DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET — DEFENSE TECHNOLOGY (FIRST
DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda)
6. september 2006 "

Kohtuasjas T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, asukoht Frankfurt Maini déres (Saksamaa),
esindaja: advokaat H. Daniel,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamirgid ja téostusdisainilahendused),
esindaja: D. Botis,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse
astuja Esimese Astme Kohtus

Dgfense Technology Corporation of America, asukoht Jacksonville, Florida
(Uhendriigid), esindajad: advokaadid G. Wiirtenberger ja R. Kunze,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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mille esemeks on tiihistamishagi Siseturu Uhtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja
8. novembri 2004. aasta otsuse (asi R 493/2002-2) peale, mis on tehtud
vastulausemenetluses DEF-TEC Defense Technology GmbH ja Defense Technology
Corporation of America vahel,

EUROOPA UHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees J. Pirrung, kohtunikud N. J. Forwood ja S. S. Papasavvas,

kohtusekretir: ametnik K. Poche¢,

arvestades 12. jaanuaril 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
hagiavaldust,

arvestades 18. aprillil 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse
astuja seisukohti,

arvestades 2. juunil 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu
Uhtlustamise Ameti vastust,

arvestades 7. mirtsil 2006 toimunud kohtuistungil esitatut,
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on teinud jargmise

otsuse

Oiguslik raamistik

Néukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamairgi
kohta (EUT 1994 L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/1, Ik 146) (muudetud kujul) artikli 8
16ike 3 alusel ei registreerita ithenduse kaubamérki kaubamérgiomaniku vastuseisu
korral, kui kaubamérgiomaniku agent voi esindaja taotleb registreerimist enda nimel
ilma omaniku ndusolekuta, vélja arvatud juhul, kui agent voi esindaja suudab oma
tegevust pohjendada.

Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta miiruse (EU) nr 2868/95, millega rakendatakse
néukogu miarus (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi kohta (EUT 1995 L 303, 1k 1;
ELT erivéiljaanne 17/1, 1k 189; edaspidi ,rakendusmiirus”), eeskirjad 17, 55, 61, 65,
79 ja 96 sitestavad:

wEeskiri 17

Keelte kasutamine vastulausemenetluses

1. Kui vastulause ei ole esitatud keeles, milles on esitatud tihenduse kaubamirgi
registreerimise taotlus ja mis on iiks ameti ametlikest keeltest, voi taotluse esitamisel
mirgitud teises keeles, esitab vastulause esitaja vastulause tdlke iihesse nendest
keeltest tihe kuu jooksul pirast vastulause esitamise tihtaja [6ppemist.
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2. Kui eeskirja 16 ldigete 1 ja 2 kohaselt vastulause toetuseks esitatud toendeid ei
esitata vastulause menetlemise keeles, esitab vastulause esitaja tdendite tolke sellesse
keelde iihe kuu jooksul pirast vastulause esitamise tihtaja 16ppemist voi vajaduse
korral tahtaja jooksul, mille amet méadrab eeskirja 16 1dike 3 kohaselt.

Eeskiri 55

Allkiri, nimi ja pitser

1. Koigis ameti otsustes, teadetes ja teatistes mérgitakse dra vastava kiisimuse eest
vastutav osakond v6i muu iiksus ja vastutava ametniku vbi vastutavate ametnike
nimed. Otsustel, teadetel ja teatistel peab olema ametniku allkiri v6i ametnike
allkirjad voi nende asemel ameti triikitud voi pitsatiga 166dud pitser.

2. Kui otsused, teated voi teatised edastatakse faksi teel voi muude tehniliste
sidevahendite abil, vdib ameti juhataja lubada kasutada ameti vastutava osakonna voi
iiksuse ja vastutava ametniku voi vastutavate ametnike nimede tuvastamiseks muid
vahendeid voi pitseri asemel muud identifitseerimisvahendit.

[...]
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Eeskiri 61

Teatamist kasitlevad iildsatted

1. Ameti menetluse puhul edastatakse ameti teated kas originaaldokumendi, selle
dokumendi ameti toestatud voi pitseriga varustatud drakirja voi pitseriga varustatud
arvutiviljatriki kujul. Menetluspoolte esitatavad dokumentide &drakirjad ei vaja
sellist kinnitust.

2. Teated edastatakse jargmiselt:

a) posti teel eeskirja 62 kohaselt;

b) kisipostiga eeskirja 63 kohaselt;

c) jattes teate ametis asuvasse postkasti eeskirja 64 kohaselt;

d) faksi teel voi muid tehnilisi vahendeid kasutades eeskirja 65 kohaselt;

e) avaliku teatamisega eeskirja 66 kohaselt.
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Eeskiri 65

Teate edastamine faksi teel voi muid tehnilisi vahendeid kasutades

1. Faksi teel teatamiseks edastatakse asjaomase dokumendi originaal vo6i &rakiri
eeskirja 61 16ike 1 kohaselt. Sellise edastamise iiksikasjad méérab kindlaks ameti
juhataja.

2. Uksikasjad teadete edastamiseks muude tehniliste sidevahendite abil miirab
kindlaks ameti juhataja.

[...]

Eeskiri 79

Teatamine kirjalikult voi muul viisil

Uhenduse kaubamirgi registreerimise taotlused ja muud miiruses sitestatud
taotlused ning muu ametile adresseeritud teave edastatakse jargmiselt:

a) edastades asjaomase dokumendi allkirjastatud originaali ametile posti teel,
isiklikult v6i muul viisil; edastatud dokumentide lisad ei pea olema allkirjasta-
tud;
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b) edastades allkirjastatud originaali faksi teel eeskirja 80 kohaselt;

c) teleksi voi telegrammiga eeskirja 81 kohaselt;

d) edastades teate sisu elektrooniliselt eeskirja 82 kohaselt.

Eeskiri 96

Kirjalik menetlus

1. Ilma et see piiraks méaaruse [nr 40/94] artikli 115 ldigete 4 ja 7 kohaldamist ja kui
kéesolevates eeskirjades ei ole sitestatud teisiti, voib iga pool kasutada ametis
toimuvates kirjalikes menetlustes iikskoik missugust ameti ametlikku keelt. Kui
valitud keel ei ole menetluskeel, esitab pool tolke sellesse keelde iithe kuu jooksul
pérast originaaldokumendi esitamise kuupéeva. Kui ihenduse kaubamirgi taotleja
on ametis toimuva menetluse ainuke pool ja tthenduse kaubaméirgi taotlus ei ole
esitatud Ghes ameti ametlikest keeltest, voib tdlke esitada ka taotleja poolt taotluses
margitud teises keeles.
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2. Kui kidesolevates eeskirjades ei ole sitestatud teisiti, voib ametis toimuvates
menetlustes kasutatavad dokumendid esitada likskoik millises thenduse ametlikus
keeles. Kui selliste dokumentide keel ei ole menetluskeel, voib amet néuda tema
madratud tdhtaja jooksul tolke esitamist sellesse keelde vdi menetluspoole valikul
ithte ameti keeltest.”

Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja té6stusdisainilahendused) (edaspidi
»Uhtlustamisamet”) juhataja 1. aprilli 1997. aasta otsusest EX-97-1, mis miérab
kindlaks iihtlustamisameti otsuste, teatiste ja teadete vormi, tuleneb, et kui
ithtlustamisameti otsus, teatis vdi teade on edastatud faksi teel, siis vastutava
osakonna voéi muu iiksuse ja vastutava ametniku voi vastutavate ametnike nimede
tuvastamiseks piisab, kui vastutav osakond v6i muu iiksus on tidpsustatud
dokumendi piises ja kui otsuse, teatise vdi teate ldopus on dra ndidatud vastutava
ametniku voi vastutavate ametnike tdisnimed. Nimi v6i nimed voéivad olla lisatud
vastutava ametniku voi vastutavate ametnike allkirjatempliga.

Vaidluse taust

DEF-TEC Defense Technology GmbH esitas 16. septembril 1997 tihtlustamisametile
madruse nr 40/94 alusel ihenduse kaubamérgi registreerimise taotluse.
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Kaubamirk, mille registreerimist taotleti, on alljirgnev kujutismérk FIRST
DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR:

Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mérkide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe (uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul) kohaselt klassidesse 5, 8
ja 13. Kaubad vastavad neis klassides jargmisele kirjeldusele:

— klass 5: ,farmaatsia-, veterinaaria- ja hiigieenitarbed; meditsiinilised dieetained,
lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommi- ja hambajiljendite
tegemise materjalid; desinfektsioonivahendid; kahjuritorjevahendid; fungitsiidid,
herbitsiidid”;

— Kklass 8: ,kisi-tooriistad ja kisi-to6vahendid; noad, kahvlid, lusikad; terarelvad;
habemenoad”;

— klass 13: ,laskemoon, laskevarustus, drritavate gaaside pihustid, muud riinde-
voi kaitserelvad”.
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Uhenduse kaubamirgi taotlus avaldati 7. detsembri 1998. aasta Uhenduse Kauba-
miérgibiilletddnis nr 93/1998.

Jacksonville’is asuv ériithing Defense Technology Corporation of America ostis
1996. aasta oktoobris dra Uhendriikide Wyomingi osariigi diguse alusel asutatud
aritthingu Defense Technology Corporation of America (edaspidi ,,Wyomingi
aritihing”) vara. Selle kiigus omandas menetlusse astuja kaubamirgi FIRST
DEFENSE.

Menetlusse astuja esitas 8. mirtsil 1999 méiruse nr 40/94 artikli 42 alusel taotletava
kaubamargi registreerimise suhtes vastulause.

Oma vastulause toetuseks tugines menetlusse astuja eelkoige méaruse nr 40/94
artikli 8 loikele 3, leides, et hageja oli selle sitte mottes tema agent ja et nimetatu on
ilma tema néusolekuta taotlenud mitmete talle kuuluvate Uhendriikides registree-
ritud kaubamaérkidega peaaegu identsete tihiste registreerimist. Vastulause tugines
kiesoleval juhul Uhendriikide kaubamarkidele FIRST DEFENSE, mis olid jargnevad:

— 6. aprillil 1993 nr 1 763 666 all klassi 13 kuuluvale kaubale ,aerosoolpakendis
orgaanilist drritavat gaasi sisaldav kaitseotstarbeline mittelohkev relv” registree-
ritud sonamark FIRST DEFENSE;

— 28. martsil 1995 nr 1 885 967 all kaupadele klassis 13 registreeritud kujutismark,
mis kujutab lendavat kotkast;
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— 7. septembril 1993 nr 1 792 165 all mitmetele kaupadele klassis 13 registreeritud
kujutismark DEF-TEC PRODUCTS, mis on esitatud kolmnurkse kujundi sees.

11 Vastulausete osakonna 21. mértsi 2002. aasta otsusega rahuldati vastulause osas,
milles see tugines mdadruse nr 40/94 artikli 8 loikele 3, ja liikati iithenduse
kaubamdrgitaotlus sellest tulenevalt tagasi klassi 8 kuuluvate ,terarelvade” ja
klassi 13 kuuluvate kaupade ,laskemoon, laskevarustus, drritavate gaaside pihustid,
teised riinde- voi kaitserelvad” osas.

12 Hageja esitas 21. mail 2002 méidruse nr 40/94 artiklite 57-59 alusel vastulausete
osakonna otsuse peale Gihtlustamisametile kaebuse.

13 Uhtlustamisameti teine apellatsioonikoda jattis 8. jaanuari 2004. aasta otsusega
(edaspidi ,vaidlustatud otsus”) kaebuse rahuldamata ja kulud hageja kanda.

Poolte nouded

12 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tithistada vaidlustatud otsus;
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— mbdista kohtukulud vilja tthtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta tithistamishagi rahuldamata esimest vdidet puudutavas osas;

— jdtta hagi rahuldamata teist vdidet puudutavas osas, juhul kui kohus peab
vajalikuks jitta vaidlustatud otsuse jousse teistsugustel pohjendustel, ja sellisel
juhul moista kohtukulud vilja hagejalt;

— teise voimalusena rahuldada hagi ainult teise viite osas ja saata asi otsuse
tegemiseks tagasi apellatsioonikotta ning jatta kohtukulud poolte endi kanda.

Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

— jatta hagi rahuldamata;

— moista kohtukulud vilja hagejalt.
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Oiguslik kisitlus

Oma hagi toetuseks esitab hageja kaks viidet. Esimeses viites teatab hageja, et
vastulausete osakonna otsus ei ole nduetekohaselt allkirjastatud ning on tithine.
Teises viites margib hageja, et vaidlustatud otsus on vastuolus méédruse nr 40/94
artikli 8 loikega 3.

Esimene vdide: vastulausete osakonna otsuse tiihisus

Poolte argumendid

Hageja leiab, et vastulausete osakonna otsus, mis edastati talle ainult faksi teel, on
tihine. Puudusid nende nimetatud osakonna liikmete allkirjad, kes otsuse vastu
votsid. Rakendusmaéiruse eeskirja 79 punktidest a ja b tuleneb, et ithtlustamisametile
teadete edastamise iiks voimalus on allkirjastatud originaali faksi teel edastamine.
Asjaolu, et seda viidet ei esitatud apellatsioonikojas, ei korvalda jareldust, et
vastulausete osakonna otsus on tiihine.

Uhtlustamisamet leiab, et viide on vastuvbetamatu selles osas, milles hageja taotleb,
et Esimese Astme Kohus tuvastaks vastulausete osakonna otsuse tithisuse. Lisaks
mirgib ta, et hageja toob selle viite esile esimest korda ega ole vastulausete
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osakonna otsuse kehtivust vaidlustanud apellatsioonikojas. Oletades, et asjaomase
viitega piilitakse toendada, et vaidlustatud otsus tuleb tiihistada, sest apellatsioo-
nikoda oleks pidanud omal algatusel esile tooma olulise vormindude rikkumise, mis
muudab vastulausete osakonna otsuse oOigustiithiseks, ei ole see argument
pohjendatud. Uhtlustamisamet rohutab, et kidesoleval juhul tuleb kohaldada
rakendusmaiiruse eeskirju 55, 61 ja 65. Uhtlustamisameti arvates volitab rakendus-
madruse eeskirja 55 16ige 2 ithtlustamisameti juhatajat lubama thtlustamisameti
otsuste edastamisel muude viiside kasutamist, ilma et oleks tingimata noutav otsuse
vastu votnud liikmete allkiri; sellel eesmérgil on nimelt otsus EX-97-1 vastu
voetudki. Seega vastab iihtlustamisameti otsus, mis sisaldab otsuse langetanud
vastulausete osakonna liikmete triikitud nimesid koigile otsuse vastuvotmise
eelduseks olevatele vorminduetele.

Menetlusse astuja leiab, et kisitletav viide on vastuvoetamatu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

— Vastuvoetavus

Mairuse nr 40/94 artikli 63 1dike 1 kohaselt saab Euroopa Kohtule esitada kaebusi
ainult apellatsioonikodade otsuste peale. Seega on sellise hagi raames vastuvoetavad
ainult sellised viited, mis on suunatud apellatsioonikoja otsuse vastu (7. juuni
2005. aasta otsus kohtuasjas T-303/03: Lidl Stiftung vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
— REWE-Zentral (Salvita), EKL 2005, lk I1I-1917, punkt 59).
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Seega ei ole kontrolli ulatus, mida apellatsioonikoda on kohustatud kaebuse esemeks
oleva otsuse suhtes teostama, pohimétteliselt kindlaks méaratud iiksnes kaebuse
esitanud poole viljatoodud viidetega. Jarelikult, isegi kui kaebuse esitanud pool ei
ole tuginenud konkreetsele viitele, on apellatsioonikoda siiski kohustatud koikide
asjakohaste odiguslike ja faktiliste asjaolude valguses uurima, kas kaebuse esemeks
olevat otsust vois diguspéraselt vastu votta voi mitte (vt selle kohta Esimese Astme
Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet — LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, Ik II-3253, punkt 29 ja
1. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-57/03: SPAG vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Dann ja Backer (HOOLIGAN), EKL 2005, 1k II-287, punkt 18).

Kidesoleval juhul vdidab hageja Esimese Astme Kohtus, et vastulausete osakonna
otsus on tithine allkirja puudumise tottu. Kuigi seda viidet ei esitatud apellatsioo-
nikojas, siis oletades, et kohaldatavaid vormindudeid on rikutud, oleks apellatsioo-
nikoda pidanud selle omal algatusel tostatama.

Seega tuleb tagasi litkata iihtlustamisameti ja menetlusse astuja esitatud vastu-
voetamatuse vastuvdide, kuna Esimese Astme Kohus on pidev hindama, kas
vastulausete osakond jattis tiditmata kohustuse tdstatada omal algatusel vormindude
voimaliku rikkumise kiisimuse, mis seisneb vastulausete osakonna otsusel allkirja
puudumises.

— Pohikiisimus

Esmalt tuleb meenutada, et rakendusmairus sisaldab menetlusnorme, mida tuleb
kéesoleval juhul kohaldada. Vastupidiselt sellele, mida vdidab hageja, ei saa aga
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rakendusmiiruse eeskirja 79 punkte a ja b kohaldada, kuna need puudutavad
teadete edastamist iihtlustamisametile. Rakendusméiiruse eeskirjad 55, 61 ja 65
puudutavad iithtlustamisameti teateid ja kujutavad endast seega neid sitteid, mida
tuleb kéesoleval juhul kohaldada.

Rakendusmdiruse eeskirjast 55 tuleneb, et koigis {ihtlustamisameti otsustes,
teadetes ja teatistes mérgitakse dra vastava kiisimuse eest vastutav iihtlustamisameti
osakond vdi muu iiksus ja vastutava ametniku voi vastutavate ametnike nimed.
Otsustel, teadetel ja teatistel peab olema ametniku allkiri voi ametnike allkirjad voi
nende asemel iihtlustamisameti triikitud voi pitsatiga 166dud pitser, kusjuures
ihtlustamisameti juhataja voib lubada kasutada ihtlustamisameti vastutava
osakonna voi iiksuse ja tuvastamiseks muid vahendeid, kui otsused, teated voi
teatised edastatakse faksi teel voi muude tehniliste sidevahendite abil. Rakendus-
madruse eeskirja 61 1oike 2 punkt d tunnustab otsustest faksi teel teatamise
kehtivust, kusjuures edastamise tiiksikasjad méadrab iihtlustamisameti juhataja
rakendusmairuse eeskirja 65 1dike 1 kohaselt. Sellest tulenevalt piisab otsuse EX-
97-1 artikli 1 kohaselt sellest, kui osakond v6i muu iiksus on tipsustatud otsuse
pdises ja kui otsuse, teatise voi teate 16pus on dra nididatud vastutava ametniku véi
vastutavate ametnike tdisnimed.

Kaesoleval juhul tuleb meenutada, et osakonna otsus sisaldab iihelt poolt
ithtlustamisametis ldbivaatamise astme ja osakonna nime, kes selle otsuse on
teinud, ja teiselt poolt vastutavate ametnike nimesid. Jarelikult on vastulausete
osakonna ilma allkirjata otsuse edastamine faksi teel kooskélas rakendusmééruse ja
otsuse EX-97-1 nouetega. Seega on vaidlustatud otsus hagejale edastatud
nouetekohaselt.

Jarelikult tuleb esimene viide pohjendamatuse tottu tagasi likata.
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Teine vdide: mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 3 rikkumine

Poolte argumendid

Hageja margib, et Wyomingi ariiihingu juhataja Oliver andis oma 1. juuni 1996. aasta
avalduses hagejale selge ja tipse nousoleku asjaomase kaubamairgi registreerimise
taotluse esitamiseks. Jarelikult ei andnud Wyomingi driithingu vara Ulevotmine
menetlusse astujale mitte mingit 6igust 1. juuni 1996. aasta avalduses nimetatud
kaubamairkide suhtes, sest nendest digustest oli loobutud juba enne miiiigilepingu
s6lmimist.

Hageja teatab samuti, et menetlusse astuja ei ole mitte kunagi proovinud taganeda
Oliveri antud noéusolekust ja on piirdunud ainult vditmisega, et ta ei olnud sellest
nousolekust teadlik. Lisaks ei saa asjaolu, et M. Oliver vdib-olla ei teavitanud
menetlusse astujat 1. juuni 1996. aasta avalduse olemasolust, hagejale siiiiks panna,
sest hageja meelest ei olnud tema kohustus kontrollida, kas Oliver teavitas
menetlusse astujat 1. juuni 1996. aasta avalduse olemasolust. Tegelikult puudutas
voimalik teabepuudus ainult Wyomingi aritihingu vara miigilepingu pooli, kuna
nad pidid konealuse lepingu solmimisel iiles nditama asjakohast hoolsust.

Lisaks sellele toob hageja esile, et mitte tikski méadruse nr 40/94 site ei née ette, et
sellise nousoleku kehtivus oleks ajaliselt piiratud. Jarelikult ei saa asjaolul, et
registreerimistaotlus esitati alles 1997. aastal, olla mitte mingit méju saadud
nousoleku kehtivusele. Apellatsioonikojal ei olnud ka voimalik oma seisukohti
toetada sedastusega, et kaubamérgidiguste tasuta voorandamine on ebatavaline,
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kuna selline seisukoht tugineb majanduslikel kaalutlustel, mis ei ole tema padevuses.
Lopuks viidab hageja, et nousoleku andmine on piisav alus kaubamirgi regist-
reerimise taotluse esitamiseks madruse nr 40/94 artikli 8 16ike 3 alusel.

Uhtlustamisamet jagab hageja seisukohta 1. juuni 1996. aasta avalduse kohta, leides,
et selles viljendub tolleaegse kaubamirgiomaniku selge ja tipne ndusolek, mis
annab hagejale diguse taotleda asjaomase kaubamirgi registreerimist Euroopas.
Pealegi ei mojuta antud nodusoleku kehtivust oletus, et Oliver ei teavitanud
menetlusse astujat selle avalduse olemasolust. Apellatsioonikoda on teinud vale
jarelduse selles osas, milles vaidlustatud otsusega ei tunnustata 1. juunil 1996 saadud
nousoleku kehtivust. Siiski ei tulene sellest veast vaidlustatud otsuse tithisust.

Tegelikult on {iihtlustamisamet seisukohal, et menetlusse astuja ei ole seotud
Wyomingi ariithingu juhataja nousolekuga. Igal juhul leiab thtlustamisamet, et
kiisimus, kas menetlusse astuja on seotud eelmise kaubamargiomaniku néusolekuga,
soltub asjaomaste lepingusitete tdlgendusest ja poolte voetud mitmesugustest
kohustustest, ning seda eelkaige Uhendriikide lepingudiguse alusel. Vilisriigi igus
on asjaolu, mida apellatsioonikoda ei ole hinnanud ning sel pohjusel ei saa Esimese
Astme Kohus rajada seisukohta asjaoludele, mida ei ole vaidlustatud otsuses
hinnatud.
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Oletades esiteks, et nousolek jii kehtima Wyomingi driiihingu vara tlevétmisel
menetluse astuja poolt, leiab Gihtlustamisamet, et tuleb kindlaks teha, kas néusolekut
tuleb pidada tithistatuks sellel pdeval, mil hageja ja menetlusse astuja drisuhted
16ppesid. Selles osas viidab iihtlustamisamet, et 1. juuni 1996. aasta avaldus kujutab
endast loobumist digusest vaidlustada selline konealuse kaubamairgi registreerimise
taotlus nagu see, mille hageja esitas, mitte diguste loovutamist. Niisiis voib selline
loobumine tuleneda tihepoolsest avaldusest, mis on siduv tiksnes isikule, kes selle on
teinud, ja on kehtiv ainult asjaosaliste suhtes. Moistagi juhul kui ndustuda sellega, et
agendiga &risuhete ldppedes kaotab nousolek métte, siis ei saanud nousolek parast
asjaomast iilevotmist seega kehtima jaada.

Oletades teiseks, et nousolek ei jadnud kehtima Wyomingi é&ritihingu vara
iillevotmisel menetlusse astuja poolt, leiab iihtlustamisamet, et tuleb otsustada, kas
hagejal on voimalik tugineda mdistlikule pohjendusele, mis voib puuduvat nous-
olekut asendada. Ta juhib tdhelepanu sellele, et apellatsioonikoda tundub olevat
noustunud sellega, et hageja teadis vo6i vihemalt pidi teadma, et menetlusse astujat ei
olnud teavitatud 1996. aasta juuni avaldusest, sest menetlusse astujal ei olnud
kohustust téendada, et nimetatud avaldus ei ole tema jaoks siduv. Niisiis oleks
hageja pidanud menetlusse astujat sellest teavitama voi saatma talle teate oma soovi
kohta esitada registreerimistaotlus; vaidlustatud otsuses leitakse, et hageja tegutses
pahauskselt. Lisaks kaotas hageja selle asjaolu teadlikult menetlusse astuja ees
mahavaikimisega koik voimalused tugineda sellele, et taotluse esitamine toimus
kaubamirgiomaniku ndusolekul. Igal juhul tbendab menetlusse astuja vastulause, et
ta ei ole hageja registreerimistaotlusega iildse nous.

Lopuks on ihtlustamisamet seisukohal, et Esimese Astme Kohus peaks jitma
kéesoleva hagiavalduse rahuldamata juhul, kui ta peab vaidlustatud otsuses esitatud
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seisukoha jdusse jatmist kohaseks monel muul pohjusel, voi vastasel juhul peaks
hagi rahuldama ainult teise viite osas ja saatma asja apellatsioonikojale tagasi uue
otsuse tegemiseks.

Menetlusse astuja viidab, et hageja kohustus on esitada téendeid kaubamérgi-
omaniku poolt nduetekohaselt antud ndusoleku olemasolu kohta. Lisaks toob
menetlusse astuja esile, et Esimese Astme Kohus ei tohiks votta arvesse 1. juuni
1996. aasta avaldust, kuna hageja esitas asjaomase avalduse tolke inglise keelde —
mis oli kdesoleval juhul menetluskeel ka thtlustamisametis — alles kéesoleva
menetluse raames. Niisiis vastavalt médirusele nr 40/94 ja rakendusméirusele peab
juhul, kui tdend ei ole esitatud menetluskeeles, selle esitanud pool korraldama selle
tolkimise menetluskeelde. Igal juhul ja hoolimata mairuse nr 40/94 rikkumisest ei
tdéenda 1. juuni 1996. aasta avaldus Oliveri antud kehtiva néusoleku olemasolu;
lopuks ei esitanud hageja mitte iihtegi tdendit, mis voiks toendada tema
registreerimistaotluse digustatust.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Tuleb meenutada, et médruse nr 40/94 artikli 8 Idike 3 eesmirk on kaubamargi
kuritarvitamise takistamine kaubamérgiomaniku agendi poolt, kuna agent voib
kasutada neid teadmisi ja kogemusi, mis ta on omandanud &risuhetes kauba-
mérgiomanikuga ja loigata digustamatult kasu kaubamaérgiomaniku tehtud pingu-
tustest ja investeeringutest.
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Kuna kéesoleval juhul ei ole hageja Esimese Astme Kohtus vaidlustanud oma
staatust kaubaméirgiomaniku agendina, siis tuleb uurida, kas tal oli kauba-
margiomaniku noéusolek, mis lubaks registreerimistaotluse esitada.

Mis puudutab kaubamirgiomaniku antud selget, tépset ja tingimusteta nousolekut,
millega lubatakse hagejal esitada asjaomase kaubamérgi registreerimise taotlus, siis
tuleb meenutada, et apellatsioonikoda leidis, et sellist ndusolekut 1. juuni 1996. aasta
avaldusest ei tulene.

Uhtlustamisamet viljendab oma kirjalikes mirkustes seisukohta, et apellatsiooni-
koda eksis, kui leidis, et 1. juuni 1996. aasta avaldus ei sisalda selget, tipset ja
tingimusteta nousolekut. Seega tuleb {ihtlustamisameti menetlusliku seisundi kohta
sedastada, et Esimese Astme Kohus on asunud 25. oktoobri 2005. aasta otsuses
kohtuasjas T-379/03: Peek & Cloppenburg vs. iihtlustamisamet, EKL 2005,
1k I1-4633, punkt 22) seisukohale, et iihtlustamisamet ei pea siistemaatiliselt kaitsma
koiki apellatsioonikodade vaidlustatud otsuseid voi taotlema alati nende otsuste
peale esitatud hagide rahuldamata jitmist (Esimese Astme Kohtu 30. juuni
2004. aasta otsus kohtuasjas T-107/02: Betz vs. Siseturu Uhtlustamise Amet —
Atofina Chemicals (BIOMATE), EKL 2004, 1k 1I-1845, punkt 34). Seevastu ei saa
ithtlustamisamet esitada apellatsioonikoja otsuse tithistamise v6i muutmise nduet
punktides, mida hagiavalduses ei ole vilja toodud, vdi esitada viiteid, mida
hagiavalduses ei ole vilja toodud (12. oktoobri 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-106/03 P: Vedial vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, EKL 2004,
1k 1-9573, punkt 34).
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Jarelikult on thtlustamisametil digus apellatsioonikoja esitatud pohjendustest
korvale kalduda, esitades juriidilist seisukohti, mis erinevad vaidlustatud otsuses
esitatutest, tingimusel et ithtlustamisameti esitatud argumendid ei ole kisitletavad
uute tithistamisviidetena.

Menetlusse astuja argumentide kohta, et apellatsioonikoda ei oleks tohtinud
arvestada 1. juuni 1996. aasta avaldust, kuna seda ei olnud tolgitud menetluskeelde,
kuigi apellatsioonikoda lilkkas tolke puudumise tottu tagasi menetluse astuja
esitatud dokumendid, siis tuleb rohutada, et asjaomaste dokumentide tagasiliikka-
mine toimus rakendusméiruse eeskirja 17 loike 2 alusel. See site erineb iildisest
kasutatavaid keeli puudutavast iihtlustamisameti korrast, mida kohaldatakse
dokumentide esitamisele ja kasutamisele tihtlustamisameti menetlustes ja mida on
kirjeldatud rakendusmaéiruse eeskirja 96 ldikes 2 ning mille kohaselt juhul, kui
dokumentide keel ei ole menetluskeel, voib tihtlustamisamet nouda tema mairatud
tihtaja jooksul tolke esitamist sellesse keelde voi menetluspoole valikul iithte ameti
keeltest. Rakendusmairuse eeskirja 17 16ige 2 paneb seega menetlusosaliste vahelise
menetluse (inter partes menetlus) alustanud poolele suuremad kohustused kui need,
mis iildjuhul on pooltel iihtlustamisametis toimuvas menetluses. See erisus on
pohjendatud vajadusega jirgida vodistlevuse pohimotet ja tagada inter partes
menetluses poolte protsessuaalne vordsus (Esimese Astme Kohtu 13. juuni
2002. aasta otsus kohtuasjas T-232/00: Chef Revival USA vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet — Massagué Marin (Chef), EKL 2002, lk 1I-2749, punkt 42).

Téiendavate dokumentide tolke suhtes on iihtlustamisametil rakendusmaéiruse
eeskirja 96 l1oike 2 kohaselt kaalutlusdigus. Seega kaebuse saksa keeles esitamisega ja
madratud tihtaja jooksul selle ingliskeelse tolke esitamisega jérgis hageja kiesoleval
juhul rakendusmairuse eeskirja 96 loiget 2 (vaidlustatud otsuse punktid 11 ja 14).
Asjaolu, et apellatsioonikoda ei pidanud rakendusméiruse eeskirja 96 16ike 2
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kohaldamisel vajalikuks nouda iihe hagiavaldusele lisatud dokumendi, s.o 1. juuni
1996. aasta avalduse tolget, ei riku vordse kohtlemise pohimdtet, kuna rakendus-
maidruse eeskirja 96 16iked 1 ja 2 kisitlevad objektiivselt erinevaid olukordi.

Arvestades 1. juuni 1996. aasta avalduse sisu, tuleb rohutada, et sellest ndhtub, et
Wyomingi 4riithing loobub otseselt koigist digustest (expressly waives all of the
rights) asjaomase kaubamirgi registreerimisel Euroopas. Lisaks sellele on 1. juuni
1996. aasta avalduse lisas, mille apellatsioonikoda tunnistas vastuvoetavaks, selgelt
mirgitud, milliseid kaubamérke selles avalduses silmas peetakse.

Lisaks sobib meenutada, et hageja ja Wyomingi 4riithing olid tegelikes ja
tulemuslikes &drisuhetes 1. juuni 1996. aasta avalduse tegemise ajal, mis voib
selgitada asjaolu, et eelmine kaubamirgiomanik otsustas anda nousoleku rahalist
vastutasu saamata. Igal juhul ei saa asjaolu, et selline ndusolek ei ole tavaline,
iseenesest seada kahtluse alla tegelikult antud nousoleku kehtivust, nagu seda andis
mdista apellatsioonikoda.

Asjaolu, et Oliver ei teavitanud menetlusse astujat 1. juuni 1996. aasta avalduse
olemasolust, ei mojuta nimetatud kuupéeval antud néusoleku kehtivust.

Jarelikult tuleb 1. juunil 1996 hageja saadud néusolekut pidada selgeks, tapseks ja
tingimusetuks.
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Selle kohta, kas nousolek kehtis registreerimistaotluse esitamise paeval, 16. septemb-
ril 1997, voib mirkida, et kaubamérgi omanik vahetus péarast nousoleku andmist ja
enne asjaomase kaubamirgi registreerimise taotluse esitamist. Siiski tuleb mérkida,
et apellatsioonikoda, leides ekslikult, et 1. juuni 1996. aasta avaldus ei sisalda selget,
tipset ja tingimusteta nousolekut, mis lubaks hagejal esitada asjaomase kaubamirgi
registreerimise taotluse, ei arutlenud kiisimuse {iile, kas see nousolek jii kehtima
péarast Wyomingi ariithingu vara iilevotmist. Kuna seda kiisimust, mille vastus soltub
otseselt digusest, mida tuleb kohaldada pooltevahelistes 6igus- ja arisuhetes, ei ole
kaalutud thtlustamisameti menetluses, ei voi Esimese Astme Kohus selles osas
seisukohta votta.

Apellatsioonikoda oleks pooltevahelistes digus- ja #drisuhetes kohaldatavat digust
silmas pidades kaesoleval juhul pidanud kindlaks tegema, kas ja juhul kui, siis mil
maéiral need suhted jdid kehtima pdrast Wyomingi &ritthingu vara iilevotmist
selliselt, et menetlusse astuja oli votnud iile eelmise kaubamérgiomaniku digused ja
voimalikud kohustused. Sellisel juhul oleks ta pidanud eelkdige vilja selgitama, kas
hageja 1. juunil 1996 saadud noéusolek jdi kehtima péarast Wyomingi éritihingu vara
ileminekut. Jaatava vastuse korral oleks ta pidanud uurima, kas asjaomase
kaubamirgi registreerimise taotluse esitamise péeval oli see ndusolek menetlusse
astuja jaoks siduv voi mitte. Sellisel juhul, kui menetlusse astuja ei olnud seotud
asjaomase nousolekuga, oleks apellatsioonikoda pidanud kontrollima, kas hagejal on
voimalik tugineda mbdistlikule pohjendusele, mis vdib puuduvat ndusolekut
asendada.

Eeltoodust tulenevalt tuleb noéustuda teise viitega osas, milles apellatsioonikoda ei
tunnustanud 1. juuni 1996. aasta nousoleku kehtivust, ning seetottu tuleb
vaidlustatud otsus tithistada.
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Kohtukulud

Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hitvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud
dhtlustamisameti kahjuks, jdetakse tema kohtukulud tema enda kanda ja
moistetakse temalt vastavalt hageja noudele vilja hageja kohtukulud, vélja arvatud
need, mis on seotud menetlusse astumisega. Kuna hageja ei ole ndudnud, et
kohtukulud méistetaks vilja menetlusse astujalt, mida ta oleks véinud veel teha
kohtuistungil, kannab ta ise oma kohtukulud, mis on seotud menetlusse astumisega.

Esitatud pdhjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS

otsustab:

1. Tihistada Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja toostusdisainila-
hendused) teise apellatsioonikoja 8. novembri 2004. aasta otsus (asi
R 493/2002-2).

2. Jatta ihtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ja médista iihtlusta-
misametilt vilja hageja kohtukulud, vilja arvatud need, mis on seotud
menetlusse astumisega.
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3. Jitta hageja kohtukulud, mis on seotud menetlusse astumisega, tema enda
kanda.

4. Jitta menetlusse astuja kohtukulud tema enda kanda.

Pirrung Forwood Papasavvas

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 6. septembril 2006 Luxembourgis.

Kohtusekretir Koja esimees

E. Coulon J. Pirrung
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