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JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER

12 pdivani toukokuuta 2009

I Johdanto

1. Tama valitusasia, jossa kumpikin asian-
osainen on valittanut ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuimen 28.2.2008 antamasta
tuomiosta,? suo yhteisdjen tuomioistuimelle
tilaisuuden tutkia yhteison tavaramerkistd
annetun asetuksen (jiljempéni asetus N:o
40/94)3 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa,
luettuna yhdessa Pariisin yleissopimuksen * 6
ter artiklan kanssa, valtioiden tunnuskuville
annetun suojan laajuutta.

2. Valitusasiassa C-202/08 P vaatteita valmis-
tava American Clothing Associates SA -yritys
(jaljempand American Clothing) viittda eri
syistd, ettd valituksenalaisessa tuomiossa
valtioiden tunnuskuville mééritelty suoja on
kohtuuttoman lagja. Valitusasiassa
C-208/08 P sisamarkkinoiden harmonisointi-
virasto (jiljempand SMHYV) puolestaan

1 - Alkuperiinen kieli: espanja.

2 — Asia T-215/06, American Clothing Associates v. SMHV (Kok.,
s. 11-303).

3 — Neuvoston asetus (EY) N:o 40/94, joka on annettu 20.12.1993
(EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna yhteisén
tavaramerkistd annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttami-
sesta Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten tiytin-
toon panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:0 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) sek viimeksi muutettuna
19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004
(EUVLL70,s.1).

4 — Teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehty Pariisin yleis-
sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna
(Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, osa 828, nro
11847, s. 108).

moittii sitd, ettd ensimmaiisen oikeusasteen
tuomioistuin tulkitsi Pariisin yleissopimusta
virheellisesti, kun se katsoi valituksenalaisessa
tuomiossa, ettd valtioiden symbolien suojaa ei
sovelleta palveluja kuvaaviin tavaramerk-
keihin.

3. Néiden ndkokohtien analysoimiseksi on
ratkaistava kansainvilisen oikeuden ja
yhteison oikeuden viliset monimutkaiset
suhteet ja samalla perehdyttédva heraldiikan
saloihin, jotta voidaan maddrittdd, miten
tiukasti valtioiden tunnuskuvia on suojattava
pyrkimyksilta kéayttaa niita kaupallisiin tarkoi-
tuksiin.

4. Heraldiikka tuo oitis mieleen entisaikojen
mittel6t ja seikkailut,® kuten sen, jossa Don
Quijote joutui vastatusten Hohtavan kuun
ritarin kanssa. Tama4 oli saanut nimensé juuri
kilvestdan, jossa komeili kirkkaasti loistava
kuu. Nyt esilld olevassa tapauksessa ei onneksi

5 — 1600-luvun alun Euroopassa jérjestetyissi turnajaisissa
syntynyt heraldiikka menetti pian alkuperiisen merkityksensi
oppina ritarien vaakunoista, ja vaakunoita alettiin kéyttdd
sukuliittojen merkkeind ja palatsien ja asuntojen koristeina.
Tastd vaakunasuunnittelijoiden tyén kaupallistumisesta alkoi
heraldiikan rappio. Messia de la Cerda ja Pita, L. F., Herdldica
Espaiiola — El diseiio herdldico, kust. Edimat, Madrid, 1998,
s. 19-22.
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ole tarkoitus otella siitd, kumpi neidoista on
"verrattomasti kauniimpi”,® vaan kayttad
heraldiikkaa apuna valtioiden tunnuskuvien
suoja-alan méadrittdmisessa.

II Asiaa koskevat oikeussdainnot

A Kansainvilinen oikeus

5. Naissd valitusasioissa on kyse Pariisin yleis-
sopimuksen 1, 6, 6 ter, 6 sexies ja 7 artiklan
tulkinnasta, ja seuraavassa selostetaan ndiden
artiklojen sisalto.

6. Kyseisen yleissopimuksen 1 artiklassa

maarataan seuraavaa:

"1 artikla

6 — Cervantes, M. de, Mielevd hidalgo Don Quijote Manchalainen,
suom. J. A. Hollo, kust. WSQY, Helsinki, 2005, II osa,
neljisseitsematté luku, s. 556.
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2. Teollisoikeuden suojelu kohdistuu patent-
teihin, hyodyllisyysmalleihin, teollismalleihin,
tehtaan- tai kauppamerkkeihin, palvelumerk-
keihin, toiminimiin, alkuperdd osoittaviin
merkintoihin tai nimityksiin sekd vilpillisen
kilpailun ehkdisemiseen.”

7. Sen 6 artiklassa maaratadn edelleen seu-
raavaa:

"1 Jokaisen liittomaan [eli maan, johon
Pariisin yleissopimusta sovelletaan] kansalli-
sessa lainsddddnnossd médratadn tehtaan- tai
kauppamerkkien hakemiselle ja rekisteroin-
nille asetettavat ehdot.”
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8. Erityisen merkityksellisid nyt esilld olevan
asian kannalta ovat tietyt yleissopimuksen 6
ter artiklan 1 ja 3 kohdan maédriykset,
varsinkin seuraavat:

”1. a) Liittomaat sopivat siitd, ettd mikali
asianomaista lupaa ei ole saatu, liitto-
maiden vaakunoita, lippuja, muita
valtion tunnuskuvia, sekd néissd
maissa hyviksyttyja virallisia
tarkastus- ja takuumerkkeja seka
-leimoja tai muutakaan, mitd heraldi-
selta kannalta on pidettivd niiden
jaljitelmdng, ei rekister6idéd tehtaan-
tai kauppamerkiksi tai sellaisen osaksi
ja ettd sellaiset suoritetut rekisteroin-
nit julistetaan mitéttomiksi seka siit4,
ettd sellaisten merkkien kaytto sove-
liain toimenpitein kielletdan.

¢) - — Liittomaat eivdt ole velvollisia
soveltamaan sanottuja méadrdyksid
silloinkaan, kun edelld olevassa
a kohdassa mainittu kaytto tai rekis-
terointi ei ole sen laatuista, ettd se

yleisossd ~ herdttdisi  kasityksen
kyseisen jdrjeston ja vaakunoiden,
lippujen, tunnuskuvien, nimien

lyhennysten ja nimitysten vililld
vallitsevasta yhteydestd, eikd silloin
kun tdmé kaytto tai rekisterointi ei
todennikoisesti ole sen luonteista,
ettd se johtaisi yleison harhaan kayt-
tdjdn ja jarjeston valilld vallitsevan
yhteyden suhteen.”

9. Kiinnostava on myos mainitun yleissopi-
muksen 6 sexies artikla, jossa todetaan
seuraavaa:

“Liittomaat sitoutuvat suojaamaan palvelu-
merkkejd. Ne eivit ole velvollisia huolehti-
maan téllaisten merkkien rekisterdinnista”.

B Yhteison oikeus

10. Yhteison tavaramerkkii sddnnellaén paa-
asiallisesti asetuksella N:o 40/94, jolla perus-
tettiin tdma teollisoikeuksiin kuuluva oikeus.

11. Tdmin saddoksen johdanto-osan seitse-
ménnessd  perustelukappaleessa  viitataan
yhteison tavaramerkin antamaan suojaan,
jonka tarkoituksena on erityisesti taata, ettd
tavaramerkki osoittaa alkuperén, ja todetaan,
ettd tdma suoja on ehdoton, jos tavaramerkki
ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut
ovat samat; sen mukaan suojaa annetaan
my0s, jos tavaramerkki ja merkki ovat saman-
kaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankal-
taiset.

12. Johdanto-osan yhdeksidnnessé perustelu-
kappaleessa lisdtdén, ettd yhteison tavara-
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merkkid on pidettédva siitd yrityksestd erilli-
send varallisuusesineend, jonka tavaroita tai
palveluja se edustaa.

13. Asetuksesta N:0 40/94 on aiheellista ottaa
esille sen 1 artikla, jossa sdddetdén seuraavaa:

”1. Téssé asetuksessa sdddettyjen edellytysten
ja vyksityiskohtaisten sddntdjen mukaisesti
rekisterdityjen tavaroiden ja palvelujen tava-
ramerkkeja kutsutaan jiljempéna ’yhteison
tavaramerkeiksi’.

14. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa, sellai-
sena kuin se on muutettuna, siaddetiin
seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkeja ei rekisterdida:

I-6940

h) tavaramerkit, joita toimivaltaiset viran-
omaiset eivdt ole hyviksyneet Pariisin
yleissopimuksen [6 ter] artiklan mukai-
sesti.

III Tosiseikat

15. Valittaja teki 23.7.2002 sisémarkkinoiden
harmonisointivirastolle (SMHYV) yhteison ta-
varamerkin rekisterdintia koskevan hake-
muksen. Tavaramerkki, jonka rekisterointid
haettiin ja joka koostuu vaahteranlehden



AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES v. SMHV JA SMHV v. AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

kuvasta ja sen alla olevista kirjaimista "RW?,
on seuraava:

16. Tavarat ja palvelut, joille rekisterdintia
haettiin, kuuluvat Nizzan sopimuksen luok-
kiin 18, 25 ja 407, nimittdin seuraaviin:

— ”Nahatja nahan jéljitelmit ja niista tehdyt
tavarat, jotka eivdt sisdlly muihin luok-
kiin; eldinten nahat, vuodat; matka-arkut
ja -laukut; sateenvarjot, pdivévarjot ja
kéavelykepit; piiskat, valjaat ja satulava-
rusteet” (luokka 18);

7 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvalista luokitusta tavaramerk-
kien rekister6imistd varten koskeva Nizzan sopimus, tehty
15.6.1957, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

— ”Vaatteet, jalkineet, padhineet” (luokka
25);

— ”Raatdlipalvelut; eldinten tayttdminen ja
preparointi;  kirjansidonta;  vuotien,
nahkojen, turkiksien ja tekstiilien tyosta-
minen, ksittely ja jalostus; filmien kehit-
tdminen ja valokuvien kopiointi; puun-
tyosto; hedelmien puristaminen; viljan
jauhaminen; metallien tyostiminen,
karkaiseminen ja pintojen viimeistely”
(luokka 40).

17. SMHV:n tutkija hylkasi 7.10.2005 teke-
milladn pédatokselld haetun tavaramerkin
rekister6innin kaikkien kyseessé olevien tava-
roiden ja palvelujen osalta asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan h alakohdan
nojalla silld perusteella, ettd kyseinen tavara-
merkki on omiaan herdttimédn yleison
keskuudessa sellaisen mielikuvan, ettd sen ja
Kanadan vililla on yhteys, koska haetussa
tavaramerkissd oleva vaahteranlehti on jilji-
telmé Kanadan valtion tunnuskuvasta. Tdma
(punainen) tunnuskuva, sellaisena kuin se
ilmenee Maailman henkisen omaisuuden
jarjeston (WIPO) kansainvilisen toimiston
Pariisin yleissopimuksen liittomaille 1.2.1967
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antamasta tiedonannosta sekd WIPO:n tieto-
kannasta, on seuraava:

18. SMHV:n ensimmdinen valituslautakunta
hylkdsi American Clothingin valituksen ja
vahvisti tutkijan paatoksen 4.5.2006 tekemal-
laén péaatokselld. ®

19. Valituslautakunta katsoi, ettd punainen
vaahteranlehti on Kanadan liittovaltion
tunnuskuva, ja tutki erddn ensimmadisen
oikeusasteen  tuomioistuimen tuomion®
huomioon ottaen, sisaltiadko haettu tavara-
merkki sellaisen osatekijén, jota voidaan pitdé
samanlaisena kuin Kanadan tunnuskuva tai
tdman jéljitelmand heraldiselta kannalta. Vali-
tuslautakunnan mukaan haetussa tavaramer-
kissd olevat kirjaimet "RW” eivit ole este
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan
1 kohdan a alakohdan soveltamiselle.

8 — Asia R-1463/2005-1.

9 — Asia T-127/02, Concept v. SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004
(Kok. s. I1-1113, 40 kohta; jaljempani mainitussa asiassa ECA
annettu tuomio.
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20. Valituslautakunta hylkdsi ~ American
Clothingin vditteen, jonka mukaan véri
erottaa vaahteranlehdet toisistaan. Koska
rekisterointihakemuksessa ei tdsmennetty
mitddn erityistd vérid, haettu tavaramerkki
voitiin valituslautakunnan mukaan esittda
minkd vérisend tahansa, Kanadan tunnusku-
vassa oleva punainen véri mukaan luettuna.

21. Lisdksi valituslautakunta katsoi, etté
ndissa kahdessa tapauksessa oli kyse
samasta, ruodin pédssd olevasta tdhden
muotoisesta lehdestd, jossa on 11 kirked ja
jonka halkojen vilit ovat silminndahden samat.
Niin ollen valituslautakunta arvioi, etta
kohdeyleis6 kasittdd tavaramerkissd olevan
vaahteranlehden Kanadan tunnuskuvan jélji-
telméksi heraldiselta kannalta ja ettd sen
rekisterdinti voi johtaa yleis6d harhaan sen
kattamien tavaroiden ja palvelujen alkuperdn
osalta, kun otetaan huomioon myo6s niiden
tavaroiden ja palvelujen suuri valikoima, joita
Kanada voi tarjota ja markkinoida.

22. Valituslautakunta ei liioin hyviksynyt
perustelua, jonka mukaan American
Clothingin tavaramerkki RIVER WOODS on
lagjalti tunnettu Belgiassa, koska sddntoa
tavaramerkin tulemisesta kédytossd erottamis-
kykyiseksi ei sovelleta asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa mainittuun
tapaukseen.

23. Valituslautakunta hylkési my6s American
Clothingin muut viitteet, joiden mukaan se



AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES v. SMHV JA SMHV v. AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

on rekisterdinyt useita samankaltaisia kansal-
lisia tavaramerkkejd, myos Kanadassa, ja
vetosi valtion lipun tai tunnuskuvan siséltavia
tavaramerkkejd koskevaan SMHV:n aikai-
sempaan ratkaisukéytantoon.

IV Asian Kkisittely ensimmaiisen oikeusas-
teen tuomioistuimessa ja valituksenalai-
nen tuomio

24. American Clothing vaati 8.8.2006 nosta-
mallaan kanteella ensimmaisen oikeusasteen
tuomioistuinta kumoamaan  sisdmarkki-
noiden  harmonisointiviraston =~ (SMHYV)
ensimmadisen valituslautakunnan 4.5.2006
tekemin paitoksen. Se vetosi ainoana kanne-
perusteenaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan h alakohdan rikkomiseen.

25. Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin
tutki véitteen, jonka mukaan luokkaan 40
kuuluvien palveluiden ja luokkiin 18 ja 25
kuuluvien tavaroiden rekister6innin epaami-
sestd tehty pdétos ei ollut péteva.

Palvelumerkit ja Pariisin yleissopimuksen 6
ter artikla

26. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
selvitti alustavana kysymyksend, sovelle-

taanko Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan
1 kohdan a alakohtaa palvelumerkkeihin, sen
maédrittelemiseksi, oliko haettu tavaramerkki
tdmén médrayksen vastainen silté osin kuin se
koskee palveluja. Mikili se ei olisi ollut
kyseisen madrdyksen vastainen, SMHV:n
kieltdaytyminen  rekister6iméstd  kyseessd
olevaa tavaramerkkid palveluja varten olisi
tarkoittanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan h alakohdan rikkomista.® Asian-
osaisten vaatimustensa tueksi esittdmid vait-
teitd laajemman tarkastelunsa perusteeksi
ensimmdisen  oikeusasteen tuomioistuin
esitti tarpeen vilttad tekeméstd virheellisiin
oikeusperusteisiin pohjautuvia paatoksid. '

27. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
kumosi valituslautakunnan paitoksen siltd
osin kuin haetun tavaramerkin rekisterdinti
luokkaan 40 kuuluville palveluille oli hylitty ja
perusteli titd silld, ettd Pariisin yleissopi-
muksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohtaa,
johon asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan
h alakohdassa viitataan, ei yleenséikéén sovel-
leta palvelumerkkeihin.

28. Tissd yhteydessd ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin tutki'* Pariisin yleissopi-
muksen kyseisen maédrdyksen merkityksen ja
totesi, ettd sen sanamuodossa viitataan
ainoastaan "tehtaan- tai kauppamerkkeihin”.
Se lisdsi, ettd timén yleissopimuksen 1 artiklan

10 — Valituksenalaisen tuomion 23 kohta.

11 — Valituksenalaisen tuomion 24 ja 25 kohta, jotka perustuvat
yhteis6jen tuomioistuimen asiassa C-470/02 P, UER v. M6
ym., 27.9.2004 (69 kohta) ja asiassa C-172/05 P, Mancini v.
komissio, 13.6.2006 (41 kohta) antamiin maéréayksiin.

12 — Valituksenalaisen tuomion 2632 kohta.
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2 kohdasta, 6 artiklan 1 kohdasta ja lopuksi 6
sexies artiklasta ilmenee selviésti, ettd siind
tehddédn ero yhtdéltd “tehtaan- tai kauppa-
merkkien” ja toisaalta “palvelumerkkien”
valilld. Koska 6 ter artiklassa mainitaan vain
tehtaan- tai kauppamerkit eli tavaroiden
tavaramerkit, se katsoi, etté télld madraykselld
madratty rekisterointi- ja kdyttokielto ei koske
palvelumerkkeja.

29. Lisdksi valituksenalaisessa tuomiossa
tuotiin esille, ettd asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa rajoitutaan
pelkdstddn viittaamaan Pariisin yleissopi-
muksen 6 ter artiklaan, kun siind mainitaan,
ettd "seuraavia merkkeji ei rekisteréida: — —
tavaramerkit, joita — — eivit ole hyvéiksyneet
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan
mukaan”. Koska Pariisin yleissopimuksen 6
ter artikla ei koske palvelumerkkejé, ne eivit
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
mukaan ndin ollen kuulu tdssd yhteison
sdadnnoksessd sddadetyn ehdottoman hylkays-
perusteen soveltamisalaan. Taltd osin ensim-
maisen oikeusasteen tuomioistuin hylkési sen
SMHV:n perustelun, jossa timad vetosi siihen,
ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa tehda
eroa tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkien
vililld, koska téllainen erottelu on tehty
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa,
johon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan h alakohdassa viitataan.

30. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
paétteli ndiden kahden normin perusteella,
ettd yhteison lainsddtdjan tarkoituksena ei
ollut ulottaa Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklan kieltoa my6s palveluihin, silla
siind tapauksessa se olisi sddtdnyt samasta
kiellosta suoraan asetuksen N:o 40/94 7 artik-
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lassa, jolloin sen ei olisi tarvinnut tehda eroa
tavaroiden ja palvelujen tavaramerkkien
vélilla implisiittisesti viittaamalla Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklaan.

31. Edelleen ensimmdisen oikeusasteen
tuomioistuin katsoi, ettei tdssd tapauksessa
voida vedota asiassa ECA annettuun
tuomioon, koska siind ei tutkita lainkaan
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan sovel-
tamista palvelumerkkeihin, eiké liioin véittas,
ettd Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa on
tulkittava laajasti. Sen mukaan SMHV:n
esittimd WIPO:n asiakirja'® sen paremmin
kuin tavaramerkkioikeutta koskevan sopi-
muksen 16 artiklakaan' eivit tosiasiassa
puolla timénkaltaista 6 ter artiklan tulkintaa.
Liséksi Euroopan yhteisé ei ole edes rati-
fioinut kyseistd sopimusta, jonka se allekir-
joitti 30.6.1995.

32. Lopuksi ensimmdisen  oikeusasteen
tuomioistuimen mukaan voitiin olettaa, etta
kun yhteison lainsaitdja hyviksyi asetuksen
N:o 40/94, se oli tietoinen palvelumerkkien
tirkeydestd nykyaikaisessa kaupankdynnisss,
ja se olisi ndin ollen voinut ulottaa valtion
tunnuskuville Pariisin yleissopimuksen 6
ter artiklassa myonnetyn suojan myds tihdn
tavaramerkkiryhméén. Kun kerran Euroopan
lainsddtdja ei ollut katsonut tarpeelliseksi
lagjentaa tétd suojaa, ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin totesi, ettei sen tehtédvéni
ole asettua lainsdatdjén tilalle eikd tehdi
contra legem -tulkintaa riidanalaisista mé&a-
riyksistd.

13 — Tarkemmin sanottuna "Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklaa
koskevien yleisten tietojen” 7 kohta, johon valituksenalaisen
tuomion 19 artiklan mukaan voi tutustua WIPO:n inter-
netsivulla.

14 — Genevessd  27.10.1994  tehdyn, tavaramerkkioikeutta
koskevan sopimuksen 16 artiklaan lisdttiin erityinen
madriys, jolla Pariisin yleissopimuksen mukainen tavaroiden
tavaramerkkien suoja ulotettiin palvelumerkkeihin; valituk-
senalaisen tuomion 31 kohta.
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Luokkiin 18 ja 25 kuuluvat tavarat '

33. Todettuaan ndin palvelujen jaavan riidan-
alaisen yhteison sddnnoksen ulkopuolelle
ensimmdisen  oikeusasteen tuomioistuin
siirtyi seuraavaksi tutkimaan, sovelletaanko
sitd tavaroihin. Se ldhti siitd oletuksesta, ettéd
7 artiklan 1 kohdan h alakohdan perusteella
kyseisen tavaramerkin rekisteréinnin esteeksi
riittdd, ettd yksi merkin osatekijoistd
muodostaa valtion tunnuskuvan tai sen jlji-
telmén “heraldiselta kannalta”, riippumatta
tavaramerkistd saatavasta kokonaisvaikutel-
masta.

34. Niin ollen se tutki American Clothingin
viitteen, jonka mukaan riidanalaista kuvaa ei
voida pitdad Kanadan valtion tunnuskuvana tai
sen jéljitelménd “heraldiselta kannalta”, ja
hylkasi yrityksen pédasialliset vaitteet.

35. Talla perusteella ensimméisen oikeusas-
teen tuomioistuin katsoi, ettd koska rekiste-
réintihakemuksessa ei mainita haetun tavara-
merkin vireja vaan se esitetddn mustaval-
koisena, sen viriyhdistelmé voisi olla mill-
ainen tahansa, ja vaahteranlehti voisi siis olla
my6s punainen. Néin ollen silld, ettd Kanadan
tunnuskuvassa oleva vaahteranlehti on
punainen, ei ole tissé tapauksessa merkitysta,
koska Kanadan tunnuskuva voi esiintyd
mustavalkoisena jéljennoksena. ¢

15 — Valituksenalaisen tuomion 59 kohta ja sitd seuraavat kohdat.
16 — Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa tissd yhtey-
dessd em. asiassa ECA antamansa tuomion 45 ja 46 kohtaan.

36. Vertailtuaan haettua tavaramerkkia ja
Kanadan tunnuskuvaa "heraldiselta kannalta”
ensimmdisen  oikeusasteen tuomioistuin
hylkési viitteet siitd, ettd ndiden kahden
lehden grafiikka olisi erilainen ruodin osalta.
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa
tarkoitetussa heraldiselta kannalta tehtavassi
vertailussa on viitattava kyseessd olevan
tunnuskuvan heraldiseen kuvaukseen eikd
sen mahdolliseen geometriseen kuvaukseen,
joka on luonteeltaan paljon yksityiskohtai-
sempi. "’

37. Vertailu osoitti joitakin eroja ndiden
kahden lehden muotoilussa niiden ruodin
osalta, koska kaksi halkoa molemmin puolin
lehden keskimmadistd kolmannesta ovat
Kanadan tunnuksessa syvempid. Ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin
katsoi, ettd joka tapauksessa tillainen yksi-
tyiskohta ei koskaan sisaltyisi kyseessé olevan
tunnuskuvan heraldiseen kuvaukseen vaan
tarvittaessa paljon yksityiskohtaisempaan
geometriseen kuvaukseen, joka on kuitenkin
merkitykseton heraldiselta kannalta tehta-
véssd vertailussa.

38. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
vahvisti, ettd SMHV:n valituslautakunta oli
paitoksessddan katsonut perustellusti, ettd
suuri yleiso, joka koostuu tavanomaisesti
valistuneista seké kohtuullisen tarkkaavaisista
ja huolellisista keskivertokuluttajista, ei kiin-
nité erityistd huomiota tunnuskuvien ja tava-
ramerkkien yksityiskohtiin, kuten késitelta-
véna olevassa asiassa kyseessé olevien kahden
vaahteranlehden ruodin erilaiseen kokoon.

17 - Em. asiassa ECA annetun tuomion 44 kohta.

I-6945



JULKISASIAMIES RUIZ-JARABON RATKAISUEHDOTUS - ASIAT C-202/08 P JA C-208/08 P

39. Lisdaksi  ensimmdisen  oikeusasteen
tuomioistuin  oli eri mieltd American
Clothingin kiistimaéstd valituslautakunnan
johtopaatoksestd, jonka mukaan haetun tava-
ramerkin rekisterdinti voisi johtaa yleis6d
harhaan niiden tavaroiden ja palvelujen alku-
perdn suhteen, joita tavaramerkki koskee.®
Tédlta osin  ensimmdiisen oikeusasteen
tuomioistuin totesi, ettd Pariisin yleissopi-
mubksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan
soveltaminen ei edellytd sitd, ettd kohdeyleis6
voisi erehtyd haetun tavaramerkin kattamien
tavaroiden alkuperistd tai timdn tavaramer-
kin haltijan ja valtion, jonka tunnuskuva on
haetussa tavaramerkissd, vilisen yhteyden
olemassaolosta. Se ei mydskddn ottanut
huomioon RIVER WOODS -tavaramerkin
lagjaa  tunnettuutta,” johon American
Clothing vetosi téta vaitettd vastaan.

40. Ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
ei hyviaksynyt myoskadn niitd perusteluja,
jotka liittyvdt muiden sellaisten kansallisten
tai yhteison tavaramerkkien véitettyihin re-
kisterointeihin, jotka ovat samoja kuin haettu
tavaramerkki tai siihen verrattavissa olevia tai
jotka sisdltdvdat yleisemmin lippujen tai
muiden valtion tunnuskuvien kuvia. Ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti,
ettd tavaramerkkien rekisterdintid koskeva
yhteisojen lainséddanté muodostaa kansalli-
sesta lainsdaddnnosta riippumattoman itse-
ndisen jarjestelmédn, jonka puitteissa tehtavit
merkkien rekisterdintid koskevat paitokset
kuuluvat sidotun toimivallan eivitka harkin-
tavallan piiriin. Tdman vuoksi sitd, voidaanko
merkki rekister6idd yhteison tavaramerkiksi,
on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o
40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisojen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eikd
valituslautakuntien aikaisemman kaytannon
perusteella. *

18 — Valituksenalaisen tuomion 76 kohta ja sitd seuraavat kohdat.
19 - Valituksenalaisen tuomion 81 kohta.
20 — Valituksenalaisen tuomion 82-85 kohta.
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V Asian kisittely yhteisdjen tuomioistui-
messa ja asianosaisten vaatimukset

41. Valituskirjelmd asiassa C-202/08 P
(American Clothing Associates SA v.
SMHV) saapui yhteiséjen tuomioistuimen
kirjaamoon 16.5.2008,%' ja valitus asiassa
C-208/08 P (SMHV v. American Clothing
Associates SA) tehtiin puolestaan 20.5.2008.

42. Ensiksi mainitussa asiassa valittaja vaatii
yhteisdjen  tuomioistuinta ~ kumoamaan
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen
tuomion siltd osin kuin siind todetaan, ettd
SMHV:n ensimmadinen valituslautakunta ei
rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan h alakohtaa 4.5.2006 tekemillaan
péaatoksella. Vastineessaan SMHV puolestaan
vaatii, ettéd valitus hylatasn.

43. Toiseksi mainitussa asiassa SMHYV vaatii,
ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen antama tuomio kumotaan siltd osin
kuin siind katsotaan, ettd yhteison tavara-
merkkiasetuksen kyseistd sddnnosté ei sovel-
leta palveluja kuvaaviin tavaramerkkeihin.
American  Clothing  puolestaan  vaatii
tuomion vahvistamista.

21 — 8.5.2008 piivitty faksi.
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44. Kummassakin asiassa valittaja vaatii, ettd
vastapuoli velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkéyntikulut.

45. Pyydettyddn asianosaisten lausunnot ja
kuultuaan  julkisasiamiestd  yhteisojen
tuomioistuimen presidentti paatti 11.2.2009
antamallaan maérdykselld yhdistdd edelld
mainitut kaksi asiaa suullista kisittelyd ja
tuomion antamista varten.

46. American Clothingin ja SMHV:n edus-
tajat esittivit suulliset huomautuksensa ja
vastasivat jaoston jdsenten kysymyksiin
26.3.2009 pidetyssé istunnossa.

VI Valitusten tarkastelu

47. Se, ettd namé kaksi valitusasiaa liittyvét
objektiivisesti toisiinsa, vaikuttaa itsestddn
selvéltd, koska kummassakin riitautetaan
sama tuomio, mutta tdhén niiden yhtalai-
syydet sitten padttyvitkin. Ne ovat nimittdin
niin erilaisia, ettei niilld ole juuri muuta
yhteistd kuin itse kohteena oleva tuomio.
Sen vuoksi valituksia on tarkasteltava erik-
seen.

A Valitus asiassa C-202/08 P

1. Asianosaisten lausumat

48. Asiassa C-202/08 P valittaja vetoaa
yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka
mukaan ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan h alakohtaa ja Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklaa. Se esittda
valitusperusteensa tueksi kolme viitettd,
jotka esitetddn tiivistetysti seuraavassa.

49. Ensimmadiselld  vaitteellddn  valittaja
moittii, ettd valituksenalaisessa tuomiossa
arvioitiin  vadrin valtion tunnuskuvien

keskeinen tehtévd, kun niiden suoja-alaa ei
rajoitettu ainoastaan sellaisiin tapauksiin,
jotka ovat ristiriidassa tdmén keskeisen
tehtdavdn kanssa. Valittajan mukaan tdma
olisi ollut johdonmukaista, koska valtioiden
tunnuskuvat ovat tavaramerkkien ja alkupe-
ranimitysten kaltaisia suojattuja merkkeja,
joihin on sovellettava analogisesti samoja
suojakriteerejd, kuten keskeisen tehtivin
vahingoittamista koskevaa kriteerid. Valtion
tunnuskuvien osalta tavaramerkin rekiste-
réinti on ndin ollen perusteltua eviti
ainoastaan siind tapauksessa, jos se vaikuttaa
haitallisesti tunnuskuvan ilmaisemaan kansal-
liseen identiteettiin tai suvereenisuuteen.

50. Toisella viitteelldin American Clothing
moittii valituksenalaista tuomiota siité, etté
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siind kaytettiin geometrisen kuvauksen sijasta
heraldista kuvausta, silla valittajan mukaan
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan tarkoi-
tuksena ei ole suojata symbolia sellaisenaan
vaan tiettyd taiteellista tulkintaa tai tiettyd
graafista teosta. Ndin ollen tunnuskuvia, joilla
on vihdn heraldisia piirteitd, on helpompi
jéljitelld, koska vahéisetkin erot estdvit totea-
masta niité jéljitelmiksi heraldiselta kannalta.
Valittajan mukaan seurauksena on se, ettd
valtiot saavat valituksenalaisen tuomion
johdosta ldhes ehdottoman yksinoikeuden
merkkeihin, jotka eivit sisilld lainkaan tyypil-
lisid heraldisia piirteita.

51. Kolmannella  viitteellddn  valittaja
paheksuu sitd, ettei ensimmaéisen oikeusas-
teen tuomioistuin tutkinut tiettyja haetulle
tavaramerkille ominaisia piirteitd, kuten
yhdistelmdmerkin luomaa kokonaisvaiku-
telmaa, jossa merkin osien sommittelulla on
erittdin suuri merkitys. Valittaja katsoo, ettd
sivuuttamalla tdmé kokonaisvaikutelma vali-
tuksenalaisessa tuomiossa vahvistetaan abso-
luuttiseksi sddnnoksi se, ettd Pariisin yleisso-
pimuksen 6 ter artiklan 1 kohdan a kohdassa
myonnetty suoja koskee muihin merkkeihin
niiden "osina” siséltyvid valtioiden tunnus-
kuvia.

52. Tasséd yhteydessd valittaja moittii ensim-
méisen oikeusasteen tuomioistuinta siit§,
ettei tdmé hyvaksynyt kyseisen merkin rekis-
terointid, vaikka siihen oli liitetty asetuksen
N:o 40/94 38 artiklassa tarkoitettu erotta-
mislausuma (disclaimer) Kanadan tavara-
merkkiviraston noudattaman kéytannon
mukaisesti. American Clothing katsoo, ettd
jattamalld huomiotta kansallisen viranomai-
sen menettelytavan ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin otti tosiseikat huomioon
vadristyneelld tavalla, vaikka ne oli osoitettu
riittavasti  ja  yksiselitteisesti.  Valittajan
mukaan ei mydskddn ole perusteltua, ettd
SMHV antaa valtioiden tunnuskuville
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tiukemman suojan kuin itse kansalliset viran-
omaiset.

53. Lopuksi asian C-202/08 P valittaja arvos-
telee ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tuomiota siitd, ettei siind viitattu
millddn tavalla kyseisen merkin tavanomai-
seen kayttotarkoitukseen, silld tapa, jolla
merkkid oli tarkoitus kayttds, ei olisi jattanyt
sijaa védrinkdsityksille, vaan yleis6 olisi
ymmirtényt sen pelkaksi koristeeksi, jolla ei
ole mitddn yhteyttd valtion tunnuskuvaan.

54. SMHV puolestaan kiistdd kaikki namé
viitteet ja pitdd ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuimen niistd esittdmid tulkintoja
asianmukaisina. Se katsoo, ettd valtioiden
tunnuskuvilla on absoluuttinen suoja, josta
se esittdd seuraavat kolme nikokohtaa: 1)
suojan edellytyksend ei voi olla se, ettd
loukataan valtion tunnuskuvan keskeista
tehtdvad; 2) yleiso ei kasitd valtion tunnus-
kuvaa erottavaksi tekijaksi tai pelkaksi koris-
teeksi; ja 3) suojan laajuus ei riipu myoskéin
siitd, miten korostuneita heraldiset piirteet
ovat.

55. SMHV kiistda, ettd valituksenalaisessa
tuomiossa olisi tehty oikeudellinen virhe,
kun siiné kdytettiin heraldista kuvausta arvioi-
taessa, voidaanko kyseistd tavaramerkkid
mahdollisesti pitda valtion tunnuskuvan jalji-
telménd heraldiselta kannalta. SMHV torjuu
myo6s valittajan erottamislausumasta esit-
tdmdn vditteen ja katsoo, ettd asetuksen
N:o 40/94 38 artiklan 2 kohtaa sovelletaan
ainoastaan silloin, kun epdillddn, etté joltakin
tietyltd merkin osatekijiltd puuttuu erotta-
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miskyky. SMHV:n mukaan silld ei ole velvol-
lisuutta kéyttdd ohjenuorana rekisterdintejd,
jotka on tehty muiden maiden teollisoikeuk-
sien rekisterdintivirastoissa, kuten Kanadan
virastossa.

56. SMHV ei liioin hyviksy vastapuolen
viitettd tosiseikkojen virheellisestd huomioon
ottamisesta, vaan huomauttaa ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuimen ainoastaan
todenneen, ettei Kanadan tavaramerkkivi-
raston kaytdnnostd ole riittavasti néayttod ja
ettei Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklassa
edes mainita velvollisuutta noudattaa sen
valtion, jonka tunnuskuvasta on kysymys,
teollisoikeuksista vastaavien viranomaisten
tapoja. Lyhyesti sanottuna timdn méarayksen
sanamuodon, jossa kehotetaan “julistamaan
mitdttomiksi” valtioiden tunnuskuvia sisalta-
vien tavaramerkkien rekister6innit, vuoksi ei
valittajan mukaan voida hyviksyd tilannetta,
jossa jokin tietty tavaramerkki rajoittaisi téta
tavaramerkkivirastojen tehtdviksi sddntojen-
mukaisesti osoitettua valintaa.

2. Ainoan valitusperusteen tarkastelu

a) Virhe, joka koskee valtioiden tunnusku-
vien keskeisen tehtdavin huomiotta jattamisté

57. Heti aluksi asian C-202/08 P valittaja
moittii, ettei valituksenalaisessa tuomiossa
kohdeltu Kanadan tunnuskuvaa samalla

tavalla kuin tavaramerkkejd, silld jos niin
olisi tehty, arvioinnissa olisi myds noudatettu
samoja suojakriteerejd ja todettu vaistamatts,
ettd suojaan voidaan vedota vain, jos rekiste-
rointi  vahingoittaa valtion tunnuskuvan
keskeistd tehtdvaa.

58. Naiden viitteiden analysoimiseksi on
ensin tarkasteltava valtioiden tunnuskuvien
luonnetta niin tavaramerkkioikeudessa kuin
sen ulkopuolella. Nidin pédstddn perille
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
h alakohdassa tarkoitettujen valtioiden
tunnuskuvien tehtdvin merkityksestd, josta
yhteis6jen tuomioistuin ei tahdn mennessd ole
lausunut.

i) Rekisteroidyt tavaramerkit ja valtioiden
tunnuskuvat: eri tehtéva

59. Yleisessd merkityksessddn tunnuksella
(emblema) tarkoitetaan mitid tahansa hiero-
glyfig, symbolia tai kuviota (empresa), jossa on
jokin selvésti taustasta erottuva hahmo
(figura).”? Lakikielen erikoissanakirjoissa
tdméd termi yhdistetddn ldhes yksinomaan
valtioiden suvereenisuutta ilmaiseviin
tunnuksiin, kuten lippuihin ja vaakunoihin, *

22 — Diccionario de la lengua espariola, Real Academia Espariola,
21. painos, kust. Espasa Calpe, Madrid, 1992, s. 803. Ks. myds
Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise,
kust. Dictionnaires Le Robert, Pariisi, 1993, s. 829.

23 — Black’s Law Dictionary, 7. painos, kust. West Group, St. Paul,
Minneapolis (Yhdysvallat), 1999, s. 540 ja Creifelds Rechtswor-
terbuch, 16. painos, kust. C. H. Beck, Miinchen, 2000, s. 663
(hakusana "Hoheitszeichen”).
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ja tarkennetaan sen viittaavan valtioon,
muihin alueyhteisoihin, poliittisiin puoluei-
siin tai muihin julkisiin yhteis6ihin. *

60. Kansainvilisessd oikeudessa lippu on
klassinen esimerkki kuulumisesta valtion
suvereenisuuden  piiriin;  valtiokdytinnon
mukaan valtioilla yksin on mahdollisuus
myontdd kansallisuutensa aluksille,? jotka
saavat nostaa mastoon sen valtion Iipun,
jonka oikeusjdrjestyksen alaisia ne ovat.
Tamé kaytdntoé on kodifioitu Montego Bayn
yleissopimukseen. 2

61. Sosiologisesti jonkin tietyn valtion
tunnuskuvaan tai muuhun tunnukseen ei
samaisteta vain laivoja tai lentokoneita, vaan
my0s kyseisen valtion kansalaiset. Havainnol-
listaakseni tdatd vditettd viittaan ndkymédin
tuhansista ihmisistd huiskuttamassa pienié
Star Banner 27 -tdhtilippuja® Yhdysvaltain
44. presidentin Barack Obaman askettaisissa
virkaanastujaisissa. Varmasti jokaisen kansa-
laisen mielessdé on muistoja samanlaisista
kotipaikkakuntansa kansallismieltd kohotta-
vista juhlallisuuksista tai palkintokorokkeella
seisovasta urheilijasta, kenties olympiavoitta-
jasta, joka kyyneliin asti liikuttuneena

24 — Ks. erityisesti Cornu, G., Vocabulaire juridique, 8. painos,
kust. Presses Universitaires de France, 2000, s. 328.

25 — Dupuy, J.-M., Droit international public, 4. painos, kust.
Dalloz, Pariisi, 1998, s. 72.

26 — YK:n merioikeusyleissopimus, joka allekirjoitettiin Montego
Bayssa (Jamaika) 10.12.1982 ja joka tuli voimaan 16.11.1994.
Se hyviksyttiin Euroopan yhteison puolesta 23.3.1998
tehdylld neuvoston paatokselld 98/392/EY (EYVL L 179, s. 1).

27 — Kutsutaan myds lempinimilla Stars and Stripes ja Old Glory.
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heiluttaa maansa lippua kansallislaulun
tahdissa, taikka armeijan sotilaista tekemassi
kunniaa lipulle.

62. Edelld esitetyistdi huomioista voidaan
paatelld, ettd valtion tunnuskuvan ja sen
kansalaisten vilinen suhde juontuu kyseisen
kansakunnan historiasta, kulttuurista, perin-
teistd, maisemasta, kansainvalisestd kehityk-
sestd ja kansallisista ominaispiirteista. Yleensa
valtioiden tunnuskuvat ovat jonkin tietyn
kansakunnan symboleja, joista niiden kantajat
ovat ainakin jossakin maddrin ylpeitd, ja
vaikkeivit olisikaan, jokainen erottaa oman
yhteisonsé lipun tuhansien joukosta, koska
alitajunta havaitsee sen katsojan mieltymyk-
sistd huolimatta.

63. Sikdli kuin valtioiden tunnuskuvilla on
tietyt “keskeiset tehtdvit”, kuten valittaja
vaittdd, niistd on mainittava ainakin kaytta-
minen valtion identiteetin ja suvereenisuuden
vertauskuvana. Valtiollisella tasolla tunnus-
kuvien tarkoituksena on lujittaa kansalaisten
yhteenkuuluvuutta; kansainvéliselld tasolla ne
taas helpottavat kansallisuuksien erottamista
toisistaan.

64. Niin ollen tavaramerkeilld on liikemaail-
massa eri tarkoitus kuin valtioiden tunnusku-
villa. YhteisGjen tuomioistuin on ottanut
useaan otteeseen kantaa rekisterdityjen tava-
ramerkkien tehtévain.
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65. Vakiintuneen oikeuskédytdannén mukaan
tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitd
vadristyméttomén  kilpailun  jdrjestelmas,
jonka luominen ja ylldpitiminen on EY:n
perustamissopimuksen tavoitteena. Tassd
jarjestelmdssd yritysten on voitava hankkia
itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelu-
jensa laadun perusteella, ja timd on mahdol-
lista ainoastaan, jos on olemassa erottamisky-
kyisida merkkejd, joiden avulla tavarat ja
palvelut voidaan tunnistaa.

66. Tavaramerkin keskeisend tehtdvind on
taata kuluttajalle tai loppukayttajille se, ettd
tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palve-
lulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai
loppukayttdja voi tavaramerkin perusteella
erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen
tavaran tai palvelun muista tavaroista ja
palveluista, joilla on toinen alkuperd,® ja
padtelld, ettd tavaramerkilli varustetut
tavarat tai palvelut on tuotettu tai toimitettu
yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan
yrityksen valvonnassa. *

67. Kaupallisten tavaramerkkien ja valtioiden
tunnuskuvien “keskeisten tehtdvien” vilisid
eroja ei kuitenkaan ole syytd ruotia timén

28 — Asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990 (Kok., s. I-3711, Kok.
Ep. X, s. 543, 13 kohta); asia C-517/99, Merz & Krell, 4.10.2001
(Kok., s. I-6959, 21 kohta); asia C-206/01, Arsenal Football
Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 47 kohta) ja asia
C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland,
tuomio 17.3.2005 (Kok., s. I-2337, 25 kohta).

29 — Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok., s. I-5507, Kok.
Ep. 1V, s. 107, 28 kohta); asia C-371/02, Bjérnekulla
Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I-5791, 20 kohta)
ja asia C-120/04, Medion, 6.10.2005 (Kok., s. I-8551,
23 kohta).

30 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok., s.
1139, 7 kohta); asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok.,
s.1-5475, 30 kohta) ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion
48 kohta.

enempéd. Nédiden kahden realiteetin viliset
eroavuudet kuitenkin vain vahvistavat nike-
mysta siitd, ettd niitd olisi kohdeltava oikeu-
dellisesti eri tavalla, joten on vield tutkittava,
onko lainsédtdja halunnut antaa niille saman
kohtelun teollisoikeuksia koskevassa lainsda-
dénndssé.

ii) Rekisteroidyt tavaramerkit ja valtioiden
tunnuskuvat: myos erilainen suoja

68. Oikeuskdytdnnossd on jo annettu joitakin
tulkintaohjeita rekisterdityjen tavaramerk-
kien suojasta. Direktiivin 89/104/ETY *!
johdanto-osan kymmenennen perustelukap-
paleen — joka on sama kuin asetuksen
N:o 40/94 johdanto-osan seitsemis peruste-
lukappale — perusteella on katsottu, ettd
rekisterdidyn tavaramerkin antaman suojan
tarkoituksena on ennen kaikkea taata, ettd
tavaramerkki osoittaa alkuperdn, ja ettd
silloin, kun tavaramerkki ja merkki ovat
samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat
samankaltaiset, suojan erityisedellytys on
sekaannusvaara. *?

69. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa lueteltuihin rekister6idyn tava-
ramerkin haltijan oikeuksiin, jotka ovat samat

31 - Jasenvaltioiden tavaramerkkilainsidadinnén lihentdmisestd
21.12.1988 annettu ensimmiinen neuvoston direktiivi
(EYVL 1989, L 40, s. 1).

32 — Em. asia Medion, tuomion 24 kohta; asia C-102/07, adidas ja
adidas Benelux, tuomio 10.4.2008 (Kok., s. I-2439, 28 kohta) ja
asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008
(Kok., s. 1-4231, 47 kohta).
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kuin asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa, voi vedota yhteis6jen
tuomioistuimen mukaan vain silloin, kun
yleison keskuudessa on olemassa sekaannus-
vaara siksi, ettd merkit ja tavarat tai palvelut,
joita varten ne ovat, ovat samat tai samankal-
taiset.

70. Kyseisessd sddnnoksessda oleva sekaan-
nusvaara on olemassa, jos yleiso saattaa
luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat
perdisin samasta yrityksestd tai mahdollisesti
taloudellisesti keskenddn sidoksissa olevista
yrityksista. **

71. Lopuksi yleison keskuudessa olevaa
sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuu-
tena ottamalla huomioon kaikki kyseisen
yksittdistapauksen kannalta merkitykselliset
tekijat, erityisesti tavaramerkkien erottavat ja
hallitsevat osat tai kasitys, jonka keskiverto-
kuluttaja saa tavaramerkistd tutkimatta
tarkasti jokaista yksityiskohtaa.* Sen arvioi-
miseksi, missd maarin kyseiset tavaramerkit
ovat samankaltaisia, on siten madritettava
niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkitys-
sisdllon samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa
harkittava, mikd painoarvo néille eri tekijoille
on annettava, ottaen huomioon kyseisten
tavaroiden tai palvelujen tyypin ja niiden
myyntiin liittyvit olosuhteet. *

33 - Em. asia Medion, tuomion 25 kohta.

34 — Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999
(Kok., s. 1-3819, 17 kohta); em. asia Medion, tuomion 26 kohta
ja asia C-334/05 P, SMHYV v. Shaker, tuomio 12.6.2007 (Kok.,
s. 1-4529, 33 kohta).

35 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok., s. I-6191, 22
ja 23 kohta); em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 ja
25 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000
(Kok., s.1-4861, 40 kohta); asia C-206/04 P, Miilhens v. SMHYV,
tuomio 23.3.2006 (Kok., s I-2717, 18 ja 19 kohta) ja em. asia
SMHYV v. Shaker, tuomion 35 kohta; ks. my6s asia C-3/03 P,
Matratzen Concord v. SMHV, méirdys 28.4.2004 (Kok.,
s. 1-3657, 28 kohta).

36 — Em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 27 kohta; asia
C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, 12.1.2006 (Kok.,
s. 1-643, 37 kohta) ja em. asia SMHV v. Shaker, tuomion
36 kohta; ks. myds asia C-235/05 P, L'Oréal v. SMHV, médriys
27.4.2006 (40 kohta).
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72. Niin ollen ei liene vaikea paitellsd, ettd
valtioiden tunnuskuvien suojaa on arvioitava
tdysin eri kriteerein kuin tavaramerkkien.
Koska oikeuskaytdnnossa ei anneta téltd osin
mitddn tulkintasdantojd, on haettava osviittaa
asiaa koskevista oikeussddnnoisté ja oikeus-
kirjallisuudesta.

73. Pariisin  yleissopimuksessa valtioiden
tunnuskuvien suoja liitettiin aluksi valtioiden
oikeusjarjestysten perusteisiin; ¥ ne kenties
miellettiin kaikkien kansalaisten yhteiseksi
omaisuudeksi, joten millekddn yritykselle ei
ollut soveliasta antaa niihin yksinoikeutta. *

74. Téamén kansainvilisen yleissopimuksen
nykyisen, Lissabonissa tarkistetun version
6 ter artiklassa suoja médritelldan absoluutti-
sesti kahdella tasolla: ensinnékin suoja koskee
kaikkia Nizzan luokitukseen kuuluvia tava-
roita ja, sikdli kuin kansallisessa lainsédadan-
nossd niin edellytetddn, kaikkia palveluja;®
toiseksi suojan edellytyksena ei ole se, ettd
rekisterdinti heréttdd kohdeyleisossd kasi-
tyksen haetun tavaramerkin ja tunnuskuvan
valilld wvallitsevasta yhteydestd. Yleissopi-

37 — Bogsch, A, "Les cents premieres années de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle”,
julkaisussa La Propriété industrielle, WIPO, nro 7/8, heini-
elokuu 1983, s. 224.

38 — Lema Devesa, C, "Articulo 7 — Motivos de denegacion
absolutos”, teoksessa Casado Cervifio, A. ja Llobregat
Hurtado, M*-L. (toim.), Comentarios a los reglamentos
sobre la marca comunitaria, 2. painos, kust. La Ley, Madrid,
2000, s. 100.

39 — Fernandez-Névoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Kust.
Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 170; timd ajatus kéy
implisiittisesti ilmi sivun 82 alaviitteesta.
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muksen 6 ter artiklan 1 kohdan c alakohdan
toisen virkkeen* mukaan merkin kéytto tai
rekisterdinti on nimittéin sallittua, jos se ei ole
sen laatuista, ettd se johtaisi yleison harhaan
tavaramerkkia kédyttdvan yrityksen ja tunnus-
kuvan haltijjana olevan kansainvilisen
jarjeston valilld vallitsevan yhteyden suhteen.
Tésta on siis tehtdva se vastakohtaispaitelms,
ettd tdiménkaltaisen yhteyden olemassaoloa ei
edellytetd valtioiden tunnuskuvien vaan
ainoastaan  kansainvilisten  jdrjestojen
tunnuskuvien osalta. !

75. Niin ollen tunnuskuvan tarkka jéljennos
tai jéljitelma* riittdd antamaan valtioiden
tunnuskuville 6 ter artiklassa tarkoitetun
suojan, joka johtaa paitsi haetun tavaramerkin
rekisterdinnin hylkddmiseen tai peruuttami-
seen myos sen kdyton kieltdimiseen, jollei
sithen ole saatu toimivaltaisten viranomaisten
lupaa. Huomattakoon, ettd kun kyse on
ehdottomasta hylkdysperusteesta,** Pariisin
yleissopimuksen alaisten tavaramerkkiviras-
tojen kuuluu antaa suoja viran puolesta, kun
taas kaupallisille tavaramerkeille se myonne-
tddn aina hakijan pyynnosta.

76. Lopuksi vaikuttaa selviltd, ettd oikeudel-
lisia instituutioita, jotka ovat tyypilliset

40 — Tamén ratkaisuehdotuksen 8 kohta.

41 — Bodenhausen, G. H. C., Guide d’application de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPI,
1969, s. 101.

42 — Viittaan jélleen em. teokseen Fernindez-Névoa, C., s. 170,
tosin soveltaakseni siind Espanjan oikeudesta esitettyd osuvaa
huomiota yhteisén oikeuteen.

43 — Em. teoksessa Lema Devesa, C., s. 100, kiistetiin timi
ehdoton luonne nimenomaan tuon mahdollisen luvan takia.

kaupallisille merkeille, koskevia pédtematto-
miksi julistamista tai menettidmistd ei sovel-
leta valtioiden tunnuskuviin.

77. Naméd tavaramerkkien ja valtioiden
tunnuskuvien keskeisten tehtdvien ja suojan
moninaiset eroavaisuudet eivit tue asian
C-202/08 P valittajan véitettd, jonka mukaan
kumpaankin merkkityyppiin olisi sovellettava
analogisesti samoja suojakriteereja.

78. Niin ollen oli tdysin perusteltua, ettd
valituksenalaisessa ~ tuomiossa  torjuttiin
American Clothingin vaatimukset, joten sen
esittdmat viitteet on hylédttava.

b) Kasitteen "jdljitelma heraldiselta kannalta”
virheellinen tulkinta

79. Asian C-202/08 P valittaja moittii vali-
tuksenalaista tuomiota siitd, ettd siind tul-
kittiin véarin kasitettd “heraldinen jéljitelma”
erityisesti siltd osin kuin tuomiossa kaytettiin
geometrisen kuvauksen sijasta heraldista
kuvausta  Pariisin  yleissopimuksen 6
ter artiklan vastaisesti.
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80. Viitteen taustalla on erimielisyys tdméan
kyseisessd madrayksessd esiintyvidn ilmauksen
merkityksestd. Koska ei ole olemassa vertai-
lukelpoista oikeuskéytintod, jonka voisin
ottaa tulkintani perustaksi, minun on tassakin
kohden tukeuduttava oikeuskirjallisuuteen
sekd oikeushermeneutiikan keskeisiin saén-
toihin.

81. Ensinndkin valtioilla on valtioiden
tunnuskuville kuuluvan ehdottoman suojan
nojalla yksinoikeus ndiden symbolien rekiste-
réintiin, mutta ei niiden kayttoon. ** Yksinoi-
keudelle on kuitenkin asetettu tiettyjd rajoi-
tuksia; se ei nimittdin koske tunnuskuvan
sisdltdmdd hahmoa sinénsd, vaan ainoastaan
sen heraldista ilmausta, silld ndissa virallisissa
tunnuskuvissa esiintyy monesti aivan yleisesti
kaytettyjd kuvia, kuten eldimid, kasveja, tihtid
tai muita vastaavia symboleja. ** Lisdksi kisi-
tettd “valtion tunnuskuva” on tulkittava
suppeasti. %

82. Toiseksi tarkastelu heraldiselta kannalta
ei tarkoita sitd, ettd kuvauksen on oltava
heraldiikan asiantuntijan laatima. Vaikka
heraldista perintéd ei sen kuvataiteisiin
tuomien merkittdvien vaikutteiden ja laajan
teknisen sanastonsa vuoksi ole missddn
nimessé syyta vihitelld, ei voida olettaa, ettd
keskivertokuluttaja tuntee tdmén sanaston,

44 - Oikeuskirjallisuudessa vallitsee yksimielisyys siitd, ettd
valtioiden tunnuskuvia voi vapaasti kayttada kaupallisiin
tarkoituksiin kunkin valtion lainsddadannossa médritellyissa
rajoissa; ks. kaikkien osalta Fezer, K. H., Markenrecht, 2.
painos, kust. C. H. Beck, Miinchen, 1999, s. 476.

45 — Strobele, S., "Absolute Schutzhindernisse”, teoksessa Stro-
bele, S. ja Hacker, F., Markengesetz, 8. painos, kust. Heymanns,
Miinchen, 2006, s. 411.

46 — Niin ymmirridn em. teoksessa Fezer, K.-H,, s. 473, esitetyn
niakemyksen.
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joka on asiaan perehtymittomille &arim-
madisen vaikeaselkoista.

83. Geometrinen kuvaus ei sekdén vastaa
kyseisen 6 ter artiklan vaatimuksia. Sen
pikkutarkkuus tekisi tyhjédksi kyseisessa méaa-
rdyksessd valtioiden tunnuskuville annetun
suojan, kun jo pelkka sdvy riittdisi erottamaan
kaksi kuvausta toisistaan.

84. Ensimmdisen oikeusasteen tuomioistuin
teki siis aivan oikein, kun se kéytti Kanadan
tunnuskuvasta laatimansa kuvauksen lahto-
kohtana Kanadan WIPO:n toimistolle ilmoit-
tamaa vaahteranlehted, koska sen tekstistd
kavivat ilmi mahdolliset yhtalidisyydet ja eroa-
vaisuudet haetun tavaramerkin ja Kanadan
tunnuskuvan vililld. Koska Kanada on rekis-
terdinyt ainoastaan lipun ja siind olevan
symbolin ilman minkdénlaista kuvausta, vali-
tuksenalaisessa tuomiossa ei tehty virhett,
kun siiné esitettiin tunnuskuvasta mahdolli-
simman yksinkertainen kuvaus, toisin sanoen
pelkké maininta siitd, ettd kyse on punaisesta
vaahteranlehdestd, “ silli American Clothing
ei ollut vedonnut mihinkddn tosiseikkoja
koskevaan tai oikeudelliseen virheeseen.

85. Kolmanneksi on todettava, ettd kun kyse
on 7jdljitelmastd”, vertailusta ei ole mitddn
hyotyd sekaannusvaaran médrittdmisessd.

47 — Valituksenalaisen tuomion 73 kohta.
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Tarkoituksena on selvittdd, esiintyvatko jalji-
telméssa samat heraldiset konnotaatiot, jotka
erottavat valtion tunnuskuvan muista
merkeistd. * Néma erityispiirteet ilmenevit
tavallisesti kuvauksesta, jonka Pariisin yleis-
sopimuksen osapuolet lidhettivit WIPO:n
toimistolle.

86. Lyhyesti sanottuna valituksenalaisessa
tuomiossa ei edelld esitetyn perusteella tehty
minkdénlaista virhettd ilmauksen ”jdljitelmé
heraldiselta kannalta” tulkinnassa, minka
vuoksi ndmad valittajan viitteet on hylattava.

c) Virheet, jotka perustuvat tiettyjen haet-
tuun tavaramerkkiin liittyvien erityispiir-
teiden huomiotta jattdmiseen

87. American Clothing moittii ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuinta siitd, ettd se
katsoi merkityksettomaksi yhdistelmémerk-
kien luoman ”kokonaisvaikutelman”.
Samaten valittaja paheksuu sitd, ettei kyseinen
tuomioistuin katsonut, ettd SMHV:n olisi
pitdnyt asettaa rekister6imisen ehdoksi se,
ettd tavaramerkkiin liitetddn Kanadan tavara-
merkkiviranomaisten kdytdnnon mukaisesti
erottamislausuma, jolla olisi luovuttu vaati-
masta suojaa riidanalaiselle tunnuskuvalle;
koska ensimmdisen oikeusasteen tuomiois-
tuin ei toiminut ndin, se otti véddristyneelld
tavalla huomioon ndyton, jonka American
Clothing oli esittdnyt Kanadassa noudatetusta

48 — Em. teos Bodenhausen, G. H. C,, s. 100; em. teos Strobele, P.,
s.411

erottamislausumia koskevasta kiytdnnosta.
Lisaksi tdma yhtio vaittad tulleensa syrjityksi,
koska SMHV on aiemmin tulkinnut
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h
alakohtaa ja  Pariisin  yleissopimuksen
6 ter artiklaa eri tavalla samanlaisessa tilan-
teessa.

88. Tavaramerkin luoman kokonaisvaiku-
telman osalta on katsottava, ettd valtioiden
tunnuskuvien ehdoton suoja koskee Pariisin
yleissopimuksen 6 ter artiklan nojalla myds
sellaisia tapauksia, joissa ndméd symbolit
rekister6idddn ainoastaan muun tavaramer-
kin osana. Kyseiselle madraykselle ei voida
antaa mitddn muuta merkitystd, kun siind
kerran viitataan tunnuskuvien rekisteréintiin
tehtaan- tai kauppamerkiksi “tai sellaisen
osaksi”. Mikd tahansa muu tulkinta tekisi
tehottomaksi ~ kyseisessd =~ madréayksessd
valtioiden tunnuskuville annetun suojan,
kun tunnuskuvan sijoittaminen moniosaisen
merkin osaksi poistaisi kaikki esteet sen
rekisterdinnilta.

89. SMHYV voi joissakin tapauksissa hyvaksya
rekister6innin noudattamalla erottamislau-
sumaa koskevaa kaytint6d, mutta silld ei ole
velvollisuutta tehdd niin. Yhteison tavara-
merkkivirasto ei kuitenkaan kaytd tétd
mahdollisuutta, koska sen noudattaman peri-
aatteen mukaan moniosaisten tavaramerk-
kien tapauksissa ei voida vaatia suojaa sen
osille.* Siltd osin kuin valittaja vaatii yhtei-
sOjen tuomioistuinta madrddmadn, ettd

49 — Bender, A., "Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, teoksessa
Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis — Band I Marken-
verfahrensrecht, toim. C. H. Beck, Miinchen, 2007, s. 585.
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SMHV:n on hyviksyttdva erottamislausuma,
on pidettdivd mielessd, ettd asetuksen
N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan
viraston on toteutettava yhteison tuomiois-
tuimen tuomion tdytintoonpanosta johtuvat
toimenpiteet.

90. Toisin kuin American Clothing vaittas,
valituksenalaisessa tuomiossa ei kyseenalais-
teta Kanadan tavaramerkkitoimiston
kéytantod; sen 85 kohdassa ainoastaan tode-
taan vakuuttavasti, ettei mainittu yritys ole
ndyttdnyt toteen tiettyja tdstd kysymyksestd
esittdmidén vditteitd. Valittaja ei tdsmennd,
miltd osin tosiseikat on otettu huomioon
vadristyneella tavalla kyseisessd tuomiossa,
joten tdlla moitteella, jolla yritetddn kyseen-
alaistaa ensimmaisen oikeusasteen tuomiois-
tuimen tosiseikoista esittdmét arvioinnit,
valittaja pyrkii néhtdvésti vain kokeilemaan
onneaan muutoksenhakuasteessa. Tyojérjes-
tyksen 58 artiklan mukaan yhteis6jen
tuomioistuimen tehtéva ei ole puuttua tosi-
seikkoja koskevaan arviointiin. Koska tata
tosiseikkojen védristelyd koskevaa viitettd ei
ole millddn tavalla perusteltu — mikd olisi
ainoa keino saattaa ne yhteisdjen tuomiois-
tuimen arvioitaviksi® — se on jatettdva
tutkimatta.

91. Valittajan SMHV:n valituslautakunnan
aikaisemmin ratkaisemiin tapauksiin

50 — Esim.asia C-104/00 P, DKV v. SMHV (Companyline), tuomio
19.9.2002 (Kok., s. 1-7461, 21 ja 22 kohta) sekd asiassa
antamani ratkaisuehdotuksen 59 ja 60 kohta ja yhdistetyt asiat
C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P,
C-250/99 P-C-252/99 P ja C-254/99 P, Limburgse Vinyl
Maatschappij, LVM ym. v. komissio, tuomio 15.10.2002 (Kok.,
s.1-8375, 330 ja 331 kohta); ks. myds asia C-326/01 P, Telefon
& Buch, maardys 5.2.2004 (Kok,, s. I-1371, 35 kohta).
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vetoavan viitteen osalta on vield todettava,
ettd vakiintuneen oikeuskdytdinnén mukaan
paitokset, jotka valituslautakuntien on
tehtdvd asetuksen N:o 40/94 perusteella ja
jotka koskevat merkin rekisterointid yhteison
tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan
eivatkd vapaan harkinnan piiriin. Valituslau-
takuntien péitosten laillisuutta on néin ollen
arvioitava yksinomaan tdméin asetuksen
perusteella, sellaisena kuin yhteisdjen
tuomioistuimet ovat sitd tulkinneet, eika
valituslautakuntien aikaisemman péaéitoksen-
tekokdytinnon perusteella. °' Néin ollen my6s
valituksenalaista tuomiota vastaan esitetty
syrjintdviite on hylattava.

92. Aikaisempien kansallisten rekisteréintien
osalta ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin muistuttaa valituksenalaisen tuomion
84 kohdassa, ettd tavaramerkkejid koskeva
yhteisojen lainsdddanté muodostaa itsendisen
jarjestelmén, joka koostuu sille ominaisesta
tavoitteiden ja sddntojen kokonaisuudesta,
jonka soveltaminen on riippumaton kansalli-
sista jarjestelmistd. Ndin ollen SMHV tutkii
tavaramerkit yksinomaan tdmén yhteison
sadnnoston perusteella, eivitkd sitd sido
muiden jdsenvaltioiden virastoissa tehdyt
paitokset, vaikka se ottaakin tosiseikkoina
huomioon muissa Euroopan unionin maissa
jo rekisterdidyt merkit. >

51 — Asia C-37/03 P, BioID v. SMHYV, tuomio 15.9.2005 (Kok., s.
1-7975, 47-51 kohta); asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke
v. SMHYV, tuomio 12.1.2006 (Kok., s. I-551, 48 kohta); asia
C-212/07 P, Indorata-Servigos e Gestdo v. SMHV, mairiys
13.2.2008 (43 ja 44 kohta) ja yhdistetyt asiat C-39/08 ja
C-43/08, Bild digital, tuomio 12.2.2009, 13 kohta.

52 — Ks. vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland,
tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1619, 42-44 kohta) ja asia
C-218/01, Henkel (Kok., s.1-1725, 61 ja 62 kohta) seki asiassa
antamani ratkaisuehdotuksen 23 ja 24 kohta. Ks. myés em.
asia Bild digital, tuomion 14-16 kohta.
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93. Viimeiseksi valittaja moittii ensimmaéisen
oikeusasteen tuomioistuinta siitd, ettd se jétti
tutkimatta tavan, jolla haettua tavaramerkkié
tavallisesti kaytetadn. Valittajan mukaan tapa,
jolla merkkid oli tarkoitus kéyttdd, ei olisi
jattdnyt sijaa védrinkdsityksille, vaan yleiso
olisi ymmartédnyt sen pelkiksi koristeeksi,
jolla ei ole mitdén yhteyttd valtion tunnusku-
vaan.

94. Kuten valituksenalaisen tuomion
77 kohdassa vahvistetaan, Pariisin yleissopi-
muksen 6 ter artiklan 1 kohdan a alakohdan
soveltaminen ei kuitenkaan edellyti sitd, ettd
kohdeyleiso voisi erehtyd haetun tavaramer-
kin kattamien tavaroiden alkuperistd tai
tdmén tavaramerkin haltijan ja valtion, jonka
tunnuskuva on haetussa tavaramerkissi,
vilisen yhteyden olemassaolosta. Osassa
oikeuskirjallisuutta on tulkittu, ettd 6
ter artiklan a alakohdan tarkoituksena on
estdd luomasta kuluttajalle sellaista mieli-
kuvaa, ettd tavaramerkilld on jokin "virallinen”
yhteys kyseiseen valtioon, koska siind on sen
kansallinen tunnuskuva.® Vaikka oikeus-
sadnnot perustuisivatkin tarpeeseen valttda
yhteys valtion tunnuskuvaan, se ei kuitenkaan
ole edellytys niiden soveltamiselle. Néin ollen
tatdkadn viitettd ei voida hyviksya.

95. Edelld esitetyn perusteella ja kumottuani
ndin kaikki valittajan asiassa C-202/08 P

53 — Em. teos Bodenhausen, G. H. C, s. 99; Yhdistyneen
kuningaskunnan lainsaddénto: Kitchin, D., Llewelyn, D.,
Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. ja Keeling, D., Kerly’s
Law of Trade Marks and Trade Names, 14. painos, kust. Sweet
& Maxwell, Lontoo, 2005, s. 219; Espanjan lainsdddanto:
Marco Arcala, L. A., "Articulo 5. Prohibiciones absolutas”,
teoksessa Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (director), Comen-
tarios a la Ley de Marcas, 2. painos, kust. Thomson-Aranzadi,
Navarra, 2008, nide I, s. 234.

esittimdt viitteet katson, ettd American
Clothingin ainoa valitusperuste ja siten koko
valitus on hylattéva.

B Valitus asiassa C-208/08 P

1. Asianosaisten lausumat

96. Valituksessaan SMHYV vaatii, ettd ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio
kumotaan siltd osin kuin se katsoi, ettd
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h
alakohtaa, luettuna yhdessé Pariisin yleisso-
pimuksen 6 ter artiklan kanssa, ei sovelleta
palveluja koskeviin tavaramerkkeihin. **

97. Se esittad valituksensa tueksi yhden
ainoan valitusperusteen, jonka mukaan
ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin on
tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on
tulkinnut  kyseistd  Pariisin  yleissopi-
muksen artiklaa sanamuodon mukaisesti
ottamatta huomioon sen henked ja syste-

54 - Valituksenalaisen tuomion 22-33 kohta.
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matiikkaa. Lyhyesti sanottuna tdimé yhteison
virasto viittdd, ettd kyseistéd yleissopimuksen
maédrdystd on tulkittava laajasti, ja perustelee
kantaansa seuraavilla ndkokohdilla:

1) Kyseisen vyleissopimuksen Lissabonissa
vuonna 1958 tehdyssd tarkistuksessa
velvoitetaan sopimusvaltiot laajentamaan
tehtaan- tai kauppamerkeille annettu
suoja my0s palvelumerkkeihin lisdamalla
yleissopimukseen 6 sexies artikla, *° silla
tdmédn uudistuksen tarkoituksena oli
soveltaa  yleissopimusta  erotuksetta
kumpaakin ryhmédn, sekd tavaroihin
ettd palveluihin.

2) Asetuksen N:o 40/94 29 artiklan
1 kohdasta ilmenee, ettei tavaroita ja
palveluja koskevia tavaramerkkeja ole
tarpeen kohdella eri tavalla.

3) Tavaramerkkioikeutta koskevan sopi-
muksen 16 artiklassa, jonka perusteella
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin
esitti sen vastakkaispddtelmén, ettei
6 sexies artiklaa sovelleta palvelumerk-
keihin, ainoastaan selvennetién yleisso-
pimuksen soveltamisalaa muuttamatta
sitd.

55 — Lainaus tdmén ratkaisuehdotuksen 9 kohdassa.
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4) Yhteisdjen tuomioistuin on ainakin
implisiittisesti myontanyt, ettd Pariisin
yleissopimuksessa velvoitetaan kohtele-
maan tavaroita ja palveluja koskevia
tavaramerkkejd yhdenvertaisesti, silld
kyseisessd asiassa Fincas Tarragona anne-
tussa tuomiossa® ei ennakkoratkaisu-
pyyntoon vastattaessa ratkaistu esikysy-
myksend ja viran puolesta sitd, sovelle-
taanko direktiivin 89/104 4 artiklan
2 kohdan d alakohtaa palvelumerkkeihin,
kun otetaan huomioon, ettd Pariisin
yleissopimuksen 6 bis artiklassa maini-
taan 6 ter artiklan tapaan ainoastaan
tehtaan- ja kauppamerkit.

98. American Clothing puolestaan vaittas,
ettd 6 ter artiklasta ilmenee selkedsti ja
ehdottomasti, ettei sitd sovelleta palvelumerk-
keihin.

99. Sen mukaan edelld mainitussa asiassa
Fincas Tarragona annetussa tuomiossa ei
tutkittu lainkaan Pariisin yleissopimuksen 6
bis artiklaa, ja lisdksi ensimmadisen oikeusas-
teen tuomioistuin on jo aikaisemmin
todennut, ettei kyseistd sdanndstd sovelleta
palvelumerkkeihin. %

56 — Asia C-328/06, Nieto Nufo, tuomio 22.11.2007 (Kok.,
s. 1-10093).

57 — Se viittaa ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa
T-263/03, Miilhens, 11.7.2007 antaman tuomion 54 kohtaan
sekd asiassa T-150/04, Miilhens v. SMHYV, annetun tuomion
(Kok., s. 11-2353) 59 kohtaan.
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100. Edelleen American Clothing vaittaa, ettd
Pariisin yleissopimuksen 6 sexies artikla ei
vaikuta 6 ter artiklaan, koska Lissabonin
sopimuksesta ilmenee, ettd kunnianhimoinen
ehdotus tavaroita ja palveluja kuvaavien tava-
ramerkkien yhtildisestéd kohtelusta ei mennyt
lapi kyseisessd tarkistuskonferenssissa.

101. Sen mukaan tavaramerkkioikeutta
koskevan sopimuksen 16 artiklalla ei
muuteta valituksenalaista Pariisin yleissopi-
muksen 6 ter artiklaa, vaan ainoastaan
tdydennetddn sitd laajentamalla sen sovelta-
misalaa palveluihin.

2. Kanteen tarkastelu

102. Vaikka yhdynkin SMHV:n mielipitee-
seen siing, ettd yhteisdjen tuomioistuin teki
oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan h alakohdan, luettuna
yhdessé Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan
kanssa, tulkinnassa, olen kuitenkin eri mielta
siitd, ettd tdmad virhe johtuisi viimeksi maini-
tun médrdyksen sanamuodon mukaisesta
tulkinnasta; 6 ter artiklan laaja soveltaminen
6 sexies artiklaan ja tavaramerkkioikeudesta
tehtyyn sopimukseen vedoten ei mielesténi
my0skédn ole perusteltua, koska se vadristdisi
liikaa kaikkien lueteltujen artiklojen merki-
tysta.

103. Ensimmadisen oikeusasteen tuomiois-
tuin tulkitsi vaérin Pariisin yleissopimuksen
tarkoitusta ja  yhteison tavaramerkista
annetun asetuksen 7 artiklassa tdhén yleisso-
pimukseen esitettyd viittausta. Analysoin
seuraavassa Kyseistd madrdystd ja kyseistd

sddnnostd erikseen, jotta voin helpommin
esittdd johtopéatoksiéd niiden tehokkuudesta.

a) Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan
oikea tulkinta

104. Pariisin yleissopimuksen olennaisena
tarkoituksena on  siilyttdd  kansallisen
kohtelun periaate ja liittda siihen joitakin
siind mainittujen teollisoikeuden kohteena
olevien  hyodykkeiden  vihimmaissuojaa
koskevia sddntoja. %

105. Kansallisen kohtelun periaatteeseen
sisaltyy ensinndkin ulkomaisten tavaramerk-
kien syrjintékielto, joka antaa niille saman-
laisen oikeudellisen suojan kuin kotimaisille
patenteille, tavaramerkeille ja malleille.
Toiseksi sithen liittyy lainvalintasdadnto,
jonka mukaan yleissopimuksen osapuolina
olevissa maissa teollisoikeuksia koskevat
riidat on ratkaistava lex loci proteccionis
-periaatteella eli sen valtion oikeusjérjes-
tyksen mukaan, jossa keksinnélle tai tavara-
merkille haetaan oikeudellista suojaa, kuten
yleissopimukseen kiintedsti liittyva aluepe-
riaate edellyttas. >

58 — Beier, F.-K., "One Hundred Years of International Coopera-
tion — The Role of the Paris Convention in the Past, Present
and Future”, julkaisussa International Review of Industrial
Property and Copyright Law, nide 15, nro 1/1984, s. 11 ja em.
teos Bodenhausen, G. H. C., s. 12 ja 13.

59 — Em. teos Beier, F.-K,, s. 9 ja 10 ja em. teos Bodenhausen,
G. H. C, s. 30.
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106. Pariisin yleissopimuksen allekirjoittaja-
maat siis sitoutuvat soveltamaan omaa teol-
lisoikeuksia ~ koskevaa  lainsddddntodan
erotuksetta omien kansalaistensa ja muiden
sopimusvaltioiden kansalaisten tavaramerk-
keihin, jolloin viimeksi mainituilla on oikeus
vedota yleissopimuksessa annettuun vihim-
maissuojaan.

107. Niin ollen ensimmadisen oikeusasteen
tuomioistuin on vadrdssi, kun se epdd
valtioiden tunnuskuvilta 6 ter artiklaan perus-
tuvan suojan osittain, silla vaikka tdssa maa-
rayksessd ei mainitakaan palvelumerkkeja,
siind ei toisaalta myoskadn edellyteta
valtioiden tunnuskuvien ehdotonta suojaa
koko laajuudessaan. Kyseisessd madrdyksessi
ainoastaan edellytetddn, ettd sopimusvaltiot
eivit rekisteroi sellaisia tehtaan- tai kauppa-
merkkejé, jotka ovat samoja kuin valtioiden
tunnuskuvat tai jotka sisdltdvat valtioiden
tunnuskuvia. Allekirjoittajamaat ovat
kuitenkin téysin vapaita laajentamaan tdmin
sadnnon soveltamisalaa palvelumerkkeihin. ©
Téassd mielessa SMHV on aivan oikeassa
katsoessaan, ettd yleissopimus on luonteel-
taan pikemminkin “vahimmaisnormi” kuin
"yhdenmukainen laki”. Yhteison oikeus on
tdynnd esimerkkeji tdméantyyppisistd saadok-
sistd, joilla jasenvaltiot valtuutetaan antamaan
direktiivissa saddettyd tiukempia vaatimuksia
"vihimmadistason  yhdenmukaistamiseksi”
kutsutun periaatteen mukaisesti.

108. Toisin kuin SMHV viittad, yleissopi-
muksen 6 sexies artikla ei mahdollista sen 6
ter artiklan laajaa tulkintaa. 6 sexies artiklassa

60 — Em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 99.

I-6960

allekirjoittajavaltiot velvoitetaan ainoastaan
suojaamaan  palvelumerkkejd, mutta ei
huolehtimaan niiden rekisterdinnistd. Né&in
ollen on kunkin valtion asia sdatdd palvelu-
merkkien suojaa koskevista yksityiskohtai-
sista sddnnoistd, ja ne voivat joko rinnastaa
ne tehtaan- ja kauppamerkkeihin tai sdataa
niitd koskevista erityisjérjestelystd. Lukuun
ottamatta yleissopimuksessa, kuten sen 2 ja
3 artiklassa, luettuna yhdessd sen 5 artiklan
kanssa, esitettyja konkreettisia viittauksia
palveluihin, ® on joka tapauksessa kansallisen
lainsdétdjan tehtdva madrittdd, missd madrin
palveluja kuvaavien tavaramerkkien kohtelun
on vastattava tavaroita kuvaavien tavaramerk-
kien kohtelua. ©*

109. Lyhyesti sanottuna valtioiden tunnus-
kuvien suojan lagjentamista palvelumerk-
keihin ei voida johtaa Pariisin yleissopimuk-
sesta, vaan se on johdettava kansallisesta
lainsdddédnnostd  tai  yhteison oikeussdén-
noista.

b) Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan h
alakohdan soveltamisala

110. Kysymys siit4, koskeeko timé ehdoton
hylkdysperuste ~ myos  palvelumerkkeji,

61 — Em. teos Bodenhausen, G. H. C,, s. 90.
62 — Em. teos Bogsch, A, s. 229.
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riippuu ndin ollen yhteison tavaramerkista
annetusta asetuksesta, ja sithen on mielestdni
vastattava myontavasti.

111. Katson nain ensinnakin siksi, ettd
kyseisen asetuksen johdanto-osan seitsemés
ja yhdeksds perustelukappale sekd sen
1 artiklan 1 kohta vahvistavat, ettd hylkayspe-
rustetta on, jos olosuhteet ovat samat, sovel-
lettava kumpaankin tavaramerkkiryhmaan:
siis sekd tavaroita ettd palveluja koskeviin
merkkeihin. Lisdksi asetuksessa ei — ellen
tyystin erehdy ja sikdli kuin tieddn — ole
sellaista sddnnostd, jossa tehtdisiin ero ndiden
tavaramerkkiryhmien  vililld, varsinkaan
niiden rekister6innin tai niiden haltijoille
kuuluvien oikeuksien osalta.

112. Toiseksi katson, ettd koska yhteison
lains@dtdjd on toimivaltaansa kayttdessddn
rinnastanut ndmé ryhmét toisiinsa asetuk-
sessa N:o 40/94, ei ole mitddn mieltd vaittas,
ettd se olisi halunnut pidéttad valtioiden
tunnuskuvien suojan juuri palveluilta, joiden
osuus kaikkien jasenvaltioiden bruttokansan-
tuotteesta on sentddn suurin.

113. Tailla perusteella olen vakuuttunut siit,
ettd 7 artiklan 1 kohdan h alakohdassa esitetty
viittaus on tulkittava viittaukseksi yleissopi-
muksen 6 ter artiklassa mainittuun rekiste-
roinnin esteeseen eikéd sen oletettuun sovel-
tamisalaan.

114. Kolmanneksi olen eri mieltd ensim-
maiisen oikeusasteen tuomioistuimen néke-
myksestd, jonka mukaan yhteison lainsdétéja
olisi edelld mainittua asetusta laatiessaan ollut
tietoinen siitd, ettd 7 artiklan 1 kohdan h
alakohdan viittaus heikentdisi mahdollisuutta
vedota valtioiden tunnuskuviin kauppa- tai
tehtaanmerkkejd vastaan jattdmalld ulotta-
matta valtioiden tunnuskuville myo6nnettyé
suojaa palvelumerkkeihin.® Pikemminkin
epiilen, ettd jdsenvaltiot ovat olleet tdysin
tietoisia siit4, ettei Pariisin yleissopimus johda
tdllaiseen heikkenemiseen ja ettei silld myos-
kddn rajoiteta niiden toimivaltaa paattaa
palvelumerkeille yhteison alueella annettavan
suojan laadusta.

115. Toisin kuin valituksenalaisessa
tuomiossa todetaan, on varsin epitodenni-
koistd, ettei yksikddn jésenvaltio olisi pannut
merkille asetuksessa N:o 40/94, joka oli
sentddn luonteeltaan varsin uudistava ja
jonka hyviaksyminen edellytti ETY:n perusta-
missopimuksen 235 artiklan (nykyinen
EY 308 artikla) mukaista yksimielista
péaatostd, saddetyn valtioiden tunnuskuvien
suojan puutteellisuutta, joka tdmén tuomion
mukaan oli seurausta 7 artiklan 1 kohdan
h alakohdassa esitetysta viittauksesta, etenkin,
kun otetaan huomioon, miten tarkkoja halli-
tukset ovat ndistd tunnuskuvista.

116. Nédin ollen on hyviksyttaivai SMHV:n
asiassa C-208/08 P esittdimé ainoa valituspe-
ruste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94

63 — Valituksenalaisen tuomion 32 kohta.
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7 artiklan 1 kohdan h alakohdan, luettuna
Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan kanssa,
soveltamisessa on tehty oikeudellinen virhe,
sekd kumottava tdmé yhteison tavaramerkki-
viraston valituksen kohteena oleva tuomio.

VII Oikeudenkiyntikulut

117. Ehdotan, ettd American Clothing velvoi-
tetaan korvaamaan kanteen kisittelystd

VIII Ratkaisuehdotus

aiheutuneet oikeudenkéyntikulut ensim-
madisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojar-
jestyksen 87 artiklan 2 kohdan ensimmadisen
alakohdan mukaisesti.

118. Koska mainittu yritys on hévinnyt seké
asian C-202/08 P ettd asian C-208/08 P, sen
on myos korvattava molemmista valituksista
aiheutuneet oikeudenkdyntikulut yhteis6jen
tuomioistuimen tydjérjestyksen 122 artiklan
ensimmiisen kohdan sekd 69 artiklan
2 kohdan ensimmadisen alakohdan nojalla.

119. Edelld esitetyn perusteella ehdotan, ettd yhteisojen tuomioistuin ratkaisee asian

seuraavasti:

1) Valitus, jonka American Clothing Associates SA on tehnyt yhteis6jen ensimmaisen
oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-215/06 28.2.2008 antamasta

tuomiosta (asia C-202/08 P), hyldtiin.

2) Valituksessa, jonka sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
on tehnyt Euroopan yhteisdjen ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides
jaosto) asiassa T-215/06 28.2.2008 antamasta tuomiosta (asia C-208/08 P), esitetty
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ainoa valitusperuste hyvaksytddn ja tdmé tuomio kumotaan siltd osin kuin siind
katsotaan, ettd yhteison tavaramerkistd annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan h alakohtaa, luettuna yhdesséd Pariisin yleissopimuksen 6 ter artiklan
kanssa, ei sovelleta palveluja koskeviin tavaramerkkeihin.

3) American Clothing Associates SA velvoitetaan korvaamaan molemmissa oikeus-
asteissa aiheutuneet oikeudenkiyntikulut ja erityisesti molemmista valituksista
muutoksenhakuasteessa aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.
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