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DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 14 december 2006

I mal C-316/05,

angdende en begéran om férhandsavgérande enligt artikel 234 EG, som framstillts
av Hogsta domstolen (Sverige), genom beslut av den 9 augusti 2005 som inkom till
domstolen den 16 augusti 2005, i malet

Nokia Corp.

mot

Joacim Wiirdell,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna K. Lenaerts, E. Juhész,
K. Schiemann och M. Ilesi¢ (referent),

* Rittegangssprak: svenska.
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generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Nokia Corp., genom H. Wistam, advokat,

— Joacim Wirdell, genom B. Stanghed, advokat,

— Republiken Frankrike, genom G. de Bergues och J.-C. Niollet, bdda i egenskap
av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils och K. Simonsson,
bada i egenskap av ombud,

och efter att den 13 juli 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begéran om férhandsavgérande avser tolkningen av artikel 98.1 i radets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad
forordningen).
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Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsrittsliga bestdmmelserna

I artikel 9 i férordningen, som har rubriken "Rittigheter som dr knutna till ett
gemenskapsvarumirke”, foreskrivs foljande:

”1. Ett gemenskapsvarumirke ger innehavaren ensamrétt. Innehavaren har rétt att
forhindra tredje man som inte har hans medgivande att i néringsverksamhet
anvinda

a) ett kinnetecken som dr identiskt med gemenskapsvarumérket f6r varor och
tjdnster som &r identiska med dem for vilka gemenskapsvarumérket dr
registrerat,

2. Bla. kan f6ljande forbjudas enligt punkt 1:

a) att anbringa kdnnetecknet pa varor eller deras férpackning,
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c) att importera eller exportera varor under kinnetecknet,

I artikel 14 i forordningen, som har rubriken "Kompletterande tillimpning av
nationell réitt om intrang”, preciseras foljande:

1. Gemenskapsvarumirkens rittsverkan skall endast faststillas utifrdn bestimmel-
serna i denna forordning. I 6vrigt skall intrang i ett gemenskapsvarumaérke regleras
enligt nationell ridtt om intring i ett nationellt varumirke i enlighet med
bestdimmelserna i avdelning X.

3. Tillimpliga forfaranderegler skall bestimmas i enlighet med avdelning X.”

Avdelning X i férordningen, som har rubriken "Behdérighet och forfarande i mal om
gemenskapsvarumadrken”, innefattar artiklarna 90—104.
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Enligt artiklarna 91.1 och 92 a i forordningen skall medlemsstaterna inom sina
territorier utse nationella domstolar i forsta och andra instans, sa kallade domstolar
for gemenskapsvarumirken. Dessa domstolar skall ha exklusiv behorighet i friga om
talan om intrdng och, om sddan talan &r tillaten enligt nationell lag, talan om f6rsék
eller forberedelse till intrang i ritten till gemenskapsvarumaérken.

I artikel 97 i férordningen foreskrivs féljande:

”1. Domstolarna for gemenskapsvarumirken skall tillimpa bestimmelserna i denna
forordning.

2. I de fragor som inte regleras av denna forordning skall domstolen for
gemenskapsvarumirken tillimpa det egna landets lagstiftning, inbegripet inter-
nationell privatritt.

3. Om inte annat foreskrivs i denna forordning skall domstolen f6r gemen-
skapsvarumadrken tillimpa de rittegdngsregler som giller i frdga om ett nationellt
varumirke i den medlemsstat dér domstolen har sitt site.”

Artikel 98 i férordningen har féljande lydelse:

”1. Nér en domstol for gemenskapsvarumirken finner att svaranden har gjort
intrang eller riskerar att gora intrang i ett gemenskapsvarumirke skall domstolen,
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om det inte foreligger sédrskilda skil, forbjuda svaranden att fortsitta intranget eller
de handlingar som skulle kunna innebéra intrang i gemenskapsvarumérket. Den
skall ocks4, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta dtgdrder som syftar till att
sikerstilla att dess forbud efterlevs.

2. I alla andra avseenden skall domstolen for gemenskapsvarumirken tillimpa
lagstiftningen, inbegripet internationell privatritt, i den medlemsstat i vilken
intranget eller de handlingar som skulle kunna innebira intrang begicks.”

Den svenska lagstifiningen

Enligt 4 § varumirkeslagen (1960:644) innebdr ritten till ett varukénnetecken att
annan dn innehavaren inte i niringsverksamhet far anvinda ett dirmed forvix-
lingsbart kénnetecken for sina varor, oavsett om varan tillhandahalls eller &ér avsedd
att tillhandahallas i Sverige eller utomlands eller om den inférs hit.

137 § varumérkeslagen foreskrivs straff vid varumérkesintrang som sker uppsatligen
eller av grov oaktsambhet.

I 37 a § varumérkeslagen féreskrivs att domstol pa yrkande av den som innehar ett
varukénnetecken vid vite far forbjuda den som gor varumirkesintrdng att fortsétta
intrdnget. Den nationella domstolen har uppgett att denna bestimmelse é&r
fakultativ.
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[ 66 § varumirkeslagen foreskrivs att 37 § skall tillimpas vid intrdng i ett
gemenskapsvarumairke. Vidare foreskrivs att 37 a § giller, i den man inte nagot annat
foljer av forordningen.

Milet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Nokia Corp. (nedan kallat Nokia) dr innehavare av ordmirket Nokia, vilket &r
registrerat bade som svenskt varumirke och som gemenskapsvarumirke for bland
annat “mobiltelefoner och tillbehér till sddana”.

Joacim Wérdell importerade ar 2002 s kallade flash stickers frén Filippinerna. Det
ror sig om klistermérken som &r avsedda att fistas pd mobiltelefoner och som
innehaller en lysdiod som blinkar nir telefonen ringer.

Vid en tullkontroll uppticktes att en del av dessa flash stickers var mirkta med
varumérket Nokia, antingen pé varan sjélv eller pd dess férpackning. Joacim Wérdell
uppgav att det var friga om en felaktig leverans som, honom sjilv ovetande, berodde
pé leverantoren.

Nokia vickte vid Stockholms tingsritt talan mot Joacim Wirdell under dberopande
av att denne hade gjort sig skyldig till varumérkesintrdng och yrkade att tingsrétten
vid vite skulle férbjuda honom att i niringsverksamhet anvinda kinnetecken som
var forvixlingsbara med Nokias svenska varumérke och gemenskapsvarumirke.
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Tingsritten fann det utrett att det forekommit varumérkesintrang. Eftersom
Joacim Wirdell uppgett att han kunde tdnka sig att importera fler flash stickers,
fann tingsrdtten att det fick anses finnas en risk for att han skulle bega
varumirkesintrang igen och meddelade dirfor det yrkade vitesférbudet.

Joacim Wirdell 6verklagade domen till Svea hovritt, som fann att han hade gjort sig
skyldig till varumérkesintrdng och att det fick anses foreligga en risk for att han dven
i framtiden kunde komma att gora sig skyldig till intrdng i Nokias varumérkesratt.
Mot bakgrund av att Joacim Wirdell inte tidigare hade begatt sddana gérningar och
att annat dn oaktsamhet inte kunde liggas honom till last fann Svea hovritt
emellertid att det saknades anledning att aligga honom ett vitesférbud.

Nokia overklagade domen till Hogsta domstolen. Nokia anférde att redan det
forhéllandet att Joacim Wirdell objektivt har gjort intrdng i bolagets varumérkes-
rittigheter dr tillrdckligt for att ett vitesforbud skall utfdrdas.

Hogsta domstolen beslutade under dessa omstidndigheter att vilandeférklara mélet
och stilla foljande fragor till domstolen:

”1. Skall rekvisitet sdrskilda skél i artikel 98 punkt 1 férsta meningen i ... férordning
(EG) nr 40/94 ... forstds sd att en domstol som finner att svaranden har gjort
intrang i ett gemenskapsvarumirke kan, oavsett omstindigheterna i 6vrigt,
underldta att utfirda ett sirskilt forbud mot fortsatt intrdng om domstolen
bedémer att risken for fortsatt intrdng inte &dr pataglig eller dr pd annat sitt
endast begrinsad?
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Skall rekvisitet sdrskilda skal i artikel 98 punkt 1 forsta meningen i férordningen
om gemenskapsvarumirken forstds sa att en domstol som finner att svaranden
har gjort intréng i ett gemenskapsvarumirke kan, dven om sddan grund for
underlatenhet att utfirda forbud mot fortsatt intrang som avses i fraga 1 inte
foreligger, underlata att utfirda ett sadant férbud pa den grunden att det star
Klart att ett fortsatt intrdng omfattas av ett lagstadgat generellt férbud mot
intrang enligt nationell rdtt samt att svaranden kan drabbas av en straffsanktion
for det fall att ett fortsatt intrang sker med uppsat eller av grov oaktsamhet?

Om svaret pa fradga 2 dr nej, maste i s fall sdrskilda atgéirder, genom att forbudet
exempelvis férenas med vite, foretas for att sikerstilla att forbudet efterlevs,
dven ndr det star klart att ett fortsatt intring omfattas av ett lagstadgat generellt
forbud mot intrdng enligt nationell ritt och att svaranden kan drabbas av en
straffsanktion for det fall att det fortsatta intranget sker med uppsat eller av grov
oaktsamhet?

Om svaret pa fraga 3 dr ja, géller detta dven i det fallet att forutsittningar for att
vidta en sadan sirskild atgérd vid motsvarande intrang i ett nationellt
varumérke inte skulle anses foreligga?”

Provning av den forsta fragan

Den nationella domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i huruvida
artikel 98.1 i forordningen skall tolkas s3, att blotta omsténdigheten att risken f6r
fortsatt intrdng eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebdra intrang i
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gemenskapsvarumirket inte dr pétaglig eller att den pa annat sitt endast ar
begrinsad innebdr att det foreligger sirskilda skil for en domstol foér gemen-
skapsvarumirken att underlata att utfirda forbud for svaranden mot att fortsitta
dessa handlingar.

Det foljer savil av kravet pa en enhetlig tillimpning av gemenskapsritten som av
likhetsprincipen att en gemenskapsbestimmelse som inte innehaller nagon
uttrycklig hinvisning till medlemsstaternas réttsordningar for att bestimma dess
betydelse och rickvidd normalt skall ges en sjilvstindig och enhetlig tolkning inom
hela gemenskapen, med beaktande av bestimmelsens sammanhang och det med
bestdimmelserna i fraga efterstrivade malet (se bland annat dom av den 18 januari
1984.i mal 327/82, Ekro, REG 1984, s. 107, punkt 11, av den 19 september 2000 i mal
C-287/98, Linster, REG 2000, s. [-6917, punkt 43, och av den 17 mars 2005 i mal
C-170/03, Feron, REG 2005, s. 1-2299, punkt 26).

Detta dr fallet i friga om rekvisitet sérskilda skil i artikel 98.1 f6rsta meningen i
forordningen.

I artikel 14.1 i forordningen foreskrivs visserligen att “intrang i ett gemen-
skapsvarumadrke [skall] regleras enligt nationell rdtt om intrdng i ett nationellt
varumérke i enlighet med bestimmelserna i avdelning X”.

Denna hénvisning till medlemsstaternas interna réittsordningar hindrar emellertid
inte att gemenskapslagstiftaren faststiller vissa enhetliga regler rérande intrang i
gemenskapsvarumadrken, vilket framgdr av angivelsen ”i enlighet med bestimmel-
serna i avdelning X”.
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Det foljer vidare av andra skilet i forordningen att den gemenskapsordning for
varumérken som infors genom forordningen bland annat har som mal att ge foretag
mojlighet att "forvirva gemenskapsvarumérken som atnjuter samma skydd och far
rittsverkan i hela gemenskapen”.

For att sékerstilla skyddet for gemenskapsvarumarken ér det nédvindigt att tillse att
forbudet mot intrng i dessa varumérken efterlevs.

Om rekvisitet sirskilda skl tolkades pa olika sitt i de olika medlemsstaterna skulle
samma omstindigheter kunna medfora att férbud mot fortsatt intrang eller de
handlingar som skulle kunna innebéra intrdng utfirdades i vissa medlemsstater men
inte i andra. Gemenskapsvarumérkena skulle ddrigenom inte dtnjuta samma skydd i
hela gemenskapen.

Rekvisitet sdrskilda skl skall siledes tolkas enhetligt i gemenskapernas rittsordning.

Det kan i detta avseende for det forsta konstateras att artikel 98.1 férsta meningen i
forordningen dr avfattad som en obligatorisk handlingsregel i de olika sprak-
versionerna (se, bland annat, pd spanska "dictard providencia para prohibirle”, pa
tyska "verbietet”, pd engelska "shall ... issue an order prohibiting”, pa franska "rend
... une ordonnance lui interdisant”, pd italienska "emette un’ordinanza vietandogli”
och pa nederlindska "verbiedt”).

Av detta foljer att domstolen fér gemenskapsvarumérken i princip skall forbjuda
svaranden att fortsitta intrdnget eller de handlingar som skulle kunna innebéra
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intrdng och att rekvisitet sirskilda skdl — som enligt vad som klart framgar av
bestaimmelsens lydelse utgor ett undantag till denna skyldighet (se, bland annat, pa
spanska "[n]o habiendo”, pa tyska "sofern ... nicht ... entgegenstehen”, pa engelska
"unless there are”, pd franska "sauf s'il y a”, p4 italienska ”"a meno que esistano” och
pa nederldndska "tenzij er ... zijn”) — skall tolkas restriktivt.

For det andra utgér artikel 98.1 i forordningen en grundliggande bestaimmelse for
att uppna forordningens mal att skydda gemenskapsvarumarken i gemenskapen.

Om ett forbud mot fortsatt intrdng eller fortsatta handlingar som skulle kunna
innebira intrdng i ett gemenskapsvarumirke endast kunde utfirdas om det forelag
en pitaglig eller icke begrinsad risk for att dessa handlingar upprepades skulle,
sdsom generaladvokaten betonade i punkt 24 i sitt forslag till avgérande, kiranden
sannolikt vara skyldig att bevisa denna risk. Att forebringa bevisning angdende
svarandens framtida mojliga handlande skulle vara svart for kiranden, och ett sadant
krav skulle kunna dventyra den ensamritt som gemenskapsvarumérket ger honom.

Sésom det har understrukits ovan i punkt 25 skall gemenskapsvarumérkena, for det
tredje, atnjuta samma skydd i hela gemenskapen.

En tolkning som innebir att ett forbud mot fortsatt intrang eller fortsatta handlingar
som skulle kunna innebéra intring i ett gemenskapsvarumirke endast kan utfirdas
om det féreligger en pétaglig eller icke begrinsad risk fér att svaranden upprepar
dessa handlingar skulle fa till f6ljd att skyddet for detta varumérke varierade fran
domstol till domstol, till och med fran forfarande till férfarande, beroende pa hur
denna risk bedémdes.
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Ovanstdende Overviganden utgér givetvis inte hinder mot att en domstol for
gemenskapsvarumadrken underléter att utfirda ett sddant forbud om den konstaterar
att det framdeles dr omojligt for svaranden att fortsitta intranget eller de handlingar
som skulle kunna innebéra intrang. Detta skulle vara fallet exempelvis vid bifall, efter
dessa handlingar, till en ansékan om upphévande av de rittigheter som tillkom
innehavaren av det varumdrke i vilket intrang hade gjorts.

Den forsta fragan skall sdledes besvaras pa foljande sitt. Artikel 98.1 i férordningen
skall tolkas sd, att blotta omsténdigheten att risken for fortsatt intrang eller fortsatta
handlingar som skulle kunna innebiéra intrang i ett gemenskapsvarumairke inte &r
pataglig eller att den pd annat sitt endast dr begrénsad innebér inte att det foreligger
sirskilda skél for en domstol f6r gemenskapsvarumérken att underldta att utfirda
forbud for svaranden mot att fortsitta dessa handlingar.

Provning av den andra fragan

Den nationella domstolen har stéllt den andra fragan for att fd klarhet i huruvida
artikel 98.1 i forordningen skall tolkas sd, att den omstidndigheten att det i den
nationella lagstiftningen stadgas ett generellt forbud mot intrdng i gemen-
skapsvarumadrken liksom en mojlighet att utdéma straffsanktion vid fortsatt intrang
eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrdng for det fall det sker
med uppsét eller av grov oaktsamhet innebér att det foreligger sdrskilda skl for en
domstol for gemenskapsvarumirken att underlata att utfirda forbud for svaranden
mot att fortsitta dessa handlingar.
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Det framgir av gemenskapslagstiftarens ordval i artikel 98.1 férsta meningen i
forordningen (se, bland annat, pa spanska “razones especiales”, pa tyska "besondere
Griinde”, p& engelska “special reasons”, pa franska “raisons particuliéres”, pa
italienska "muotivi particolari” och pa nederlindska "speciale redenen”) att rekvisitet
sdrskilda skdl avser de faktiska omstindigheterna i varje enskilt fall

Den omstindigheten att det i en medlemsstats nationella lagstiftning stadgas ett
generellt forbud mot intrdng liksom en mdjlighet att utdéma straffsanktion vid
fortsatt intrang eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrang kan
emellertid inte anses som utmérkande for varje talan som avser intrang eller
handlingar som skulle kunna innebdra intrdng som vécks vid domstolarna for
gemenskapsvarumirken i denna medlemsstat.

Det foljer dessutom av artiklarna 44.1 och 61 i avtalet om handelsrelaterade aspekter
av immaterialrdtter (TRIPs-avtalet), som dterfinns i bilaga 1C till avtalet om
upprittande av Virldshandelsorganisationen (WTO-avtalet), vilket godkidndes pa
gemenskapens vignar, vad betréffar frigor som omfattas av dess behorighet, genom
radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 11, volym 38, s. 3), att alla medlemmar skall foreskriva
civilrdttsliga och straffrittsliga sanktionsétgirder, ddribland férbud, vid intring i
immateriella réttigheter. Att det i nationell ritt féreskrivs sddana sanktionsatgérder
kan saledes, a fortiori, inte utgora sirskilda skil i den mening som avses i artikel 98.1
forsta meningen i forordningen.

Om den omstindigheten att det i en medlemsstats nationella lagstiftning stadgas ett
generellt forbud mot intrang liksom en mojlighet att utdéma straffsanktion vid
fortsatt intrang eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrdng skall
anses som sirskilda skél i den mening som avses i artikel 98.1 forsta meningen i
forordningen, skulle dessutom tillimpningen av principen — som f6ljer av denna
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bestdimmelse — att domstolarna fér gemenskapsvaruméirken utom i undantagsfall
skall férbjuda fortsatt intrang eller de handlingar som skulle kunna innebéra intréng
bli beroende av innehallet i tillimplig nationell ritt.

Domstolarna for gemenskapsvarumérken i de medlemsstater vilkas nationella
lagstiftning innehdller ett generellt férbud mot intring liksom en mdjlighet att
utdéma straffsanktion vid fortsatt intrang skulle ndmligen alltid vara befriade frén
skyldigheten att forbjuda svaranden att fortsitta intrdnget utan att ens behdva
beakta de faktiska omstindigheter som &r specifika for varje mal. Artikel 98.1 i
forordningen skulle dérigenom foérlora all verkan i den medlemsstaten.

Ett sddant resultat skulle vara oforenligt med s&vil principen om gemenskapsrittens
foretrdde som kravet pa dess enhetliga tillimpning.

Sdsom Nokia och den franska regeringen pdpekat och i likhet med vad general-
advokaten anforde i punkterna 33 och 34 i sitt forslag till avgérande, har inte ett
generellt forbud enligt tillimplig nationell lagstiftning mot intrdng i varumérkes-
rittigheter och risken att drabbas av straffsanktion vid fortsatt intrang lika
avskrickande verkan som ett specifikt forbud riktat till svaranden, redan utfirdat
genom ett verkstillbart domstolsavgérande, mot att fortsitta dessa handlingar och
som atf6ljs av atgdrder som syftar till att séikerstdlla att férbudet efterlevs. I avsaknad
av ett sddant specifikt forbud skyddas foljaktligen inte réttigheterna som tillkommer
innehavaren av det varumérke som varit foremal for intrang pa ett jamforbart sitt.

Den andra fragan skall sdledes besvaras pa foljande sitt. Artikel 98.1 i férordningen
skall tolkas s34, att den omstdndigheten att det i den nationella lagstiftningen stadgas
ett generellt forbud mot intrdng i gemenskapsvarumérken liksom en mojlighet att
utdéma straffsanktion vid fortsatt intrdng eller vid fortsatta handlingar som skulle
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kunna innebéra intrang for det fall det sker med uppsat eller av grov oaktsambhet,
innebdr inte att det foreligger sirskilda skdl for en domstol for gemen-
skapsvarumirken att underlata att utfirda forbud for svaranden mot att fortsitta
dessa handlingar.

Provning av den tredje fragan

Den nationella domstolen har stillt den tredje fragan for att fi klarhet i huruvida
artikel 98.1 forordningen skall tolkas s, att en domstol for gemenskapsvaruméarken
som har forbjudit svaranden att fortsitta intrdnget eller de handlingar som skulle
kunna innebdra intrang i ett gemenskapsvarumérke &r skyldig att, i enlighet med sin
nationella lagstiftning, vidta de atgérder som syftar till att sikerstilla att férbudet
efterlevs, dven om det i ndmnda lagstiftning stadgas ett generellt férbud mot intrang
i gemenskapsvarumérken liksom en mojlighet att utdéma straffsanktion vid fortsatt
intrang eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrang fér det fall
det sker med uppsat eller av grov oaktsambhet.

Det skall hérvid understrykas att artikel 98.1 andra meningen i férordningen &r
avfattad som en obligatorisk handlingsregel (se, bland annat, p& spanska "adoptard
las medidas”, pa tyska “trifft ... die ... MafSnahmen”, pd engelska ”shall ... take ...
measures”, pa franska "prend ... les mesures”, pd italienska "[p]rende le misure” och
pé nederlindska "treft ... maatregelen”).

Till skillnad fran skyldigheten att férbjuda svaranden att fortsitta intranget eller de
handlingar som skulle kunna innebdra intrdng — som foreskrivs i artikel 98.1 forsta
meningen i forordningen — fran vilken undantag medges om det foreligger
"sdrskilda skdl”, medges inte ndgot undantag frén skyldigheten att vidta atgérder som
syftar till att sikerstilla att forbudet efterlevs — som foreskrivs i andra meningen i
denna bestimmelse.

1-12114



49

50

51

53

NOKIA

Av detta foljer att en domstol fér gemenskapsvarumérken som har utfirdat ett
forbud mot fortsatt intrdng eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebira
intrang dr skyldig att, bland de étgidrder som foreskrivs i denna medlemsstats
lagstiftning, vidta de atgédrder som syftar till att sdkerstilla att ndmnda forbud
efterlevs.

En sddan tolkning overensstimmer dessutom med syftet med artikel 98.1 i
forordningen som ér att skydda de rittigheter som dr knutna till ett gemen-
skapsvarumirke.

Det framgér av svaret pd den andra frigan att den omstindigheten att det i den
nationella lagstiftningen stadgas ett generellt forbud mot intrdng i gemen-
skapsvarumadrken liksom en mojlighet att utdéma straffsanktion vid fortsatt intrang
eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrdng for det fall det sker
med uppséit eller av grov oaktsamhet inte befriar en domstol for gemen-
skapsvarumadrken fran skyldigheten att forbjuda svaranden att fortsitta intrdnget.

Denna omstidndighet innebér foljaktligen inte heller att nimnda domstol befrias fran
skyldigheten att, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta atgirder som syftar
till att sékerstdlla att dess forbud efterlevs.

Den tredje fragan skall sdledes besvaras pa f6ljande sitt. Artikel 98.1 i férordningen
skall tolkas sa, att en domstol for gemenskapsvarumirken som har forbjudit
svaranden att fortséitta intranget eller de handlingar som skulle kunna innebéra
intrdng i ett gemenskapsvarumiérke dr skyldig att, i enlighet med sin nationella
lagstiftning, vidta de atgérder som syftar till att sékerstilla att forbudet efterlevs,
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dgven om det i nimnda lagstiftning stadgas ett generellt forbud mot intréng i
gemenskapsvarumirken liksom en mojlighet att utdoma straffsanktion vid fortsatt
intrdng eller vid fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrang fér det fall
det sker med uppsat eller av grov oaktsambhet.

Provning av den fjiarde fragan

Den nationella domstolen har stéllt den fjirde fragan for att fa klarhet i huruvida
artikel 98.1 i forordningen skall tolkas s§, att en domstol for gemenskapsvaruméirken
som har forbjudit svaranden att fortsitta intranget eller de handlingar som skulle
kunna innebéra intrang i ett gemenskapsvarumarke dr skyldig att, i enlighet med sin
nationella lagstiftning, vidta de atgérder som syftar till att sdkerstilla att férbudet
efterlevs, dven om sédana atgirder inte skulle kunna vidtas enligt ndmnda
lagstiftning vid motsvarande intrdng i ett nationellt varumarke.

Det foljer av svaren pé den andra och den tredje fragan att gemenskapslagstiftaren
har foreskrivit en skyldighet fér domstolarna fér gemenskapsvarumérken att, utom
nér det foreligger sirskilda skél, utfirda ett forbud mot fortsatt intrang eller fortsatta
handlingar som skulle kunna innebira intrng i ett gemenskapsvarumérke och att
vidta dtgérder som syftar till att sdkerstilla att nimnda forbud efterlevs.

L artikel 14.1 i forordningen foreskrivs att “intrang i ett gemenskapsvarumérke [skall]
regleras enligt nationell rdtt om intrdng i ett nationellt varumiérke i enlighet med
bestédmmelserna i avdelning X [i férordningen]”.
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Arten av de atgirder som avses i artikel 98.1 andra meningen i forordningen skall
slunda faststillas i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat i vilken den
domstol for gemenskapsvarumarken dér talan har vickts dr beligen, vilket framgar
av den uttryckliga hédnvisning till denna lagstiftning som goérs i niémnda
bestimmelse. S&som generaladvokaten betonade i punkt 42 i sitt forslag till
avgorande ankommer det hidrvidlag pd medlemsstaterna att i sin nationella
rittsordning foreskriva effektiva dtgirder for att forhindra fortsatt intréng eller
fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrang i ett gemenskapsvarumiérke.

Genom att foreskriva en absolut skyldighet f6r domstolarna f6r gemen-
skapsvarumirken att vidta siddana édtgéirder nir de utfirdar férbud mot fortsatt
intrdng eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebéra intrdng, har gemen-
skapslagstiftaren didremot uteslutit mojligheten att det i en medlemsstats nationella
rétt foreskrivs att ytterligare villkor skall vara uppfyllda for att sidana atgérder skall
kunna vidtas.

Artikel 98.1 andra meningen i férordningen skall foljaktligen tolkas sd, att
hinvisningen till den nationella lagstiftningen inte avser forutsdttningarna for att
vidta de i ndimnda lagstiftning foreskrivna atgirderna, som syftar till att sdkerstilla
att forbudet mot fortsatt intrdng eller fortsatta handlingar som skulle kunna
innebira intrang i ett gemenskapsvarumirke efterlevs, utan det krivs enligt denna
bestdmmelse att dessa atgdrder vidtas si snart som ett forbud mot fortsatt intrdng
eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebdra intrdng utfirdats. Av detta
foljer bland annat att domstolarna fér gemenskapsvarumarken ér skyldiga att vidta
sddana atgirder utan att ta hidnsyn till forutséttningarna for att vidta dem enligt
gillande nationell rétt.

Om s inte var fallet skulle syftet med artikel 98.1 i férordningen, som dr att skydda
de rittigheter som dr knutna till ett gemenskapsvarumirke mot risken for intrang pa
samma sitt i hela gemenskapen, inte uppnas. Ett forbud mot fortsatt intrang eller
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fortsatta handlingar som skulle kunna innebédra intrdng som inte atfoljdes av
dtgirder som syftar till att sikerstélla att forbudet efterlevs skulle ndmligen i stor
utstrickning sakna avskrickande verkan.

Det saknar dirfor a fortiori betydelse att de nationella domstolarna under
motsvarande faktiska omstindigheter enligt sin nationella lagstiftning inte kan
vidta sidana atgérder i samband med att de utfirdar ett forbud mot fortsatt intrang i
ett nationellt varumérke. Domstolen erinrar hirvidlag om att radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17,
s. 178) visserligen har inneburit en harmonisering av de rittigheter som ér knutna
till nationella varumérken, men inte en harmonisering av de rittsliga atgirder som
kan vidtas i syfte att sikerstilla att tredje man iakttar dessa rittigheter.

Den fjirde fragan skall sdledes besvaras pa foljande sitt. Artikel 98.1 i férordningen
skall tolkas s3, att en domstol for gemenskapsvarumirken som har forbjudit
svaranden att fortsdtta intranget eller de handlingar som skulle kunna innebira
intrang i ett gemenskapsvarumirke ar skyldig att, bland de atgirder som foreskrivs i
denna medlemsstats lagstiftning, vidta de atgirder som syftar till att séikerstilla att
nimnda forbud efterleys, dven om sddana dtgirder inte skulle kunna vidtas enligt
ndmnda lagstiftning vid motsvarande intrang i ett nationellt varumarke.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i férhéllande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pd den nationella
domstolen att besluta om réttegingskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra dn ndmnda parter har haft ar inte erséttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) f6ljande:

1)

2)

3)

Artikel 98.1 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken skall tolkas sa, att blotta omstindigheten att
risken for fortsatt intring eller fortsatta handlingar som skulle kunna
innebira intrang i ett gemenskapsvarumirke inte dr pataglig eller att den
pa annat siitt endast dr begrinsad, innebir inte att det foreligger sirskilda
skil for en domstol for gemenskapsvarumirken att underlita att utfirda
forbud for svaranden mot att fortsitta dessa handlingar.

Artikel 98.1 i forordning nr 40/94 skall tolkas sa, att den omstindigheten
att det i den nationella lagstiftningen stadgas ett generellt forbud mot
intring i gemenskapsvarumiirken liksom en médjlighet att utdéma
straffsanktion vid fortsatt intrang eller vid fortsatta handlingar som skulle
kunna innebira intring for det fall det sker med uppsit eller av grov
oaktsamhet innebir inte att det foreligger sirskilda skil for en domstol for
gemenskapsvarumirken att underlita att utfirda forbud for svaranden mot
att fortsitta dessa handlingar.

Artikel 98.1 forordning nr 40/94 skall tolkas sa, att en domstol for
gemenskapsvarumirken som har forbjudit svaranden att fortsitta
intranget eller de handlingar som skulle kunna innebéra intring i ett
gemenskapsvarumirke dr skyldig att, i enlighet med sin nationella
lagstiftning, vidta de atgirder som syftar till att sikerstilla att forbudet
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efterlevs, dven om det i nimnda lagstiftning stadgas ett generellt forbud
mot intring i gemenskapsvarumirken liksom en mdjlighet att utdéma
straffsanktion vid fortsatt intrang eller vid fortsatta handlingar som skulle
kunna innebira intrang for det fall det sker med uppsat eller av grov
oaktsamhet.

4) Artikel 98.1 i forordning nr 40/94 skall tolkas sa, att en domstol for
gemenskapsvarumirken som har foérbjudit svaranden att fortsitta
intranget eller de handlingar som skulle kunna innebéra intriang i ett
gemenskapsvarumiirke ir skyldig att, bland de atgirder som foreskrivs i
denna medlemsstats lagstiftning, vidta de atgirder som syftar till att
sikerstilla att nimnda forbud efterlevs, dven om siadana atgiirder inte
skulle kunna vidtas enligt nimnda lagstiftning vid motsvarande intring i
ett nationellt varumiirke.

Underskrifter
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