TUOMIO 13.4.2011 — ASIA T-262/09

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)
13 péivédna huhtikuuta 2011 *

Asiassa T-262/09,

Safariland LLC, aiemmin Defense Technology Corporation of America, koti-
paikka Jacksonville, Florida (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat R. Kunze ja
G. Wiirtenberger,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehendin D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kiydyssd menettelyssa oli
ja viliintulijana unionin yleisessd tuomioistuimessa on

DEF-TEC Defense Technology GmbH, kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa),
edustajinaan aluksi asianajajat H. Daniel ja O. Haleen, sittemmin asianajaja Haleen,

véliintulijana,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljannen valituslautakunnan
4.5.2009 tekemdsta paiatoksestd (asia R 493/2002-4 (1)), joka koskee Defense Techno-

logy Corporation of American ja DEF-TEC Defense Technology GmbH:n vilistd
viitemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M.E. Martins Ribeiro sekd tuomarit
S. Papasavvas (esittelevd tuomari) ja A. Dittrich,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio Gonzdlez,
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ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.7.2009 jatetyn kan-
nekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.10.2009 jitetyn
SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.11.2009 jitetyn vi-
liintulijan vastineen,

ottaen huomioon 22.9.2010 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija DEF-TEC Defense Technology GmbH ja Wyomingin osavaltion (Yhdys-
vallat) lainsddddnnon alainen Defense Technology Corporation of America -niminen
yhti6 (jdljempdnd Wyomingin yhtio) tekivdt 19.5.1995 jakelusopimuksen, jonka mu-
kaan ensiksi mainittu sitoutui muun muassa luovuttamaan 50 prosenttia osuuksis-
taan viimeksi mainitun nimeémdlle luonnolliselle henkil6lle tai viimeksi mainitun ni-
meédmalle ja omistuksessa olevalle oikeushenkil6lle ja myyméén Euroopassa viimeksi
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mainitun tuotteita, kuten puolustautumiseen tarkoitettuja sumuttimia, 10 prosen-
tin provisiota, joka koskee kaikkea myyntid, ja luottolimiittid vastaan (jdljempand
19.5.1995 tehty sopimus).

Wyomingin yhtion johtaja ilmoitti 1.6.1996 kyseisen yhtion nimissd luopuvansa ni-
menomaisesti kaikista sana- ja kuviomerkkeja FIRST DEFENSE ja FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR koskevista oikeuksista, jotka kyseiselld yhti6lla oli
Euroopan alueella, ja antoi suostumuksensa siihen, ettd kyseiset merkit rekisterdi-
dddn Euroopassa viliintulijan suunnittelemalla tavalla.

Kantaja Safariland LLC, aikaisemmalta nimeltddn Defense Technology Corporation
of America, hankki 23.8.1996 Wyomingin yhtion liikeomaisuuden. Tédhén luovutuk-
seen sisiltyi toiminimi Defense Technology Corporation of America, Yhdysvalloissa
rekisteroidyt tavaramerkit, joiden haltija Wyomingin yhtio oli, ja puolustautumiseen
tarkoitettujen sumuttimien tuotelinja.

Kesdkuuhun 1997 saakka viliintulija vastaanotti FIRST DEFENSE -merkkisid puo-
lustautumiseen tarkoitettuja sumuttimia kantajalta ja myi niitd Euroopassa omalla
nimellddn. Kantajan ja valiintulijan véliset suhteet paattyivit kesélla 1997 tai saman
vuoden alkusyksylla.

Viliintulija teki 16.9.1997 yhteison tavaramerkin rekisterdintid koskevan hakemuk-
sen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhtei-
son tavaramerkisti 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkis-
ta 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)),
nojalla.
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Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, oli kuviomerkki FIRST DEFENSE AE-
ROSOL PEPPER PROJECTOR (jaljempéna riidanalainen tavaramerkki), joka vastaa
seuraavaa kuvausta:

Tavarat, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluivat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, poh-
jautuvan luokituksen luokkiin 5, 8 ja 13 ja vastasivat ndiden luokkien osalta seuraavaa
kuvausta:

— luokka 5: "Farmaseuttiset, eldinladkinti- ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravin-
toaineet lddkinnalliseen kayttoon, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; ham-
paiden tdyte- ja jaljennosaineet; desinfiointiaineet; tuhoeldinten ja syopéaldisten
héavitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”
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— luokka 8: "Késityokalut ja -vidlineet; veitset, haarukat ja lusikat; terdaseet;
parranajolaitteet”

— luokka 13: "Ammukset, ampumatarvikkeet, kranaatit, arsytystéd aiheuttavien ai-
neiden suihkutuslaitteet, muut hyokkays- ja puolustusvarusteet”.

Yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 7.12.1998 ilmestyneessé Yhtei-
son tavaramerkkilehdessé nro 93/1998.

Kantaja teki 8.3.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen
N:0 207/2009 41 artikla) nojalla véitteen sitd vastaan, ettd riidanalainen tavaramerkki
rekisteroidddn edelld 7 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.

Kantaja perusti vditteensd muun muassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta) ja totesi, ettéd viliintulija
oli kantajan asiamies kyseisessd sddnnoksessa tarkoitetulla tavalla ja ettd valiintulija
oli hakenut ilman kantajan suostumusta sellaisen merkin rekisteréintid, joka oli hyvin
samankaltainen kuin seuraavat Yhdysvalloissa rekisterdidyt tavaramerkit:

— sanamerkki FIRST DEFENSE, joka on rekisterdity numerolla 1763666 luokkaan
13 kuuluvia "puolustusaseita, ei rdjahtévid, kuten drsytysté aiheuttavia orgaanisia
kaasuja, jotka on pakattu aerosol-pakkaukseen’, varten
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— seuraavanlainen lentévad kotkaa esittéva kuviomerkki, joka on rekisterdity nume-
rolla 1885967 luokkaan 13 kuuluvia "puolustusaseita, ei réjahtavié, kuten érsytys-
td aiheuttavia orgaanisia kaasuja, jotka on pakattu aerosol-pakkaukseen’, varten:

— seuraavanlainen kuviomerkki, joka siséltdéd kolmion sisélld olevan sanaosan "def-
tec products” ja joka on rekisterdity numerolla 1792165 luokkaan 13 kuuluvien
tuotteiden sarjaa varten:

i
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Viiteosasto hyviksyi 21.3.2002 tekemallddn padtokselld vditteen osittain siltd osin
kuin se oli perustunut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaan ja koski luokkaan
8 kuuluvia “terdaseita” ja luokkaan 13 kuuluvia “ammuksia, ampumatarvikkeita,
kranaatteja, drsytystd aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteita, muita hyokkays- ja
puolustusvarusteita”.

Viliintulija valitti 21.5.2002 viiteosaston padtoksesti SMHV:n sisélld asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla)
nojalla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkési valituksen 8.11.2004 tekemalldén paatok-
selld (jaljempdnd vuonna 2004 tehty pdatos) ja velvoitti véliintulijan korvaamaan me-
nettelysté aiheutuneet kulut.

Viliintulija nosti vuonna 2004 tehdysté padtoksestd ensimmaéisen oikeusasteen tuo-
mioistuimen kirjaamoon 12.1.2005 toimittamallaan kannekirjelmélld kanteen, joka
rekisteroitiin asianumerolla T-6/05.

Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi vuonna 2004 tehdyn paétoksen
asiassa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology vastaan SMHYV - Defense Technology
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), 6.9.2006 antamallaan tuo-
miolla (Kok., s. II-2671; jéljempdnd ensimméisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomio).

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 39 kohdassa katsottiin, etta
"koska [viliintulija] ei ol[lut] —— kiistdnyt ensimmadisen oikeusasteen tuomioistui-
messa asemaansa tavaramerkin haltijan asiamiehend, o[li] méaariteltavd, o[lilko [vé-
liintulija] saanut tavaramerkin haltijalta suostumuksen, jonka perusteella silld o[li]
lupa jéttaa rekisterdintihakemus”
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Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 46 kohdassa muistutettiin, ettd
”[véliintulija] ja Wyomingin yhtio olivat todellisessa ja tehokkaassa liikesuhteessa, kun
1.6.1996 paivitty ilmoitus annettiin, mika saatt[oi] selittdd sen, ettd aikaisempi haltija
padtti myontdd tdmén suostumuksen ilman taloudellista korvausta” Ensimmaéisen oi-
keusasteen tuomioistuin lisési, ettd “joka tapauksessa se seikka, ettd tuollainen sopi-
mus on mahdollisesti epétavallinen, ei sellaisenaan aseta kyseenalaiseksi tehokkaasti
annetun suostumuksen patevyyttd, kuten valituslautakunta ilmeisesti péétteli”

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 48 kohdassa katsottiin, etta
1.6.1996 pdivittyyn ilmoitukseen sisiltyi selvd, tdsmallinen ja varaukseton suostu-
mus. Koska tavaramerkin haltija kuitenkin vaihtui suostumuksen antamisen ja yh-
teison tavaramerkin rekisterointia koskevan hakemuksen jittamisen vélisend aikana,
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd oli tarpeen selvittad, oliko suos-
tumus péteva ja saattoiko valiintulija vedota siihen.

Lisaksi ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomion 49 kohdassa, etta
"koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettd 1.6.1996 piivatty ilmoitus ei sisélla
selvéad, tasmallistd ja varauksetonta suostumusta, jossa annetaan [viliintulijalle] lupa
hakea mainitun tavaramerkin rekisterdintid, se ei tutkinut kysymysté [siitd], onko
mainittu suostumus voimassa Wyomingin yhtion liikeomaisuuden luovutuksen jal-
keen” Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin tdsmensi, ettd "koska tatd kysymysts,
jonka ratkaisu riippuu laheisesti [19.5.1995 tehdyn sopimuksen] asianosaisten vilisiin
oikeudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin sovellettavasta lainsdédddnnosté, ei ole kisitelty
SMHV:n menettelyssé, [se] ei nédin ollen lausu siitd”

Lopuksi ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tuomion 50 kohdassa, ettd
“valituslautakunnan olisi —— pitdnyt [19.5.1995 tehdyn sopimuksen] asianosaisten
vilisiin oikeudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin sovellettavan lainsdddénnon valos-
sa tutkia[, olivatko] mainitut suhteet [ ja jos olivat, missd méérin — tosiasiallisesti]
voimassa Wyomingin yhtion liikeomaisuuden luovutuksen jilkeen silld tavoin, ettd
[kantajasta] oli tullut tavaramerkin aikaisemman haltijan oikeuksien ja mahdollisesti
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velvoitteiden haltija”. Ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd "tassd yh-
teydessa [valituslautakunnan] olisi pitdnyt erityisesti mééritelld, onko [véliintulijan]
1.6.1996 saama suostumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtion liikeomaisuuden
luovutuksen jalkeen” ja ettd "mikéli ndin on, sen olisi tullut tutkia, sitoiko tdimaé suos-
tumus [kantajaa] vield mainitun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen jéttdmisen
paivand” Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi, ettd “siind tapauk-
sessa, ettd mainittu suostumus ei enéé sitonut [kantajaa], valituslautakunnan olisi pi-
tdnyt arvioida, pystyiko [viliintulija] vetoamaan hyvéaksyttdvadn perusteeseen kom-
pensoidakseen tuollaisen suostumuksen puuttumisen”

Niin ollen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi vuonna 2004 tehdyn péa-
toksen siltd osin kuin valituslautakunta oli arvioinut virheellisesti 1.6.1996 annetun
suostumuksen pétevyytta.

SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajisto palautti asian 16.2.2007 tekemal-
laén pédtokselld neljanteen valituslautakuntaan. Asia rekisterditiin asianumerolla R
0493/2002-4.

SMHV:n neljis valituslautakunta kumosi 4.5.2009 tekemilldédn paatokselld (jaljempa-
nd riidanalainen pdatds) 21.3.2002 tehdyn viiteosaston pédatoksen, hylkési véitteen ja
velvoitti kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Ensinndkin valituslautakunta totesi kyseisten tavaramerkkien osalta, ettd riidan-
alainen tavaramerkki oli hyvin samankaltainen kuin kaksi kolmesta Yhdysvalloista
rekisteroidyistd tavaramerkeistd, eli tavaramerkit nro 1885967 ja 1763666 (jiljem-
pand aikaisemmat tavaramerkit), koska se sisélsi ndiden tavaramerkkien erottavat
osat eli kotkan kuvan ja ilmaisun "first defense” Liséksi valituslautakunta katsoi,
ettd aikaisemmat tavaramerkit kattoivat tietyt tavarat, joiden osalta viite oli hyvik-
sytty, eli “arsytystd aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteet” ja "muut hyokkays- ja
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puolustusvarusteet”. Sen sijaan valituslautakunta katsoi, ettd tavarat, jotka olivat "te-
rdaseita, ammuksia ja ampumatarvikkeita” ja joita aikaisemmat tavaramerkit eivét
kattaneet, eivit olleet verrattavissa 19.5.1995 tehdyn sopimuksen kohteena oleviin
tavaroihin eli pippurisumuttimiin. Pippurisumuttimen tarkoituksena on hyokkaajien
torjuminen vakavaa fyysistd vahinkoa aiheuttamatta, kun taas viliintulijan tavarat,
jotka ovat “terdaseita, ammuksia, ampumatarvikkeita ja kranaatteja’, ovat joko aseita
tai tuotteita, joita kdytetddn ampuma-aseissa.

Valituslautakunta katsoi, ettd viiteosasto ei ollut maininnut pdatoksesséddn syita, joi-
den vuoksi viliintulijan tekemé& yhteis6n tavaramerkin rekisterdintia koskeva hake-
mus voitiin hyldta aikaisempien tavaramerkkien perusteella tavaroiden, jotka ovat
"terdaseita, ammuksia, ampumatarvikkeita ja kranaatteja’, osalta. Lisdksi sen jalkeen,
kun valituslautakunta oli todennut, etta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdas-
sa taattu suoja ulottui tavaroiden ja palveluiden, jotka ovat samanlaisia kuin vedotun
aikaisemman tavaramerkin haltijan tavarat ja palvelut, lisdksi myo6s tavaroihin ja pal-
veluihin, jotka liittyvat niihin laheisesti tai jotka vastaavat taloudellisesta nékokul-
masta katsottuna toisiaan, se katsoi, ettd koska tavarat, kuten terdaseet, ammukset ja
ampumatarvikkeet, eivit olleet kisiteltdvassa asiassa selvéstikddn olleet aikaisempien
tavaramerkkien haltijan kaupallisen toiminnan kohteena, ne eivit kuuluneet kyseisen
sadnnoksen soveltamisalaan.

Toiseksi valituslautakunta totesi asetuksen N:0 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tetun edustussuhteen olemassaolosta, etti valituslautakuntaa sitoi ainoastaan ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa tehty luonnehdinta 19.5.1995 teh-
tyyn sopimukseen perustuvasta Wyomingin yhtion ja viliintulijan vilisestd suhteesta,
joka on kyseisessd sddnnoksessé tarkoitettu "padyhtion ja asiamiehen vilinen suhde”.
Valituslautakunta katsoi sen sijaan, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
paételmait, jotka koskivat kyseisen suhteen vaikutuksia sen jédlkeen, kun kantaja oli
hankkinut Wyomingin yhtion liikeomaisuuden, eivit sitoneet valituslautakuntaa.
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Valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan perustuva
viiteperuste oli hylattidvé, koska kantajan ja valiintulijan vililla ei ollut mitdan edus-
tussuhdetta lukuun ottamatta sitd, ettd viéliintulijan ja Wyomingin yhtién vélinen
aikaisempi liikesuhde jatkui. Kun otetaan huomioon se, ettd viliintulijalle annettua
suostumusta ei ollut koskaan peruutettu, kysymykselld siitd, voiko kantaja vedo-
ta tdhdn, ei ollut merkitystd. Lisdksi on todettava, ettd kuten Wyomingin yhtion ja
viliintulijan véliselld edustussuhteella, kyseisen edustussuhteen yhteydessa saadulla
suostumuksella on ollut edelleen vaikutuksia kyseisen edustussuhteen lakkaamisen
jilkeen. Valituslautakunta katsoi, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan
perustuvat oikeudet johtuivat kyseisten osapuolten vilisesté erityisen tiiviistd suh-
teesta eivatka siitd, ettd tavaramerkkioikeudet kuuluivat haltijalle. Ndin ollen kantaja
ei voinut vedota kyseiseen sddnnokseen jattimétta ottamatta huomioon suostumus-
ta, jota ei ollut koskaan peruutettu, vetoamalla asemaansa tahona, jolle aikaisempien
tavaramerkkien haltijan oikeudet ovat siirtyneet, koska kyseisten tavaramerkkien
luovutuksesta ei voinut syntyé sille muita oikeuksia kuin kyseisten tavaramerkkien
aikaisemmalla haltijalla olleet oikeudet.

Kantaja olisi voinut valituslautakunnan mukaan toimia néin vain, jos siitd olisi tullut
viliintulijan péaédyhtio. Kantaja ei kuitenkaan vedonnut siihen, ettd vaitemenettelyn
osapuolten vililld olisi ollut jonkinlainen sopimussuhde, ja téllaista suhdetta ei voitu
johtaa siitd, ettd kantaja oli kdyttaytynyt siten kuin mitéén liikeomaisuuden luovu-
tusta ei olisi tapahtunut. Kantajan olisi pitdnyt tdssd yhteydessd nédyttdd toteen, ettéd
viliintulija tiesi, ettd kantaja oli liikesuhteessa toiseen yhtioon.

Valituslautakunta katsoi, ettd vaikka viliintulijaa voitaisiin pitda kantajan asiamiehe-
nd, sen toiminta olisi oikeutettua, koska kantajan, joka toimi jatkuvasti siten kuin mi-
tddn luovutusta ei olisi tapahtunut, kiyttdytyminen ja se, ettd kantaja oli laiminlyonyt
tehdd uuden kauppasopimuksen toisen osapuolen kanssa ja peruuttaa muodollisesti
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edeltdjansd suostumuksen, antoivat véliintulijalle riittavin syyn uskoa, etté silld oli
oikeus hakea tavaramerkin rekister6intia omissa nimissaan.

Sen jilkeen, kun valituslautakunta oli todennut, ettei se voinut hyviksya viitetta pel-
késtddan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan, johon kantaja oli vedonnut,
perusteella, se tutki kaikkia aikaisempia oikeuksia ja véiteperusteita, joihin kantaja oli
patevisti vedonnut ja jotka koskivat sitd, ettd tavaramerkit olivat yleisesti tunnettuja
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla. Valituslautakunta hylkasi kysei-
set perusteet ja hylkisi viitteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaiatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkayntikulut.

Istunnossa kantaja on tdydentinyt vaatimuksiaan ja vaatinut, etté véliintulija velvoite-
taan korvaamaan oikeudenkéyntikulut samalla tavalla kuin SMHV.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimméinen
koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan, toinen kyseisen asetuksen 65 ar-
tiklan 6 kohdan ja kolmas saman asetuksen 63 artiklan 2 kohdan seké 75 ja 76 artiklan
rikkomista.

Toista, ensimmaistd ja kolmatta kanneperustetta on tarkasteltava perikkain.
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1. Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan
rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja katsoo, etté valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 65 artik-
lan 6 kohtaa, koska se ei ole ottanut huomioon ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tuomion tuomiolauselmaa ja koska se on ndin ollen ymmartényt vaérin ky-
seisen tuomion merkityksen. Kantaja vdittad, ettd valituslautakunnalla oli kyseisen
sdadnnoksen nojalla velvollisuus tehdd asianmukaiset paatelméit ensimmadisen oikeus-
asteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselmasta ja kyseisen tuomiolauselman
perusteluista muuttamatta niiden sisdltod. Kantaja katsoo, etté jos valituslautakunta
olisi soveltanut asianmukaisesti ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota
ja sen johtoajatuksia ja lisdksi késitellyt ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen
esiin nostamia kysymyksid, sen olisi pitdnyt tehda patds, jossa kantajan vaatimukset
hyviksytaan.

Kantaja katsoo, etté sen, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin tdsmensi sel-
viésti, ettd valituslautakunnan oli ratkaistava erityisesti, oliko 1.6.1996 saatu suos-
tumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtion liikeomaisuuden luovutuksen jalkeen,
olisi pitdnyt johtaa siihen, ettd valituslautakunta olisi kehottanut viitemenettelyn
osapuolia esittdiméain kantansa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomios-
sa nimenomaisesti kisitellyistd seikoista. Kun valituslautakunta ei tarkastellut yksi-
tyiskohtaisesti ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen esiin tuomia seikkoja eiké
myoskéddn ottanut huomioon edustussuhteen olemassaoloa, se loukkasi hyvén hallin-
non periaatetta ja ylitti sille asetuksen N:o 207/2009 merkityksellisissd saannoksissé
annetun toimivallan.

SMHYV kiistdé kantajan véitteet.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:0 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava unio-
nin tuomioistuinten tuomion téyténtoonpanosta johtuvat toimenpiteet.

Vakiintuneen oikeuskédytdnnén mukaan kumoamistuomion vaikutukset ovat taan-
nehtivia, ja kumoamistuomion seurauksena kumottu toimi siis poistetaan taannehti-
vasti oikeusjérjestyksestd (ks. asia T-402/07, Kaul v. SMHYV - Bayer (ARCOL), tuomio
25.3.2009, Kok., s. II-737, 21 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Téstd samasta oikeuskédytdnnostd ilmenee, ettd kumotun toimen toteuttaneen toimi-
elimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja pannakseen sen kaikilta osin taytdn-
toon paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myo6s otettava huomioon siihen
johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki, silld perustelut ovat vélttamaét-
tomid tuomiolauselman tasmallisen sisdllon maarittamiseksi. Juuri perusteluissa yk-
siloiddédn nimenomainen toimen kohta, jota pidetddn lainvastaisena, ja juuri niistd
kayvit tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa todetun lainvastaisuuden syyt, jotka asian-
omaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen toisella
toimella (ks. em. asia ARCOL, tuomion 22 kohta oikeuskaytantéviittauksineen).

Kasiteltavassd asiassa viliintulijan valituslautakuntaan tekemd valitus tuli vuon-
na 2004 tehdyn paitoksen kumoamisen vuoksi uudelleen vireille. Noudattaakseen
asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaan perustuvaa velvollisuuttaan toteuttaa
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion téytantéonpanon edellyttamét
toimenpiteet SMHV:n oli varmistettava, etté valitus johti siihen, ettd valituslautakun-
ta tekee uuden péitoksen. Niin todella meneteltiin asiassa, koska asia palautettiin
neljanteen valituslautakuntaan, joka teki riidanalaisen paatoksen (ks. vastaavasti em.
asia ARCOL, tuomion 23 kohta).
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Kantaja ei kiisté sen laillisuutta, ettd asia palautettiin neljanteen valituslautakuntaan.
Kantaja kuitenkin véittds, ettd valituslautakunnan oli ratkaistava erityisesti, oliko
1.6.1996 saatu suostumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtion liikeomaisuuden luo-
vuttamisen jalkeen.

On todettava, etti kasiteltivissd asiassa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuin
ei ole lausunut tuomiossaan siitd, onko viitemenettelyn osapuolten vililld olemas-
sa edustussuhde, jolla asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen
on perusteltavissa. Kuten edelld 16 kohdassa on todettu, ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin on nimittdin katsonut, ettd koska valiintulija ei kiistdnyt asemaansa
tavaramerkin haltijan asiamiehend, oli merkityksellistd médritelld, oliko valiintulija
saanut tavaramerkin haltijalta suostumuksen, jonka perusteella silld oli lupa jattad
rekisterdintihakemus.

On todettava, ettd kuten SMHYV katsoi, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen
kasiteltdviksi ei ollut saatettu kysymystd viitemenettelyn osapuolten vilisen edus-
tussuhteen olemassaolosta vaan kysymys suostumuksen olemassaolosta asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin ei siten voinut viran puolesta tutkia ensimmaisté kyseisessé sddnnokses-
sd mainituista soveltamisedellytyksisté.

Kantajan vditettd siitd, ettd koska viitemenettelyn osapuolet eivit ole kiistédneet
niiden valisen edustussuhteen olemassaoloa, ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuin on olettanut kyseisen suhteen olevan olemassa, minkd seurauksena timaé tul-
kinta olisi sitonut valituslautakuntaa ja valituslautakunta olisi rikkonut asetuksen
N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaa jattdmalld soveltamatta saman asetuksen 8 artik-
lan 3 kohtaa, ei siis voida hyviksya.

II - 1650



47

48

49

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

Vaikka ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut tuomionsa 48 kohdassa,
ettd "tuona ajankohtana” oli olemassa selvd, tismillinen ja varaukseton suostumus,
télla ei ollut mitdédn vaikutusta vditemenettelyn osapuolten vilisen suhteen mééritte-
lyn kannalta. Kuten SMHYV on todennut, pdédyhtio on antanut kyseisen suostumuksen
asiamiehelleen 1.6.1996 niiden vilisen jakelusopimukseen perustuvan liikesuhteen
puitteissa. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on paatynyt kyseisen suhteen
osalta siihen, ettd oli olemassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoi-
tettu selvd, tasmallinen ja varaukseton suostumus.

Vaikka on kiistatonta, ettd kyseistd sddnnostd sovellettiin kyseiseen suhteeseen, sa-
maa ei voida sanoa véditemenettelyn osapuolten vilisestd suhteesta. Se, ettd suostu-
muksen olemassaolo on niytetty toteen, ei perusta kantajalle mitdén oikeuksia eika
mahdollista sit4, ettd kantaja voi automaattisesti vedota omaksi edukseen asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun edustussuhteeseen. Tdssd yhtey-
dessd on muistutettava, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin on ottanut
kantaa suostumuksen olemassaoloon ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 8 artik-
lan 3 kohdan soveltamisedellytyksend. Ratkaistaessa kysymyst4 siitd, sitoiko kyseinen
suostumus, jota kantaja ei antanut ja joka saatiin sellaisen sopimussuhteen yhtey-
dessd, jonka osapuoli kantaja ei ollut, kantajaa, oli tarpeen tutkia sitd, oliko kantajasta
tullut 19.5.1995 tehdyn sopimuksen osapuolten vilisen sopimussuhteen osapuoli lii-
keomaisuuden luovutuksen kautta; kyseinen kysymys kuului kuitenkin liikkeomaisuu-
den luovutusta koskevaan sopimukseen sovellettavan lainsdddédnnén piiriin.

Edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta oli velvollinen tutkimaan kaikkia
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa asetettuja edellytyksid, mukaan lu-
kien edustussuhteen olemassaoloa koskevaa edellytystd, joka oli valttdiméton ennak-
koedellytys suostumukselle, uuden tavaramerkkien haltijan ja véliintulijan vélisen
suhteen valossa (ks. vastaavasti em. asia ARCOL, tuomion 38 kohta). Toisin kuin kan-
taja vdittad, valituslautakunta on nidin ollen toteuttanut ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomion téytintoon panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

II - 1651



50

51

52

53

54

TUOMIO 13.4.2011 — ASIA T-262/09

Edelld esitetystd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen
N:0 207/2009 65 artiklan 6 kohtaa, kun se on tutkinut edustussuhteen olemassaoloa.

Toinen kanneperuste on néin ollen hylattéva.

2. Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan
rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja viittad, ettéd valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artik-
lan 3 kohtaa, koska se ei ole myontényt, ettd kyseisessé sddnnoksessd annettiin kan-
tajalle oikeus tehdd viite sellaista yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta, jonka
viliintulija esittdd omissa nimisséén, vastaan.

Kantaja toteaa ensinnidkin edelld mainitussa sddnnoksessé tarkoitetuista tavaroista,
ettd “terdaseet, ammukset, ampumatarvikkeet ja kranaatit” ovat samankaltaisia kuin
aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat luonteensa perusteella, koska kyseiset
tavarat liittyvat ihmisten turvallisuuteen, sekd myds kayttotarkoituksensa ja jakeluka-
naviensa perusteella.

Toiseksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa edellytetystéd suostumuksesta
kantaja toteaa, ettd valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on kieltdytynyt myon-
tdmastd, ettd tavaramerkkien aikaisemman haltijan, Wyomingin yhtion, suostumus

II - 1652



55

56

57

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

ei ollut voimassa Wyomingin yhtién liilkeomaisuuden luovutuksen jéilkeen siten,
ettd se voisi sitoa kantajaa. Kantaja viittdd, ettd koska esineoikeuden, joka rasittaa
tavaramerkkejé, olemassaoloa ei ole millaén tavalla hyvaksytty tai mainittu, kantaja
on saanut tavaramerkit sellaisina kuin ne oli kirjattu rekisteriin ja lilkeomaisuuden
luovutusta koskevaan sopimuksen. Ndin ollen kantaja katsoo, ettd kyseisten tavara-
merkkien aikaisemman haltijan suostumus ei sido sité, koska rekisteréintihakemus
on tehty vasta sen jalkeen, kun tavaramerkit on siirretty sille. Liséksi kantaja viittaa,
ettd Wyomingin yhtion johtajan 1.6.1996 tekeméaan ilmoitukseen siséltyi joka tapauk-
sessa ainoastaan oikeudenhaltijan luopuminen oikeudesta tehdé viite yhteison tava-
ramerkkid koskevaa hakemusta, jonka sen asiamies esittai tietyn alueen osalta, vas-
taan ja ettd tdlld ilmoituksella oli ainoastaan liilkeomaisuuden luovuttamista koskevan
sopimuksen osapuoliin ulottuva vaikutus.

Lisaksi kantaja mainitsee, ettd koska se ei ole Wyomingin yhtion, joka on yha olemas-
sa, seuraaja, se on kyseiseen yhti6on nihden vain kolmas taho, joka on hankkinut
osan kyseisen yhtion liikeomaisuudesta, mukaan lukien aikaisemmat tavaramerkit.
Valiintulija ei ole myoskadn néyttanyt toteen, etté se oli saanut kantajalta suostumuk-
sen riidanalaisen tavaramerkin rekisterointiin, eiké valiintulijalla ole oikeutta rekiste-
roidé riidanalaista tavaramerkkid ilman kyseistd suostumusta.

Kantaja viittda lopuksi, ettd vaikka suostumus on annettu, sen vaikutukset ovat rajoit-
tuneet edustussuhteen kestoon, jonka paittyesséd suostumus on peruutettu hiljaisesti
samaan aikaan kuin edustussuhde on paattynyt rebus sic stantibus -oikeusperiaatteen
mukaisesti. Kantaja viittad, ettd kun otetaan huomioon se, ettéd tavaramerkin haltija
on tehnyt véitteen yhteison tavaramerkkid koskevaa hakemusta vastaan, valituslauta-
kunta on tehnyt ilmeisen arviointivirheen, kun se on katsonut, etté véliintulija ei ole
saanut koskaan tietoa siitd, ettd tavaramerkin haltija ei ole suostunut tavaramerkin
rekisterointiin.

SMHYV ja viliintulija kiistavat kantajan véitteet.
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Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on todettava, ettd vaikka valituslautakunta on hylannyt viitteen kaikkien
niiden perusteiden osalta, joihin kantaja on vedonnut nyt késiteltédvissd kanteessa,
kantaja riitauttaa riidanalaisen padtoksen ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 8 artik-
lan 3 kohdan tulkinnan osalta.

P&dtos on niin ollen tullut lainvoimaiseksi siltd osin kuin valituslautakunta on hy-
lannyt siind vditeperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan
rikkomista yleisesti tunnettujen tavaramerkkien, merkkien FIRST DEFENSE AND
DESIGN ja FIRST DEFENSE rekister6iméttomien oikeuksien ja toiminimen FIRST
DEFENSE osalta.

Seuraavaksi on muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan mu-
kaan tavaramerkkié ei rekister6idd, jos rekisterdintia hakee tavaramerkin haltijan
asiamies tai edustaja omiin nimiinsd ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai
edustaja pysty perustelemaan toimiaan.

Kyseisen sddnnoksen sanamuodosta ilmenee, etté jotta vdite menestyy tilld perus-
teella, viitteentekijan on ensinnékin oltava aikaisemman tavaramerkin haltija, tava-
ramerkin hakijan on toiseksi oltava tai oltava ollut tavaramerkin haltijan asiamies tai
edustaja ja hakemuksen on kolmanneksi oltava tehty asiamiehen tai edustajan nimis-
sd ilman haltijan suostumusta ja ilman, ettd on olemassa asianmukaisia syitd, joilla
asiamiehen tai edustajan toimet ovat perusteltavissa, ja hakemuksen on neljanneksi
koskettava péddasiallisesti samanlaisia tai samankaltaisia merkkejé ja tavaroita. Namé
edellytykset ovat kumulatiivisia.
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Niin ollen on tutkittava, tayttyvitko asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa
asetetut edellytykset késiteltavissi asiassa.

Ensimmadinen edellytys, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien haltijuutta

Tésséd yhteydessd on todettava, ettd kantaja on saanut Wyomingin yhtion liikeomai-
suuden luovutuksen kautta yhdysvaltalaiset tavaramerkit, joihin kuuluu tavaramerk-
ki, jonka rekisterdintid on haettu. Kantaja on siis aikaisempien tavaramerkkien haltija
asetuksen N:0 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mité véliintulija ei
myoskédn kiista.

Toinen edellytys, joka koskee edustussuhteen olemassaoloa

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa kaytetyistd ilmaisuista "asiamies” ja
“edustaja” on todettava, ettd kuten vditemenettelyd SMHV:ssd koskevissa ohjeissa on
todettu, kyseisid ilmaisuja on tulkittava tilanteissa, joissa tavaramerkin haltijan asia-
miehet ovat tehneet hakemuksen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, laajasti
siten, ettéd ne kattavat kaikenlaiset suhteet, jotka perustuvat sopimukseen, jonka mu-
kaan yksi osapuolista edustaa toisen osapuolen etuja, riippumatta siitd, miten tavara-
merkin haltijan tai pddmiehen ja yhteison tavaramerkin hakijan vélinen sopimussuhde
maédritelladn. Nédiden ohjeiden mukaisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 koh-
dan mukaan on riittdvés, ettd osapuolten vililld on olemassa kaupallista yhteistyotd
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koskeva sopimus, joka on omiaan saamaan aikaan luottamussuhteen siten, ettd haki-
jalle asetetaan nimenomaisesti tai implisiittisesti yleinen velvoite toimia luottamuk-
sellisesti ja lojaalisti tavaramerkin haltijan intresseihin ndhden. Osapuolten vililla on
kuitenkin oltava olemassa sopimus. Jos hakija toimii tédysin itsendisesti, eikéd sen ja
tavaramerkin haltijan vililld ole solmittu mink&énlaista suhdetta, sitd ei voida pitaa
kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna asiamiehend. Néin ollen pelk-
kéd ostajaa tai haltijan asiakasta ei voida pitdd saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuna "asiamiehend” tai "edustajana’, koska kyseisilla henkil6illd ei ole mitdan
erityistd velvoitetta toimia luottamuksellisesti tavaramerkin haltijaan ndahden.

Sopimussuhteen péadttymisesta silloin, kun tavaramerkkié koskeva hakemus tehdéén,
on todettava, ettd kuten myos edelld mainituista ohjeista ilmenee, ei ole vélttama-
tontd, ettd osapuolten vilinen sopimus on yhé voimassa, kun tavaramerkkia koske-
va hakemus tehdéén, ja ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan
myds sopimuksiin, joiden voimassaolo on paittynyt ennen péivad, jona yhteison ta-
varamerkkid koskeva hakemus on tehty, silld ehdolla, ettd kuluneen ajan perusteella
voidaan perustellusti olettaa, ettéd luottamusta ja luottamuksellisuutta koskeva velvoi-
te oli yha olemassa, kun yhteison tavaramerkkié koskeva hakemus tehtiin. Téllaisella
asetuksen N:o0 207/2009 8 artiklan 3 kohdan laajalla tulkinnalla pyritéddn suojelemaan
tavaramerkkien haltijoita jopa sopimussuhteen, johon luottamusta koskeva velvoite
perustui, padttymisen jalkeen.

Vaikka kantaja néyttdd kasiteltdvissd asiassa riitauttavan kannekirjelméssdén vali-
tuslautakunnan paitelmén, jonka mukaan véitemenettelyn osapuolten vililla ei ollut
mitddn kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua edustussuhdetta, on to-
dettava, ettd kantaja ei esitd mitddn viitettd tdtd koskevan kantansa tueksi. Kantaja
ainoastaan viittia, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 39 koh-
dassa on “katsottu aivan oikein, ettd edustussuhde oli olemassa ja ettd edustussuhteen
olemassaolo ei ollut osapuolten vilinen riitakysymys” Kun edelld 45 ja 46 kohdassa
esitetyt seikat otetaan huomioon, téllainen viite ei voi kuitenkaan menesty4.
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Téssd yhteydessd on todettava, ettd kuten valituslautakunta on perustellusti todennut
riidanalaisen paédtoksen 41 kohdassa, edustussuhteen olemassaoloa koskeva todistus-
taakka oli kantajalla. On kuitenkin todettava, ettd kantaja ei ole esittényt vditemenet-
telyssd mitdén todistetta, joka osoittaisi téllaisen suhteen olemassaolon. Vaikka kan-
taja on kylld esittdnyt sille osoitettuja laskuja ja tilauslomakkeita, joiden perusteella
voitaisiin toisenlaisessa tilanteessa olettaa, ettd véitemenettelyn osapuolten vililld on
olemassa kauppasopimus, niilla todisteilla ei osoiteta, etté viliintulija toimi kantajan
lukuun, vaan niilld osoitetaan ainoastaan myyja-ostaja-suhteen, joka on voinut syntya
ilman niiden vélista aikaisempaa sopimusta, olemassaolo. Téllainen suhde ei ole riit-
tivé asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi.

Samoin Defense Technology Corporation of American paédjohtajan allekirjoittamaa
valaehtoista vakuutusta, jonka kantaja on esittényt vditemenettelyssé ja jonka mukaan
viimeksi mainittu yhti6 on sama kuin Wyomingin yhtio, ei voida pitda todisteena véi-
temenettelyn osapuolten vilisen suhteen luonteesta. Se, ettd kantaja jatkaa Wyomin-
gin yhtion toimintaa samalla nimelld, nimittdin johtuu ainoastaan liilkeomaisuuden
luovutuksesta, joka késitti luovuttajan toiminimien hankkimisen. Se, ettd tistd saa
sellaisen vaikutelman, etté kyseessd on sama yhtio, ei riitd osoittamaan, etté kantajan
ja viliintulijan valilla on tosiasiallisesti olemassa liikesuhde, joka voidaan rinnastaa
padyhtion ja sen asiamiehen viliseen suhteeseen.

Ndin ollen on katsottava, ettd kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paa-
toksen 45 kohdassa, kyseiset todisteet eiviit olleet omiaan osoittamaan, ettd asetuk-
sen N:0 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu edustussuhde oli olemassa. Lisaksi
kantaja ei ole lainkaan viittdnyt vditemenettelyssa, ettd véliintulijan kanssa olisi tehty
uusi sopimus.
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Koska ei ole esitetty todisteita, jotka osoittaisivat, ettd vditemenettelyn osapuolten
vililld oli tehty padyhtion ja sen asiamiehen vilisen kauppasopimuksen kaltainen
kauppasopimus ja etté valiintulija toimi kantajan lukuun eiké itsendisesti, valituslau-
takunta on perustellusti katsonut, ettd tillaista suhdetta ei ollut olemassa ja ettd ndin
ollen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa ei voitu soveltaa.

Vaikka viliintulijan saama suostumus olisi lakannut olemasta voimassa edustus-
suhteen, johon suostumus perustui, pdattyessd, tdmd ei vaikuttaisi riidanalaisen
paatoksen laillisuuteen eikd etenkédédn siihen, ettd kantaja ei voi vedota asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan, kun otetaan huomioon se, ettd kantajan ja viliin-
tulijan vélilla ei ole olemassa kyseisessad sadnnoksessa tarkoitettua edustussuhdetta.

Kysymyksestd, joka koskee 19.5.1995 tehdyn sopimuksen osapuolten vilisen sopi-
mussuhteen siirtymistd kantajalle, on muistutettava, etté liilkeomaisuuden luovutusta
koskeva sopimus merkitsee sitd, ettd luovutetun yksikon oikeudet ja velvoitteet siirty-
viit ostajalle. Késiteltdvassd asiassa lilkeomaisuuden luovutusta koskevasta sopimuk-
sesta ilmenee, ettd kyseisiin oikeuksiin kuuluivat aikaisemmat tavaramerkit, joiden
haltijaksi kantaja on tullut. Sopimuksessa ei kuitenkaan mainita véliintulijan kanssa
tehdyn jakelusopimuksen olemassaoloa eikd tavaramerkkioikeuksien olemassaoloa.
Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen paatoksen 35 kohdassa, "kantaja ei
ole viittanyt, ettd lilkeomaisuuden luovutusta koskevassa sopimuksessa on késitelty
nimenomaisesti liiketoimintatilannetta Euroopassa tai oikeutta hakea tavaramerk-
kien rekisterointid” Kuten riidanalaisen paatoksen 53 kohdassa on perustellusti to-
dettu, tissd yhteydessd “oikeudet, jotka ylittivit tavaramerkin haltijan asemaan pe-
rustuvat oikeudet, eivit perustuneet siihen, etté (aikaisempi) padyhtio siirsi oikeudet
kolmannelle taholle, vaan sen suhteen luonteeseen, joka [viliintulijalla] oli yhdysval-
talaiseen yritykseen, jolta se oli saanut tuotteen, jota se myi Euroopassa”
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Téstd seuraa, ettd koska kantaja ei ole esittinyt todisteita siit4, ettd viliintulijan kans-
sa on tehty padyhtion ja sen asiamiehen vilisen sopimuksen kaltainen sopimus, se
ei voi saada asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa taattua suojaa eiké tehdd
tdlla perusteella viitetté riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintié vastaan pelkédstdan
aikaisempien tavaramerkkien haltijan ominaisuudessa.

Edelléd esitetyn perusteella on todettava, ettd valituslautakunta on katsonut perus-
tellusti, ettid asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa asetettu edustussuhteen
olemassaoloa koskeva edellytys ei tayttynyt, joten kyseistd sédnnosta ei voitu soveltaa.
Niin ollen ensimmaéinen kanneperuste on hyléttav, eikd ole tarpeen tutkia kantajan
esittdmid véitteitd, jotka koskevat muita edellytyksid, mukaan lukien viitteet, jotka
koskevat kyseisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuutta.

3. Kolmas kanneperuste, joka koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden
loukkaamista ja asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdan seké 75 ja 76 artiklan
rikkomista

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

Kantaja katsoo, etté valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 63 artik-
lan 2 kohtaa, koska se ei ole kehottanut vditemenettelyn osapuolia esittimadn huo-
mautuksiaan sen jilkeen, kun asian késittely on aloitettu uudelleen sen seurauksena,
ettd vuonna 2004 tehty péitds on kumottu ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistui-
men tuomiolla. Lisdksi kantaja viittds, ettd valituslautakunta on loukannut kantajan
oikeutta tulla kuulluksi ja kantajan puolustautumisoikeuksia, joita suojataan asetuk-
sen N:o 207/2009 75 artiklassa, ensinnékin siksi, etté valituslautakunta ei ole antanut
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kantajalle mahdollisuutta ottaa kantaa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomioon ennen kuin se on tehnyt uuden péitoksen, ja toiseksi siksi, ettd valituslau-
takunta ei ole tutkinut véitteitd ja todisteita kokonaisuudessaan.

SMVH kiistdé kantajan viitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Kaésiteltavana oleva kanneperuste jakautuu kolmeen osaan, joista ensimméinen kos-
kee asetuksen N:0 207/2009 63 artiklan 2 kohdan, toinen kyseisen asetuksen 75 artik-
lan ja kolmas saman asetuksen 76 artiklan rikkomista.

Kolmannen kanneperusteen ensimmadinen ja toinen osa

Tdmén kanneperusteen kahdesta ensimmaisesté osasta, joita on tarkasteltava yhdes-
sd, on todettava, ettd kantaja moittii valituslautakuntaa siitd, ettd se on loukannut
kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tulla kuulluksi, kun se ei ole pyyta-
nyt véitemenettelyn osapuolia esittimaan huomautuksiaan ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuimen tuomiosta ennen riidanalaisen péaatoksen tekemistd. Kantajan
tdmédn kanneperusteen toisen osan yhteydessid esittdiméd vaitettd, jonka mukaan
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valituslautakunta ei ole ottanut riittavilla tavalla huomioon sen huomautuksia, tarkas-
tellaan arvioitaessa riidanalaisen paatoksen perusteluja (ks. jdljempéané 89—-96 kohta).

— Viitemenettelyn osapuolten oikeus tulla kuulluksi ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuimen tuomion tulkinnasta

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaan SMHV:n péitokset voivat perustua ai-
noastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Kyseiselld sdan-
nokselld vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva yleinen periaate
yhteison tavaramerkkioikeudessa (asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY),
tuomio 15.9.2005, Kok., s. I1-3411, 21 kohta). Tédmaén yhteison oikeuden yleisen peri-
aatteen mukaan henkiléille, joihin kohdistetaan heidédn etuihinsa huomattavasti vai-
kuttavia viranomaispadtoksid, on varattava tilaisuus esittdd asianmukaisesti kantansa
(asia 17/74, Transocean Marine Paint v. komissio, tuomio 23.10.1974, Kok., s. 1063,
Kok. Ep. 11, 5.363, 15 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL),
tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 21 kohta; em. asia LIVE RICHLY, tuomion 22 kohta
ja em. asia ARCOL, tuomion 55 kohta).

Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jot-
ka muodostavat péiatosluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen
lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI),
tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5167, 75 kohta ja em. asia ARCOL, tuomion 55 kohta).

Kasiteltavissa asiassa SMHV:n asiakirjoista ei ilmene, ettd viitemenettelyn osapuolia
on kehotettu esittdmaédn huomautuksensa ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
men tuomiosta asian palauttamisen jilkeen. SMHYV on vain antanut niille 23.2.2007
paivitylla kirjeelld tiedoksi valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.2.2007 tekeman
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paitoksen, joka koskee asian palauttamista neljanteen valituslautakuntaan, SMHV:n
valituslautakuntien menettelysddnnoistd 5.2.1996 annetun komission asetuksen
(EY) N:0 216/96 (EYVL L 28, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna komission ase-
tuksella (EY) N:0 2082/2004 (EUVL L 360, s. 8), 1 d artiklan nojalla.

Kantaja on pyytanyt 10.6.2008 péivitylla kirjeelld ja valiintulija 25.11.2008 péivatylla
kirjeelld kyseiseen tiedoksiantoon antamassaan vastauksessa tietoja menettelyn tilas-
ta. SMHYV on ilmoittanut vastaanottaneensa kyseiset kirjeet 26.6. ja 1.12.2008 ja on
ilmoittanut véditemenettelyn osapuolille, ettd ne oli toimitettu neljannelle valituslauta-
kunnalle. SMHYV antoi 5.5.2009 péivitylla kirjeellaén riidanalaisen padatoksen tiedoksi
viitemenettelyn osapuolille.

Téssd yhteydessd on todettava, ettd asetuksessa N:o 207/2009 ja asetuksen N:o 40/94
tdytdntoonpanosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95
(EYVL L 303, s. 1) ei ole sddadetty mistddn erityisestd valituslautakunnissa kaytavasta
menettelysti tilanteessa, jossa ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on kumonnut
paétoksen ja palauttanut asian valituslautakuntiin, ja ettd néin ollen ei ole olemassa
velvollisuutta kuulla kyseisid osapuolia uudelleen. Téllainen velvollisuus voisi perus-
tua ainoastaan puolustautumisoikeuksien noudattamista koskevaan yhteison oikeu-
den yleiseen periaatteeseen, joka on vahvistettu asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan
toisessa virkkeessa.

Toisin kuin kantaja vaittad, 75 artiklan toisessa virkkeessa ei lainkaan edellytet, ettd
sen jalkeen, kun kisittely on aloitettu uudelleen SMHV:ssd ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuimen kumottua valituslautakuntien péétoksen, kantajaa on kehotettava
uudelleen esittdméaan huomautuksensa oikeudellisista seikoista ja tosiseikoista, joihin
se oli jo saanut ottaa vapaasti kantaa aiemmin kéydyssé kirjallisessa menettelyssa, silld

II - 1662



85

86

87

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

neljds valituslautakunta on ottanut tiltd osin asiakirja-aineiston uudelleen kisitelté-
viiksi sellaisenaan (ks. vastaavasti asia C-193/09 P, Kaul v. SMHV, maéréys 4.3.2010,
60 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Késiteltavissd asiassa on kiistatonta, ettd kantajalla oli mahdollisuus esittdd huomau-
tuksensa, jotka liittyivét sen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla te-
keman vaitteen kaikkiin niakokohtiin, mukaan lukien edustussuhteen olemassaoloon,
vuonna 2004 tehdyn pditoksen tekemiseen johtaneessa menettelyssé. Liséksi riidan-
alaisesta paatoksestd ei mitenkddn ilmene, etté neljds valituslautakunta on tukeutunut
tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka eroavat niist4, jotka valituslautakun-
nalla oli tiedossa silloin, kun se teki vuonna 2004 tehdyn péétoksen (ks. vastaavasti
em. asia Kaul v. SMHYV, mééréyksen 59 kohta).

Lisdksi on muistutettava, etté riidanalainen paitos perustuu sellaisiin tosiseikkoihin
ja oikeudellisiin seikkoihin, joihin vditemenettelyn osapuolilla on ollut mahdollisuus
ottaa riittdvélld tavalla kantaa vuonna 2004 tehtyd péatosté edeltdneessé hallinnolli-
sessa menettelyssa.

Téssd tilanteessa el mydskddn voida viittid, ettd valituslautakunta ei ole ottanut huo-
mioon asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohtaa, jossa sdddetddn, etté valituslau-
takunnan on kehotettava, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittiméiin huomau-
tuksensa niille osoittamistaan ilmoituksista ja muiden osapuolten tiedonannoista.
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Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toisessa virkkeessd, kyseisen asetuksen 63 artik-
lan 2 kohdassa ja kyseisen asetuksen 65 artiklan 6 kohdassa ei edellytetd, ettd kantajaa
on kuultava ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta tehtévistd johto-
padtoksistd (ks. vastaavasti em. asia Kaul v. SMHV, miéréyksen 62 kohta).

— Riidanalaisen paitoksen perustelut

Erityisesti siitd viitteestd, jonka kantaja on esittinyt kolmannen kanneperusteensa
toisen osan yhteydessd ja jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut riittavall4 ta-
valla huomioon sen huomautuksia, on todettava, ettd kantaja moittii télla véitteellddn
todellisuudessa valituslautakuntaa siitd, ettd se ei ole perustellut riidanalaista paatos-
td oikeudellisesti riittavélla tavalla, koska se ei ole késitellyt kaikkia kantajan viitteita.

Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmaisen virkkeen mukaan SMHV:n paatok-
set on perusteltava. Talld velvollisuudella on oikeuskdytdnnon mukaan sama ulottu-
vuus kuin EY 253 artiklassa vahvistetulla velvollisuudella, ja sen tavoitteena on antaa
asianomaisille tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa
oikeuksiaan, ja antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus valvoa péitoksen lailli-
suutta (ks. yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV - Vitakraft-Wer-
ke Withrmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio
28.4.2004, Kok., s. II-1149, 72 ja 73 kohta oikeuskéytintoviittauksineen).
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Samasta oikeuskéytidnnosté ilmenee, etté tutkittaessa sitd, tayttiavitko paiatoksen pe-
rustelut ndimd vaatimukset, on péiatoksen sanamuodon lisiksi otettava huomioon
my0s asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussdaédnnoét (ks. em. yhdistetyt asiat VI-
TATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Valituslautakuntia ei kuitenkaan voida vaatia esittdméén perusteluja, joissa seurattai-
siin tyhjentdvésti ja kohta kohdalta kaikkia asianosaisten esittdmié paételmid. Perus-
telut voivat siten olla implisiittisid, kunhan asianosaiset saavat niiden avulla selville
syyt, joiden vuoksi valituslautakunnan paatos on tehty, ja toimivaltaisella tuomiois-
tuimella on kiytettédvissddn riittavit tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan laillisuus-
valvontaansa (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P,
C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, tuomio
7.1.2004, Kok., s. I-123, 372 kohta ja asia C-3/06 P, Groupe Danone v. komissio, tuo-
mio 8.2.2007, Kok., s. I-1331, 46 kohta).

Yhtaalta on todettava, kuten riidanalaisen péaitoksen 19 ja 22 kohdasta, jotka koske-
vat aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden samanlaisuutta ja samankal-
taisuutta, sen 35 kohdasta, joka koskee kantajan Wyomingin yhtion lilkeomaisuuden
luovutuksen perusteella saavuttamia oikeuksia, ja lopuksi sen 41-46 kohdasta, jotka
koskevat vditemenettelyn osapuolten vilisen edustussuhteen olemassaoloa, ilmenee,
ettd valituslautakunta on tutkinut kyseisten osapuolten hallinnollisessa menettelyssa
esittdmid viitteitd ja todisteita. Valituslautakunta on erityisesti katsonut riidanalaisen
padtoksen 41 ja 42 kohdassa, ettd kantajan olisi pitdnyt vedota sellaisiin seikkoihin,
joiden perusteella olisi voitu paatelld, ettd sen lisaksi, ettd viliintulijan ja Wyomingin
yhtion vililld oli olemassa pdéyhtion ja sen asiamiehen vélisen suhteen kaltainen suh-
de elokuuhun 1996 saakka, myds viliintulijan ja kantajan vélilld oli olemassa tillainen
suhde elokuusta 1996 kesddn 1997 saakka tai korkeintaan syyskuuhun 1997 saakka, ja
tarvittaessa néyttdd ne toteen, mitd kantaja ei ole tehnyt.
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Téstd seuraa, ettd valituslautakunta ei ole jattinyt noudattamatta perusteluvelvolli-
suuttaan, kun se on arvioinut kantajan esittdmien véitteiden sisaltod ja todisteiden,
jotka on esitetty kyseisten véitteiden tueksi vditemenettelyn osapuolten vilisen edus-
tussuhteen olemassaolon toteenndyttdmiseksi, todistusvoimaisuutta ja kun se on hy-
lannyt kyseiset viitteet.

Toisaalta on todettava, ettd kantaja ei ole mitenkéédn tdsmentényt, mitkd olivat ne
viitteet, joita valituslautakunta ei ollut vaitetysti ottanut huomioon riidanalaisessa
padtoksessa.

Téstd seuraa, ettd edelld 92 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaisesti valitus-
lautakunta ei ole jittanyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan. Kolmannen kan-
neperusteen kaksi ensimmaistd osaa on ndin ollen hylattéva.

Kolmannen kanneperusteen kolmas osa

Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd menettelyssa SMHV
tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisterdinnin hylkddmisen suhteellisia perusteita
koskevassa menettelyssé tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedon-
neet, ja osapuolten esittdmiin vaatimuksiin. Saman asetuksen 76 artiklan 2 kohdassa
saddetddn, ettd SMHYV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin
osapuolet eivit ole vedonneet tai joita ne eivit ole esitténeet ajoissa.

Téssd yhteydessé on todettava, ettd kantaja ei ole esittdnyt mitdén tiettyd véitettd, joka
voisi liittyd asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomiseen.
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On muistutettava, ettd Euroopan unionin tuomioistuimen perussaédnnon 21 artiklan
ensimmadisen kohdan, jota mainitun perussdéannon 53 artiklan ensimmadisen kohdan
mukaan sovelletaan asian késittelyyn unionin yleisessd tuomioistuimessa, ja unionin
yleisen tuomioistuimen tyojdrjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan
kanteessa on mainittava oikeudenkdynnin kohde ja yhteenveto kanteen oikeudelli-
sista perusteista. Ndiden mainintojen on oltava riittdvén selkeitd ja tasmallisid, jotta
vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tar-
vittaessa ratkaista kanteen tukeutumatta muihin tietoihin. Oikeusvarmuuden ja hy-
vén oikeudenhoidon takaamiseksi kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksend on,
ettd ne olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin kanne perustuu, kiyvét ilmi
ainakin pédpiirteittéin itse kannekirjelmasté, kunhan ne on esitetty johdonmukaisesti
ja ymmarrettavésti (asia T-85/92, De Hoe v. komissio, méérdys 28.4.1993, Kok., s. II-
523, 20 kohta; asia T-154/98, Asia Motor France ym. v. komissio, méardys 21.5.1999,
Kok., s. II-1703, 49 kohta ja asia T-277/97, Ismeri Europa v. tilintarkastustuomiois-
tuin, tuomio 15.6.1999, Kok., s. II-1825, 28 ja 29 kohta).

Koska kantaja on vedonnut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomiseen yleisesti
eikd ole nojautunut mihinkadn konkreettisiin véitteisiin, timén kanneperusteen kol-
mas osa on jéitettava tutkimatta.

Vaikka kyseistd osaa voitaisiin tulkita siten, ettd kantaja viittdd, ettd riidanalainen
paétos ei perustu sellaisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, joihin véiteme-
nettelyn osapuolet ovat vedonneet, siltd osin kuin valituslautakunta on katsonut, etté
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa edellytettyd edustussuhdetta ei ollut
olemassa, kyseinen viite olisi joka tapauksessa hyléttdava perusteettomana, kun ote-
taan huomioon kyseisen asetuksen 75 artiklan toisen virkkeen rikkomista koskevan
kanneperusteen yhteydessa esitetyt seikat.

Kuten lisdksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomista koskevan toi-
sen kanneperusteen tutkimisen yhteydessé on todettu (ks. edelld 42—50 kohta), vali-
tuslautakunta on perustellusti katsonut, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin
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ei ole lausunut siitd, onko viitemenettelyn osapuolten vililld olemassa edustussuhde,
jolla saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen on perusteltavissa, ja va-
lituslautakunta on perustellusti tutkinut kaikkia kyseisessd sdénnoksessa asetettuja
edellytyksia.

Lisdksi on todettava, ettd valituslautakunta ei ole maininnut uusia hylkdysperusteita,
vaan on perustanut arviointinsa kantajan esittdmadn asetuksen N:o 207/2009 8 artik-
lan 3 kohdan rikkomista koskevaan suhteelliseen hylkédysperusteeseen. Viitemenet-
telyn osapuolet ovat ottaneet vuonna 2004 tehdyn péitoksen tekemistéd edeltédneessi
hallinnollisessa menettelyssa riittdvalla tavalla kantaa kyseisen sédnnoksen soveltami-
seen, ja niitd ei ole ndin ollen ollut tarpeen kuulla uudelleen riidanalaisen péaidtoksen
tekemiseen johtaneista arviointia koskevista seikoista. Néin ollen valituslautakunta ei
ole riidanalaisen paatoksen tehdesséddn rikkonut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklaa.

Edelld esitetyn perusteella kolmas kanneperuste on hyléttévi ja siten kanne on hylit-
tavé kokonaisuudessaan.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkdyntikulut SMHV:n ja véliintulijan vaatimusten mukaisesti.
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Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdin.

2) Safariland LLC vastaa omista oikeudenkiyntikuluistaan, ja se velvoitetaan
korvaamaan sisimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mal-
lit) (SMHV) ja DEF-TEC Defense Technology GmbH:n oikeudenkiyntikulut.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 13 pdivand huhtikuuta 2011.

Allekirjoitukset
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