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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 28 juli 2016*

"Begédran om forhandsavgorande — Immateriella réttigheter — Direktiv 2004/48/EG — Artikel 14 —
Kostnader for forfarandet — Advokatkostnader — Schablonmassig ersittning — Maximibelopp —
Kostnader for sakkunnig radgivare — Ersdttning — Krav pa att den forlorande parten ska ha gjort sig
skyldig till ett fel”

I mal C-57/15,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Hof van beroep te
Antwerpen (Appellationsdomstolen i Antwerpen, Belgien) genom beslut av den 26 januari 2015, som
inkom till domstolen den 9 februari 2015, i malet

United Video Properties Inc.

mot

Telenet NV,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden J.L. da Cruz Vilaca samt domarna F. Biltgen, A. Borg Barthet,
E. Levits och M. Berger (referent),

generaladvokat: M. Campos Sanchez-Bordona,

justitiesekreterare: handlaggaren V. Tourres,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 14 januari 2016,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

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

— Belgiens regering, genom J.-C. Halleux och J. Van Holm, bada i egenskap av ombud, bitrddda av
E. Jacubowitz, avocat,

— Nederldndernas regering, genom M. Bulterman och M. de Ree, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: nederlédndska.
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— Dolens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,
— Europeiska kommissionen, genom F. Wilman, i egenskap av ombud,
och efter att den 5 april 2016 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 14 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sdkerstdllande av skyddet fér immateriella rattigheter
(EUT L 157, 2004, s. 45, och rattelse i EUT L 195, 2004, s. 16).

Begéran har framstillts i ett mal mellan United Video Properties Inc. och Telenet NV. Malet ror de
kostnader for forfarandet som United Video Properties Inc. ska ersdtta Telenet for efter att ha
aterkallat ett overklagande i ett patentmal i vilket Telenet var motpart.

Tillaimpliga bestimmelser

Unionsrdtt
I skélen 10, 17 och 26 i direktiv 2004/48 anges foljande:

”(10) Syftet med detta direktiv &ér att tillndrma lagstiftningarna [i medlemsstaterna] for att uppna en
hog, likvirdig och enhetlig skyddsniva for immateriella réttigheter pd den inre marknaden.

(17) Beslut om de atgdrder, forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bor i varje enskilt
fall ske sa att vederborlig hansyn tas till omstdndigheterna i det enskilda fallet, inklusive
sardragen hos de olika typerna av immateriella réttigheter och, nar det ar lampligt, om intranget
har begatts avsiktligt eller oavsiktligt.

(26) For att rattighetshavaren skall erhalla erséttning for den faktiska skada som har orsakats av ett
intrang som har begatts trots att intrdngsgoraren visste eller rimligen borde ha vetat att det
utgjorde ett intrang, bor skadestandet faststillas med beaktande av alla relevanta aspekter, sasom
rattighetshavarens inkomstforlust, den otillborliga vinst som intrangsgoéraren har gjort och, i
forekommande fall, ideell skada som réttighetshavaren har lidit. ... Syftet &r inte att infora ett
straffliknande skadestind, utan att inféora en mojlighet till erséittning baserad pa en objektiv
berdkningsgrund som samtidigt beaktar rattighetshavarens kostnader, t.ex. kostnader for
identifiering och utredning.”

Direktivets artikel 3 har rubriken ”"Allmén skyldighet”, och dar foreskrivs foljande:
"1. Medlemsstaterna skall tillhandahalla de atgirder, forfaranden och sanktioner som &r nddvéndiga
for att sakerstdlla skyddet for de immateriella réittigheter som omfattas av detta direktiv. Atgérderna,

forfarandena och sanktionerna skall vara rdttvisa och skiliga, inte onddigt komplicerade eller
kostsamma och inte medfora oskaliga tidsfrister eller omotiverade drdjsmal.
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2. Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksi vara effektiva, proportionella och
avskrackande och skall tillimpas s& att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att
missbruk inte sker.”

I direktivets artikel 13, som har rubriken ”"Skadestdnd”, anges foljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rittsliga myndigheterna, efter ansokan fran den
skadelidande parten, forpliktar den som har begatt immaterialrattsintrang och som visste eller
rimligen borde ha vetat att han eller hon dgnade sig at intrdngsgorande verksamhet, att betala ett

skadestand till rattighetshavaren som ar lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne har
orsakats till foljd av intranget,

2. For de fall da en intrangsgorare har begatt ett immaterialrattsintrang utan att ha vetat eller rimligen
borde ha vetat om det, far medlemsstaterna foreskriva att de réttsliga myndigheterna far férordna om
aterbetalning av vinst eller betalning av skadestidnd som kan vara faststéllt i forvag.”

I artikel 14 i direktiv 2004/48, vilken ar rubricerad "Kostnader for forfarandet”, foreskrivs foljande:
"Medlemsstaterna skall se till att rimliga och proportionerliga kostnader for forfarandet och andra

kostnader som har dsamkats den vinnande parten, i allménhet ersitts av den forlorande parten om det
inte ar oskailigt.”

Belgisk rditt

Enligt artikel 827.1 i Gerechtelijk Wetboek (domstolsprocesslagen) ska en part som éterkallar sin talan
aldggas att ersitta de réttegangskostnader som uppkommit.

I artikel 1017.1 i denna lag foreskrivs foljande:

"Ett slutligt avgorande medfor att den tappande parten, ibland ex officio, forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna ...”

I artikel 1018 i domstolsprocesslagen foreskrivs foljande:

"Kostnaderna omfattar:

6° ersdttning for processkostnader, i enlighet med artikel 1022,
I artikel 1022 i domstolsprocesslagen foreskrivs foljande:

"Erséttningen for processkostnader utgoér en schablonmaissig erséttning till den vinnande parten for
advokatkostnader och advokatarvoden.

Genom kunglig kungorelse, som antas efter konsultation med ministerradet, faststélls minimi- och

maximibeloppen for ersittningen for processkostnader, vilka bland annat beror pa maltypen och
tvistens betydelse.
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Pa begiran av en av parterna kan [domstolen] med angivande av sdrskilda skl besluta att sénka eller
hoja ersdttningen inom granserna for de maximi- och minimibelopp som har faststillts av Konungen.

En part kan inte bli skyldig att ersdtta den andra parten for dennes advokatkostnader med mer &n det
belopp som ska utges sdsom ersittning for processkostnader.”

I 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 (kunglig
kungorelse av den 26 oktober 2007 om faststillande av taxan for ersdttning for processkostnader och
om faststillande av ikrafttrddandet av artiklarna 1-13 i lagen av den 21 april 2007 om erséttningsgilla
advokatarvoden och advokatkostnader) (Belgisch Staatsblad, 9 november 2007, s. 56834), faststills
grundbeloppen samt minimi- och maximibeloppen for den erséttning for processkostnader som avses i
artikel 1022 i domstolsprocesslagen. I artikel 2 i den kungliga kungorelsen regleras erséttningen for
processkostnader i mal ddr anspraken kan uppskattas i pengar. Dér anges att ersattningen kan variera
mellan 75euro (minimibeloppet, vilket &r tillimpligt nédr anspraket uppskattas till hogst 250 euro)
och 30000euro (maximibeloppet, vilket é&r tillimpligt ndr anspraket uppskattas till mer é&n
1 000 000,01 euro.

I mal rorande ansprak som inte kan uppskattas i pengar uppgar, enligt artikel 3 i den kungliga
kungorelsen av den 26 oktober 2007, grundbeloppet for ersittning for processkostnader till 1200 euro,
minimibeloppet till 75 euro och maximibeloppet till 10 000 euro.

I artikel 8 i kungliga kungorelsen av den 26 oktober 2007 anges att grundbeloppen, samt minimi- och
maximibeloppen for ersittningen for processkostnader ér knutna till konsumentprisindex, och att varje
dndring med tio procentenheter uppét eller nedat medfor en 6kning eller minskning med tio procent
av de belopp som avses i bland annat artiklarna 2 och 3 i kungorelsen.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

United Video Properties, som var innehavare av ett patent, vickte talan mot Telenet i Belgien. Bolaget
yrkade att domstolen skulle faststélla att Telenet hade gjort intrang i patentet, forbjuda svarandebolaget
att fortsatta med intranget och forplikta det att ersitta réttegdngskostnaderna.

I dom av den 3 april 2012 ogillade Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Handelsdomstolen i
Antwerpen, Belgien) talan och ogiltigforklarade patentet. Genom domen alades United Video
Properties att till Telenet utge ersdttning for de processkostnader som uppkommit i forsta instans
med ett belopp pad 11000 euro, vilket motsvarar maximibeloppet enligt artikel 3 i den kungliga
kungorelsen av den 26 oktober 2007, efter justering med tillimpning av artikel 8. United Video
Properties 6verklagade domen till Hof van beroep te Antwerpen (Appellationsdomstolen i Antwerpen,
Belgien).

United Video Properties beslutade emellertid att aterkalla sitt overklagande. Efter aterkallandet av
overklagandet yrkade Telenet att United Video Properties skulle forpliktas att utge 185 462,55 euro i
ersittning for advokatkostnader och 40400 euro i ersiattning for kostnaderna for anlitandet av ett
ombud med specialistkunskaper inom patentomradet.

Det framgar av beslutet om héanskjutande att malet vid Hof van beroep te Antwerpen
(Appellationsdomstolen i Antwerpen) nu enbart handlar om vilka kostnader som United Video
Properties ar skyldigt att ersdtta Telenet for. Enligt den belgiska lagstiftningen kan Telenet ndmligen
inte begdra att fa ersdttning for sina kostnader for advokatarvoden med ett belopp Overstigande
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maximibeloppet pa 11 000 euro per instans. Vad giller de arvoden som utbetalats till ett patentombud
saknar Telenet, enligt rattspraxis fran Hof van Cassatie (Kassationsdomstolen, Belgien), rdtt att fa
ersittning for dessa fran United video Properties, forutom om Telenet kan visa att United video
Properties hade gjort sig skyldigt till ett fel genom att inleda eller fortsdtta forfarandet och att
kostnaderna for anlitandet av ett ombud med specialistkunskaper inom patentomradet var en
oundyviklig konsekvens av detta.

Telenet gjorde dock gillande att dess kostnader vida hade overstigit 11 000 euro per instans. Bolaget
anférde bland annat att den belgiska lagstiftning som é&r i fridga i det nationella malet strider mot
artikel 14 i direktiv 2004/48, och att denna artikel inte lamnar nagot utrymme for medlemsstaterna att
infora vare sig en ovre grians pa 11 000 euro per instans for ersdttningen for advokatkostnader, eller ett
krav pa att det ska ha begatts ett fel for att den vinnande parten ska kunna fa erséttning for andra
kostnader som denne har asamkats.

Mot bakgrund av detta beslutade Hof van Beroep te Antwerpen (Appellationsdomstolen i Antwerpen)
att vilandeforklara malet och att hénskjuta foljande fragor till EU-domstolen:

”1) Utgor formuleringen 'rimliga och proportionerliga kostnader for forfarandet och andra kostnader’ i
artikel 14 i direktiv 2004/48 hinder mot den belgiska lagstiftningen, vilken ger domstolarna
mojlighet att ta hénsyn till omstédndigheter i malet och vilken innehéller ett system med varierande
schablonmaissiga taxor for ersittningen for advokatkostnader?

2) Utgor formuleringen 'rimliga och proportionerliga kostnader’ och ’andra kostnader’ i artikel 14 i
direktiv 2004/48 hinder mot den réttspraxis enligt vilken kostnader for att anlita en sakkunnig
radgivare endast &r ersdttningsgilla om det har begatts ett fel (inom eller utom
avtalsforhéallanden)?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den nationella domstolen har stdllt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 14 i
direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den utgoér hinder mot en sadan nationell lagstiftning som den i det
nationella malet, vilken foreskriver att den forlorande parten ska forpliktas att ersitta den vinnande
partens kostnader for forfarandet, ger domstolarna mdojlighet att ta hénsyn till omstdndigheterna i
malet och innehaller ett system med schablonméssiga taxor och en absolut 6vre gréns for den
ersittning som kan utga for advokatkostnader.

I artikel 14 i direktiv 2004/48 uppstills principen att rimliga och proportionerliga kostnader for
forfarandet som har asamkats den vinnande parten i allménhet ersitts av den forlorande parten, om
det inte &r oskaligt.

Nar det géller inneborden av begreppet "kostnader for forfarandet”, vilka ska ersittas av den forlorande
parten, som aterfinns i artikel 14 i direktiv 2004/48, konstaterar domstolen for det forsta att detta
begrepp bland annat inbegriper advokatarvoden, eftersom direktivet inte innehaller ndgot som kan
foranleda slutsatsen att sddana kostnader — som i allménhet utgér en betydande del av kostnaderna
for att inleda ett forfarande till skydd for en immateriell rattighet — skulle falla utanfor artikelns
tillampningsomrade.

For det andra framgar det av skdl 17 i direktiv 2004/48 att vederborlig hénsyn ska tas till

omsténdigheterna i det enskilda fallet nir det fattas beslut om de atgarder, forfaranden och sanktioner
som anges i detta direktiv. Detta mal skulle visserligen kunna anses tala mot att ersidttningen for
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kostnaderna for forfarandet faststills schablonmaéssigt, med argumentet att ett siddant faststdllande av
kostnaderna varken garanterar att den vinnande parten erhaller ersdttning for de faktiska kostnader
som denna part har dsamkats i ett konkret fall, eller — mer allmdnt — att samtliga omstandigheter i
det enskilda fallet beaktas.

Enligt artikel 14 i direktiv 2004/48 giller medlemsstaternas skyldighet att sdkerstilla erséttning dock
endast de "rimliga” kostnaderna for forfarandet. Dessutom anges det i artikel 3.1 i direktivet bland
annat att de forfaranden som tillhandahalls av medlemsstaterna inte far vara onddigt kostsamma.

Saledes skulle en lagstiftning med schablonmaissiga taxor for ersittningen for advokatarvoden i princip
kunna vara berittigad, forutsatt att den syftar till att sékerstélla att de kostnader som ska ersittas utgor
rimliga kostnader, med beaktande av faktorer saisom saken i maélet, det belopp som tvisten avser eller
den arbetsinsats som behovs for att skydda den aktuella rittigheten. Detta kan exempelvis vara fallet
om lagstiftningen syftar till att se till att ersdttning inte utgar for Overdrivna kostnader som
uppkommit pa grund av att den vinnande parten har avtalat med sin advokat om osedvanligt hoga
arvoden, eller pa grund av att advokaten har utfort tjanster som inte kan anses som nodvéndiga for
att varna den immateriella rattighet som maélet ror.

Daremot kan kravet pa att den forlorande parten ska ersidtta de "rimliga” kostnaderna for forfarandet
motivera att artikel 14 i direktiv 2004/48 genomfoérs i en medlemsstat genom en lagstiftning
innehallande schablonmaissiga taxor som vida understiger de genomsnittliga taxor som i praktiken
tillampas for advokattjénster i den medlemsstaten.

En sddan lagstiftning skulle ndmligen vara oforenlig med artikel 3.2 i direktiv 2004/48, dar det anges att
de forfaranden och sanktioner som foreskrivs i direktivet ska vara avskrickande. En talan om
patentintrang skulle i avsevird man forlora sin avskrickande verkan om det forholl sig sa, att
intrangsgoraren endast kunde alaggas att ersitta en liten del av de rimliga advokatkostnader som den
skadelidande immaterialrattsinnehavaren asamkats. En sadan lagstiftning skulle dérmed strida mot
huvudsyftet med direktiv 2004/48, som ar att uppné en hog skyddsniva for immateriella rattigheter pa
den inre marknaden, vilket dr ett syfte som uttryckligen ndmns i skal 10 i direktivet, i enlighet med
artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de grundliggande rittigheterna.

Nar det giller omstédndigheterna i det enskilda fallet framgér det, for det tredje, av sjélva lydelsen i den
forsta fragan att den nationella lagstiftningen i det nationella malet i princip ger domstolen mojlighet
att beakta saidana omstdndigheter.

Det framgér, for det fjarde, emellertid av artikel 14 i direktiv 2004/48 att de kostnader for forfarandet
som ska ersittas av den forlorande parten ska vara ”proportionerliga”. Fragan huruvida dessa
kostnader &r att betrakta som proportionerliga kan dock inte beddémas utan hénsyn till de
advokatkostnader som den vinnande parten faktiskt har haft, i den man dessa ér rimliga i den mening
som beskrivs ovan i punkt 25. Aven om kravet pa proportionalitet inte innebir att den forlorande
parten nodvandigtvis maste ersitta motpartens kostnader fullt ut, krévs det dock att den vinnande
parten ges ratt till ersdttning for atminstone en betydande och lamplig del av de rimliga kostnader
som denna part faktiskt har asamkats.

Om en nationell lagstiftning, liksom den i det nationella malet, innehaller en absolut 6vre gréns
avseende advokatkostnaderna, krivs det saledes att denna nationella lagstiftning sékerstéller, for det
forsta, att denna grins aterspeglar de taxor som i praktiken tillimpas for advokattjénster pa
immaterialrdttsomradet, och, for det andra, att atminstone en betydande och lamplig del av de rimliga
kostnader som den vinnande parten faktiskt har &samkats ersitts av den forlorande parten. En sddan
lagstiftning kan namligen inte hindra — och detta &r sérskilt fallet om grénsen har satts for lagt — att
dessa kostnader uppgar till ett belopp som vida 6verstiger den uppstillda gransen, med f6ljden att den
ersittning som den vinnande parten skulle kunna gora ansprak pa blir oproportionerlig, eller till och
med i vissa fall betydelselos. Artikel 14 i direktiv 2004/48 forlorar da sin andamalsenliga verkan.
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Slutsatsen i foregdende punkt paverkas inte av att det i artikel 14 i direktiv 2004/48 anges att denna
inte ska tillimpas i de fall dar det skulle vara oskiligt att lata den forlorande parten ersitta
kostnaderna for forfarandet. Detta undantag hénger ndmligen samman med de nationella regler som
gor det mojligt for ratten att i ett visst fall undantagsvis franga de allminna reglerna om kostnaderna
for forfarandet savida en tillimpning av dem i just det fallet skulle ha lett till ett oskaligt resultat.
Diaremot kan skélighetsprincipen, pa grund av principen som sadan, inte motivera ett allmidnt och
ovillkorligt undantag for ersiattning av kostnader som 6verstiger en viss dvre grans.

Med hidnsyn till det ovan anforda ska den forsta fragan besvaras pa foljande sitt. Artikel 14 i
direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den inte utgoér hinder mot en sadan nationell lagstiftning som den i
det nationella maélet, vilken foreskriver att den forlorande parten ska forpliktas att ersétta den vinnande
partens kostnader for forfarandet, ger domstolarna mojlighet att ta hansyn till omstindigheterna i
malet och innehéller ett system med schablonmissiga taxor avseende ersdttningen for
advokatkostnader, under forutsattning att dessa taxor sdkerstéller att de kostnader som den forlorande
parten ska ersdtta ar rimliga, vilket det ankommer pa den hédnskjutande domstolen att bedéma. Dock
utgor artikel 14 i direktivet hinder for en nationell lagstiftning som innehaller schablonmadssiga taxor
varigenom det, pd grund av alltfor lagt satta maximibelopp, inte sdkerstills att atminstone en
betydande och ldmplig del av de rimliga kostnader som den vinnande parten har dsamkats ersitts av
den forlorande parten.

Den andra fragan

Den nationella domstolen har stillt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 14 i
direktiv 2004/48 ska tolkas s3, att den utgor hinder mot nationella regler som innebar att kostnader
for att anlita en sakkunnig radgivare endast ersitts om den férlorande parten har gjort sig skyldig till
ett fel.

For att besvara denna fraga ska det for det forsta erinras om innehallet i artikel 14 i direktiv 2004/48,
dér det anges att medlemsstaterna ska se till att rimliga och proportionerliga kostnader for forfarandet
“och andra kostnader som har asamkats den vinnande parten”, i allmidnhet ersétts av den forlorande
parten om det inte &r oskdligt. Eftersom ingen bestimmelse i detta direktiv innehaller nagon
definition av begreppet “andra kostnader” som medfér att kostnader for att anlita en sakkunnig
radgivare faller utanfor tillimpningsomradet for artikel 14, far detta begrepp i princip anses omfatta
dven denna typ av kostnader.

For det andra, och sdsom generaladvokaten har papekat i punkt 79 i forslaget till avgorande, talas det i
skal 26 i direktiv 2004/48 om immaterialrattsinnehavarens "kostnader for identifiering och utredning”,
och dessa dr ofta kopplade till tjanster som utfors av sakkunniga radgivare. I detta skél hanfér man sig
uttryckligen till den situationen att det foreligger en ”skada som har orsakats av ett intrang som har
begatts trots att intrangsgoraren visste eller rimligen borde ha vetat att det utgjorde ett intrang”, och
skalet giller saledes bland annat skadestand som ska utges nér intrangsgoraren har gjort sig skyldig till
ett fel. Direktivet innehaller en bestimmelse som reglerar fragor om skadestand, ndmligen artikel 13.1.
Av detta foljer att "kostnader for identifiering och utredning”, som ofta uppkommer fore ett
domstolsforfarande, inte noédvandigtvis omfattas av tillimpningsomradet for artikel 14 i direktivet.

For det tredje konstaterar domstolen att en extensiv tolkning av artikel 14 i direktiv 2004/48 — i den
bemirkelsen att den forlorande parten i allmidnhet &r skyldig att erséitta de "andra kostnader” som den
vinnande parten har dsamkats, utan ndgon nérmare precisering av vilken typ av kostnader det ror sig
om - riskerar att ge den artikeln ett alltfor stort tillampningsomrade, och dirigenom franta artikel 13
i direktivet dess andamalsenliga verkan. Det betyder att detta begrepp ska ges en strikt tolkning och
att det endast dr kostnader som ar direkt och néra kopplade till det aktuella domstolsférfarandet som
ska betraktas som “andra kostnader” i den mening som avses i artikel 14.
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For det fjarde innehaller artikel 14 i direktiv 2004/48 inte nagot stod for att medlemsstaterna skulle ha
mojlighet att uppstilla ett krav pa att den forlorande parten maste ha gjort sig skyldig till ett fel for att
ersiattning ska utges for "andra kostnader”, eller kostnader for forfarandet i allménhet, i ett
immaterialréttsligt mal.

Mot bakgrund av det ovan anforda finner domstolen att svaret pa fragan huruvida det ar mojligt att
genom en nationell regel uppstilla ett krav pa att den forlorande parten maste ha gjort sig skyldig till
ett fel for att ersittning ska utges for kostnader for att anlita en sakkunnig radgivare, dr beroende av
kopplingen mellan dessa kostnader och det aktuella domstolsforfarandet, eftersom dessa kostnader
endast ar att betrakta som "andra kostnader” enligt artikel 14 i direktiv 2004/48 om den kopplingen é&r
direkt och néra.

Det kan salunda inte anses foreligga en sidan direkt och ndra koppling ndr det géller kostnader for
identifiering och utredning som har uppkommit inom ramen fér en verksamhet som innebér att en
sakkunnig radgivare gor allmdnna marknadsobservationer och forséker uppticka eventuella intrdng i
immateriella rattigheter, begangna av, i detta skede, okdnda intrangsgorare. Om ldget ar sadant att en
sakkunnig radgivares tjdnster, oavsett tjdnsternas karaktér, behovs for att en talan, pa ett meningsfullt
satt, ska kunna védckas i syfte att i ett konkret fall kunna vdrna en sadan rattighet, d&r ddremot
kostnaderna for anlita en sadan radgivare att betrakta som ”andra kostnader” vilka, med stod av
artikel 14 i direktiv 2004/48, ska ersittas av den forlorande parten.

Mot denna bakgrund ska den andra fragan besvaras enligt foljande. Artikel 14 i direktiv 2004/48 ska
tolkas sa, att den utgor hinder mot nationella regler som innebar att kostnader for att anlita en
sakkunnig radgivare endast ersitts om den forlorande parten har gjort sig skyldig till ett fel, och under
forutséttning att dessa kostnader ar direkt och néra kopplade till vackandet av en talan for att virna en
immateriell rattighet.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 14 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sikerstillande av skyddet for immateriella rattigheter, ska tolkas si, att den inte utgor
hinder mot en sadan nationell lagstiftning som den i det nationella malet, vilken foreskriver
att den forlorande parten ska forpliktas att ersitta den vinnande partens kostnader for
forfarandet, ger domstolarna mojlighet att ta héansyn till omstindigheterna i malet och
innehdller ett system med schablonmissiga taxor avseende ersittningen for
advokatkostnader, under forutsittning att dessa taxor sikerstiller att de kostnader som den
forlorande parten ska ersdtta dr rimliga, vilket det ankommer pa den hinskjutande
domstolen att bedoma. Dock utgor artikel 14 i direktivet hinder for en nationell lagstiftning
som innehaller schablonmaissiga taxor varigenom det, pa grund av alltféor lagt satta
maximibelopp, inte sikerstills att atminstone en betydande och limplig del av de rimliga
kostnader som den vinnande parten har asamkats ersitts av den forlorande parten.

2) Artikel 14 i direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den utgor hinder mot nationella regler som
innebir att kostnader for att anlita en sakkunnig radgivare endast ersitts om den forlorande
parten har gjort sig skyldig till ett fel, och under forutsittning att dessa kostnader dr direkt
och nira kopplade till vickandet av en talan for att virna en immateriell riattighet.
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