MONTEX HOLDINGS

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

M. POIARES MADURO
féredraget den 4 juli 2006 "

1. Forevarande begiran om férhandsavgo-
rande frén Bundesgerichtshof (Tyskland)
giller i huvudsak tolkningen av artikel 5.1
och 5.3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG.?
Fragan dr ndrmare bestimt huruvida inne-
havaren av ett varumérke som ér registrerat i
en medlemsstat har ritt att férhindra sjilva
transiteringen genom denna medlemsstat av
varor som ir forsedda med kdnnetecken som
ar identiska med varumdrket, nar varornas
destination 4r en medlemsstat dar dessa far
sdljas fritt, eftersom varumirket inte &r

skyddat dér

I — Tvisten vid den nationella domstolen,
tillimpliga bestimmelser och tolknings-
fragorna

2. Diesel SpA (nedan kallat Diesel) iar
innehavare av varumirket DIESEL fér varor

1 — Originalsprak: portugisiska.

2 — Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym
17, s. 178) (nedan kallat varumirkesdirektivet).

som omfattas av klas. 25 "Kldder, fotbeklad-
nader, huvudbonader”?, vilket atnjuter skydd
bland annat i Tyskland. Montex Holdings
Ltd (nedan kallat Montex) salufér jeans
under beteckningen DIESEL i Irland, dir
Diesels varumirke saknar skydd.

3. Montex tillverkar jeansen pa sa sitt att de
enskilda delarna av klddesplaggen, inbegripet
kiannetecknet, under tullférsegling transpor-
teras till Polen dir delarna sys ihop. De
fardigstillda byxorna transporteras dérefter
tillbaka till Irland.

4. Den 31 december 2000 stoppade Haupt-
zollamt Lobau — Zollamt Zittau (huvudtull-
kontoret i Lobau — tullkontoret i Zittau)
(Tyskland) en varuleverans med 5 076 dam-
byxor vilka var férsedda med beteckningen
DIESEL, som skulle levereras till Montex. En
ungersk speditionsfirma hade fatt i uppdrag
att med lastbil transportera dessa varor fran
det polska foretaget for fardigstillande
genom Tyskland till Montex. Byxorna skulle

3 — Enligt Nice6verenskommelsen om internationell Kassificering
av varor och tjinster vid registrering av varumarken av den
15 juni 1957, med dndringar och tillagg.
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transporteras fran den polska tullmyndig-
heten genom oavbruten transitering direkt
till tullmyndigheten i Dublin. Den polska
tullmyndigheten hade forseglat transportfor-
donet med plomber f6r att varorna skulle
vara skyddade fran st6ld under transiter-
ingen.

5. Montex invinde mot beslutet att kvar-
halla varorna i fraga. Foretaget gjorde
gillande att sjilva transiteringen av varorna
via Tyskland inte utgdér nagot intrang i
varumirkesrittsligt hinseende. Diesel gjorde
emellertid géllande att transiteringen innebar
ett intrdng i dess varumirkesritt. Det fanns
nédmligen risk for att varorna skulle sldppas
ut pd marknaden i transitlandet. Diesel
yrkade siledes att Montex skulle forbjudas
att transitera eller lata transitera varorna
genom Tyskland. Diesel SpA yrkade vidare
att Montex skulle forpliktas att samtycka till
att de beslagtagna varorna forstordes eller
alternativt till att samtliga etiketter och andra
tecken med beteckningen DIESEL avldgs-
nades och sedan forstordes, samt att Montex
skulle férpliktas att ersitta kostnaderna
hérfor.

6. Montex talan ogillades i sévil forsta som
andra instans och foretaget vickte dirfér en
sa kallad revisionstalan vid Bundesgerichts-
hof som beslutade att vilandeférklara malet
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och hinskjuta foljande tolkningsfragor till
domstolen:

”1) Innebir ett registrerat varumirke att
varumirkesinnehavaren har ritt att for-
bjuda transitering av varor som &r
forsedda med kinnetecknet?

2) Om den forsta frigan skall besvaras
jakande: Foranleder den omstindighe-
ten att kdnnetecknet inte dtnjuter nagot
skydd i bestimmelselandet nagon annan
bedémning?

3) Om den forsta fragan skall besvaras
jakande och oberoende av svaret pa den
andra fragan: Skall det fistas avseende
vid om en vara, vars bestimmelseland &r
en medlemsstat, hdrrér fran en med-
lemsstat, en associerad stat eller fran ett
tredjeland? Ar det hirvid avgorande
huruvida varan i ursprungslandet har
tillverkats lagenligt eller i strid med
immateriella réttigheter som varumér-
kesinnehavaren har i det landet?”

7. Dessa fragor bor leda domstolen till att
tolka sirskilt artikel 5 i varumarkesdirektivet
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som reglerar de "Rittigheter som dr knutna 8. I artikel 5.3 foreskrivs att ”[b]la. kan
till ett varumirke” och dir fdljande fore- foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:
skrivs:

1. Det registrerade varumirket ger inneha-

varen en ensamritt. Innehavaren har ritt att ) Attanbringa tecknet pd varor eller deras
forhindra tredje man, som inte har hans férpackning.

tillstdnd, att i naringsverksamhet anviinda

a) tecken som ir identiska med varumir- b)
ket med avseende pad de varor och
tjanster som dr identiska med dem for
vilka varumirket dr registrerat,

Att utbjuda varor till forséljning, mark-
nadsfora dem eller lagra dem for dessa
dndamél eller utbjuda eller tillhanda-
halla tjanster under tecknet.

b) tecken som pa grund av sin identitet
eller likhet med varumaérket och iden-
titeten eller likheten hos de varor och () At importera eller exportera varor
tjanster som ticks av varumirket och under tecknet.
tecknet kan leda till férvaxling hos
allménheten, inbegripet risken for asso-
ciation mellan tecknet och varumirket.

d) Att anvinda tecknet pa affirshandlingar
och i reklam.”

I-10885
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9. Vidare édr radets férordning (EG)
nr 3295/94% som var i kraft vid tidpunkten
for de faktiska omstindigheterna, relevant
fér beddmningen i férevarande mal. Andra
och tredje skilen i férordningen lyder enligt
foljande:

"Handel med varumérkesforfalskade och
pirattillverkade varor véllar avsevird skada
for laglydiga tillverkare och grossister och for
innehavare av upphovsritt eller nirstiende
rittigheter och vilseleder konsumenterna.
Dessa varor bor i sa stor utstrdckning som
mojligt hindras fran att slippas ut pa
marknaden, och atgirder bér vidtas for att
effektivt bekdmpa denna olagliga verksamhet
utan att hindra den lagliga handelns frihet.
Detta mal efterstravas ocksa genom atgirder
pa internationell nivd enligt samma riktlinjer.

I den méan som varumairkesforfalskade eller
pirattillverkade varor och liknande produkter
importeras fran tredjeland ar det viktigt att

4 — Rédets forordning EG nr 3295/94 av den 22 december 1994
om faststillande av vissa atgirder avseende inforsel till
gemenskapen samt export och terexport fran gemenskapen
av varor som gor intrang i viss immateriell aganderétt (EGT L
341, s. 8; svensk specialutgéva, omrade 2, volym 16, s. 77), i
dess lydelse enligt radets forordning (EG) nr 241/1999 av den
25 januari 1999 (EGT L 27, s. 1). Forordning nr 3295/94
ersattes, med verkan fran den 1 juli 2004, av radets férordning
(EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas
ingripande mot varor som misstinks gora intrdng i vissa
immateriella rattigheter och om vilka dtgirder som skall vidtas
mot varor som gér intrdng i vissa immateriella réttigheter
(EUT L 196, s. 7).
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férhindra att de dvergar till fri omsétining i
gemenskapen eller att de hinfors till ett
suspensivt arrangemang samt att inféra ett
lampligt forfarande som gor det mojligt for
tullmyndigheterna att ingripa for att garan-
tera att ett sidant forbud uppritthalls pa
bista mojliga sitt.”

10. T artikel 1.1 i férordningen foreskrivs
foljande:

”1. I denna forordning faststills

a) villkoren for ingripande av tullmyndig-
heterna nir varor som misstianks vara
sddana varor som anges i punkt 2 a,

— deklareras for fri omsittning, export
eller éaterexport i enlighet med
artikel 61 i radets forordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrittandet av en tullkodex
fér gemenskapen °,

5 — EGT L 302, s. 1; svensk specialutgava, omréde 2, volym 16, s. 4
(nedan kallad tullkodexen).
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— patréffas vid en kontroll av varor
som underkastats tullévervakning i
enlighet med artikel 37 i [rédets]
forordning (EEG) nr 2913/92, som
hénférts till ett suspensivt arrange-
mang i enlighet med artikel 84.1 a i
den forordningen, aterexporterats
medelst anmilan eller &r upplagda
i en frizon eller ett frilager i enlighet
med artikel 166 i den forordningen,

och

b) étgarder som skall vidtas av de behériga
myndigheterna med avseende pa dessa
varor, nir det har faststillts att dessa
verkligen dr sadana varor som avses i
punkt 2 a.”

11. T artikel 1.2 foreskrivs att i denna
férordning "avses med varor som gor intrang
pa den immateriella d4ganderitten:

— varumirkesforfalskade varor:

— varor, inbegripet emballage, som
utan tillstind 4r forsedda med ett
varumirke som dr identiskt med det
giltigt inregistrerade varumairket for
varor av samma slag eller som i

visentliga drag inte kan skiljas fran
ett saddant varumirke och som
darigenom krinker de rittigheter
som tillkommer varumirkesinneha-
varen i fraga enligt gemenskapslag-
stiftningen eller lagstiftningen i den
medlemsstat i vilken ansékan om
ingripande av tullmyndigheterna
gors,

II — Bedémning

12. Fragorna som den nationella domstolen
har stéllt kan i allt vésentligt sammanfattas i
en fraga och skall lampligen besvaras till-
sammans: Ger ett varumirke innehavaren
ritt att forhindra transitering av varor, som
tillverkats i ett tredjeland och som ér
forsedda med ett kidnnetecken som &r
identiskt med varumairket, genom en med-
lemsstat déir detta varumérke atnjuter skydd,
nér varornas slutdestination dr en medlems-
stat diar dessa far siljas fritt, eftersom
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varumirket inte dr skyddat dér? Innan denna
fraga kan besvaras skall det forst utredas av
vilket tullférfarande varorna omfattades vid
tidpunkten fér kvarhéllandet i Tyskland.

13. T enlighet med artikel 91.1 a i tullko-
dexen, skall ”[f]6rfarandet foér extern transi-
tering ... medge befordran fran en plats till
en annan inom gemenskapens tullomrade av
... icke-gemenskapsvaror utan att dessa varor
beldggs med importtullar och andra avgifter
eller blir féremal fér handelspolitiska atgir-
der”. Det dr siledes fraga om ett forfarande
som allmént sett omfattar varor frin tredje-
land som inte har sldppts for fri omsittning i
gemenskapen.

14. Sasom den tyska regeringen och Euro-
peiska gemenskapernas kommission har
anfort i sina yttranden, &r det ostridigt i
férevarande mal att de ifragavarande varorna
omfattades av ett suspensivt tullarrangemang
for extern transitering © nir de kvarholls vid
tullkontoret i Lobau, Tyskland, den 31
december 2000. Det ér enligt den nationella
domstolen nédmligen fraga om dambyxor
med ursprung i Polen, innan denna stat
anslot sig till Europeiska unionen, och som

6 — Se artikel 84.1 a i tullkodexen.
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inte sldppts for fri omsétining i gemenska-
pen.

15. I artikel 92 i tullkodexen foreskrivs att
”[fl6rfarandet for extern transitering avslutas
nér varorna och tillhérande dokument fore-
tes for bestimmelsetullkontoret i enlighet
med bestimmelserna for forfarandet i fraga”.
Det éar vid den irlindska tullen, som utgor
varornas destination, som tullklareringsfor-
farandet skall 4ga rum, och tullférseglingen
som varorna forsetts med under transiter-
ingen skall brytas. Det ér saledes i Irland som
varorna for férsta gangen skall slippas for fri
omsittning inom gemenskapen.

16. Sasom domstolen slog fast i punkt 34 i
domen i malet Polo/Lauren,” baseras extern
transitering av icke-gemenskapsvaror pa en
rittslig fiktion. Under den externa transiter-
ingen underkastas varorna varken import-
tullar eller andra handelspolitiska atgérder.
Allt sker som om varorna inte hade inforts
pa gemenskapens omrade innan de sitts i fri
omsittning, vilket skall ske i Irland.

7 — Dom av den 6 april 2000 i mal C-383/98, Polo/Lauren (REG
2000, s. I-2519) punkt 34.
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17. Republiken Polen var dnnu inte medlem
av unionen vid den tidpunkt da de aktuella
varorna, som har sitt ursprung i denna stat,
under transiteringen till Irland beslagtogs i
Tyskland. Det saknas saledes anledning att i
svaret till den nationella domstolen beakta
den hypotetiska situationen dir varorna
skulle ha hirstammat fran Polen efter denna
stats anslutning till unionen. Den enda
fragan av betydelse i detta avseende éar
huruvida bedémningen av malet paverkas
av det forhallandet att Republiken Polen, vid
den tidpunkt da varorna beslagtogs i Tysk-
land, inte endast var ett tredjeland utan en
associerad stat.® Jag anser att denna fraga
skall besvaras nekande.

18. Associeringsavtalet syftade endast till att
skapa en limplig ram fér Republiken Polens
gradvisa integrering i gemenskapen, detta i
syfte att frimja landets eventuella anslutning
till gemenskapen, medan EG-férdragets syfte
dr att skapa en inre marknad. ® Aven om det i
detta avseende foreskrevs i associeringsav-
talet att ett frihandelsomrade gradvis skulle
upprittas mellan gemenskapen och Polen, °
innebar inte detta att varorna i fraga upp-
horde att omfattas av tullférfarandet for

8 — Enligt Europaavtalet om uppréttande av en associering mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, 4 ena
sidan, och Republiken Polen, & andra sidan, som slutits och
godkénts i gemenskapens namn genom radets och kommis-
sionens beslut 93/743/Euratom, EKSG, EG av den 13
december 1993 (EGT L 348, s. 1; svensk specialutgiva,
omrade 11, volym 26, s. 3) (nedan kallat associeringsavtalet).

9 — Dom av den 27 september 2001 i mal C-63/99, Gloszczuk
(REG 2001, s. I-6369), punkt 50.

10 — Se artikel 7 i associeringsavtalet och artikel 2 i protokoll 1 till
associeringsavtalet om textilvaror och beklidnadsprodukter.

extern transitering genom kvarhallandet i
Tyskland den 31 december 2000. De varor
som dr aktuella i forevarande fall har sitt
ursprung i Polen och det ér forst sedan den
1 maj 2004 som Polen ingar i gemenskapens
tullomrade.

19. Efter denna parentes daterkommer vi
saledes till den centrala fragan i malet, det
vill siga huruvida varumirkesinnehavaren i
Tyskland har ritt att forhindra extern
transitering av varorna inom landet, efter-
som en transitering skulle leda till intrdng i
hans varumirkesrétt i Tyskland.

20. I artikel 5.1 i varumérkesdirektivet fore-
skrivs att innehavaren har ritt att forhindra
tredje man, som inte har hans tillstind, att i
néringsverksamhet anvinda nagra kinne-
tecken som ér identiska eller kan leda till
forvaxling med det registrerade varumérket.
I artikel 5.3 ges en icke uttémmande lista av
vilka anvéndningar i niringsverksamhet som
varumirkesinnehavaren kan forbjuda. Bland
dessa anvindningar ndmns import och
export. Extern transitering som det ér friga
om i férevarande fall ndamns dock inte.

I-10889
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21. Isin dom av den 18 oktober 2005 i malet
Class International'" erinrade domstolen
uttryckligen om att icke-gemenskapsvaror
som infors i gemenskapen genom férfaran-
det for extern transitering eller lagring i
tullokal inte &r i fri omséttning i gemen-
skapen. Under sidana omstindigheter inne-
bir inte endast inforseln av varorna till
gemenskapen inom ramen for ett forfarande
for extern transitering eller lagring i tullokal
att varorna "importera[s]” i den mening som
avses i artikel 5.3 ¢ i varumirkesdirektivet
och foljaktligen inte att ”[varumairket
anvands] i ndringsverksamhet” i den mening
som avses i artikel 5.1. "

22. Domstolen slog saledes fast i det malet
att artikel 5.1 och 5.3 ¢ i varumérkesdirek-
tivet skall tolkas sd att en varumirkesinne-
havare inte har ritt att motséitta sig att varor
som ér forsedda med hans varumirke fors in
i gemenskapen med stod av ett tullférfarande
for extern transitering, da varorna inte dess-
férinnan slappts ut pA marknaden i gemen-
skapen av varumirkesinnehavaren eller med
hans samtycke. '

23. Av domstolens rittspraxis féljer i huyud-
sak att hinsyn skall tas till varumérkets

11 — Dom av den 18 oktober 2005 i mal C-405/03, Class
International (REG 2005, s. I-8735), punkterna 36 och 37.

12 — Ibidem, punkt 44.
13 — Ibidem, punkt 50.
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funktion ndr man skall avgéra huruvida
inférsel av varor i en medlemsstat, till
exempel inom ramen for ett férfarande for
extern transitering, innebdr anvindning av
ett kinnetecken i niringsverksamhet och
foljaktligen intrang i varumdirkesritten i
denna medlemsstat.'* Innehavaren kan
endast aberopa ritten att forhindra tredje
mans anvandning av varumirket di detta
kan skada varumirkets funktion och i
synnerhet dess grundliggande funktion att
ge konsumenterna garantier om produktens
ursprung. '°

24. Det skall sdledes avgoras huruvida en
sadan transitering som den som é&r aktuell i
férevarande fall, med hénsyn till varumaérkets
grundlaggande funktion, kan skada Diesels
intressen, i foretagets egenskap av inneha-
vare av varumirket i Tyskland.

25. Saluféringen av varorna dr i detta
hinseende avgérande. Det ar nidmligen
genom ett utsldpp av varorna pa marknaden
i transitstaten ddr varumaérket atnjuter skydd
som varumirkets grundldggande funktion i
denna stat kan skadas. Domstolen ansag
siledes i domen i det ovannidmnda maélet

14 — Sasom generaladvokaten Jacobs erinrade om i punkt 28 i sitt
forslag till avgérande i det ovanndmnda malet Class Inter-
national.

15 — Dom av den 12 november 2002 i mal C-206/01, Arsenal
Football Club (REG 2002, s. 1-10273), punkt 51. Sisom
domstolen har slagit fast vid upprepade tillfillen &r
varumdrkets grundliggande funktion att f6r konsumenten
eller slutanvindaren av en vara eller tjinst som ticks av
varumarket garantera dess ursprung, sa att denne utan risk
for forvixling kan sirskilja denna vara eller tjinst fran andra
med ett annat ursprung. Se dom av den 23 maj 1978 i mal
102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk
specialutgéva, volym 4, s. 107), punkt 7, av den 18 juni 2002 i
mal C-299/99, Philips (REG 2002, s. [-5475), punkt 30, och
domen i det ovanndmnda mélet Arsenal, punkt 48.
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Class International att det, fér att varumar-
kesinnehavaren skall kunna foérhindra
inforsel av varorna i en medlemsstat, forut-
sitts att varorna forts in i gemenskapen dir
varumirket dtnjuter skydd for att dar sldppas
ut pa marknaden. *¢

26. Att saluféringen av varorna har en
erkdnt central roll vid faststillandet av ett
eventuellt intrang i varumérkesinnehavarens
rattigheter i transitstaten framgar ocksa
tydligt av domen i malet kommissionen
mot Frankrike'” och den senare domen i
malet Rioglass och Transremar '®, Aven om
bada dessa domar avser fri rorlighet for
gemenskapsvaror framgar det av dem att, ur
ett immaterialrittsligt perspektiv, innehava-
rens rittigheter i transitstaten endast kan
krinkas genom saluféringen av varor. Av
detta foljer att intrang i varumirkesinneha-
varens rattigheter i transitstaten inte kan
anses foreligga om nagon sidan saluféring
inte har foretagits.

27. 1 domen i det ovannimnda maélet
kommissionen mot Frankrike betonade
domstolen att ”"[t]ransit ... omfattas siledes

16 — Domen i det ovannimnda maélet Class International,
punkt 34. Se &ven punkterna 58 och 59 i ndmnda dom.

17 — Dom av den 26 september 2000 i mal C-23/99, kommissio-
nen mot Frankrike (REG 2000, s. I-7653).

18 — Dom av den 23 oktober 2003 i mal C-115/02, Rioglass och
Transremar (REG 2003, s. I-12705).

inte av det sérskilda féremalet fér den
industriella [ritten]”.'® Nir avsikten verkli-
gen ar att varan i fraga "[inte] salufors ... pa
franskt territorium, genom vilket varan
endast trausiterar, utan i en annan medlems-
stat”,?® dir varan inte ar skyddad och dir
den kan séljas lagligen, kan det inte faststillas
att de industriella réttigheterna i transitsta-
ten krinkts. I den andra domen i det
ovannamnda malet Rioglass och Transremar,
fokuserade domstolen ocksa pa saluféringen
av varorna i transitstaten nir den drog
slutsatsen att ”[e]n transitering ... inbegriper
... inte nagon saluféring av de berdrda
varorna och kan alltsd inte skada det

sirskilda féremalet fér varumirkesritten”, 2*

28. Vid sadan transitering som den som &r
aktuell i forevarande mal, kan intrang i
varumirkesritten i transitstaten endast fast-
stillas om det finns goda grunder for att
misstidnka att varorna kommer att saluforas i
denna stat. Fragan 4r saledes vilka indicier
som ér relevanta for att grunda en sadan
misstanke. I brist pd sddana indicier kan en
extern transitering inte skada den grund-
laggande funktionen hos Diesels varumirke i
Tyskland.

19 — Punkt 43.

20 — Domen i det ovanndmnda malet kommissionen mot
Frankrike, punkt 44 (min kursivering).

21 — Domen i det ovannimnda malet Rioglass och Transremar,
punkt 27.
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29. Till skillnad fran vad Diesel har hévdat i
sitt skriftliga yttrande och under férhand-
lingen, dr den eventuella risken att varorna
inte nar sin bestimmelseort i Irland och att
de teoretiskt sett kan saluforas olovligen i
Tyskland inte i sig tillricklig for att gora
gillande att transiteringen skadar varumdr-
kets grundldggande funktion i Tyskland. Att
f6lja denna standpunkt skulle leda till att all
extern transitering av varor som &r férsedda
med kdnnetecknet ansigs utgéra anvindning
av varumirket i néringsverksamhet i den
mening som avses i artikel 5.1 i
varumirkesdirektivet. En sidan slutsats
skulle emellertid strida mot domstolens
rittspraxis som hénvisats till ovan.

30. Det 4r a priori rationellt att anta att
Montex i férevarande fall kommer att
saluféra sina varor i Irland dar detta kan
goras lagenligt. Montex skulle forvisso kunna
gora en direkt vinst genom att salufora
varorna rittsstridigt i medlemsstater dar
Diesels varumirke registrerats i behérig
ordning. En sadan strategi skulle emellertid
kunna leda till betydande forluster fér
Montex dven pé kort sikt. Genom att befatta
sig med siddan olaglig saluféring forsvéras
mojligheten att féra in produkterna genom
tullforfarandet fér extern transitering via
andra medlemsstater dar varumirket &r
skyddat. Detta medfor vidare en 6kad risk
féor att myndigheterna i transitstaterna
beslagtar varorna.
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31. Enligt min mening utgér inte den
externa transiteringen av Montex varor
som dr forsedda med kédnnetecknet DIESEL
i ett foreseglat transportmedel, prima facie,
intrang i Diesels varumirkesratt i Tyskland.
Varorna kommer genom en transitering av
detta slag inte i sidan kontakt med handeln i
denna stat som skulle kunna leda till att
varumairkets grundliggande funktion skadas.
Det ankommer visserligen pa den nationella
domstolen att bekrifta att sa dr fallet i
férevarande mal. Den nationella domstolen
maste, nir den gor sin beddmning, under alla
omstindigheter ta hdnsyn till att en eventuell
risk for missbruk under transiteringen ar
uppenbart otillricklig for att en extern
transitering som sddan skall likstillas med
att i ndringsverksamhet anvinda ett tecken i
den mening som avses i artikel 5.1 och 5.3 i
varumairkesdirektivet.

32. Intrang i varumirkesritten i transitsta-
ten kan endast faststillas om det finns
indicier pa grundval av vilka man skiligen
kan anta att varorna som ar férsedda med
kannetecknet DIESEL inte enbart kommer
att saluforas i Irland utan dven i andra stater,
déribland transitstaten, dir varuméirket ar
skyddat. Vilka slags indicier kan da grunda
en sadan misstanke att Montex kommer att
saluféra sina varor i Tyskland?
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33. Den nationella domstolen onskar fa
Klarhet i vilken betydelse det har f6r bedém-
ningen i férevarande fall huruvida varan har
tillverkats lagenligt eller €j i ursprungsstaten.
Jag skall nu uppehalla mig vid denna fraga
fér att bedoma vilken betydelse en sidan
omstindighet eventuellt har vid faststillan-
det av huruvida intrang skett i varumérkes-
innehavarens rittigheter i transitstaten.
Avslutningsvis skall jag underséka férord-
ning nr 3295/94 och domstolens rittspraxis
avseende tolkningen av denna forordning for
att avgdra dess betydelse fo6r svaret pa
tolkningsfragorna i férevarande mal

A — Lagenlig eller rdttsstridig tillverkning i
det tredjeland ddr varorna har sitt ursprung

34. I motsats till den tyska regeringens och
kommissionens uppfattning anser jag inte att
det ar avgérande huruvida tillverkningen av
varorna i Polen har skett lagenligt eller i strid
med polsk varumirkesritt for att besvara
fragan huruvida ett intrang skett i Diesels
rittigheter i Tyskland, i dess egenskap av
innehavare av varumirket i denna medlems-
stat.

35. For det forsta kan bedémningen av om
ett varumirkes grundldggande funktion har

skadats i den medlemsstat dér varorna
befinner sig i ett forfarande fér extern
transitering inte géras beroende av huruvida
tillverkningen av varorna i ursprungsstaten
ar lagenlig eller ej. Detta skulle nidmligen
innebédra att myndigheterna i transitstaten
var skyldiga att kédnna till den nationella
varumirkesritten i det tredjeland, vilket det
dn md vara, dir varorna har tillverkats.

36. Jag anser for det andra att endast sidana
indicier som kan grunda misstanken att
Montex kommer att saluféra transitvarorna
i transitstaten i stillet for i Irland é&r av
betydelse vid faststillandet av huruvida ett
intrdng gjorts i Diesels varumérkesritt i
Tyskland. Ett avgorande indicium for att
grunda en sidan misstanke skulle vara om
Montex befanns befatta sig med eller tidigare
har befattat sig med att salyfora sina
produkter som dr forsedda med kidnneteck-
net DIESEL antingen i transitstaten eller i ett
annat land, inklusive tredjelander, dir Diesel
dtnjuter varumarkesskydd.

37. Det ankommer i vart fall pa den
nationella domstolen att préva huruvida de
omstindigheter som den har fatt kinnedom
om visar att Montex har infért sina varor
forsedda med kinnetecknet DIESEL i han-
deln i Tyskland eller i ndgot annat land dir
Diesels varumirke &r skyddat.
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B — Férordning nr 3295/94

38. Forordning nr 3295/94 och domstolens
rittspraxis avseende étgirder for att for-
hindra inforsel till gemenskapen av varu-
mirkesforfalskade, pirattillverkade och lik-
stillda varor paverkar inte tolkningen av
artike] 5 i varumarkesdirektivet som dr i
fraga i detta mal

39. Det skall erinras om att domstolen i
domen i malet Rolex®, som rorde tolk-
ningen av forordning nr 3295/94, konstate-
rade att denna forordning forbjuder ren
transitering av varumérkesforfalskade eller
pirattillverkade varor genom en medlemsstat
till ett tredjeland och att paféljder skall
foreskrivas for sidan transitering. Domstolen
angav namligen i denna dom att artikel 1 i
férordning nr 3295/94 skall tolkas sa att den
skall tillimpas nédr varor, som har importe-
rats fran ett tredjeland och som befinner sig
under transit till ett annat tredjeland, beslag-
tas pa ansékan av innehavaren av de rittig-
heter som pastas ha krinkts. >*> Harav foljer,
vilket domstolen likaledes konstaterade, att
nér "de aktuella bestimmelserna i nationell
ritt inte innehaller ndgot forbud, och det
siledes inte féreskrivs nagon pafolid for
enbart transit av varumirkesforfalskade
varor inom den berérda medlemsstatens

22 — Dom av den 7 januari 2004 i mal C-60/02, X, kallat Rolex
(REG 2004, s. 1-651).

23 — Ibidem, punkt 54. Se éven domen i det ovanndmnda malet
Polo/Lauren, punkt 29.
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territorium, sdsom det emellertid kravs enligt
artiklarna 2 och 11 i férordning nr 3295/94,
skall den slutsatsen dras att de senare utgor
hindg}; mot sagda nationella bestimmel-
ser”.

40. Jag anser emellertid inte att man av
denna férordning och domstolens ovan-
nidmnda réttspraxis kan dra slutsatsen att
transitering som sadan skall anses leda till
intrang i innehavarens varumérkesratt i
transitstaten. Hérvid delar jag den uppfatt-
ning som kommissionen framfort i sitt
yttrande att forordning nr 3295/94 reglerar
dels villkoren for tullmyndigheternas ingri-
pande avseende varor som misstinks vara
varumirkesforfalskade, >* dels vilka atgarder
som skall vidtas av de behoériga myndighe-
terna med avseende pa dessa varor.?® For-
ordningen omfattar emellertid inte den
varumirkesrittsliga bedomningen av huru-
vida det skett ett intrang i varumérkesrétten
eller nir anvindningen av ett kdnnetecken
kan vara forbjuden pa grund av intrang i
varumérkesritten.

41. Som understrukits ovan kan enbart
transiteringen i sig, i avsaknad av en grundad

24 — Domen i det ovanndmnda malet Rolex, punkt 58.
25 — Se artikel 1.1 a i forordning nr 3295/94.
26 — Se artikel 1.1 b i férordning nr 3295/94.
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misstanke att de varor som ar férsedda med
kinnetecken som ir identiska med varumar-
ket kommer att saluféras i transitmedlems-
staten i strid med varumirkesinnehavarens
rittigheter i denna stat, inte skada varumar-
kets grundliggande funktion. Under dessa
omstindigheter inskrinks inte varumérkes-
innehavarens rittigheter i transitstaten.

42. Intrang i varumdirkesritten foreligger
diremot om en sadan misstanke om ritts-
stridig saluféring kan konstateras. Ett sadant
intrang foljer dock inte enbart av sjilva
transiteringen. Det krdvs dven omstindig-
heter som visar att det foreligger en verklig
och faktisk risk for att varorna kommer att
saluféras olagligen i transitmedlemsstaten
eller i en annan stat dér varumidrket ar

skyddat.

43. I de ovannimnda mélen Polo/Lauren
och Rolex var det just pa grund av att det var
mycket troligt att varorna i fraga skulle
komma att saluféras olagligen i gemenska-
pen som domstolen fann att sddana atgérder
for ingripande som foreskrivs i férordning
nr 3295/94 skulle vidtas avseende desamma.
Detta trots att varorna i fraga befann sig i ett
externt transiteringsforfarande. Det framgar
av andra och tredje skilen i férordning

nr 3295/94 att den omstindigheten att
varorna i fraga saluférs olagligen dr av
vasentlig betydelse.”” Domstolen har sjilv
uttryckligen angett i domen i det ovan-
niamnda malet Polo/Lauren att varorna i
fraga "som hinfors till ett forfarande for
extern transitering riskerar att inforas pa
gemenskapens marknad genom bedri-
geri”. ?® Till skillnad fran vad som ér fallet i
férevarande mal befann sig de varor som var
aktuella i malet Polo/Lauren inte i ett
forfarande for extern transitering till en
medlemsstat dir de fritt kunde séljas.

44. Att denna omstindighet bekriftats i
férevarande mal, och givetvis den omstin-
digheten att det inte finns nagra indicier som
kan grunda en misstanke om att varorna
kommer att saluféras i transitstaten, dr av
avgbrande betydelse for slutsatsen att for-
ordning nr 3295/94 inte ir relevant for att
faststilla att anvindningen av ett kianne-
tecken kan vara forbjuden pa grund av
intrang i varumérkesinnehavarens rittigheter
i transitstaten.

27 — Se punkt 9 i detta forslag till avgérande.
28 — Domen i det ovanndmnda malet Polo/Lauren, punkt 34.
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45. Mot bakgrund av ovanstiende Gvervi-
ganden anser jag att domstolen skall besvara
de fragor som den nationella domstolen har
stillt pa féljande sitt. Artikel 5.1 och 5.3 i
varumirkesdirektivet skall tolkas sa att
innehavaren av ett registrerat varumarke inte
har ritt att férhindra sjilva transiteringen av
varor som ir férsedda med kidnnetecken som

III — Forslag till avgorande

ar identiska med ndmnda varumirke i brist
pé indicier att dgaren av varorna, direkt eller
indirekt, befattar sig med eller tidigare har
befattat sig med att saluféra sina produkter i
stater ddr varumirket ar skyddat. Det
ankommer pa den nationella domstolen att
avgora huruvida sadana indicier foreligger i
férevarande mal.

46. Mot bakgrund av tidigare 6verviganden foreslar jag att domstolen skall besvara
de tolkningsfrigor som Bundesgerichtshof har stillt pa foljande siitt:

Artikel 5.1 och 5.3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar skall tolkas s att innehavaren
av ett registrerat varumérke inte har rétt att forhindra sjélva transiteringen av varor
som dr forsedda med kédnnetecken som &r identiska med ndmnda varumaérke i brist
pa indicier att dgaren av varorna, direkt eller indirekt, befattar sig med eller tidigare
har befattat sig med att saluféra sina produkter i stater dédr varumaérket dr skyddat.
Det ankommer pd den nationella domstolen att avgéra huruvida sddana indicier

foreligger i forevarande mal.
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