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DOMSLUT

Med andring av hovréttens dom i sjdlva saken forbjuder Hogsta domstolen
JW vid vite av tvahundratusen (200 000) kr att i naringsverksamhet till
Sverige forain mobiltelefontillbehtr med varukannetecknet "NOKIA”, som
inte har tillverkats av Nokia Corporation eller av annan med Nokia

Corporations tillstand.

Med andring av hovréttens dom &ven i fraga om rattegangskostnader befriar
Hogsta domstolen Nokia Corporation fran skyldigheten att ersitta JWs
réttegangskostnader vid tingsrétten och i hovratten samt forpliktar JW att
ersétta Nokia Corporation for réttegangskostnader vid tingsrétten med
guttiotusenfyrahundrafemtio (70 450) kr, varav 60 000 kr avser
ombudsarvode, jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran den 1 oktober 2003 till
dess betalning sker, och i hovrétten med tretti og utusen-etthundratjugo (37
120) kr, varav 35 000 kr avser ombudsarvode, jamte rantaenligt 6 §
rantelagen fran den 13 februari 2004 till dess betalning sker.

JW forpliktas att ersétta Nokia Corporation for rattegangskostnader i Hogsta
domstolen med trehundratusen (300 000) kr, avseende ombudsarvode, jamte
rantaenligt 6 § rantel agen fran dagen for Hogsta domstolens dom till dess
betal ning sker.

YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

Nokia Corporation har yrkat att Hogsta domstolen skall faststélla punkten 1 i
tingsrattens domslut. Nokia har vidare yrkat befrielse fran skyldigheten att
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ersétta JW for réttegangskostnader vid tingsrétten och i hovrétten samt
forpliktande for JW att ersétta Nokia for réttegangskostnader i dessa

instanser.

JW har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat erséttning for rattegangskostnader i Hogsta domstolen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOLS
FORHANDSAVGORANDE

Hdogsta domstolen beslutade den 9 augusti 2005 att med stod av artikel 234 i
EG-fordraget tillstélla EG-domstolen en begaran om forhandsavgoérande.
EG-domstolen har den 14 december 2006 meddelat dom, se Bilaga 2

DOMSKAL

JW har som importdr av mobiltelefontillbehor varit ansvarig for att 432
stycken s.k. flash stickers, som varit mérkta med varumarket " Nokia’,
under hosten 2002 fortsin i Sverige. Som domstolarna funnit har JWs
befattning med varorna objektivt sett utgjort intrang i sdva Nokias
svenska varumarke som dess gemenskapsvarumérke. Fragan & da om
han, som Nokia yrkat, vid vite skall forbjudas att fortsitta intranget.

Enligt 37 b § (fére den 1 juli 2005 37 a 8) forsta stycket
varumarkesl agen (1960:644) far domstol pa yrkande av den som innehar
ett varukannetecken vid vite forbjuda den som gor varumérkesintrang att

fortsétta intranget. Bestammelsen géller enligt 66 § aven vidintrang i ett
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gemenskapsvarumarke, om inte nagot annat foljer av rédets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken

(varumérkesf érordningen).

Av artikel 98 forsta punkten foérsta meningen i varumérkesforordningen
framgér bl.a. att en domstol for gemenskapsvarumérken skall forbjuda den
svarande som befinnes ha gjort intrang i ett gemenskapsvarumérke att
fortsdttaintranget eller de handlingar som skulle kunnainnebaraintrang i
gemenskapsvaruméarket, om det inte foreligger sarskilda skél. | punktens
andra mening anges att domstolen i enlighet med sin nationella lagstiftning
skall vidta atgarder som syftar till att sakerstéllaatt dess forbud efterlevs. |
sin begaran om forhandsavgorande i detta mal har Hogsta domstolen stallt
fragor om tolkningen av artikeln, bl.a. vad som avses med rekvisitet
"sérskilda skal”.

Av EG-domstolens svar pa Hogsta domstolens forsta fraga framgar att blotta
omstandigheten att risken for ett fortsatt intrang eller fortsatta handlingar
som skulle kunnainnebéraintrang inte & péataglig eller att den pa annat sétt
endast ar begransad inte utgor grund for en domstol for
gemenskapsvarumarken att avsta fran att utfarda ett sarskilt forbud (se p. 36

| forhandsavgdrandet). EG-domstolen anmérkte bl.a. att en domstol for
gemenskapsvarumarken givetvis inte ar férhindrad att underldta att utfarda
ett forbud mot fortsatt intrang om den konstaterar att det framdeles &r
omdjligt for svaranden att fortsattaintranget eller de handlingar som skulle
kunnainnebara ett intrang. Detta skulle vara fallet exempelvis om

varumarkesinnehavarens réttigheter upphavts (p. 35).
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EG-domstolens svar pa Hogsta domstolens évriga fragor kan sammanfattas
enligt foljande. Den omstandigheten att det i den nationella lagstiftningen
foreskrivs ett generellt forbud mot intréng i gemenskapsvarumérken och att
en Overtradel se av detta forbud kan medféra straffansvar om det sker
uppsatligen eller av grov oaktsamhet innebér inte att det foreligger sarskilda
skal for en domstol for gemenskapsvarumarken att underl &ta att utfarda ett
sadant forbud som avsesi artikel 98.1 i varuméarkesforordningen (p. 45). Inte
heller medfor denna omstandighet att en sddan domstol kan avsta fran att, i
enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta de &tgéarder som syftar till att
sakerstalla att forbudet efterlevs (p. 53). Skyldigheten att vidta sdana
atgarder avilar domstolen &en om motsvarande atgarder inte skulle kunna
vidtas enligt nationell lagstiftning vid intrang i ett nationellt varumarke (p.
62).

JW har anfort att intrénget varit oavsiktligt och av liten omfattning samt att
det & fréga om en enstaka handelse. Det kan emellertid inte anses utes! utet
att han aven i framtiden kan komma att géra sig skyldig till intrang i Nokias
varumarkesrétt. Att risken far anses vara mycket begransad & mot bakgrund
av vad EG-domstolen uttalat inte tillrackligt for att underldta att utfarda ett
forbud.

Varken varumarkesférordningen eller varumérkeslagen kan forstas sa att ett
beslut om vite forutsétter att Gvertradel sen utgor ett led i ett pagaende
intrang (jfr t.ex. p. 32 och 34 i forhandsavgorandet).
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Av det anfordafoljer att vitesforbud skall meddelas JW i anledning av
intrénget i Nokias gemenskapsvarumarke. Det saknas anledning att gora

en annan beddmning savitt avser intranget i Nokias svenska varumérke.

Utformningen av vitesforbudet skall ta sikte pa det intrdng som har begétts
och bor darfor géllainforsel till Sverige av mobiltel efontillbehér med
varumérket " Nokia” (jfr prop. 1993/94:122 s. 67).

Vid denna utgang skall JW ersitta Nokia for réttegangskostnader. Nar det
gdller kostnadernai Hogsta domstolen har JW anfort att det av Nokia yrkade
beloppet inte framstar som skaligt.

Nokia har inte |amnat nagon specifikation av sitt kostnadsyrkande. Varken
mal ets beskaffenhet eller omfattning eller motpartens processforing
motiverar den erséttning som Nokia har yrkat. Kostnaden kan darfor inte
anses vara skaligen pakallad for tillvaratagande av Nokias rétt. Erséttningen
skall sdledes jamkas.
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| avgOrandet har deltagit: justitieraden Johan Munck, Goran Regner,
Dag Victor, Ann-Christine Lindeblad och Per Virdesten (referent)
Foredragande revisionssekreterare: Rikard Backelin



