DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY v. SMHV - DEFENSE TECHNOLOGY
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

6 péivini syyskuuta 2006 "

Asiassa T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa),
edustajanaan asianajaja H. Daniel,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenéin D. Botis,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssi menettelyssi oli
ja viliintulijana ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Defense Technology Corporation of America, kotipaikka Jacksonville, Florida
(Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat G. Wiirtenberger ja R. Kunze,

* Oikeudenkayntikicli: englanti

II - 2673



TUOMIO 6.9.2006 — ASIA T-6/05

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 8.11.2004
(asia R 493/2002-2) tekemistd paitoksestd, joka koskee DEF-TEC Defense

Technology GmbH:n ja Defense Technology Corporation of American vilistd
vditemenettelyd,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung seki tuomarit N. J.
Forwood ja S. Papasavvas,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Poche¢,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.1.2005
toimitetun kannekirjelmin,

ottaen huomioon ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2005
toimitetun viliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.6.2005
toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 7.3.2006 pidetyssd istunnossa esitetyn,

II - 2674



DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY v. SMHV -~ DEFENSE TECHNOLOGY
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussidinnot

Yhteison tavaramerkistid 20 péivind joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 8 artiklan
3 kohdassa sdddetddn, ettd tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei
rekisterdidd, jos rekisterdintid hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja
omiin nimiinsd ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty
perustelemaan toimiaan.

Yhteison tavaramerkistd annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 tiytintéonpanosta
13 péivéna joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL
L 303, s. 1; jaljempédna taytintoonpanoasetus) 17, 55, 61, 65, 79 ja 96 siinndssi
sdddetddn seuraavaa:

"17 sdanto

Viitemenettelyssa kiiytettivit kielet

1. Jos viiteilmoitusta ei ole jétetty yhteisén tavaramerkkiii koskevan hakemuksen
kielelld, jos tuo kieli on jokin viraston kielistd, tai hakemusta tehtiessi ilmoitetulla
toisella kielelld, vditteentekijén on jatettévi kiidinnos viiteilmoituksesta jollain naisti
kielistd yhden kuukauden kuluessa viiteajan umpeutumisesta.
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2. Jos viitteen tukena olevia 16 sddnnén 1 ja 2 kohdan mukaisia todisteita ei
toimiteta véitemenettelyn kielelld, viitteentekijin on toimitettava kiénnos todisteista
télld kielelld yhden kuukauden kuluessa viiteajan umpeutumisesta tai mahdollisesti
viraston 16 sé&innén 3 kohdan mukaisesti asettaman méériajan kuluessa.

55 sdanto

Allekirjoitus, nimi, sinetti

1. Kaikissa viraston péitoksissd, tiedoksiannoissa ja ilmoituksissa mainitaan viraston
osasto tai toimisto seké asiasta vastaavien virkailijoiden nimet. Paatokset varustetaan
virkailijan tai virkailijoiden allekirjoituksella tai niiden sijasta painetulla tai leimatulla
viraston sinetilla.

2. Viraston pédjohtajan paitokselld voidaan viraston osastot ja vastuullisten
virkailijoiden nimet ilmoittaa muulla tavoin tai kiyttida muuta tunnistetta kuin
sinettid paatoksid, tiedoksiantoja tai ilmoituksia ldhettiessi telekopioitse tai muulla
tekniselld viestintévilineelld.
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61 sdidnto

Tiedoksi antamista koskevat yleiset méaariykset

1. Viraston menettelyissd kaikki viraston suorittama tiedoksi antaminen tapahtuu
lahettdmalld alkuperiinen asiakirja, viraston oikeaksi todistama tai viraston sinetilld
varustettu jiljennos tai tietokonetuloste, jossa on mainittu sinetti. Osapuolten
toimittamien asiakirjojen jaljennoksilti ei vaadita sellaista oikeaksi todistamista.

2. Tiedoksi antaminen toimitetaan

b)

d)

e)

postitse 62 sddnndn mulkaisesti

henkilokohtaisesti 63 siinnén mukaisesti

virastossa olevaan postilokeroon 64 siinndén mukaisesti

lahettdmalld telekopiona tai muilla teknisilld vilineilld 65 siinnon mukaisesti

julkisella kuulutuksella 66 sainnén mukaisesti.
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65 sddnto

Tiedoksi antaminen telekopioitse tai muulla tekniselld vilineelli

1. Tiedoksi antaminen toimitetaan telekopiona lihettdimilld tiedoksi annettavan
asiakirjan alkuperiiskappale tai jéljennos 61 sa@nnon 1 kohdan mukaisesti. Viraston
pidjohtaja paattda lihettdmisen yksityiskohdista,

2. Viraston p#djohtaja padttdd muilla teknisilld vilineilld toimitettavan tiedoksi
antamisen yksityiskohdista.

79 saidnto

Kirjalliset tiedonannot ja tiedonannot muilla vilineilld

Yhteison tavaramerkin rekisterdimistd koskevat ja muut asetuksen mukaiset
hakemukset sekd muut virastolle osoitetut tiedonannot on toimitettava

a) toimittamalla kysymyksessi olevan asiakirjan allekirjoitettu alkuperiiskappale
virastoon postitse, henkilokohtaisesti tai muulla tavalla; asiakirjojen liitteitd ei
tarvitse allekirjoittaa,
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b) ldhettamailld allekirjoitettu alkuperidisasiakirja telekopiona 80 siddannén mukai-
sesti,

c) teleksilld tai sihkeitse 81 sdinnon mukaisesti,

d) Ildhettdmalld tiedonannon sisilté sihkosisesti 82 sdinnén mukaisesti.

96 saianto

Kirjallinen menettely

1. Rajoittamatta asetuksen [N:o 40/94] 115 artiklan 4 ja 7 kohdan soveltamista ja
jollei niissd sddnnoissd toisin madritd, viraston kirjallisissa menettelyissi kukin
osapuoli saa kiyttdd mitd tahansa viraston kielti. Jos valittu kieli ei ole menettelyn
kieli, kidnnos sille kielelle on jétettdvd yhden kuukauden kuluessa alkuperiisen
asiakirjan jattdmisestd. Jos yhteison tavaramerkin hakija on ainoa osapuoli
menettelyssd virastossa ja jos tavaramerkkihakemuksen kieli ei ole jokin viraston

kielistd, k#dnnds voidaan jattdd myods hakijan hakemuksessa ilmoittamalla toisella
kielelld.
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2. Jollei ndissd sdéinndissd toisin médritd, virastossa menettelyssi kiytettivit
asiakirjat saadaan jattd4 milld tahansa yhteison virallisella kielelld. Jos asiakirjojen
kieli ei ole menettelyn kieli, virasto voi madritd, ettd asiakirjoista on jatettivi
ké&nnds viraston asettaman médrdajan kuluessa silld kielelld tai menettelyn
osapuolen valinnan mukaan milld tahansa viraston kielells.”

Sisdmarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) padjohta-
jan 1.4.1997 tekemin paitoksen numero EX-97-1, jossa médritelliin SMHV:n
paitosten, tiedonantojen ja ilmoitusten muoto, 1 artiklassa sdidetdin, ettd kun
SMHV:n p#itos, tiedonanto tai ilmoitus toimitetaan faksitse, SMHV:n osaston tai
toimiston sekd vastuullisen virkailijan tai virkailijoiden nimien ilmoittamiseksi on
riittdvad, jos SMHV:n osaston tai toimiston nimi on ilmoitettu otsakkeessa ja jos
asiasta vastaavan virkailijan tai virkailijoiden nimet kokonaisuudessaan ilmoitetaan
padtoksen, tiedoksiannon tai ilmoituksen lopussa. Nimen tai nimien ilmoitukseen
voidaan liitt44 jaljennos virkailijan tai virkailijoiden allekirjoituksesta.

Asian tausta

DEF-TEC Defense Technology GmbH teki 16.9.1997 asetuksen N:o 40/94 nojalla
hakemuksen tavaramerkin rekisteréimiseksi yhteisén tavaramerkiksi SMHV:lle.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, on alla esitetty kuviomerkki FIRST
DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR

W, N

riRsy i)ﬂl'I’N‘il’

L
m”””““m

Tavarat, joita varten rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteréimisti varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 8, ja 13. Tavarat vastaavat mainittujen luokkien
osalta seuraavaa kuvausta:

— "farmaseuttiset, eldinlddkintd- ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet
ladkinnalliseen Layttoon, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden
tdyte- ja jiljenndsaineet; desinfiointiaineet; tuhoeldinten ja syépiliisten
havitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”, jotka kuuluvat luokkaan 5

+

—  kasikdyttoiset tyokalut ja -vilineet; veitset, haarukat ja lusikat; terdascet;
parranajolaitteet”, jotka kuuluvat luokkaan 8

- "ammukset, ampumatarvikkeet, kranaatit, drsytystd aiheuttavien ainciden

suihkutuslaitteet, muut hyokkiys- ja puolustusvarusteet”, jotka kuuluvat
luokkaan 13.
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Tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 7.12.1998 Yhteisén tavaramerkkileh-
dessi nro 93/1998.

Defense Technology Corporation of America -yhti6, jonka kotipaikka on
Jacksonville, hankki lokakuussa 1996 Yhdysvaltojen Wyomingin osavaltion lains-
ddnndn alaisen Defense Technology Corporation of America -nimisen yhtion
(jdljempénd Wyomingin yhti6) liikeomaisuuden. Viliintulija sai tissd yhteydessi
tavaramerkin FIRST DEFENSE.

Viliintulija teki 8.3.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla viitteen haetun
tavaramerkin rekisterdintid vastaan.

Viliintulija vetosi viitteensd tueksi erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
3 kohtaan ja katsoi, ettd kantaja on sen mainitussa sidnnoksessi tarkoitettu asiamies
ja ettd viimeksi mainittu oli hakenut ilman sen suostumusta sellaisen merkin
rekisterdinti, joka on lihes sama kuin Yhdysvalloissa rekistersidyn tavaramerkki-
sarjan merkit, joiden haltija véliintulija on. Ksiteltédviind olevassa asiassa tehty viite
perustui amerikkalaisiin tavaramerkkeihin FIRST DEFENSE, jotka on rekistersity
seuraavasti:

~  rekisterdinti nro 1 763 666, 6.4.1993, sanamerkki FIRST DEFENSE luokkaan 13
kuuluville seuraaville tavaroille: "puolustusaseet, ei réjahtavit, kuten drsytysti
aiheuttavat orgaaniset kaasut, jotka on pakattu aerosol-pakkaukseen”

-~ rekisteréinti nro 1 885 967, 28.3.1995, kuviomerkki, joka koostuu lentivisti
kotkasta, luokkaan 13 kuuluville tavaroille :
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—  rekisteréinti nro 1 792 165, 7.9.1993, kuviomerkki DEF-TEC PRODUCTS, joka
on kolmion sisill4, luokkaan 13 kuuluvien tavaroiden sarjalle.

Viiteosasto hyviksyi 21.3.2002 tekemélliddn péaiatokselld viitteen osittain siltid osin
kuin se perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaan, ja hylkisi yhteison
tavaramerkkihakemuksen luokkaan 8 kuuluvien tavaroiden "terdasect” ja luokkaan
13 kuuluvien tavaroiden “ammukset, ampumatarvikkeet, kranaatit, arsytysti
aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteet, muut hyokkiys- ja puolustusvarusteet”
osalta.

Kantaja valitti viditeosaston piddtoksestd 21.5.2002 SMHV:lle asetuksen
N:o 40/94 57-59 artiklan nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkisi valituksen 8.11.2004 tekemélldin paitok-

selld (jéljempani riidanalainen p#atos) ja velvoitti kantajan korvaamaan menettelysti
aiheutuneet kulut.

Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen p#itoksen
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— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

15 SMHYV vaatii, etti ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkad kumoamiskanteen ensimmiisen kanneperusteen osalta

~ hylkdé kanteen toisen kanneperusteen osalta, jos se katsoo, ettd riidanalainen
pddtds on hyviksyttivd muilla perusteilla, ja siind tapauksessa velvoittaa
kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut

— toissijaisesti hyviksyy kanteen vain toisen kanneperusteen osalta ja palauttaa
asian valituslautakuntaan ja velvoittaa kummankin asianosaisen vastaamaan
omista oikeudenkdyntikuluistaan.

16 Viliintulija vaatii, ettd ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin

—  hylkda kanteen

—  velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Kantaja viittad
ensimmadisessd kanneperusteessa, ettid viiteosaston paitos, jota ei ole sen mukaan
asianmulkaisesti allekirjoitettu, on piatemiton. Toisessa kanneperusteessa kantaja
viittdd, ettd riidanalaisella padtokselld rikotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
3 kohtaa.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee véiteosaston pdiditiksen pétemdttomyytid

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd vditeosaston piitos, joka on annettu sille tiedoksi ainoastaan
faksitse, on pidtemdton. Mainitun osaston piitoksen tehneen jisenten allekirjoi-
tukset nimittdin puuttuvat. Taytintéonpanoasetuksen 79 siinnon a ja b kohdasta
seuraa, ettd yksi tapa toimittaa SMHVile tiedoksiantoja on lihettiid allekirjoitettu
alkuperdiinen asiakirja faksitse. Se seikka, etti tdtd viitettd ei ole esitetty
valituslautakunnassa, ei voi johtaa sellaisen johtop#itsksen hylkdsimiseen, jonka
mukaan viiteosaston piétds on pitemitdn.

SMHYV vaatii, ettd kanneperuste on jitettivi tutkimatta sikili kuin kantaja vaatii, etti
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo viiteosaston piitoksen patemitts-
miksi. Lisiksi se korostaa, ettii kantaja vetoaa tihiin kanneperusteeseen ensimmaiisti
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kertaa, eiki se ole kiistényt viiteosaston p#itoksen pétevyytti valituslautakunnassa.
Mikili talla kanneperusteella pyritdin riidanalaisen pastoksen kumoamiseen silli
perusteella, ettd valituslautakunnan olisi pitinyt ottaa viran puolesta huomioon
olennainen muotovirhe, joka mitiitdi viiteosaston paitoksen laillisuuden, tima viite
ei ole perusteltu. SMHV muistuttaa nimittiin, ettd kisiteltivini olevassa asiassa on
sovellettava taytdntoonpanoasetuksen 55, 61 ja 65 siintéd. SMHV:n mukaan
tdytdntoonpanoasetuksen 55 sidnnon 2 kohdassa annetaan SMHV:n pégjohtajalle
toimivalta sallia SMHV:n piitosten erilaisia tiedoksiantotapoja, jolloin ei vélttamatta
vaadita niihin osallistuneiden jdsenten allekirjoituksia, ja paitds nro EX-97-1 on
erityisesti tehty tissd tarkoituksessa. Néin ollen SMHV:n piitos, joka sisiltdd sen
antaneen viiteosaston jdsenten nimet painokirjaimin, on kaikkien sen hyviksymisen
edellyttdimien muotovaatimusten mukainen.

Viliintulija katsoo, ettd timi kanneperuste on jitettivi tutkimatta,

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Tutkittavaksi ottaminen

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdan mukaan ainoastaan valituslautakunnan
paitoksesti voidaan nostaa kanne yhteisdjen tuomioistuimessa. Niin ollen on
katsottava, etti téllaisen kanteen yhteydessi voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan
kanneperusteet, jotka kohdistuvat valituslautakunnan pastokseen itseensd (asia
T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005,
Kok. 2005, s. [1-1917, 59 kohta).
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Joka tapauksessa sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan
valituksen kohteena olevan pédtoksen osalta, ei lihtékohtaisesti madriydy yksin-
omaan valituksen tehneen osapuolen esittimien perusteiden nojalla. Vaikka
valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan esittéinyt erityisti perustetta, valituslauta-
kunnalla on ndin ollen kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien
oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa siti, voidaanko valituksen kohteena
oleva paitos laillisesti hyviksyi vai ei (ks. tiltd osin asia T-308/01, Henkel v. SMHV
-~ LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. 11-3253, 29 kohta ja
asia T-57/03, SPAG v. SMHV -~ Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005,
Kok. 2005, s. 11-287, 18 kohta).

Kasiteltdvind olevassa asiassa kantaja vetoaa ensimmiiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa véiteosaston pddtdksen patemittomyyteen silld perusteella, etti allekirjoi-
tukset puuttuvat. Vaikka tdhdn kanneperusteeseen ei ole vedottu valituslautakun-
nassa, ja oletettaessa, ettd on ndytetty sovellettavia muotomairiyksid rikotun, sen
olisi pitényt ottaa se huomioon viran puolesta.

SMHV:n ja viliintulijan tutkimatta jittimistd koskeva viite on niin ollen hylittivi,
koska ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen tutkimaan, onko
valituslautakunta jéttéanyt ottamatta viran puolesta huomioon mahdollisen olennai-
sen muotomdiridyksen rikkomisen, joka johtuisi allekirjoitusten puuttumisesta
viiteosaston paatoksesti,

— Aineellinen kysymys

Aluksi on todettava, ettd tdytdntddnpanoasetus sisiltii kisiteltiviiin asiaan
soveltuvia menettelysddnnoksid. Vastoin kantajan esitysti tiytintoonpanoasetuksen
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79 sddnnon a ja b kohtaa ei voida soveltaa, koska ne koskevat tiedoksiantojen
toimittamista SMHV:lle. Téytédnté6npanoasetuksen 55, 61 ja 65 saantd koskee
SMHV:n toimittamia tiedoksiantoja, ja ne ovat niin ollen ne siinnét, joita on
sovellettava kisiteltdvind olevassa asiassa.

Téytédntdonpanoasetuksen 55 sdédnndstd johtuu, ettd kaikissa viraston pastoksisss,
tiedoksiannoissa ja ilmoituksissa on mainittava SMHV:n osasto tai toimisto seki
asiasta vastaavien virkailijoiden nimet. Pa#tokset varustetaan virkailijan tai virkai-
lijoiden allekirjoituksella tai niiden sijasta painetulla tai leimatulla SMHV:n sinetills,
ja lisiksi SMHV:n pédjohtajan padtokselld viraston osastot ja asiasta vastaavien
virkailijoiden nimet voidaan ilmoittaa muulla tavoin lihetettiessd paitoksid,
tiedoksiantoja tai ilmoituksia faksitse tai muulla tekniselld viestintavilineelli.
Téaytdntéonpanoasetuksen 61 sd@nnon 2 kohdan d alakohdan mukaan péitdsten
tiedoksi antaminen voidaan tehdd pitevisti faksitse, ja niiden toimittamisen
yksityiskohdista paittid viraston pidjohtaja tiytintoonpanoasetuksen 65 sddnnon
1 kohdan mukaisesti. Pidtoksen numero EX-97-1 1 artiklan mukaan riittis, ettd
osaston tai toimiston nimi mainitaan otsakkeessa ja etti paitéksen, tiedoksiannon
tai ilmoituksen lopussa mainitaan asiasta vastaavan virkailijan tai virkailijoiden
nimet kokonaisuudessaan.

Kisiteltdvina olevassa asiassa on todettava, ettdi viiteosaston patds sisiltdad yhtaaltd
SMHV:n piitoksen tehneen toimiston tai osaston nimen ja toisaalta asiasta
vastaavien virkailijoiden nimet. Niin ollen viiteosaston paitoksen, jota ei ole
allekirjoitettu, tiedoksi antaminen faksitse on soveltamisasetuksen ja padtoksen
numero EX-97-1 vaatimusten mukainen. Siten riidanalainen p#aidtds on annettu
asianmukaisesti tiedoksi kantajalle.

Edelld esitetyilld perusteilla ensimméinen kanneperuste on hyldttévd perusteetto-
mana.
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Toinen kanneperuste, jossa on kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan
rikkomisesta

Asianosaisten lausumat

Kantaja huomauttaa, etti Oliver, Wyomingin yhtion johtaja, oli antanut 1.6.1996
pdivityssd ilmoituksessaan selvin ja tdsméllisen suostumuksen, jolla annettiin
kantajalle lupa hakea kyseessd olevan tavaramerkin rekistersintia. Wyomingin
yhtién liikeomaisuuden Iuovutuksen jalkeen viliintulijalle ei vastaavasti siirtynyt
minkéénlaista tavaramerkkioikeutta niiden tavaramerkkien osalta, jotka mainittiin
1.6.1996 pdivityssa ilmoituksessa, koska mainituista oikeuksista oli luovuttu ennen
kuin ostosopimus tehtiin. p

Kantaja vdittdd samoin, ettd viliintulija ei ole missddn vaiheessa pyrkinyt
peruuttamaan Oliverin antamaa suostumusta vaan on vedonnut ainoastaan siihen
seikkaan, ettd se ei ollut tietoinen kyseisestd suostumuksesta. Lisiiksi siti seilkaa,
ettd Oliver ei ehka ole ilmoittanut viliintulijalle 1.6.1996 piiviitystd ilmoituksesta, ei
voida katsoa kantajan syyksi, koska se on arvioinut, etti sen ei ole tarkistettava, onko
Oliver ilmoittanut 1.6.1996 pdivitystd ilmoituksesta. TAimid mahdollinen ilmoit-
tamatta jittdminen koskee nimittdin vain Wyomingin yhtion liikeomaisuuden
luovutuksesta tehdyn sopimuksen osapuolia, jolloin viimeksi mainittujen on
varmistettava, ettd mainittua sopimusta tehtiessi menetelldan huolellisesti.

»

Kantaja huomauttaa lisdksi, etti missddn asetuksen N:o 40/94 sidinnoksisti ei
sdddetd, ettd suostumuksen voimassaoloaika olisi ajallisesti rajoitettu. Vastaavasti
silld seikalla, ettd rekisterdintihakemus tehtiin vasta vuonna 1997, ei ole mitéiin
merkitystd saadun suostumuksen pitevyyteen. Valituslautakunta ei olisi mydskiin
voinut kantaansa vahvistaakseen todeta, etti tavaramerkkioikeuksien lakkaaminen
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korvauksetta on epitavanomaista, koska timi toteamus koskee sen toimivaltaan
kuulumattomia kaupallisia seikkoja. Lopuksi kantaja muistuttaa, etti suostumuksen
ilmoittaminen on riittévé oikeutus tavaramerkkihakemuksen jittimiselle asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan mukaan.

SMHYV puoltaa kantajan kisitystd 1.6.1996 piivityn ilmoituksen osalta ja katsoo, etti
kyseinen ilmoitus sisiltdd tavaramerkin tuolloisen haltijan selvin ja tismallisen
suostumuksen, jolla annetaan kantajalle lupa hakea mainitun tavaramerkin
rekisterdintia Euroopassa. Lisiksi se seikka, ettd Oliver ei olisi ilmoittanut
véliintulijalle ilmoituksesta, ei vaikuta annetun suostumuksen pitevyyteen. Valitus-
lautakunta on tehnyt virheellisen johtopaatoksen, kun se ei ole katsonut, etti
1.6.1996 piivitty suostumus on pitevd. Tdmi virhe ei kuitenkaan aiheuta sité, etti
riidanalainen p#itos olisi patemiton.

SMHYV katsoo nimittdin, ettd Wyomingin yhtién johtajan suostumus ei sido
véliintulijaa. Joka tapauksessa SMHV katsoo, etti kysymys siitd, sitooko aikai-
semman haltijan suostumus viliintulijaa, riippuu merkityksellisten sopimusehtojen
tulkinnasta sekd asianosaisten erilaisista sitoumuksista erityisesti soveltuvan
Yhdysvaltojen sopimusoikeuden valossa. Ulkomainen lainsaadintd on tosiseikka,
jota valituslautakunta ei ole tutkinut, ja tilld perusteella ensimméisen oikeusasteen
tuomioistuin ei voi tehdd paitelmid sellaisista tosiseikoista, joita ei ole arvioitu
rildanalaisessa paatoksessa.

II - 2690



34

36

DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY v. SMHV - DEFENSE TECHNOLOGY
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

SMHYV katsoo ensinnikin, ettd jos oletetaan, ettd suostumus on pysynyt voimassa
sen jilkeen, kun viliintulija hankki Wyomingin yhtion liikeomaisuuden, on
midriteltivi, onko suostumus katsottava kumoutuneeksi vai ei sinii piiviing, jolloin
kantajan ja valiintulijan kaupalliset suhteet padttyivit. Téltd osin SMHYV esittid, ettd
1.6.1996 piivitty ilimoitus tarkoittaa pikemminkin luopumista oikeudesta vastustaa
kantajan tekemdi mainitun tavaramerkin rekisterdintihakemusta, eiki varsinaista
oikeuksien luovuttamista. Tuollainen luopuminen voisi seurata yksipuolisesta
ilmoituksesta, joka sitoo vain sen antanutta henkil6d, ja silla olisi vaikutuksia vain
osapuolten vililld. Joka tapauksessa, jos myonnetiin, ettd lilkesuhteiden pidttymi-
nen asiamiehen kanssa poistaa suostumulkselta sen tarkoituksen, suostumus ei voisi
olla pysynyt voimassa mainitun kaupan jilkeen.

Toiseksi SMHYV katsoo, ettd jos oletetaan, ettii suostumus ei ole pysynyt voimassa
sen jilkeen, kun viliintulija hankki Wyomingin yhtién liikeomaisuuden, on
madriteltivd, voiko kantaja vedota hyviksyttdvdin perusteeseen korvatakseen
suostumuksen puuttwmisen. Se huomauttaa, etti valituslautakunta on todennut,
ettd kantaja tiesi tai ainakin sen olisi pitinyt tietdd, ettd viliintulijalle ei ollut
ilmoitettu kesikuussa 1996 annetusta ilmoitulsesta, eikdi viimeksi mainitun
tarvinnut osoittaa, ettd mainittu ilmoitus ei sido sitid. Koska kantajan olisi niin
ollen pitdnyt ilmoittaa viliintulijalle siitd tai aikomuksestaan jattaa rekisterdintiha-
kemus, riidanalaisessa padtoksessa katsotaan, ettd kantaja on toiminut vilpillisessi
mielessd. Koska kantaja on tahallaan jéttényt ilmoittamatta asiasta viliintulijalle,
kantaja on menettinyt mahdollisuutensa esittdd, etti hakemus jitettiin haltijan
suostumuksella. Viliintulijan tekemé viite osoittaa joka tapauksessa, etti se ei
hyviiksy lainkaan kantajan jattimaé rekisterdintihakemusta.

SMHYV katsoo vastaavasti, etti ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen tulisi
hyldtd kisiteltdvind oleva kanne, jos se katsoo, ettd riidanalainen padtds tulisi
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hyviksyd muulla perusteella, tai jos néin ei ole, hyviksy4 kanne ainoastaan toisen
kanneperusteen osalta ja palauttaa asia valituslautakuntaan.

Viliintuja muistuttaa, ettd kantajan on osoitettava, etti silld on tavaramerkin haltijan
asianmukaisesti antama suostumus. Lisiksi viliintulija esittds, etti ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuimen ei tule ottaa huomioon 1.6.1996 paivittyd ilmoitusta,
koska kantaja on toimittanut kyseisen ilmoituksen kiinnoksen englannin kielells,
joka on SMHV:n kisittelyn kieli késiteltivini olevassa asiassa, vasta kisiteltivini
olevan kanteen yhteydessi. Asetuksen N:o 40/94 ja tiaytdntodnpanoasetuksen
mukaan silloin, kun niyttéd ei ole esitetty menettelykielelld, asianosaisen, joka
vetoaa siihen, on toimitettava siitd kiénnds menettelykielells. Joka tapauksessa ja
huolimatta tistd asetuksen N:o 40/94 rikkomisesta 1.6.1996 péivitty ilmoitus ei
osoita, ettd on olemassa Oliverin pitevi suostumus, kun tiedetin, etti kantaja ei ole
esittdnyt mitddn sellaista seikkaa, joka voisi osoittaa, ettd sen rekisterdintihakemus
perustuu hyviksyttdviddn perusteeseen.

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettii asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan sainnékselli pyritddn
estiméin se, ettd tavaramerkin haltijan asiamies kavaltaisi tavaramerkin, koska tima
voi kiyttdd hyvikseen tietoja ja kokemusta, jotka se on saanut ollessaan
liikesuhteessa haltijaan, ja saada siten perusteetonta hyotyd tavaramerkin haltijan
itsensé tekemdstd tydsti ja investoinneista.
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Koska kantaja ei ole kisiteltdvind olevassa asiassa kiistinyt ensimmiisen oikeus-
asteen tuomioistuimessa asemaansa tavaramerkin haltijan asiamicheni, on mééri-
teltédvd, onko kantaja saanut tavaramerkin haltijalta suostumuksen, jonka perusteella
silld on lupa jittad rekisterdintihakemus.

Tavaramerkin haltijan antaman selvén, tismiillisen ja varauksettoman suostumuk-
sen, jolla annetaan kantajalle toimivalta hakea mainitun tavaramerkin rekisterdintis,
olemassaolon osoittamisen osalta on muistutettava, etti valituslautakunta on
arvioinut, ettd 1.6.1996 piivitty ilmoitus ei sisilld tuollaista suostumusta.

SMHYV esittad kirjelmissién, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut, etti
1.6.1996 paivitty ilmoitus ei sisélli selvid, tismillistd ja varauksetonta suostumusta,
Taltd osin on muistutettava SMHV:n prosessioikeudellisen aseman osalta, etti
yhteisdjen ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut asiassa T-379/03,
Peek & Cloppenburg vastaan SMHYV (Cloppenburg) (Kok. 2005, s. 11-4633, 22 kohta),
25.10.2005 antamassaan tuomiossa, ettd SMHV:n ei tarvitse puolustaa systemaatti-
sesti kailkia riidanalaisia valituslautakunnan p#itoksii tai ehdottomasti vaatia
kaikkien tuollaisia pddtoksia vastaan nostettujen kanteiden hylkddmistd (asia
T-107/02, GE Betz v. SMHV - Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004,
Kok. 2004, s. II-1845, 34 kohta). Joka tapauksessa, se ei voi esittii vaatimuksia
valituslautakunnan pédtéksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan
osalta, jota kanteessa ei ole esitetty, tai esittidi kanneperusteita, joita ei ole esitetty
kanteessa (ks. tdltd osin asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004,
Kok. 2004, s. 1-9573, 34 kohta).
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Téstd seuraa, ettd SMHV:Ild on oikeus poiketa valituslautakunnan perusteluista
esittdessdén riidanalaisesta paitoksestd poikkeavia oikeudellisia nikoékantoja silld
ehdolla, ettd SMHV:n esittémiit viitteet eivit rinnastu uusiin kumoamisperusteihin.

Viliintulijan viitteen osalta, jonka mukaan valituslautakunnan ei olisi pitinyt ottaa
huomioon 1.6.1996 piiviittyé ilmoitusta, koska sité ei ollut kiéinnetty menettelykie-
lelle, vaikka valituslautakunta olikin hylénnyt viliintulijan toimittamat asiakirjat
kddnnoksen puuttumisen vuoksi, on todettava, ettd mainittujen asiakirjojen
hylkddmisestd on piitetty tiytintéonpanoasetuksen 17 siiinnoén 2 kohdan perus-
teella. Tuossa sddnnossd poiketaan siitéd kielii koskevasta jarjestelystd, jota yleensd
sovelletaan SMHV:n menettelyissi asiakirjojen toimittamisen ja kiyttimisen osalta
ja josta sééidetdéin tuon asetuksen 96 siinnén 2 kohdassa, jonka mukaan SMHV voi
mddratd, jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, etté asiakirjoista on jitettivi
kddnnds sen asettaman miériajan kuluessa silli kielelld tai menettelyn osapuolen
valinnan mukaan milli tahansa SMHV:n virallisella kielelld. Taytintéénpanoase-
tuksen 17 séénn6n 2 kohdassa asetetaan siis asianosaiselle, joka aloittaa inter partes -
menettelyn (menettely, jolle on ominaista kaksiasianosaissuhde), raskaampi taakka
kuin se, mikd SMHV:ssi kiytivien menettelyjen osapuolille yleissainnén mukaan
asetetaan. Tdmaé ero on oikeutettu sen vuoksi, ettd on valttimatonti varmistaa se,
ettd kontradiktorista periaatetta ja asianosaisten prosessuaalisen yhdenvertaisuuden
periaatetta kunnioitetaan tiysin inter partes -menettelyissd (asia T-232/00, Chef
Revival USA v. SMHV — Massagué Marin (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s, Ii-
2749, 42 kohta).

Téydentivien asiakirjojen ki#ntdminen kuuluu tiytintdonpanoasetuksen 96 siin-
noén 2 kohdan mukaan SMHV:n harkintavaltaan. Kisiteltidvinid olevassa asiassa
kantaja on noudattanut tiytinto6npanoasetuksen 96 siinnén 1 kohdassa siédettyi
vaatimusta, koska se jitti kanteen saksan kielelld ja toimitti englanninkielisen
kadnnoksen asetetussa miiréajassa (riidanalaisen paitoksen 11 ja 14 kohta). Se
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seikka, ettd valituslautakunta ei ole katsonut tarpeelliseksi pyytié kiiinndsti kanteen
liitteend olevasta 1.6.1996 piivitystd ilmoituksesta tdytintéonpanoasetulisen 96
sddnnon 2 kohdan mukaisesti, ei loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska
tiytantéonpanoasetuksen 96 sidannon 1 ja 2 kohta koskevat tiysin erilaisia tilanteita.

Otettaessa huomioon 1.6.1996 piivityn ilmoituksen sisilté on todettava, etti siind
lausuttiin, ettd Wyomingin yhti6 luovutti nimenomaisesti kaikki oikeudet (expressly
waives all of the rights) mainittuun Euroopassa rekistersitivian tavaramerkkiin.
Lisdksi 1.6.1996 pdivityn ilmoituksen liitteessd, jonka kisittelyn valituslautakunta on
hyviksynyt, mainitaan selvisti, miti tavaramerkkeji mainittu ilmoitus koskee.

Lisaksi on muistutettava, ettd kantaja ja Wyomingin yhtié olivat todellisessa ja
tehokkaassa liikesuhteessa, kun 1.6.1996 piivitty ilmoitus annettiin, miki saattaa
selittdd sen, ettd aikaisempi haltija pédtti myontdd timidn suostumuksen ilman
taloudellista korvausta. Joka tapauksessa se seikka, etti tuollainen sopimus on
mahdollisesti epétavallinen, ei sellaisenaan aseta kyseenalaiseksi tehokkaasti annetun
suostumuksen pétevyyttd, kuten valituslautakunta ilmeisesti piitteli.

Oliverin mahdollinen laiminlydnti ilmoittaa viliintulijalle 1.6.1996 piivitysta
ilmoituksesta ei aseta kyseenalaiseksi tuona pidivind saadun suostumuksen
patevyytta.

Niin ollen suostumus, jonka kantaja sai kesikuussa 1996, on katsottava selviiksi,
tdsmalliselsi ja varauksettomaksi tuona ajankohtana.
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Sen kysymyksen osalta, onko suostumus pysynyt voimassa rekisterdintihakemuksen
jittdmisen pdivdnd 16.9.1997, on huomattava, etti tavaramerkin haltija vaihtui
suostumuksen antamisen ja mainitun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen
jattdmisen vilisend aikana. On kuitenkin todettava, etti koska valituslautakunta
katsoi virheellisesti, ettd 1.6.1996 piiviitty ilmoitus ei sisilld selvas, tasmallisti ja
varauksetonta suostumusta, jossa annetaan kantajalle lupa hakea mainitun
tavaramerkin rekisterintid, se ei tutkinut kysymysti, onko mainittu suostumus
voimassa Wyomingin yhtién liilkeomaisuuden luovutuksen jilkeen. Koska titi
kysymystd, jonka ratkaisu riippuu liheisesti asianosaisten vilisiin oikeudellisiin ja
kaupallisiin suhteisiin sovellettavasta lainsdddinnéstd, ei ole kasitelty SMHV:n
menettelyssd, ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei niin ollen lausu siiti.

Valituslautakunnan olisi nimittdin pitinyt asianosaisten vilisiin oikeudellisiin ja
kaupallisiin suhteisiin sovellettavan lainsaédinndn valossa tutkia missd midrin
mainitut suhteet olivat tehokkaasti voimassa Wyomingin yhtion liikeomaisuuden
luovutuksen jilkeen silld tavoin, ettd viliintulijasta oli tullut tavaramerkin
aikaisemman haltijan oikeuksien ja mahdollisesti velvoitteiden haltija. Tassa
yhteydessa sen olisi pitdnyt erityisesti madritells, onko kantajan 1.6.1996 saama
suostumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtion liilkeomaisuuden luovutuksen
jilkeen. Mikali néin on, sen olisi tullut tutkia, sitoiko tim# suostumus viliintulijaa
vield mainitun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jattimisen péivind. Siini
tapauksessa, ettid mainittu suostumus ei enii sitonut viliintulijaa, valituslautakun-
nan olisi pitinyt arvioida, pystyiké kantaja vetoamaan hyviksyttivian perusteeseen
kompensoidakseen tuollaisen suostumuksen puuttumisen.

Edelld esitetyn perusteella toinen kanneperuste on hyviksyttivi sikdli kuin
valituslautakunta ei ole hyviksynyt 1.6.1996 annetun suostumuksen pitevyytti, ja
riidanalainen péités on kumottava.
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Oikeudenkiyntikulut

Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mulkaan asianosainen, joka hividd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenlkiynti-
kulut. Koska SMHV on hivinnyt ‘asian, se on kantajan vaatimusten mukaisesti
velvoitettava omien oikeudenkiyntikulujensa lisiksi korvaamaan kantajan oikeu-
denkéyntikulut, lukuun ottamatta viliintuloon liittyvid kuluja. Koska kantaja ei ole
vaatinut, ettd viliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut, minki se
olisi voinut tehda vield suullisessa kisittelyssd, se vastaa viliintuloon liittyvisti
kuluista.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV)
toisen valituslautakunnan 8.11.2004 tekemi piiatos (asia R 493/2002-2)
kumotaan,

2) SMHYV vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaa-

maan kantajan oikeudenkiyntikulut, lukuun ottamatta viliintuloon liitty-
vid kuluja.
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3) Kantaja vastaa viliintuloon liittyvisti oikeudenkiyntikuluistaan.

4) Viliintulija vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan.

Pirrung Forwood Papasavvas
Julistettiin Luxemburgissa 6 pdivina syyskauta 2006.

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja
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