndevad ette kindlamé&éaralised havitised, mis lilga madala maksimumsumma
tottu ei taga, et vahemalt olulise ja kohase osa kohtuasja voitnud poole maistlikest
kuludest tasuks kohtuasja kaotanud pool. (28.juuli 2016. aasta kohtuotsus —
C-57/15, [...] punkt 32 — United Video Properties). [Ik 8]
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Kohus leidis veel, et direktiivi 2004/48 artiklit 14 tuleb tdlgendada nii, et sellega
on vastuolus riigisisesed digusnormid, mis ndevad ette tehnilise ndustaja tasu
hivitamise (ksnes kohtuvaidluse kaotanud poole poolse rikkumise korral, Kkui
need kulud on otseselt ja tihedalt seotud kohtuasjaga, mis on suunatud
intellektuaalomandi diguse jargimise tagamisele (28. juuli 2016. aasta kohtuotsus
— C-57/15, [...] punkt 40 — United Video Properties). Kohtu hinnangul ei ndita
sellist seost kohtuasja kontekstis identifitseerimisele ning uurimisele tehtud
kulutused, mis seisnevad muu hulgas turu UGldises jélgimises ja avastatud
vOimalike intellektuaalomandi Oiguse selliste rikkumiste tuvastamises ndustaja
poolt, mis on selles etapis omistatavad tundmatutele rikkujatele. Seevastu
ulatuses, milles tehnilise ndustaja teenused vaatamata nende laadilé onykonkreetse
juhtumi puhul méérava tahtsusega sellise Giguse kaitseks Oigusliku ‘menetluse
tbhusaks algatamiseks, langevad ndustaja kulud selliste ,,muude kulude“ sekka,
mida peab direktiivi 2004/48 artikli 14 kohaselt kandma,kohtuvaidluse kaotanud
pool (28. juuli 2016. aasta kohtuotsus — C-57/15, [..4 punkt 39,— United Video
Properties).

C) Sel taustal on kaheldav, kas direktiivi 2004/48 artikli 3y 16ikega 1 ja
artikliga 14 on kooskdlas see, kui MarkenG §140.16ige4 (MarkenG 8 140 1dike 3
vana redaktsioon) satestab patendivoliniku kuludeyhuvitamise, ilma et tuleks
kontrollida patendivoliniku kaasamiseyvajalikkust.

aa)  Liidu Oigusest tulenevad' kahtlused seisnevad esiteks selles, et
patendivoliniku tegevuskulude “hivitaminey, kui tema kaasamine ei olnud
eesmargiparaseks diguste snaksmapanekuks vajalik, voib olla direktiivi 2004/48
artikli 3 16ike 1 vastaselt asjatult kulukas,([...77[l1k 9] [...]). See vdiks kéia naiteks
juhu kohta, kus patendivoliniku tegevuses— nditeks kaubamargiuuringu — oleks
saanud samavadarselt tehajjubayvolitatud advokaat, kui tegemist on t6ostusomandi
Oiguskaitsele spetsialiseerunud “sertifitseeritud advokaadiga (Fachanwalt fir
gewerblichen “Rechtsschutz).  Sellisel  juhul eitas  Bundesgerichtshof
patendivoliniku — MarkenG 8/140 16ikes 3 reguleerimata — kohtueelse kaasamise
kalude pdhjendatust, kuna need kulud ei olnud vajalikud Giguste eesméargiparaseks
maksmapanekuks. |[...].

Ka pidades silmas seda, et direktiivi 2004/48 eesmark on tagada intellektuaalse
omandi k@rge kaltsetase siseturul, mistottu peavad selles satestatud menetlused ja
Oiguskaitsevahendid olema hoiatavad (vt direktiivi pohjendus 10 ja artikli 3
I6ige 2),y paistab olema digustatud vélistada Ulemé&&raselt korgete kulude
hlvitamine, mis on tingitud eduka poole ja tema advokaadi vahel kokku lepitud
tavatult kdrgest tasust voi selliste teenuste osutamise puhul advokaadi poolt, mida
ei loeta vajalikuks kdnealuse intellektuaalomandi diguse tagamiseks (vt 28. juuli
2016. aasta kohtuotsus — C-57/15, [...] punkt 25 — United Video Properties).

bb)  Esineb tdiendavaid kahtlusi kooskdla kohta liidu 0&igusega, kuna
patendivoliniku, kelle kaasamine ei olnud vajalik Oiguste eesmargipéraseks
maksmapanekuks, tegevuskulude hivitamine v@ib olla ebaproportsionaalne
direktiivi 2004/48 artikli 14 tadhenduses. Selliste kulude huvitamisel voib lisaks



20

24. SEPTEMBRI 2020. AASTA EELOTSUSETAOTLUS — KOHTUASI C-531/20

sellele puududa direktiivi 2004/48 artikli 14 kohaselt ndutav otsene ja tihe seos
kaubamaérgidiguste tagamiseks esitatud hagiga [...]. [Ik 10]

Koosk®dla liidu digusega on kaheldav ka seet6ttu, et direktiivi 2004/48 artikkel 14
nduab, et kulude Ule otsustav kohus votaks direktiivis satestatud meetmete,
menetluste ja diguskaitsevahendite piiritlemisel arvesse vastava kohtuasja eripéra
(vt 28. juuli 2016. aasta kohtuotsus — C-57/15, [...] punkt 23 — United Video
Properties). Patendivoliniku kulude hivitamine vaatamata sellele, kas
patendivoliniku kaasamine oli eesmaérgiparaseks diguste maksmapanekuks vajalik,
el arvesta piisavalt vastava kohtuasja eriparaga.

[...]



