TUOMIO 16.7.2009 — YHDISTETYT ASIAT C-202/08 P JA C-208/08 P
YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmaiinen jaosto)

16 péivana heindkuuta 2009 *

Yhdistetyissé asioissa C-202/08 P ja C-208/08 P,

joissa on kyse yhteis6jen tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklan nojalla 8.5.2008 ja
16.5.2008 tehdyistd kahdesta valituksesta,

American Clothing Associates NV, kotipaikka Evergem (Belgia), edustajanaan
advocaat P. Maeyaert, avocat N. Clarembeaux ja avocat C. De Keersmaeker,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),

asiamiehenédn A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmaisessi oikeusasteessa (C-202/08 P),

* Oikeudenkayntikieli: ranska.
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ja

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamiehen&dn A. Folliard-Monguiral,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

American Clothing Associates NV, kotipaikka Evergem (Belgia), edustajanaan
advocaat P. Maeyaert, avocat N. Clarembeaux ja avocat C. De Keersmaeker,

kantajana ensimmaisessd oikeusasteessa (C-208/08 P),

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN (ensimmiinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekd tuomarit A. Tizzano,
A. Borg Barthet (esittelevd tuomari), E. Levits ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strémholm,
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ottaen huomioon kirjallisessa kisittelyssa ja 26.3.2009 pidetyssa istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.5.2009 pidetyssd istunnossa esittdméin ratkaisuehdo-
tuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

American Clothing Associates NV (jdljempand American Clothing) ja sisamarkki-
noiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) vaativat valituksillaan
yhteisdjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisdjen tuomioistuimen ensim-
maéisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-215/06, American Clothing Associates
vastaan SMHV (Vaahteranlehden kuva), 28.2.2008 antamasta tuomiosta (Kok., s.
I1-303; jdljempénd valituksenalainen tuomio), jolla se kumosi osittain SMHV:n
ensimmadisen valituslautakunnan 4.5.2006 tekemin paitoksen (asia R 1463/2005-1),
jolla evittiin vaahteranlehted esittdvan merkin rekisterdinti yhteison tavaramerkiksi
(jaljempéna riidanalainen paatos).

Asiaa koskevat oikeussaiannot

Yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla
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neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jaljempéand asetus N:o
40/94), 7 artiklan 1 kohdassa, jonka otsikko on “Ehdottomat hylkdysperusteet”,
sdddetddn seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeji ei rekisteroida:

h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viranomaiset eivdt ole hyviksyneet Pariisin
yleissopimuksen 6 [ter] artiklan mukaisesti;

i) tavaramerkit, jotka sisdltavdt muita kuin Pariisin yleissopimuksen 6 [ter] artiklassa
tarkoitettuja tunnuksia, tunnusmerkkeja tai vaakunoita, joilla on erityista julkista
merKkityst, jollei toimivaltainen viranomainen ole hyviksynyt niiden rekisterointia.

Asetuksen N:o 40/94 29 artiklan 1 kohdassa sdddetddn, ettd “henkilolld, joka on
asianmulkaisesti jattdnyt tavaramerkkid koskevan hakemuksen valtiossa tai valtiolle,
joka on Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajérjeston perustamissopimuksen
osapuoli, tai sillé, jolle timdn henkilon oikeudet ovat siirtyneet, on etuoikeus jattaa
yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus saman tavaramerkin osalta ja samoja
tuotteita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tdtd merkkid on haettu tai jotka
siséltyvat niihin, kuuden kuukauden kuluessa ensimmadisen hakemuksen jéttamispéi-
vasta”.
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Mainitun asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa sdddetédn, ettd ”jos tavaramerkkiin kuuluu
osatekijd, jolla ei ole erottamiskykyé ja jonka liittdminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa
epdselvyyttd tavaramerkin suojan laajuudesta, virasto voi asettaa tavaramerkin
rekisteroinnin edellytykseksi sen, ettd hakija antaa selityksen, ettei hdn aio vaatia
yksinoikeutta timéan osatekijdn osalta”.

Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitetun teollisoikeuden suojaamista koskevan sopimuksen,
jota on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Recueil des
traités des Nations unies, nide 828, nro 11851, s. 305, jaljempéané Pariisin yleissopimus),
1, 6, 6 ter, 6 sexies ja 7 artiklassa sdddetddn seuraavaa:

1 artikla

2. Teollisoikeuden suojelu kohdistuu patentteihin, hyodyllisyysmalleihin, teollismal-
leihin, tehtaan- tai kauppamerkkeihin, palvelumerkkeihin, toiminimiin, alkuperda
osoittaviin merkint6ihin tai nimityksiin seka vilpillisen kilpailun ehkéisemiseen.
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6 artikla

1. Jokaisen liittomaan [eli maan, johon Pariisin yleissopimusta sovelletaan] kansalli-
sessa lainsddddnnossd madritadn tehtaan- tai kauppamerkkien hakemiselle ja
rekisterdinnille asetettavat ehdot.

6 ter artikla

1.

a)

b)

Liittomaat sopivat siit4, ettd mikali asianomaista lupaa ei ole saatu, liittomaiden
vaakunoita, lippuja, muita valtion tunnuskuvia, sekd ndissda maissa hyviksyttyja
virallisia tarkastus- ja takuumerkkejd sekd -leimoja tai muutakaan, mité
heraldiselta kannalta on pidettévd niiden jéljitelméng, ei rekister6idé tehtaan-
tai kauppamerkiksi tai sellaisen osaksi ja ettd sellaiset suoritetut rekisterdinnit
julistetaan mitdttomiksi, seka siitd, ettd sellaisten merkkien kaytté soveliain
toimenpitein kielletdan.

Edelld olevan a) kohdan maériyksid sovelletaan myos sellaisten kansainvi-
listen, valtioidenvilisten jarjestojen vaakunoihin, lippuihin ja muihin tunnus-
kuviin, joiden jaseniné on yksi tai useampi liittomaa, seka téllaisten jarjestojen
nimien lyhennyksiin ja nimityksiin lukuun ottamatta niitd vaakunoita, lippuja,
muita tunnuskuvia, nimien lyhennyksid ja nimityksié, jotka jo ovat sellaisten
voimassa olevien kansainvilisten sopimusten kohteina, joiden tarkoituksena
on turvata niiden suoja.

I-6969



c)

I-6970

TUOMIO 16.7.2009 — YHDISTETYT ASIAT C-202/08 P JA C-208/08 P

Liittomaa ei ole velvollinen soveltamaan edelld olevan b) kohdan méarayksié
ennen tdmén yleissopimuksen voimaan tuloa siind maassa vilpittoméssa
mielessd saavutettujen oikeuksien omistajien vahingoksi. Liittomaat eivit ole
velvollisia soveltamaan sanottuja méérayksié silloinkaan, kun edellé olevassa a)
kohdassa mainittu kaytto tai rekisterointi ei ole sen laatuista, ettd se yleisossé
herittiisi kdsityksen kyseisen jérjeston ja vaakunoiden, lippujen, tunnuskuvien,
nimien lyhennysten ja nimitysten vililla vallitsevasta yhteydestd, eikd silloin
kun tdma kaytto tai rekisterdinti ei todennékoisesti ole sen luonteista, ettd se
johtaisi yleison harhaan kayttdjan ja jarjeston vililla vallitsevan yhteyden
suhteen.

Niiden médrdysten soveltamiseksi liittomaat sopivat siitd, ettd ne Bernissé
olevan kansainvilisen toimiston vilitykselld toimittavat vastavuoroisesti
toisilleen luettelon niistd valtion tunnuskuvista, seki virallisista tarkastus- ja
takuumerkeistd ja -leimoista, jotka ne nyt tai vastaisuudessa haluavat kokonaan
tai tietyissd rajoissa saattaa téstd artiklasta johtuvan suojan alaisiksi, samoin
kuin kaikki tdhdn luetteloon mydhemmin tehdyt muutokset. Jokaisen
liittomaan on sopivana ajankohtana pidettdvd toimitetut luettelot yleison
nihtdvina.

Luetteloiden toimittaminen ei kuitenkaan ole pakollista valtioiden lippujen
osalta.
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6 sexies artikla

Liittomaat sitoutuvat suojaamaan palvelumerkkeji. Ne eivit ole velvollisia huolehti-
maan tallaisten merkkien rekister6innista.

7 artikla

Sen tavaran laatu, jossa tehtaan- tai kauppamerkki on aiottu kaytettdvaksi, ei missdan
tapauksessa saa olla merkin rekisteréimisen esteend.”

6 Genevessd 27.10.1994 tehdyn, tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklas-
sa madritadn, ettd “jokaisen sopijapuolen on rekisterditavé palvelumerkit ja sovellettava
nédihin merkkeihin Pariisin yleissopimuksen médrdyksid, jotka koskevat tavaroiden
tavaramerkkejd”.

Tosiseikat

7 American Clothing teki 23.7.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla yhteison
tavaramerkin rekisterdintia koskevan hakemuksen.
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s Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin ja joka koostuu vaahteranlehden kuvasta ja
sen alla olevista kirjaimista "RW”, on seuraava:

o Tavarat ja palvelut, joille rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimisti varten koskevan 15.6.1957
tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
mubkaisen luokituksen luokkiin 18, 25 ja 40, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— ”Nahat ja nahan jéljitelmit ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivit sisélly muihin
luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, pdivanvarjot
ja kavelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” (luokka 18)

- "Vaatteet, jalkineet, pddhineet” (luokka 25)

- "Raatilipalvelut; eldinten tdyttdiminen ja preparointi; kirjansidonta; vuotien,
nahkojen, turkiksien ja tekstiilien tyostdminen, kasittely ja jalostus; filmien
kehittdminen ja valokuvien kopiointi; puuntydstd; hedelmien puristaminen;
viljan jauhaminen; metallien tydstaminen, karkaiseminen ja pintojen viimeistely”
(luokka 40).
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SMHV:n tutkija hylkdsi 7.10.2005 tekemalldaédn paédtokselld haetun tavaramerkin
rekisteroinnin kaikkien kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla silld perusteella, ettd kyseinen
tavaramerkki on omiaan herdttdméén yleison keskuudessa sellaisen mielikuvan, etté
sen ja Kanadan vélilld on yhteys, koska haetussa tavaramerkissé oleva vaahteranlehti on
jéljitelméd Kanadan tunnuskuvasta.

Tama tunnuskuva, sellaisena kuin se ilmenee Maailman henkisen omaisuuden
jarjeston (WIPO) kansainvilisen toimiston Pariisin yleissopimuksen liittomaille
1.2.1967 antamasta tiedonannosta seki WIPO:n tietokannasta, on seuraava:

American Clothing valitti tutkijan paiatoksestd 6.12.2005 asetuksen N:o 40/94 57—
62 artiklan nojalla.

SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta hylkdsi American Clothingin valituksen
riidanalaisella pdatokselld ja vahvisti tutkijan padtoksen.
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Asian kasittely ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen
tuomio

American Clothing nosti riidanalaisesta paatoksestd kanteen ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuimen kirjaamoon 8.8.2006 toimittamallaan kirjelmélld ja vetosi ainoana
kanneperusteenaan asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan virheelliseen
soveltamiseen.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi valituksenalaisella tuomiolla riidan-
alaisen pédtoksen siltd osin kuin haetun tavaramerkin rekister6inti Nizzan sopimuksen
mukaiseen luokkaan 40 kuuluville palveluille oli hylidtty ja perusteli tita sills, ettd
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohtaa, johon asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa viitataan, ei sovelleta palvelumerkkeihin.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin nimittdin kieltdytyi antamasta Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklalle laajentavaa tulkintaa ja ndin ollen perustamasta
oikeudellisesti palvelumerkin yhteison tavaramerkiksi rekisterdinnin epédmista
mainittuun 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaan. Talt4 osin se totesi valituksenalaisen
tuomion 31 kohdassa muun muassa, ettd Genevessd 27.10.1994 tehdyn, tavaramerk-
kioikeutta koskevan sopimuksen 16 artiklaan lisdttiin erityinen médrdys juuri sitd
varten, ettd Pariisin yleissopimuksen mukainen tavaroiden tavaramerkkien suoja
ulotettaisiin palvelumerkkeihin. Euroopan yhteiso ei ole kuitenkaan ratifioinut téta
sopimusta.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lisdksi valituksenalaisen tuomion
32 kohdassa, ettd kun yhteison lainsddtdja hyviksyi suhteellisen véhdn aikaa sitten
asetuksen N:o 40/94 sen alkuperdisessd muodossa, se oli tietoinen palvelumerkkien
tiarkeydesté nykyaikaisessa kaupankéynnissa ja se olisi ndin ollen voinut ulottaa valtion
tunnuksille Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa myonnetyn suojan myds téhin
tavaramerkkiryhmédn. Koska mainittu lainsdétdja ei ole katsonut tarpeelliseksi
lagjentaa merkityksellisten madrédysten soveltamisalaa tdlld tavoin, ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei yhteisojen tuomioistuinten tehtdvénd ole
asettua sen tilalle ja tehdd contra legem -tulkintaa mainituista maarayksisté, joiden
merkitys ei ole milldédn tavalla epdselv.
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Muilta osin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin hylkdsi kanteen ja katsoi, ettd
valituslautakunta oli perustellusti hyldnnyt haetun tavaramerkin rekister6innin Nizzan
sopimuksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.

Tédhan tulokseen tullakseen ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin esitti valituksen-
alaisen tuomion 65 kohdassa, ettd kun tutkitaan yhdistelmdmerkkid Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklan ndkékulmasta, on otettava huomioon jokainen mainitun
tavaramerkin osatekijg, jolloin kyseisen tavaramerkin rekisteréinnin esteeksi riittds,
ettd yksi osatekiji muodostaa valtion tunnuksen tai sen jéljitelmin heraldiselta
kannalta, riippumatta kokonaisvaikutelmasta, joka tavaramerkisti voidaan saada.

Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi edelleen haetussa tavaramerkissi
esitetyn vaahteranlehden osalta valituksenalaisen tuomion 72 kohdassa, ettd kun
tehdddn Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa tarkoitetulla tavalla vertailu
mainitussa tavaramerkissd olevan merkin ja valtion tunnuksen vililld heraldiselta
kannalta, on tukeuduttava kyseessd olevan tunnuksen heraldiseen kuvaukseen eiké
saman tunnuksen mahdolliseen geometriseen kuvaukseen, joka on luonteeltaan paljon
yksityiskohtaisempi. Se katsoi mainitun tuomion 75 kohdassa, ettd huolimatta pienistd
eroista kyseessd olevan yhteison alueen vyleiso, eli keskivertokuluttaja, jolle haetulla
tavaramerkilld varustetut paivittdistavarat on suunnattu, katsovat timéan tavaramerkin
péadsdantoisesti Kanadan tunnuksen jéljitelmaksi.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin totesi lisdksi valituksenalaisen tuomion
77 kohdassa, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan
soveltaminen ei edellytd sitd, ettd kohdeyleis6 voisi erehtyd haetun tavaramerkin
kattamien tavaroiden alkuperésté tai timén tavaramerkin haltijan ja valtion, jonka
tunnus on haetussa tavaramerkissé, vélisen yhteyden olemassaolosta. Ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin arvioi my0s saman tuomion 81 kohdassa, ettd haetun
tavaramerkin viitetylld laajalla tunnettuudella ei myoskédan ole merkitysté.
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Haetun tavaramerkin kanssa samojen tai samankaltaisten aikaisempien kansallisten
tavaramerkkien rekisterdintien huomioon ottamisen osalta ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 84 kohdassa, etteivit jasenvaltiossa
tai kolmannessa valtiossa tehdyt ratkaisut, joiden mukaan timéa sama merkki tai
samankaltainen merkki voidaan rekister6idd kansalliseksi tavaramerkiksi, sido
SMHV:td ja mahdollisesti yhteisdjen tuomioistuimia. Ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi Kanadan teollisoikeuksien viraston viitetyn vihemmaén rajoittavan
kéytdnnon osalta valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa, ettei kantaja ole osoittanut
eikd edes esittinyt yksiselitteisesti, ettd toimivaltaiset Kanadan viranomaiset olisivat
hyviksyneet saman tavaramerkin, kuin haettu tavaramerkki, rekister6innin.

Asianosaisten vaatimukset valitusasiassa

Asiassa C-202/08 P American Clothing vaatii, ettd yhteis6jen tuomioistuin

- kumoaa valituksenalaisen tuomion siltd osin kuin ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, etti SMHV:n ensimmaiinen valituslautakunta ei ollut
soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa,
kun se teki riidanalaisen padtoksen, sikali kuin viimeksi mainittu koskee haetun
tavaramerkin rekisterointid Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 18 kuuluvia
tavaroita "Nahat ja nahan jiljitelmét ja niistd tehdyt tavarat, jotka eivat sisélly
muihin luokkiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot,
pdivanvarjot ja kavelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet” varten ja mainitun
sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita “Vaatteet, jalkineet,
padhineet” varten ja

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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SMHYV vaatii samassa asiassa, ettd yhteisdjen tuomioistuin

- hylkaa valituksen ja

— velvoittaa American Clothingin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii asiassa C-208/08 P, ettd yhteisojen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen tuomion siltd osin kuin ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on katsonut, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h
alakohtaa sovelleta palvelumerkkeihin, ja

- velvoittaa American Clothingin korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

American Clothing vaatii mainitussa asiassa, ettd yhteis6jen tuomioistuin

— vahvistaa riidanalaisen tuomion silta osin kuin siind on katsottu, ettei asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa
sovelleta palvelumerkkeihin, ja
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- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Valitukset

Asiat C-202/08 P ja C-208/08 P yhdistettiin siksi, ettd ne liittyvit toisiinsa, kirjallista ja
suullista kasittelyd sekd tuomion antamista varten yhteiséjen tuomioistuimen
presidentin 11.2.2009 antamalla méardykselld tyojarjestyksen 43 artiklan mukaisesti,
ja asianosaisia ja julkisasiamiestd on kuultu télté osin.

Asia C-202/08 P

Asianosaisten lausumat

American Clothing viittdd, ettd ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt
oikeudellisen virheen, joka koskee asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan
ja Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisten tavaramerkin
rekisterdintihakemuksen hylkddmisperusteiden soveltamista.

Tama yhtio vaittdsd, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut
huomioon valtion tunnuskuvan keskeisen tehtdvan merkitystd tunnuskuvan suoja-alaa
arvioitaessa. Téllaiselle tunnukselle annettu suoja on nimittiin rajoitettava tapauksiin,
joissa saatetaan vaikuttaa sen keskeisiin tehtéviin. Téallaisen tunnuksen rekisterointi
tavaramerkiksi tai tavaramerkin osaksi voidaan perustellusti evité vain, jos tavaramer-
kin tai sen osan kiytt6 on omiaan vahingoittamaan valtion identiteettid tai
suvereniteettia heijastavia symboleja, joihin tunnuksella viitataan. Néin ollen valtion
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tunnukset ovat suojattuja merkkejé, kuten tavaramerkit ja alkuperdnimitykset, ja niihin
sovelletaan vastaavasti samoja suojan kriteereita.

American Clothing esittd4, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen
a kohdan mukaisen valtion tunnusten suojaamisen tarkoituksena on suojata tunnuksia
samankaltaisuuksilta muissa merkeissé tarkoin rajatulla alueella, nimittéin jaljitelmilta
heraldiselta kannalta. Vastoin ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuimen esitystd
valituksenalaisen tuomion 71 kohdassa kisitteen ”jdljitelmd heraldiselta kannalta”
tarkoituksena ei ole suojata symbolia sellaisenaan vaan tietty taiteellista tulkintaa tai
tiettyd graafista teosta, joka on heraldisen taiteen sddntdjen soveltamisen tulos. Jos
tunnuksessa ei ole lainkaan tai siind on vdhén heraldisia piirteit, sité ei voida jaljitelld
viimeksi mainitussa sddnnoksessa tarkoitetulla tavalla.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa puoltaman
tulkinnan seurauksena olisi tdydellisen yksinoikeuden antaminen valtioille sellaisiin
tunnuksiin, joilla on vain vdhén heraldisia piirteit4, jolloin néitd merkkeja ei voitaisi
kéayttad tavaramerkkien osana. Itse asiassa useat rekisterdidyt tavaramerkit sisaltavit
merkkejd, jotka on ilmoitettu valtioiden tunnuksiksi, kuten esimerkiksi Irlannin
apilanlehden.

American Clothing viittaa lopuksi, ettd ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole
ottanut huomioon tiettyjen olosuhteiden merkityksellisyyttd késiteltdvina olevassa
asiassa. Néin ollen se on valituksenalaisen tuomion 64 ja 65 kohdassa hylannyt
tavaramerkin luoman kokonaisvaikutelman ja katsonut, ettei tdlld vaikutelmalla ole
merkitystd, koska on kyse sellaisen tavaramerkin rekisteréimisestd, joka muodostaa
valtion tunnuksen tai sen jaljitelmén heraldiselta kannalta. American Clothing esittdaa
myds, ettei Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa néytetd vastustettavan sitd, ettd
yhdistelmédmerkki, joka sisdltdad tunnuksen, rekisterditdisiin sellaisen erottamislau-
suman kanssa, josta sdddetddn asetuksen N:o 40/94 38 artiklassa ja jossa hakija
ilmoittaa, ettei hdn vaadi yksinoikeutta tiettyyn osaan tavaramerkkid. Tama vastaisi
lisdksi Kanadan teollisoikeusviraston kaytdntod, jonka mukaan yksitoistakulmaisen
vaahteranlehden sisaltdmien tavaramerkkien rekisterdinti on hyvéksytty silla ehdolla,
ettéd niille hyviksytddn erottamislausuma. Késiteltédvani olevassa asiassa ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on védristellyt tosiseikkoja, kun se on kieltdnyt mainitun
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viraston tédllaisen kéytdnnon, joka koskee erityisesti tillaisen erottamislausuman
kéyttdmista kyseessd olevaan tavaramerkkiin, jonka rekisterdinti oli hylatty
myShemmin muilla perusteilla.

American Clothing lisad, ettei SMHYV saisi tdlld tavoin suojata valtioiden tunnuksia
vahvemmin kuin kyseiset jasenvaltiot itse. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
olisi pitdnyt ottaa suuremmassa mairin huomioon asiaa koskeva SMHV:n kaytanto
sekd muiden kansallisten virastojen kdytint6. American Clothing vaittdd, ettd
tavanomaisissa kéyttoolosuhteissa yleiso ei havaitse vihdisessd méérin painottuneita
heraldisia piirteitd, kuten haetun tavaramerkin kyseessé ollessa, koska se havaitsee vain
koristeellisen elementin pikemminkin kuin viittauksen valtion tunnukseen. Téllaisia
heraldisia piirteitd on sitd paitsi muissakin usein tavaramerkkeind kaytetyissé
merkeissé.

SMHYV muistuttaa aluksi, ettd yhteis6jen tuomioistuimen on valituksen yhteydessd
rajoituttava kasitteleméidn oikeudellisia kysymyksid ja ettd vastaavasti kysymys siit4,
onko kyseessé olevassa tavaramerkin rekister6imistd koskevassa hakemuksessa oleva
vaahteranlehden kuva Kanadan tunnuksen jdljitelmd heraldiselta kannalta, on
yhteis6jen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin kuulumaton tosiseikkoja
koskeva toteamus.

SMHYV vastustaa kokonaisuudessaan American Clothingin viitteitd, jotka koskevat
valtion tunnusten keskeiselle tehtdville aiheutuvaa haittaa. Toisin kuin erottamisky-
kyisten merkkien vilisten ristiriitojen kyseessd ollessa tavaramerkin rekisterinnin
epdaminen ei sen mukaan edellytd, ettéd osoitetaan yhteyden olemassaolo tavaramerkin
haltijan ja valtion, jonka tunnusta on jdljitelty, vililld, koska valtion tunnuksen
olennaisena tehtdvdnd ei ole taata tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperda.
Valtion tunnukselle myonnetty suoja on ehdoton sikiili, ettd se ei riipu siité, katsooko
yleis6 tavaramerkissa jaljitellyn tunnuksen sen erottamiskykyiseksi vai koristeelliseksi
osaksi.

Téstd samasta syystd on tarpeetonta arvioida haettua tavaramerkkid kokonaisuudes-
saan, kuten American Clothing vaatii. Asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdassa
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sdddetyn erottamislausuman mahdollisuuden osalta on todettava, ettei sitd sovelleta,
kun kyseinen tavaramerkin osa riitautetaan muulla perusteella kuin erottamiskyvyn
puuttumisen vuoksi.

Lisdksi ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut, ettd
jéljitelmaa heraldiselta kannalta on tutkittava tunnuksen heraldinen kuvaus huomioon
ottaen pikemminkin kuin sen geometriseen tai graafiseen kuvaukseen néhden. Itse
asiassa tunnuksen heraldinen kuvaus on enemmin kuin pelkkd geometrinen tai
graafinen kuvaus, koska tunnuksen tarkka graafinen kuvaus voi vaihdella timén
kuitenkaan muuttamatta tunnuksen heraldisia piirteitd. Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa vahvistetaan, ettei tunnusten suoja rajoitu niiden
graafiseen esitykseen, koska mainitun sédnnoksen mukaan se ulottuu kaikenlaiseen
jaljitelméédn heraldiselta kannalta. Tunnuksen suojan laajuus ei riipu mydskdén sen
enemmaén tai vihemmén korostuneista heraldisista piirteistd, jolloin esimerkiksi
Japanin tunnuksen pitdisi saada sama suoja kuin monimutkaisemman tunnuksen.
SMHYV korostaa, ettd ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemi Kanadan
tunnuksen heraldinen kuvaus muodostaa puhtaasti tosiseikkoihin perustuvan
arvioinnin, joka ei kuulu yhteis6jen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin.

Tosiseikkojen osalta SMHYV toteaa, ettei ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ole
vadristellyt kasiteltavind olevan asian tosiseikkoja, kun se ei ole ottanut huomioon
Kanadan teollisoikeusviraston kéytdntod vaan on tyytynyt esittdmaén, ettei vaitteité ole
néytetty toteen. SMHV:n tai yhteisdjen tuomioistuimen ei tarvitse ottaa huomioon
kansallista kéaytdntod, joka perustuu sddnnoksiin, joilla ei ole vastinetta asetuksessa N:o
40/94, eikda Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa viitata suojatun tunnuksen
alkuperévaltion lainsddddntoon tai kdytdntoon. Vaikka SMHV olisi virheellisesti
rekisterdinyt samankaltaisia tavaramerkkejd, laillisuusperiaatteen pitdisi olla merki-
tyksellisempi yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen ndhden. Kayttoda koskevia
edellytyksid ei, riippumatta siitd, ettd ne voivat vaihdella, tule ottaa huomioon, koska
on tarkasteltava, sisaltddako haettu tavaramerkki valtion tunnuksen jdljitelmén kayton
olosuhteista riippumatta.
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Yhteistjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Sen viitteen osalta, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin olisi jattanyt ottamatta
huomioon valtion tunnuksen keskeisen tehtdavin médritellessédédn sen suojan laajuutta,
on palattava tihdn keskeiseen tehtdvédn seka valtion tunnuksiin sovellettaviin yhteison
sddnnoksiin ja kansainvilisiin sddnnoksiin ja vertailtava niitd tavaramerkkeja koskeviin
sadnnoksiin.

Julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 59—63 kohdassa tuonut esille tiettyja keskeisié
tehtévig, joita valtion tunnuksella voi olla. On mainittava muun muassa samastuminen
valtioon sekd sen suvereniteetin ja yhtendisyyden osoittaminen. Tavaramerkin
keskeisend tehtdvdnd on taata kuluttajalle tai loppukéyttéjalle se, ettd tavaramerkilld
varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperi, jolloin kuluttaja tai loppukéyttéja
voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai
palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperd (ks. mm. asia
C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 28 kohta ja asia C-120/04, Medion,
tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 23 kohta).

Jotta nimittédin tavaramerkki voisi tayttad keskeisen tehtavénsa siind vaaristymattoman
kilpailun jarjestelméssd, jonka luominen ja ylldpitdminen on EY:n perustamissopi-
muksen tavoitteena, sen on oltava takeena siitd, etti kaikki tavaramerkilla varustetut
tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan
yrityksen valvonnassa (ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978,
Kok, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002,
Kok., s. I-5475, 30 kohta).

Tdma erilaisuus tavaramerkkien ja valtion tunnusten keskeisten tehtévien vililld
heijastuu myos niille sekd yhteison oikeudessa ettd kansainvilisessd oikeudessa
varatussa erilaisessa kohtelussa.
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Niin ollen asetuksen N:o 40/94 6 artiklassa sdddetdén periaatteesta, ettd tavaramerkki
hankitaan rekister6innillé, kun taas Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 3 kappaleen
a kohdan nojalla valtiot pelkéstddn ilmoittavat suojattavien tunnusten luettelon
WIPO:n kansainviliselle toimistolle, eika téllainen ilmoitus ole pakollinen valtioiden
lippujen osalta. Tavaramerkkien osalta periaatteena on suoja tiettyjen maéariteltyjen
tavaroiden ja palvelujen luokkien osalta, kun taas valtion tunnukset saavat yleistéd suojaa
niiden kéyttotarkoituksesta riippumatta. Lisdksi toisin kuin tavaramerkkejd, niitd
tunnuksia ei voida julistaa mitattémiksi eikd niiden haltijan voida julistaa menettéineen
oikeuksiaan. Niiden suoja ei myoskddn ole ajallisesti rajoitettu. Néin ollen useita
tavaramerkkien suojaa sddntelevid tekijoité ei sovelleta valtioiden tunnusten suojaan.

Sama koskee sekaannusvaaraa, joka on tosin erityinen tavaramerkkisuojan edellytys,
kun tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaisia ja tavarat tai palvelut ovat
samankaltaisia (ks. mm. em. asia Medion, tuomion 24 kohta; asia C-102/07, adidas ja
adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. 1-2439, 28 kohta sekd asia C-533/06, O2
Holdings & O2 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 47 kohta), mutta jota ei vaadita
valtion tunnuksen suojaamiseksi, koska Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1
kappaleen a kohdassa ei mainita sita.

On my6s huomattava, ettd Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen c kohdan
toisesta virkkeestd ilmenee, ettei valtion tunnusten suoja riipu siitd, muodostaako yleiso
yhteyden rekisterointihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja tunnuksen valill&.
Kun nimittdin on kyse kansainvilisten organisaatioiden tunnuksista, mainitussa
médrdyksessd sallitaan tavaramerkin rekisterdinti ja kéyttd, jos se ei ole omiaan
johtamaan yleis6d harhaan tavaramerkin kayttdjan ja organisaation vilisen yhteyden
olemassaolon osalta. Téstd seuraa, ettd muissa tapauksissa, eli niissé, jotka koskevat
valtioiden tunnuksia, titd mahdollisuutta ei ole, eika tallaisen yhteyden olemassaoloa
ole tarpeen vahvistaa.

Niin ollen American Clothingin véitteet, jotka koskevat valtion tunnuksen keskeisen
tehtdavin vaikutusta sen suojan alaan ja samojen suojan kriteerien, joita sovelletaan
tavaramerkkeihin, soveltamista analogian perusteella, on hylattéva.
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American Clothingin ilmaisun “kaikenlainen jéljitelmé heraldiselta kannalta”, johon
viitataan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa, tulkintaa
koskevien viitteiden osalta on aluksi esitettéva, ettd mainitussa madrayksessa kielletadn
valtion tunnuksen rekisterdinti ja kaytto paitsi tavaramerkking, myos tavaramerkin
osana. Valtion tunnuksille myonnetty suoja on néin ollen téltd osin my6s hyvin laaja.
Lisdksi tdmén mdaardyksen viimeisessd osassa my0s laajennetaan valtion tunnusten
laajaa suojaa, silld valtion tunnuksen tarkan toisinnon kieltoon lisétdén kielto jaljitella
sita.

Kielto jaljitelld valtion tunnusta koskee kuitenkin ainoastaan sen jéljitelmia heraldiselta
kannalta, eli niitd, joihin liittyy heraldisia konnotaatioita, jotka erottavat tunnuksen
muista merkeistd. Néin ollen suoja kaikenlaista heraldista jéljitelm&a vastaan ei viittaa
kuvaan sellaisenaan vaan sen heraldiseen ilmaisuun. Sen madarittimiseksi, sisaltaako
tavaramerkki jaljitelman heraldiselta kannalta, on néin ollen tarkasteltava kyseessa
olevan tunnuksen heraldista kuvausta.

Téstd seuraa, ettd American Clothingin véitettd, jonka mukaan on otettava huomioon
tunnuksen geometrinen kuvaus, ei voida hyviksyd. Yhtéalta tillainen tulkinta olisi
vastoin tdmén tuomion 47 kohdassa esitettyd ndkokantaa, jonka mukaan valtion
tunnukselle taataan laaja suoja, koska hyvin tarkka graafinen kuvaus johtaisi Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen suojan epdadmiseen
tunnukselta kahden kuvauksen pienenkin eron perusteella. Toisaalta tavaramerkissa
kéytetyn grafiikan yhtendisyys valtion tunnuksen kanssa katetaan jo timén méérayksen
ensimmaéisessd osassa, joten ilmaisun “kaikenlainen heraldinen jdljitelmd” on
katsottava laajentavan soveltamisalaa.
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Niin ollen tavaramerkkig, joka ei sisdlld tdsmalleen valtion tunnusta, voidaan kuitenkin
tarkoittaa Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa, kun
kohdeyleiso, joka tissd tapauksessa muodostuu keskivertokuluttajista, katsoo sen
téllaisen tunnuksen jéljitelmaksi.

Mainitun méadrayksen sisdltimén ilmaisun ”jaljitelma heraldiselta kannalta” osalta on
kuitenkin tarkennettava, ettd kaikenlaisia eroja rekisterdintihakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin ja valtion tunnuksen vililld, joita heraldiikkaan erikoistunut
henkilo havaitsee, ei vilttaimattd havaitse keskivertokuluttaja, joka voi ndhda
tavaramerkissid kyseessd olevan tunnuksen jiljitelmén huolimatta eroista tiettyjen
heraldisten yksityiskohtien osalta.

Lisdksi valtion tunnuksen heraldinen kuvaus, johon on tukeuduttava sen méarittami-
seksi, onko merkki Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa
tarkoitettu jéljitelméd heraldiselta kannalta, ei yleensi sisdlld kuin joitakin kuvailevia
osia, eikd siind vélttamatta kuvata taiteellisen tulkinnan yksityiskohtia. Ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin ei ndin ollen ole tehnyt oikeudellista virhettd, kun se on
esittdnyt, ettd samasta tunnuksesta voi olla useita taiteellisia tulkintoja saman
heraldisen kuvauksen pohjalta.

Kuitenkin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen sen ksiteltdvénd olleessa asiassa
tekemad valtion tunnuksen heraldinen kuvaus sekd sen kysymyksen arviointi, siséltdaako
haettu tavaramerkki jéljitelman heraldiselta kannalta, eivit kuulu sellaisinaan
yhteis6jen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. EY 225 artiklan 1 kohdan
ja yhteis6jen tuomioistuimen perussddnnon 58 artiklan ensimmaéisen kohdan mukaan
muutosta voidaan nimittdin hakea vain oikeuskysymyksid koskevilta osin. Ainoastaan
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on siis toimivaltainen maérittimaan merki-
tyksellisen tosiseikaston ja arvioimaan selvitysaineistoa. Lukuun ottamatta sité
tapausta, ettd ndmad tosiseikat ja selvitysaineisto on otettu huomioon véaristyneelld
tavalla, tosiseikaston méirittely ja selvitysaineiston arviointi eivit ndin ollen ole sellaisia
oikeuskysymyksis, ettd ne sindnsé kuuluisivat yhteiséjen tuomioistuimen muutoksen-
hakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia C-104/00 P, DKV v. SMHYV,
tuomio 19.9.2002, Kok, s. I-7561, 22 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio
22.6.2006, Kok., s. I-5719, 40 kohta).
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Tietyt American Clothingin esittdmat véitteet tiettyjen olosuhteiden merkityksellisyy-
destd, erityisesti ne, jotka koskevat yleison kasitystd, kun vaahteranlehden siséltamaa
tavaramerkkid kiytetddn tavanomaisesti koristeena, seké ne, jotka koskevat viitettyé
Kanadan teollisoikeusviraston hyviksyntdd kyseessd olevan tavaramerkin kanssa
saman tavaramerkin rekisteréinnille erottamislausumalla, eivét ole oikeuskysymyksid,
eivitkd ne néin ollen kuulu yhteis6jen tuomioistuimen toimivaltaan.

On totta, ettd American Clothing vetoaa tosiseikkojen vadristelyyn timén viimeisen
viitteen osalta. On kuitenkin todettava, ettei se ole osoittanut, millad tavalla
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on védristellyt tosiseikkoja, vaan se on
tyytynyt toteamaan, ettd ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin oli kiistdnyt
Kanadan teollisoikeusviraston kaytdnnon. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin ei
kuitenkaan ole valituksenalaisen tuomion 85 kohdassa kiistanyt tatd kdytantod vaan on
pelkéstddn todennut, ettei American Clothing ollut osoittanut, ettei mainittu virasto
ollut soveltanut rekisterdintiestettd vaahteranlehden kuvaan, kun se tutki sellaisen
tavaramerkin rekister6intihakemusta, joka on sama kuin haettu tavaramerkki.

Niilla perusteilla kaikki edelld esitetyt viitteet, joiden tarkoituksena on asettaa
kyseenalaiseksi ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimen maérittdmait tosiseikat ja
tosiseikkojen arviointi, on jatettdva tutkimatta.

Niiden viitteiden osalta, jotka liittyvat siihen, ettei ensimmaéisen oikeusasteen
tuomioistuin ole ottanut huomioon SMHV:n ja muiden kansallisten virastojen
valtion tunnuksia koskevaa kiytdnt6d, on todettava SMHV:n osalta yhtadlts, ettd
padtokset, jotka valituslautakuntien on tehtévé asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka
koskevat merkin rekisterointid yhteison tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan
eivitkd vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien paitosten laillisuutta on ndin
ollen arvioitava yksinomaan tdmén asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisdjen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd valituslautakuntien aikaisemman paitoksen-
tekokdytannon perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005, Kok, s.
[-7975, 47 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006,
Kok, s. I-551, 48 kohta).
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Toisaalta aikaisempien kansallisten rekisterdintien, joihin American Clothing on
vedonnut, osalta on muistutettava, ettd tavaramerkkeja koskeva yhteisjen lainséa-
dént6 muodostaa itsendisen jarjestelmén, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja
sddntojen kokonaisuudesta, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista jarjes-
telmistd. Sitd, voidaanko merkki rekisteridé yhteison tavaramerkiksi, on ndin ollen
arvioitava yksinomaan yhteison asiaa koskevan lainsdddédnnon perusteella, sellaisena
kuin yhteistjen tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet (ks. vastaavasti asia C-488/06 P, L &
D v.SMHY, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5725, 58 kohta). Jasenvaltiossa tai kolmannessa
valtiossa tehdyt ratkaisut, joiden mukaan tdméd sama merkki voidaan rekister6ida
kansalliseksi tavaramerkiksi, eivdt nédin ollen sido SMHV:td ja mahdollisesti yhteis6jen
tuomioistuimia. Tdma pétee sitdkin suuremmalla syylld muiden tavaramerkkien kuin
tdssa asiassa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisterdintiin.

Kuten lopuksi tdimén tuomion 47 kohdassa muistutetaan, Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklan 1 kappaleen a kohtaa ei sovelleta pelkistdan tavaramerkkeihin vaan myo6s
tavaramerkkien osiin, joihin sisaltyy tai joissa jaljitelldan valtion tunnuksia. Niin ollen
on riittdvaa, ettd vain yksi haetun tavaramerkin osa sisaltad tallaisen tunnuksen tai sen
jaljennoksen, jotta rekisterointi yhteison tavaramerkiksi evitdadan. Koska ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettd haetussa tavaramerkissi oleva vaahteranlehti
muodostaa Kanadan tunnuksen jiljitelmén heraldiselta kannalta, sen ei end4 tarvinnut
tutkia tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa, koska Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklan 1 kappaleen a kohdassa ei vaadita ottamaan huomioon koko tavaramerkkia.

Kaikesta edelld esitetystéd ilmenee, ettei ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuin ole
soveltanut virheellisesti asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklan 1 kappaleen a kohtaa, kun se on hyldnnyt
kumoamiskanteen riidanalaisesta péadtoksestd siltd osin kuin siind evittiin haetun
tavaramerkin rekisterdinti Nizzan sopimuksen mubkaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia
tavaroita varten.

Tdmin seurauksena American Clothingin asiassa C-202/08 P tekemd valitus on
hylattavi.
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Asia C-208/08 P

Asianosaisten lausumat

SMHYV vaatii, etté yhteis6jen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion silté osin
kuin siind on katsottu, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa sovelleta palvelumerkkeihin.

SMHV:n mukaan Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan oikean tulkinnan mukaan on
otettava huomioon mainitun sopimuksen henki kokonaisuudessaan. Kun ensimméisen
oikeusasteen tuomioistuin hyviksyi kirjaimellisen ja Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklan yhteyteen kuulumattoman tulkinnan, se on virheellisesti katsonut, ettei
titd sddnnostd eikd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa sovelleta
palvelumerkkien rekisterdintihakemuksiin.

SMHYV viittiad, ettd vastoin ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia
yhteisojen lainsédtdjan tarkoituksena ei ollut, ettd Pariisin yleissopimuksessa tehtiisiin
erottelu tavaroiden merkkien ja palvelujen merkkien vélill, kuten asetuksen N:o 40/94
29 artiklan 1 kohdasta ilmenee.

Lisdksi Genevessd 27.10.1994 tehdyn tavaramerkkioikeutta koskevan sopimuksen
16 artiklaa on SMHV:n mukaan tulkittava silla tavoin, etti siina selvennetidin Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklaa kuitenkaan laajentamatta sen soveltamisalaa.

SMHV viittad, ettd yhteisojen tuomioistuin on asiassa C-328/06, Nieto Nuiio,
22.11.2007 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-10093) myontanyt ainakin implisiitti-
sesti, ettd Pariisin yleissopimuksessa kohdellaan samalla tavalla tavara- ja palvelu-
merkkeja.
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American Clothing vetoaa Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan tdysin selvédén ja
yksiselitteiseen luonteeseen siltéd osin kuin téssd artiklassa viitataan ainoastaan tehtaan-
tai kauppamerkkeihin eikd tavara- tai palvelumerkkeihin. Téllainen tulkinta vahviste-
taan sitd paitsi oikeuskirjallisuudessa sekd WIPO:n tavaramerkkien, mallien ja
maantieteellisten alkuperdmerkintojen pysyvian komitean kertomuksissa.

American Clothingin mukaan se seikka, ettd palvelumerkki voi olla Pariisin
yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetulla tavalla “yleisesti tunnettu”, ei tarkoita
milldén tavalla, ettd timén méardyksen teksti tarkoittaisi myos palvelumerkkejé. Lisaksi
edelld mainitussa asiassa Nieto Nuno esitetty kysymys oli rajattu aikaisemman
tavaramerkin tunnettuuden maantieteelliseen laajuuteen eikd koskenut Pariisin
yleissopimuksen 6 bis artiklan tulkintaa palvelumerkkeihin ndhden. Ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuin on lisdksi jo osoittanut, ettd mainitussa 6 bis artiklassa
viitataan vain tavaroiden osalta tavaramerkkeihin (asia T-263/03, Miilhens v. SMHYV,
tuomio 11.7.2007, 54 kohta ja asia T-28/04, Miilhens v. SMHYV, tuomio 11.7.2007,
59 kohta).

American Clothing katsoo siltd osin, ettd 6 sexies artikla siséllytettiin Pariisin
yleissopimukseen vuonna 1958, ettei timéd méérdys ole lainkaan merkityksellinen
késiteltavdna olevissa asioissa, koska silld ei ole vaikutusta saman sopimuksen 6
ter artiklaan. Lissabonin sopimuksen, joka allekirjoitettiin 31.10.1958 ja jolla muutettiin
Pariisin yleissopimusta, teksti ja historia vahvistavat, ettd kunnianhimoisempaa
ndkemystd, jonka pyrkimyksend on samaistaa yleiselld tavalla palvelumerkit ja
tehtaan- tai kauppamerkit koko mainitun yleissopimuksen osalta, ei ole hyviksytty.

American Clothing esittdd Genevessd 27.10.1994 tehdyn tavaramerkkioikeutta
koskevan sopimuksen 16 artiklan osalta, ettei yhteiso ole ratifioinut viimeksi mainittua
ja ettd vastoin SMHV:n esitystd tdimd médrdys ei selvenné Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklaa vaan tdydentdd sitd ulottamalla tavaramerkeille myonnetyn suojan
palvelumerkkeihin. Tamaé tulkinta vahvistetaan oikeuskirjallisuudessa sekd mainitun
sopimuksen valmistelutdissa.
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Yhteistjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Siltd osin, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on jittdnyt soveltamatta
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa palvelumerkkeihin, on aluksi
tarkasteltava Pariisin yleissopimusta sen 6 ter artiklan, johon asetuksen N:o 40/94
7 artiklassa viitataan, valossa.

Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 104 ja 107 kohdassa korostanut, Pariisin
yleissopimuksessa sdddetddn minimisuojasta sen soveltamisalaan kuuluvien osien
osalta mutta jatetdan sopimuksen osapuolina oleville valtioille vapaus laajentaa suojan
alaa. Vaikka néin ollen American Clothing esittdd, ettei Pariisin yleissopimuksessa
velvoiteta sopimusvaltioita rekister6imdan palvelumerkkejd eikd tdmén sopimuksen
madriyksid sovelleta palvelumerkkeihin, mainitut valtiot ovat silti vapaita sddtdmaan
yksipuolisesti téllaisesta soveltamisesta. Kuten ilmenee WIPO:n asiakirjasta, jota
ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin siteeraa valituksenalaisen tuomion
31 kohdassa, Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan mukaan "Pariisin yleissopimuksen
sopimusvaltiot eivét ole velvollisia hylkddmaén valtion tunnusten tai muiden virallisten
merkkien rekisterdintid palvelumerkkeini tai palvelumerkkien osina tai julistamaan
sellaisten merkkien rekisterdintejd mitattomiksi tai kieltimédn sellaisten merkkien
kéyttod. Sopimusvaltiot ovat kuitenkin vapaita tekeméén niin — —”.

Niin ollen edelld mainitussa 6 ter artiklassa jdtetdén sopimusvaltioiden vapaaseen
harkintaan mahdollisuus laajentaa tavaramerkeille taattu suoja palvelumerkkeihin.
Nain ollen Pariisin yleissopimuksessa ei madrdtd, ettd mainittujen valtioiden tulisi
tehdé ero ndiden kahdentyyppisten tavaramerkkien valilla.

Niin ollen on tutkittava, onko yhteison lainsddtéjin tarkoituksena ollut kayttaa tété
toimivaltaa ja laajentaa Pariisin yleissopimuksella tavaramerkeille myonnetty suoja
palvelumerkkeihin.
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Tédltd osin on todettava, kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa
111 kohdassa, ettei soveltuvissa yhteison oikeuden merkityksellisissd sddnnoksissa
tehdé periaatteellista eroa tavaroita ja palveluja varten olevien merkkien valilla.

Sitd paitsi pelkéstddan se seikka, ettd tietyissd asetuksen N:o 40/94 sddnnoksissi
rajoitetaan niiden soveltamisalaa, kuten 7 artiklan 1 kohdan e, j ja k alakohdassa
rekisterdinnin ehdottomien hylkdysperusteiden osalta, joita koskeva rajoitus rajoittuu
joka tapauksessa tietyntyyppisiin tavaroihin, ei ole riittdvé sen arvioinnin kyseenalais-
tamiseksi, jonka mukaan mainitun asetuksen sdédnnoksié sovelletaan kokonaisuudes-
saan erotuksetta tavaroita ja palveluja varten oleviin merkkeihin.

Tdmén toteamuksen on oltava patevd myos asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h
alakohdan osalta, joka ei sisélld mitdan nimenomaista rajoitusta niiden tavaramerkkien
osalta, joita se koskee. Tatd tulkintaa ei voida kumota pelkéstédn silld perusteella, ettd
kyseessd olevassa sadnnoksessi viitataan Pariisin yleissopimukseen. Tamén viittauksen
ainoana tarkoituksena on nimittdin madritelld niiden merkkien tyyppi, jotka on
hylattévd, eikd rajoittaa sdédnnoksen soveltamisalaa.

Kuten useimpien asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittujen ehdottomien
hylkaysperusteiden osalta, néin ollen tavaramerkin rekisterdinti on evittévi, olipa sitéd
haettu tavaroille tai palveluille, kun hakemukseen voidaan soveltaa jotain Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklan hylkdysperusteista.

Tétd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan tulkintaa tukee lisdksi
mainitun 7 artiklan 1 kohdan i alakohta, koska viimeksi mainittu sdénnos koskee
vastaavaa aluetta, jonka h alakohta kattaa, eli tavaramerkkejd, jotka sisaltavit muita
tunnuksia (badge), tunnusmerkkeja tai vaakunoita kuin Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklassa tarkoitettuja tunnuksia.
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan i alakohtaa sovelletaan nimittdin erotuksetta
tavaroita ja palveluja varten oleviin merkkeihin silld tavoin, ettd rekisterdinnin
hylkddminen voisi koskea esimerkiksi badge-tyyppisen tunnuksen siséltivad palvelu-
merkkid. Mikidn ei kuitenkaan osoita, miksi rekisterdinti olisi evattévé palvelumerkilt,
joka sisdltad téllaisen tunnuksen, eikd palvelumerkiltd, joka sisdltad valtion lipun. Mikéli
yhteison lainsdétdjda on tahtonut myontdd tillaisen suojan tillaisille tunnuksille ja
vaakunoille, on oletettava sitakin suuremmalla syyll4, ettd silld on ollut myds tarkoitus
myontdd vdhintddn yhtd laaja suoja kansainvilisten valtioidenvilisten jarjestojen
vaakunoille, lipuille ja muille tunnuskuville. Ndin ollen vaikuttaa epatodennikoiselts,
ettd yhteison lainsédtéja olisi tahtonut antaa palvelujen tuottajan kayttda tavaramerkkis,
joka siséltéad valtion lipun, vaikka se on samaan aikaan kieltanyt téllaisen kéyton badge-
tyyppisiltd tunnuksilta, kuten esimerkiksi urheiluseuran tunnuksilta.

Téstd seuraa, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut,
ettd riidanalaisessa padtoksessd on rikottu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h
alakohtaa, kun siind on evitty haetun tavaramerkin rekistersinti luokkaan 40 kuuluvia
palveluja varten.

Edelld esitetty huomioon ottaen SMHV:n asiassa C-208/08 P tekemd valitus on
hyviksyttivé ja valituksenalainen tuomio on kumottava silti osin kuin siind kumotaan
SMHV:n ensimmiaisen valituslautakunnan riidanalaisen paatoksen se osa, joka koskee
haetun tavaramerkin rekisteroimistd Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan
40 kuuluvia palveluja varten.

Yhteis6jen tuomioistuimen perussddnnon 61 artiklan ensimmaéisen kohdan mukaan
yhteis6jen tuomioistuin voi silloin, kun se kumoaa tuomion, joko itse ratkaista asian
lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian yhteis6jen ensimmadisen
oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Yhteistjen tuomioistuin katsoo késiteltdvand olevassa asiassa, ettd silla on kaytossadn
kaikki tarpeellinen tieto, jotta se voi ratkaista asian.
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Koska ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemd erottelu tavaroiden ja
palvelujen tavaramerkkien vélilla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan
soveltamisen yhteydessi ei ole perusteltu, on todettava timédn tuomion 39—61 kohdassa
esitetyilld perusteilla, jotka koskevat Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18 ja
25 kuuluvia tavaroita, ettd tavaramerkin rekisterdinti voitiin pétevisti evitd myos
luokkaan 40 kuuluvien palvelujen osalta.

Niin ollen American Clothingin ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostama
kanne on hyldttivda perusteettomana siltd osin kuin se koski haetun tavaramerkin
rekister6imistd mainittuun luokkaan kuuluvia palveluja varten.

Oikeudenkiyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimen tyGjdrjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota
sovelletaan saman tydjérjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosai-
nen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkdyntikulut, jos vastapuoli on
sitd vaatinut. Koska SMHYV on vaatinut seka asiassa C-202/08 P ettd asiassa C-208/08 P
American Clothingin velvoittamista korvaamaan oikeudenkayntikulut ja koska tdma
on havinnyt asiat, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Na4illa perusteilla yhteisdjen tuomioistuin (ensimmaéinen jaosto) on ratkaissut asiat
seuraavasti:

1) American Clothing Associates NV:n asiassa C-202/08 P tekemi valitus
hylitddn.

2) Euroopan yhteiséjen ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-215/06, American Clothing Associates vastaan SMHYV, 28.2.2008 antama
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tuomio kumotaan siltd osin kuin siind kumotaan sisaimarkkinoiden harmo-
nisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV) ensimmaisen valituslauta-
kunnan 4.5.2006 tekema piaitos (asia R 1463/2005-1), jolla hylittiin hakemus
vaahteranlehted esittivin merkin rekister6imiseksi yhteison tavaramerkiksi.

3) American Clothing Associates NV:n asiassa T-215/06 nostama kanne
hylitiadn,

4) American Clothing Associates NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut asiassa C-202/08 P ja C-208/08 P.

Allekirjoitukset
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