AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET JA SISETURU UHTLUSTAMISE AMET VS.
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 12. mail 20091

I. Sissejuhatus

1. Kéesolev  apellatsioonkaebus,  milles
molemad pooled vaidlustavad Esimese
Astme Kohtu 28. veebruari 2008. aasta
otsuse,? annab Euroopa Kohtule voimaluse
uurida mairuse ithenduse kaubamairgi kohta
(edaspidi ,maérus nr 40/94”) * artikli 7 16ike 1
punkti h ja Pariisi konventsiooni *artikliga 6ter
riiklikele embleemidele antud kaitse ulatust.

2. Kohtuasjas C-202/08 P esitatud apellat-
sioonkaebuses vaidleb roéivatootmisettevotja
American Clothing Associates SA (edaspidi
»~American Clothing”) mitmel pohjusel vastu
tlemddrasele kaitsele, mis vaidlustatud
kohtuotsuses antakse riigisiimbolitele. Sise-

1 — Algkeel: hispaania.

2 — Kohtuasjas T-215/06: American Clothing Associates vs. Sise-
turu Uhtlustamise Amet tehtud kohtuotsus (EKL 2008,
1k 11-303).

3 — Néukogu 20. detsembri 1993. aasta madrus (EU) nr 40/94
(EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT erivdljaanne 17/01, Ik 146), mis on
muudetud Uruguay voorus solmitud lepingute alusel ndukogu
22. detsembri 1994. aasta médrusega (EU) nr 3288/94 (EUT
L 349, 1k 83; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 185) ja viimati noukogu
19. veebruari 2004. aasta madrusega (EU) nr 422/2004 (ELT
L 70, Ik 1; ELT erivaljaanne 17/02, Ik 3).

4 — 20. martsi 1883. aasta Toostusomandi kaitse Pariisi konvent-
sioon, mis on ldbi vaadatud ja muudetud (United Nations
Treaty Series, koide 828, nr 11847, 1k 108).

turu Uhtlustamise Amet (edaspidi ,{ihtlusta-
misamet”) seevastu vaidlustab kohtu-
asjas C-208/08 P Esimese Astme Kohtu
otsuse, leides, et kohus eksis, tolgendades
Pariisi konventsiooni nii, et see vilistab riigi-
stimbolite kaitse teenuste kaubamérkide eest.

3. Nende aspektide analiiiisimiseks on vaja
lahti harutada keerukas rahvusvahelise diguse
ja thenduse diguse pdimik, ning samas nduab
see siiiivimist heraldika stigavustesse, et vilja
selgitada riiklikele embleemidele kaubandus-
likuks otstarbeks omastamise katsete eest
tagatud kaitse piirid.

4. Osutatud vapiteadus meenutab endisaeg-
seid jagelusi ja seiklusi,® nagu see, mis ajas
Don Quijote vastamisi Valge Kuu riiiitliga,
keda nimetati nii tema kilbi parast, millele oli
maalitud see hiilgav taevakeha; aga 6nneks ei

5 — Euroopas XII sajandi alguses riiitlivoitlustel ja turniiridel
ilmunud heraldika minetas peagi oma esmase iilesande riiiitlit
identifitseerida ja hakkas kujutama sugupuude liitude lugusid,
samuti ehtima paleesid ja maju, mis viis selle iilesande
kadumiseni, kuna vapitundjate tegevus muutus ariliseks.
Messia de la Cerda y Pita, L. F., Herdldica Espafiola — El
diserio herdldico, kirj Edimat, Madrid, 1998, 1k 19-22.

I-6937



KOHTUJURIST RUIZ-JARABO ETTEPANEK — LIIDETUD KOHTUASJAD C-202/08 P JA C-208/08 P

ole siin tegemist vaidlusega, et kumb kahest
daamist on ,,vordlematult palju ilusam”, ¢ vaid
vapikunsti tuleb kasutada riikliku embleemi
kaitse piiritlemiseks.

I1. Oiguslik raamistik

A. Rahvusvaheline 6igus

5. Kéesolevates apellatsioonkaebustes aruta-
takse Pariisi konventsiooni artiklite 1, 6, 6 ter,
6 sexies ja 7 tolgendamist.

6. Artikkel 1 satestab:

6 — Cervantes, M. de, Teravmeelne Hidalgo Don Quijote La
Manchast, tolkinud Aita Kurfeldt, kirjastus ,Eesti Raamat”,
Tallinn, 1987, 2. osa, LXIV peatiikk, lk 451.
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2) Toostusomandi kaitse objektideks on
patendid, kasulikud mudelid, t66stusnii-
dised (t60stusdisainlahendused), kauba-
mirgid, teenuse kaubamairgid, firma-
nimetused voi kohanimede péritolule
viitavad téhised ning kélvatu konkurentsi
tokestamine.

7. Artikkel 6:

»1) Kaubamirkide taotlemise ja nende re-
gistreerimise tingimused madratakse
kindlaks liidu [Pariisi konventsiooni
kohaldava] iga liikmesriigi oma seadus-
andlusega.
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8. Kéesolevates menetlustes omavad erilist
tahtsust artikli 6ter 1digete 1 ja 3 moned
aspektid, nimelt jargmised:

»1) a) Liidu riigid on kokku leppinud, et
keeldutakse liidu riikide vappide,
lippude ja teiste riiklike embleemide,
nende poolt kehtestatud ametlike
mairkide ning kontroll- ja garantii-
mirkide, samuti koige selle, mis
heraldika seisukohalt on jiljenda-
mine, kaubamirgina voi kaubamargi
osana registreerimisest voi et regist-
reering tunnistatakse kehtetuks, ning
et samuti keelatakse vastavate
abinoudega nende kasutamine ilma
pédevate organite loata.

b) [...]

¢) [...] Liidu riigid ei ole kohustatud
rakendama nimetatud sitteid, kui
kasutamine voi registreerimine,
mida peetakse silmas punktis a, ei
loo avalikkuse seisukohast muljet
seose olemasolust antud organisat-
siooni ja vappide, lippude, emblee-
mide, nimetuse lithendite voi nime-
tuste vahel ja kui see kasutamine
vOi registreerimine ei ole ilmselt
suunatud avalikkuse eksitamisele
kasutaja ja organisatsiooni vahel
eksisteeriva seose suhtes.

[...]”

9. Teatud mairal on oluline ka selle konvent-
siooni artikkel 6sexies:

yLiidu liikmesriigid kohustuvad kaitsma
teenuse kaubamirke. Nad ei ole kohustatud
hoolitsema nende mirkide registreerimise
eest.”

B. Uhenduse éigus

10. Uhenduse kaubamirki reguleerib péhili-
selt mddrus nr 40/94, millega see iile Euroopa
kaitstav toostusomandi digus loodi.

11. Selle digusnormi pohjenduses 7 kisitle-
takse tthenduse kaubamirgiga antud kaitset,
mille peamine eesmérk on tagada kaubamérk
kui péritolutihis, rohutades, et kaitse on
absoluutne, kui kaubamirk ja tdhis ning
kaubad voi teenused on identsed; selles
sittes lisatakse, et kaitse kehtib ka siis, kui
kaubamirk ja tdhis ning kaubad vdi teenused
on sarnased.

12. Pohjenduses 9 lisatakse, et iihenduse
kaubamairki tuleb késitada omandidiguse
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objektina, mis eksisteerib eraldi ettevotjatest, h) kaubamirke, mille kasutamiseks puudub

kelle kaupu voi teenuseid sellega tihistatakse. péadeva asutuse luba ja mille registreeri-
misest tuleb keelduda Pariisi konvent-
siooni artikli 6ter kohaselt;

13. Tuleb rohutada mairuse nr 40/94 artik-
lit 1:

»1. Kaupade voi teenuste kaubamirki, mis

on registreeritud kdesoleva madrusega ette-

ndhtud tingimuste kohaselt ja kiesolevas
midruses sitestatud viisil, nimetatakse edas-  [...]”
pidi ihenduse kaubamargiks.

14. Maiaruse nr 40/94 artikkel 7 néeb
muudetud kujul ette:

III. Kohtuvaidluse asjaolud

»1. Ei registreerita:

15. Hageja esitas 23. juulil 2002 ihtlusta-
misametile taotluse registreerida ithenduse
[...I” kaubamairk, mis koosneb vahtralehe kujuti-
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sest ja selle alla paigutatud suurtihtedest ,,rw”
ning on jairgmine:

16. Kaubad ja teenused, mille jaoks kauba-
margi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza
kokkuleppe” klassidesse 18, 25 ja 40, nimelt:

— ,nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud
tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
loomanahad; reisikohvrid, reisikastid;
péikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid;
piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted”
(klass 18);

7 — 15. juuni 1957. aasta mirkide registreerimisel kasutatava
kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni kokkulepe
uuesti libi vaadatud ja parandatud kujul.

— ,roivad, jalatsid, peakatted” (klass 25);

— ,ritsepatodd, loomade topistamine,
kaavikute valmistamine; raamatukoit-
mine; naha, karusnaha ja tekstiili tootle-
mine ja viimistlemine; fotofilmide ilmu-
tamine ja fototrilkkk; puidutootlemine;
puuviljade pressimine; teraviljade jahva-
tamine; metallist pindade to6tlemine,
karastamine ja viimistlemine” (klass 40).

17. Uhtlustamisameti  kontrollija  keeldus
médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti h
alusel 7. oktoobri 2005. aasta otsusega taotle-
tava kaubamirgi registreerimisest koigi asja-
omaste kaupade ja teenuste osas, tuues
pohjuseks, et konealune kaubamirk voéib
jatta avalikkusele mulje, et see on seotud
Kanadaga, kuna taotletud kaubamargil kuju-
tatud vahtraleht on selle riigi embleemi
jaljendus, nagu konealune embleem on
esitatud Ulemaailmse Intellektuaalomandi
Organisatsiooni  (WIPO) Rahvusvahelise
Biiroo 1. veebruari 1967. aasta teatises Pariisi
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konventsiooni  osalisriikidele ja WIPO
andmebaasis, ning on jargmine (punast varvi):

18. Uhtlustamisameti esimene apellatsiooni-
koda jattis 4. mai 2006. aasta otsusega
American Clothingu kaebuse® kontrollija
otsuse peale rahuldamata, kinnitades seda
otsust.

19. Apellatsioonikoda leidis, et punane
vahtraleht vastab Kanada embleemile, ja
kontrollis Esimese Astme Kohtu iihele otsu-
sele tuginedes,® kas vaidlusalune téhis
sisaldab heraldika seisukohalt osi, mis on
selle Pohja-Ameerika riigi embleemiga
identsed voi jdljendavad seda. Apellatsiooni-
koja hinnangul ei takista sdnaosa ,RW” Pariisi
konventsiooni artikli 6ter loike 1 punkti a
kohaldamist.

8 — Asi R 1463/2005-1.

9 — 21. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-127/02: Concept vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet (ECA) (EKL 2004, 1k 1I-1113,
punkt 40, edaspidi kohtuotsus ,ECA”).
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20. Apellatsioonikoda liikkas tagasi argu-
mendi, et vahtralehed on virvi poolest
erinevad, sest kuna registreerimistaotluses
konkreetset varvi miargitud ei olnud, siis voib
kaubamirki kujutada mis tahes vérvitoonis,
kaasa arvatud Kanada embleemi punases
toonis.

21. Uhtlasi leidis ta, et tegemist on sama
tiheteisttipulise lehega, mis on varre otsas
oleva viieharulise tihe kujuline ning mille
lehetipud ja -harud ndivad identse paigutu-
sega. Ta jareldas, et asjaomane avalikkus tajub
kaubamairki Kanada embleemi jaljendusena,
ning leidis, et selle registreerimine voib
tarbijat eksitada nende kaupade ja teenuste
paritolu suhtes, mille jaoks kaubamarki taot-
leti, vottes arvesse kaupade ja teenuste laia
valikut, mida Kanada voib pakkuda ja reklaa-
mida.

22. Apellatsioonikoda ei nodustunud ka
kaubamirgi RIVER WOODS viidetava
mainega Belgias, kuna ta leidis, et kaubamargi
kasutamine maéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1
punkti h vastaselt parsib eristusvdime oman-
damist kaubamargi kasutamise kéigus.

23. Lopuks liikkas apellatsioonikoda tagasi
American Clothingu ilejddnud argumendid,
milles viimane kinnitas, et ta on registreerinud
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mitmeid sarnaseid siseriiklikke kaubamarke,
ka Kanadas, ja tugines tihtlustamisameti
varasemale otsustuspraktikale riigilippu voi
riiklikku embleemi sisaldavate kaubamarkide
valdkonnas.

IV. Menetlus Esimese Astme Kohtus ja
vaidlustatud kohtuotsus

24. American Clothing palus 8. augusti
2006. aasta hagiavalduses Esimese Astme
Kohtul iihtlustamisameti esimese apellatsioo-
nikoja 4. mai 2006. aasta otsus tiihistada,
pohjendades seda ainsa viditega madruse
nr 40/94 artikli 7 1ike 1 punkti h rikkumise
kohta.

25. Esimese Astme Kohus uuris otsuse kehte-
tuks tunnistamise nouet klassi 40 kuuluvate
teenuste ja klassidesse 18 ja 25 kuuluvate
kaupade suhtes.

Teenuste kaubamirgid ja Pariisi konvent-
siooni artikkel 6ter

26. Koigepealt analiitisis Esimese Astme
Kohus Pariisi konventsiooni artikli 6zer
loike 1 punkti a kohaldatavust teenuste

kaubamairkide suhtes, et kindlaks maérata,
kas taotletav kaubamérk rikub teatud teenu-
seid tahistades seda sétet. Kui taotletav kauba-
mark seda sitet ei riku, siis rikkus ithtlusta-
misamet méadruse nr 40/94 artikli 7 loike 1
punkti h, kui ta keeldus konealuse kaubamargi
registreerimisest teenuste jaoks.!® Samuti
pohjendas Esimese Astme Kohus kavatsust
teha otsus aspekti kohta, mida pooled oma
nouetes ei kisitle, vajadusega viltida seda, et
otsuses tuginetakse vadratele oiguslikele
kaalutlustele. !

27. Esimese Astme Kohus tiihistas apellat-
sioonikoja otsuse osas, mis puudutab taotle-
tava kaubamirgi registreerimist klassi 40
teenuste jaoks, leides, et Pariisi konventsiooni
artikli 6ter 16ike 1 punkt a, millele viidatakse
médruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktis h, ei
ole teenustele iildiselt kohaldatav.

28. Selleks uuris Esimese Astme Kohus !
konventsiooni konealuse sitte sisu, ning
rohutas, et selles nimetatakse ainult ,kauba-
marke”. Ta lisas samuti, et Pariisi konvent-
siooni artikli 1 16ikest 2, artikli 6 16ikest 1 ja
artiklist 6sexies nahtub selgesti, et eristatakse
tihelt poolt ,kaubamirke” ja teiselt poolt
yteenuste kaubamirke”. Kuna artikkel 6ter

10 — Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 23.

11 - Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 24 ja 25, mis pohinevad
Euroopa Kohtu 27. septembri 2004. aasta maédrusel
kohtuasjas C-470/02 P: UER vs. M6 jt (kohtulahendite
kogumikus ei avaldata, punkt 69), ja 13. juuni 2006. aasta
madrusel kohtuasjas C-172/05 P: Mancini vs. komisjon
(kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 41).

12 — Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 26—-32.
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holmab ainult kaubamérke, see tdhendab
kaupade jaoks kasutatavaid kaubamirke, siis
jareldas ta, et selles sittes kehtestatud regist-
reerimise ja kasutamise keeld ei puuduta
teenuste kaubamaérke.

29. Lisaks rohutati vaidlustatud kohtuot-
suses, et médruse nr 40/94 artikli 7 ldike 1
punkt h koigest osutab Pariisi konventsiooni
artiklile 6¢er, tipsustades et ,[e]i registreerita
kaubamirke, mille [...] registreerimisest tuleb
keelduda Pariisi konventsiooni artikli 6ter
kohaselt”. Kuna Pariisi konventsiooni
artikkel 6ter ei puuduta teenuste kaubamarke,
siis ei saa neile kohaldada selles ithenduse
oigusnormis sitestatud absoluutset keeldu-
mispohjust. Selles suhtes liikkkas Esimese
Astme Kohus tagasi {ihtlustamisameti argu-
mendi, mille kohaselt méadruse nr 40/94
artikkel 7 ei tee kaupade kaubamirgi ja
teenuste kaubamérgi vahel vahet, kuna
Esimese Astme Kohtu hinnangul kehtib
ennekoike see vahetegemine, mis on sites-
tatud Pariisi konventsiooni artiklis 6ter ja
millele médruse nr 40/94 nimetatud artiklis
viidatakse.

30. Nendest kahest digusnormist koos
jareldas ta, et tihenduse seadusandja ei
soovinud laiendada Pariisi konventsiooni
artiklis 6ter sdtestatud keeldu teenustele, sest
vastasel juhul oleks ta samasuguse keelu
sdtestanud madruse nr 40/94 artikli 7 tekstis,
et véltida sellega kaupade ja teenuste kauba-
mirkide vahel kaudset vahetegemist, mis
tuleneb pelgalt Pariisi konventsiooni artik-
lile 6ter viitamisest.
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31. Seejérel liikkkas Esimese Astme Kohus
tagasi argumendi, et tugineda voiks kohtuot-
susele ECA, kuna selles ei otsustatud Pariisi
konventsiooni artikli 6ter kohaldatavuse tile
teenuste kaubamérkidele voi Pariisi konvent-
siooni artikli 6¢er laia tolgendamise vajaduse
iille. Tegelikult ei osuta artikli 6ter sellisele
tolgendamisele ei ithtlustamisameti esitatud
WIPO" dokument ega kaubamirgidiguse
lepingu'* artikkel 16. Kuigi Euroopa
Uhendus sélmis selle lepingu 30. juunil
1995, ei ole ta seda ratifitseerinud.

32. Lopuks otsustas Esimese Astme Kohus, et
kuna ithenduse seadusandja oli mééruse
nr 40/94 vastuvotmise ajal teadlik teenuste
kaubamirkide tdhtsusest kaasaegses kauban-
duses, oleks ta saanud laiendada Pariisi
konventsiooni artikliga 6zer riiklikele emblee-
midele antud kaitset ka sellele kaubamargilii-
gile. Kuna Euroopa seadusandja ei pidanud
tarvilikuks seda teha, otsustas Esimese Astme
Kohus, et {thenduse kohtu iilesanne ei ole
seada ennast seadusandja asemele ega tolgen-
dada neid sitteid contra legem.

13 — Tipsemalt dokumendi ,Uldteave Pariisi konventsiooni
artikli 6ter kohta” punkt 7, mis vastavalt vaidlustatud
kohtuotsuse punktile 19 on kittesaadav WIPO kodulehe-
kiljel.

14 — 27. oktoobril 1994 Genfis vastu voetud leping kaubamérgioi-
guse kohta (Trademark Law Treaty), mille eesmirk on anda
teenuste kaubamirkidele Pariisi konventsiooniga kaupade
kaubamirkidele antud kaitse; vaidlustatud kohtuotsuse
punkt 31.
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Klassidesse 18 ja 25 kuuluvad kaubad **

33. Olles vilistanud, et tthenduse konealust
sitet saab kohaldada teenustele, analiiiisis
Esimese Astme Kohus seda sitet kaupade
suhtes, ldhtudes eeldusest, et mitmeosalise
kaubamairgi registreerimise takistamiseks
nimetatud artikli 7 loike 1 punkti h alusel
piisab sellest, kui iiks kaubamérgi osadest on
riiklik embleem voi ,heraldika seisukohalt”
selle jdljendus, soltumata sellest, kuidas
kaubamarki tervikuna tajutakse.

34. Selles suhtes uuris Esimese Astme Kohus
American Clothingu argumente, mille koha-
selt vaidlusalust joonist ei tajuta Kanada riigi
embleemina voi selle jdljendusena ,heraldika
seisukohalt”, ning litkkkas konealuse ettevotja
pohiteesid tagasi.

35. Seega otsustas Esimese Astme Kohus, et
kuna registreerimistaotluses ei ole mérgitud
ithtegi vérvi, annaks must-valge kaubamargi
registreerimine ettevotjale oGiguse kujutada
oma tihist mis tahes vdrvigammas ja seega
ka punase vahtralehena. Sellest tulenevalt ei
oma asjaolu, et Kanada embleemi vahtraleht
on punane, kdesolevas kohtuvaidluses téht-
sust, kuna on tdendoline, et selle riigi
embleemi vdib kujutada must-valgena. ¢

15 — Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 59 jj.
16 — Esimese Astme Kohus tugines oma eespool viidatud kohtuot-
suse ECA punktidele 45 ja 46.

36. Esimese Astme Kohus liikkkas tagasi
viited lehevarte graafiliste erinevuste kohta
ning vordles taotletavat kaubamarki Pohja-
Ameerika konealuse riigi embleemiga ,heral-
dika seisukohalt”. Esimese Astme Kohus
lahtus embleemi Pariisi konventsiooni
artikli 6ter tahenduses ,heraldika seisukohalt”
vordlemisel heraldilisest kirjeldusest, mitte
selle embleemi voimalikust geomeetrilisest
kirjeldusest, mis on olemuselt palju tiksik-
asjalikum.

37. Ta leidis moéned erinevused kahe lehe
varre osas, eriti kahes véljaloikes molemal
pool lehe keskmist kolmandikku, mis pais-
tavad Kanada embleemi vahtralehel siiga-
vamad. Ta moonis, et sellist iiksikasja ei
tooda embleemi heraldilises kirjelduses
kunagi vilja, kuigi see voib olla esitatud
geomeetrilises kirjelduses, mis aga ei oma
»heraldika seisukohalt” vordlemisel téhtsust.

38. Kohus kinnitas ithtlustamisameti apellat-
sioonikoja otsust, et lai avalikkus, mis koosneb
keskmistest tarbijatest, kes on piisavalt infor-
meeritud, moistlikult téhelepanelikud ja
arukad, ei poora tihelepanu embleemide ja
kaubamairkide sellistele tiksikasjadele nagu
vahtralehtede varre laius.

17 — Uuesti tuginedes eespool viidatud kohtuotsusele ECA,
punkt 44.
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39. Peale selle likkas Esimese Astme Kohus
tagasi American Clothingu vastuviite apellat-
sioonikoja véitele, mille kohaselt kaubamargi
SRW”  registreerimine eksitaks avalikkust
kaupade ja teenuste péritolu osas.’®* Ta
mirkis, et Pariisi konventsiooni artikli 6zer
16ike 1 punkti a kohaldamine ei s6ltu sellest,
kas asjaomane avalikkus voib eksida taotletud
kaubamairgiga tahistatud kaupade péritolu
osas voOi selles osas, kas selle kaubamairgi
omanik ja riik, kelle embleemi tahetakse
omandada, on omavahel seotud. Ta liikkas
tagasi ka American Clothingu argumendi selle
kohta, et tema kaubamirk RIVER WOODS
on mainekas *.

40. Lopuks ei noustunud Esimese Astme
Kohus ka argumentidega, mis pohinevad
teiste siseriiklike voi ithenduse kaubamaérkide
registreerimisel, mis on taotletud kaubamar-
giga identsed voi sarnased voi mis tildisemalt
kujutavad lippe voi teisi riiklikke embleeme.
Esimese Astme Kohus tuletas meelde, et
kaubamairgi registreerimise siseriiklik ja
tthenduse kord on iseseisvad siisteemid,
milles tdhiste registreerimist hinnatakse
piiratud pddevuse, mitte kaalutlusdiguse
alusel. Seetottu tuleb téhise ithenduse kauba-
margina registreerimise voimalikkust hinnata
iiksnes madruse nr 40/94 alusel, vottes arvesse
sellele tthenduse kohtu antud toélgendust,
mitte apellatsioonikodade varasema praktika
alusel.

18 — Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 76 jj.
19 — Vaidlustatud kohtuotsus, punkt 81.
20 - Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 82-85.
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V. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte
ndouded kummaski menetluses

41. Kohtuasjas C-202/08 P (American
Clothing Associates vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet)  registreeriti  apellatsioonkaebus
Euroopa Kohtu kantseleis 16. mail 2008,
samas kui kohtuasjas C-208/08 P (Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. American Clothing
Associates) esitati see sama kuu 20. kuu-
péeval.

42. Esimeses kohtuasjas palub apellant
Euroopa Kohtul tithistada Esimese Astme
Kohtu otsus, millega tuvastati, et iithtlusta-
misameti esimene apellatsioonikoda ei
rikkunud 4. mai 2006. aasta otsusega
médruse nr 40/94 artikli 7 l6ike 1 punkti h.
Uhtlustamisamet néuab oma vastuses apel-
latsioonkaebuse rahuldamata jatmist.

43. Teises kohtuasjas nouab {ihtlustamis-
amet Esimese Astme Kohtu selle otsuse
tithistamist osas, milles tuvastati, et ithenduse
kaubamairki kasitleva mairuse eelnimetatud
site ei ole teenuste kaubamirkidele kohal-
datav. American Clothing seevastu noéuab
selle kohtuotsuse kinnitamist.

21 - 8. mai faks.
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44. Molemas kohtuasjas palub apellant
kohtukulud vélja moista vastaspoolelt.

45. Parast huvitatud isikute ja kohtujuristi
drakuulamist liideti kaks kohtuasja Euroopa
Kohtu presidendi 11. veebruari 2009. aasta
médrusega suulise menetluse ja kohtuotsuse
huvides.

46. American Clothingu ja tihtlustamisameti
esindajad osalesid 26. martsi 2009. aasta
kohtuistungil suuliste véidete esitamiseks ja
koja liikmete kiisimustele vastamiseks.

VI. Apellatsioonkaebuste diguslik analiiiis

47. Kuigi nende kahe kohtuasja objektiivne
seos on ilmne, sest molemas vaidlustatakse
sama kohtuotsus, piirduvad sarnasused
sellega. Apellatsioonkaebused on nii erinevad,
et neis ei ole peale vaidlustatud akti midagi
thist. Seetottu tuleb kaebusi analiiiisida
eraldi.

A. Apellatsioonkaebus C-202/

o8 P

kohtuasjas

1. Seisukohtade maaratlemine

48. Selle kohtuasja apellant tugineb ainsale
apellatsioonkaebuse viitele — Esimese Astme
Kohus on rikkunud mééruse nr 40/94 artikli 7
l6ike 1 punkti h ja Pariisi konventsiooni
artiklit 6fer — pohjendades seda jargmise
kolme argumendiga.

49. Esiteks vaidab ta, et vaidlustatud kohtuot-
suses hinnati véadralt riiklike embleemide
peamist ilesannet, kuna ei arvestatud, et
embleemide kaitse ulatus piirdub juhtudega,
kus nende peamine {ilesanne on seatud
kahtluse alla, mis on loogiline, sest riiklikud
embleemid on kaitstud téhised nagu kauba-
margid ja pdritolunimetused, millele ana-
loogia alusel kohalduvad samad kaitsekritee-
riumid, nagu nditeks peamise {ilesande
kahjustamine. Riiklike embleemide puhul
oleks kaubamdrgi registreerimisest keeldu-
mine oigustatud vaid juhul, kui see kauba-
mark kahjustab seda, kuidas riigivapp tervi-
kuna tahistab riigi identiteeti ja suveraénsust.

50. Teiseks heidab American Clothing vaid-
lustatud kohtuotsusele ette, et selles eelistati
heraldilist kirjeldust geomeetrilisele, kuigi
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Pariisi konventsiooni artikkel 6fer ei kaitse
siimbolit, vaid selle kui konkreetse graafika-
teose kunstilist tolgendust. Sellepérast ongi
viheste heraldiliste omadustega embleeme
kergem jéljendada, kuna ka vihesed erine-
vused takistavad jareldamast, et embleemi
puhul on tegemist heraldika seisukohalt
jdljendamisega. Vaidlustatud kohtuotsuse
tulemuseks on tema sonul, et riikidele
antakse peaaegu absoluutne monopol tédhis-
tele, millel ei ole tiiiipilisi heraldilisi omadusi.

51. Kolmandaks heidab American Clothing
Esimese Astme Kohtule ette, et see ei
kontrollinud teatavaid taotletud tdhisele
omaseid asjaolusid, nagu mitmeosalistest
kaubamairkidest jadv tervikmulje, milles
suure tahtsuse omandab koostisosade jaotus,
ja seetottu peab Esimese Astme Kohus seda
tervikmuljet téhtsusetuks pidades absoluut-
seks dogmaks nende riiklike embleemide
kaitse, mis esinevad teiste kaubamarkide
»osana” Pariisi konventsiooni artikli 6ter
16ike 1 punkti a tdhenduses.

52. Sellega seoses heidab ta Esimese Astme
Kohtule ette, et see ei lubanud registreerida
asjaomast tédhist, millele oli lisatud méiruse
nr 40/94 artiklis 38 osutatuga sarnane dis-
claimer, jérgides nii Kanada kaubamérgiameti
tava. American Clothing leiab, et kuna
Esimese Astme Kohus ei votnud selle siseriik-
liku asutuse praktikat arvesse, on Esimese
Astme Kohus moonutanud asjaolusid, sest
need aspektid olid piisavalt ja veenvalt toen-
datud. Pealegi ei peaks American Clothingu
sonul ihtlustamisamet kaitsma riiklikke
embleeme rangemini kui siseriiklikud ametid.
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53. Lopuks heidab kohtuasja C-202/08 P
apellant Esimese Astme Kohtule ette, et see
jattis oma kohtuotsuses arvestamata koik
viited asjaomase tdhise tavaparasele kasutu-
sele, kuna American Clothingu kavatsetav
kasutusviis ei oleks tahiste segiajamist voimal-
danud, sest avalikkus oleks seda tajunud
kaunistusena, millel ei ole riikliku emblee-
miga mingit seost.

54. Uhtlustamisamet seevastu liikkkab koéik
need argumendid kindlalt tagasi, vdites, et
Esimese Astme Kohus tolgendas kirjeldatud
argumente oOigesti. Ta pooldab embleemide
absoluutset kaitset kolmel pdhjusel: 1) asja-
omane kaitse ei sdltu tingimusest, et kahjus-
tatakse kaubamérgi peamist tilesannet; 2) ab-
soluutne kaitse muudab selle hindamise, kas
avalikkus tajub asjaomast tédhist kui eristavat
voi iiksnes kaunistavat osa, kasutuks, ja
3) kaitse tugevus ei soltu ka sellest, kas
kaubamairgil heraldilised omadused on
suurel voi vihesel méaral markeeritud.

55. Uhtlustamisamet eitab ka igasugust
oigusnormi rikkumist vaidlustatud kohtuot-
suses seoses sellega, et vdoimaliku vapiteaduse
aspektist jdljendamise vélja selgitamiseks
kasutati heraldilist kirjeldust. Ta ei noustu
apellandi seisukohaga disclaimer’i suhtes,
markides, et médruse nr 40/94 artikli 38
16ige 2 on kohaldatav ainult siis, kui kauba-
margi iihe osa eristusvoime seatakse kahtluse
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alla. Peale selle ei noustu iihtlustamisamet
vditega, et ta oleks pidanud juhinduma
teiste toostusomandi Giguste registreerimise
ametite, nagu Kanada kaubamérgiameti koge-
musest.

56. Uhtlustamisamet litkkkab tagasi viite as-
jaolude moonutamise kohta, kuna tema sonul
mirkis Esimese Astme Kohus tiksnes seda, et
puuduvad toendid Kanada ameti praktika
kohta, soltumata sellest, et Pariisi konvent-
siooni artiklis 6¢er isegi ei nimetata kohustust
arvestada nende riikide todstusomandiasu-
tuste tavasid, mille embleemide iile vaiel-
dakse. Kuna kokkuvottes kohustab selle sitte
sisu riiklikku embleemi kujutava tdhise ,re-
gistreerimisest keelduma voi registreeringut
kehtetuks tunnistama”, vilistab see igasuguse
voimaluse teha nendest kahest kaubamairgi-
ametitele seadusega ette ndhtud valikust
kaubamargi puhul moéo6ndusi.

2. Apellatsioonkaebuse ainsa viite kontrolli-
mine

a) Viga, mis tuleneb riiklike embleemide
peamise iilesandega arvestamata jatmisest

57. Koigepealt heidab kohtuasja C-202/08 P
apellant vaidlustatud kohtuotsusele ette, et
selles ei kasitletud Kanada embleemi sama-
moodi nagu kaubamirki, sest kui seda oleks
tehtud, oleks jargitud samasuguseid kaitse-

kriteeriume ning lahtutud sellest, et seadus-
liku kaitse andmiseks on vaja, et registreeritud
tihise peamist {ilesannet on kahjustatud.

58. Nende argumentide analiiiisimiseks tuleb
vilja selgitada riiklike embleemide olemus nii
viljaspool kaubamirgidigust kui ka selle
oiguse raames. Selle kontrollimisega selgub
pohjalikumalt, mida tegelikult téhendab
riiklike embleemide nimetamine maédruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punktis h, mida
Euroopa Kohus ei ole seni kommenteerinud.

i) Registreeritud kaubamirk ja embleem:
erinevad iilesanded

59. Uldiselt tihendab ,embleem” npiltkirja-
marki, simbolit v6i kujutist, mis annab edasi
selle vormi, rohutades joonise stimboolset
tahendust.”>  Oigusvaldkonna erialaséna-
raamatutes seevastu seostatakse seda sona
peaaegu iiheselt riikide suverddnsuse stim-
boolikaga, nagu lipud ja vapid,* omistades

22 — Diccionario de la lengua espariola, Real Academia Espariola,
21. triikk, kirj Espasa Calpe, Madrid, 1992, 1k 803. Samuti Le
nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue frangaise, kirj
Dictionnaires Le Robert, Paris, 1993, 1k 829.

23 — Black’s Law Dictionary, 7. trikk, kirj West Group, St. Paul,
Minneapolis (USA), 1999, 1k 540, ja Creifelds Rechtsworter-
buch, 16. trikk, kirj C. H. Beck, Miinchen, 2000, lk 663
( ,Hoheitszeichen”).
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sellele ka eriomaduse tihistada riiki, territo-
riaaliiksusi, poliitilisi erakondi voi teisi
avalikke tiksusi. *

60. Rahvusvahelises diguses on klassikaliseks
nditeks lipp, mis nditab riigile alluvust; on
kombeks, et riikidel on 6igus anda oma
riikkondsus laevadele,? lubades neil soita
selle riigi lipu all, mille diguskord laeval
kehtib, ja selline kasutus on sitestatud
Montego Bay konventsioonis. %

61. Sotsioloogilisest ~seisukohast aga ei
puuduta siimboolika v6i embleemi teatud
kindla riigiga seostamine mitte ainult laevu
voilennukeid, vaid ka iga selle riigi kodanikku.
Selle vaite ilmekaks vdljenduseks viitan vaate-
pildile, kus tuhanded inimesed lehvitavad
Star Banner? lipukesi hiljutisel Ameerika
Uhendriikide neljakiimne neljanda presidendi
Barack Obama ametisse piihitsemise tsere-
moonial. Mul ei ole aga vdhimatki kahtlust, et
igale kodanikule meenub moéni selline tihte-
kuuluvusavaldus oma péritoluriigis voi moni
sportlane, olimpiavditja, kes pjedestaalil
seistes {ilevustundest nutab, kui kodumaa

24 — Nii eriti Cornu, G., Vocabulaire juridique, 8. triikk, kirj
Presses Universitaires de France, 2000, lk 328.

25 — Dupuy, J.-M., Droit international public, 4. trikk, kirj Dalloz,
Paris, 1998, 1k 72.

26 — 10. detsembril 1982 Montego Bays (Jamaica) allkirjastatud
Uhinenud Rahvaste Organisatsiooni mereoiguste konvent-
sioon, mis joustus 16. novembril 1994. Kiideti Euroopa
Uhenduse nimel heaks noukogu 23. mirtsi 1998. aasta
otsusega 98/392/EU (EUT L 179, Ik 1; ELT eriviljaanne 04/03,
1k 260).

27 — Hellitavalt nimetatud ka Stars and Stripes ja Old Glory.
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htimni saatel heisatakse riigilipp, voi kui selle
kodaniku riigi s6javdgi vannub lipule truu-
dust.

62. Esitatud mirkustest ndhtub, et riiklike
embleemide ja sama riigi alamate vahel on
side, mille juured on siigaval ajaloos,
kultuuris, traditsioonides, maastikus, rahvus-
vahelises kujunemisloos ja ka rahvuse tiiiipi-
lises isikupiras. Uldjuhul on need embleemid
rahvussiimbolid, mille iile nende kandjad
tunnevad suuremal voi vdhemal maéral
uhkust; kui see ka nii ei ole, tunneb iga selle
kollektiivi liige oma lipu miljonite hulgast éra,
sest ta tunneb seda alateadlikult, olenemata
enda maitsest.

63. Kui oletada, et riiklikel embleemidel on
»peamised tilesanded”, nagu véidab apellant,
siis tuleb vilja tuua riigi identifitseerimine ja
selle suverddnsuse kujutamine. Riigis on
nende missioon seega elanikke liita; rahvus-
vaheliselt seevastu voimaldavad nad rahvaid
jagada.

64. Seega tdidavad kaubanduselus kauba-
margid embleemidest erinevat rolli. Euroopa
Kohus on korduvalt avaldanud seisukohta
kaubamirgiregistrites registreeritud ideo-
grammide tilesande kohta.
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65. Vastavalt viljakujunenud kohtupraktikale
on kaubamargidigus oluline osa kahjustamata
konkurentsi stisteemist, mille loomine ja
sdilitamine on EU asutamislepingu eesmir-
giks. Sellises siisteemis peavad -ettevotjad
endale kliente hankima oma kaupade voi
teenuste kvaliteedile tuginedes, ning see on
voimalik ainult tdnu nende kaupade identi-
fitseerimist voimaldavatele eristavatele tdhis-
tele.?

66. Selles kontekstis tdidab kaubamérk oma
peamist iilesannet, mis on tagada tarbijale voi
l6ppkasutajale, et kaubamirgiga tdhistatud
kaubal voi teenusel on teatud péritolu, mis
voimaldab segiajamiseta eristada seda kaupa
vOi teenust teist péritolu kaubast vdi teenu-
sest,” tagades, et koiki sellega tdhistatud
kaupu toodetakse voi teenuseid osutatakse
nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse
ettevotja kontrolli all.

67. Ei ole kaubamirkide ja riiklike emblee-
mide ,peamiste iilesannete” erinevustel pike-
malt motet peatuda. Nende kahe erinevus
nditab siiski, et neid tuleb oigusalaselt kasit-

28 — 17. oktoobri 1990. aasta otsus kohtuasjas C-10/89:
HAG (EKL 1990, Ik I-3711, punkt 13); 4. oktoobri 2001. aasta
otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell (EKL 2001,
Ik 1-6959, punkt 21); 12. novembri 2002. aasta otsus
kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002,
Ik 1-10273, punkt 47), ja 17. mirtsi 2005. aasta otsus
kohtuasjas C-228/03: Gillette Company ja Gillette Group
Finland (EKL 2005, 1k I-2337, punkt 25).

29 — 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon
(EKL 1998, 1k 1-5507, punkt 28); 29. aprilli 2004. aasta otsus
kohtuasjas C-371/02: Bjornekulla Fruktindustrier (EKL 2004,
Ik 1-5791, punkt 20), ja 6. oktoobri 2005. aasta otsus
kohtuasjas C-120/04: Medion (EKL 2005, 1k I-8551, punkt 23).

30 — 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La
Roche (EKL 1978, 1k 1139, punkt 7); 18. juuni 2002. aasta
otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk 1-5475,
punkt 30), ja eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football
Club, punkt 48.

leda erinevalt, ning veel tuleb uurida, kas
seadusandja on neile ette ndinud tithesuguse
kohtlemise to6stusomandi oiguse vald-
konnas.

ii) Registreeritud kaubamirgid ja embleemid:
erinev kaitse

68. Kohtupraktikas on registreeritud téhiste
kaitse eeskirjad juba sdtestatud. Nii on direk-
tiivi 89/104/EMU*' péhjenduse 10 alusel, mis
vastab madédruse nr 40/94 pohjendusele 7,
kohtupraktikas sedastatud, et registreeritud
kaubamairgiga antud kaitse esmane eesmérk
on tagada péritolu tahistamise funktsioon ja et
teise tdhisega sarnasuse juhtudel voi sarnaste
kaupade teenuste puhul on kaitse eritingimus
segiajamise tdendosus. *

69. Peale selle saab Euroopa Kohtu hinnangul
tugineda ainult nendele registreeritud tahise
omaniku odigustele, mis on loetletud direk-
tiivi 89/104 artikli 5 loike 1 punktis b, mis
vastab médruse nr 40/94 artikli 9 loike 1
punktile b, kui nii kaubamirkide kui ka
nendega tdhistatud kaupade voi teenuste

31 — Noukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv kauba-
mirke kisitlevate liikmesriikide oigusaktide {ihtlustamise
kohta (EUT 1989, L 40, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, 1k 92).

32 — Eespool viidatud kohtuotsus Medion, punkt 24; 10. aprilli
2008. aasta otsus kohtuasjas C-102/07: adidas ja adidas
Benelux (EKL 2008, lk 1-2439, punkt 28), ja 12. juuni
2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings ja O2
(UK) (EKL 2008, Ik 1-4231, punkt 47).
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identsus voi sarnasus tekitab tarbijais teatavat
segadust. *

70. Nendes sitetes tidhendab segiajamise
tdendosus seda, et avalikkus voib arvata, et
konealused kaubad voi teenused périnevad
samalt ettevotjalt voi ka omavahel majandus-
likult seotud ettevotjatelt. **

71. Segiajamise tdendosust tuleb seega
hinnata igakiilgselt, vottes arvesse koiki
antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid,
eelkoige eristavaid ja domineerivaid osi voi
seda, kuidas keskmine tarbija kaubamérki kui
tervikut tajub, uurimata igat iksikasja.*
Selleks, et hinnata asjaomaste kaubamérkide
sarnasuse astet, tuleb kindlaks mééarata nende
visuaalne, foneetiline ja Lkontseptuaalne
sarnasus ning vajadusel hinnata, millist kaalu
need erinevad osad omavad asjaomaste
kaupade ja teenuste liiki ja nende turustustin-
gimusi arvestades. *

33 — Viidatud kohtuotsus Medion, punkt 25.

34 — 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd
Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk 1-3819, punkt 17); eespool
viidatud kohtuotsus Medion, punkt 26, ja 12. juuni 2007. aasta
otsus kohtuasjas C-334/05 P: Siseturu Uhtlustamise Amet vs.
Shaker (EKL 2007, 1k 1-4529, punkt 33).

35 — 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL
(EKL 1997, Ik 1-6191, punktid 22 ja 23); eespool viidatud
kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punktid 18 ja 25;
22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca
Mode (EKL 2000, 1k 1-4861, punkt 40); 23. martsi 2006. aasta
otsus kohtuasjas C-206/04 P: Miilhens vs. Siseturu Uhtlusta-
mise Amet (EKL 2006, Ik I-2717, punktid 18 ja 19); viidatud
kohtuotsus Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 35,
samuti 28. aprilli 2004. aasta méairus kohtuasjas C-3/03 P:
Matratzen Concord vs. Siseturu Uhtlustamise Amet
(EKL 2004, 1k I-3657, punkt 28).

36 — Eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 27; 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-361/04 P:
Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2006,
1k 1-643, punkt 37); viidatud kohtuotsus Siseturu Uhtlusta-
mise Amet vs. Shaker, punkt 36, ja 27. aprilli 2006. aasta
midrus kohtuasjas C-235/05 P: L'Oréal vs. Siseturu Uhtlusta-
mise Amet (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 40).
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72. Seega paistab lihtne mdista, et riiklike
embleemide ja kaubamirkide kaitse suhtes
kehtivad kriteeriumid on pohimotteliselt
erinevad. Kuna tthenduse kohtupraktikas ei
ole sellekohaseid eeskirju sétestatud, tuleb
lahtuda kohaldatavatest oigusnormidest ja
digusteooriast.

73. Algselt sidus Pariisi konventsioon riiklike
embleemide kaitse avaliku huviga, * voib-olla
arvestades, et need siimbolid kuuluvad koiki-
dele kodanikele, mistottu iihele ettevotjale ei
saa anda ainudigust. *

74. Praeguses versioonis, mis on ldbi
vaadatud Lissabonis, nideb selle rahvusvahe-
lise konventsiooni artikkel 6zer ette abso-
luutse kaitse kahes aspektis: iihelt poolt
laieneb see koikidele Nizza klassifikatsiooni
kaupadele ja, kui siseriiklikus diguses on ette
ndhtud, ka koikidele selle klassifikatsiooni
teenustele *; teiselt poolt ei sdltu kaitse
sellest, kas registreerimistaotluse objektiks

37 — Bogsch, A., ,Les cents premiéres années de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle”, La
Propriété industrielle, WIPO, nr 7/8 — juuli/august, 1983,
1k 224.

38 — Lema Devesa, C., ,Articulo 7 — Motivos de denegacion
absolutos”, Casado Cervifio, A./Llobregat Hurtado, M.-L.
(Coordinadores), Comentarios a los reglamentos sobre la
marca comunitaria, 2. trikk, kirj La Ley, Madrid, 2000, Ik 100.

39 - Ferndndez-Névoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, kirj
Marcial Pons, Madrid, 2001, lk 170; seda ideed viljendab
kaudselt joonealune mirkus lk 82.
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oleva kaubamirgi ja embleemi vahel tekib
seos. Selle konventsiooni* artikli 6zer loike 1
punkti c teine lause lubab tihise registreeri-
mist voi kasutamist, kui see ei eksita avalik-
kust tdhist kasutava ettevotja ja embleemi
omanikust valitsustevahelise organisatsiooni
vahel eksisteeriva seose suhtes, mistottu a
contrario sensu jareldub, et selline seos ei ole
noutav riiklike embleemide puhul, vaid ainult
nende rahvusvaheliste organisatsioonide
embleemide puhul.

75. Jarelikult piisab embleemi tépsest korda-
misest voi jdljendamisest* selleks, et kohal-
dada artikliga 6ter riigisiimbolitele tagatud
kaitset, mis tdhendab mitte ainult nende
tiahiste registreerimisest keeldumist voi
nende kaubamirkide registreeringu tithista-
mist, millega tahetakse riiklik embleemi
omastada, vaid ka nende kasutamise keeldu,
kui pidev asutus ei ole ndutavat kasutusluba
andnud. Tuleb mérkida, et Pariisi konvent-
siooniga seotud kaubaméirgiametite sekku-
mine kui absoluutne keeldumispohjus ** peab
toimuma nende omal algatusel, samas kui
kaubamairkide kaitse antakse alati poole
ndudmisel.

76. Niib selge, et kehtetuks tunnistamist ja
oigustithisust, mis on kaubamérkide puhul
tavaline, riiklike embleemide puhul ei esine.

40 — Kaesoleva ettepaneku punkt 8.

41 - Bodenhausen, G.H.C., Guide dapplication de la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPI,
1969, 1k 101.

42 — Jargin siin taas Ferndndez-Névoa, C., op. cit,, Ik 170, kandes
tema oige markuse Hispaania diguse kohta aga iile ithenduse
tasandile.

43 — Lema Devesa, C., op. cit., 1k 100, eitab seda olemust just nimelt
voimaliku loa tottu.

77. See iilevaade kaubamirkide ja emblee-
mide peamise iilesande ja kaitse erinevustest
vilistab kohtuasja C-202/08 P apellandi teesi,
milles ta soovitab kohaldada mdlemat tiitipi
tihistele analoogia alusel samu kaitsekritee-
riumeid.

78. Jarelikult jéeti vaidlustatud kohtuotsuses
American Clothingu néue 6igesti rahuldama-
ta, sest tema argumendid tuleb tagasi liikata.

b) ,Heraldika seisukohalt jiljendamise” védar
tolgendamine

79. Hageja menetluses C-202/08 P heidab
vaidlustatud kohtuotsusele ette, et selles
tolgendati ebadigesti valjendit ,heraldika
seisukohalt jdljendamine”, eriti kuna Pariisi
konventsiooni artikli 6ter vastaselt eelistati
heraldilist kirjeldust geomeetrilisele.
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80. Sellest kriitikast néhtub erinev arusaa-
mine nimetatud séttes sisalduva imbersonas-
tuse tdhendusest. Kuna puudub kohtuprak-
tika, millele ma saaksin oma selgitustes
tugineda, pean taas kasutama oigusteooriat
ja oigusaktide tolgendamise pohieeskirju.

81. Esiteks saavad riigid embleemidele antud
absoluutse kaitse alusel nende stimbolite
registreerimise, mitte aga kasutamise mono-
poli, * ja sedagi teatud piirangutega, sest see ei
hélma embleemil kujutatud kujundeid, vaid
ainult embleemi heraldilist vdljendust, kuna
paljudel juhtudel on neil ametlikel téhistel
tldkasutatava ideogrammi kuju, nagu looma,
taime, tihtede vms siimbolid.* Peale selle
nduab moiste ,riiklik embleem” kitsast
tolgendamist. *

82. Teiseks ei tihenda heraldika seisukoht
selle teaduse erudiidi antud kirjeldust. Vaata-
mata sellele, et heraldikaparand ei ole nii moju
poolest plastilisele kunstile kui ka oma rikka
tehnikasonavara poolest tdhtsusetu, ei saa

44 — Oigusteoorias tunnustatakse iiksmeelselt riiklike embleemide
vaba turustamist igariigi seaduste piires; teiste seas Fezer, K. H.,
Markenrecht, 2. trikk, kirj C.H. Beck, Miinchen, 1999, 1k 476.

45 — Strobele, P., ,Absolute Schutzhindernisse”, Strobele, P./
Hacker, F., Markengesetz, 8. trikk, kirj Heymanns,
Miinchen, 2006, lk 411.

46 — Nii moistan mina Fezer, K.-H. arvamust, op. cit., Ik 473.
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eeldada, et keskmine tarbija valdab seda
vohikute jaoks ddrmiselt keerukat sdonavara.

83. Samuti ei vasta geomeetriline kirjeldus
nimetatud artikli 6ter vajadustele. Sellise
kirjelduse iiksikasjalikkus muudab nimetatud
digusnormiga embleemidele tagatud kaitse
sisutiihjaks, sest piisab vaid ithest niiansieri-
nevusest selleks, et kaks kirjeldust ei oleks
identsed.

84. Seega vottis Esimese Astme Kohus
Kanada embleemi Kkirjelduses oigusega
aluseks teatise, mille Kanada esitas WIPO
biiroole, sest sellest tekstist tulid vilja taotle-
tava kaubamargi ja selle riigi siimboli voima-
likud sarnasused ja erinevused. Kuna regist-
reeritud on ainult lipp selle siimboliga, ilma
muude tépsustusteta, ei eksitud vaidlustatud
kohtuotsuses, kui arvestati embleemi koige
lihtsama selgitusega — punane vahtraleht,*
sest American Clothing ei ole tuginenud
fakti- ega oigusliku vea esinemisele.

85. Kolmandaks mis puutub ,jiljendamisse”,
siis ei ole vordlemisest segiajamise tdendosuse
kindlaksmaédramisel kasu. Jiljendil peavad

47 - Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 73.
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olema heraldilised tunnused, mis eristavad
embleemi teistest téhistest. *® Need erijooned
on {ldjuhul esitatud lithikirjelduses, mille
Pariisi konventsiooni osalisriigid saadavad
WIPO biiroole.

86. Kokkuvdtteks nédhtub esitatud selgitus-
test, et ma ei tdhelda vaidlustatud kohtuot-
suses viljendi ,heraldika seisukohalt jaljenda-
mine” tolgendamisel eksimust, ja seetdttu
tuleb apellandi need argumendid tagasi
likkata.

¢) Taotletava tdhise eripdrade arvestamata
jatmisest tulenevad vead

87. American Clothing heidab Esimese
Astme Kohtule ette, et viimane ei votnud
arvesse  mitmeosalistest ~kaubamaérkidest
tekkivat ,tervikmuljet”. Ta paneb Esimese
Astme Kohtule siiiiks ka seda, et kohus ei
noustunud registreerimisega {ihtlustamis-
ametis tingimusel, et lisatakse disclaimer
(,Joobumisklausel”), milles American Cloth-
ing loobub igasugusest kaitsest vaidlus-
alusele embleemile, jargides Kanada kauba-
mérgiameti tava; kuna Esimese Astme Kohus
nii ei toiminud, on ta moonutatud tdendeid,
mille American Clothing oli esitanud disclai-
mer’i kasutamise kohta Kanadas. See ettevotja
leiab, et teda on diskrimineeritud, sest {ihtlus-

48 — Bodenhausen, G.H.C,, op. cit,, 1k 100; Strobele, P., op. cit.,
1k 411.

tamisamet on maddruse nr 40/94 artikli 7
loike 1 punkti h ja Pariisi konventsiooni
artiklit 6zer tolgendanud sarnastel asjaoludel
teisiti.

88. Kaubamirgist tekkiva tervikmulje osas
laieneb riiklike embleemide absoluutne kaitse
Pariisi konventsiooni artikli 6ter alusel ka
juhtudele, mil need siimbolid on ainult teise
tahise osa. Nimetatud sittele ei saa anda teist
tahendust, kui sellele lisatakse: ,voi kauba-
margi osana”. Kui seda sitet mitte nii tolgen-
dada, siis ei oleks sellega embleemidele antud
kaitse tildse tohus, sest embleemide kasuta-
misel teise kujundi sees, millel on rohkem osi,
ei oleks nende registreerimine enam takis-
tatud.

89. Loobumisklausli kasutamine on iihtlus-
tamisameti oigus registreeringut teatavatel
asjaoludel lubada, mitte kohustus. Igatahes
ei kasuta tthenduse amet seda digust, sest ta
tunnustab pohimatet, et mitmeosaliste tihiste
puhul ei saa taotleda kaitset ainult iihele
osale.” Kui hageja palub Euroopa Kohtul
anda iihtlustamisametile korraldus noustuda
disclaimer’iga, siis ei tohi unustada, et vasta-
valt médruse nr 40/94 artikli 63 ldikele 6, peab

49 — Bender, A, ,Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, Fezer, K.-H.,
Handbuch der Markenpraxis — Band 1 Markenverfahrens-
recht, kirj C.H. Beck, Miinchen, 2007, 1k 585.
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ithtlustamisamet votma vajalikud meetmed
ithenduste kohtute otsuste téditmiseks.

90. Vastupidi American Clothingu viitele ei
eitata vaidlustatud kohtuotsuses Kanada
kaubamargiameti kogemust; punktis 85
margitakse veenvalt ainult seda, et see ette-
votja ei ole mitut argumenti selle asjaolu kohta
toendanud. Apellant ei tipsusta, kuidas on
asjaolusid moonutatud, ja seetéttu loodab ta
Esimese Astme Kohtus asjaoludele antud
hinnangut vaidlustades saada paremat tule-
must apellatsioonikorras. Euroopa Kohtu
pohikirja artikkel 58 keelab viimasel igasuguse
sekkumise asjaolude kindlaksméddramisse.
Kuna etteheidet asjaolude moonutamise
kohta ei ole tdendatud, mis on ainus vdimalus,
kuidas Euroopa Kohus saaks sekkuda fakti-
listesse aspektidesse,* tuleb eespool analiiii-
situd argument vastuvoetamatuks kuulutada.

91. Peale selle on siis, kui tthtlustamisameti
poolt lahendatud varasematele vaidlustele
tuginev apellandi argument voetaks vastu,
olemas viljakujunenud kohtupraktika, mille
alusel on otsuste puhul, mida apellatsiooni-
koda votab méidruse nr 40/94 alusel vastu
téhiste ithenduse kaubamairkidena registree-
rimise kohta, tegemist piiratud pédevuse,
mitte kaalutlusdiguse teostamisega. Seetottu
tuleb apellatsioonikodade otsuste seaduslik-

50 — Niiteks 19.septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-104/00 P:
DKV vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (Companyline)
(EKL 2002, 1k 1-7561, punktid 21 ja 22), ja minu ettepanek
selles kohtuasjas, punktid 59 ja 60; 15. oktoobri 2002. aasta
otsus liidetud kohtuasjades 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 jt vs. komisjon
(EKL 2002, 1k 1-8375, punktid 330 ja 331), ja 5. veebruari
2004. aasta médrus kohtuasjas C-326/01 P: Telefon & Buch
(EKL 2004, lk I-1371, punkt 35).
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kust hinnata tiiksnes nimetatud madruse
alusel, nagu ithenduse kohtud seda on tolgen-
danud, ja mitte apellatsioonikodade varasema
otsustuspraktika pohjal.*' Seega ei ole vastu-
voetav ka viide, et vaidlusalune kohtuotsus on
diskrimineeriv.

92. Teiste riikide vastavate ametite praktika
kohta kaubamirkide valdkonnas meenutas
Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuot-
suse punktis 84, et ithenduse kaubamirgikord
on iseseisev siisteem, mis koosneb normide
kogumist ja edendab sellele ainuomaseid
eesmirke ning selle kohaldamine on soltu-
matu mis tahes siseriiklikest siisteemidest.
Seetottu hindab {htlustamisamet téhise
tthenduse kaubamirgina registreerimise
voimalikkust tiksnes asjaomaste {ithenduse
odigusnormide alusel, ja liikmesriikide kauba-
mairgiametite otsused ei ole talle siduvad,
kuigi ta votab faktiliste asjaoludena arvesse
Euroopa Liidu riikides juba registreeritud
kaubamairke. 5

51 — 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: BioIlD
vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (EKL 2005, lk I-7975,
punktid 47-51); 12. jaanuari 2006. aasta otsus
kohtuasjas C-173/04 P: Deutsche SiSi-Werke vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet (EKL 2006, 1k I-551, punkt 48); 13. veeb-
ruari 2008. aasta maarus kohtuasjas C-212/07 P: Indorata-
Servigos e Gestdo vs. Siseturu Uhtlustamise Amet (kohtu-
lahendite kogumikus ei avaldata, punktid 43 ja 44), ja
12. veebruari 2009. aasta mdirus liidetud kohtuasja-
des C-39/08 ja C-43/08: Bild digital (kohtulahendite kogu-
mikus ei avaldata, punkt 13).

52 — Selle kohta 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtu-
asjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (EKL 2004,
Ik 1-1619, punktid 42-44); kohtuotsus C-218/01: Henkel
(EKL 2004, lk I1-1725, punktid 61 ja 62), ja minu ette-
panek selles kohtuasjas, punktid 23 ja 24. Samuti eespool
viidatud méaérus Bild digital, punktid 14—16.
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93. Lopuks kaebab apellant, et Esimese
Astme Kohus ei uurinud taotletava kauba-
mirgi tavapdraseid kasutustingimusi. Apel-
landi sonul ei oleks tema kavatsetav ideo-
grammi kasutusviis avalikkust eksitanud, sest
seda oleks tajutud kaunistusena, seostamata
seda embleemiga.

94. Nagu vaidlustatud kohtuotsuse punkt 77
kinnitab, ei soltu siiski Pariisi konventsiooni
artikli 6ter loike 1 punkti a kohaldamine
sellest, kas asjaomane avalikkus voib eksida
taotletud kaubamirgiga tdhistatud kaupade
paritolu osas voi selles osas, kas selle kauba-
mirgi omanik ning asjaomane riik, kelle
embleemi on vastaval kaubamérgil kujutatud,
on omavahel seotud. Oigusteooria iihe osa
jaoks seisneb artikli 6ter punkti a ratio
vajaduses viltida, et tarbija loob ,ametliku”
seose tdhise ja riigi vahel tiksnes seetottu, et
kaubamargil on kujutatud riiklik embleem. %
Kuigi 6igusnorm pohineb vajadusel viltida
seost riikliku embleemiga, ei ole see siiski
oigusnormi kohaldamise tingimus. Seega ei
saa ka seda argumenti vastu votta.

95. Esitatud selgitusi arvestades, ja kuna
kohtuasja C-202/08 P apellandi nouded on
rahuldamata jdetud, tuleb tagasi lilkata

53 — Bodenhausen, G.H.C,, op. cit, lk 99; Inglise oiguses:
Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, ], Meade, R., Moody
Stuart, T., ja Keeling, D., Kerly’s Law of Trade Marks and
Trade Names, 14. trikk, kirj Sweet & Maxwell, London, 2005,
1k 219; Hispaania diguses: Marco Arcald, L. A, ,Articulo 5.
Prohibiciones absolutas”, Bercovitz Rodriguez-Cano, A.
(director), Comentarios a la Ley de Marcas, 2. trikk.,
kirj Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, I koide, Ik 234.

American Clothingu ainus apellatsioonkae-
buse viide ja seega jétta apellatsioonkaebus
tervikuna rahuldamata.

B. Apellatsioonkaebus kohtuasjas C-208/08 P

1. Seisukohtade kindlaksmiiramine

96. Uhtlustamisamet palub oma apellat-
sioonkaebuses osaliselt tithistada Esimese
Astme Kohtu otsus osas, milles leiti, et maa-
ruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkt h koos-
toimes Pariisi konventsiooni artikliga 6ter ei
ole teenuste kaubamairkidele kohaldatav. **

97. Tema noue pohineb iihelainsal viitel, et
Esimese Astme Kohus rikkus 6igusnormi, kui
ta tolgendas Pariisi konventsiooni artiklit 6zer
grammatiliselt, arvestamata selle motet voi
tilesehitust. Kokkuvottes toetab see tihenduse

54 - Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 22 ja 33.
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amet konventsiooni koénealuse sitte laia
tolgendamist jargmistel pohjendustel:

1) konventsiooni ldbivaatamise kaigus
Lissabonis 1958. aastal laiendati konvent-
siooni osalisriikide kohustust kaitsta
kaubamirke ka teenuste kaubamairkidele,
lisades konventsiooni artikli 6sexies, *°
sest muudatusega kavatseti need kaks
liiki — kaubad ja teenused — vordsustada;

2) nagu mddruse nr 40/94 artikli 29 16ikest 1
néhtub, ei taotlenud seadusandja kauba-
mirkide ja teenuste kaubamairkide eri-
nevat kohtlemist;

3) Kaubamirgidiguse lepingu artikkel 16,
millega Esimese Astme Kohus a contrario
sensu kinnitas, et nimetatud artikkel 6ter
ei ole teenuste kaubamirkidele kohal-
datav, ainult tdpsustab konventsiooni
kohaldamisala, kuid ei muuda seda; ja

55 — Ara toodud kiesoleva ettepaneku punktis 9.
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4) Euroopa Kohus on vihemalt kaudselt
pooldanud neid kaht liiki tahiste vordset
kohtlemist, sest ,Fincas Tarragona”*
nime all tuntud kohtuasjas eelotsuse
kiisimusele  vastates ei  hajutanud
Euroopa Kohus oma otsuses eelnevalt ja
omal algatusel kahtlust, kas teenuste
kaubamirkidele on kohaldatav direk-
tiivi 89/104 artikli 4 1o6ike 2 punkt d
koostoimes Pariisi konventsiooni artik-
liga 6bis, milles nagu selle artiklis 6ter
nimetatakse ainult kaubamarke.

98. American Clothing seevastu rohutab, et
konealune artikkel 6zer on selge ja tingimus-
teta ega ole teenuste kaubamirkidele kohal-
datav.

99. American Clothingu sénul ei uuritud
viidatud kohtuotsuses Fincas Tarragona
Pariisi konventsiooni artiklit 6bis, s6ltumata
sellest, et Esimese Astme Kohus oli varem
juba otsustanud, et see artikkel ei holma
teenuste kaubamarke. ¥

56 — 22. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-328/06: Nieto
Nuio (EKL 2007, 1k I-10093).

57 — Viitab Esimese Astme Kohtu 11. juuli 2007. aasta otsusele
kohtuasjas T-263/03: Miilhens vs. Siseturu Uhtlustamise
Amet (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 54), ja
kohtuotsusele T-150/04: Miilhens (EKL 2007, lk 1I-2353,
punkt 59).



AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES VS. SISETURU UHTLUSTAMISE AMET JA SISETURU UHTLUSTAMISE AMET VS.
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

100. Ta viidab ka, et Pariisi konventsiooni
artikkel 6sexies ei mojuta artiklit 6ter, sest
Lissaboni aktist jareldub, et ambitsioonikamat
ideed samastada teenuste kaubamaérgid
kaupade kaubamirkidega sellel konverentsil
vastu ei voetud.

101. American Clothingu arvates ei muuda
kaubamairgidiguse lepingu artikkel 16 vaid-
lusalust Pariisi konventsiooni artiklit 6ter,
vaid tdiendab seda, laiendades selle kohalda-
misala teenustele.

2. Apellatsioonkaebuse diguslik analiiiis

102. Kuigi ma noustun iihtlustamisametiga,
kui ta vdidab, et méiruse nr 40/94 artikli 7
16ike 1 punkti h toélgendamisel koostoimes
Pariisi konventsiooni artikliga 6ter on rikutud
digusnormi, ei noustu ma tema viitega, et
oigusnormi rikkumine seisneb viimatinime-
tatud sétte grammatilises tolgendamises;
samuti ei poolda ma artiklist 6sexies ja
kaubamargidiguse lepingust ldhtudes selle
artikli laia kohaldamist, sest see moonutab
tlemédra koikide loetletud artiklite tihen-
dust.

103. Esimese Astme Kohus ei méistnud
oOigesti Pariisi konventsiooni eesmirki ja
tthenduse kaubamairki kasitleva méiruse ar-
tiklis 7 esinevat viidet sellele konventsioonile.

Kodigi nende digusnormide eraldi analiiiisi-
mine voimaldab teha tarvilikke jéareldusi.

a) Pariisi konventsiooni artikli 6fer oige
tolgendus

104. Konventsiooni peamine eesmirk on
sdilitada siseriikliku kohtlemise pohimotet,
lisades sellele moned konventsiooni alla
kuuluvate toostusomandi objektide mini-
maalse kaitse eeskirjad. *®

105. Siseriikliku kohtlemise reegel hélmab
tthelt poolt vialisriikide tahiste diskrimineeri-
mise keeldu, andes neile samasuguse digus-
liku kaitse nagu patentidele, kaubamérki-
dele ja toostusdisainilahendustele riiklikul
tasandil. Teiselt poolt sisaldab see kollisioo-
ninormi, mille alusel kehtib konventsiooni
osalisriikides to6stusomandialaste kohtuvaid-
luste lahendamisel lex loci proteccionis, see
tdhendab selle riigi diguskord, kus leiutise,
kaubamirgi vbi  toOstusdisainilahenduse
oiguslikku kaitset taotletakse, vastavalt kon-
ventsioonile omasele territoriaalsuse pohi-
mottele. ¥

58 — Beier, F.-K., ,One Hundred Years of International Coopera-
tion — The Role of the Paris Convention in the Past, Present
and Future”, International Review of Industrial Property and
Copyright Law, kd 15, nr 1/1984, Ik 11; Bodenhausen, G.H.C,,
op. cit,, 1k 12 ja 13.

59 — Beier, F.-K,, op cit., 1k 9 ja 10. Bodenhausen, G.H.C., op. cit.,
1k 30.
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106. Jarelikult kohustuvad Pariisi konvent-
sioonile allakirjutanud riigid kohaldama oma
toostusomandi valdkonna seadusi kodanike ja
tilejadnud osalisriikide kodanike kaubamir-
kide suhtes samavéirselt, ning viimased
voivad nduda vdhemalt konventsiooniga
antud kaitset.

107. Seega Esimese Astme Kohus eksib, kui ta
osaliselt eitab embleemide kaitset artikli 6zer
alusel, sest kuigi see site ei holma teenuste
kaubamairke, ei ole selle iilesanne ka kasitleda
in extenso embleemide absoluutse kaitse
kohaldamisala ulatust. Konealuses sittes
palutakse osalisriikidel tiksnes seda, et riikliku
embleemiga identseid voi riiklikku embleemi
sisaldavaid téhiseid ei registreeritaks kauba-
margina. Osalisriikidele jaab vabadus laien-
dada reegli kohaldamisala teenuste kauba-
mirkidele.® Selles suhtes on ihtlustamis-
ametil 6igus, kui ta toob pohjenduseks, et
konventsioon on ,miinimumnoudeid sétestav
digusnorm”, mitte ,ithtne seadus”. Uhenduse
odiguses ei ole puudu seda laadi digusnormide
ndidetest, mis lubavad liikmesriikidel niini-
metatud ,,minimaalse ithtlustamise” meetodit
kasutades kehtestada direktiivis sétestatud
noduetest rangemaid néudeid.

108. Vastupidi tihtlustamisameti arvamusele
ei toeta konventsiooni artikkel 6sexies
aga selle artikli 6ter laia tdlgendamist.
Artikkel 6sexies ainult kutsub osalisriike iiles

60 — Bodenhausen, G.H.C., op. cit., 1k 99.
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teenuse kaubamirke kaitsma, ndudmata
nende registreerimist. Seetottu jadb tdhiste
sellise kaitse kord iga riigi otsustada, ning
seega voivad nad teenuste kaubamirgid
kaubamirkidega samastada voOi ette ndha
erikorra.  Vilja arvatud konventsioonis
konkreetsetelt teenustele esitatud viidetele,
nagu artiklid 2 ja 3 koostoimes artikliga 5, ¢' on
igal juhul riigi seadusandja padevuses kind-
laks médrata, mil maéral on teenuste kauba-
mirgid kaupade kaubamirkidega sama-
vairsed. ©

109. Kokkuvottes ei tulene riiklike emblee-
mide kaitse laiendamine teenuste kaubamair-
kidele Pariisi konventsioonist, vaid siseriikli-
kest voi tthenduse digusnormidest.

b) Maiéruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti h
kohaldamisala

110. Niisiis s6ltub vastus kiisimusele, kas see
absoluutse keeldumise pohjus kehtib ka
teenuste kaubamirkidele, ithenduse mairu-

61 — Bodenhausen, G.H.C., op. cit., 1k 90.
62 — Bogsch, A., op. cit., 1k 229.
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sest kaubamairgi kohta ja sellele tuleb minu
arvates vastata jaatavalt.

111. Esiteks seetdttu, et nimetatud maaruse
pohjendused 7 ja 9 ning selle artikli 1 16ige 1
toendavad méiruse tdhtsust vordsetel tingi-
mustel nii kaupade kui teenuste kaubamargi
jaoks. Peale selle ei ole — kui tegemist ei ole vea
voi véljajatmisega — madruses lihtegi sitet,
mis neid kaubamarke eristaks, eriti osas, mis
puutub nende registreerimisse voi nende
omaniku digustesse.

112. Teiseks, on Euroopa seadusandja oma
padevuse teostamisel need kaks kaubamairki
médruses nr 40/94 vordsustanud, ning ei ole
loogiline omistada talle soovi piirata riiklike
embleemide kaitset just teenuste jaoks, mis
moodustavad koige suurema osakaaluga
majandussektori kdikide liikmesriikide rahva-
majanduse kogutoodangus.

113. Nendel asjaoludel olen veendunud, et
viidet artikli 7 16ike 1 punktile h tuleb
tolgendada nii, et see tehti seoses konvent-
siooni artiklis 6ter sitestatud registreerimis-
keeluga, mitte seoses selle eeldatava kohalda-
misalaga.

114. Kolmandaks ei jaga ma Esimese Astme
Kohtu seisukohta, et nimetatud mééruse
véljatootamise ajal oli ithenduse seadusandja
teadlik, et selle artikli 7 loike 1 punkti h viide
tdhendab riigisiimboolika kaitse vihendamist
kaubamirkide ees, kuna jitab need teenuste
kaubamairkide ees kaitseta.®® Kahtlustan
pigem, et liikmesriigid olid tiiesti teadlikud
sellest, et Pariisi konventsioon ei tdhenda
sellist kaitse vihendamist ja et see ei piira ka
nende padevust otsustada kaitseliik, mille nad
soovivad teenuste kaubamérkidele iihenduses
tagada.

115. Vastupidi vaidlustatud otsuses sitesta-
tule ei ole tdendoline, et olemuselt nii
uuenduslikus médruses nr 40/94, mille heaks-
kiitmiseks oli vastavalt EMU asutamislepingu
artiklile 235 (ntiid EU artikkel 308) vaja
tthehailsust, ei mirganud ikski liikmesriik
riigisiimbolite kaitse vdhenemist, mis selle
kohtuotsuse kohaselt kaasneb juba nimetatud
artikli 7 loike 1 punktile h viitamisega, eriti
arvestades, et valitsused on selliste emblee-
mide osas véga tundlikud.

116. Jarelikult tuleb noustuda tihtlustamis-
ameti ainsa apellatsioonkaebuse viitega
kohtuasjas C-208/08 P selle kohta, et

63 — Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 32.
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madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 1 punkti h
kohaldamisel koostoimes Pariisi konvent-
siooni artikliga 6ter on rikutud digusnormi,
ja tihenduse ameti esitatud apellatsioonkae-
buse objektiks olev kohtuotsus tuleb tithis-
tada.

VII. Kohtukulud

117. Minu pakutud lahenduse jargi peab
kohtukulud vilja moéistma American Clothin-

VIII. Ettepanek

gult, nagu ndeb ette Esimese Astme Kohtu
kodukorra artikli 87 1oike 2 esimene 16ik.

118. Kuna ka koik tema noduded kohtu-
asjades C-202/08 P ja C-208/08 P jaeti
rahuldamata, tuleb Euroopa Kohtu kodukorra
artikli 122 esimese 16igu alusel koostoimes
selle artikli 69 loike 2 esimese ldiguga ka
molema apellatsioonkaebuse kohtukulud
vilja moista American Clothingult.

119. Esitatud pohjendustest ldhtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku:

1. Jatta American Clothing Associates SA apellatsioonkaebus kohtuasjas C-202/08 P
Esimese Astme Kohtu viienda koja 28. veebruari 2008. aasta otsuse peale

kohtuasjas T-215/06 rahuldamata.

2. Noéustuda Siseturu Uhtlustamise Ameti (kaubamirgid ja tédstusdisainilahen-
dused) ainsa apellatsioonkaebuse viitega kohtuasjas C-208/08 P Esimese Astme
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Kohtu viienda koja 28. veebruari 2008. aasta kohtuotsuse peale kohtuasjas T-215/06
ja tiihistada see kohtuotsus osas, milles tuvastati, et méaédruse nr 40/94 ithenduse
kaubamirgi kohta artikli 7 loike 1 punkt h koostoimes Pariisi konventsiooni
artikliga 6ter ei ole teenuste kaubamérkidele kohaldatav.

3. Moista molema kohtuastme ja eelkdige molema hagi apellatsioonkaebustega
seonduvad kohtukulud vilja &ritthingult American Clothing Associates SA.
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