Mail C-316/05

Nokia Corp.
mot
Joacim Wirdell

(begéran om forhandsavgorande fran Hogsta domstolen)

"Gemenskapsvarumérke — Artikel 98.1 i férordning (EG) nr 40/94 — Intrang eller
handlingar som skulle kunna innebéra intring — Skyldighet for en domstol for
gemenskapsvarumérken att forbjuda tredje man att fortsitta sddana handlingar —
Rekvisitet sirskilda skl att inte utfirda ett sidant forbud — Skyldighet for en
domstol for gemenskapsvarumirken att vidta atgirder som syftar till att sikerstilla
att ett sddant forbud efterlevs — Nationell lagstiftning i vilken stadgas ett generellt
forbud mot intrang eller handlingar som skulle kunna innebéra intrang vid dventyr
av straffsanktion”

Forslag till avgorande av generaladvokat E. Sharpston foredraget den
13juli2006 . . . . . . .. e e e e e e I-12086

Domstolens dom (forsta avdelningen) av den 14 december 2006 . . . . . . I-12099

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdrke — Tvister om intrdng i eller giltighet av gemenskapsvarumdrken —
Sanktionsdtgirder vid intrdng eller handlingar som skulle kunna innebdra intrdng —
Skyldigheter som dligger domstolen for gemenskapsvarumdrken

(Radets forordning nr 40/94, artikel 98)

I-12083



SAMMANFATTNING — MAL C-316/05

2. Gemenskapsvarumdrke — Tvister om intrdng i eller giltighet av gemenskapsvarumdrken —

Sanktionsdtgdrder vid intrdng eller handlingar som skulle kunna innebdra intrang —
Skyldigheter som dligger domstolen for gemenskapsvarumdrken

(Radets forordning nr 40/94, artikel 98)

Gemenskapsvarumdrke — Tvister om intrdang i eller giltighet av gemenskapsvarumdrken —
Sanktionsdtgdrder vid intrdng eller handlingar som skulle kunna innebdra intrang —
Skyldigheter som dligger domstolen for gemenskapsvarumdirken

(Radets forordning nr 40/94, artikel 98)

Rekvisitet sérskilda skil, som befriar en
domstol for gemenskapsvarumirken
fran skyldigheten att férbjuda svaranden
att fortsitta intrang eller de handlingar
som skulle kunna innebdra intrang i ett
gemenskapsvarumirke, som férekom-
mer i artikel 98.1 forsta meningen i
férordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumiérken skall tolkas enhetligt i ge-
menskapernas rittsordning.

Om nidmnda rekvisit tolkades pa olika
sitt i de olika medlemsstaterna skulle
nimligen samma omstindigheter kunna
medfora att forbud mot fortsatt intrang
eller de handlingar som skulle kunna
innebira intrang utfirdades i vissa med-
lemsstater men inte i andra med féljden
att gemenskapsvarumirkena inte skulle
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dtnjuta samma skydd i hela gemenska-
pen.

(se punkterna 27 och 28)

Rekvisitet sirskilda skil, som utgoér ett
undantag till den skyldighet att forbjuda
svaranden att fortsitta intringet eller de
handlingar som skulle kunna innebéra
intrang som daligger domstolen for
gemenskapsvaruméirken enligt arti-
kel 98.1 forsta meningen i férordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumarken,
skall tolkas restriktivt. Namnda rekvisit
avser dessutom de faktiska omstindig-
heterna i varje enskilt fall.

Av detta foljer att artikel 98.1 i férord-
ning nr 40/94 om gemenskapsvarumar-



NOKIA

ken skall tolkas sa, att blotta omstindig-
heten att risken for fortsatt intrang eller
fortsatta handlingar som skulle kunna
innebira intring i ett gemenskapsvaru-
mirke inte dr pataglig eller att den pa
annat sitt endast 4r begridnsad, innebér
inte att det foreligger sirskilda skil for
en domstol for gemenskapsvarumirken
att underlita att utfirda férbud for
svaranden mot att fortsitta dessa hand-
lingar. Detta giller dven nir det i den
nationella lagstiftningen stadgas ett
generellt férbud mot intriang i gemen-
skapsvarumirken liksom en mdjlighet
att utdoma straffsanktion vid fortsatt
intriang eller vid fortsatta handlingar
som skulle kunna innebédra intrang for
det fall det sker med uppsit eller av grov
oaktsamhet.

(se punkterna 30, 36, 38 och 45 samt
punkterna 1 och 2 i domslutet)

Artikel 98.1 i férordning nr 40/94 om
gemenskapsvarumirken skall tolkas sa,
att en domstol for gemenskapsvarumair-
ken som har férbjudit svaranden att
fortsitta intranget eller de handlingar
som skulle kunna innebéra intrang i ett
gemenskapsvarumirke &ar skyldig att, i
enlighet med sin nationella lagstiftning,
vidta de atgirder som syftar till att

sikerstilla att forbudet efterlevs, dven
om det i nimnda lagstiftning stadgas ett
generellt férbud mot intrdng i gemen-
skapsvarumirken liksom en mdjlighet
att utdéma straffsanktion vid fortsatt
intrdng eller vid fortsatta handlingar
som skulle kunna innebdra intrang for
det fall det sker med uppsit eller av grov
oaktsambhet.

Niamnda domstol ar skyldig att, bland de
dtgarder som foreskrivs i denna med-
lemsstats lagstiftning, vidta de atgérder
som syftar till att sikerstilla att ndmnda
férbud efterlevs, dven om sadana atgir-
der inte skulle kunna vidtas enligt
nimnda lagstiftning vid motsvarande
intrdng i ett nationellt varumirke.
Genom att foreskriva en absolut skyldig-
het fér domstolarna fér gemenskapsva-
rumirken att vidta sddana atgirder nir
de utfirdar forbud mot fortsatt intring
eller fortsatta handlingar som skulle
kunna innebdra intrdng, har gemen-
skapslagstiftaren namligen uteslutit maj-
ligheten att det i en medlemsstats
nationella ritt foreskrivs att ytterligare
villkor skall vara uppfyllda for att sidana
atgirder skall kunna vidtas.

(se punkterna 53, 58 och 62 samt punk-
terna 3 och 4 i domslutet,)
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