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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
foredraget den 11 november 2021

Mal C-559/20

Koch Media GmbH
mot
FU

(begdran om forhandsavgorande fran Landgericht Saarbriicken (Regionala domstolen i
Saarbriicken, Tyskland))

"Begdran om forhandsavgérande — Immateriella réattigheter — Direktiv 2004/48/EG —
Artikel 14 — Kostnader for forfarandet och andra kostnader — Advokatarvoden for att skicka en
anmodan fore ett rattsligt forfarande — Bestimmelse som foreskriver en gréans for det
ersattningsgilla arvodet ndr intranget begas av en fysisk person som handlar utanfor sin yrkes-
eller naringsverksamhet — Oskaligt varde mot bakgrund av omstdndigheterna i det enskilda
fallet — Artikel 13 — Skadestdnd — Otillatlighet”

1. Ett bolag med site i Tyskland som dger de immateriella rattigheterna till ett datorspel anlitade
en advokat for att, innan bolaget vinde sig till domstol, i ett varningsbrev anmoda en person som
hade gjort intrang i dessa rittigheter att upphora med detta, vilket advokaten atog sig att gora.

2. Enligt tysk lag ska intrangsgoraren i princip sta for kostnaderna f6r den advokat som har bistatt
rattighetshavaren. Beloppet far emellertid begrénsas om det ér en fysisk person som inte agerar i
ndrings- eller yrkesverksamhet som har gjort sig skyldig intranget.

3. I forevarande mal anser intrangsgoraren att den advokatkostnad han krévs pa (984,60 euro) ar
alltfor hog och han motsitter sig att betala det beloppet. Detta har gett upphov till en tvist ddr den
hanskjutande domstolen i korthet vill veta f6ljande:

— Huruvida advokatkostnaderna for utfirdandet av varningsbrevet omfattas av
tillampningsomradet for direktiv 2004/48/EG.>

— For det fallet att svaret dr jakande, huruvida kostnaderna omfattas av artikel 14 ("kostnader for
forfarandet” eller "andra kostnader”) eller av artikel 13 ("skadestand”) i direktiv 2004/48.

— Huruvida den nationella bestaimmelse i vilken det foreskrivs ett tak for kostnaderna, om inte
skalighetshdnsyn motiverar att det inte ska tilldimpas, dr férenligt med direktiv 2004/48 och

' Originalspréak: spanska.
*  Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sikerstéllande av skyddet fér immateriella rattigheter
(EUT L 157, 2004, s. 45).
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med direktiven 2001/29/EG* och 2009/24/EG* och vilka faktorer som skulle kunna paverka
faststillandet av beloppet.

I. Tillimpliga bestimmelser

A. Unionsrdtt

1. Direktiv 2004/48
4. Artikel 1 ("Syfte”) har foljande lydelse:

"Detta direktiv giller de atgirder, forfaranden och sanktioner som &r nddviandiga for att
sakerstélla skyddet for immateriella réattigheter. Med begreppet 'immateriella rattigheter” avses i
detta direktiv @ven industriella réattigheter.”

5. Tartikel 2 ("Tillimpningsomrade”) foreskrivs foljande:

”1. Utan att det paverkar de medel som foreskrivs eller kan komma att foreskrivas i
gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, forutsatt att dessa medel dr gynnsammare
for rattighetshavaren, skall de atgédrder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i detta
direktiv vara tillaimpliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrdng i de immateriella réttigheter
som foljer av gemenskapsritten och/eller den berérda medlemsstatens nationella ritt.

”»

6. Artikel 3 ("Allmén skyldighet”) har foljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahalla de atgérder, forfaranden och sanktioner som ar
nédvandiga for att sikerstélla skyddet for de immateriella réttigheter som omfattas av detta
direktiv. Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall vara réttvisa och skiliga, inte onddigt
komplicerade eller kostsamma och inte medfora oskéliga tidsfrister eller omotiverade drdjsmal.

2. Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksa vara effektiva, proportionella och
avskriackande och skall tillimpas s& att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att
missbruk inte sker.”

7. Lartikel 13 ("Skadestand”) foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga 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 intrangsgérande verksamhet, att betala ett
skadestand till rattighetshavaren som &r lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne
har orsakats till foljd av intranget.

Niér de réttsliga myndigheterna faststiller skadestandet

> Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och
nérstaende réttigheter i informationssambhéllet (EGT L 167, 2001, s. 10).

* Europaparlamentets och radets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rittsligt skydd for datorprogram (EUT L 111, 2009, s. 16).
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a) skall de beakta alla relevanta omstiandigheter, sasom de negativa ekonomiska konsekvenserna,
dédribland utebliven vinst, for den skadelidande parten, den otillborliga vinst som
intrangsgoraren har gjort och, dir sa ar lampligt, omstandigheter av annan dn rent ekonomisk
betydelse, sasom ideell skada som rittighetshavaren har fororsakats genom intrénget,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a dar sa ar lampligt, faststélla skadestandet till ett engédngsbelopp
pa grundval av sddana faktorer som atminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller
avgift om intrangsgoraren hade begirt tillstand att nyttja den immateriella rattigheten i fraga.

2. For de fall da en intrangsgorare har begatt ett immaterialrédttsintrang utan att ha vetat eller
rimligen borde ha vetat om det, far medlemsstaterna foreskriva att de riéttsliga myndigheterna far
forordna om aterbetalning av vinst eller betalning av skadestdnd som kan vara faststallt i forvag.”

8. Artikel 14 ("Kostnader for forfarandet”) har foljande lydelse:

"Medlemsstaterna skall se till att rimliga och proportionerliga kostnader for forfarandet och andra
kostnader som har &samkats den vinnande parten, i allmanhet ersitts av den forlorande parten om
det inte &r oskaligt.”

2. Direktiv 2001/29
9. Artikel 8 ("Sanktioner och mojligheter att vidta réttsliga atgiarder”) har foljande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att det finns ldmpliga sanktioner och mojligheter att vidta
rattsliga atgdrder i fraga om intrdng i de réttigheter och skyldigheter som faststills i detta
direktiv samt vidta alla atgdrder som kravs for att sikerstilla att dessa sanktioner och majligheter
att vidta rattsliga atgirder tillimpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och
avskrackande.

2. Varje medlemsstat skall vidta de atgdrder som krévs for att sikerstilla att rattsinnehavare,
vilkas intressen berors av en intrangshandling som utférs inom dess territorium, kan fora talan
om skadestdnd och/eller begira foreldggande samt, i tillampliga fall, fora talan om beslag av det
material som anvints vid intrdnget och &ven av saddana anordningar, produkter eller
komponenter som avses i artikel 6.2.

3. Medlemsstaterna skall se till att rattsinnehavare har mojlighet att begira ett foérelaggande

gentemot mellanhdnder vars tjanster utnyttjas av en tredje part for att begd intrang i en
upphovsritt eller narstaende rattighet.”
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3. Direktiv 2009/24

10. Tartikel 7 ("Sarskilda skyddsatgarder”) foreskrivs foljande:

”1. Om inte annat foljer av bestimmelserna i artiklarna 4, 5 och 6 ska medlemsstaterna i enlighet
med sin nationella lagstiftning besluta om lampliga atgarder mot personer som utfér nagon av

foljande atgarder:

a) Varje atgiard som innebdr att en kopia av ett datorprogram omsiitts, trots att personen i fraga
vet om eller har grundad anledning att misstdnka att kopian medfor intrang i upphovsrétten.

b) Innehav for kommersiella &ndamal av en kopia av ett datorprogram, trots att personen i fraga
vet om eller har grundad anledning att misstdnka att kopian medfor intrang i upphovsrétten.

c) Varje atgird som innebdr omsittning eller innehav for kommersiella dndamél av varje
hjdlpmedel vars enda syfte ar att underldtta att en teknisk anordning som har anbringats for
att skydda ett datorprogram avldgsnas eller kringgas utan tillstand.

2. Varje kopia av ett datorprogram som medfor intrang i upphovsrétten skall kunna tas i beslag i
enlighet med lagstiftningen i den ber6rda medlemsstaten.

3. Medlemsstaterna kan besluta om beslag av de hjdlpmedel som avses i punkt 1 c.”

B. Tysk rdtt. Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte — Urheberrechtsgesetz®

11. 197§ foreskrivs att den som gor intrang i immateriella rattigheter eller andra rattigheter som
skyddas av UrhG far uppmanas av den som drabbats av intranget att upphora med det.

12. 97a§, i den lydelse som ir tillaimplig i det nationella malet, har f6ljande lydelse:

”1) Rattighetshavaren ska innan denne inleder ett rattsligt forfarande® anmoda den 6vertrddande
parten att upphora med intranget och ge denne tillfalle att bildgga tvisten genom att denne atar sig
att inte bega sddant intrang, vid dventyr av en rimlig straffavgift.

2) Anmodan ska klart och begripligt

1. ange den skadelidandes namn eller foretagsnamn, om det inte &r den skadelidande sjalv utan ett
ombud som utfirdar anmodan,

2. exakt beskriva intranget i en réttighet,

3. redovisa en detaljerad berdkning av betalningskraven, beroende pa om det ror sig om ett
skadesténd eller en erséttning for utgifter,

4. om det krévs ett atagande att inte foreta vissa handlingar, ska det anges i vilken méan det
foreslagna atagandet stréicker sig langre én den skada som anmodan avser.

Lagen om upphovsritt och nérstdende rittigheter av den 9 september 1965 (BGBL 1965 1, s. 1273) (nedan kallad UrhG).
¢ Se, betriffande detta, punkt 56 i detta forslag till avgorande.
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En anmodan som inte innehaller dessa uppgifter ska vara utan verkan.

3) Om anmodan dr motiverad och uppfyller villkoren i stycke 2 led 1-4, fir ersdttning for
nodvindiga utgifter krévas. Betrdffande anlitandet av en advokats tjanster, ska ersédttningen for
de nodvindiga utgifterna, vad betréffar det lagreglerade arvodet, begriansas till ett belopp som
motsvarar ett tvistebelopp pa 1 000 euro for en talan om férbud eller upphorande, ndr den anmo-
dade personen

1. &r en fysisk person som inte anvénder de verk som skyddas enligt denna lag eller andra foremal
som skyddas enligt denna lag i en sjélvstindig kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet,
och

2. inte redan dr skyldig att upphdra med vissa handlingar till f6ljd av en avtalsenlig réttighet for
den person som utfirdar anmodandet eller till f6ljd av ett lagakraftvunnet domstolsavgérande
eller ett beslut om sdkerhetsétgérder.

Det virde som anges i den andra meningen ska ocksa tillimpas om det samtidigt &beropas en ratt
till forbud och en ritt till upphorande. Den andra meningen ska inte tillimpas om detta virde inte
ar skiligt mot bakgrund av de sérskilda omstédndigheterna i det enskilda fallet.”

II. Bakgrund till det nationella malet och tolkningsfragorna

13. Koch Media GmbH ir ett foretag som séljer datorspel. Foretaget innehar en till upphovsrétten
nirstdende ensamritt att i Tyskland for allmédnheten tillgéngliggora ett professionellt utvecklat

datorspel med namnet "This War of Mine”.’

14. FU ér en fysisk person som inte har nagra yrkesmaissiga eller kommersiella intressen. Han
spred via sin internetanslutning detta datorspel vid minst 13 tillféllen fran den 26 november 2014
till den 28 november 2014 pa en plattform for fildelning och erbjod det till allmadnheten for
nedladdning. Genom denna fildelning gjorde FU intrang i Koch Medias réttigheter.

15. For att gora gillande sina rattigheter anlitade Koch Media en advokatbyra som skickade ett
varningsbrev till FU i bolagets namn. Genom detta varningsbrev anmodades FU att utfdsta sig att
inte ldngre gora datorspelet tillgdngligt for allmdnheten for nedladdning. Vidare begdrde Koch
Media skadestand.

16. Varningsbrevet fick effekt: FU horsammade anmodan och det krdvdes darefter inget
domstolsforfarande.

17. Genom att anlita advokater fick Koch Media kostnader pa 984,60 euro som Koch Media
kriavde att FU skulle ersdtta. Detta belopp rdknades fram som en procentuell andel av
tvisteforemalets virde pa 20 000 euro.?®

18. FU motsatte sig det kostnadsbelopp han krivdes pa och ett domstolsforfarande inleddes
rorande detta.

Ingen av parterna har ifragasatt att spelet innehéller delar som kan omfattas av immaterialrattsligt skydd. Enligt den hianskjutande
domstolen &r datorspel som det som &r aktuellt i férevarande fall skyddade enligt den tyska upphovsrittslagstiftningen, vilket innebér att
de dtnjuter skydd enligt artikel 2 i direktiv 2004/48.

8 Till det framridknade beloppet (964,60 euro) skulle utldgg péa 20 euro laggas till.
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19. I forsta instans forpliktade Amtsgericht Saarbriicken (Distriktsdomstolen i Saarbriicken,
Tyskland), i dom av den 12 mars 2019, FU att betala 124 euro och ogillade Koch Medias talan i
ovrigt.” Som motivering hdnvisade Amtsgericht Saarbriicken till 97a § stycke 3 UrhG.

20. Koch Media overklagade domen till Landgericht Saarbriicken (Regionala domstolen i
Saarbriicken, Tyskland) och yrkade ersittning for advokatkostnaderna med hela beloppet.

21. Efter att ha redogjort for sin tolkning av den nationella rétten, ' har Landgericht Saarbriicken
forklarat att den hyser tvivel om huruvida de direktiv som ar tillimpliga inom detta omrade
medger en begrdnsning av de kostnader som intrangsgoraren ska ersétta, ndr denne ar en fysisk
person som inte agerar i nérings- eller yrkesverksamhet.

22. Enligt Landgericht Saarbriicken har EU-domstolen i domen United Video Properties' slagit
fast att en lagstiftning som syftar till att se till att ersdttning inte utgar for 6verdrivna kostnader
kan anses berdttigad. For att kunna avgora forevarande mal behover det emellertid klargoras
huruvida principerna i den domen ér tillimpliga pa en fysisk person som ar involverad som
motpart och som inte agerar i nédrings- eller yrkesverksamhet.

23. Landgericht Saarbriicken anser att den tyska lagstiftaren, genom 97a § stycke 3 fjarde
meningen UrhG, har viant pa forhallandet mellan huvudregel och undantag i artikel 14 i
direktiv 2004/48. Om motparten dr en fysisk person, sd kan enligt tysk ratt foljaktligen full
ersattning for kostnaderna bara komma i fraga om resultatet annars blir oskéligt.

24. Landgericht Saarbriicken papekar vidare att tyska domstolar dr oeniga i fragan huruvida
undantagsbestimmelsen i 97a § stycke 3 fjarde meningen UrhG kan tolkas konformt med direktiv
2004/48.

25. Mot bakgrund av detta har Landgericht Saarbriicken (Regionala domstolen i Saarbriicken,
Tyskland) hanskjutit foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1. a) Ska artikel 14 i direktiv 2004/48 tolkas sa, att bestimmelsen omfattar nddvindiga
advokatkostnader i form av ’kostnader for forfarandet’ eller i form av ’andra kostnader’,
som uppkommer for en innehavare av immateriella réttigheter, i den mening som avses i
artikel 2 i direktivet, i samband med att réttighetshavaren, innan denne vénder sig till
domstol, genom ett sa kallat varningsbrev (Abmahnung), kréver att en person ska upphora
att gora intrang i dessa rattigheter?

b) Om fraga 1 a besvaras nekande: Ska artikel 13 i direktiv 2004/48 tolkas s&, att den omfattar
de i fraga 1 a ndimnda advokatkostnaderna sdsom skadestand?

2. a) Ska unionsritten, sarskilt mot bakgrund av
— artiklarna 3, 13 och 14 i direktiv 2004/48,
— artikel 8 i direktiv 2001/29, och

— artikel 7 i direktiv 2009/24,

°  Beloppet 124 euro riknades fram som en procentuell andel av tvisteforemalets virde pa 1 000 euro, jamte utligg (20 euro).
12 Se punkt 29 och foljande punkter i detta forslag till avgérande.
" Dom av den 28 juli 2016 (C-57/15, EU:C:2016:61) (nedan kallad domen United Video Properties).
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tolkas sd, att en innehavare av immateriella réttigheter, i den mening som avses i artikel 2 i
direktiv 2004/48, i princip har ritt till ersattning for samtliga advokatkostnader som ndmns
ifraga 1 a, och i vart fall for en rimlig och vésentlig del av kostnaderna, é&ven om

— detér en fysisk person som har gjort sig skyldig till den aktuella 6vertradelsen utanfor sin
yrkes- eller ndringsverksamhet, och

— en nationell bestimmelse for detta fall foreskriver att sddana advokatkostnader normalt
bara dr ersattningsgilla upp till ett pa visst sétt reducerat tvisteforemalsvirde?

b) Om fraga 2 a besvaras jakande: Ska de unionsrittsliga bestimmelser som ndmns i fraga 2 a
tolkas sd, att ett undantag fran den princip som anges i frdga 2 a, enligt vilken
rattighetshavaren ska fa ersittning for de advokatkostnader som anges i fraga 1 a med hela
beloppet, eller i vart fall for en rimlig och vésentlig del av kostnaderna, med beaktande av
andra faktorer (sasom, till exempel, verkets aktualitet, hur lang tid verket har publicerats
och det forhéallandet att en fysisk person har gjort intranget utanfor sin nédrings-
eller yrkesverksamhet), kommer i fraga, dven om immaterialrattsintranget, i den mening
som avses i artikel 2 i direktiv 2004/48, bestar i fildelning, det vill sdga att verket gors
tillgangligt for allménheten genom att kostnadsfri nedladdning erbjuds alla anvdndare pa
en fritt tillgdnglig webbplats for fildelning, vilken inte anvdnder nagon DRM-teknik
(Digital Rights Management)?”

III. Forfarandet vid domstolen
26. Begiran om forhandsavgorande inkom till domstolens kansli den 26 oktober 2020.

27. Koch Media, den tyska regeringen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga
yttranden.

28. Det har inte ansetts nodvandigt att halla forhandling.

IV. Bedomning

A. Fortydliganden avseende tillimplig mnationell rdtt, enligt beslutet att begdira
forhandsavgorande

29. Den hinskjutande domstolen tolkar de relevanta nationella bestimmelserna och beskriver
nationell praxis pa det sitt som aterges nedan. EU-domstolen ska i princip halla sig till denna
redogorelse, eftersom det ankommer pa den hanskjutande domstolen att faststélla rackvidden av
den nationella lagstiftningen.

30. Enligt 97a § UrhG, jamford med 97 § stycke 1 i samma lag, far den skadelidande
rattighetshavaren anmoda intrangsgoraren att upphora med intranget samt krava skadestand

31. I regel anmodar rittighetshavarna till att borja med intrdngsgoraren att upphora med
intranget. For detta anlitar de en advokat. Denne skickar ett varningsbrev enligt 97a § stycke 1
UrhG. Denna formella anmodan har till syfte att intrdngsgoéraren ska utfésta sig att upphéra med
intranget.
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32. Genom en sadan utfastelse undanrojs risken for upprepning, och det finns inte lingre nagon
anledning att vicka talan om forbudsforelaggande. Rattigheten behdver da inte langre goras
gillande vid domstol, och detta ar inte lingre mojligt. Genom ett varningsbrev kan saledes ett
domstolsforfarande undvikas.

33. Enligt 97a § stycke 3 UrhG kan en rittighetshavare vars upphovsritt har dsidosatts i princip fa
de "nodvindiga kostnaderna” ersatta av intrangsgoraren.

34. Bestimmelser om vilka "nodviandiga kostnader” for varningsbrevet som kan betecknas som
advokatarvoden finns i Gesetz iiber die Vergiitung der Rechtsanwiltinnen und Rechtsanwilte
(Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz). >

35. I RVG foreskrivs foljande:|

— Ersdttningen for advokatkostnader faststills enligt en taxa som foreskrivs i sjdlva lagen.
Kostnader som Overstiger dem som anges i RVG anses i regel inte vara ersdttningsgilla av
domstolarna.

— De arvoden som en advokat kan begira av sin klient dr beroende av tvisteféremalets virde. Ju
hogre detta vérde ar, desto hogre blir arvodena.

36. Enligt Bundesgerichtshofs (Federala hogsta domstolen, Tyskland) rdttspraxis ar
tvisteforemalets virde minst 10 000 euro i samband med en réttighetshavares talan om férbuds-
foreldggande avseende aktuella filmer, musik eller dvd:er.

37. Genom 97a § stycke 3 fjarde meningen UrhG begrénsas det tvisteforemalsviarde som ger rétt
till ersattning i normala fall till 1 000 euro, om den som har anmodats att upphora med intranget
for det forsta dr en fysisk person som inte anvinder de skyddade verken eller skyddade foremalen
for sin nédrings- eller yrkesverksamhet som egenforetagare, och for det andra inte redan &r skyldig
att upphora med intranget pa grund av en riatt som tillkommer den som har skickat varningsbrevet
enligt avtal eller pa grund av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett interimistiskt beslut.

38. Denna faststillelse av en 6vre gréns for tvisteforemalets véirde géller bara i forhéllandet mellan
rittighetshavaren och intrangsgoraren, men inte mellan rattighetshavaren och dennes egen
advokat. Rittighetshavarens advokat tar betalt av réttighetshavaren i forhallande till det faktiska
tvisteforemalsvirdet (utan nagon beloppsgrans). Skillnaderna kan darfor bli avsevarda.

39. 97a § stycke 3 andra meningen UrhG innehaller emellertid en undantagsbestimmelse som i
vissa fall gor det majligt att inte tillimpa beloppsgréinsen, om det "inte ar skiligt” mot bakgrund
av de sidrskilda omstidndigheterna i det enskilda fallet.

12 Lagen om advokatarvoden (nedan kallad RVG).

3 1 ett mél dr tvisteféremalsvardet uppgar till 10 000 euro, far réittighetshavaren betala ett arvode pa 745 euro till sin advokat, men han far
bara ersittning med 124 euro fran intrdngsgoraren, for att ta ett exempel.
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B. Den forsta tolkningsfragan

40. Den hinskjutande domstolen vill veta huruvida advokatkostnader som uppkommer for en
innehavare av immateriella réttigheter i samband med utfirdandet av ett varningsbrev till en
intrangsgorare i vilket denne anmodas att upphora att gora intrang i dessa rittigheter, omfattas av
direktiv 2004/48 (ndrmare bestamt artikel 14, eller, i andra hand, artikel 13).

41. Ett utomrittsligt tvistlosningsforfarande kan omfattas av syftet med direktiv 2004/48,
eftersom det dr en av de ”atgirder, forfaranden och sanktioner som ar nddvéndiga for att
sakerstilla skyddet for immateriella rattigheter”. '

42. EU-domstolen har i domen M.I.C.M slagit fast att "stravan efter en uppgorelse i godo ofta &r
en forberedelse infor en skadestandstalan i egentlig mening”. '

43. I samma dom understrok EU-domstolen att direktiv 2004/48 ska tillimpas i ett sjélvstandigt
forfarande enligt artikel 8.1 i direktivet, som ror “en begéran om information ... som [framstéllts]
i ett administrativt forfarande”. 't

44. Nar det giller skydd av immateriella réttigheter, utgor direktiv 2004/48 dérfor i princip den
rattsliga referensramen for atgérder som — via domstol eller pa annat sitt — inte bara syftar till att
identifiera intrangsgdraren, utan dven till att denne ska upphora med intranget.

45. Mot denna bakgrund, undrar den hdnskjutande domstolen huruvida advokatkostnader i
samband med en anmodan om att upphdra med intranget ingar antingen i kostnaderna for
forfarandet eller andra kostnader som avses i artikel 14 i direktiv 2004/48, eller, i andra hand, i
det skadestdnd som ndmns i artikel 13.

46. I mitt forslag till avgérande i malet United Video Properties papekade jag att ”[u]r systematisk
synvinkel innehéller direktiv[2004/48] i ett och samma avsnitt (avsnitt 6) bestdmmelser om
’skadestand’ och ’kostnader for férfarandet’. Aven om ’kostnader fér forfarandet’ inte nimns i
skdl 26, dér ersittning for den faktiska skadan behandlas, skulle det kunna hévdas att deras
placering tillsammans gor att kostnaderna for forfarandet kan betraktas som ytterligare en aspekt
i direktivet vars syfte dr att halla innehavare av immateriella rattigheter skadeslosa”. "’

47. Den som har lidit intrang i sina immateriella rattigheter kan vidta olika atgérder for att skydda
dessa rittigheter innan en talan i domstol vécks, utan att kostnaden for var och en av dessa
atgarder behover inga i kostnaderna for forfarandet, i den mening som avses i direktiv 2004/48.

48. For att avgora om ett utomrattsligt forfarande for att skydda immateriella réttigheter omfattas
av direktiv 2004/48, maste man se till dess sdrdrag. Dérefter maste man skilja mellan begreppen
kostnader for forfarandet och skadestand, eftersom det finns en risk for sammanblandning pa
grund av att de ligger s& néra varandra.

14 Artikel 1 i direktiv 2004/48.
> Dom av den 17 juni 2021 (C-597/19, EU:C:2021:492, punkt 80).

Ibidem, punkterna 82 och 84. I det mélet "[begirde] en kirande ... att en internetleverantor ... [skulle] limna ut information som gor det
mojligt att identifiera dess kunder, just for att pa ett dndamélsenligt sitt kunna vicka talan mot férmodade intrangsgérare”. Eftersom
denna begéran — och det sjilvstidndiga forfarande som den gav upphov till — framstélldes till de behoriga domstolarna, kan analogin med
varningsbrev inte utan vidare tillimpas i hela dess vidd.

7 C-57/15, EU:C:2016:201, punkt 58.
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49. Om kostnaderna for en utomrittslig anmodan skulle anses ingé i det skadestand som avses i
artikel 13 i direktivet, sa kan det medfora att bestimmelsen i artikel 14 forlorar en del av sitt
tillampningsomrade.

50. Omvint skulle "en extensiv tolkning av artikel 14 i direktiv 2004/48 — i den bemaérkelsen att
den forlorande parten i allménhet &r skyldig att ersétta de 'andra kostnader’ som den vinnande
parten har dsamkats, utan ndgon nédrmare precisering av vilken typ av kostnader det ror sig om —
[riskera] att ge den artikeln ett alltfor stort tillimpningsomrade, och dirigenom franta artikel 13 i
direktivet dess andamalsenliga verkan”.'®

51. Strdvan efter en balans har fatt domstolen att ”[ge] detta begrepp ... en strikt tolkning och [sla
fast] att det endast &ar kostnader som &ar direkt och nédra kopplade till det aktuella
domstolsforfarandet som ska betraktas som ’andra kostnader’ i den mening som avses i
artikel 14”.%

52. Pa samma sitt har domstolen funnit att "andra kostnader én rattegangskostnader, bland annat
for den tid som den intrangslidande parten har lagt ned for att gora géllande sina rattigheter med
anledning av intrdnget”, kan omfattas av artikel 14 i direktiv 2004/48, eftersom den bestammelsen
"syftar till att forstirka skyddet for immateriella réttigheter, genom att undvika att en
skadelidande avhalls fran att vicka talan vid domstol i syfte att gora géllande sina réttigheter (se
dom av den 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punkt 77)”.%

53. Ett varningsbrev i vilket det krdvs att en person ska upphora att gora intrang &r mer
langtgaende &n andra mojliga atgérder som foregar en talan i domstol och som syftar till att den
intrangslidande ska kunna klargora granserna for och rickvidden av ett intrang och identifiera
intrdngsgoraren. *

54. Om det i den nationella lagstiftningen foreskrivs att ett sadant varningsbrev utgor det
normala sittet att fa ett intrang att upphora (dven om det inte &r strikt obligatoriskt), och det i
praktiken vanligtvis anviands i det syftet, sa kan det anses utgdra en omedelbar och direkt
foregangare till forfarandet. Nar en mekanism av det hér slaget de facto blir n6dvédndig i den
nationella rattsliga praktiken, kan den anses ha en "nira anknytning” till det domstolsférfarande
som den syftar till att undvika.

55. Detta giller i an hogre grad om det inte bara dr i praktiken som denna mekanism tillimpas,
utan det enligt den nationella lagstiftningen &r obligatoriskt att anvdnda sig av den innan en
domstolstalan vécks.

18 Domen United Video Properties, punkt 36.
¥ Ibidem, punkt 36 in fine.

% Dom av den 9 juni 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419, punkt 62). Enligt punkt 3 i domslutet dr det enligt artikel 94.2 i riadets
férordning (EG) nr 2100/94 [av den 27 juli 1994 om gemenskapens vixtforadlarrdtt (EGT L 227, 1994, s. 1; svensk specialutgéva,
omrade 3, volym 60, s. 196)] mojligt att inte beakta andra kostnader hédnforliga till provningen av talan i sak én rattegdngskostnader.
Vidare anges att ”[d]et 4r emellertid mojligt att underlta att beakta dessa kostnader endast om de rittegéngskostnader som den
intrdngslidande parten ska béra inte innebér att vederborande avhalls frén att gora géllande sina rattigheter vid domstol, med hénsyn till
de belopp som vederboérande sjélv ska std for i form av andra kostnader én rattegdngskostnader och nyttan av dessa kostnader i samband
med huvudtalan om ersittning”.

2 Om den hir typen av atgiarder handlar skl 26 i direktiv 2004/48, i vilket det hadnvisas till syftet att “inféra en majlighet till erséttning
baserad pa en objektiv berdkningsgrund som samtidigt beaktar rittighetshavarens kostnader, t.ex. kostnader for identifiering och
utredning”.
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56. Med forbehall for den tolkning som den hianskjutande domstolen gor av sin egen lagstiftning,
mojliggor 97a § stycke 1 UrhG tva olika tolkningar av varningsbrevets karaktar: a) Utfirdandet av
ett varningsbrev ér ett tvingande krav, om den skadelidande har for avsikt att vécka talan i
domstol.” b) Utfirdandet av ett varningsbrev innan en talan véicks i domstol dr bara en
rekommendation och inte ett tvingande krav.*

57. I beslutet att begéra forhandsavgorande tycks den hidnskjutande domstolen underforstatt ta
stillning for den sistndmnda tolkningen. Bada tolkningarna leder emellertid fram till samma
resultat:

— Om det enligt tysk processlagstiftning ar ett krav att forst framstilla en anmodan om att
upphora med intranget, for att en domstolsprovning rorande samma sak ska tas upp till
provning, sa kan sambandet mellan det rittsliga och det utomréttsliga forfarandet inte vara
tydligare.

— Det skulle dven finnas ett sddant samband (om é&n inte lika uppenbart) om en utomrattslig
anmodan (enligt anvisningen i UrhG) &r det sétt som foreslas eller rekommenderas i den
nationella lagstiftningen, fore det rattsliga forfarandet, pa ett sadant sitt att det de facto nastan
blir oundvikligt.**

58. Harav kan foljande slutsatser dras vad géller tillimpningen av artikel 14 i direktiv 2004/48:

— Kostnaderna for anmodan att upphora med intranget har ett direkt och ndra samband med det
efterfoljande rittsliga forfarandet, &ven om nagot sddant aldrig inleds pa grund av att den
intrangslidande parten far gehor for sin anmodan.

— Intrangsgoraren far, i egenskap av "forlorande” part (eftersom denne har hérsammat anmodan
att upphora med intranget), sta for rattighetshavarens (den vinnande parten) kostnader, om det
inte ar oskaligt.

— Skyldigheten att ersdtta den andra partens kostnader alaggs intrangsgoraren, eftersom ”[d]en
som gor sig skyldig till immaterialrattsintrang ... som huvudregel [ska]... bara det fulla
ekonomiska ansvaret for sitt beteende”. %

59. I de kostnader som ar forknippade med anmodan — vilka intrangsgéraren som ndmnts ska sta
for — kan i princip bland annat inga arvoden for en advokat som medverkat i handlédggningen, dven
om det i den nationella lagstiftningen inte &r ett oeftergivligt krav att en advokat maste framstélla
en sddan anmodan fore ett rattsligt forfarande. Jag kommer nedan att aterkomma till denna aspekt
i ssmband med bedomningen av den andra tolkningsfragan.

2 "Rittighetshavaren ska innan denne inleder ett réttsligt forfarande anmoda den 6vertriddande parten att upphdra med intranget.”
% "Rittighetshavaren bér innan denne inleder ett rittsligt forfarande anmoda den 6vertridande parten att upphdra med intranget.”

% Detta samband forstarks av ett argument som forts fram i parternas yttranden: férutom att en anmodan syftar till att undvika ett rattsligt
forfarande, kan den anvéndas for att forhindra att rattighetshavaren aldggs att ersitta rattegdngskostnaderna om denne skulle vinda sig
till domstol direkt. Parterna har gjort géillande att det foljer av tysk ratt att om den skadelidande véljer att inleda ett rattsligt forfarande
direkt, finns en risk for att intrdngsgoraren ansluter sig till talan, vilket skulle kunna medféra att rattighetshavaren (och den
intrdngslidande parten) inte bara blir tvungen att std for sina egna rittegdngskostnader utan dven for intrangsgdrarens. Den
skadelidande parten skulle under sddana omstindigheter "kunna avskridckas fran att inleda ett réttsligt forfarande for att skydda sina
rattigheter”.

% Dom av den 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punkt 49).
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60. Sammanfattningsvis ser jag inget hinder for att kostnaderna — déribland advokatarvoden — for
en utomrittslig anmodan om att en intrangsgorare ska upphdra med intranget, omfattas av
artikel 14 i direktiv 2004/48, med hénsyn till dess samband med ett eventuellt och omedelbart
rattsligt forfarande (som ocksa syftar till att det konstaterade intrdnget som kan tillskrivas en viss
person ska upphora).

C. Den andra tolkningsfrdagan
61. Den andra tolkningsfragan innehaller tva fragestéllningar som kan behandlas tillsammans.

62. Den hénskjutande domstolen vill veta om en innehavare av immateriella rattigheter ”i princip
har ritt till ersdttning for samtliga advokatkostnader ... och i vart fall for en rimlig och visentlig
del av kostnaderna”, nar

— det ar en fysisk person som har gjort sig skyldig till overtradelsen utanfor sin yrkes- eller
nédringsverksamhet, och

— en nationell bestammelse for detta fall foreskriver att sddana advokatkostnader normalt bara ar
ersittningsgilla upp till ett pa visst sitt reducerat tvisteféremalsvérde.

63. Den hianskjutande domstolen efterfragar, i detta ssmmanhang, en tolkning av unionsrétten,
”sarskilt mot bakgrund av artiklarna 3, 13 och 14 i direktiv 2004/48, artikel 8 i direktiv 2001/29 och
artikel 7 i direktiv 2009/24 ...”.

64. De angivna artiklarna i direktiv 2001/29 och direktiv 2009/24 foreskriver visserligen étgédrder
som har anknytning till skydd f6r innehavare av immateriella rattigheter som utsétts for intrang.

65. Deras allmdnna karaktér, jamfort med artikel 14 i direktiv 2004/48, vilken sérskilt reglerar
kostnader for forfarandet och andra kostnader vid den hér typen av forfaranden, talar emellertid
for att uppmaérksamheten bor riktas mot det sistnamnda direktivet och att man kan bortse fran de
ovriga.

66. Sasom jag har papekat i mitt forslag till avgorande (som foredras samma dag som detta) i
malet NovaText,* dr artikel 14 i direktiv 2004/48 inte ovillkorlig. Forutom att det handlar om en
“allmén regel”, dr medlemsstaterna enbart skyldiga att sédkerstdlla att rimliga” och
proportionerliga® kostnader erstts.

67. Det rader ingen tvekan om att kostnaden for en advokat som anlitas for att gora en anmodan
ar en "nodvindig kostnad”” enligt 97a § stycke 3 UrhG (naturligtvis under forutséttning att
anmodan i fraga dr berdttigad). Den hianskjutande domstolen tycks ocksa gora bedomningen att
denna kostnad ar nodvandig i det aktuella malet.

% Punkt 34 i mitt forslag till avgorande i malet NovaText (C-531/20 ECLI).

71 domen United Video Properties anges foljande i punkt 24: ... Enligt artikel 14 i direktiv 2004/48 galler medlemsstaternas skyldighet att
sakerstilla ersattning dock endast de 'rimliga’ kostnaderna for forfarandet. Dessutom anges det i artikel 3.1 i direktivet bland annat att de
forfaranden som tillhandahélls av medlemsstaterna inte far vara onodigt kostsamma.”

# Ibidem, punkt 29: "Det framgar ... 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 beddmas utan
hénsyn till de advokatkostnader som den vinnande parten faktiskt har haft, i den man dessa 4r rimliga ....”

¥ Vad betréffar fraigan om huruvida kostnaden dr nédvéndig, hdnvisar jag till mitt forslag till avgérande i mélet NovaText (C-531/20 ECLI).
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68. Enligt samma bestimmelse i UrhG ska emellertid "betrédffande anlitandet av en advokats
tjidnster, ... ersdttningen for de nodvindiga utgifterna”, vad betraffar det lagreglerade arvodet,
begrinsas till ett belopp som motsvarar ett tvistebelopp pa 1000 euro for en talan om férbud
eller upphorande som vicks mot en enskild person, som handlar som en sadan (det vill séga inte i
yrkes- eller ndringsverksamhet).

69. Den situation som uppkommer liknar den som forelag i malet United Video Properties.
Medan den belgiska lagstiftningen i det malet foreskrev en Ovre gréns for ersittning for
advokatkostnader, kommer man i forevarande mal fram till ett liknande resultat, om an pa ett
annat sitt, ndmligen genom att faststilla tvistebeloppet till 1 000 euro, nir den som gjort intrang i
den immateriella réttigheten &r en enskild person.

70. I det malet fann jag att artikel 14 i direktiv 2004/48 innehaller en princip fran vilken undantag
kan medges "och dér formuleringen rimliga och proportionerliga kostnader anvénds, vilket ger
medlemsstaterna en stor frihet att utforma bestimmelserna kring detta. Jag anser att den
nationella lagstiftaren sjalv, med beaktande av bland annat réttskulturen och férhallandena for
advokattjanster i Belgien, kan bedoma var det dr lampligt att dra grinsen for att kunna overvaltra
kostnaden for advokatarvoden pa den tappande parten.”*

71. I domen United Video Properties slog EU-domstolen fast att systemet med en 6vre taxegrans
for faststdllande av advokatarvoden som kan 6verviltras pa den forlorande parten, i princip inte
strider mot direktiv 2004/48. EU-domstolen nyanserade emellertid denna slutsats genom att sla
fast foljande:

— Rimlighetskravet kan inte “motivera att artikel 14 i direktiv 2004/48 genomférs i en
medlemsstat genom en lagstiftning innehéllande schablonmaissiga taxor som vida understiger
de genomsnittliga taxor som i praktiken tillimpas for advokattjanster i den medlemsstaten”.?

— Om en lagstiftning foreskriver en sadan gréns, sa kravs det att den sédkerstiller "for det forsta,
att denna grins aterspeglar de taxor som i praktiken tillimpas for advokattjinster pa
immaterialrattsomradet, och, for det andra [vad betréffar proportionaliteten], att &tminstone
en betydande och limplig del av de rimliga kostnader som den vinnande parten faktiskt har
asambkats ersétts av den forlorande parten”.*

72. Fran dessa rittsliga premisser kan svaret pa den forsta delen av den andra fragan harledas,
namligen att den skadelidande parten i princip har réitt att fa ersdattning for samtliga
advokatkostnader, eller atminstone en betydande del av dem, i samband med att motparten
anmodas att upphora med intranget, nir advokatens medverkan anses nddviandig och det
begéirda beloppet ar rimligt och proportionerligt (vilket det ankommer pa den hinskjutande
domstolen att bedoma).

73. Den omstidndigheten att intrangsgoraren &r en fysisk person som handlar utanfor sin yrkes-
eller ndringsverksamhet paverkar inte det svaret. Jag anser att den omstdndigheten é&r irrelevant
mot bakgrund av artikel 14 i direktiv 2004/48, vilken ror skyddet av den skadelidandes
rattigheter, vars affarsverksamhet drabbas éven i sadana fall.

* Forslag till avgérande i mélet United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, punkt 76).
31 Domen United Video Properties, punkt 26. Min kursivering.
2 Ibidem, punkt 30. Min kursivering.

ECLI:EU:C:2021:918 13



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — MAL C-559/20
KocH MEDIA

74. Den som utsitts for ett immaterialrattsintrang kan dsamkas skada saval om intrdnget gors av
en fysisk person som handlar utanfor sin yrkes- eller ndringsverksamhet, som om denna person
handlar inom ramen f6r denna.

75. Skadans omfattning kan skilja sig at i dessa bada fall (det &r logiskt att anta att den ar storre i
det sistndmnda fallet), men for att kompensera skadan fullt ut® ska skadestandet i artikel 13 i
direktiv 2004/48 anvéindas och inte "kostnaderna for forfarandet” i artikel 14.

76. Om den regel som enligt 97a § stycke 3 UrhG ér tillamplig pa intrangsgorare som ar fysiska
personer som handlar utanfor sin yrkes- eller naringsverksamhet inte skulle medge undantag, sa
ar den oforenlig med artikel 14 i direktiv 2004/48, om den tolkas pa det sétt som jag redovisat
ovan. Det skulle ofta kunna leda till en erséttning som "vida understiger” de arvoden som normalt
tillampas, vilket strider mot kriterierna i domen United Video Properties.**

77. Den regeln ar emellertid inte strikt. De tyska domstolarna kan vilja att inte tillimpa den och
i stéllet faststélla ett hogre belopp som referensvirde (for att rakna ut den aktuella procentuella
andelen pa grundval av detta) om det dr motiverat av rimlighetsskal pa grundval av "de sirskilda
omstdndigheterna i det enskilda fallet”.

78. Det skulle kunna invidndas att den nationella bestimmelsen trots detta inte ér forenlig med
artikel 14 i direktiv 2004/48. Enligt den bestimmelsen ska den forlorande parten ersitta rimliga
kostnader for forfarandet, "om det inte &r oskiligt”. Det som 97a § stycke 3 UrhG gor &r just att
vdnda pa den regeln, vilket den hdnskjutande domstolen har papekat.

79. Jag anser inte att en sddan invindning ar tillracklig for att utesluta en tillimpning av den
nationella bestimmelsen, om den kan tolkas pa ett sitt som 6verensstimmer med unionsritten,
sa att bestimmelsen i slutindan leder till samma resultat som det som foreskrivs dér.

80. Hénvisningen till skélighet, som finns i bada bestammelserna (97a § stycke 3 UrhG och
artikel 14 i direktiv 2004/48), gor det mojligt for den nationella domstolen att justera upp det
arvode som kan 6verviltras, om det som f6ljer av en strikt tillimpning av den nationella regeln
bara medger en ersdittning med ett belopp som vida understiger vad som ar rimligt och
proportionerligt.

81. Jag instimmer sédledes med kommissionens uppfattning att ”... 97a § UrhG ger den nationella
domstolen ett tillrackligt handlingsutrymme f6r att i varje enskilt fall préva huruvida de faktiska

omstidndigheterna i malet gor att det ar oskaligt att tillampa gransen”.®

82. Den hinskjutande domstolen ska saledes gora en dubbel provning, och detta ar inte nagot
som EU-domstolen kan gora i dess stélle, naimligen foljande:

— Den ska for det forsta prova huruvida begransningen av tvistebeloppet, i saidana hér fall, medfor
att de advokatarvoden som kan Overviltras pa intrangsgoraren ligger langt under den
sedvanliga taxan (eller den genomsnittliga taxan) for anmodanden fore ett rattsligt forfarande.

% Se dven hédr dom av den 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punkt 49, vilken aterges i punkt 58).

% ] forevarande mal har Koch Media gjort géllande att foretaget maste betala sina advokater ett arvode som bygger pa det faktiska
tvistebeloppet (20 000 euro), men bara fir ersattning for den del som motsvarar ett tvistebelopp pé 1 000 euro.

% Punkt 33 i dess skriftliga yttrande.
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— Om sa ar fallet, sa ska den for det andra, av skélighetshiansyn, justera upp beloppet for dessa
arvoden, sa att det uppnar en rimlig och proportionerlig niva.

83. Nar den hénskjutande domstolen provar detta, finns det inget som hindrar att den bland
annat beaktar betydelsen av de faktorer som den sjilv ndmner i den andra delen av den andra
tolkningsfragan, namligen “verkets aktualitet, hur ldng tid verket har publicerats ” eller att
intranget har bestatt i att gora ett skyddat verk tillgingligt for allmdnheten “genom att
kostnadsfri nedladdning erbjuds alla anvéndare pé en fritt tillganglig webbplats for fildelning,
vilken inte anvander ndgon DRM-teknik”.

V. Forslag till avgorande

84. Mot bakgrund av det ovan anfoérda foreslar jag att domstolen ska lamna foljande svar till
Landgericht Saarbriicken (Regionala domstolen i Saarbriicken, Tyskland):

”1) Artikel 14 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstidllande av skyddet for immateriella rdttigheter ska tolkas sa, att bestammelsen
omfattar advokatkostnader (arvoden) som uppkommer fér en innehavare av immateriella
rattigheter i samband med att réttighetshavaren, innan denne vinder sig till domstol,
anmodar intrangsgoraren att upphora att gora intrang i dessa réttigheter.

2) Artikel 14 i direktiv 2004/48 ska tolkas si, att den inte utgdér hinder fér en nationell
bestammelse som, vid berdkningen av det advokatarvode som uppkommer med anledning av
anmodan att upphora med intranget och som intrangsgoraren ska ersdtta, begransar
tvistebeloppet till 1000 euro, nér intranget i riattigheterna har gjorts av en fysisk person som
handlar utanfér sin yrkes- eller ndringsverksamhet, under forutséttning att den nationella bes-
tammelsen gor det mojligt for domstolen att av skilighetshiansyn frangd denna gréns i ett
enskilt fall.

3) For att avgora huruvida det advokatarvode som intrangsgoraren ska ersitta ar rimligt och
proportionerligt, ska domstolen ta hénsyn till alla faktorer som foreligger. De innefattar
bland annat verkets aktualitet, hur lang tid verket har publicerats eller att intranget har
bestatt i att gora ett skyddat verk tillgdngligt for allménheten genom att kostnadsfri
nedladdning erbjuds alla anvdndare pa en fritt tillgdnglig webbplats for fildelning, vilken inte
anvénder nagon DRM-teknik.”|
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