POLO/LAUREN

DOMSTOLENS DOM (férsta avdelningen)
den 6 april 2000 *

I mal C-383/98,

angaende en begéran enligt artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG), fran
Oberster Gerichtshof (Osterrike), att domstolen skall meddela ett férhandsavgs-
rande i det vid den nationella domstolen anhingiga malet mellan

The Polo/Lauren Company LP

och

PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders,

angdende tolkningen av rddets férordning (EG) nr 3295/94 av den 22 decem-
ber 1994 om éatgirder for att forhindra éverging till fri omsittning, export,
aterexport eller hinférande till ett suspensivt arrangemang av varumirkesfor-
falskade och pirattillverkade varor (EGT L 341, s. 8; svensk specialutgiva,
omrade 2, volym 16, s. 77),

* Riuegdngssprak: tyska,
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meddelar

DOMSTOLEN (férsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden L. Sevon samt domarna P. Jann och
M. Wathelet (referent),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
" justitiesekreterare: avdelningsdirektoren H.A. Riihl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— The Polo/Lauren Company LP, genom advokaten F. Wohlfahrt, Wien,

— Osterrikes regering, genom C. Stix-Hackl, Gesandte, forbundsutrikesminis-
teriet, i egenskap av ombud,

— Tysklands regering, genom W.-D. Plessing, Ministerialrat, férbundsekono-
miministeriet, och A. Dittrich, Ministerialrat, forbundsjustitieministeriet,
bada i egenskap av ombud,
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— Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger, sous-directeur, utrikesmi-
nisteriets rittsavdelning, och A. de Bourgoing, chargé de mission, samma
avdelning, bada i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom ambassadéren H. Rotkirch, chef vid utrikesminis-
teriets rdttsavdelning, och juridiska rddgivaren T. Pynni, samma ministe-
rium, bada i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom J.C. Schieferer och R. Tri-
cot, rittstjinsten, bada i egenskap av ombud,

med hinsyn till forhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 16 december 1999
av: Frankrikes regering, foretridd av A. Maitrepierre, chargé de mission,
utrikesministeriets rdttsavdelning, i egenskap av ombud, Finlands regering,
foretrddd av juridiske radgivaren E. Bygglin, utrikesministeriet, i egenskap av
ombud, och kommissionen, féretridd av J.C. Schieferer,

och efter att den 16 december 1999 ha hért generaladvokatens forslag till
avgorande, '
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- foljande

Dom

Oberster Gerichtshof har genom beslut av den 29 september 1998, som inkom
till domstolen den 26 oktober samma 4r, i enlighet med artikel 177 i EG-
fordraget (nu artikel 234 EG) stillt en friga om tolkningen av férordning (EG)
nr 3295/94 av den 22 december 1994 om Atgirder for att forhindra overgang till
fri omsittning, export, dterexport eller hanforande till ett suspensivt arrange-
mang av varumirkesforfalskade och pirattillverkade varor (EGT L 341; s. 8,

svensk specialutgiva, omrade 2, volym 16, s. 77, nedan kallad férordningen).

Denna fraga har uppkommit i en tvist mellan det enligt amerikansk ritt bildade
bolaget The Polo/Lauren Company LP (nedan kallat Polo/Lauren) och det enligt
indonesisk ritt bildade bolaget PT. Dwidua Langgeng Pratama International
Freight Forwarders (nedan kallat Dwidua) efter det att de Osterrikiska
tullmyndigheterna hade kvarhallit T-shirts som misstinktes vara forfalskningar
av de varumirken som tillhérde Polo/Lauren.

Gemenskapsrittsliga bestimmelser

Férordningen, som har antagits med stéd av bland annat artikel 113 i EG-
fordraget (nu artikel 133 EG i dndrad lydelse), syftar enligt andra 6vervagandet i
ingressen till att varumirkesforfalskade och pirattillverkade varor i sd stor
utstrickning som méjligt skall hindras frin att slippas ut pd marknaden, och till
att atgirder for detta indamal skall vidtas for att effektivt bekimpa denna
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olagliga verksamhet, varvid detta syfte ocksd efterstrivas genom Atgirder pé
internationell niva enllgt samma riktlinjer. '

Av sjitte Overvdgandet i ingressen till férordningen framgdr nimligen att
gemenskapen tar hdnsyn till villkoren i GATT-avtalet (allmidnna tull- och
handelsavtalet) betriffande immaterialrittsliga frigor som berér handel, bland
annat med varumirkesforfalskade varor, och sirskilt de atgirder som skall vidtas
vid grinsen,

Artikel 1.1 i forordningen har féljande lydelse:

”Denna férordning skall faststilla:

a) de omstindigheter under vilka tullmyndigheterna skall ingripa i friga om
varor som misstinks vara varumirkesforfalskade eller pirattillverkade och
som

— inférs for fri omsittning, export eller terexport,

— patriffas da kontroll sker av varor som hinférs till ett suspensivt
arrangemang enligt artikel 84.1 a i radets férordning (EEG) nr 2913/92
av den 12 oktober 1992 om inriittandet av en tullkodex fér gemenskapen
eller aterexporteras, vilket kriver anmilan,
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. och

'b) de tgirder som skall vidtas av de behdriga myndigheterna med avseende pa
dessa varor om det har faststillts att de verkligen dr varumarkesforfalskade
eller pirattillverkade.”

Av artikel 84.1 a i radets forordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrdttandet av en tullkodex for gemenskapen (EGT L 302, s. 1, svensk
specialutgava, omrade 2, volym 16, s. 4, nedan kallad gemenskapstullkodexen)
framgdr att dd termen '

»suspensivt arrangemang” anvinds anses den i fraga om icke-gemenskapsvaror
gilla

— extern transitering,

— lagring i tullager,

-— aktiv féridling enligt ett suspensionssystem,

— bearbetning under tullkontroll
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och

— temporir import”.

Av artikel 3 i férordningen framgér att innehavaren av ett varumirke, nirstiende
rédttigheter eller en ménsterritt (nedan kallad rittighetsinnehavaren) kan inge en
skriftlig ansgkan till den behériga enheten vid tullmyndigheten om att denna skall
ingripa mot de varor som han misstinker vara varumirkesforfalskade eller
pirattillverkade. Denna ansékan skall dtféljas av en beskrivning av varorna och
av ett bevis pa att den sokande #r rittighetsinnehavare. I ansékan skall
specificeras under hur lang tidsperiod tullmyndigheterna anmodas att ingripa.

Av samma bestimmelse f6ljer att rittighetsinnehavaren ocksid maste limna alla
relevanta upplysningar for att gora det mojligt for den behériga enheten vid
tullmyndigheten att fatta ett beslut med fullstindig kinnedom om fakta, dock
utan att dessa upplysningar dr ett villkor fér att ansdkan skall behandlas.
Ansokan behandlas ddrefter av den behoriga enheten, som genast skriftligen skall
underritta den sékande om sitt beslut.

Enligt artikel 4 i férordningen kan tullmyndigheten dven ex officio kvarhilla
varor om tullkontoret konstaterar att varorna ar forfalskade eller pirattillverkade
vid de kontroller som utfors enligt ndgot av de tullférfaranden som avses i
artikel 1.1 a i forordningen, innan en ansékan fran rittighetsinnehavaren har
lamnats in eller bifallits. Samma tullmyndighet kan, enligt gillande lagstiftning i
medlemsstaten i fraga, om den vet vem som ir rittighetsinnehavare, underritta
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denne om risken for en lagovertridelse. Tullmyndigheten har i sadant fall ritt att
uppskjuta varornas 6vergdng till fri omsittning eller att kvarhdlla dem i tre
arbetsdagar, si att rittighetsinnehavaren hinner limna in en ansékan om
ingripande enligt artikel 3.i férordningen. :

I artikel § i forordningen foreskrivs att det beslut genom vilket rittighetsinne-
havarens ansokan beviljas omedelbart skall &verlimnas till de tullkontor i
medlemsstaten som antas bli berérda av de varor som i ansokan anges vara
varumirkesforfalskade eller pirattillverkade. '

I artikel 6.1 forsta stycket i forordningen foreskrivs att om ett tullkontor till
vilket beslutet att bevilja en ansdkan fran rittighetsinnehavaren har éverlimnats
enligt artikel 5 i forordningen, efter att om sé dr nodvandigt ha rddgjort med den
sokande, finner det klarlagt att varorna motsvarar beskrivningen av de
varumirkesforfalskade eller pirattillverkade varorna i detta beslut, skall tullkon-
toret uppskjuta frigérandet av varorna eller kvarhalla dessa.

Av artikel 6.1 andra stycket i forordningen framgar att tullkontoret eller den
enhet som behandlade ansokan enligt artikel 3 genast skall underritta deklaran-
ten och den person som ansokte om ingripande. I enlighet med de nationella
bestimmelserna om skydd av persondata, industri- och affdrssekretess och
yrkesmissig och administrativ konfidentialitet skall det tullkontor eller den enhet
som behandlade ansokan pa rittighetsinnehavarens begiran underritta honom
om deklarantens namn och adress, och dven mottagarens namn och adress om
dessa dr kinda, s att rittighetsinnehavaren kan begira att de behorig

myndigheterna fattar ett beslut i sak. :
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Beslutet att uppskjuta varornas dvergdng till fri omsittning eller att kvarhalla
dessa 4r tillfdlligt. I artikel 7.1 i férordningen anges att om tullkontoret inte inom
tio arbetsdagar efter anmilan om att frigérandet har skjutits upp eller att varorna
har kvarhallits har underrittats om att drendet har hinskjutits till den behoriga
myndighet som skall fatta beslut i sakfrdgan eller om att den vederborligen
bemyndigade myndigheten har vidtagit temporira dtgirder, skall varorna frigoras
under forutsittning att alla tullformaliteter har uppfyllts och att kvarhallningen
har atertagits. Denna period kan i limpliga fall férlingas med hogst tio
arbetsdagar.

Forordningen har senare, efter omstindigheterna i malet vid den nationella
domstolen, dndrats genom rddets férordning (EG) nr 241/1999 av den 25 ja-
nuari 1999 (EGT L 27, s. 1). Artikel 1.1 a har sedan dess f6ljande lydelse:

?1. I denna foérordning faststills

a) villkoren fér ingripande av tullmyndigheterna nir varor som misstinks vara
sddana varor som anges i punkt 2 a,

—deklareras for fri omsittning, export eller dterexport i enlighet med
artikel 61 i radets forordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrittandet av en tullkodex for gemenskapen,
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— patriffas vid en kontroll av varor som underkastats tullvervakning i
enlighet med artikel 37 i férordning (EEG) nr 2913/92, som hinférts till
ett suspensivt arrangemang i enlighet med artikel 84.1 a i den férord-
ningen, aterexporterats medelst anmilan eller 4r upplagda i en frizon eller
ett frilager i enlighet med artikel 166 i den foérordningen.”

Tvisten vid den nationella domstolen och den 6sterrikiska lagstiftningen

Polo/Lauren, som har sitt site i New York (Amerikas forenta stater), &r
innehavare av flera ord- och figurmirken som &r registrerade i Osterrike och
allmint kinda i hela virlden.

Polo/Lauren har med dberopande av artikel 3.1 i férordningen av de osterrikiska
tullmyndigheterna utverkat ett beslut enligt vilket tullkontoren dldggs att skjuta
upp frigérandet av eller kvarhalla T-shirts med krage som var forsedda med
bolagets ord- och figurmirken, i den man det var frdga om varumirkesforfals-
kade eller pirattillverkade varor.

P4 grundval av nimnda beslut kvarhélls, tills vidare, 633 T-shirts med krage i ett
tullager i Linz. Varornas avsindare var Dwidua, Indonesien, och deras mottagare
var Olympic — SC, ett bolag etablerat i Polen.
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Polo/Lauren vickte talan vid Landesgericht Linz och yrkade att Dwidua skulle
forbjudas att salufora dessa varor, som var férsedda med Polo/Laurens skyddade
ord- och figurmirken, och att Polo/Lauren skulle tillitas att, pd Dwiduas
bekostnad, forstora de T-shirts som tullmyndigheterna hade kvarhallit. Polo/
Lauren vickte talan vid den domstolen med motiveringen att de omtvistade
varorna tills vidare hade kvarhdllits i ett tullager som var beliget inom
domkretsen for nimnda domstol.

Efter det att Landesgericht Linz emellertid hade forklarat att den saknade
territoriell behorighet, vilket beslut Oberlandesgericht Linz, som handlade
overklagandet, bekriftade, inkom Polo/Lauren med en talan om revision till
Oberster Gerichtshof.

Det dr enligt Oberster Gerichtshof tveksamt om férordningen skall tillimpas nir
varor som importeras fran ett tredje land tills vidare kvarhalls av ett tullkontor,
ndr de befinner sig under transitering till ett annat tredje land och nir den berdrde
rattighetsinnehavaren dessutom har sitt site i ett tredje land. Oberster Gerichts-
hof anser att det pd goda grunder kan hivdas att forordningen endast kan
tilldimpas i situationer dir varor kan nd den gemensamma marknaden eller
atminstone kan pédverka denna marknad.

Oberster Gerichtshof har dven understrukit att en konkret 4tgird omfattas av
gemenskapsritten endast om en samlad bedémning av omstindigheterna leder till
slutsatsen att Atgirden kan hota den fria handeln mellan medlemsstaterna.
Oberster Gerichtshof anser foljaktligen att det dr tveksamt om gemenskapens
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institutioner har beslutsbefogenheter, om det kan antas att de faktiska omstin-
digheterna i det aktuella fallet inte padverkar den inre marknaden.

Det 4r mot denna bakgrund som Oberster Gerichtshof har beslutat att férklara
milet vilande och att stilla féljande tolkningsfraga till domstolen:

”Skall artikel 17 radets forordnirig (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994
om Atgirder for att forhindra dvergang till fri omsittning, export, dterexport eller
hinforande till ett suspensivt arrangemang av varumirkesforfalskade och
pirattillverkade varor (EGT L 341, 1994; svensk specialutgdva, omrdde 2, volym
16, s. 77) tolkas sa, att denna.férordning dven skall tillimpas nir varor av det
slag som anges i forordningen, vilka befinner sig under transitering frdn en stat
som inte tillhér Europeiska gemenskapen till en annan stat som inte heller tillhor
Europeiska gemenskapen, pd ansokan av en rittighetsinnehavare, som hdvdar att
hans rittigheter har kriankts och vars foretag har sitt site i ett tredje land, tills
vidare kvarhills i en medlemsstat av tullmyndigheterna i den staten med std av
nimnda férordning?”

Domstolen konstaterar inledningsvis att det enligt begiran om hénskjutande
uppkommer tvd olika frigor, med hénsyn till den nationella domstolens
overviganden, vilka det har erinrats om i punkterna 20 och 21 i denna dom.
Den nationella domstolen vill forst fi klarhet i huruvida férordningen skall
tillimpas nir varor av det slag-som anges i férordningen, vilka importeras fran ett
tredje land och vilka befinner sig under transitering till ett annat tredje land, pa
ansokan av ett bolag, som hivdar att de rittigheter som det dr innehavare av har
kriankts och vars site dr beldget i ett tredje land, tills vidare kvarhalls i en
medlemsstat av tullmyndigheterna i den staten med stéd av nimnda f6rordning.
Vid jakande svar onskar den nationella domstolen fi veta om det finns en
tillricklig grund for nimnda forordning i EG-fordraget.
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Tolkningen av forordningen

Den tyska regeringen anser att det féljer av lydelsen av artikel 1.1 a i
forordningen — som endast syftar till att skydda den inre marknaden — att
avsikten att varor skall inféras f6r fri omsittning eller hanforas till ett suspensivt
arrangemang inte racker som grund fér att medge ett ingripande av tullmyndig-
heterna. Bestimmelsen skall inte tillimpas pa varor som endast befinner sig under
transitering. Denna tolkning bekriftas, enligt den tyska regeringen, av antagandet
ay forordning nr 241/1999, som bland annat utstricker skyldigheten att ingripa
till att omfatta varor som 4r upplagda i en frizon eller i ett frilager.

Domstolen finner att denna tolkning inte kan godtas.

Domstolen konstaterar nimligen att det av artikel 1.1 a i férordningen foljer att
forordningen skall tillimpas nir varor som misstinks vara varumirkesforfals-
kade eller pirattillverkade patriffas di kontroll sker av varor som hinfors till ett
suspensivt arrangemang enligt artikel 84.1 a i gemenskapstullkodexen. Enligt den
senare bestimmelsen anvinds termen “suspensivt arrangemang” bland annat i
friga om extern transitering, det vill siga ett tullforfarande som medger
befordran fran en plats till en annan inom gemenskapens tullomride av icke-
gemenskapsvaror utan att dessa varor beliggs med importtullar och andra
avgifter enligt gemenskapstullkodexen.

Det framgér siledes uttryckligen att forordningen skall tillimpas pa varor som
transiteras genom gemenskapens omrade frin ett tredje land till ett annat tredje
land. Det har i detta avseende ingen betydelse huruvida rittighetsinnehavaren
eller den som trider i dennes stille har sitt site i en medlemsstat eller utanfor
gemenskapen.
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Domstolen finner att denna tolkning snarare stods 4n motsigs av det faktum att
forordning nr 241/1999 antogs. Forordning nr 241/1999 4r nimligen en logisk
foljd av forordningen, eftersom den utstricker de nationella myndigheternas
méjligheter att ingripa i friga om alltfler tullférfaranden.

Den friga som den nationella domstolen har stillt skall mot bakgrund av
foregdende 6verviganden besvaras pa sd sitt att artikel 1 i forordningen skall
tolkas s&, att den skall tillimpas nir varor av det slag som anges i férordningen,
vilka importeras fran ett tredje land och vilka befinner sig under transitering till
ett annat tredje land, tills vidare kvarhalls i en medlemsstat av tullmyndigheterna
i den staten med stod av nimnda foérordning, pd anstkan av ett bolag, som
hivdar att de rittigheter som det dr innehavare av har krinkts och vars site ir
beldget i ett tredje land.

Med hénsyn till att forordningen skall tillimpas i situationer som uppenbarligen
inte har nagot direkt samband med den inre marknaden, skall det provas
huruvida det finns en tillricklig rittslig grund i EG-fordraget.

Giltigheten av férordningen

Domstolen erinrar forst om att forordningen grundas pa artikel 113 i fordraget,
som avser den gemensamma handelspolitiken.

I detta hinseende utgér vissa immaterialrittsliga bestimmelser om gransover-
skridande handel en viktig del av reglerna om internationell handel. Domstolen
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fastslog i yttrande 1/94 av den 15 november 1994 (REG 1994, s. I-5267; svensk
specialutgava, volym 16), punkt 55, angdende en begiran att domstolen skulle
yttra sig 6ver huruvida gemenskapen hade exklusiv behorighet att ingd avtalet om
handelsrelaterade aspekter av immaterialritter, inbegripet handel med varumir-
kesforfalskade varor (kdnt under namnet TRIPs-avtalet), som har fogats till
avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisationen, att gemenskapens
institutioner med stod av artikel 113 i fordraget sjilvstandigt kunde anta sddana
dtgdrder vid grinsen som syftade till att sikerstilla skyddet fér immaterialritter.

Gemenskapen var, i enlighet med artikel 113 i férdraget, foljaktligen behorig att
infora gemensamma regler for bekdmpning av forfalskning i ett sadant suspensivt
tullférfarande som extern transitering.

Extern transitering av icke-gemenskapsvaror ir inte ett forfarande som ir
frimmande for den inre marknaden. Det baseras namligen pa en rittslig fiktion.
De varor som hanfors till detta forfarande underkastas varken importtullar eller
andra handelspolitiska dtgirder, som om de inte hade inforts pa gemenskapens
omrdde. I'sjilva verket importeras de fran ett tredje land och transporteras genom
en eller flera medlemsstater innan de exporteras till ett annat tredje land. Detta
tillvigagangssitt kan i 4n hogre grad ha en direkt inverkan pi den inre
marknaden, eftersom varuméirkesforfalskade varor som hinférs till ett férfarande
for extern transitering riskerar att inféras pd gemenskapens marknad genom
bedrigeri, sasom flera regeringar har understrukit sdvil i sina skriftliga yttranden
som vid forhandlingen.

Mot bakgrund av det ovan anférda skall konstateras att det vid provningen av de
fragor som har stillts inte har framkommit nigon uppgift som skulle kunna
paverka forordningens giltighet.
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Rittegangskostnader

De kostnader som har férorsakats den finska, den franska, den tyska respektive
den osterrikiska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med
yttranden till domstolen, 4r inte ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i
forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma ma4l, -ankommer det pa den nationella domstolen att
besluta om rittegdngskostnaderna.

P3 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (férsta avdelningen)

— angdende de frigor som genom beslut av den 29 september 1998 har stillts av
Oberster Gerichtshof — foljande dom:

1) Artikel 1 i radets forordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om
atgidrder for att forhindra dvergang till fri omsittning, export, aterexport
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eller hinférande till ett suspensivt arrangemang av varumirkesforfalskade
och pirattillverkade varor skall tolkas s8, att den skall tillimpas nir varor av
det slag som anges i forordning nr 3295/94, vilka importeras frin ett tredje
land och vilka befinner sig under transitering till ett annat tredje land, tills
vidare kvarhalls i en medlemsstat av tullmyndigheterna i den staten med st6d
av nidmnda forordning, pd ansékan av ett bolag, som hivdar att de
réttigheter som det 4r innehavare av har keéinkts och vars siite 4r beliget i ett
tredje land.

2) Det har vid provningen av de fragor som har stillts inte framkommit nigon
uppgift som skulle kunna paverka giltigheten av forordning nr 3295/94.

Sevon Jann Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 6 april 2000.

R. Grass L. Sevon

Justitiesekreterare Ordférande pa férsta avdelningen

I-2547



