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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

M. POIARES MADURO
4 pdivind heindkuuta 2006 "

1. Tamd Bundesgerichtshofin (Saksa) esit-
timéd ennakkoratkaisukysymys koskee ensi-
sijaisesti ensimmdisen direktiivin 89/104/
ETY? 5 artiklan 1 ja 3 kohdan tulkintaa.
Tésmillisemmin asiassa halutaan tietis,
onko jasenvaltiossa rekisterdidyn tavaramer-
kin haltijalla oikeus kieltid tdmén jdsenval-
tion kautta tapahtuva sellaisten tavaroiden
kuljetus, jotka on varustettu samanlaisella
tavaramerkilla, vaikka méardjasenvaltiossa
titd tavaramerkkid ei ole suojattu ja tavarat
voidaan siis asettaa sielld myytdviksi
vapaasti.

1 DPadasian tosiseikat, asiaa koskevat
oikeussdaidnnot ja yhteiséjen tuomioistui-
melle esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

2. Diesel SpA (jiljempind Diesel) on
luokkaan 25, "Vaatteet, jalkineet, padhi-

1 — Alkuperdinen kieli: portugali.

2 — Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsaadannon lahentdmisesta 21
péivind joulukuuta 1988 annettu ensimmadinen neuvoston
direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jaliempéna
tavaramerkkidirektiivi).

neet”,”® kuuluvia tavaroita varten rekisterdi-
dyn DIESEL-tavaramerkin, joka on suojattu
muun muassa Saksassa, haltija. Montex
Holdings Ltd (jaljempdnd Montex) myy
DIESEL-nimisia farmarihousuja Irlannissa,
jossa tavaramerkkid, jonka haltija Diesel on,
ei ole suojattu milldén tavalla.

3. Montex valmistaa farmarihousuja siten,
ettdi se vie Puolaan eri osat erottavat
tunnukset mukaan lukien tullimenettelyssa
sinetdintid kiyttden, ompeluttaa ne sielld ja
kuljettaa valmiit housut takaisin Irlantiin.

4. Hauptzollamt Lébau - Zollamt Zittau
(Lobaun péaatullivirasto - Zittaun  tullivi-
rasto) (Saksa) pyséytti 31.12.2000 Montexille
tarkoitetun tavarantoimituksen, joka sisilsi
5 076 paria tunnuksella DIESEL varustettuja
naisten housuja, jotka unkarilaisen kuljetus-
yrityksen oli tarkoitus tuoda sille kuorma-
autolla Puolassa sijaitsevalta tehtaalta Saksan

3 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvilista luokitusta tavaramerk-
kien rekisterdimisti varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan
sopimuksen mukaan, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja
muutettuna.
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kautta. Housut oli tarkoitus kuljettaa keskey-
tyksettémissd passitusmenettelyssi Puolan
tullitoimipaikasta Dublinin tullitoimipaik-
kaan, ja ne suojattiin mahdollisen passitus-
menettelyn aikana tapahtuvan varkauden
varalta siten, ettd Puolan viranomaiset asen-
sivat housuja kuljettaneeseen kuorma-
autoon tullin sinetin.

5. Montex teki oikaisuvaatimuksen kyseessi
olevien tavaroiden pysdyttdmistd koskevasta
madridyksestd. Se katsoo, ettd yhtikidn tava-
ramerkkiin perustuvaa oikeutta ei loukata
pelkastddn silld, ettd tavarat kuljetetaan
Saksan kautta. Diesel katsoo kuitenkin, ettid
tilld kauttakuljetuksella rikotaan sen tavara-
merkkiin perustuvaa oikeutta, koska syntyy
vaara, etti tavarat saatetaan markkinoille
kauttakulkumaassa. Diesel vaati ndin ollen,
ettd Montexille asetetaan kielto kuljettaa
tavaransa Saksan kautta tai kielto sallia
tallaiset kuljetukset. Liséksi Diesel vaati, ettd
Montex velvoitetaan sallimaan takavarikoi-
tujen tavaroiden hévittdminen tai, kuten sille
parhaiten sopii, kaikkien nimilappujen ja
muiden erottavien tunnusten, joissa on
nimitys DIESEL, poistaminen tai havittimi-
nen ja ettd Montex velvoitetaan vastaamaan
hévittdmisestd aiheutuvista kustannuksista.

6. Hivittyddn asian ensimmadisessi ja toi-
sessa oikeusasteessa Montex haki muutosta
(Revision) Bundesgerichtshofissa. Tama vii-
meksi mainittu paatti lykatd asian kisittelya
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ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraa-
vat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Antaako rekistersity tavaramerkki halti-
jalleen oikeuden kieltdd kyseiselld mer-
killd varustettujen tavaroiden kauttaku-
lun?

2) Jos kysymykseen vastataan myontéivisti:
vaikuttaako asiaan se, ettei kyseiselld
merkilld ole suojaa madrédmaassa?

3) Onko - jos ensimmaiseen kysymykseen
vastataan myontdvasti ja riippumatta
toiseen kysymykseen annettavasta vas-
tauksesta — eroa siind, ovatko jisenval-
tioon tarkoitetut tavarat perdisin josta-
kin muusta jasenvaltiosta, assosioitu-
neesta valtiosta tai kolmannesta val-
tiosta? Riippuuko asia siitd, onko
tavarat valmistettu alkuperimaassa lain-
mukaisesti vai sielld olevaa tavaramerkin
haltijan oikeutta loukaten?”

7. Yhteisdjen tuomioistuimen on néiden
kysymysten my6ta tulkittava muun muassa
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tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaa, jonka
otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeu-
det” ja jossa sdddetddn seuraavaa:

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

a)

b)

merkkid, joka on sama kuin tavara-
merkki ja samoja tavaroita tai palveluja
varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisterdity

merkkid, joka sen vuoksi, etti se on
sama tai samankaltainen kuin samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa
yleison keskuudessa sekaannusvaaran,
joka sisdltdd myds vaaran merkin ja
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymaisti.

8. Kyseisen artiklan 3 kohdassa sdddetddn
seuraavaa:

“Edelld 1 ja 2 kohdassa sdddetyin edellytyksin
voidaan kieltdid muun muassa:

b)

<)

d)

merkin paneminen tavaroihin tai niiden
paillyksiin

tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle
laskeminen tai niiden varastoiminen
téllaista tarkoitusta varten merkkié kayt-
tden taikka palvelujen tarjoaminen tai
suorittaminen merkkid kéyttden

tavaroiden maahantuonti tai maasta-
vienti merkkii kiyttien

merkin kdyttdminen liikeasiakirjoissa ja
mainonnassa.”
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9. Asian arvioinnissa on merkitystd myds
asetuksella (EY) N:o 3295/94,% joka oli
voimassa tosiseikkojen tapahtumisen ajan-
kohtana. Témén asetuksen toisessa ja kol-
mannessa perustelukappaleessa sdddetddn
seuraavaa:

"védrennettyjen ja laittomasti valmistettujen
tavaroiden kaupan pitimisestd aiheutuu
huomattavaa haittaa lakia noudattaville val-
mistajille ja elinkeinonharjoittajille seka teki-
janoikeuksien ja ldhioikeuksien haltijoille, ja
niiden kaupan pitdminen johtaa kuluttajaa
harhaan; olisi mahdollisuuksien mukaan
estettivi sellaisten tavaroiden saattaminen
markkinoille ja tdtd varten toteutettava
tdménkaltaista laitonta toimintaa ehkiisevia
toimenpiteitd vaikeuttamatta kuitenkaan
lainmukaisen kaupan vapautta; tihéin tavoit-
teeseen pyritddn samansuuntaisin ponniste-
luin myés kansainvilisesti,

siltd osin kuin védrennetyt, laittomasti val-
mistetut ja sellaisiin verrattavissa olevat
tavarat tuodaan kolmannesta maasta, niiden

4 — Vadrennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden vapaa-
seen liikkeeseen luovutuksen, viennin, jilleenviennin tai
suspensiomenettelyyn asettamisen kieltamistd koskevista toi-
menpiteistd 22 paiviand joulukuuta 1994 annettu neuvoston
asetus (EYVL L 341, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna
25.1.1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 241/1999
(EYVL L 27, s. 1). Asetus N:o 3295/94 korvattiin 1.7.2004
alkaen tulliviranomaisten toimenpiteisté epailtiessa tavaroiden
loukkaavan tiettyjd teollis- ja tekijanoikeuksia sekd tiettyja
teollis- ja tekijinoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen
toteutettavista toimenpiteista 22 pdivind heindkuuta 2003
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1383/2003
(EUVL L 196, 5. 7).
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vapaaseen liikkeeseen luovutus yhteisén
sisélld tai suspensiomenettelyyn asettaminen
olisi kiellettavi, ja otettava kdytto6dn asian-
mukainen menettely, jolla annetaan tullivi-
ranomaisille toimintamahdollisuus tillaisen
kiellon noudattamisen varmistamiseksi par-
hailla mahdollisilla edellytyksilla”.

10. Tamian asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

”1. Tissi asetuksessa madritetadn:

a) edellytykset, joilla tulliviranomaisten on
toteutettava toimenpiteitd, kun 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitetuiksi epailtyja
tavaroita:

— ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen
luovutettaviksi, vietaviksi tai jalleen-
vietdviksi yhteison tullikoodeksista
12 péivana lokakuuta 1992 annetun
[neuvoston] asetuksen (ETY)
N:o 2913/92[°] 61 artiklan mukai-
sesti

5 — EYVL L 302, s. 1; jaljempéné yhteisén tullikoodeksi.
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— loydetdan asetuksen (ETY) N:o
2913/92 37 artiklan mukaisesti tul-
livalvonnassa olevien sellaisten tava-
roiden tarkastuksissa, jotka on mai-
nitun asetuksen 84 artiklan 1 kohdan
a alakohdan mukaisesti asetettu
suspensiomenettelyyn, ilmoitettu
jalleenvietdviksi tai siirretty maini-
tun asetuksen 166 artiklan mukai-
sesti vapaa-alueelle tai vapaavaras-
toon

b) toimenpiteet, jotka toimivaltaisten
viranomaisten on toteutettava niiden
tavaroiden osalta, kun on osoitettu, etti
ne tosiasiallisesti ovat 2 kohdan
a alakohdassa tarkoitettuja tavaroita.”

11. Tamin saman artiklan 2 kohdassa sdi-
detdin seuraavaa: "Tassi asetuksessa tarkoi-
tetaan:

a) teollis- ja tekijanoikeutta loukkaavilla
tavaroilla:

— ’vidrennettyji tavaroita’ eli

— tavaroita, mukaan lukien niiden
pakkaukset, jotka on luvattomasti

varustettu tavaramerkilld, joka on
samanlainen kuin téllaisille tava-
roille asianmukaisesti rekisterdity
merkki, tai jota ei olennaisten tun-
tomerkkiensid perusteella voida
erottaa tallaisesta tavaramerkistd, ja
joka siten yhteisén lainsddddnnoén
tai sen jdsenvaltion, jossa pyyntd
tulliviranomaisille toimenpiteiden
toteuttamiseksi on tehty, lainsia-
dédnnoén mukaan loukkaa tavaramer-
kin haltijan oikeuksia,

II Arviointi

12, Kansallisen tuomioistuimen esittdmét
ennakkoratkaisukysymykset voidaan asiasi-
sdlloltdadn tiivistdd yhteen kysymykseen,
johon on aiheellista vastata kokonaisuutena:
antaako rekisterdity tavaramerkki haltijalleen
oikeuden kieltdd sellaisten tavaroiden kaut-
takulun, joissa on samanlainen merkki kuin
tavaramerkki ja jotka on valmistettu kolman-
nessa valtiossa, kun kauttakulku tapahtuu
sellaisen jdsenvaltion kautta, jossa tdmé
tavaramerkki on suojattu, vaikka tavaroiden
lopullinen maééripaikka on jidsenvaltiossa,
jossa ne voidaan asettaa vapaasti myyntiin
sen vuoksi, ettd kyseistd tavaramerkkii ei ole
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suojattu sielld? Jotta tdhdn kysymykseen
voidaan vastata, on ensinnikin selvitettavi,
missé tullimenettelyssi tavarat olivat silloin,
kun ne takavarikoitiin Saksassa.

13. Yhteison tullikoodeksin 91 artiklan
1 kohdan a alakohdan mukaan “ulkoisessa
passitusmenettelyssd on muiden kuin yhtei-
sotavaroiden voitava liikkua vhteison tulli-
alueella sijaitsevasta paikasta toiseen tuonti-
tullitta tai ilman muita maksuja ja niihin
sovellettavia kauppapoliittisia toimenpiteitad”.
Kyseessd on siis menettely, joka koskee
yleensi kolmansista maista tulevia tavaroita,
jotka eivit ole yhteisdssd vapaassa vaihdan-
nassa.

14. Tissé asiassa ei kuitenkaan ole kiistetty
sité, ettd kuten muun muassa Saksan hallitus
ja Euroopan yvhteisdjen komissio ovat huo-
mautuksissaan esittineet, kyseessd olevat
tavarat olivat ulkoisen passituksen suspen-
siomenettelyssd® sind ajankohtana, kun ne
31.12.2000 takavarikoitiin Lébaun tullitoimi-
paikassa. Kansallisen tuomioistuimen
mukaan kyseessd ovat nimittdin naisten
housut, jotka olivat perdisin Puolasta ennen
tdmén valtion liittymistd Euroopan unioniin

6 — Ks. tullikoodeksin 84 artiklan 1 kohdan a alakohta.
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ja jotka eivit olleet vapaassa vaihdannassa
yhteisdssé.

15. Tullikoodeksin 92 artiklassa sdddetéin,
ettd “ulkoinen passitusmenettely on pédtet-
tavd, kun tavarat ja niitd koskeva asiakirja
esitetddn madratullitoimipaikassa kyseista
menettelyd koskevien sddnnésten mukai-
sesti”. Tullausmenettelyn, johon tavarat ase-
tettiin kuljetuksen ajaksi, ja tullisinetin rik-
komisen oli tarkoitus tapahtua irlantilaisessa
tullitoimipaikassa, johon tavaroiden piti saa-
pua. Tavarat piti siis saattaa ensimmaéisen
kerran vapaaseen vaihdantaan yhteisén
alueella Irlannissa.

16. Kuten yhteisdjen tuomioistuin totesi
asiassa Polo/Lauren antamansa tuomion’
34 kohdassa, muiden kuin yhteisétavaroiden
ulkoinen passitus perustuu oikeudelliseen
fiktioon. Tavaroista ei ulkoisen passituksen
ajan kanneta vastaavaa tuontitullia eikd
nithin sovelleta muita kauppapoliittisia toi-
menpiteitd. Niitd kohdellaan siten kuin ne
eivit olisi tulleet yhteisén alueelle ennen
vapaaseen vaihdantaan saattamista, jonka piti
tapahtua Irlannissa.

7 — Asia C-383/98, tuomio 6.4.2000 (Kok. 2000, s. I-2519).
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17. Puolan tasavalta ei vield ollut unionin
jasenvaltio ajankohtana, jona nyt esilld ole-
vassa asiassa kyseessd olevat tavarat, jotka
olivat perdisin tistd valtiosta, takavarikoitiin
Saksassa niiden ollessa matkalla Irlantiin.
Niin ollen kansalliselle tuomioistuimelle
annettavan vastauksen yhteydessi ei siis
tarvitse harkita hypoteettista tilannetta, jossa
tavarat olisivat olleet periisin Puolasta sen
jalkeen, kun tdmai uusi valtio liittyi unioniin.
Ainoa tilta osin merkityksellinen kysymys,
jota voidaan pohtia, on se, muuttaako asian
arviointia se seikka, ettd Puolan tasavalta ei
ollut tavaroiden Saksassa takavarikoimisen
ajankohtana pelkkd kolmas valtio, vaan
assosioitunut valtio.® Katson, etti tihin
kysymykseen on aiheellista vastata kieltd-
vasti.

18. Assosiaatiosopimuksella pyrittiin vain
luomaan asianmukainen kehys Puolan tasa-
vallan asteittaiselle integroimiselle yhteis66n
sen mahdollista liittymistd varten, kun taas
EY:n perustamissopimuksen tarkoitus on
sisaimarkkinoiden luominen.” Vaikka tissa
asiayhteydessi assosiaatiosopimuksessa maa-
rittiin yhteisén ja Puolan vilisen vapaa-
kauppa-alueen asteittaisesta luomisesta, '°
timéd el merkinnyt, ettd kyseessd olevat

8 — Eurooppa-sopimus Euroopan yhteiséjen ja niiden jésenval-
tioiden sekd Puolan tasavallan vilisestd assosioinnista; sopimus
on tehty 13.12.1993 tehdylld neuvoston ja komission paatok-
selld 93/743/Euratom, EHTY, EY (EYVL L 348, s. 1; jaljempéna
assosiaatiosopimus).

9 — Asia C-63/99, Gloszczuk, tuomio 27.9.2001 (Kok. 2001, s. I-
6369, 50 kohta).

10 — Ks. assosiaatiosopimuksen 7 artikla ja tekstiili- ja vaatetus-
tuotteita koskevan poytikirjan nro 1 2 artikla.

tavarat olisivat lakanneet olemasta ulkoisessa
passituksessa 31.12.2000 alkaen, kun ne
takavarikoitiin Saksassa. Nyt esilld olevassa
asiassa kyseessd olevat tavarat ovat perdisin
Puolasta, joka on vasta 1.5.2004 alkaen
kuulunut yhteison tullialueeseen.

19. Téméin sivuhuomautuksen tehtyini
palaan siis késittelemdin timin asian kes-
keistd kysymystd, joka koskee sitd, onko
Saksassa rekisterdidyn tavaramerkin halti-
jalla oikeus kieltdd ulkoisessa passitusmenet-
telyssid olevien tavaroiden kuljetus Saksan
kautta sen seikan vuoksi, ettd tdima kautta-
kulku merkitsee silld Saksassa tavaramerkin
perusteella olevien oikeuksien loukkaamista.

20, Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 koh-
dassa sdddetddn, ettd tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltdd muita ilman hénen suostu-
mustaan kéyttdméstd elinkeinotoiminnassa
merkkid, joka on sama kuin tavaramerkki
tai joka voi aiheuttaa sekaannusta rekisteroi-
dyn tavaramerkin kanssa. Kyseisen artiklan
3 kohdassa on luettelo, joka ei ole tyhjentivi,
sellaisesta tavaramerkin kiytosta elinkeino-
toiminnassa, jonka tavaramerkin haltija voi
kieltds. Téllaisena kdytténd mainitaan muun
muassa maahantuonti ja maastavienti, mutta
ei ulkoinen passitusmenettely, josta esilla
olevassa asiassa olevassa tilanteessa on kyse.

I-10889
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21. Yhteisojen tuomioistuin on asiassa Class
International 18.10.2005 antamassaan tuo-
miossa '’ nimenomaisesti muistuttanut, etta
kun muita kuin yhteisétavaroita tuodaan
yhteiso6n ulkoisessa passitusmenettelyssa
tai tullivarastointimenettelyssd, ne eivit ole
vapaassa liikkeessd yhteisossd. Tillaisissa
olosuhteissa vain se, ettd ndmi tavarat ai-
neellisesti tuodaan yhteison alueelle ulkoi-
sessa passitusmenettelyssi tai tullivarastoin-
timenettelyssd, ei merkitse, ettd tavarat
“maahantuodaan” tavaramerkkidirektiivin
5 artiklan 3 kohdan c¢ alakohdassa tarkoite-
tulla tavalla, eikd se merkitse, ettd merkkia
kdytetddn elinkeinotoiminnassa timén
saman artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, '

22. Yhteisojen tuomioistuin totesi tdssd tuo-
miossa siis, ettd tavaramerkkidirektiivin
5 artiklan 1 kohtaa ja 3 kohdan c alakohtaa
on tulkittava siten, ettd tavaramerkin haltija
el voi kieltdd pelkkdd talld merkilld varus-
tettujen tavaroiden tuontia yhteis66n ulkois-
ta passitusmenettelya tai tullivarastointime-
nettelyd kayttden, kun tavaroita ei ole jo
aiemmin laskettu liikkeelle yhteistossd kysei-
sen tavaramerkin haltijan toimesta tai hdnen
suostumuksellaan. '*

23. Asiasisilléon kannalta téstd seuraa, ettd
yhteiséjen tuomioistuimen oikeuskéytinnén

11 — Asia C-405/03 (Kok. 2005, s. I-8735, 36 ja 37 kohta).
12 — Ibidem, 44 kohta.
13 — Ibidem, 50 kohta.
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mukaan sen méirittelemiseksi, merkitseeks
tavaroiden saapuminen jisenvaltioon, esi-
merkiksi ulkoisessa passitusmenettelyssi,
sitd, ettd tavaroita kéytetddn elinkeinotoi-
minnassa, ja niin ollen sité, ettd tavaramerk-
kid loukataan tdssé jasenvaltiossa, on otettava
huomioon tavaramerkin tehtavi. '* Tavara-
merkin haltija voi vedota oikeuteensa kieltda
kolmansia kayttimista merkkid vain, jos
tastd aiheutuu vahinkoa tavaramerkin tehté-
ville ja muun muassa sen keskeiselle tehti-
ville, joka on tavaran alkuperin takaaminen
kuluttajille. *>

24, On siis madriteltdvd, voiko nyt esilla
olevassa asiassa kyseessd olevan kaltaisesta
kauttakuljetuksesta aiheutua haittaa Dieselin
etuihin tavaramerkin haltijana Saksassa, kun
otetaan huomioon timén tavaramerkin kes-
keiset tehtévit.

25, Tavaroiden markkinoille saattamisella on
tiltd osin ratkaiseva merkitys. Tavaroiden
liikkeelle laskeminen kauttakulkuvaltiossa,
jossa tavaramerkki on suojattu, on nimittain
luonteeltaan sellainen, ettd silla voidaan
aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeisille
tehtiville tdssd valtiossa. Nain ollen yhtei-

14 — Kuten julkisasiamies Jacobs on muistuttanut em. asiassa Class
International antamansa ratkaisuehdotuksen 28 kohdassa.

15 — Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002
(Kok. 2002, s. 1-10273, 51 kohta). Kuten yhteis6jen tuomiois-
tuin on useaan kertaan todennut, tavaramerkin keskeisenid
tehtivind on taata kuluttajalle tai loppukiyttijille se, ettd
tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty
alkupers, jolloin kuluttaja tai loppukéyttiji voi tavaramerkin
perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai
palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen
alkuperd. Ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio
23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta);
asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475,
30 kohta) ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion
48 kohta.
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sdjen tuomioistuin katsoi edelld mainitussa
asiassa Class International antamassaan tuo-
miossa, ettd tavaroiden saapuminen jésen-
valtion alueelle, jonka tavaramerkin haltija
voi kieltdd, edellyttds, ettd tavarat tuodaan
yhteison alueelle, jossa tavaramerkkid suoja-
taan, siind tarkoituksessa, ettd ne lasketaan
sielld liikkeelle, ¢

26. Tavaroiden markkinoille saattamiselle
myonnetty keskeinen tehtdvd sen toteami-
sessa, onko tavaramerkin haltijan oikeuksia
loukattu kauttakulkuvaltiossa, kidy selvasti
ilmi myos asiassa komissio vastaan Ranska
annetusta tuomiosta'” ja myshemmin asias-
sa Rioglass ja Transremar annetusta tuo-
miosta. '® Vaikka nami kaksi asiaa koskevat
yhteisotavaroiden vapaata liikkumista, niista
kdy ilmi, ettéd teollisoikeuksien nakokulmasta
tavaramerkin haltijan oikeuksia kauttakulku-
valtiossa voidaan loukata vain toimenpiteilld,
jotka tihtaavit tavaroiden markkinoille saat-
tamiseen. Niin ollen tillaisten toimenpitei-
den puuttuessa ei ole mahdollista todeta, ettd
tavaramerkin haltijan oikeuksia on loukattu
kauttakulkuvaltiossa.

27. Yhteiséjen tuomioistuin on korostanut
edelld mainitussa asiassa komissio vastaan
Ranska antamassaan tuomiossa, etti “kaut-

16 — Em. asia Class International, tuomion 34 kohta. Ks. my6s
saman tuomion 58 ja 59 kohta.

17 — Asia C-23/99, tuomio 26.9.2000 (Kok. 2000, s. [-7653).
18 — Asia C-115/02, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12705).

takuljetus ei — — ole osa malleja koskevan
teollisoikeuden ja kaupallisen oikeuden ydin-
sisaltoa”. " Kun kyseessi olevaa tuotetta
nimenomaan ei ole tarkoitettu myytdviksi
“Ranskan alueella, jonka kautta se ainoastaan
kuljetetaan, vaan toisessa jasenvaltiossa”,*"
jossa tuotetta ei ole suojattu ja jossa sitd
voidaan siis myydé laillisesti, ei voida todeta,
ettd teollisoikeutta on loukattu kauttakulku-
valtiossa. Toisessa tuomiossa eli edelld mai-
nitussa asiassa Rioglass ja Transremar anta-
massaan tuomiossa yhteiséjen tuomioistuin
keskittyi myds tavaroiden markkinoille saat-
tamiseen kauttakulkuvaltiossa ja totesi, ettd
"kauttakuljetus — — ei merkitse kyseisten
tavaroiden myyntid, joten se ei voi loukata
tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydin-

sisaltod”, 2

28. Nyt esilla olevan asian kaltaisen kautta-
kuljetuksen osalta voidaan todeta, ettd tava-
ramerkin haltijan oikeuksia on loukattu
valtiossa, jonka kautta kuljetus tapahtuu,
vain jos on olemassa perusteltuja epiilyji
siitd, ettd tavarat saatetaan téssd valtiossa
markkinoille. Pohdittava kysymys koskee
sitd, milld seikoilla on merkitystd perus-
teltaessa tallaista epéilyd. Téallaisten seikkojen
puuttuessa pelkkd ulkoinen passitusmenet-
tely ei loukkaa Dieselin Saksassa omistaman
tavaramerkin keskeisid tehtivia.

19 — Tuomion 43 kohta.

20 — Em. asia komissio v. Ranska, tuomion 44 kohta (kursivointi
tissd).
21 — Em. asia Rioglass ja Transremar, tuomion 27 kohta.
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29. Toisin kuin Diesel on viittanyt kirjalli-
sissa huomautuksissaan ja suullisen kasitte-
lyn aikana, viitettd, jonka mukaan kautta-
kuljetuksella loukataan tavaramerkin keskei-
sid tehtdvid Saksassa, ei voida perustella vain
silld, ettd on olemassa uhka, etti tavarat
jadvat saapumatta suunniteltuun méérapaik-
kaan Irlannissa ja ettd teoriassa ne voidaan
myyda lainvastaisesti Saksassa. Jos tima véite
hyviksytddn, se johtaisi siihen, ettd tavara-
merkilld varustettujen tavaroiden kuljetta-
mista ulkoisessa passitusmenettelyssd on
pidettivd tavaramerkin kiytténid elinkeino-
toiminnassa tavaramerkkidirektiivin 5 artik-
lan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Téllainen
padtelmd on kuitenkin ristiriidassa edelld
mainitsemani yhteiséjen tuomioistuimen
oikeuskdytinnén kanssa.

30. Ensi nakemalti on jirkevdi olettaa, ettid
kdsiteltdvina olevassa asiassa Montex asettaa
tavarat myytdviksi Irlannissa, jossa se voi
tehdid tdmin laillisesti. Montex voisi tietysti
saada vilitoéntd voittoa, jos se ryhtyisi myy-
miin tuotteitansa lainvastaisesti jdsenval-
tioissa, joissa Dieselilld on rekisterdity tava-
ramerkki. Téallainen strategia on kuitenkin
omiaan aiheuttamaan Montexille huomatta-
vaa tappiota jopa lyhyelld aikavililld. Jos
ryhdyt tillaiseen lainvastaiseen myyntiin,
mahdollisuus, ettd Montexin tuotteet saapu-
vat Irlantiin ulkoisessa passitusmenettelyssi
muiden sellaisten jdsenvaltioiden kautta,
joissa tavaramerkki on suojattu, kivisi yha
vain pienemmaiksi sen uhan vuoksi, ettd
kauttakulkuvaltioiden viranomaiset takavari-
koivat tavarat.
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31. Katson, ettd tunnuksella DIESEL varus-
tettujen Montexin tavaroiden ulkoisessa
passitusmenettelyssa tapahtuva kuljetus tul-
lin sinetilld suljetussa kulkuneuvossa ei ensi
arviolta muodosta Dieselin Saksassa omista-
maan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
loukkausta. Téllainen kuljetus ei mahdollista
sellaisia kontakteja tdmidn maan markki-
noille, joilla voidaan loukata tavaramerkin
keskeisia tehtavid. Esilld olevan asian olosuh-
teissa tillainen valvonta kuuluu kansalliselle
tuomioistuimelle. Tdmén valvonnan yhtey-
dessd on joka tapauksessa otettava huomioon
se seikka, ettd riski, ettd kuljetuksen aikana
tapahtuu véarinkaytoksid, on ilmeisen riitta-
miton, jotta pelkkd ulkoisessa passitusme-
nettelyssd tapahtuva kauttakuljetus voidaan
rinnastaa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1
ja 3 kohdan mukaiseen merkin kiyttéon
elinkeinotoiminnassa.

32. Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien
loukkaaminen kauttakuljetusvaltiossa voi-
daan todeta vain, jos on olemassa seikkoja,
joiden perusteella voidaan kohtuullisesti
olettaa, ettd tunnuksella DIESEL varustettuja
tavaroita ei saateta myyntiin vain Irlannissa,
vaan myds muissa valtioissa, joissa tavara-
merkkii suojataan, muun muassa kauttakul-
kuvaltiossa. Mitkd seikat on siis otettava
huomioon, jotta voidaan perustella epiily,
ettdi Montex ryhtyy myymién tavaroitaan
Saksassa?
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33. Ennakkoratkaisua pyytinyt tuomioistuin
pohtii, miten merkittiviind on esilli olevan
asian arvioinnissa pidettivi tavaroiden alku-
perdamaassa tapahtuvan valmistuksen lailli-
suutta tai lainvastaisuutta. Aion nyt keskittya
timén kysymyksen tarkasteluun, jotta voi-
daan osoittaa tillaisen seikan mahdollinen
merkitys sen toteamisessa, ettd tavaramerkin
haltijan oikeuksia on loukattu kauttakulku-
valtiossa. Padtin arviointini asetuksen
N:o 3295/94 ja yhteisGjen tuomioistuimen
tdmén asetuksen tulkintaa koskevan oikeus-
kédytannon tarkasteluun, jotta voidaan osoit-
taa, mikd merkitys tilld viimeksi mainitulla
asetuksella on esilld olevassa asiassa esitet-
tyihin kysymyksiin annettavia vastauksia
varten.

A Tavaroiden alkuperimadassa, joka on
kolmas maa, tapahtuvan valmistuksen lail-
lisuus tai lainvastaisuus

34. Toisin kuin Saksan hallitus ja komissio
katsovat, en ole silld kannalla, etti se seikka,
onko tavarat valmistettu Puolassa Puolan
tavaramerkkilainsadadinnén mukaan lailli-
sesti vai lainvastaisesti, on ratkaiseva vastat-
taessa kysymykseen, onko Dieselin oikeuksia
loukattu Saksassa sen tdssd jésenvaltiossa
omistaman tavaramerkin haltijan ominaisuu-
dessa.

35. Yhtaalti sen tarkastaminen, onko tava-
ramerkin keskeisille tehtiville aiheutunut

vahinkoa sen jisenvaltion alueella, jossa
tavarat olivat ulkoisessa passitusmenette-
lyssd, ei saa riippua tavaroiden kolmannessa
alkuperivaltiossa tapahtuneen valmistuksen
laillisuuden tai lainvastaisuuden toteami-
sesta. TAma nimittdin asettaisi kauttakulku-
valtion viranomaisille velvollisuuden tuntea
kolmannen valtion, jossa tavarat on valmis-
tettu, tavaramerkkilainsidddintd, oli tima
valtio mikd hyvénsa.

36. Toisaalta katson, ettd ainoat merkityk-
selliset seikat, joiden perusteella voidaan
todeta, ettd Dieselin tavaramerkkiin perus-
tuvia oikeuksia Saksassa on loukattu, ovat ne,
joilla voidaan perustella epdilyd siitd, ettd
Montex ei saata tavaroita markkinoille Irlan-
nissa vaan kauttakulkuvaltiossa. Jos asian
laita on siten, ettd Montex ryhtyy tai on
ailemmin ryhtynyt myymé#idn tunnuksella
DIESEL varustettuja tuotteitaan kauttakul-
kuvaltiossa tai muussa, jopa kolmannessa
valtiossa, jossa Dieselin tavaramerkki on
suojattu, tasti muodostuu merkityksellinen
seikka, jolla voidaan perustella tallaista epii-
lyd.

37. Joka tapauksessa kansalliselle tuomiois-
tuimelle kuuluu sen tarkastaminen, kayks
sen tietoon saatetuista seikoista ilmi, ettd
Montex on ryhtynyt Saksassa tai muussa
maassa, jossa se tavaramerkki on suojeltu,
jonka haltija Diesel on, saattamaan markki-
noille tuotteitaan, joissa on tunnus DIESEL.
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B Asetus N:o 3295/94

38. Tissd asiassa kyseessd olevan tavara-
merkkidirektiivin 5 artiklan tulkintaa ei voi
asettaa  kyseenalaiseksi asetuksen
N:o 3295/94 ja yhteisGjen tuomioistuimen
sen oikeuskdytinnén huomioon ottaminen,
joka koskee vidrennettyjen, laittomasti val-
mistettujen tai niihin rinnastettavien tavaroi-
den yhteis66n tuontia vastaan toteutettavia
toimenpiteita.

39. On ajheellista muistuttaa, etti yhteisgjen
tuomioistuin vahvisti asetuksen N:o 3295/94
tulkintaa koskevassa niin kutsutussa Rolex-
tapauksessa, > etti tissd asetuksessa kielle-
tidn védrennettyjen ja laittomasti valmistet-
tujen tavaroiden kuljetus jisenvaltion kautta
kolmannessa valtiossa sijaitsevaan méara-
paikkaan ja ettd tallaisesta kauttakuljetuk-
sesta on aiheellista méérati rikosoikeudellisia
seuraamuksia. Yhteisdjen tuomioistuin
nimittdin vahvisti tdssd asiassa, ettid asetuk-
sen N:o 3295/94 1 artiklaa on tulkittava siten,
ettd sitd sovelletaan silloin, kun jostakin
kolmannesta maasta tuodut ja toiseen kol-
manteen maahan passitettavat tavarat taka-
varikoidaan tulliin niiden kauttakuljetuksen
aikana oikeuksiaan loukatuiksi véiittivin
oikeudenhaltijan hakemuksesta. ** Tisti joh-
tuu, ettd kuten yhteiséjen tuomioistuin on
myo6s todennut, jos kansallisen oikeuden
asiaankuuluvissa sddnnoksissa ei kielletd eikd
siis sdddetd rangaistavaksi védrennettyjen
tavaroiden pelkkidd kauttakuljetusta kyseessa

22 — Asia C-60/02, X, nk. Rolex-tapaus, tuomio 7.1.2004
(Kok. 2004, s. I-651).

23 — Ibidem, tuomion 54 kohta. Ks. myds em. asia Polo/Lauren,
tuomion 29 kohta.
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olevan jasenvaltion alueella, kuten asetuksen
N:o 3295/94 2 ja 11 artiklassa kuitenkin
vaaditaan, tisté olisi padteltivi, ettd viimeksi
mainitut sddnnoékset estivit kyseiset kansal-
liset saannokset. **

40. En kuitenkaan katso, ettd tdstd asetuk-
sesta ja edelld mainitsemastani yhteisdjen
tuomioistuimen oikeuskiytinnéstd voidaan
paitelld, ettid kauttakuljetusvaltiossa rekiste-
réidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien rik-
komisen voidaan katsoa aiheutuvan pelkisti
kauttakuljetuksesta. Taltd osin olen samalla
kannalla komission sen kannan kanssa, jonka
mukaan asetuksessa N:o 3295/94 saddetddn
yhtialti edellytyksistd, joilla tulliviranomaiset
toteuttavat toimenpiteitd vadrennettyja tai
laittomasti valmistetuiksi epdiltyjen tavaroi-
den osalta, ** ja toisaalta toimenpiteists, jotka
toimivaltaisten viranomaisten on toteutet-
tava niiden samojen tavaroiden osalta,
Asetus ei kuitenkaan koske sen kysymyksen
arviointia tavaramerkkioikeuden kannalta,
onko tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia
loukattu, eikd kysymystd, joka koskee siti,
milloin on kyseessd merkin kiytto, joka
voidaan kieltdd tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien loukkaamisen vuoksi.

41. Kuten juuri olen korostanut, kun ei ole
olemassa perusteltuja epdilyji siitd, ettd

24 — Em. nk. Rolex-tapaus, tuomion 58 kohta.
25 — Ks. asetuksen N:o 3295/94 1 artiklan 1 kohdan a alakohta.
26 — Ks. asetuksen N:o 3295/94 1 artiklan 1 kohdan b alakohta.
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tavarat, jotka on varustettu merkillg, joka on
sama kuin tavaramerkki, asetetaan myyti-
viksi jdsenvaltiossa, jonka kautta kuljetus
tapahtuu, tdssi valtiossa rekisteréidyn tava-
ramerkin haltijan oikeuksien vastaisella
tavalla, pelkkd kauttakuljetus ei sellaisenaan
vaikuta tavaramerkin keskeisiin tehtéviin.
Niin ollen tavaramerkin haltijan oikeuksia
kauttakulkuvaltiossa ei ole loukattu.

42. Sen sijaan silloin, kun téllainen lainvas-
taista markkinoille saattamista koskeva
epdily osoittautuu perustelluksi, tavaramerk-
kiin perustuvia oikeuksia on loukattu. Tél-
lainen loukkaus ei kuitenkaan téssi tapauk-
sessa johdu pelkasti kauttakuljetuksesta vaan
olosuhteista, joista ilmenee sellaisen todelli-
sen uhan olemassaolo, ettd tavarat saatetaan
lainvastaisesti markkinoille siind jasenval-
tiossa, jonka kautta kuljetus tapahtuu, tai
muussa valtiossa, jossa tavaramerkki on
suojattu.

43. Edelld mainitussa asiassa Polo/Lauren ja
Rolex-tapauksessa juuri se seikka, ettd
kyseessd olevat tavarat tullaan varsin toden-
nikoisesti saattamaan lainvastaisesti markki-
noille yhteisossd, oli syyné siihen, etti yhtei-
sGjen tuomioistuin totesi, ettd niiden osalta
on toteutettava asetuksessa N:o 3295/94
sdddettyja toimenpiteitd, vaikka kyseessd

olevat tavarat olivat ulkoisessa passitusme-
nettelyssd. Sen seikan, ettd kyseessi olevat
tavarat saatetaan lainvastaisesti markkinoille,
keskeinen tehtdvda kdy ilmi asetuksen
N:o 3295/94 toisesta ja kolmannesta perus-
telukappaleesta.” Yhteissjen tuomioistuin
on itse todennut edelld mainitussa asiassa
Polo/Lauren antamassaan tuomiossa, ettd
kyseessi olleet ulkoiseen passitukseen asete-
tut vidrennetyt tavarat saatettiin saattaa
vilpillisesti yhteismarkkinoille. *® Toisin kuin
nyt kisiteltivind olevan asian tilanteessa,
edelld mainitussa asiassa Polo/Lauren
kyseessi olleet tavarat eivit olleet ulkoisessa
passitusmenettelyssd matkalla sellaiseen
jasenvaltioon, jossa ne oli mahdollista asettaa
vapaasti markkinoille.

44. Nyt esilld olevassa asiassa on tarkastettu
tdmé viimeksi mainittu seikka, joka sellaisten
seikkojen puuttuessa, joiden vuoksi voidaan
perustellusti epiilld sitd, ettd tavarat saate-
taan markkinoille kauttakulkuvaltiossa, on
ratkaiseva sen toteamuksen kannalta, ettd
asetus N:o 3295/94 ei ole merkityksellinen,
jotta voitaisiin todeta, etti merkkid on
kéytetty tavalla, joka voidaan kieltdd sen
vuoksi, ettd silli loukataan tavaramerkin
haltijan oikeuksia kauttakulkuvaltiossa.

27 — Ks. timén ratkaisuehdotuksen 9 kohta.
28 — Tuomion 34 kohta.
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45. Edelld esitetyn perusteella katson, ettd
yhteisdjen tuomioistuimen on vastattava
kansallisen tuomioistuimen esittamiin kysy-
myksiin, ettd tavaramerkkidirektiivin 5 artik-
lan 1 ja 3 kohtaa on tulkittava siten, ettd
rekisterdidylld tavaramerkilla ei luoda sen
haltijalle oikeutta kieltdd pelkki sellaisten
tavaroiden kauttakuljetus, jotka on varus-

tettu samalla tunnuksella kuin kyseinen
tavaramerkki, kun ei ole olemassa viitteita
siitd, ettd tavaroiden omistaja ryhtyy tai on
ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tarkoitus on
laskea tavarat liikkeelle valtioissa, joissa
tavaramerkki on suojattu. Kansalliselle tuo-
mioistuimelle kuuluu ndiden seikkojen ar-
viointi yksittaistapauksessa.

III Ratkaisuehdotus

46. Edelld esitettyjen toteamusten valossa ehdotan yhteisjen tuomioistuimelle, ettd
se vastaa Bundesgerichtshofin esittimiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavalla
tavalla:

Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddddnnon lihentimisesti 21 pdividnd joulukuuta
1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 ja
3 kohtaa on tulkittava siten, etté rekisterdidylld tavaramerkilld ei luoda sen haltijalle
oikeutta kieltdd pelkkd sellaisten tavaroiden kauttakuljetus, jotka on varustettu
samalla tunnuksella kuin kyseinen tavaramerkki, kun ei ole olemassa viitteitd siitd,
ettd tavaroiden omistaja ryhtyy tai on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tarkoitus on
laskea tavarat liikkeelle valtioissa, joissa tavaramerkki on suojattu. Kansalliselle
tuomioistuimelle kuuluu néiden seikkojen arviointi yksittdistapauksessa.
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