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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON
13 pdivind heindkuuta 2006 "

1. Nyt kasiteltava Ruotsin Hogsta domstole-
nin (korkein oikeus) esittim# ennakkoratkai-
supyynté koskee yhteisén tavaramerkistd
annetun asetuksen N:o 40/94° (jaljempini
asetus) 98 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Asetus

2. Asetuksen 1 artiklassa saadetidn seuraa-
vaa:

1. Téssa asetuksessa sdddettyjen edellytysten
ja yksityiskohtaisten sddntéjen mukaisesti
rekisterdityjen tavaroiden ja palvelujen tava-
ramerkkejd kutsutaan jaljempéna ‘yhteison
tavaramerkeiksi'.

2. Yhteisoén tavaramerkki on yhtenginen. Sen
oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla

1 — Alkuperainen kieli: englanti.

2 — Yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna.
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yhteisossd: sen voi rekisterdida ainoastaan
olemaan voimassa koko yhteisossd, sen voi
luovuttaa, siitd voi luopua, sen hallintaoikeus
voidaan menettid tai julistaa mitattomiksi ja
sen kiytté voidaan kieltdd ainoastaan koko
yhteisossd. Titd periaatetta sovelletaan, jollei
tdssd asetuksessa muuta sdddetd.”

3. Asetuksen 9 artiklassa s#dddetddn nyt
kisiteltdvin asian kannalta merkityksellisiltd
osin seuraavaa:

1. Rekisteréidyn tavaramerkin haltijalla on
yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin
haltijalla on oikeus kieltdd muita ilman
hénen suostumustaan kéyttdmaisti elinkeino-
toiminnassa:

a) merkkia, joka on sama kuin yhteisén
tavaramerkki, samoille tavaroille tai
palveluille, joille tavaramerkki on rekis-
terdity; — —
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2. Edella 1 kohdassa siddetyin edellytyksin
voidaan kieltdd etenkin:

»

a) merkin paneminen tavaroihin — —.

4. Asetuksen 91 artiklan 1 kohdassa edelly-
tetddn jdsenvaltioiden nimeévén alueellaan
rajoitetun mairin kansallisia ensimmadisen ja
toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jotka
toimivat "yhteisén tavaramerkkituomioistui-
mina”. Asetuksen 92 artiklassa sdddetidn,
ettd yhteisén tavaramerkkituomioistuimilla
on yksinomainen toimivalta kaikissa yhteison
tavaramerkkid koskevissa loukkauskanteissa.

5. Asetuksen 98 artiklan 1 kohdassa sidide-
tidn seuraavaa:

"Jos yhteisén tavaramerkkituomioistuin
toteaa, etti vastaaja on loukannut tai ollut
vaarassa loukata yhteisén tavaramerkkid, se
antaa madriyksen, joka kieltdd vastaajaa
jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat
vaarassa loukata yhteisén tavaramerkkis,
jolleivit erityiset syyt edellytd toimimista
toisin. Tuomioistuin toteuttaa myos kansal-
lisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet
sen varmistamiseksi, etté titd kieltoa nouda-
tetaan.”

TRIPS-sopimus

6. Teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan
liittyvistd nékokohdista tehdyn sopimuksen
(jiljempédnd TRIPS-sopimus) * 41 artiklan 1
kappaleessa médritidn seuraavaa:

"Jisenten tulee varmistaa, ettd tdssd osassa
madritellyt tdytintoénpanoon liittyvit
menettelyt ovat kiytettivissd niiden kansalli-
sen lainsddddnnén mukaisesti siten, ettd ne
mahdollistavat tehokkaat toimet tissd sopi-
muksessa tarkoitettujen teollis- ja tekijanoi-
keuksien loukkauksia vastaan, mukaan
lukien joutuisat oikeuskeinot loukkausten
torjumiseksi samoin kuin oikeuskeinot vas-
taisten loukkausten ehkiisemiseksi. — —”

7. TRIPS-sopimuksen 44 artiklan 1 kappa-
leessa médritidn seuraavaa:

”Oikeusviranomaisilla tulee olla oikeus mia-
ritd osapuoli lopettamaan loukkaava toimi,
muun ohella estéikseen teollis- tai tekijanoi-
keutta loukkaavia tavaroita siirtymasti toimi-

3 — Maailman kauppajérjestsn perustamissopimuksen liite 1 C;
hyviksytty yhteison puolesta yhteisén toimivaltaan kuuluvien
asioiden osalta neuvoston paitokselld 94/800/EY (EYVL 1994,
L 336, s. 1). TRIPS-sopimus on julkaistu EYVL:ssa 1994, L 336,
s. 213.
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alueellaan markkinoille vilittémésti niiden
tulliselvityksen jilkeen. Jdsenet eivit ole
velvollisia antamaan sellaista oikeutta sellais-
ten tavaroiden osalta, jotka asianomainen on
hankkinut tai tilannut ennen kuin hén tiesi
tai hénelld oli perusteltua aihetta tietéd, ettd
ryhtyminen sellaiseen tavaraan loukkaisi
teollis- tai tekijanoikeutta.”

8. TRIPS-sopimuksen 61 artiklan sana-
muoto on seuraava:

“Jasenten tulee siditdd rikosprosessista ja
rangaistuksista sovellettavaksi ainakin niihin
tapauksiin, joissa on kysymys kaupallisessa
laajuudessa tapahtuvasta harkitusta tavara-
merkkivadrenndsten kaupasta tai tekijanoi-
keuspiratismista. Kéytossd olevien oikeus-
keinojen ja seuraamusten tulee kisittia
vankeus- ja/tai sakkorangaistus, joka on
riittdvin ankara vaikuttaakseen ehkiisevisti
ja joka on samalla verrattavissa niihin
rangaistuksiin, joita sovelletaan vakavuudel-
taan samantasoisiin rikoksiin. Kéytettdvissa
olevien oikeuskeinojen tulee kisitta4, silloin
kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi,
kiinniotto, takavarikko ja kaiken sellaisten
oikeutta loukkaavan materiaalin ja vilineiden
tuhoaminen, joiden kéytto liittyi ratkaisevasti
lainvastaisen teon toteuttamiseen, Jidsenet
voivat sditid rikosprosessuaalisesta menette-
lysti ja rangaistuksista, joita sovelletaan
muun tyyppiseen teollis- ja tekijanoikeuksia
loukkaavaan menettelyyn erityisesti silloin,
kun menettely on tahallista ja tapahtuu
kaupallisessa laajuudessa.”
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9. Yhteistjen tuomioistuimen oikeuskiytin-
ndstd seuraa, ettd kun kansallisten tuomiois-
tuinten on sovellettava kansallisia oikeus-
saintéjadn madratikseen toimia, joilla suoja-
taan oikeuksia, jotka kuuluvat tavaramerk-
kien kaltaiseen alaan, johon TRIPS-
sopimusta sovelletaan ja jota koskevia sain-
ncksid yhteisé on jo antanut, kansallisten
tuomioistuimien on yhteisén oikeuden
nojalla sovellettava niitd kansallisia oikeus-
saintéja  TRIPS-sopimuksen asianomaisten
midrdysten sanamuotoa ja tarkoitusta mah-
dollisimman pitkille noudattaen. *

Asiaa koskeva kansallinen lainsaddanto

10. Ruotsin tavaramerkkilain® 37 §:ss sdi-
detién, etti tahallisesti tai torkeéstd tuotta-
muksesta tehdystd tavaramerkin loukkauk-
sesta on madrittiva sakkoa tai vankeusran-
gaistus.

11. Kyseisen lain 37 a §:ssd sdddetddn, ettd
tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaa-

4 — Asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004
(Kok. 2004, s. 1-10989, 55 kohta). Jasenvaltioiden edellytetasan
nyt teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistami-
sesta 29 péivand huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL L 157,
s. 45) 11 artiklan nojalla varmistavan, ettd “kun teollis- tai
tekijanoikeuden loukkauksen toteava oikeuden padtds on
tehty, toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat antaa loukkaa-
jaa vastaan kieltotuomion, jonka tarkoituksena on kieltia
loukkauksen jatkaminen”. Direktiivi 2004/48 piti panna
téytantoon 29.4.2006 mennessa.

5 — Varumirkeslagen (1960: 644).
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timuksesta kieltid sakon uhalla tavaramerkin
loukkaajaa jatkamasta loukkausta.

Padasian oikeudenkiynti ja esitetyt
ennakkoratkaisukysymykset

12. Nokia Corporation (jiljempéind Nokia)
nosti Stockholms tingsrittissd (Tukholman
kirajaoikeus) kanteen Wardellid vastaan ja
viitti timén loukanneen sen yhteisoén tava-
ramerkkia NOKIA. Nokia vaitti Wirdellin
tuoneen Ruotsiin tarroja, jotka oli tarkoitettu
kiinnitettéviksi matkapuhelimiin ja joissa oli
tavaramerkki NOKIA. ¢

13. Stockholms tingsriitt totesi, ettd Wirdell
oli jarjestdnyt tarrojen tuonnin Ruotsiin ja
ettd hédnen toimintansa tarrojen kanssa
merkitsi tavaramerkin loukkausta objektiivi-
sesti arvioituna. Kyseinen tuomioistuin kat-
soi, ettid oli olemassa vaara, ettd hén syyllis-
tyisi uudelleen tavaramerkin loukkaukseen.
Se kielsi téstd syystd tavaramerkin loukkauk-
sen jatkamisen seuraamuksen uhalla.

6 — Téama ja seuraavat kohdat on otettu ennakkoratkaisupyynnosta,
jossa ei esitetd muita merkityksellisia yksityiskohtia tosiseikas-
tosta.

14. Wirdell valitti kyseisestd tuomiosta Svea
hovrittiin (Svean alueen hovioikeus). Hin
vetosi muun muassa sithen, etti loukkauksen
toistamista ei ollut syytd peldtd, koska
NOKIA-tavaramerkin kaytté ei ollut ollut
tahallista eikd tuottamuksellista.

15. Svea hovritt vahvisti Stockholms tings-
rattin toteamukset siitd, ettd Wirdell oli
objektiivisesti arvioituna loukannut tavara-
merkkid ja ettd oli olemassa jonkinlainen
vaara siitd, ettd hin saattaisi myos vastaisuu-
dessa menetelld ndin. Koska Wirdell ei
kuitenkaan aikaisemmin ollut syyllistynyt
tavaramerkin loukkaukseen eikd hénti voitu
syyttdd muusta kuin huolimattomuudesta,
Svea hovriitt katsoi, ettd ei ollut mitéan syyti
pitad tarrojen maahantuontia osana tavara-
merkin jatkuvaa loukkausta. Se, ettei voitu
sulkea kokonaan pois sitd, ettd hidn saattaisi
tulevaisuudessa syyllistyd uudelleen Nokian
tavaramerkkioikeuksien loukkaukseen, ei
yksindan voinut olla seuraamuksella tehoste-
tun kiellon perusteena. Tastd syystd Svea
hovritt muutti Stockholms tingsrittin tuo-
miota ja hylkési Nokian kanteen.

16. Nokia valitti kansalliseen tuomioistui-
meen. Se esitti, ettd jo pelkistidn se, ettd
Wirdell oli objektiivisesti arvioituna loukan-
nut tavaramerkki, riitti sithen, ettd vaadittu
kielto médrittiisiin, ja viitti, ettd on joka
tapauksessa olemassa se vaara, ettd Wirdell
jatkaa tavaramerkin loukkausta.
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17. Kansallinen tuomioistuin katsoo, ettid
asianosaisten vilinen riita koskee sitd, sisal-
tadko asetuksen 98 artikla velvoitteen kiellon
madradmiseen ja seuraamuksen liittdmiseen
sithen, milld mentdisiin pidemmille kuin
Ruotsin tavaramerkkilain 37 a §:ssd. Tastd
syystd se on esittinyt seuraavat ennakkorat-
kaisukysymykset:

”1) Onko erityisid syiti koskeva edellytys

2)

yhteison tavaramerkistd 20 péivina jou-
lukuuta 1993 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 40/94. 98 artiklan 1 koh-
dan ensimmaisessd virkkeessd ymmir-
rettdvd siten, ettd tuomioistuin, joka
toteaa, ettd vastaaja on loukannut
yhteison tavaramerkkis, voi muista olo-
suhteista riippumatta olla kieltimétta
nimenomaisesti loukkauksen jatka-
mista, jos se katsoo, etti loukkauksen
jatkamisen vaara ei ole ilmeinen tai etté
se on muutoin vain véhéinen?

Onko erityisid syitd koskeva edellytys
yhteison tavaramerkisti annetun ase-
tuksen 98 artiklan 1 kohdan ensimmai-
sessd virkkeessd ymmirrettiva siten,
ettd tuomioistuin, joka toteaa, ettd
vastaaja on loukannut yhteisén tavara-
merkkid, voi myé6s siind tapauksessa,
ettd ensimmaéisessd kysymyksessd tar-
koitettua syytd olla kieltamittd louk-
kauksen jatkamista ei ole, olla madras-
mittd tillaista kieltoa silld perusteella,
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3)

4)

ettd on selvai, ettd loukkauksen jatka-
minen kuuluu kansallisessa lainsdaadian-
nossa saddetyn yleisen loukkauskiellon
soveltamisalaan ja ettd vastaajalle voi-
daan méériti seuraamus, jos loukkausta
jatketaan tahallisesti tai torkedstd tuot-
tamuksesta?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kiel-
tavisti, onko tillaisessa tapauksessa
toteutettava erityistoimenpiteitd esimer-
kiksi yhdistimaélla kieltoon uhkasakko,
jotta varmistetaan, ettd kieltoa noudate-
taan, vaikka on selvad, ettd loukkauksen
jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsaa-
dédnndssi sdadetyn yleisen loukkauskiel-
lon soveltamisalaan ja etti vastaajalle
voidaan méiritd seuraamus, jos louk-
kausta jatketaan tahallisesti tai térkedsta
tuottamuksesta?

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan
myontivasti, piteekd tdméd myds siind
tapauksessa, etti edellytyksid tillaisen
erityistoimenpiteen toteuttamiselle ei
katsottaisi olevan olemassa, jos kyseessi
olisi vastaava kansallisen tavaramerkin
loukkaus?”

18. Kirjallisia huomautuksiaan ovat esitti-
neet Nokia, Wirdell, Ranskan hallitus ja
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komissio. Suullista kisittelyd ei ole pyydetty
eikd sitd ole pidetty.

Ensimmiinen kysymys

19. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee
ensimmaiselld kysymyksellddn, tarkoittaako
asetuksen 98 artiklan 1 kohdan erityisia syita
koskeva edellytys sitd, ettd tuomioistuin, joka
toteaa, ettd vastaaja on loukannut yhteisén
tavaramerkkid, voi muista olosuhteista riip-
pumatta olla kieltiméttd nimenomaisesti
loukkauksen jatkamista, jos se katsoo, ettd
loukkauksen jatkamisen vaara ei ole ilmeinen
tai ettd se on muutoin vain vihdinen.

20. Nokia, Ranskan hallitus ja komissio
katsovat, ettd kysymykseen pitiisi vastata
kieltdvisti. Olen samaa mielté.

21. Wirdell on eri mieltd. Hin viittad, ettd
sekid asetuksen sanamuoto ettid sen rakenne
puoltavat myoéntidvad vastausta ensimmai-
seen kysymykseen. Lisiksi asetuksen tavoit-
teena on edistdd tavaroiden vapaata liikku-
vuutta. Téstd syystd liiketoimia ei pitéisi
rajoittaa tarpeettomasti.

22. Mielestini vaikuttaa pdinvastoin siltd,
ettd asetuksen sanamuoto ja rakenne puolta-
vat kieltdvad vastausta.

23. Asetuksen 98 artiklan 1 kohta on ensin-
nikin kidskymuodossa. Siind todetaan, ettd
jos vastaaja on loukannut yhteison tavara-
merkkid, tuomioistuin antaa kieltomadrayk-
sen. Téméd sanamuoto kuvastaa sitd, ettd
tavaramerkin haltijalla on perustavanlaatui-
nen oikeus kieltdd tavaramerkin loukkaus, ja
tim4 on vahvistettu asetuksen 9 artiklan
1 kohdassa. Jos tuomioistuin toteaa vastaajan
loukanneen yhteison tavaramerkkid, sen on
siksi yleensd kiellettdvd loukkauksen jatka-
minen. Téstd seuraa, ettd tuomioistuin voi
ainoastaan tisti yleissddnnostd poikkeamalla
olla antamatta kieltomédréystd, kun tihin on
“erityisid syita”. "Erityisten syiden” késitetta
on tisti syystd tulkittava suppeasti.

24. Toiseksi asetuksen johdanto-osassa
todetaan, ettd “on vilttimiatonti, ettd
yhteisén tavaramerkin voimassaoloa ja louk-
kausta koskevien padtosten oikeusvaikutus
ulottuu koko yhteisédn, silla timé on ainoa
keino vilttdd tuomioistuinten ja viraston
kesken#idn ristiriitaiset péitokset ja niiden
vaikutukset yhteisén tavaramerkkien yhte-
niiseen luonteeseen”.” Ranskan hallitus ja
komissio viittdviat Nokian tavoin, ettd

7 — Johdanto-osan 15. perustelukappale.
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98 artiklan 1 kohdan yhteniinen tulkinta on
ainoa keino saavuttaa nima tavoitteet. Kun
arvioidaan Hogsta domstolenin ehdottamalla
tavalla sitd, miten suuri on tavaramerkin
loukkauksen jatkumisen riski, timé johtaa
vaistimittd eri tuloksiin eri jasenvaltioissa.
Koska perustavanlaatuisena periaatteena on
se, ettd yhteisén tavaramerkkid olisi suojat-
tava samalla tavoin koko yhteisossd, pelkka
riskin arviointi ei voi koskaan olla "erityinen
syy”, jonka vuoksi kansallisella tuomioistui-
mella olisi oikeus olla médrdamitta kieltoa.
Lisiksi on kidytinnossd ilmeisen vaikeaa
hankkia niyttéd tulevien toimenpiteiden
riskistd. Mikdli loukkauksen jatkamisen
todennikoisyys olisi kiellon méadrddmisen
edellytyksens, silld asetettaisiin tavaramerkin
haltijat epidedulliseen asemaan ja heidén
yksinoikeutensa yhteisén tavaramerkkiin
vaarannettaisiin.

25. Saattaa olla niin, ettd poikkeustapauk-
sissa loukkauksen jatkamista koskevan riskin
suuruus on yksi useista seikoista, jotka
kokonaisuutena arvioiden voivat todellakin
olla 98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
“erityisia syitd”. Kansallisen tuomioistuimen
kysymys koskee kuitenkin nimenomaan vain
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loukkauksen jatkamisen riskia "muista olo-
suhteista riippumatta”, ®

26. Pitad tietenkin paikkansa, kuten Wirdell
esittdd, ettd yksi asetuksen keskeisistd tavoit-
teista on tavaroiden vapaan liikkuvuuden
edistaiminen.” On kuitenkin vaikea ymmir-
tdd, miten yhteison tavaramerkkien vahva ja
yhteniinen suojaaminen loukkauksia vastaan
voisi heikentdd tavaroiden vapaata liikku-
vuutta. '* Tillainen suoja edellyttaa painvas-
toin sitd, ettd loukkaukset pitdisi yleisesti
kieltdsd. Lisdksi asetuksessa liitetddn nimen-
omaisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden
edistimisen tavoite yhteisén tavaramerkkei-

hin, "joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden

vaikutus ulottuu koko yhteisén alueelle”. '*

27. Lopuksi on pidettivid myds mielessd, ettéd
jos, kuten tissd tapauksessa, viitetty tavara-

8 — Koska kansallinen tuomioistuin ei myoskéén pyyda esimerkkeji
siitd, mitkd voisivat olla "erityisid syitd”, ja koska tata kysymysta
ei ole tutkittu yhteiséjen tuomioistuimelle esitetyissd kirjel-
missé, ei mielestdni olisi asianmukaista antea tillaisia esimerk-
kejé nyt kasiteltivissd asiassa, joka on ensimmdinen, jossa
yhteisjen tuomioistuimelta on pyydetty tulkintaa 98 artiklan
1 kohdasta.

9 — Johdanto-osan ensimmiinen perustelukappale.

10 — Vrt. alaviitteessi 4 mainitun direktiivin 2004/48 3 artiklan
2 kohta, jossa saiddetddn, ettd direktiivissa tarkoitettujen
teollis- ja tekijinoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi
toteutettavien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuoja-
keinojen on oltava “tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja
niitd on sovellettava siten, ettd véltetddn luomasta esteitd
lailliselle kaupankdynnille ja sdddetdsn takeista niiden vid-
rinkéyton estamiseksi” (kursivointi tissa). TRIPS-sopimuksen
41 artiklan 1 kappaleen toinen virke on samansisaltéinen.

11 — Johdanto-osan toinen perustelukappale.
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merkin loukkaus tarkoittaa sellaisen merkin
kiinnittdmistd, joka on sama kuin yhteisén
tavaramerkki, tavaroihin, jotka ovat samoja
kuin tavarat, joille se on rekisterdity, yhteison
tavaramerkin suoja on ehdoton. '* Tillaisessa
tilanteessa poikkeusta ei pitdisi lihtokohtai-
sesti soveltaa lainkaan. Sitd voitaisiin enin-
tadn soveltaa ehki silloin, jos vastaajan on
kiytinnossi mahdotonta toistaa loukkausta,
esimerkiksi (lainatakseni Nokian esittimia
esimerkkejd) silloin, jos vastaajana on yritys,
jonka toiminta on lopetettu, tai jos kyseinen
tavaramerkki on sammunut.

28. Katson siis, ettd asetuksen 98 artiklan
1 kohdan erityisia syitd koskeva edellytys ei
tiayty, mikali tuomioistuin, joka toteaa, ettd
vastaaja on loukannut yhteisén tavaramerk-
kid, pidattiytyy kieltiméstd nimenomaisesti
loukkauksen jatkamista yksinomaan silla
perusteella, ettd se katsoo, ettd loukkauksen
jatkamisen vaara ei ole ilmeinen tai etti se on
muutoin vain vihiinen.

Toinen kysymys

29. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee toi-

sella kysymyksellddn, tarkoittaako asetuksen

12 — Asetuksen johdanto-osan seitsemis perustelukappale ja
9 artiklan 1 kohdan a alakohta.

98 artiklan 1 kohdan erityisid syitd koskeva
edellytys siti, etti tuomioistuin, joka toteaa,
ettd vastaaja on loukannut yhteisén tavara-
merkkid, voi my6s siind tapauksessa, ettid
ensimmaiisessd kysymyksessd tarkoitettua
syyti olla kieltdmitti loukkauksen jatkamista
ei ole, olla madradmatta tillaista kieltoa silla
perusteella, ettd on selvdi, ettd loukkauksen
jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsidadan-
néssa siddetyn yleisen loukkauskiellon sovel-
tamisalaan ja ettd vastaajalle voidaan madrata
seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahalli-
sesti tai torkedstd tuottamuksesta.

30. Nokia, Ranskan hallitus ja komissio
katsovat, ettd tdhdn kysymykseen Dpitiisi
vastata kieltavasti. Wirdell on eri mieltd,
vaikka hén ei perustelekaan titd vaan ai-
noastaan viittaa ensimmaiisen kysymyksen
yhteydessi esittimiinsd perusteluihin.

31. Yhdyn jalleen ensin mainittuun nike-
mykseen.

32. Kuten Ranskan hallitus perustellusti
viittad, kansallisen lainsddddnnoén yleinen
sdannods ei ldhtokohtaisestikaan voi olla
“erityinen” syy. Tdma kisite merkitsee yleis-
merkityksessddn sitd, ettd syyn pitdisi olla
tietyn yksittiistapauksen kannalta erityinen,
miké puolestaan viittaa sithen, ettd sen pitiisi
normaalisti liittyd tosiseikkoihin eikd lakiin.
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Jasenvaltioiden edellytetdén joka tapauksessa
TRIPS-sopimuksen 44 artiklan 1 kappaleen
ja 61 artiklan nojalla sditivin siviili- ja
rikosoikeudellisista seuraamuksista ja myds
kiellosta teollis- ja tekijinoikeuksien louk-
kausten osalta. Kansallisen lainsédddnnén
mukaisten seuraamusten olemassaolo ei
siten voi olla erityinen syy olla madrdamatta
98 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa.
Mikili 98 artiklan 1 kohdan mukaisen kiellon
médradmisestd kieltdydyttdisiin silld perus-
teella, ettd kansallisessa lainsdéddnndssi sdd-
detddn tietystd seuraamuksesta, timd mer-
kitsisi sitd, ettd vhteison oikeussddntdjen
soveltaminen riippuu kansallisesta lainsda-
dianngstd. Tamd olisi puolestaan ristiriidassa
sekd yhteison oikeuden ensisijaisuuden etta
asetuksen yhtendisyyden kanssa. Silla tehtdi-
siin kdytdnnossd myos 98 artiklan 1 kohta
tiysin merkityksettoméksi.

33. Lisdksi toimenpide, jolla kielletddn tava-
ramerkin loukkaus ja jota 98 artiklan 1 koh-
dassa edellytetdiin, saattaa joissain tilanteissa
olla tehokkaampi tavaramerkin haltijan kan-
nalta kuin yleinen loukkauskielto, vaikka
siihen liittyisi seuraamus. Ranskan hallitus
esittdd esimerkkind, ettd Ranskan lainséd-
ddnnén mukaan erityinen méérdys, jolla
kielletddn tavaramerkin loukkaus, antaa tava-
ramerkin haltijalle oikeuden vaatia tullivi-
ranomaisia ja poliisia estaiméén kielletyt toi-
menpiteet, ilman ettd hénen tarvitsisi panna
vireille uutta oikeudenkiyntid (joka vie aikaa
ja maksaa) uuden tavaramerkin loukkauksen
osalta.
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34. Huomautettakoon tissi yhteydessi, ettd
Nokian mukaan Ruotsin tavaramerkkilain 37
a §:ssi sdddetty seuraamus ei ole valttimaton
seuraus tavaramerkin loukkauksesta. Se edel-
lyttdd tavaramerkin haltijan erillistd pyyntoa
ja osoitusta siitd, ettd loukkaus on tahallinen
tai seurausta torkedstd tuottamuksesta.
Mikili ndin todellakin on, kyseisessi lainsda-
dédnndssa annettu suoja el selvistikddn ole
verrattavissa 98 artiklan 1 kohdan mukaiseen
suojaan, joka, kuten edelld on todettu,
nimenomaisesti edellyttdd sitd, etti uutta
loukkausta koskevan kiellon médrddamisen
pitéisi olla tuomioistuimen normaali reaktio
siihen, ettd loukkaus todetaan.

35. Tastd syystd katson, etti asetuksen
98 artiklan 1 kohdan mukainen erityisia syitd
koskeva edellytys ei tiyty, mikili tuomiois-
tuin, joka toteaa, ettd vastaaja on loukannut
yhteisén tavaramerkkid, pidattaytyy kieltd-
mistd nimenomaisesti loukkauksen jatka-
mista koskevaa kieltoa yksinomaan silld
perusteella, ettd on selvdi, ettd loukkauksen
jatkaminen kuuluu kansallisessa lainséddin-
néssa siddetyn yleisen loukkauskiellon sovel-
tamisalaan ja etti vastaajalle voidaan madrita
seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahalli-
sesti tai torkedstd tuottamuksesta.



NOKIA

Kolmas ja neljis kysymys

36. Niitd kysymyksid on asianmukaista kési-
tella yhdessa.

37. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee
kolmannella kysymyksellddn, joka esitetddn
ainoastaan siind tapauksessa, ettd toiseen
kysymykseen vastataan kieltavisti, kuten
ehdotan, onko tillaisessa tapauksessa toteu-
tettava erityistoimenpiteitd esimerkiksi
yhdistimilld kieltoon uhkasakko, jotta var-
mistetaan, etti kieltoa noudatetaan, vaikka i)
loukkauksen jatkaminen kuuluu kansalli-
sessa lainsdddidnnossa sdddetyn yleisen louk-
kauskiellon soveltamisalaan ja ii) vastaajalle
voidaan madrdtd seuraamus, jos loukkausta
jatketaan tahallisesti tai torkeésté tuottamuk-
sesta.

38. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee
neljannelld kysymykselldédn, jonka se esitta,
mikédli kolmanteen kysymykseen vastataan
myontaviasti, pateekd timd myds siind
tapauksessa, etti edellytyksid tdllaisen eri-
tyistoimenpiteen toteuttamiselle ei katsot-
taisi olevan olemassa, jos kyseessd olisi
vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus.

39. Nokia, Ranskan hallitus ja komissio
katsovat, ettd kolmanteen ja neljinteen
kysymykseen pitdisi vastata mydntévasti.
Olen samaa mielta.

40. Wirdell on eri mieltd. Hin viittaa
asetuksen 14 artiklan 1 kohtaan, jossa
sdddetddn, ettd “yhteisoén tavaramerkkiin
kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kan-
sallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa
kansallista lainsdddantoéd”, ja vaittdd, ettd
mikéli kansallisessa lainsdddénndssi sédde-
tadn yleisestd loukkauskiellosta, johon liittyy
rikosoikeudellisen seuraamuksen mahdolli-
suus, toimenpiteet ovat riittavat sen varmis-
tamiseksi, ettd loukkauksen jatkamista kos-
kevaa kieltoa noudatetaan.

41, Asetuksen 14 artiklan 1 kohta padttyy
kuitenkin sanoihin "X osaston sddnndsten
mukaisesti”. X osasto sisdltdd 98 artiklan
1 kohdan. Kuten olen jo korostanut, timi
sainnds on kisky. Siind edellytetdan, ettd
tuomioistuin, joka on todennut yhteisén
tavaramerkin loukkauksen, antaa méardyk-
sen, jolla vastaajaa kielletddn jatkamasta
tavaramerkin loukkausta, minkd lisiksi sen
taytyy “toteuttaa myods kansallisen lain
mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen var-
mistamiseksi, ettd titd kieltoa noudatetaan”.
Tidm3 sanamuoto edellyttdd selvisti, ettd
kansallisessa lainsdddannossd pitdisi sddtaa
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kaytettdvissd olevista erityistoimenpiteistd,
joilla tuetaan téllaista kieltoa ja varmistetaan
siten sen noudattaminen. '* Siten kansallisen
lainsdddénnén mukainen yleinen loukkaus-
kielto ei mielesténi riitdi. Samoin seuraa-
musta, jota voidaan soveltaa ainoastaan i)
kansallisen tuomioistuimen harkinnan
mukaan, ii) tavaramerkin haltijan vaatimuk-
sesta ja ili) vastaajaan, joka loukkaa tavara-
merkkid uudelleen tahallisesti tai tuottamuk-
sesta, on riittimaton tayttimadn tdman
vaatimuksen.

42. Vaikka toimenpiteiden yksityiskohdista
on sdddettivd kansallisessa lainsdadannoss,
niiden on oltava paitsi erityisia myos tehok-
kaita tdhén tarkoitukseen. Tama seuraa siitd
periaatteesta, ettd vaikka silloin, kun asiaa
koskevaa yhteison sddntelyd ei ole, kunkin
jasenvaltion asiana on antaa sisdisessd
oikeusjirjestyksessiin menettelysadnnot sel-
laisia oikeussuojakeinoja varten, joilla pyri-
tddn turvaamaan vhteisén oikeuteen perus-
tuvat oikeussubjektien oikeudet, tillaiset
menettelysadnnét eivit kuitenkaan saa olla
epéedullisempia kuin ne, jotka koskevat
samankaltaisia jdsenvaltion kansalliseen
oikeuteen perustuvia vaatimuksia (vastaa-
vuusperiaate), eivitkd ne saa olla sellaisia,
ettd yhteison oikeudessa annettujen oikeuk-
sien kiyttiminen on kiytinndssd mahdo-
tonta tai suhteettoman vaikeaa (tehokkuus-
periaate). '* On selvii, etti hampaaton kielto

13 — Ranskankielinen sanamuoto on vielakin selkeimpi: "Il prend
également, conformément a la loi nationale, les mesures
propres & garantir le respect de cette interdiction”.

14 — Ks. esim. asia C-472/99, Clean Car Autoservice (II), tuomio
6.12.2001 (Kok. 2001, s. [-9687, 28 kohta).
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ei todennikoisesti tiytd jalkimmaéistd peri-
aatetta. Tdm4 ei kuitenkaan mielestini valt-
tamattd edellytd sitd, ettd loukkauskielto
pitaisi vilittomasti yhdistad johonkin toiseen
seuraamukseen tai rangaistukseen. Kiellon
rikkomisen seuraukset on pikemminkin vah-
vistettava selviisti joko erikseen kyseisessd
kansallisessa tuomioistuimessa tai yleisem-
min kansallisessa lainsdddanndssé.

43. Neljannen kysymyksen osalta nayttaa
siltd, ettd edelld esitettyyn selvitykseen ei
vaikuta se, onko tietyssa yksittiistapauksessa
katsottava, etta edellytykset 98 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitetun kaltaisen erityistoimenpi-
teen toteuttamiselle eivdt tayttyisi, jos
kyseessi olisi vastaava kansallisen tavaramer-
kin loukkaus. Asetuksen 98 artiklan 1 koh-
dassa asetetaan erityinen vaatimus, jonka
yksityiskohdista on sdddettivd tarkemmin
kansallisessa lainsddddnnéssd, jota sovelle-
taan silloin, kun yhteisén tavaramerkkid on
loukattu. Vastaavuusperiaate ei edellyti sit4,
ettd silloin kun yhteisén oikeudessa myon-
netiddn korkeatasoisempaa suojaa vhteisén
oikeuteen perustuvalle oikeudelle, vastaaville
kansalliseen lainsaddint66n (tai edes yhden-
mukaistettuun kansalliseen lainsdadant66n)
perustuville oikeuksille pitdisi valttimétta
antaa samantasoista suojaa.



NOKIA

Ratkaisuehdotus

44. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd Ruotsin Hogsta domstolenin (korkein
oikeus) kysymyksiin pitdisi vastata seuraavasti:

Kysymykset 1 ja 2

—  Yhteisén tavaramerkistd 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdan erityisid syitd koskeva edellytys
ei tdyty, mikdli tuomioistuin, joka toteaa, ettd vastaaja on loukannut yhteisén
tavaramerkkid, pidittaytyy kieltimdstd nimenomaisesti loukkauksen jatkamista
1) yksinomaan silld perusteella, ettd se katsoo, ettd loukkauksen jatkamisen vaara
ei ole ilmeinen tai ettd se on muutoin vain vdhdinen, tai 2) yksinomaan silld
perusteella, ettd loukkauksen jatkaminen kuuluu kansallisessa lainsdddédnnossd
sdddetyn vleisen loukkauskiellon soveltamisalaan ja ettd vastaajalle voidaan
madritd seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti tai torkedstd tuotta-
mubksesta.

Kysymykset 3 ja 4

— Kansallisessa lainsddddnnossd on médritettévé yksityiskohtaisesti erityistoimen-
piteet, joita asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 1 kohdassa edellytetdén
tuomioistuimen toteuttavan, kun se kieltdd vastaajaa jatkamasta yhteison
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tavaramerkin loukkausta, jotta varmistettaisiin kiellon noudattaminen. Téllaisten
toimenpiteiden on oltava tehokkaita. Asetuksen 98 artiklan 1 kohdan vaatimus
ei tdyty pelkéstddn silli perusteella, ettd i) loukkauksen jatkaminen kuuluu
kansallisessa lainsdfiddnnossd sdddetyn yleisen loukkauskiellon soveltamisalaan
ja ii) vastaajalle voidaan mééritd seuraamus, jos loukkausta jatketaan tahallisesti
tai torkedstd tuottamuksesta. Sen on toteutettava erityistoimenpiteitd varmis-
taakseen kiellon noudattamisen myds siind tapauksessa, ettd edellytyksid
téllaisen erityistoimenpiteen toteuttamiselle ei katsottaisi olevan olemassa, jos
kyseessd olisi vastaava kansallisen tavaramerkin loukkaus.
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