BOSS v. SMHV — DELTA HOLDING (BOSS)

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN MAARAYS (toinen jaosto)

S pdivind maaliskuuta 2004 *

Asiassa T-94/02,

Hugo Boss AG, kotipaikka Metzingen (Saksa), edustajanaan asianajaja E. Baud,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
michendian O, Waclbroeck,

vastaajana,
* Oikeudenkdyntikicli: englanti.
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Delta Holding SA, aiemmin Delta Protypos Biomichania Galaktos SA, kotipaikka
Ateena (Kreikka), edustajanaan asianajaja P. Kanellopoulos,

valiintulijana ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa,

jossa kantaja vaatii ensimmdiisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan
sisdimarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljinnen vali-
tuslautakunnan 12.12.2001 tekemin pdidtoksen (asia R 53/2001-4), joka koskee
Hugo Boss AG:n ja Delta Protypos Biomichania Galaktos SA:n vilistd
viitemenettelyi,

EUROOPAN YHTEISOJEN ENSIMMAISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekd tuomarit
A. W. H. Meijj ja N. ]J. Forwood,

kirjaaja: H. Jung,
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BOSS v. SMHV — DELTA HOLDING (BOSS)

on antanut seuraavan

magdrdyksen

Tosiscikat, asian kisittelyn vaiheet ja osapuolten lausumat

Delta Holding SA, aiemmin Delta Protypos Biomichania Galaktos SA (jéljempédni
Delta Holding), teki 12.8.1996 sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tava-
ramerkit ja mallit) (jdljempénd virasto) yhteisén tavaramerkkid koskevan
hakemuksen yhteison tavaramerkistd 20 pdivind joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, scllaisena

kuin se on muutettuna.

Kantaja esitti 29.5.1998 asctuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisen viitteen
tavaramerkin rekisterdintii vastaan. Viite hylittiin, minka vuoksi kantaja valitti
viiteosaston paitoksestd virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

Viraston neljis valituslautakunta hylkisi valituksen 12.12.2001 tckemélldan
paitokselld.

Kantaja nosti 27.3.2002 ensimmiisen oikcusastcen tuomioistuimessa kanteen
valituslautakunnan péiditoksesta.
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Delta Holding toimitti vastineen 26.8.2002.

Delta Biomichania Pagatou SA, joka kiyttii myds nimed Delta Ice Cream SA
(jaljempdna Delta Ice Cream), toimitti 12.8.2002 ensimmiisen oikeusasteen
tuomioistuimen tyojarjestyksen 115 artiklan nojalla viliintulohakemuksen, jossa
se pyysi saada osallistua oikeudenkdyntiin tukeakseen Delta Holdingin vaati-
muksia.

Delta Ice Cream selitti, ettd se on Delta Holdingin tytiryhti6 ja ettd vuonna 2002
toteutetun rakenneuudistuksen yhteydessi Delta Holding oli luovuttanut sille
yhteison tavaramerkkii koskevan hakemuksen. Timi vahvistettiin 29.4.2002
paivitylld ja 5.6.2002 virastolle tiedoksi annetulla sopimuksella. Luovuttaminen
rekisteroitiin virastossa 25.7.2002 asetuksen N:o 40/94 17 ja 24 artiklan
mukaisesti.

Virasto katsoi valiintulohakemuksesta esittimissiin huomautuksissa, ettd ensim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi todettava, ettdi Delta Ice Cream voi
osallistua viliintulijana oikeudenkiyntiin ensimmiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa tyGjdrjestyksen 134 artiklan nojalla. Virasto korosti niitd haittoja, joita
aiheutuisi tavaramerkkihakemusta koskevien oikeuksien uuden haltijan hyviksy-
misestd viliintulijaksi yhteisdjen tuomioistuimen perussiinnén 40 artiklan ja
tyojarjestyksen 115 ja 116 artiklan nojalla.

Delta Ice Cream, jota oli kehotettu tismentimain viliintulonsa tarkoitusta, totesi
haluavansa osallistua oikeudenkiyntiin ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistui-
messa tyojirjestyksen 134 artiklan mukaisena viliintulijana Delta Holdingin
asemasta. Toissijaisesti se pyysi saada osallistua oikeudenkiyntiin tukeakseen
Delta Holdingin vaatimuksia tydjirjestyksen 115 ja 116 artiklan mukaisesti.
Lisiksi se pyysi siind tapauksessa, ettd se hyviksytiin tissi oikeudenkdynnissi
Delta Holdingin sijaan, ettd kaikkia Delta Holdingin esittdmii huomautuksia ja
todisteita pidettéisiin Delta Ice Creamin esittimind.
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Muita asian osapuolia kehotettiin esittimdin huomautuksensa tistd tdsmenne-
tystd hakemuksesta.

Declta Holding totesi, ettei se vastusta sitd, ettd Delta Ice Cream tulee tdssd
oikcudenkiynnissi sen sijaan. Virasto ilmoitti hyviksyvinsd Delta Ice Creamin
hakemuksen tulla Delta Holdingin sijaan. Kantaja ei ole esittinyt huomautuksia.

Oikcudellinen arviointi

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan nojalla sen 63 artiklan mukaista
kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille
péadtos on vastainen.

Tyéjérjestyksen 134 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan valituslautakuntakésittelyn
asianosaiset, valittajaa lukuun ottamatta, voivat osallistua viliintulijoina asian
kisittelyyn ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ja heilli on samat
menettelylliset oikeudet kuin varsinaisilla asianosaisilla.

Henkilét, jotka osoittavat, etti asian ratkaisu koskee heiddn etuaan, voidaan
hyviiksyd viliintulijoiksi yhteis6jen tuomioistuimen perussiinnon 40 artiklan ja
tydjirjestyksen 115 ja 116 artiklan mukaisesti annettavalla maarayksclla.
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Yhteisojen tuomioistuimen perussdintd tai ensimmiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tyojdrjestys eivit kumpikaan sisilldi miaardyksid, jotka koskisivat nimen-
omaisesti tilannetta, jossa valituslautakuntakasittelyn asianosainen luovuttaa
riidanalaisen immateriaalioikeuden valituslautakunnan paitoksen jilkeen. Yhdes-
sikdidn madrdyksessd ei anneta uudelle oikeudenhaltijalle mahdollisuutta tulla
luovuttajan sijaan ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa kdytivissd oikeu-
denkdynnissa.

Tédmad yhteistjen tuomioistuimen perussdannén 40 artiklan ja tydjirjestyksen 115
ja 116 artiklan mukainen viliintulomahdollisuus on joka tapauksessa kaikilla
uusilla oikeudenhaltijoilla. Tdmd mahdollisuus ei kuitenkaan ole kaikilta osin
riittdvd immateriaalioikeutta koskevan riidan asianosaisten erityisen tilanteen
huomioon ottamiseksi.

Kuten yhteis6jen tuomioistuimen perussdannon 53 artiklan toisessa kohdassa
katsotaan, immateriaalioikeuksia koskevilla riita-asioilla on erityispiirteitd, joiden
vuoksi asian kisittelyd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa koskevista
tietyistd médrdyksistd on tarpeen poiketa. Kuten virasto perustellusti toteaa,
tydjdrjestyksen neljinnen osaston erityismiirdykset, jotka koskevat immateriaa-
lioikeuksiin liittyvid riitoja, on annettu ndiden erityispiirteiden huomioon
ottamiseksi. Yksi ndistd erityispiirteistd on se, ettd ndmi oikeudenkiynnit
koskevat vditemenettelyjen osalta yksityisten vilisii riitoja. Téssd tarkoituksessa
on vahvistettu muun muassa viliintulijoiden menettelyllisid oikeuksia koskevat
erityiset sddnnot. Tyojarjestyksen 134 artiklan 2 kohdassa annetaan valitus-
lautakuntakisittelyn asianosaisille, valittajaa lukuun ottamatta, samat menette-
lylliset oikeudet kuin varsinaisille asianosaisille. T:lli miiriykselli poiketaan
siten yhteisdjen tuomioistuimen perussddnnon 40 artiklan neljinnestd kohdasta,
jonka mukaan viliintulokirjelmissi saadaan esittid ainoastaan jonkin asianosai-
sen vaatimuksia tukevia vaatimuksia. Ty6jirjestyksen 134 artiklan mukaiset
viliintulijat voivat kuitenkin paitsi tukea asianosaisen vaatimuksia, my6s esittdd
asianosaisten vaatimuksiin ja perusteisiin nihden itsendisii vaatimuksia ja
perusteita.
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Jos valituslautakuntakisittelyn asianosaisen oikeudensaaja ei voi osallistua asian
kisittelyyn muutoin kuin viliintulijana yhteis6jen tuomioistuimen perussddnnon
40 artiklan ja tydjirjestyksen 115 ja 116 artiklan nojalla, hdnen oikeuksiensa
puolustaminen voi vaarantua sen vuoksi, ettd hidnen asemansa oikeudenkéynnissi
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei vastaa varsinaisten asianosaisten
asemaa, kun taas entiselld oikeudenhaltijalla ei endd luovutuksen jilkeen ole
vilttimattd intressii varmistaa titd puolustusta tehokkaasti.

Kun kyseessd on esilli olevan asian tavoin yhteisén tavaramerkkihakemusta
koskevien oikeuksien luovuttaminen, yhteistjen tuomioistuimen perussiddnnén
40 artiklan ja tyodjirjestyksen 115 ja 116 artiklan soveltaminen valituslautakun-
takisittelyn asianosaisen oikeudensaajaan johtaisi myds siihen, ettd oikeudensaa-
jan asema virastossa, jossa titd pidetddn yhteison tavaramerkkihakemuksen
uutena haltijana ja siten viitemenettelyn tdysimédriisend asianosaisena, ja timén
asema ensimmiisen oikcusasteen tuomioistuimessa eroavat toisistaan. Niiden
médrdysten soveltaminen aihcuttaisi immateriaalioikeuden uuden haltijan aineel-
lisen aseman ja timidn aseman ensimmiisen oikcusastecen tuomioistuimessa
kiytivissd oikeudenkidynnissd vilisen ristiriidan.

Tdmédn vuoksi valituslautakuntakisittelyn asianosaisen oikeudensaajalle on
annettava mahdollisuus tulla timidn asianosaisen sijaan oikeudenkiynnissi
ensimmaisen oikcusasteen tuomioistuimessa.

Toisin kuin virasto viittid, ci kuitenkaan voida katsoa, ctti tillainen sijaantulo
tapahtuisi ilman muita toimenpiteitd, kun kyseisen oikeuden luovuttaminen on
rekisteroity virastossa.

Oikeuskiytinndssi on tosin katsottu, ettd asianosaisen yleisscuraannonsaaja voi

jatkaa asianosaisen nostaman kanteen ajamista ctenkin luonnollisen henkilén

kuolemantapauksessa tai tilanteessa, jossa oikeushenkilo lakkaa olemasta sen
b
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kaikkien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtyessid uudelle haltijalle (ks. vastaavasti
asia 92/82, Gutmann v. komissio, tuomio 20.10.1983, Kok. 1983, s. 3127,
2 kohta; asia 294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986,
s. 1339, Kok. Ep. VIII, s. 551, 13-18 kohta ja asia C-361/01 P, Kik v. SMHV,
tuomio 9.9.2003, Kok. 2003, s. -8283, 19 kohta). Niissd esimerkkitapauksissa
oikeudensaaja on tullut alkuperdisen asianosaisen sijaan ilman muita toimenpi-
teiti.

Titd ratkaisua ei kuitenkaan voida soveltaa tilanteessa, jossa immateriaalioikeus
on nimenomaisesti luovutettu.

Immateriaalioikeuden luovuttaminen sininsi, joko erikseen tai yrityksen luovut-
tamisen yhteydessd, ei ensinnikidn vaikuta entisen oikeudenhaltijan olemassa-
oloon tai asianosaiskelpoisuuteen. Niin ollen, koska asiasta ei ole nimenomaisia
sdadnnoksid, tiltd entiselti oikeudenhaltijalta ei voida viedd asianosaisasemaa
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimessa kiytivissi oikeudenkiynnissi, paitsi
jos hdnelld on ollut mahdollisuus ottaa tilti osin kantaa eikd hin ole esittinyt
vastalauseita.

Toiseksi, asianosaisen korvaaminen toisella ensimmaiisen oikeusasteen tuomiois-
tuimessa kdytivin oikeudenkdynnin kuluessa voi loukata riidan muiden
osapuolten perusteltuja intressejd. Niin ollen tillaista sijaantuloa ei voi tapahtua
ilman ndiden muiden osapuolten kuulemista.

Kolmanneksi, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen kisiteltiviksi saatetut
riita-asiat eivit koske ainoastaan immateriaalioikeuksia yhteison tasolla, kuten
yhteison tavaramerkkejd tai tillaisten tavaramerkkien rekisterdintihakemuksia,
vaan ne voivat koskea myos jasenvaltioiden lainsdidinnén perusteella tunnus-
tettuja immateriaalioikeuksia. Oikeudensaajan asema ei voi muuttua sen mukaan,
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onko tille siirretty oikeus voimassa yhteisén tasolla vai kansallisella tasolla.
Edellytyksistd, jotka koskevat jdsenvaltion kansallisen oikeuden mukaisen
immateriaalioikeuden luovuttamisen pitevyyttd ja mahdollisuutta vedota siihen
kolmatta vastaan, sdddetdin timin jisenvaltion kansallisessa oikeudessa.
Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi aina helposti tarkistaa, onko ndma
edellytykset tiytetty. Jos niissd olosuhteissa hyviksyttdisiin sijaantulo ilman
muita toimenpiteitd, ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimessa kdytdvin
oikeudenkiynnin asianosaisct saatettaisiin epivarmaan tilanteescen, milld voisi
olla kohtalokkaita seurauksia.

Niin ollen sijaantulo voidaan hyviksyi vain ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen antamalla miirdykselli. Kun otetaan huomioon, ettd kyse on ennen
kaikkea riita-asian uuden asianosaisen hyviksymisestd, on sovellettava analogi-
sesti tydjdrjestyksen 115 ja 116 artiklan menettelyllisid méardyksia.

Oikeudensaajan pyyntd tulla entisen oikcudenhaltijan sijaan on ndin ollen
esitettdvi tydjirjestyksen 115 artiklan 1 kohdassa asetetuissa méériajoissa, ja sen
on tiytettivi soveltuvin osin timin madriyksen 2 kohdan mukaiset muotovaa-
timukset.

Tybdjarjestyksen 116 artiklan 1 kohtaa analogisesti soveltaen sijaantuloa koskeva
hakemus on annecttava ticdoksi asianosaisille, joille on annettava tilaisuus esittda
siitd kirjalliset tai suulliset huomautuksensa. Koska entinen oikeudenhaltija
lakkaa sijaantulotapauksessa olemasta asianosainen oikeudenkédynnissd censim-
miisen oikeusasteen tuomioistuimessa, viimeksi mainittu ei voi osallistua
oikeudenkiyntiin viliintulijana tdmédn vastustacssa. Téssé tilantecssa oikeuden-
saaja voidaan hyviksyd viliintulijaksi yhteisdjen tuomioistuimen perussidnnon
40 artiklan nojalla. Oikcudensaajalla on timid mahdollisuus myés silloin, kun
sijaantulo ei ole tarkoituksenmukaista joko siitd syysti, ettd se loukkaisi muiden
osapuolten perusteltuja intresscjd tavalla, joka ei ole perusteltu entisen
oikeudenhaltijan ja oikeudensaajan perusteltujen intressien vuoksi, tai muista
syistd.
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Ty6jérjestyksen 116 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa analogisesti soveltaen
mdiriyksen sijaantuloa koskevasta hakemuksesta antaa joko sen jaoston
puheenjohtaja, jolle asia on jaettu, tai puheenjohtajan siirtdessd pddtdksen
jaostolle, kyseinen jaosto.

Oikeudensaajan on hyviksyttivd riita-asia sellaisena kuin se on sijaantulohet-
kelld. Erityisesti entisen oikeudenhaltijan mahdollisesti toimittamat oikeuden-
kiyntiasiakirjat sitovat oikeudensaajaa. Tarvittaessa oikeudensaajalle voidaan
antaa lupa vastauskirjelmin toimittamiseen tydjirjestyksen 135 artiklan 2 kohdan
nojalla, mutta pelkkd sijaantulo ei itsessddn riitd tillaisen luvan perusteeksi.
Oikeudensaaja, joka on hyviksytty entisen oikeudenhaltijan sijaan edelld
esitettyjen periaatteiden mukaisesti, voi joka tapauksessa puolustaa kantaansa
istunnossa.

Esilld olevassa asiassa Delta Holding, yhteistn tavaramerkkihakemusta koskevien
oikeuksien entinen haltija, on ilmoittanut, ettei se vastusta sijaantuloa, ja virasto
on antanut sithen hyvdksyntdnsi. Kantaja ei ole esittdnyt vastalauseita. Naissd
olosuhteissa Delta Ice Cream on hyviksyttivd Delta Holdingin sijaan viliintu-
lijaksi tyojarjestyksen 134 artiklan mukaisesti.

Oikeudenkayntikulut

Esilld oleva viliintulohakemus on vilivaihe pdidasian kisittelyssd, minkd vuoksi
oikeudenkiyntikuluista pditetdin myshemmin.,
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Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on mairannyt seuraavaa:

1) Delta Biomichania Pagatou SA hyviksytddn viliintulijaksi yhteisGjen
ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tydjarjestyksen 134 artiklan
nojalla Delta Holding SA:n, aiemmin Delta Protypos Biomichania Galaktos
SA, sijaan.

2) Oikeudenkiyntikuluista paitetdin my6hemmin.

Annettiin Luxemburgissa 5 piivind maaliskuuta 2004.

H. Jung J. Pirrung

kirjaaja toisen jaoston puheenjohtaja
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