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Proceskostenveroordeling in IF.-zaken
in Nederland, Belgi¢ en Duitsland:

één richtlijnbepaling, drie visies

Charlotte Vrendenbarg*

* Mr. C.].S. Vrendenbarg is universitair
docent aan de Universiteit Leiden en
rechter-plaatsvervanger in Den Haag.
Delen van deze bijdrage zijn gebaseerd op
de lezing “Proceskostenveroordeling in
1E-zaken: the bigger picture” tijdens het
BIE-symposium 1E-procesrecht van 17 juni
2022 bij De Brauw Blackstone Westbroek,
alsmede op eerdere publicaties van de
auteur, waaronder met name Proces-
kostenveroordeling en toegang tot de
rechter in IE-zaken. Regelingen over
proceskosten getoetst aan het EU-recht
(Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XIX)
(diss. Leiden), Deventer: Wolters Kluwer
2018. De auteur is dank verschuldigd aan
Piet Taelman (Universiteit Gent) en
Jan-Diederik Lindemans en Matteo
Mariano (advocaten te Brussel) voor

het verstrekken van informatie over het
Belgisch kostenstelsel.

I. Inleiding

Alle EU-lidstaten zijn verplicht de winnende partij in
een |E-zaak een redelijke en evenredige proces-
kostenvergoeding in het vooruitzicht te stellen.!

Van de met de Handhavingsrichtlijn (Hrl) beoogde
harmonisatie van de proceskostenveroordeling in
|IE-zaken is echter weinig terecht gekomen. Terwijlin
Nederland werd verondersteld dat de richtlijn ver-
plicht tot een ruime, zo niet volledige proceskosten-
veroordeling in IE-handhavingszaken, achten de
Belgische en Duitse wetgevers de algemene
(forfaitaire) tariefstelsels tot op heden richtlijncon-
form. Geen van deze kostenregimes zijn echter een
rustig bezit. Zoals bekend, zijn in Nederland stevige
bezwaren geuit tegen de aanvankelijk volledige
proceskostenveroordeling in IE-zaken en de onvoor-
spelbaarheid die daarvan het gevolg was. Aan deze
bezwaren is in belangrijke mate tegemoet gekomen
met de invoering van Indicatietarieven, maar nog
altijd klinken kritische geluiden dat het kostenrisico
in IE-zaken voor bepaalde partijen prohibitief zou zijn
en dat het onderscheid tussen proceskostenveroor-
delingen in IE-zaken en niet-IE-zaken kunstmatig en
niet te rechtvaardigen is. In onze buurlanden is de
kritiek juist gericht op de lage vergoedingen in
|IE-zaken en de rigiditeit van de tariefstelsels, die geen
uitzonderingen zouden toelaten voor bewerkelijke,
kostbare inbreukzaken. Het verschil tussen de werke-
lijke kosten en de proceskostenvergoeding zou met
name in die gevallen aanzienlijk zijn.

De discussies over de richtlijnconformiteit van de
stelsels hebben reeds in verschillende procedures
aanleiding gegeven tot prejudiciéle vragen aan het
Hof van Justitie EU (HvJ EU), die zijn beantwoord in
het veelbesproken arrest United Video/Telenet? van
2016 en in de meer recente arresten NovaText/
Ruprecht-Karls-Universitdt Heidelberg3 en Koch
Media/FU.* In deze bijdrage worden de vragen ver-
kend waarom de proceskostenregelingen in de lid-
staten zo verschillend zijn (par. I1); welke ontwikkelin-
gen in deze lidstaten hebben plaatsgevonden op het
terrein van de proceskostenveroordeling in |IE-zaken

(par. l11-V); in hoeverre de arresten aanleiding (zouden
moeten) geven tot aanpassing van de Nederlandse,
Belgische en Duitse proceskostenveroordeling in
IE-zaken (par. V1) en ten slotte op welke wijze
coherentie op het terrein van de proceskosten-
veroordeling in IE-zaken bevorderd kan worden

(par. sViI).

Il. Verklaringen voor de verschillen tussen
Nederland, Belgié en Duitsland op het
terrein van de proceskostenveroordeling
in IE-zaken

(i) De keuze voor sectorspecifieke procedure-
voorschriften

De verschillende benaderingswijzen zijn in de eerste
plaats een gevolg van de keuze van de Europese wet-
gever voor een richtlijn op grondslag van art. 114
EU-Werkingsverdrag.> Daarmee maakt de Hand-
havingsrichtlijn deel uit van een serie EU-richtlijnen
die primair de bevordering van de interne markt tot
doel hebben, doch tevens processuele voorschriften
bevatten die gelden voor een specifiek beleidsterrein,
zoals het consumentenrecht en het mededingings-
recht. Omdat harmonisatie van het procesrecht in

de EU (dus) niet het primaire doel is, zijn eilandjes
van sectorspecifiek EU-procesrecht het gevolg.

De doctrine is inmiddels eensgezind dat dergelijke
richtlijnen - hoe goed bedoeld ook - tot een
verstoring van de coherentie in nationaal proces-
rechtelijke stelsels leiden.® Dit geldt in het bijzonder
ten aanzien van voorschriften die raken aan de natio-
nale regels over de verdeling van de proceskosten:
regels die niet op zichzelf staan, maar gevormd zijn
door - en deel uitmaken van - het nationaal burger-
lijk procesrecht als een innerlijk coherent systeem.”
Daarnaast is gebleken dat procedurevoorschriften in
dergelijke richtlijnen vaak verschillend worden
geinterpreteerd en juist - contrair met de doelstelling
- tot divergentie tussen lidstaten leiden.8 De voor-
schriften moeten namelijk worden uitgelegd en
toegepast in een overwegend niet-geharmoniseerde
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context. Rechterlijke oordelen zullen tegen de eigen nationale achter-
grond worden geveld, hetgeen verschillen tussen de lidstaten verder in
de hand werkt. De Europese wetgever is zich daarvan bewust geworden
en is sindsdien terughoudend met dit soort wetgevingsinstrumenten.?

(ii) Interpretatieverschillen

De Handhavingsrichtlijn is aanvankelijk in het leven geroepen om groot-
schalige namaak- en piraterijpraktijken in de interne markt beter te
kunnen bestrijden. Tijdens de onderhandelingen is het toepassings-
bereik verruimd naar alle IE-inbreuken. In dit verband is in overweging
17 bij de richtlijn opgenomen dat de maatregelen, procedures en rechts-
middelen waarin de richtlijn voorziet, “in elk afzonderlijk geval zodanig
moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden
met de specifieke kenmerken van dat geval, waaronder de specifieke
kenmerken van elk IE-recht en in voorkomend geval de opzettelijke of
onopzettelijke aard van de inbreuk.”10 Specifiek met betrekking tot de
proceskostenveroordeling is de oorspronkelijke gedachte dat de recht-
hebbende in alle gevallen “volledig gecompenseerd” moet worden voor
de kosten voor de handhaving van IE-rechten, losgelaten.!! Hierbij
speelde de weerstand vanuit de lidstaten tegen bemoeienis van de
EU-wetgever met proceskostenregels een belangrijke rol, evenals hun
uiteenlopende nationale tradities en visies op de wijze waarop de toe-
gankelijkheid van de rechter gewaarborgd kan worden.12 Op grond van
art. 14 Hrl komen daarom ‘enkel’ de redelijke en evenredige gerechts-
kosten en andere kosten voor vergoeding in aanmerking, tenzij de
billijkheid zich daartegen verzet.

Maar wat is nu redelijk en evenredig? Het HvJ EU heeft overwogen dat
de bewoordingen ‘redelijke en evenredige gerechtskosten en andere
kosten’ in de regel autonoom en uniform moeten worden uitgelegd, los
van de kwalificaties die de lidstaten eraan hebben gegeven en rekening
houdend met de bewoordingen van de bepaling, alsmede met haar
context en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de rege-
ling waarvan zij deel uitmaakt.13 Voor de uitleg van de bewoordingen is
- naast overweging 17 - art. 3 Hrl van belang, dat bepaalt dat de proce-
dures, maatregelen en rechtsmiddelen van de richtlijn “niet onnodig
kostbaar” mogen zijn. Dit is in overeenstemming met art. 47 Handvest,
waarin het grondrecht op effectieve rechtsbescherming voor eenieder is
vastgelegd. Daarnaast gelden de beginselen van rechtszekerheid, even-
redigheid en gelijkheid der procespartijen, waarmee elke uitleg van de
richtlijn(bepaling) in overeenstemming dient te zijn.14

Volgens het HvJ EU beoogt art. 14 Hrl “het niveau van de bescherming
van |E-rechten in de gehele EU te versterken door te voorkomen dat
rechthebbenden vanwege niet-verhaalbare kosten ervan zouden
worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechte-
lijke procedure in te stellen”.1> Daartoe dient “minstens een significant
en passend deel van de redelijke kosten door de verliezer te worden
gedragen”, omdat “de afschrikwekkende werking van een inbreuk-
procedure aanzienlijk zou worden afgezwakt indien de inbreukmaker
slechts kan worden verwezen in een klein deel van de redelijke
advocaatkosten die de benadeelde houder van het intellectueel eigen-
domsrecht heeft gemaakt”.16

Problematisch is dat voor deze beoogde en veronderstelde effecten
geen bewijs voorhanden is, terwijl de beslissing om al dan niet te proce-
deren van meer factoren afhankelijk is.1” Het zijn daarnaast de elastici-
teit van de bepaling en de tamelijk ambivalente uitleg die daaraan wordt
gegeven die ertoe hebben geleid dat vrijwel alle lidstaten het standpunt
innemen dat de geldende kostenregelingen al richtlijnconform zijn,

ongeacht de hoogte van de proceskostenveroordeling en de voorwaar-
den voor toewijzing.18

(iii) Haastige omzettingin Nederland

In Nederland daarentegen is de richtlijnbepaling nagenoeg letterlijk
omgezet in een nieuw artikel 1019h Ry, dat uitsluitend van toepassing is
in IE-handhavingszaken. Het gedateerde liquidatietarief, waarvan zelden
wordt afgeweken en dat resulteert in lage proceskostenvergoedingen?e,
stond (en staat) onder druk. Volgens de Adviescommissie IE van de
Nederlandse Orde van Advocaten is het liquidatietarief niet in overeen-
stemming met de richtlijn, waarmee duidelijk is bedoeld dat “anders
dan in Nederland gebruikelijk is, de in het ongelijk gestelde partij de
daadwerkelijke kosten die de andere partij heeft gemaakt moet
vergoeden”.20 Zoals bekend waren volledige proceskostenveroorde-
lingen kort na de inwerkingtreding van het nieuwe art. 1019h Rv eerder
regel dan uitzondering.2!

Aanbevelingen om naar aanleiding van de richtlijn de kostenregels van
art. 237 e.v. Rv tegen het licht te houden en zo nodig over de gehele linie
van het civiele procesrecht te herzien, zijn niet opgevolgd. Mogelijk-
heden voor een globale herziening zijn er wel; enerzijds omdat de
rechter niet gebonden is aan het liquidatietarief - dat geen recht betreft
in de zin van art. 79 RO -, anderzijds omdat de Handhavingsrichtlijn
minimumharmonisatie beoogt en “doorharmoniseren” dus mogelijk
is.22 Ten aanzien van een aantal andere bepalingen van de Handhavings-
richtlijn is van een zekere reflexwerking buiten het IE-recht al wel
gebleken. De Hoge Raad heeft in het Molenbeek- arrest bevestigd dat
conservatoir bewijsbeslag ook mogelijk is in niet-IE-zaken.23 Het ex parte
verbod van art. 1019e Rv wordt op dit moment vrijwel uitsluitend nog
gegeven in piraterijzaken, conform het oorspronkelijke doel van de richt-
lijn.24 Maar ook ten aanzien van deze maatregel wordt onderzocht of
deze zich leent voor toepassing buiten IE-zaken, zoals in kwesties van
wraakporno of misleidende deepfakes waarvan de verspreiding
onmiddellijk een halt toegeroepen moet worden.2> Tot op heden is het
niet mogelijk om ook in niet-IE-zaken kosten volledig vergoed te krijgen
op grond van art. 1019h Rv.26

1l. Ontwikkelingen in Nederland

Na een periode van volledige proceskostenveroordelingen in IE-zaken
werd aan de behoefte aan normering en betere voorspelbaarheid van
het kostenrisico gehoor gegeven door de invoering van Indicatie-
tarieven: in 2008 voor IE-zaken in eerste aanleg, per 2015 ook voor hoger
beroep en cassatie. Sinds september 2020 gelden aparte Indicatie-
tarieven voor octrooizaken in alle instanties.?” De Indicatietarieven zijn
een invulling van de redelijkheid en evenredigheid van art. 1019h Rv.28
Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke advocaatkosten vallen
onder de Indicatietarieven, evenals de kosten voor octrooigemachtig-
den. Deskundigenkosten vallen er niet onder: deze kosten worden in
beginsel volledig vergoed, althans voor zover redelijk en evenredig.

De categorie-indeling geschiedt op basis van de complexiteit van de
zaak. Voor zeer eenvoudige IE-zaken geldt het liquidatietarief, voor
(zeer) complexe bodemzaken in eerste aanleg zijn bedragen van € 40.000
(IE-zaken, niet zijnde octrooizaken) tot € 250.000 (octrooizaken) toewijs-
baar. Hogere bedragen - dus boven het maximumtarief van de betref-
fende categorie - worden toegewezen “alleen in bijzondere gevallen
toegewezen op basis van de specifieke kenmerken van het geval”.2®
Omstandigheden als de (on)opzettelijke aard van de inbreuk en de
hoedanigheid van de beweerdelijk inbreukmaker c.q. de aard van de

berichten industriéle eigendom « november/december 2022

279



inbreukmakende handelingen (particulier of commercieel) wegen niet
mee bij de categorie-indeling.3? In uitzonderlijke gevallen geven derge-
lijke omstandigheden aanleiding de proceskostenveroordeling op grond
van de billijkheid van art. 1019h Rv af te wijzen of te matigen.3! De
discretionaire ruimte van de rechter is daarnaast gelegen in de beoorde-
ling van (de mate van) het gelijk met de mogelijkheid de kosten tussen
partijen te compenseren.

Ondanks de normerende werking van de Indicatietarieven worstelen
bepaalde rechtzoekenden nog altijd met de kostenrisico’s in IE-zaken,
die volgens sommigen alsnog onvoorspelbaar en aanzienlijk zijn. Voor-
afgaand aan een procedure zou niet goed in te schatten zijn welk tarief
van toepassing is, terwijl proceskosten tot het toepasselijke tarief
volledig plegen te worden toegewezen. Afwijkingen boven de maxima
zijn uitzonderingen, maar een duidelijke lijn zou moeilijk te ontwaren
zijn, ook omdat rechters de kostenbeslissing niet (uitgebreid) hoeven te
motiveren.32 Andere kritische geluiden zijn dat de toepassing van het
liquidatietarief in categorie “zeer eenvoudig” voor foto-inbreukzaken
juist prohibitief is33, dat de plotselinge invoering van Indicatietarieven in
octrooizaken (zonder deugdelijke overgangsregel) evenzeer tot onvoor-
spelbaarheid van het kostenrisico in lopende procedures leidt34 en dat
misbruik van de ruime proceskostenveroordeling door bijvoorbeeld
(auteursrecht)trollen op de loer ligt.35 Meer algemeen is er kritiek op het
bestaan van verschillende kostenregels die naast elkaar van toepassing
kunnen zijn, alsmede op het onderscheid tussen IE- en niet- IE-zaken dat
kunstmatig en niet te rechtvaardigen zou zijn.3¢

IV. Ontwikkelingen in Belgié: het arrest United Video/
Telenet

In Belgié wordt sinds de inwerkingtreding van de Wet van 21 april 200737
de zogenaamde “rechtsplegingsvergoeding” begroot aan hand van bij
Koninklijk Besluit (KB) vastgestelde basis-, minimum- en maximum-
bedragen gerelateerd aan de waarde van de vordering. Per 1 april 2022
is het maximumtarief met € 6000 verhoogd naar € 42.000 bij vorderingen
met een waarde van meer dan € 1.000.000; het maximumtarief bij niet in
geld waardeerbare vorderingen is met € 2000 verhoogd naar € 14.000
per instantie.38 De rechter kan op verzoek het basisbedrag naar boven
of naar beneden vaststellen, waarbij rekening wordt gehouden met de
financiéle draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van

de zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk
gestelde partij en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. De
rechter mag dit dus niet ambtshalve doen. Wel kan de rechter de kosten
compenseren in geval van gedeeld (on)gelijk.3°

De regeling is van toepassing op alle civiele procedures, dus ook op
procedures ter handhaving van IE-rechten. |E-zaken plegen standaard te
worden geschaard in de categorie “niet in geld waardeerbare vorderin-
gen”, terwijl doorgaans niet meer dan het voor die categorie geldende
basistarief van € 1680 wordt toegewezen.*0 De kosten van een techni-
sche raadgever kwamen tot voor kort niet voor vergoeding in aanmer-
king, tenzij deze het noodzakelijke gevolg waren van een (contractuele
of buitencontractuele) fout.4!

Hoewel de richtlijnconformiteit van het stelsel herhaaldelijk ter discus-
sie is gesteld in zowel rechtspraak#2 als in de literatuur®3, heeft dit niet
geleid tot aanpassing van het kostenstelsel. Het aspect van de proces-
kostenbepaling van de Handhavingsrichtlijn wordt geacht ‘horizontaal’
te zijn geregeld, namelijk met de Wet van 21 april 2007 betreffende
rechtsplegingsvergoeding. In de rechtspraak heerst het uitgangspunt

dat aangezien deze wet tot stand is gekomen na de Handhavingsricht-
lijn, de wetgever daarmee rekening zal hebben gehouden en dat de
Belgische wetgeving daarmee in overeenstemming zal zijn.#4 Van belang
hierbij is, dat de wetgever de bevoegdheid om de bedragen van de
rechtsplegingsvergoeding te begroten exclusief aan de Koning heeft
toevertrouwd. De rechter acht zich daarom niet vrij afwijkingen van de
(maximum)tarieven toe te staan.*> Richtlijnconforme interpretatie van
art. 1022 Ger.W. is in strijd met de wet en daarom niet mogelijk.46 Het
Cour d’Appel heeft bovendien geoordeeld dat sprake kan zijn van een
redelijke en evenredige proceskostenvergoeding op basis van de
forfaitaire tarieven, ondanks dat deze niet integraal is.4

Het arrest United Video/Telenet

In de octrooizaak United Video Properties/Telenet*8 gaf de zeer lage
vergoeding van € 11.000 (van de werkelijk gemaakte € 185.000 aan
advocaatkosten) aanleiding voor het Hof van Beroep Antwerpen de
vraag naar de verenigbaarheid van het Belgisch tariefstelsel met art. 14
Hrl aan het Hof van Justitie EU voor te leggen. De vordering van Telenet
tot vergoeding van de kosten van de octrooigemachtigde ad € 40.400
werd geheel afgewezen. Het Antwerpse Hof wenste in de tweede plaats
dan ook te vernemen in hoeverre het in de Belgische rechtspraak
geldende foutcriterium als noodzakelijke voorwaarde voor toewijzing
van deskundigenkosten verenigbaar is met art. 14 Handhavingsrichtlijn.

Volgens het HvJ EU is een regeling als de Belgische - waarbij een abso-
lute grens wordt vastgesteld voor de advocaatkosten - op zich toelaat-
baar, mits rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken
van het geval en mits het tariefstelsel waarborgt dat “minstens een
significant en passend deel van de redelijke kosten” van de in het gelijk
gestelde partij worden vergoed.*® Met betrekking tot de kosten voor
technische raadgevers overwoog het HvJ EU dat die kosten vallen onder
“andere kosten” die ex art. 14 Hrl voor vergoeding in aanmerking
komen, mits de kosten rechtstreeks en nauw verbonden zijn met een
vordering in rechte die ertoe strekt de eerbiediging van een |E-recht te
waarborgen.>0 Als sprake is van een rechtstreeks en nauw verband, dan
mag het foutcriterium niet worden toegepast. Deze kosten zijn dan
toewijsbaar - althans voor zover redelijk en evenredig.

Ontwikkelingen na United Video/Telenet

Tegen de verwachtingen van velen in, heeft United Video geen aanleiding
gegeven de rechtsplegingsvergoeding te wijzigen. In het arrest na
verwijzing van 8 mei 2017 heeft het Hof van Beroep Antwerpen
geoordeeld dat United Video (nu ‘Rovi’) niet tot meer dan de forfaitaire
bedragen van het KB zou kunnen worden veroordeeld, omdat de
Belgische rechter binnen zijn bevoegdheden dient te blijven en niet
contra legem mag oordelen.5! De Handhavingsrichtlijn heeft geen recht-
streekse werking zodat daarop geen beroep kan worden gedaan om een
van de forfaitaire bedragen afwijkende vergoeding te verkrijgen. Per
instantie is dan ook niet meer dan € 12.000 toegewezen (het in 2017
geldende maximumbedrag voor niet in geld waardeerbare zaken), van
de gevorderde kosten van in totaal ruim € 260.000. De kosten van de
technische raadgever ad € 60.000 werden wel integraal toegewezen.

Dit oordeel heeft veel losgemaakt.52 Volgens sommige auteurs had het
Antwerpse Hof wel degelijk mogelijkheden de maximumbedragen
buiten werking te stellen wegens strijd met EU-recht; het KB zou aan de
kant geschoven kunnen worden wanneer vast zou staan dat het KB
strijdig is met een richtlijnconform geinterpreteerd art. 1022 Ger.W. Ook
zou de rechter kunnen terugvallen op het algemeen geformuleerde

art. 1017 Ger.W., dat simpelweg bepaalt dat de in het ongelijk gestelde
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partij in ‘de kosten’ wordt verwezen.53 Het verschil in behandeling van
de advocaatkosten - waarvan nog geen 6,5% van de werkelijk gemaakte
kosten werd vergoed - en de kosten van de technische raadgever die wel
integraal werden vergoed is eveneens bekritiseerd; leidt dit niet even-
zeer tot discriminatie?>4

Maar de status quo in Belgié blijft voorlopig gehandhaafd. Uit recht-
spraak volgt dat in IE-zaken nog altijd niet meer dan het toepasselijke
basistarief pleegt te worden toegewezen.55 In complexe zaken wordt nog
wel eens het maximumtarief voor niet in geld waardeerbare vordering
toegewezens¢ of wordt het midden tussen het basis- en maximum-
bedrag toegewezen.5” Het maximumtarief pleegt ook te worden toe-
gewezen in gevallen van misbruik van procesrecht.s8 In verschillende
|E-zaken zijn pogingen gedaan om met verwijzing naar United Video/
Telenet een ruimere proceskostenvergoeding toegewezen te krijgen. In
de octrooizaak Becton Dickinson/Braun®® vorderde Becton Dickinson een
rechtsplegingsvergoeding van € 60.000 voor het hoger beroep. Vanwege
de complexiteit acht het Hof het maximumbedrag voor elk van de
instanties en voor elk van de appellanten gerechtvaardigd, hetgeen
neerkomt op een totaal van € 48.000. Het meerdere wordt afgewezen,
omdat “geen enkel element wordt aangereikt waaruit blijkt dat de toe-
gekende rechtsplegingsvergoeding niet redelijk of evenredig zou zijn”. In
de modellenzaak Vasco/Quinn® werd niet meer dan het basisbedrag van
€8400 van de gevorderde € 50.000 toegewezen, ondanks een beroep op
een ruime vergoeding met verwijzing naar het United Video-arrest. Het
Hof van Beroep Brussel overwoog:

“Er is geen richtlijnconforme interpretatie mogelijk van art. 1022
Ger.W. aan art. 14 van de Handhavingsrichtlijn. Art. 1022 Ger.W.,
dat van openbare orde is, dient onverkort te worden toegepast.

De partijen kunnen desgevallend de Staat aanspreken, indien zij
het niet eens zijn met de Belgische wetgever.”

Hiermee zou het Hof van Beroep Brussel “de doodsteek hebben willen
geven aan de pogingen om onder verwijzing naar United Video de
maximumtarieven buiten toepassing te laten verklaren”.6!

V. Ontwikkelingen in Duitsland: de arresten NovaText/
Universitdt Heidelberg en Koch Media/FU

Op basis van het kostenstelsel van de Zivilprozessordnung (ZPO) worden
zowel de vergoeding van de eigen advocaat als de proceskostenvergoe-
ding aan de winnende partij vastgesteld op basis van wettelijk vast-
gestelde tarieven, gerelateerd aan het zaaksbelang (Streitwert). Hoe
hoger het financieel belang, hoe hoger de vergoeding. De rechter
bepaalt het zaaksbelang en daarmee het toepasselijk tarief voor de
vergoeding. Advocaten mogen met hun cliénten afwijkende (hogere)
tarieven afspreken, maar op grond van § 91 lid 1 ZPO komen voor de
proceskostenveroordeling alleen de geldende tarieven in aanmerking.
Op grond van § 91 lid 2 ZPO zijn bovendien de kosten van slechts één
advocaat toewijsbaar. De kosten kunnen voorts op grond van § 92 ZPO
door de rechter worden gecompenseerd of proportioneel worden toe-
gewezen in geval van gedeeld gelijk.62 Voor IE-zaken maakt het kosten-
stelsel van de ZPO geen uitzondering: ook in die zaken bepaalt de
Streitwert de hoogte van de proceskostenvergoeding. In een relatief een-
voudige inbreukzaak op basis van een bekend merk is dus een hogere
proceskostenvergoeding verschuldigd dan in een zeer bewerkelijke zaak
op basis van een niet-bekend merk. Naast de waarde van het |E-recht
kan de zogenaamde Angriffsfaktor relevant zijn, waarbij de aard en

omvang van de inbreuk worden meegewogen.53 Volgens de Duitse
wetgever is het stelsel “véllig kompatibel” met de Handhavingsrichtlijn.s4

Het arrest NovaText/Ruprecht-Karls-Universitdt Heidelberg

Het Markengesetz (MarkenG) en het Patentgesetz (PatG) bevatten bijzon-
dere bepalingen met betrekking tot de kosten van octrooigemachtigden.
Op grond van zowel § 140 lid 3 MarkenG als § 140 lid 3 PatG komen de
honoraria en de door de octrooigemachtigde gemaakte noodzakelijke
kosten automatisch voor vergoeding in aanmerking.®5 Zo werd NovaText
in de inbreukzaak tegen Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg ver-
wezen in de kosten ad € 10.528,95 voor twee instanties, waarvan bijna
de helft het honorarium en de kosten betrof van de gemachtigde, zonder
dat werd onderzocht of de tussenkomst van de gemachtigde “nood-
zakelijk was geweest voor een doeltreffende procesvoering”, dan wel

of deze interventie een “meerwaarde” had opgeleverd ten opzichte van
het optreden van de door de universiteit ingeschakelde advocaat. Het
Bundesgerichtshof stelde de prejudiciéle vraag of deze regel verenig-
baar is met art. 3 en 14 Handhavingsrichtlijn.¢¢

Het Hof stelt voorop dat zowel de honoraria van de advocaat als de
kosten van een vertegenwoordiger (zoals een octrooigemachtigde)
onder het begrip “gerechtskosten” kunnen vallen, voor zover die kosten
onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien uit de procedure zelf.57
Vervolgens verduidelijkt het Hof dat het vereiste van redelijkheid de in
art. 3 aan de lidstaten opgelegde verplichting weerspiegelt om er met
name op toe te zien dat de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen
ter handhaving van IE-rechten niet onnodig kostbaar zijn.68 Met verwij-
zing naar United Video/Telenet overweegt het Hof dat het evenredig-
heidsvereiste niet impliceert dat de verliezende partij noodzakelijker-
wijze alle kosten van de andere partij moet vergoeden, maar wel
minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij
daadwerkelijk heeft gemaakt.®® Ten slotte overweegt het Hof dat de
rechter in staat moet zijn om in alle gevallen na te gaan of de gerechts-
kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt voor de bijstand
van een vertegenwoordiger - zoals een octrooigemachtigde - redelijk en
evenredig zijn.”0 De wetsbepalingen op grond waarvan de Duitse rechter
geen rekening kan houden met de specifieke kenmerken van die zaak en
de redelijkheid en evenredigheid van de kosten niet kan beoordelen, zijn
daarom niet verenigbaar met de Handhavingsrichtlijn. Het Hof voegt
daaraan toe dat deze bepalingen een vermeende rechthebbende ervan
kunnen weerhouden een beroep in rechte in te stellen uit vrees dat hij,
indien hij in het ongelijk wordt gesteld, omvangrijke gerechtskosten
moet dragen, hetgeen in strijd is met de doelstelling en met art. 3 van

de richtlijn.

Het arrest Koch Media/FU

Ook het Urheberrechtsgesetz (UrhG) kent een uitzondering op de hoofd-
regels van het ZPO. Het bevat een bepaling in § 97a op grond waarvan
de vorderingswaarde in geval van buitengerechtelijke aanmaningskos-
ten is gemaximeerd op € 1000 ingeval de verliezende partij een natuur-
lijke persoon is die geen beschermde werken of ander beschermd
materiaal voor zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit gebruikt.
In lid 3 is een uitzondering opgenomen voor het geval die bovengrens
in de bijzondere omstandigheden van het concrete geval onbillijk is.

In Koch Media/FU had Koch Media had een natuurlijke persoon (FU)
gesommeerd inbreuk op de |IE-rechten met betrekking tot een
computerspel te staken.” FU had het computerspel op een online-
platform voor filesharing geplaatst en beschikbaar gesteld voor down-
load. FU gaf gevolg aan het verzoek de beschikbaarstelling van het spel
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te staken, maar wilde de schade en de advocatenkosten voor de buiten-
gerechtelijke aanmaning ad € 984,60 (een percentage van de vorderings-
waarde ad € 20.000) niet vergoeden. Koch Media heeft daarop een
procedure aanhangig gemaakt bij het Amtsgericht Saarbriicken. De
schadevergoeding is toegewezen, de advocaatkosten conform § 97a
slechts tot een bedrag van € 124. In beroep verzocht Koch Media om
erkenning van haar recht op volledige vergoeding van de advocaat-
kosten, waarop het Landgericht Saarbriicken de prejudiciéle vraag of
§97a UrhG verenigbaar is met (met name) de Handhavingsrichtlijn, nu
deze bepaling meebrengt dat een aanzienlijk deel van de advocaten-
kosten ten laste van de rechthebbende blijft.

Het Hof stelt ook hier voorop dat de advocaatkosten voor de hand-
having van IE-rechten langs buitengerechtelijke weg onder het begrip
“andere kosten” van art. 14 Hrl vallen, voor zover deze kosten recht-
streeks en nauw verbonden zijn met de betrokken gerechtelijke
procedure. Vervolgens wijst het HvJ EU erop dat de situatie in de zaak
Koch Media/FU bijzonder is omdat het ging om een natuurlijke persoon
die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit inbreuk maakt. In Mircom/
Telenet is overwogen dat maatregelen betreffende bewijsmateriaal,

het recht op informatie en voorlopige en conservatoire maatregelen
uitsluitend kunnen worden getroffen in geval van inbreuken die op
commerciéle schaal worden verricht.”2 Maar volgens het Hof geldt deze
voorwaarde niet ten aanzien van art. 14 Hrl: de afschrikkende werking
zou aanzienlijk worden afgezwakt als de inbreukmaker slechts een
gering deel van de redelijke advocaatkosten van de IE-rechthebbende
zou moeten betalen.” Wel moet de rechter in staat zijn rekening te
houden met de specifieke kenmerken van het geval, zoals de recente
aard van het werk, de duur van de publicatie én het feit dat de inbreuk is
gepleegd door een natuurlijke persoon voor doeleinden die buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Andere factoren die het Hof noemt
zijn de specifieke kenmerken van het betrokken IE-recht, de opzettelijke
of onopzettelijke aard van de inbreuk en of het verzoek om verwijzing in
de kosten voor een aanmaningsbrief eerlijk en billijk is en geen misbruik
vormt.”* Omdat § 97a UrhG in lid 3 een uitzondering toelaat voor het
geval de bovengrens in de bijzondere omstandigheden van het concrete
geval onbillijk is, kan de rechter rekening houden met dergelijke speci-
fieke kenmerken en acht het Hof de regeling verenigbaar met art. 14
Hrl.7s

VI. Mogelijke implicaties van de arresten voor de
Nederlandse, Belgische en Duitse IE-praktijk

In United Video/Telenet en Koch Media/FU ligt de nadruk op de recht-
hebbende, die niet in verband met niet-verhaalbare kosten ervan mag
worden weerhouden zijn rechten te handhaven. Hierbij wordt ook
gewezen op de afschrikkende werking die uit zou moeten gaan van

art. 14 Hrl, en die aanzienlijk zou worden afgezwakt als de inbreukmaker
slechts een gering deel van de redelijke advocaatkosten van de recht-
hebbende zou moeten maken.” In NovaText wordt juist rekening
gehouden met de keerzijde van art. 14 Hrl, indien niet de vermeende
inbreukmaker maar de (pretens) rechthebbende in het ongelijk wordt
gesteld: de rechthebbende moet er ook niet van worden weerhouden
zijn IE-rechten te handhaven uit vrees dat hij bij verlies omvangrijke
gerechtskosten moet dragen. Het HvJ EU benadrukt in al deze arresten
dat de rechter in staat moet zijn te beoordelen of de kosten redelijk en
evenredig zijn, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het
geval.

Samenvattend volgt uit de arresten United Video/Ielenet, Nova'Text/

Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg en Koch Media/FU dat:

e cen tariefstelsel toelaatbaar is, mits die tarieven waarborgen dat
ten minste een significant en passend deel van de redelijke
kosten wordt vergoed;

® de kosten voor technisch raadgevers/gemachtigden als
“gerechtskosten” in de zin van art. 14 Hil vergoedbaar zijn, voor
zover die kosten onmiddellijk en rechtstreeks voortvloeien uit
de procedure zelf en voor zover zij redelijk en evenredig zijn;

® de kosten van bijstand en vertegenwoordiging voor buiten-
gerechtelijke aanmaning die noodzakelijk is ter verzekering van
de handhaving van IE-rechten als “andere kosten” in de zin
van art. 14 Hil vergoedbaar zijn;

e clke regeling de rechter in staat moet stellen rekening te
houden met de specificke kenmerken van het geval, waarbij de
omstandigheid dat de inbreuk is gepleegd door een natuurlijk
persoon buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit een relevante
factor kan zijn, evenals de opzettelijke of onopzettelijke aard
van de inbreuk.

Implicaties voor Nederland

In Nederland is United Video wel opgevat als een bevestiging van de
juistheid van de invoering van de afwijkende proceskostenveroordeling
in IE-zaken.” De Indicatietarieven zijn per 1 juli 2017 in zoverre
gewijzigd, dat daaraan extra categorieén zijn toegevoegd en deze in
beginsel gelden als maximumtarieven. Wel is mede naar aanleiding van
United Video/Telenet een noodventiel opgenomen: “alleen in bijzondere
gevallen kan een hoger bedrag worden toegewezen op basis van de
specifieke kenmerken van het geval”.”8 Per 1 september 2020 zijn ook
tarieven in octrooizaken van kracht die inhoudelijk overeenkomen met
de Indicatietarieven in |IE-zaken, doch met navenant hogere tarieven.

De Indicatietarieven kunnen de United Video-toets in abstracto door-
staan, vanwege de ruimte die de rechter heeft rekening te houden met
de specifieke kenmerken van het geval. Of de tarieven in concreto
voldoen aan de criteria van “significant en passend deel van de kosten”
hangt van die kenmerken af. Afwijkingen (naar boven) komen voor in
complexe zaken en bijzondere gevallen. In het licht van de randvoor-
waarden van EU-recht is essentieel dat zeer terughoudend wordt
omgegaan met het toewijzen van afwijkende (hogere) bedragen. Kosten
voor gemachtigden en buitengerechtelijke kosten vallen onder

art. 1019h Rv en de Indicatietarieven. De kosten voor deskundigen vallen
niet onder de Indicatietarieven, maar de redelijkheid daarvan pleegt wel
te worden beoordeeld. In de Nederlandse rechtspraak geeft het feit dat
de verliezende partij een natuurlijke persoon is en/of te goeder trouw
heeft gehandeld zelden aanleiding de proceskosten te matigen of af te
wijzen op grond van de billijkheid van art. 1019h Rv.7 Het is voorstel-
baar dat na Koch Media/FU vaker (met succes) een beroep zal worden
gedaan op de billijkheid van art. 1019h Rv in geval van natuurlijke
personen die inbreuk hebben gepleegd buiten hun beroeps- of bedrijfs-
activiteit en in geval van goede trouw gepleegde inbreuken, nu het Hof
deze omstandigheden nadrukkelijk heeft genoemd als factoren waar-
mee de rechter rekening moet kunnen houden.

Implicaties voor Belgié

Verschillende Belgische auteurs zijn van mening dat United Video de
Belgische staat verplicht tot actie. De forfaitaire maximumtarieven
zouden dermate laag zijn dat zij niet waarborgen “dat minstens een
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significant en passend deel van de redelijke kosten worden vergoed”.80
Gepleit wordt voor een bij KB uit te vaardigen forfaitair tariefstelsel dat
specifiek gericht is op |E-geschillen.8! In dit verband is ook gesuggereerd
aansluiting te zoeken bij de tarieven die gaan gelden in octrooizaken bij
het Unified Patent Court (UPC), nu de Belgische overheid met die
tarieven heeft ingestemd.82 Indien de wetgever niet zover zou willen
gaan, zouden in ieder geval de tarieven in de categorie ‘niet in geld waar-
deerbare vorderingen’ aanzienlijk moeten worden verhoogd of zou
anderszins de beoordelingsmarge voor de rechter in IE-zaken moeten
worden vergroot.8 En als dat (nog) niet mogelijk zou zijn, zouden
|E-zaken voortaan ten minste moeten worden aangemerkt als in geld
waardeerbaar en de rechtsplegingsvergoeding standaard moeten
worden bepaald op grond van de hoogst mogelijke waarde van de
vordering, waarvoor een maximumtarief van € 42.000 geldt.84

Anderen menen dat de forfaitaire tarieven in het algemeen aangepast
moeten worden (niet alleen voor IE-zaken), omdat discriminatie moet
worden vermeden en bovendien ook niet-IE-zaken complex en kostbaar
kunnen zijn.8> Aansluiting bij de tarieven van de Rules of Procedure van
het UPC zou de verschillen tussen rechtsplegingsvergoedingen in
|IE-zaken en niet-IE-zaken onevenredig groot maken.8¢ In dit verband is
gewezen op ‘tal van problemen’ in Nederland die het gevolg zijn van het
aparte systeem dat is ontwikkeld voor IE-zaken.8”

Implicaties voor Duitsland

De arresten NovaText en Koch Medlia/FU hebben rechtstreeks betrekking
op het Duitse kostenstelsel. Naar aanleiding daarvan zal een eind
(moeten) komen aan de onvoorwaardelijke en automatische veroordeling
van de verliezende partij in de kosten van octrooigemachtigden op grond
van § 140 MarkenG en PatG.8 Indien richtlijnconforme interpretatie van
deze bepalingen niet mogelijk is, zullen de betreffende wetsbepalingen
moeten worden gewijzigd. De bepaling over de buitengerechtelijke aan-
maningskosten, waarbij de vorderingswaarde wordt gemaximeerd in
geval van natuurlijke personen tenzij dit niet billijk is, kan in stand blijven.

De arresten zullen ook in Duitsland de discussie aanwakkeren over de
verenigbaarheid van het rigide tariefstelsel met art. 14 Hrl. In 1E-zaken -
en met name in octrooizaken - is het verschil tussen werkelijk gemaakte
en vergoedbare kosten groot.8? Hierbij wringt dat in IE-zaken vaak bij-
stand door meerdere gespecialiseerde advocaten vereist is, terwijl de
kosten van slechts één advocaat toewijsbaar zijn. Bovendien zijn de
gespecialiseerde advocaten in verband met de bewerkelijkheid van
|E-zaken steeds minder bereid bijstand te verlenen tegen de wettelijke
tarieven.?0 Het meerdere dat zij in rekening brengen bij hun cliénten kan
niet worden verhaald op de wederpartij. De factoren die worden
genoemd in de hiervoor besproken arresten - zoals het feit dat de
inbreuk is gepleegd door een natuurlijke persoon voor doeleinden die
buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en eventueel met de
opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk®! - wegen niet of
slechts beperkt mee bij de vaststelling van het zaaksbelang. Ook op dit
punt valt te verwachten dat de verenigbaarheid van het stelsel ter
discussie zal komen te staan.

VII. Afronding: naar meer coherentie op het terrein van
de proceskostenveroordeling

De poging van de Europese wetgever de proceskostenveroordeling in
|IE-zaken te harmoniseren is niet geslaagd. De in deze bijdrage bespro-
ken arresten geven enige richting bij de toepassing van art. 14 Hrlen
zullen implicaties hebben voor met name de Duitse - en mogelijk ook de

Belgische - praktijk, maar van uniformisering is vooralsnog geen sprake.
De afwijkende proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland kan in
stand blijven. Daarmee blijven ook de bezwaren tegen met name het
verschil in behandeling van de kosten in |IE-zaken en niet-IE-zaken over-
eind. De vraag rijst dan ook, hoe coherentie op het terrein van de proces-
kostenveroordeling zowel op nationaal niveau als op EU-niveau
bevorderd kan worden.

In het algemeen wordt samenhang in het civiel procesrecht in de EU
wenselijk geacht, omdat procedures in toenemende mate grensover-
schrijdend zijn.?2 Het “gelijk trekken” en verbeteren van de kwaliteit van
het procesrecht in de EU wordt zelfs noodzakelijk geacht in het licht van
art. 47 Handvest, waarin het fundamentele recht op een doeltreffende
voorziening in rechte voor eenieder in de EU is verankerd.?3 Op het
EU-niveau worden daarom andere mogelijkheden verkend om het bur-
gerlijk procesrecht in de lidstaten te moderniseren en te harmoniseren.
Het in 2017 gepresenteerde richtlijnvoorstel ‘gemeenschappelijke mini-
mumnormen voor burgerlijk procesrecht in de Europese Unie’®* lijkt het
echter niet te gaan halen, omdat dit slechts een extra laag van complexi-
teit zou brengen, terwijl een deugdelijke juridisch-institutionele grond-
slag zou ontbreken.%

Samenhang in het civiel procesrecht in de EU wordt mogelijk wel
bevorderd door de in 2021 gepubliceerde Model European Rules of Civil
Procedure van het European Law Institute (ELI) in samenwerking met
UNIDROIT.% Dit is een soft law instrument dat de nationale wetgevers
maatstaven aanreikt voor het verfijnen en moderniseren van het proces-
recht in burgerlijke en handelszaken. De Model Rules dienen als basis
voor het in ontwikkeling zijnde EU-procesrecht, dat van toepassing zal
zijn op zowel nationale als grensoverschrijdende geschillen. De ambities
van dit project zijn groot, de verwachtingen daarvan hoog.?’ Bij de ont-
wikkeling van de Model Rules zijn niet alleen talloze wetenschappers en
praktijkjuristen betrokken, maar ook instituties als de Europese
Commissie, de Haagse Conferentie inzake het Internationaal Privaat-
recht en het Hof van Justitie EU.

Op het punt van de kostenverdeling blijkt uit de Model Rules opvallend
veel respect voor nationale procesrechtelijke tradities en de onderlinge
verschillen.?8 Uitgangspunt is dat de verliezer de redelijke en evenredige
kosten van de winnende partij vergoedt (loser pays; Rule 240).%° De wijze
waarop de vergoeding wordt berekend is echter aan de lidstaten, juist
omdat die berekening afhangt van de nationale procesrechtelijke
architectuur en de specifieke kenmerken van het geval.1% Verder bevat-
ten zij factoren waarmee de rechter rekening kan houden, zoals de mate
van (on)gelijk en eventueel verstorend procesgedrag, alsmede kosten/
uitgaven die voor vergoeding in aanmerking zouden moeten komen.

De Model Rules dienen als vertrekpunt voor een geharmoniseerd EU-pro-
cesrecht, en daarmee voor een geharmoniseerde proceskostenveroorde-
lingin civiele zaken. Op nationaal (Nederlands) niveau kunnen zij de aan-
leiding zijn tot een herziening van het kostenstelsel over de gehele linie
van het civiele procesrecht. Het liquidatietarief en de Indicatietarieven -
niet-bindende rechtersregelingen -, zullen relatief eenvoudig te integreren
zijn in één stelsel, dat in overeenstemming is met zowel de Model Rules als
de Handhavingsrichtlijn, en waarbij de rechter binnen de bandbreedte
van de vast te stellen tarieven rekening kan houden met de in deze bij-
drage besproken factoren in IE-zaken. Vanuit het oogpunt van coherentie,
rechtszekerheid en eenvoud valt hier veel voor te zeggen.

Leiden, 11 november 2022
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