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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

28 pédivana heindkuuta 2016 **

Ennakkoratkaisupyynté — Teollis- ja tekijanoikeudet — Direktiivi 2004/48/EY — 14 artikla —
Oikeudenkdyntikulut — Asianajokulut — Kiintedmaardinen korvaus — Enimmaismaarat —
Teknisen neuvonantajan kéyttamisestd aiheutuneet kulut — Korvaaminen — Edellytys, jonka mukaan
oikeudenkédynnin hdvinneen osapuolen on pitdnyt toimia tuottamuksellisesti

Asiassa C-57/15,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka hof van beroep te
Antwerpen (Antwerpenin ylioikeus, Belgia) on esittinyt 26.1.2015 tekemallddan paétokselld, joka on
saapunut unionin tuomioistuimeen 9.2.2015, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
United Video Properties Inc.
vastaan
Telenet NV,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. L. da Cruz Vilaga sekd tuomarit F. Biltgen, A. Borg
Barthet, E. Levits ja M. Berger (esitteleva tuomari),

julkisasiamies: M. Campos Sanchez-Bordona,

kirjaaja: hallintovirkamies V. Tourres,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelyssa ja 14.1.2016 pidetyssd istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— United Video Properties Inc., edustajinaan B. Vandermeulen, avocat, ja D. Op de Beeck, advocaat,
— Telenet NV, edustajinaan S. Debaene, advocaat, ja H. Haouideg, avocat,

— Belgian hallitus, asiamiehindan J.-C. Halleux ja J. Van Holm, avustajanaan E. Jacubowitz, avocat,
— Alankomaiden hallitus, asiamiehinddan M. Bulterman ja M. de Ree,

— Puolan hallitus, asiamiehenddn B. Majczyna,

— Euroopan komissio, asiamiehenédén F. Wilman,

* " Oikeudenkéyntikieli: hollanti.
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kuultuaan julkisasiamiehen 5.4.2016 pidetyssa istunnossa esittimdn ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynto koskee teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45 ja
oikaisu EUVL 2004, L 195, s. 16) 14 artiklan tulkintaa.

Tama pyyntd on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtddlta United Video Properties Inc. ja
toisaalta Telenet NV ja joka koskee oikeudenkiyntikuluja, jotka ensiksi mainitun on korvattava
Telenetille sen jdlkeen, kun se on luopunut patentteja koskevassa asiassa nostamastaan kanteesta,
jonka se oli nostanut viimeksi mainittua vastaan.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Unionin oikeus
Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 10, 17 ja 26 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(10) Tamén direktiivin tavoitteena on ldhentdd lainsdddantojd, jotta voidaan varmistaa teollis- ja
tekijanoikeuksien suojan korkea, yhdenvertainen ja yhdenmukainen taso sisimarkkinoilla.

(17) Tassa direktiivissd sdddetyt toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot olisi madriteltiva
kussakin tapauksessa niin, ettd kyseisen tapauksen erityispiirteet otetaan asianmukaisesti
huomioon, mukaan lukien kunkin teollis- ja tekijanoikeuden erityispiirteet ja tarvittaessa
loukkauksen tahallinen tai tahaton luonne.

(26) Loukkauksesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi olisi tapauksissa, joissa loukkaaja tiesi tai
hdnelld oli riittavdt perusteet tietdd, ettd hian oli ryhtynyt loukkaavaan tekoon, oikeudenhaltijalle
myonnettdvien vahingonkorvausten madrdssd otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat
nidkokohdat, kuten oikeudenhaltijan tulonmenetykset ja loukkaajan saama perusteeton etu sekd
tarvittaessa oikeudenhaltijalle loukkauksen johdosta aiheutunut aineeton vahinko. - -
Tarkoituksena ei ole sddtdd rankaisevista korvauksista, vaan vahingonkorvauksesta, joka perustuu
objektiivisiin perusteisiin ja jossa otetaan huomioon oikeudenhaltijalle koituneet muun ohessa
tutkimuksista ja tunnistamisesta aiheutuneet kulut.”

Kyseisen direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on "Yleinen velvoite”, sdddetdén seuraavaa:

”1. Jasenvaltioiden on sdddettdvd tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tassd
direktiivissd tarkoitettujen teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. N&iden
toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne
eivit saa olla lilan monimutkaisia tai kalliita eivitkd ne saa siséltdd kohtuuttomia méirdaikoja tai
johtaa aiheettomiin viivytyksiin.
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2. Ndiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myds oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitd on sovellettava siten, ettd valtetddn luomasta esteitd lailliselle
kaupankéynnille ja sdddetdadn takeista niiden vaarinkayton estamiseksi.”

Mainitun direktiivin 13 artiklassa, jonka otsikko on ”"Vahingonkorvaukset”, sdddetddn seuraavaa:

”1. Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd toimivaltaiset oikeusviranomaiset maédrdaviat vahingon
kdrsineen osapuolen hakemuksesta loukkaajan, joka tiesi tai jolla oli riittdvit perusteet tietdd
ryhtyneensd loukkaavaan tekoon, maksamaan oikeudenhaltijalle vahingonkorvauksen, joka vastaa tille
loukkauksen johdosta koitunutta toisasiallista vahinkoa.

2. Jos oikeudenloukkaaja ei ole tietoisesti ryhtynyt loukkaavaan tekoon tai ryhtyi loukkaavaan tekoon
ilman, ettd hénelld oli riittdvdt perusteet tietdd ryhtyvdansd siihen, jdsenvaltiot voivat sdatdd, ettd
oikeusviranomaiset voivat mddrdtd voitot perittaviksi takaisin tai maksettavaksi vahingonkorvauksen,
joka voi olla ennalta méaarétty.”

Direktiivin 2004/48 14 artiklassa, jonka otsikkona on ”Oikeudenkéyntikulut”, sdddetdén seuraavaa:
"Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd kohtuulliset ja oikeasuhteiset oikeudenkéyntikulut ja muut

oikeudenkdynnin voittaneelle osapuolelle aiheutuneet kulut kuuluvat yleensd oikeudenkédynnin
havinneen maksettaviksi, jollei se ole kohtuutonta.”

Belgian oikeus

Belgian siviiliprosessilain (Gerechtelijk Wetboek) 827 §:n 1 momentin mukaan kanteesta luopuminen
johtaa aina luopuvan asianosaisen velvollisuuteen maksaa oikeudenkéyntikulut.

Mainitun lain 1017 §:n 1 kohdassa saiddetdan seuraavaa:

”

—— lopullisessa  tuomioistuinratkaisussa ~ tuomitaan  hdvinnyt asianosainen = maksamaan
oikeudenkéyntikulut — -”

Siviiliprosessilain 1018 §:ssé sdddetddn seuraavaa:

"Kulut kasittavat

6° jaljempdnd 1022 §:ssd sdddetyn oikeudenkéyntikorvauksen;

”

Mainitun lain 1022 §:ssd saddetdan seuraavaa:

Oikeudenkéyntikorvaus on kiinteamaérdinen korvaus voittaneen asianosaisen asianajajan palkkioista ja
asianajopalkkioista.

Ministerineuvostossa  tehdylld kuninkaan péétoksella vahvistetaan oikeudenkéyntikorvauksen
vahimmais- ja enimmaismadrit, jotka perustuvat asian luonteeseen ja oikeusriidan merkittavyyteen.
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[Tuomioistuin] voi asianosaisen pyynnostd erityisin syin perustellulla paatoksella pienentdd tai
suurentaa korvausta kuninkaan paédtoksessé asetettujen enimmais- ja vihimméismadrien rajoissa. — —

Mitddn asianosaista ei voi velvoittaa maksamaan toiselle asianosaiselle oikeudenkdyntikorvausta
suurempaa korvausta asianajajan kaytosta.”

Siviiliprosessilain 1022 §:ssé tarkoitetun oikeudenkdyntikorvauksen ja asianajajan palkkioiden ja
asianajokulujen tariffitaulukon vahvistamisesta 21.4.2007 annetun lain 1-13 §:n voimaantulopdivin
vahvistamisesta 26.10.2007 annetussa kuninkaan paatoksessd (koninklijk besluit van 26 oktober 2007
tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13
van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden
aan de bijstand van de advocaat; Belgisch Staatsblad 9.11.2007, s. 56834) vahvistetaan siviiliprosessilain
1022 §:ssa tarkoitetun oikeudenkéyntikorvauksen perus-, viahimmadis- ja enimmaismaardt. Kyseisen
kuninkaan péitoksen 2 §:ssd vahvistetaan ndin ollen sellaisten kanteiden osalta, jotka koskevat rahassa
arvioitavia vaatimuksia, korvaukset, joiden madrat ovat vdhimmillddn 75euroa ja joita sovelletaan
kanteisiin, joiden intressiksi on arvioitu enintddn 250 euroa, ja enimmillddan 30000 euroa, joita
sovelletaan kanteisiin, joiden rahassa arvioitu intressi ylittdd 1 000 000,01 euroa.

Sellaisten kanteiden osalta, joiden intressid ei voida arvioida rahassa, 26.10.2007 annetun kuninkaan
paatoksen 3 §:ssd sdddetddn lisdksi oikeudenkdyntikorvauksen perusmaidréstd, joka on 1200 euroa,
vahimmaismaérastd, joka on 75 euroa, ja enimméismaédréstd, joka on 10 000 euroa.

Mainitun  26.10.2007 annetun kuninkaan paiatoksen 8 §:ssd  sdddetddn  lopuksi, ettd
oikeudenkéyntikorvauksen perus-, vahimmadis- ja enimmadismadrdt on sidottu kuluttajahintaindeksiin
siten, ettd yli 10 pisteen muutos indeksissd ylos- tai alaspdin merkitsee muun muassa kyseisen
paatoksen 2 ja 3 §:ssd tarkoitettujen madrien korottamista tai alentamista 10 prosentilla.

Piddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

United Video Properties, joka oli erdén patentin haltija, nosti Belgiassa Telenetid vastaan kanteen, jossa
se vaati, ettd Telenetin todetaan loukanneen mainittua patenttia, ettd Telenet médrataan lopettamaan
patentin loukkaaminen ja ettd se velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Antwerpenin kauppaoikeus) antoi 3.4.2012 tuomion, jolla se
hylkdsi mainitun kanteen ja julisti kyseisen kanteen mitdttoméksi. Se velvoitti kyseiselld tuomiolla
United Video Propertiesin maksamaan Telenetille alioikeuskasittelyyn liittyvéna
oikeudenkéyntikorvauksena 11 000 euroa, eli 26.10.2007 annetun kuninkaan paatoksen 3 §:ssd sdddetyn
enimmadismadrén, sellaisena kuin se on pdivitettynd kyseisen paatoksen 8 §:n mukaisesti. United Video
Properties valitti mainitusta tuomiosta hof van beroep te Antwerpeniin (Antwerpenin ylioikeus, Belgia).

United Video Properties pédtti kuitenkin luopua muutoksenhaustaan. Telenet vaati kyseisen
luopumisen jilkeen muun muassa, ettd United Video Properties velvoitetaan maksamaan sille
185462,55 euroa korvauksena asianajokuluista ja 40400euroa korvauksena patenttiasiamiehen
tarjoamasta avusta.

Ennakkoratkaisupyynnostd ilmenee, ettd hof van beroep te Antwerpenissd (Antwerpenin ylioikeus)
vireilld oleva asia koskee endd ainoastaan niitd kuluja, jotka United Video Propertiesin on maksettava
Telenetille. Kyseisen Belgian lainsddddnnon nojalla viimeksi mainittu voi nimittdin vaatia asianajajiensa
palkkioista vain 11000 euron enimmédismadrdn oikeusastetta kohden. Siltd osin kuin on kyse
patenttiasiamiehelle maksettavista palkkioista, Telenetilld ei Hof van Cassatien (ylin tuomioistuin,
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Belgia) oikeuskédytdannon mukaan ole oikeutta tillaisten perimiseen United Video Propertiesiltd, paitsi
jos se pystyy osoittamaan, ettd viimeksi mainittu on toiminut menettelyn vireillepanon tai jatkamisen
yhteydessd tuottamuksellisesti ja patenttiasiamiehen kulut ovat téstd vélttdmaton seuraus.

Telenet huomauttaa kuitenkin, ettd sille on aiheutunut kuluja, jotka maaraltdan ylittdvat huomattavasti
11000 euroa oikeusastetta kohden. Telenet katsoo erityisesti, ettd péddasiassa kyseessd oleva Belgian
lainsdddéntd on direktiivin 2004/48 14 artiklan vastainen, koska kyseisessd artiklassa ei anneta
jasenvaltioille mahdollisuutta ottaa asianajokulujen osalta kidyttoon korvauksen enimmédismairad, joka
on 11000 euroa oikeusastetta kohden, eikd tuottamuksellisuutta koskevaa ehtoa sellaisten kulujen
osalta, joita oikeudenkdynnin voittaneelle osapuolelle on aiheutunut.

Hof van beroep te Antwerpen (Antwerpenin ylioikeus) on tdssd tilanteessa pédttanyt lykdtd asian
kasittelya ja esittdd unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin 2004/48 14 artiklan ilmaisu ’kohtuulliset ja oikeasuhteiset oikeudenkayntikulut ja
muut —— kulut’ esteend Belgian lainsdddénnolle, jossa tuomioistuimelle annetaan mahdollisuus
ottaa huomioon asialle ominaiset tdsmalliset erityispiirteet ja jossa asianajajan kéytostd
aiheutuneille kuluille médritetddn vaihtelevista kiintedmadrdisista tariffeista muodostuva
jarjestelma?

2) Onko direktiivin 2004/48 14 artiklan ilmaisu 'kohtuulliset ja oikeasuhteiset oikeudenkdyntikulut ja
muut —— kulut’ esteend oikeuskdytinnolle, jonka mukaan teknisen avustajan kulut voidaan
madratd korvattaviksi vain tuottamuksen (sopimusrikkomuksen tai sopimussuhteen ulkopuolisen
oikeudenvastaisen teon) tapauksessa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ensimmadiselld  kysymykselldadan  kansallinen = tuomioistuin  tiedustelee, onko  direktiivin
2004/48 14 artiklaa tulkittava siten, ettd se on esteend pddasiassa kyseessd olevan kaltaiselle kansalliselle
lainsdddénnolle, jossa sdddetddn, ettd oikeudenkdynnin hdvinneen osapuolen on korvattava
oikeudenkdynnin voittaneen osapuolen oikeudenkdyntikulut, ja jossa tuomioistuimelle, jonka tehtavéina
on lausua kyseisten kulujen korvaamisesta, annetaan mahdollisuus ottaa huomioon sen késiteltavana
olevan asian erityispiirteet ja jossa asianajajan kédytostd aiheutuneille kuluille méaéritetdén
kiinteamadraisistd  tariffeista muodostuva jdrjestelmd, johon sisdltyy korvauksen ehdoton
enimmaismaara.

Aluksi on muistettava, ettd direktiivin 2004/48 14 artiklassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan
oikeudenkdynnin  voittaneelle  osapuolelle  aiheutuneet  kohtuulliset ja  oikeasuhteiset
oikeudenkéyntikulut kuuluvat yleensd oikeudenkdynnin hévinneen maksettaviksi, jollei se ole
kohtuutonta.

Siltd osin kuin on ensinnidkin kyse direktiivin 2004/48 14 artiklassa olevan, oikeudenkédynnin hiavinneen
osapuolen maksettaviksi kuuluvien “oikeudenkéyntikulujen” kasitteen ulottuvuudesta, on todettava, ettd
kyseinen késite kattaa muun muassa asianajajan palkkiot, koska direktiiviin ei sisélly yhtakaan seikkaa,
jonka perusteella voitaisiin katsoa, ettd mainitut kulut, jotka tavallisesti muodostavat huomattavan osan
kuluista, joita teollis- tai tekijanoikeuden puolustamista koskevassa menettelyssa aiheutuu, olisi suljettu
kyseisen artiklan soveltamisalan ulkopuolelle.
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Direktiivin 2004/48 17 perustelukappaleesta ilmenee toiseksi, ettd tdssd direktiivissa saddetyt
toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot olisi maariteltdvéd kussakin tapauksessa niin, ettd kyseisen
tapauksen erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon. Tamaé tavoite voisi toki puhua sitd vastaan,
ettd oikeudenkdyntikulujen korvaus madritetdén kiintedmadrdisesti, koska téllaisella maérittamiselld ei
varmistettaisi sitd, ettd oikeudenkdynnin voittaneelle osapuolelle tietyssd tapauksessa tosiasiallisesti
aiheutuneet kulut korvattaisiin, tai yleisemmin sitd, ettd kaikki kyseiselle asialle ominaiset tdsmalliset
erityispiirteet voitaisiin ottaa huomioon.

Direktiivin 2004/48 14 artiklassa kuitenkin asetetaan jasenvaltioille velvollisuus varmistaa ainoastaan
"kohtuullisten” oikeudenkdyntikulujen korvaaminen. Kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa
sdddetddn lisdksi muun muassa, ettd jasenvaltioiden sddtdmit menettelyt eivdt saa olla tarpeettoman
kalliita.

Nidin ollen lainsdddénto, jossa sdddetddn asianajajan palkkioiden korvaamista koskevista
kiintedmaaraisistd tariffeista, voisi periaatteessa olla oikeutettu sillda edellytykselld, ettd sen
tarkoituksena on varmistaa korvattavien kulujen kohtuullisuus, kun otetaan huomioon sellaiset seikat
kuin oikeusriidan kohde, sen intressi tai asianomaisen oikeuden puolustamiseksi edellytetty tyomaara.
Asia voi olla néin erityisesti silloin, jos kyseisen lainsdddédnnon tarkoituksena on sulkea korvattavuuden
ulkopuolelle liiallisia kuluja, jotka aiheutuvat oikeudenkdynnin voittaneen osapuolen ja hinen
asianajajansa vilillda sovituista epétavallisen korkeista palkkioista tai siitd, ettd asianajaja tarjoaa
palveluja, joita ei voida pitdd valttdmattomind asianomaisen teollis- tai tekijanoikeuden noudattamisen
varmistamiseksi.

Vaatimuksella siitd, ettd oikeudenkdynnin hévinneen osapuolen on maksettava “kohtuulliset”
oikeudenkéyntikulut, ei sitd vastoin voida pantaessa direktiivin 2004/48 14 artiklaa tdytdntoon
jasenvaltiossa oikeuttaa lainsdddéntod, jossa sdddetddn kiintedmadrdisista tariffeista, jotka ovat
huomattavasti alempia kuin keskiméérdiset tariffit, joita tosiasiallisesti sovelletaan asianajopalveluihin
kyseisessd jdsenvaltiossa.

Tallainen lainsdddanto ei nimittdin olisi sovitettavissa yhteen direktiivin 2004/48 3 artiklan 2 kohdan
kanssa. Kyseisessd sddnnoksessd sdddetddn, ettd direktiivilld sdddettyjen menettelyjen ja
oikeussuojakeinojen on oltava varoittavia. Vadrennystd koskevan kanteen varoittava vaikutus véhenisi
vakavasti, jos oikeudenloukkaaja voitaisiin velvoittaa korvaamaan ainoastaan pieni osa kohtuullisista
asianajokuluista, joita loukatun teollis- tai tekijanoikeuden haltijalle on aiheutunut. Tallainen
lainsdddéntd vaarantaisi ndin ollen kyseisen direktiivin 10 perustelukappaleessa nimenomaisesti
mainitun pédtavoitteen, joka on varmistaa teollis- ja tekijanoikeuksien suojan korkea taso
sisamarkkinoilla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Siltd osin kuin on kolmanneksi kyse vaatimuksesta ottaa huomioon kunkin tapauksen erityispiirteet,
ensimmadisen kysymyksen sanamuodosta ilmenee, ettd kyseisessd kansallisessa lainsdddannossa
tarjotaan ldhtokohtaisesti tuomioistuimelle mahdollisuus ottaa ndma4 erityispiirteet huomioon.

Neljanneksi on kuitenkin todettava, ettd direktiivin 2004/48 14 artiklassa sdddetddn, ettd
oikeudenkdynnin héavinneen osapuolen maksettavaksi kuuluvien oikeudenkdyntikulujen on oltava
"oikeasuhteiset”. Sitd, ovatko kyseiset kulut oikeasuhteiset, ei kuitenkaan voida arvioida riippumatta
niistd kuluista, joita oikeudenkédynnin voittaneelle osapuolelle on tosiasiallisesti aiheutunut asianajoavun
kayttamisestd, kunhan ndma kulut ovat timédn tuomion 25 kohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuulliset.
Vaikka oikeasuhteisuusvaatimus ei merkitse sitd, ettd oikeudenkdynnin hévidvdn osapuolen olisi
valttamattd korvattava kaikki toiselle osapuolelle aiheutuneet kulut, kyseinen vaatimus edellyttaa
kuitenkin, ettd viimeksi mainitulla osapuolella on oikeus saada korvattua vahintddn huomattava ja
asianmukainen osa sellaisista kohtuullisista kuluista, joita oikeudenkdynnin voittaneelle osapuolelle on
tosiasiallisesti aiheutunut.
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Kansallisessa lainsddddnnossd, jossa sdddetddn asianajoavun kayttdmiseen liittyvien kulujen
ehdottomasta rajasta, on ndin ollen varmistettava yhtaéltd, ettd kyseinen raja heijastaa todellisuutta,
joka liittyy teollis- ja tekijanoikeuksien alalla tarjottujen asianajopalvelujen osalta sovellettuihin
tariffeihin, ja toisaalta, ettd oikeudenkdynnin hévinneen osapuolen on maksettava véhintddn
huomattava ja asianmukainen osa sellaisista kohtuullisista kuluista, joita oikeudenkdynnin voittaneelle
osapuolelle on tosiasiallisesti aiheutunut. Tallainen lainsdddanto — erityisesti siind tapauksessa, ettd
mainittu raja on lilan matala — ei nimittdin ole omiaan sulkemaan pois sitd mahdollisuutta, etté
kyseisten kulujen maddra ylittdd sdddetyn rajan huomattavasti, siten, ettd korvauksesta, jota
oikeudenkédynnin voittanut osapuoli voi vaatia, tulee suhteeton tai tietyissd tapauksissa jopa
merkitykseton, mikd ndin ollen poistaisi direktiivin 2004/48 14 artiklalta sen tehokkaan vaikutuksen.

Edellisessd kohdassa esitettyd péaidtelmdd ei voida asettaa kyseenalaiseksi silld, ettd direktiivin
2004/48 14 artiklalla kyseisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle suljetaan tilanteet, joissa kohtuus
ei salli sitd, ettd oikeudenkdynnin hdvinneen osapuolen olisi maksettava oikeudenkayntikulut. Tama
poissulkeminen koskee nimittdin kansallisia sddnt6jd, joiden perusteella tuomioistuin voi
erityistapauksessa, jossa oikeudenkdyntikuluja koskevan yleisen jérjestelmédn soveltaminen johtaisi
epdoikeudenmukaisena pidettidvaan lopputulokseen, poikkeuksellisesti poiketa kyseisestd jarjestelmaésta.
Kohtuudella ei jo sen luonteenkaan puolesta voida sitd vastoin oikeuttaa tietyn enimmadismadran
ylittdvien kulujen yleistd ja ehdotonta jattamistd soveltamisalan ulkopuolelle.

Kun edelld esitetty otetaan huomioon, ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd direktiivin
2004/48 14 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteend pddasiassa kyseessd olevan kaltaiselle
kansalliselle lainsdadadénnolle, jossa sdddetddn, ettd oikeudenkdynnin hévinneen osapuolen on korvattava
oikeudenkéynnin voittaneen osapuolen oikeudenkéyntikulut ja jossa tuomioistuimelle, jonka tehtdavana
on lausua kyseisten kulujen korvaamisesta, annetaan mahdollisuus ottaa huomioon sen kisiteltdviana
olevan asian erityispiirteet ja jossa asianajajan kdytostd aiheutuneille kuluille maaritetddn
kiinteamaaraisistd tariffeista koostuva jérjestelmd, silld edellytykselld, ettd kyseisilla tariffeilla
varmistetaan se, ettd oikeudenkdynnin hédvinneen osapuolen maksettavaksi tulevat kulut ovat
kohtuulliset, mikd kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava. Kyseisen direktiivin 14 artikla on
kuitenkin esteend kansalliselle lainsdddénnolle, jossa sdaddetdadn kiinteamaardisistd tariffeista ja jolla sen
sisdltdmien liian alhaisten enimmaéismaéarien takia ei varmisteta sitd, ettd oikeudenkdynnin hdvinneen
osapuolen on maksettava vahintddn huomattava ja asianmukainen osa sellaisista kohtuullisista kuluista,
joita oikeudenkdynnin voittaneelle osapuolelle on aiheutunut.

Toinen kysymys

Toisella kysymykselldadn kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivin 2004/48 14 artiklaa
tulkittava siten, ettd se on esteend kansallisille sdénndille, joissa sdddetddn teknisen neuvonantajan
kayttdmisestd aiheutuneiden kulujen korvaamisesta vain siind tapauksessa, ettd kyse on
oikeudenkdynnin hiavinneen osapuolen tuottamuksesta.

Tdhdan kysymykseen vastaamiseksi on ensinnékin palautettava mieleen direktiivin 2004/48 14 artiklan
sanamuoto, jonka mukaan jdsenvaltioiden on varmistettava, ettd kohtuulliset ja oikeasuhteiset
oikeudenkdyntikulut ”ja muut oikeudenkdynnin voittaneelle osapuolelle aiheutuneet kulut” kuuluvat
yleensd oikeudenkdynnin hdvinneen maksettaviksi, jollei se ole kohtuutonta. Koska kyseisen direktiivin
yksikddn sddnnos ei sisélla sellaista muiden kulujen kisitteen maédritelmad, jolla suljettaisiin kyseisen
14 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle teknisen neuvonantajan kayttimisestd aiheutuneet kulut,
mainittu késite kattaa ldhtokohtaisesti myos tallaiset kulut.

Toiseksi on kuitenkin todettava, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa lausahtanut,
ettd direktiivin 2004/48 26 perustelukappaleessa mainitaan “tutkimuksesta ja tunnistamisesta
aiheutuneet kulut”, jotka usein liittyvat teknisen neuvonantajan palveluihin ja joita teollis- tai
tekijanoikeuden haltijalle aiheutuu. Kyseisessd perustelukappaleessa viitataan nimenomaisesti
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tilanteisiin, joissa on kyse "loukkauksesta, joissa loukkaaja tiesi tai hédnelld oli riittdvét perusteet tietdd,
ettd hén oli ryhtynyt loukkaavaan tekoon”, ja se koskee ndin ollen muun muassa vahingonkorvausta,
joka loukkaajan tuottamuksen tapauksessa on maksettava. Vahingonkorvauksesta sdddetdan kuitenkin
kyseisen direktiivin sddnnoksessd, eli 13 artiklan 1 kohdassa. Téstd seuraa, ettd “tutkimuksista ja
tunnistamisesta aiheutuneet kulut”, joita usein aiheutuu ennen oikeudenkdyntid, eivat valttamatta
kuulu mainitun direktiivin 14 artiklan soveltamisalaan.

Kolmanneksi on todettava, ettd direktiivin 2004/48 14 artiklan laajentava tulkinta, jonka mukaan
kyseisessd artiklassa sdddettdisiin, ettd oikeudenkdynnin hédvinneen osapuolen on péadsaantoisesti
korvattava "muut kulut”, jotka oikeudenkédynnin voittaneelle osapuolelle on aiheutunut, ilman, ettéd
kyseisten kulujen luonteen osalta esitetdédn mitddn tdsmennystd, olisi omiaan tekemdidn kyseisen
artiklan soveltamisalasta liian laajan, mikd ndin ollen poistaisi direktiivin 13 artiklan tehokkaan
vaikutuksen. Kyseistd késitettd on ndin ollen tulkittava suppeasti, ja on katsottava, ettd mainitussa
14 artiklassa tarkoitettuihin "muihin kuluihin” kuuluvat ainoastaan kulut, jotka suoraan ja ldheisesti
liittyvét asianomaiseen oikeudenkéyntiin.

Neljanneksi on aiheellista todeta, ettei direktiivin 2004/48 14 artiklaan sisdlly yhtdkaan seikkaa, jonka
perusteella olisi mahdollista katsoa, ettd jdsenvaltiot voivat asettaa ehdoksi “muiden kulujen”
korvaamiselle tai oikeudenkédyntikulujen korvaamiselle vylipadtddn oikeudenkédynnissd, jonka
tarkoituksena on varmistaa teollis- tai tekijanoikeuden noudattaminen, kriteerin, joka liittyy
oikeudenkédynnin hédvinneen osapuolen tuottamukseen.

Kun otetaan huomioon edelld esitetty, on todettava, ettd se, voidaanko kansallisella sddnnolla asettaa
teknisen neuvonantajan kéytostd aiheutuneiden kulujen korvaamisen ehdoksi se, ettd kyse on
oikeudenkdynnin hévinneen osapuolen tuottamuksesta, riippuu ndiden kulujen ja asianomaisen
oikeudenkdynnin vilisestd yhteydestd, jolloin mainitut kulut kuuluvat "muina kuluina” direktiivin
2004/48 14 artiklan soveltamisalaan, jos tdllainen yhteys on suora ja laheinen.

Tastd on ndin ollen todettava, ettd tdllaisesta suorasta ja laheisestd yhteydestd ei ilmeisesti voida puhua
silloin, kun on kyse tutkimukseen ja tunnistamiseen aiheutuneista kuluista, jotka aiheutuvat
toiminnassa, joka liittyy muun muassa teknisen neuvonantajan tekemddn yleiseen markkinoita
koskevaan tilannekartoitukseen tai siihen, ettd téllainen neuvonantaja havaitsee mahdollisia teollis- tai
tekijanoikeuden loukkauksia, joihin syyllistyneet eivit kyseisessd vaiheessa ole tiedossa. Sitd vastoin
silloin, kun teknisen neuvonantajan palvelut ovat niiden luonteesta riippumatta valttiméttomia, jotta
voidaan tehokkaasti nostaa kanne, jolla tietyssd tapauksessa pyritddn varmistamaan tillaisen oikeuden
noudattaminen, téllaisen neuvonantajan kayttamiseen liittyvat kulut kuuluvat "muihin kuluihin”, jotka
oikeudenkédynnin hdvinneen osapuolen on direktiivin 2004/48 14 artiklan nojalla maksettava.

Toiseen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd direktiivin 2004/48 14 artiklaa on tulkittava siten,
ettd se on esteend kansallisille sddnnoille, joissa sdddetddn teknisen neuvonantajan kéyttimisestd
aiheutuneiden kulujen korvaamisesta vain siind tapauksessa, ettd kyse on oikeudenkdynnin hévinneen
osapuolen tuottamuksesta, silloin, kun kyseiset kulut liittyvdt suoraan ja laheisesti kanteeseen, jonka
tarkoituksena on varmistaa teollis- tai tekijanoikeuden noudattaminen.

Oikeudenkayntikulut

Padasian asianosaisten osalta asian kasittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssd, minkéd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattad oikeudenkéyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maéréta
korvattaviksi.
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Nailla perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)

2)

Teollis- ja tekijinoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 14 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole
esteend piddasiassa kyseessd olevan kaltaiselle kansalliselle lainsdddidnnolle, jossa sdddetddn,
etti oikeudenkdynnin hidvinneen osapuolen on korvattava oikeudenkidynnin voittaneen
osapuolen oikeudenkidyntikulut, ja jossa tuomioistuimelle, jonka tehtivind on lausua
kyseisten kulujen korvaamisesta, annetaan mahdollisuus ottaa huomioon sen kisiteltiviana
olevan asian erityispiirteet ja jossa asianajajan kiytosti aiheutuneille kuluille médritetian
kiinteamairiisista tariffeista koostuva jarjestelmd, silla edellytykselld, etta kyseisillid tariffeilla
varmistetaan se, etti oikeudenkidynnin hivinneen osapuolen maksettavaksi tulevat kulut ovat
kohtuulliset, miki kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava. Kyseisen direktiivin 14 artikla
on kuitenkin esteend kansalliselle lainsddddnnolle, jossa sdddetddn kiinteamadrdisista
tariffeista ja jolla sen sisdltimien liian alhaisten enimmaiismidrien takia ei varmisteta sitd,
ettd oikeudenkidynnin hédvinneen osapuolen on maksettava vihintidn huomattava ja
asianmukainen osa sellaisista kohtuullisista kuluista, joita oikeudenkidynnin voittaneelle
osapuolelle on aiheutunut.

Direktiivin 2004/48 14 artiklaa on tulkittava siten, etti se on esteeni kansallisille sddnndille,
joissa sdddetiddn teknisen neuvonantajan kiyttimisestd aiheutuneiden kulujen korvaamisesta
vain siind tapauksessa, etti kyse on oikeudenkidynnin hidvinneen osapuolen tuottamuksesta,
silloin, kun kyseiset kulut liittyvit suoraan ja ldheisesti kanteeseen, jonka tarkoituksena on
varmistaa teollis- tai tekijinoikeuden noudattaminen.

Allekirjoitukset
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