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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON
foredraget den 13 juli 2006*

1. Forevarande begiran om férhandsavgo-
rande kommer fran Hogsta domstolen i
Sverige och ror tolkningen av artikel 98.1 i
radets férordning nr 40/94 om gemenskaps-
varumirken > (nedan kallad férordningen).

Foérordningen

2. Artikel 1 i foérordningen har foljande
lydelse:

”1. Varumirken fér varor eller tjinster som
registrerats i enlighet med bestimmelserna i
denna férordning kallas i fortsattningen
‘gemenskapsvarumérken’.

2. Ett gemenskapsvarumirke skall ha en
enhetlig karaktdr. Det skall ha samma ritts-

1 — Originalsprik: engelska.
2 — Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om

gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1), i éndrad
lydelse.
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verkan i hela gemenskapen: det fir inte
registreras, Overlatas eller avstas ifrdn eller
bli foremal fér beslut om upphdvande av
innehavarens rittigheter eller forklaras ogil-
tigt, inte heller far dess anvindning férbjudas
om det inte giller fér hela gemenskapen.
Denna princip skall gilla om inte annat
foreskrivs i denna forordning.”

3. I artikel 9 i férordningen foreskrivs, savitt
ar relevant i malet, foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumarke ger innehava-
ren ensamritt. Innehavaren har rétt att
férhindra tredje man som inte har hans
medgivande att i niringsverksamhet anvinda

a) ett kinnetecken som ir identiskt med
gemenskapsvarumairket for varor och
tjanster som ar identiska med dem for
vilka gemenskapsvarumirket dr regi-
strerat,
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2. Bla. kan foljande férbjudas enligt punkt 1:

a) att anbringa kdnnetecknet pa varor ...”

4. 1 artikel 91.1 i forordningen alaggs med-
lemsstaterna att inom sina territorier utse ett
begrinsat antal "domstolar f6r gemenskaps-
varumérken” som skall déma i férsta och
andra instans. Enligt artikel 92 skall dom-
stolarna f6r gemenskapsvarumirken ha
exklusiv behorighet i fraga om talan om
intrang i rétten till ett gemenskapsvaru-
mirke.

5. Artikel 98.1 i forordningen har féljande
lydelse:

"Nér en domstol for gemenskapsvarumérken
finner att svaranden har gjort intrang eller
riskerar att gora intrang i ett gemenskaps-
varumirke skall domstolen, om det inte
foreligger sérskilda skal, férbjuda svaranden
att fortsdtta intranget eller de handlingar
som skulle kunna innebdra intrang i gemen-
skapsvarumirket. Den skall ocksa, i enlighet
med sin nationella lagstiftning, vidta atgarder
som syftar till att sékerstilla att dess férbud
efterlevs.”

TRIPs-avtalet

6. Artikel 41.1 i Avtalet om handelsrelate-
rade aspekter av immaterialritter (nedan
kallat TRIPs-avtalet) har féljande lydelse:

"Medlemmarna skall i sina respektive riitts-
ordningar inféra i denna del angivna forfa-
randen fér att gora det mojligt att vidtaga
effektiva atgirder mot alla former av intring
i av detta avtal omfattade immaterialritter,
inbegripet dndamalsenliga forfaranden for att
férebygga intrang samt sanktionsmojligheter
som avskricker fran vidare intrang. ...”

7. I artikel 44.1 i TRIPs-avtalet foreskrivs
foljande:

"De rattsliga myndigheterna skall vara beho-
riga att omedelbart efter tullklarering av
varor forbjuda en part att gora intrang, bland
annat for att férhindra att importerade varor

3 — Bilaga 1C till Avtalet om upprittande av Varldshandels-
organisationen, vilket godkindes pa gemenskapens vignar, vad
giller den del som omfattas av gemenskapens behorighet,
genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994
(EGT L 336, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 11, volym 38,
s. 3). TRIPs-avtalet dr publicerat i EGT L 336, s. 213; svensk
specialutgéva, omréade 11, volym 38, s. 216.
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som medf6ér intrang i en immaterialritt
slapps ut pd marknaden inom dess rittskip-
ningsomrade. Medlemmarna ér inte skyldiga
att meddela siddan behorighet betriffande
skyddade objekt vilka forvirvats eller
bestillts av en person innan han hade
vetskap om eller skilig anledning att ha
vetskap om att handel med sadant objekt
skulle medfora intrdng i en immaterialrétt.”

8. I artikel 61 i TRIPs-avtalet foreskrivs
foljande:

"Medlemmarna skall sidkerstilla att brott-
malsférfaranden och straffrittsliga paféljder
tillimpas atminstone vid uppsatlig varumér-
kesforfalskning eller upphovsrittslig piratko-
piering i kommersiell omfattning.
Pafoljiderna skall omfatta tillrackligt hoga
fingelsestraff och/eller boter for att vara
avskrickande och skall motsvara de paféljder
som utdéms for jamforlig allvarlig brottslig-
het. I férekommande fall skall sanktionerna
dven inbegripa beslag, forverkande och for-
stéring av de intrdngsgérande varorna och
sadana material och verktyg som kommit till
huvudsaklig anvidndning vid brottets
begaende. Medlemmarna kan besluta att
brottmalsférfaranden och straff tillimpas pa
andra slag av intrdng i immaterialritter,
sarskilt om de begas med uppsit och i
kommersiell omfattning.”
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9. Det framgar av domstolens réttspraxis att
de nationella domstolarna enligt gemen-
skapsritten i mojligaste man skall beakta
lydelsen i och syftet med berdrda bestim-
melser i TRIPs-avtalet nir de har att tillimpa
nationella regler for att besluta om atgérder i
syfte att skydda réttigheter som omfattas av
ett omrade diar TRIPs-avtalet dr tillimpligt
och inom vilket gemenskapen redan har
lagsaiftat, vilket ar fallet med varumérkesrét-
ten.

Tillamplig nationell ritt

10. 137 § i den svenska varumirkeslagen®
féreskrivs att den som uppsatligen eller av
grov oaktsamhet gor sig skyldig till varu-
mirkesintrang skall domas till béter eller
fangelse.

11. Enligt 37 a § samma lag far domstolen pa
yrkande av varumirkesinnehavaren vid vite

4 — Domstolens dom av den 16 november 2004 i mél C-245/02,
Anheuser-Busch (REG 2004, s. 1-10989), punkt 55. Medlems-
staterna &r numera skyldiga, enligt artikel 11 i Europa-
parlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april
2004 om sikerstillande av skyddet for immateriella réttigheter
(EGT L 157, s. 45), att "se till att de behoriga rittsliga
myndigheterna, nér de har faststéllt att ett intrang har begatts i
en immateriell rittighet, fair utfirda ett foreliggande mot
intringsgéraren med férbud att fortsitta intrnget.” Fristen for
att inforliva direktiv 2004/48 lopte ut den 29 april 2006.

5 — Varumarkeslagen (1960:644).
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férbjuda den som gér varumirkesintrang att
fortsitta intranget.

Malet vid den nationella domstolen och
tolkningsfragorna

12. Nokia Corporation (nedan kallat Nokia)
vickte vid Stockholms tingsritt talan mot
Joacim Wirdell under aberopande av att
denne hade gjort sig skyldig till intrang i
gemenskapsvarumirket NOKIA. Nokia hév-
dade att Joacim Wirdell till Sverige hade
importerat klistermirken som var mirkta
med varumérket NOKIA och som var
avsedda att fistas pa mobiltelefoner. ©

13. Stockholms tingsritt fann att det var
utrett att Joacim Wirdell hade litit inféra
klistermirkena till Sverige och att hans
befattning med dem utgjorde varumérkesin-
trang i objektiv mening. Tingsritten fann
vidare att det fanns en risk for att han skulle
komma att begd varumirkesintrang igen och
forbjod honom darfor vid vite att fortsatta
intranget.

6 — Innehallet i denna och féljande punkter har hamtats frén
begiran om férhandsavgérande, som inte innehaller négra
andra relevanta uppgifter om den faktiska bakgrunden.

14. Joacim Wirdell 6verklagade domen till
Svea hovritt. Han anférde i hovritten bland
annat att det saknades anledning att befara
att ett intring skulle upprepas, eftersom
anvindningen av varumirket NOKIA inte
hade skett vare sig uppsatligen eller av
oaktsambhet.

15. Svea hovritt delade Stockholms tings-
ritts beddmning att Joacim Wirdell objektivt
sett hade gjort intrang i varumirket och att
det fick anses foreligga en viss risk for att han
dven i framtiden kunde komma att gora sig
skyldig till intrang. Mot bakgrund av att
Joacim Wirdell inte tidigare gjort sig skyldig
till varumirkesintrang och att annat 4n
oaktsamhet inte kunde laggas honom till last
saknades enligt Svea hovritt emellertid
anledning att se importen av klistermérken
som ett led i ett pagdende varumirkesin-
trang. Det forhallandet att det inte helt
kunde uteslutas att Joacim Wirdell i fram-
tiden kunde komma att gora sig skyldig till
nya intrang i Nokias varumirkesrittigheter
kunde enligt hovritten inte ensamt motivera
ett vitesférbud. Svea hovritt dndrade dérfor
Stockholms tingsritts dom och ogillade
Nokias talan.

16. Nokia ¢verklagade hovrittens dom till
Hoégsta domstolen. Bolaget anforde att redan
det forhallandet att Joacim Wirdell objektivt
sett hade gjort intrang i Nokias varumarkes-
rattigheter var tillrackligt for att det yrkade
vitesforbudet skulle utfirdas. Nokia abero-
pade i andra hand att det fanns risk for att
Joacim Wirdell skulle gora sig skyldig till
fortsatt intrang

I-12089



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SHARPSTON — MAL C-316/05

17. Hogsta domstolen anser att utgingen i
malet beror pa huruvida artikel 98 i forord-
ningen innefattar en skyldighet att utfirda
férbud och att forena siddana forbud med
vite, som gar lingre én vad som foljer av 37 a
§ i varumirkeslagen. Den har darfér hén-
skjutit foljande fragor for férhandsavgs-
rande:

”1.

Skall rekvisitet siarskilda skil i artikel 98
punkt 1 férsta meningen i Rédets for-
ordning (EG) nr 40/94 av den 20
december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken forstds sd att en domstol som
finner att svaranden har gjort intrang i
ett gemenskapsvarumirke kan, oavsett
omstindigheterna i dvrigt, underlata att
utfirda ett sérskilt forbud mot fortsatt
intraing om domstolen bedomer att
risken for fortsatt intrang inte ér pédtag-
lig eller pa annat sitt endast ér begrin-
sad?

Skall rekvisitet sdrskilda skal i artikel 98
punkt 1 forsta meningen i fé6rordningen
om gemenskapsvarumirken forstas sa
att en domstol som finner att svaranden
har gjort intréng i ett gemenskapsvaru-
mirke kan, d&ven om sadan grund for
underlatenhet att utfirda forbud mot
fortsatt intrang som avses i fraga 1 inte
foreligger, underlata att utfirda ett
sidant férbud pa den grunden att det
star klart att ett fortsatt intrang omfattas
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av ett lagstadgat generellt forbud mot
intrang enligt nationell ritt samt att
svaranden kan drabbas av en straffsank-
tion for det fall att ett fortsatt intrang
sker med uppsit eller av grov oaktsam-
het?

Om svaret pa fraga 2 dr nej, maste i sa
fall sdrskilda atgirder, genom att for-
budet exempelvis férenas med vite,
foretas for att sikerstdlla att forbudet
efterlevs, dven nir det star klart att ett
fortsatt intrdng omfattas av ett lag-
stadgat generellt férbud mot intring
enligt nationell ritt och att svaranden
kan drabbas av en straffsanktion fér det
fall att det fortsatta intrdnget sker med
uppsat eller av grov oaktsamhet?

Om svaret pa fraga 3 &r ja, giller detta
dven i det fallet att férutsittningar for
att vidta en sadan sirskild atgird vid
motsvarande intrdng i ett nationellt
varumadrke inte skulle anses foreligga?”

18. Skriftliga yttranden har ingetts av Nokia,
Joacim Wirdell, den franska regeringen och
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kommissionen. Ingen férhandling har
begirts eller héllits i malet.

Den forsta fragan

19. Hogsta domstolen har stillt den forsta
fragan for att fa klarhet i huruvida rekvisitet
sirskilda skl i artikel 98.1 i forordningen
innebér att en domstol som finner att
svaranden har gjort intring i ett gemen-
skapsvarumirke kan, oavsett omstindighe-
terna i Ovrigt, underlata att utfirda ett
sarskilt forbud mot fortsatt intrang om den
bed6mer att risken for fortsatt intrang inte ar
pataglig eller pa annat sitt dr begrénsad.

20. Nokia, den franska regeringen och kom-
missionen anser att denna fraga skall besva-
ras nekande. Jag delar deras uppfattning.

21. Joacim Wirdell hyser motsatt uppfatt-
ning. Han har gjort gillande att bade
ordalydelsen och systematiken i férord-
ningen talar for ett jakande svar pa den
forsta fragan. Dirtill kommer att syftet med
férordningen dr att framja den fria rorlig-
heten for varor. Affarstransaktioner borde
dérfér inte hindras, annat 4n om si éar
nédvindigt.

22. Enligt min uppfattning talar emellertid
ordalydelsen och systematiken i férord-
ningen tvirtom for att fragan skall besvaras
nekande.

23. For det forsta &r artikel 98.1 i forord-
ningen avfattad i tvingande ordalag. I den
foreskrivs att nir svaranden har gjort intrdng
i ett gemenskapsvarumirke skall domstolen
meddela ett forbudsféreliggande. Denna
formulering aterspeglar varumirkesinneha-
varens grundliggande ritt att foérbjuda
intrang, vilken stadgas i artikel 9.1 i forord-
ningen. Om en domstol finner att svaranden
har gjort intrang i ett gemenskapsvarumérke
ar den darfor som huvudregel skyldig att
férbjuda fortsatt intrang. Av detta foljer att
det enbart dr som ett undantag fran denna
huvudregel som en domstol, ndr det fore-
ligger sdrskilda skal, kan underlata att
meddela ett forbudsféreldggande. Begreppet
sdrskilda skil maste darfor tolkas restriktivt.

24. For det andra anges i ingressen till
forordningen att "[d]et ar absolut nédvindigt
att de beslut som avser giltighet av och
intrang i gemenskapsvarumérken fir ratts-
verkan i och omfattar hela gemenskapen
eftersom det dr det enda sittet att forhindra
motstridiga beslut fran domstolarna och
byran och for att sikerstilla den enhetliga
karaktiren hos gemenskapsvarumirkena”.”
Som Nokia, den franska regeringen och

7 — Femtonde skalet.

I-12091
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kommissionen har gjort gillande kan dessa
syften uppnés enbart genom en enhetlig
tolkning av artikel 98.1. En bedémning av
hur stor risken for fortsatt intrang ar, som
Hogsta domstolen foreslagit, skulle ofran-
komligen leda till olika resultat i olika
medlemsstater. Eftersom det 4r en grund-
liggande princip att ett gemenskapsvaru-
mirke skall atnjuta samma skydd i hela
gemenskapen, kan en bedémning av enbart
risken aldrig utgéra sirskilda skl som ger en
nationell domstol rétt att underlata att
utfirda ett forbudsféreliggande. Det dr dess-
utom férenat med uppenbara praktiska
svirigheter att bevisa att det finns en risk
for intrang i framtiden. Om ett forbudsfore-
liggande endast kunde meddelas nir det var
sannolikt att ytterligare intrang skulle ske,
skulle varuméirkesinnehavarnas stillning for-
sdmras och deras ensamritt till gemenskaps-
varumirket dventyras.

25. Det kan ténkas att storleken av risken for
fortsatt intrang i exceptionella fall tillsam-
mans med andra omstdndigheter, som helhet
betraktade, skall kunna utgéra sérskilda skal i
den mening som avses i artikel 98.1. Den
nationella domstolens fraga ror emellertid
uttryckligen endast storleken av risken for
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fortsatt intring, "oavsett omsténdigheterna i
svrigt”. ®

26. Som Joacim Wairdell har hédvdat &r
visserligen ett av forordningens huvudsyften
att frimja den fria rorligheten f6r varor. ” Det
ar emellertid svart att se hur den fria
rorligheten for varor skulle kunna skadas av
ett starkt och enhetligt skydd mot intrdng i
gemenskapsvarumirken. '® Ett sidant skydd
kriver tvirtom ett generellt forbud mot
intrang. Dessutom kopplas i forordningen
syftet att frimja den fria rorligheten fér varor
uttryckligen till inrdttandet av “gemenskaps-
varumirken som atnjuter samma skydd och

o o . 1
far rattsverkan i hela gemenskapen”.'!

27. Det maste slutligen hallas i minnet att
nir, som i forevarande fall, det pastidda

8 — Den nationella domstolen har inte fragat efter exempel pé vad
som kan utgora sdrskilda skil. Pa grund hérav, och da denna
fraga inte har diskuterats i inlagorna i malet, anser jag att det
vore olampligt att ge sidana exempel i detta mal, som ar det
forsta i vilket domstolen ombetts att tolka artikel 98.1.

9 — Forsta skilet i ingressen.

10 — Se artikel 3.2 i direktiv 2004/48 (ovan fotnot 4), enligt vilken
de atgérder, forfaranden och sanktioner som ar nddvindiga
for att sikerstélla skyddet for de immateriella réttigheter som
omfattas av direktivet ocksd “skall ... vara effektiva,
proportionella och avskrickande och skall tillimpas si att
hinder fér lagenlig handel inte uppkommer och si att
missbruk inte sker” (min kursivering). Den andra meningen i
artikel 41.1 i TRIPs-avtalet har liknande innebérd.

11 — Andra skilet i ingressen.
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intranget bestar i att varor, som &r identiska
med varor foér vilka ett gemenskapsvaru-
mirke dr registrerat, mirks med ett kidnne-
tecken som é&r identiskt med detta varu-
mirke, dr skyddet av detta varumairke
absolut. > Under sidana omstindigheter
borde undantag i princip inte vara mdjligt
6ver huvud taget. Ett undantag skulle pa sin
héjd kunna komma i frdga nidr det 4r i
praktiken oméijligt fér svaranden att upprepa
intranget, exempelvis om svaranden ar ett
bolag som har likviderats eller om varumér-
ket i frdga har upphivts (vilka exempel
anforts av Nokia).

28. Jag anser saledes att det inte dr forenligt
med kravet pa sirskilda skl i artikel 98.1 i
férordningen att en domstol, som finner att
svaranden har gjort intring i ett gemen-
skapsvarumirke, underlater att utfirda ett
sarskilt forbud mot fortsatt intrdng enbart av
det skilet att den anser att risken for fortsatt
intrang inte 4r pataglig eller pd annat sitt
endast dr begrinsad.

Den andra fragan

29. Hogsta domstolen har stillt den andra
fragan for att fa klarhet i huruvida rekvisitet

12 — Sjunde skilet i ingressen till, och artikel 9.1 a i, férordningen.

sdrskilda skal i artikel 98.1 i forordningen om
gemenskapsvarumirken innebdr att en dom-
stol som finner att svaranden har gjort
intrang i ett gemenskapsvarumirke kan, dven
om sadan grund fér underlatenhet att
utfirda forbud mot fortsatt intrang som
avses i fraga 1 inte foreligger, underlata att
utfirda ett sidant forbud pa den grunden att
det star klart att ett fortsatt intrang omfattas
av ett lagstadgat generellt férbud mot intrang
enligt nationell ritt och att svaranden kan
drabbas av en sanktion for det fall ett fortsatt
intrang sker med uppsat eller av grov
oaktsamhet.

30. Nokia, den franska regeringen och kom-
missionen har gjort gillande att denna fraga
skall besvaras nekande. Joacim Wirdell har
intagit den motsatta stindpunkten, men har
inte anfort nagra argument till stod hirfor
utan har endast hénvisat till vad han anfért
betriffande den forsta fragan.

31. Jag delar dven denna ging den forst-
ndmnda uppfattningen.

32. Jag delar den franska regeringens
bedémning att en generell bestimmelse i
nationell lagstiftning per definition inte kan
utgora ett “sdrskilt” skidl. Detta ord innebér
enligt allmént sprakbruk att skilet sdrskilt
skall avse ett visst fall, vilket i sin tur tyder pa
att det normalt sett hinfor sig till faktiska
omstéindigheter och inte till bestimmelser.

I-12093
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Medlemsstaterna 4r under alla omstindig-
heter enligt artiklarna 44.1 och 61 i TRIPs-
avtalet skyldiga att foreskriva civilrittsliga
och straffrittsliga sanktioner, inklusive for-
budsforeldgganden, for intrang i immateriella
rittigheter. Forekomsten av sanktionsbe-
stimmelser i nationell ritt kan déirfér inte
vara ett sirskilt skidl for att underlata att
utfirda férbud enligt artikel 98.1. Om en
domstol kunde underlata att utfirda férbud
enligt artikel 98.1 pa den grunden att det
foreskrivs en sanktion i nationell ritt skulle
tillaimpligheten av gemenskapsritten vara
beroende av nationell ritt. Detta skulle i sin
tur strida bade mot gemenskapsrittens fore-
tride och mot principen om att férordningar
har allmin giltighet. Det skulle dessutom
innebira att artike]l 98.1 i praktiken f6rlorade
all dandamalsenlig verkan.

33. Ett beslut om férbud mot fortsatt
intrang, som det som avses i artikel 98.1,
kan dessutom under vissa omstandigheter
vara mer effektivt for varumirkesinnehava-
ren én ett generellt forbud mot intrang, dven
om det senare forbudet ér straffsanktionerat.
Den franska regeringen har som exempel
ndmnt att ett utfirdande av ett sérskilt
férbud mot intring enligt fransk ritt ger
varumirkesinnehavaren ritt att begéra hjilp
av tull- och polismyndigheterna fér att
férhindra att de foérbjudna handlingarna
vidtas, utan att dessférinnan behéva vicka
talan pa nytt (vilket dr férenat med tidsut-
drikt och kostnader) angdende det nya
intranget.
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34. Nokia har i detta sammanhang anfért att
den i 37 a § i den svenska varumirkeslagen
foreskrivna sanktionsatgirden inte automa-
tiskt vidtas nér intrang har konstaterats. Det
kravs i stillet att varumirkesinnehavaren
sirskilt yrkar detta och att det finns bevis
fér att intrdnget skett uppsitligen eller av
grov oaktsamhet. Om detta dr korrekt ar det
uppenbart att det skydd som denna lagstift-
ning ger inte ar jamforbart med det skydd
som avses i artikel 98.1, i vilken det uttryck-
ligen féreskrivs att en domstol, som finner
att svaranden har gjort sig skyldig till
varumirkesintrang, som huvudregel skall
férbjuda svaranden att fortsétta intranget.

35. Jag ér siledes av den uppfattningen att
det inte dr forenligt med kravet pa sirskilda
skal i artikel 98.1 i forordningen att en
domstol, som finner att svaranden har gjort
intrang i ett gemenskapsvarumirke, under-
later att utfirda ett forbud mot fortsatt
intrdng enbart av det skilet att ett fortsatt
intrdng omfattas av ett lagstadgat generellt
férbud mot intrang enligt nationell ritt samt
att svaranden kan drabbas av en straffsank-
tion for det fall ett fortsatt intrdng sker med
uppsit eller av grov oaktsamhet.
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Den tredje och den fjirde fragan

36. Dessa bada fragor bér lampligen
behandlas gemensamt.

37. Hogsta domstolen har stillt den tredje
fragan endast fér det fall den andra fragan
skall besvaras nekande, vilket jag har fore-
slagit ovan. Den onskar i ett sadant fall fa
klarhet i huruvida sirskilda atgérder, exem-
pelvis att forbudet forenas med vite, maste
foretas for att sikerstilla att forbudet efter-
levs, dven nir 1) ett fortsatt intrdng omfattas
av ett lagstadgat generellt forbud mot intrang
enligt nationell ritt och 2) svaranden kan
drabbas av en straffsanktion for det fall det
fortsatta intranget sker med uppsat eller av
grov oaktsambhet.

38. Den fjirde fragan har stillts endast for
det fall den tredje fragan skall besvaras
jakande. Hogsta domstolen 6nskar i ett
sadant fall fa klarhet i huruvida detta dven
giller i det fall da forutsittningar f6r att vidta
en sadan sirskild atgird vid motsvarande
intrang i ett nationellt varumairke inte skulle
anses foreligga.

39. Nokia, den franska regeringen och kom-
missionen har gjort géllande att den tredje
och den fjirde frigan skall besvaras jakande.
Jag delar denna uppfattning.

40. Joacim Wiirdell hyser motsatt uppfatt-
ning. Han har aberopat artike] 14.1 i forord-
ningen, enligt vilken "intrang i ett gemen-
skapsvarumirke [skall] regleras enligt natio-
nell ritt om intrdng i ett nationellt varu-
mirke”, Han har gjort gillande att om det i
nationell ritt uppstills ett generellt férbud
och 6vertridelser hirav kan beivras med
straffsanktioner skall det anses att det finns
atgirder som pa ett tillfredsstillande sitt
sikerstaller att férbudet mot fortsatt intrang
efterlevs.

41. Lydelsen i artikel 14.1 avslutas emellertid
med orden ”i enlighet med bestimmelserna i
avdelning X”. I avdelning X ingar artike] 98.1.
Som jag redan har péapekat 4r detta en
tvingande bestimmelse. Genom denna
aliggs en domstol, som har funnit att
svaranden gjort intrdng i ett gemen-
skapsvarumirke, inte bara att forbjuda sva-
randen att fortsitta intranget utan ocksa att
"vidta atgirder som syftar till att sikerstilla
att dess forbud efterlevs”. Av denna formu-
lering framgér tydligt att det enligt nationell
ratt méste vara mojligt att vidta sirskilda
atgirder for att stirka ett sadant forbud och
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saledes sikerstilla att det efterlevs. '® Det ir
darfor inte tillrdckligt att det finns ett
lagstadgat generellt forbud mot intrang
enligt nationell ridtt. Det uppstillda kravet
ar inte heller uppfyllt genom att det finns en
straffsanktion som endast utfirdas 1) efter
domstolens eget skon, 2) pia yrkande av
varumarkesinnehavaren och 3) mot en sva-
rande som har gjort sig skyldig till fortsatt
intrang med uppsat eller av grov oaktsamhet.

42, Aven om Atgirdernas nirmare innehall
ar en fraga som skall regleras av nationell ratt
krévs, forutom att det skall vara friga om
"sirskilda” atgérder, att atgirderna dr effek-
tiva i forhallande till indamalet. Detta foljer
av grundsatsen att dven om det, i avsaknad
av gemenskapsrittsliga foreskrifter pA omra-
det, ankommer pé varje medlemsstats ritts-
ordning att bestimma de nirmare proces-
suella reglerna for att vicka talan som éar
avsedd att tillvarata enskildas rittigheter som
grundar sig pa gemenskapsritten, fir dessa
regler emellertid varken vara mindre for-
manliga 4n dem som avser liknande talan
som grundar sig pa nationell ratt (likvérdig-
hetsprincipen) eller gora det i praktiken
omajligt eller orimligt svart att utéva réttig-
heter som foljer av gemenskapsritten (effek-
tivitetsprincipen). '* Det star klart att ett

13 — Den franska lydelsen dr dnnu tydligare: "Il prend également,
conformément a la loi nationale, les mesures propres a
garantir le respect de cette interdiction.”

14 — Se exempelvis domstolens dom av den 6 december 2001 i
mal C-472/99, Clean Car Autoservice (II) (REG 2001, s. I-
9687), punkt 28.
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férbud som inte dr foérenat med avskrick-
ande sanktionsméjligheter knappast uppfyl-
ler de krav som den senare principen stiller.
Det dr enligt min mening emellertid inte
nédvindigt att omedelbart forena forbudet
mot intrang med en annan sanktion eller
dylikt. Foéljderna av ett asidosittande av
féorbudet maste faststillas klart och tydligt,
antingen i det enskilda fallet av den natio-
nella domstolen i fraga eller mer generellt i
nationell lagstiftning.

43. Vad giller den fjirde fragan forefaller det
mig som om ovanstiende bedémning inte
paverkas av huruvida det i ett enskilt fall
saknas forutsittningar for att vidta en sidan
sirskild atgird som avses i artikel 98.1 vid
motsvarande intrang i ett nationellt varu-
mirke. I artikel 98.1 uppstills ett specifikt
krav vars nidrmare innehdll bestims av
nationell ritt. Kravet ér tillimpligt nir det
skett ett intrang i ett gemenskapsvarumarke.
Likvirdighetsprincipen krdver inte, i en
situation dar det i gemenskapsritten fore-
skrivs en hog skyddsniva for en ritt som
grundar sig pa gemenskapsritten, att likvér-
diga réttigheter som grundar sig pa nationell
ratt (till och med harmoniserad nationell
ratt) med nodvindighet skall atnjuta ett
skydd pa samma niva.
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Forslag till avgorande

44. Av ovan anforda skdl foreslar jag att domstolen besvarar de av Hogsta
domstolen i Sverige stillda fragorna pa foljande sitt:

Den forsta och den andra fragan

— Det dr inte forenligt med kravet pa sédrskilda skdl i artikel 98.1 i radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemen-
skapsvarumirken att en domstol, som finner att svaranden har gjort intrang i
ett gemenskapsvarumirke, underldter att utfirda ett sirskilt forbud mot fortsatt
intrdng 1) enbart av det skélet att den anser att risken for fortsatt intrang inte &r
pataglig eller pa annat sétt endast dr begransad eller 2) enbart av det skilet att
ett fortsatt intrang omfattas av ett lagstadgat generellt forbud mot intrang enligt
nationell ritt samt att svaranden kan drabbas av en straffsanktion for det fall ett
fortsatt intrdng sker med uppsat eller av grov oaktsamhet.

Den tredje och den fjirde frigan

— Det ankommer pa nationell réitt att bestimma det ndrmare innehéllet i de
sirskilda dtgirder som en domstol, i syfte att sdkerstilla att dess forbud
efterlevs, skall vidta nér den forbjuder en svarande att fortsétta ett intrang i ett
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gemenskapsvarumairke. Sddana atgirder maste vara effektiva. Kravet pa sddana
dtgérder i artikel 98.1 i forordning nr 40/94 &r inte uppfyllt enbart av det skilet
att 1) ett fortsatt intrang omfattas av ett lagstadgat generellt férbud mot intrang
enligt nationell rétt och 2) att svaranden kan drabbas av en straffsanktion for
det fall det fortsatta intrdnget sker med uppsét eller av grov oaktsambhet.
Sdrskilda dtgérder maste vidtas for att sikerstilla att forbudet efterlevs dven i
det fall da férutséttningar for att vidta en sddan sirskild atgérd vid motsvarande
intrang i ett nationellt varumirke inte skulle anses foreligga.
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