SENTENCIA DE 16.7.2009 — ASUNTOS ACUMULADOS C-202/08 P'Y C-208/08 P
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 16 de julio de 2009*

En los asuntos acumulados C-202/08 P y C-208/08 P,

que tienen por objeto sendos recursos de casacién interpuestos, con arreglo al
articulo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, los dias 8 y 16 de mayo de 2008,
respectivamente,

American Clothing Associates NV, con domicilio social en Evergem (Bélgica),
representada por el Sr. P. Maeyaert, advocaat, y por M® N. Clarembeaux y
C. De Keersmaeker, avocats,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia (asunto C-202/08 P),

* Lengua de procedimiento: francés.
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y

Oficina de Armonizacion del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. A. Folliard Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

American Clothing Associates NV, con domicilio social en Evergem (Bélgica),
representada por el Sr. P. Maeyaert, advocaat, y por M* N. Clarembeaux, y C. De
Keersmaeker, avocats,

parte demandante en primera instancia (asunto C-208/08 P),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, A. Borg Barthet
(Ponente), E. Levits y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. C. Stromholm, administradora;
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habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de marzo
de 2009;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el
12 de mayo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Mediante sus recursos de casacion, American Clothing Associates NV (en lo sucesivo,
«American Clothing») y la Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (Marcas,
Dibujos y Modelos) (OAMI) solicitan la anulacién de la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 28 de febrero de 2008, American
Clothing Associates /OAMI (Representacién de una hoja de arce) (T-215/06, Rec.
p- II-303; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que dicho Tribunal desestimé
parcialmente la resolucién de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 4 de mayo de
2006 (asunto R 1463/2005-1), por la que se deniega la solicitud de registro como marca
comunitaria de un signo que representa una hoja de arce (en lo sucesivo, «resolucion
controvertida»).

Marco juridico

Elarticulo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), tal como fue modificado por
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el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 349,
p- 83) (en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»), con la ribrica «Motivos de denegacién
absolutos», dispone:

«1. Se denegara el registro de:

h) las marcas que, por falta de autorizacion de las autoridades competentes, deban ser
denegadas en virtud del articulo 6 ter del Convenio de Paris;

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los
contemplados por el articulo 6 ter del Convenio de Paris y que sean de especial
interés publico, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad
competente.

El articulo 29, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 establece que «quien haya
presentado regularmente una marca en uno o para uno de los Estados que son partes en
el Convenio de Paris o en el Acuerdo por el que se crea la Organizacién Mundial del
Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar la presentacion de una solicitud de
marca comunitaria para la misma marca para productos o servicios idénticos a aquellos
para los que se present6é esa marca, o que estén contenidos en estos productos o
servicios, gozard de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de
la fecha de presentacién de la primera solicitud».
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A tenor del articulo 38, apartado 2, de dicho Reglamento, «si la marca contuviera un
elemento carente de cardcter distintivo cuya inclusién en la marca pudiera crear dudas
sobre el alcance de la proteccién de la marca, la Oficina podra pedir como condicién
para el registro de la marca que el solicitante declare que no alegara derecho exclusivo
alguno sobre este elemento. [...]»

Los articulos 1, 6, 6 ter, 6 sexies y 7 del Convenio para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, firmado en Paris el 20 de marzo de 1883, revisado en dltimo lugar en
Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (United
Nations Treaty Series, tomo 828, n° 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de Paris»),
disponen:

«Articulo primero

2) Laproteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invencidn,
los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o
de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, asi como la represién de la competencia
desleal.
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Articulo 6

1) Las condiciones de depdsito y de registro de las marcas de fabrica o de comercio
seran determinadas en cada pais de la Unién [constituida por los paises a los que se
aplica el Convenio de Paris] por su legislacién nacional.

Articulo 6 ter

1) a)

b)

Los paises de la Union acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, la utilizacién, sin permiso de las autoridades competentes,
bien sea como marcas de fabrica o de comercio, bien como elementos de las
referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de
Estado de los paises de la Unidn, signos y punzones oficiales de control y de
garantfa adoptados por ellos, asi como toda imitacién desde el punto de vista
heraldico.

las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a
los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de
las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o
varios paises de la Uni6én sean miembros, con excepcién de los escudos de
armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido
objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su
proteccion.
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Ningan pais de la Unién podrd ser obligado a aplicar las disposiciones que
figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos
adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese pais, del presente
Convenio. Los paises de la Unién no estdn obligados a aplicar dichas
disposiciones cuando la utilizacién o el registro considerado en la letra a) que
antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espiritu del pablico, un
vinculo entre la organizacion de que se trate y los escudos de armas, banderas,
emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilizacién o registro no es
verosimilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al publico sobre la
existencia de un vinculo entre quien lo utiliza y la organizacion.

Para la aplicaciéon de estas disposiciones los paises de la Unién acuerdan
comunicarse reciprocamente, por mediacion de la Oficina internacional, la lista
de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantia
que desean o desearan colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos limites,
bajo la proteccién del presente articulo, asi como todas las modificaciones
ulteriores introducidas en esta lista. Cada pais de la Unién pondrd a disposicién
del publico, en tiempo habil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificacién no es obligatoria en lo que se refiere a las
banderas de los Estados.
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Articulo 6 sexies

Los paises de la Unién se comprometen a proteger las marcas de servicio. No estan
obligados a prever el registro de estas marcas.

Articulo 7

La naturaleza del producto al que la marca de fibrica o de comercio ha de aplicarse no
puede, en ningun caso, ser obstaculo para el registro de la marca.»

¢ El articulo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el
27 de octubre de 1994, establece que «cualquier parte contratante registrard las marcas
de servicio y aplicard a las mismas las disposiciones del Convenio de Paris relativas a las
marcas de producto.»

Hechos que originaron el litigio

7 El23 dejulio de 2002 American Clothing presenté una solicitud de marca comunitaria
a la OAMI al amparo del Reglamento n° 40/94.
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s La marca cuyo registro se solicit6, formada por la imagen de una hoja de arce y por el
grupo de letras «<RW», situado debajo de dicha imagen, se reproduce a continuacion:

s Losproductosy servicios paralos que se solicit6 el registro pertenecen a las clases 18, 25
y 40 segun lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su
version revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a las
descripciones siguientes:

— «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en
otras clases; pieles de animales; badles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones;
fustas, jaeces y guarnicioneria» (clase 18);

— «Vestidos, calzados, sombrereria» (clase 25), y

— «Servicios de sastres, taxidermia; encuadernacién; tratamiento, procesamiento y
mejora de pieles, cuero, piel y textil; revelado de peliculas y copias de fotografias;
trabajos en madera; prensado de frutas; molido de cereales; mecanizado, templado
y mejora de superficies de metales» (clase 40).
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Mediante resolucién de 7 de octubre de 2005 el examinador denegé el registro de la
marca solicitada para todos los productos y servicios de que se trataba, en virtud del
articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94, basindose en que dicha marca
podia dar al publico la impresién de que existia un vinculo entre ésta y Canadd, dado
que la hoja de arce que figura en la marca solicitada es una imitacién del emblema de
dicho pais.

El referido emblema, tal como resulta de la comunicacién de la Oficina Internacional de
la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a los Estados partes del
Convenio de Paris, de 1 de febrero de 1967, y de la base de datos de la OMP], se
reproduce a continuacion:

El 6 de diciembre de 2005, American Clothing interpuso un recurso, con arreglo a los
articulos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolucién del examinador.

Mediante la resolucién controvertida la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimé
el recurso promovido por American Clothing y confirmé la resolucién del examinador.
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Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

Mediante escrito presentado en la Secretaria del Tribunal de Primera Instancia el
8 de agosto de 2006, American Clothing interpuso un recurso contra la resolucién
controvertida invocando un motivo dnico relativo a la infraccién del articulo 7,
apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94.

En la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia anulé parcialmente la
resolucion controvertida, en la parte que se refiere al registro de la marca solicitada para
los servicios comprendidos en la clase 40, segiin lo previsto en el Arreglo de Niza, por
considerar que el articulo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris, al que se
remite simplemente el articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94, no se
aplica a las marcas de servicios.

El Tribunal de Primera Instancia se negd, en efecto, a interpretar en sentido amplio el
articulo 6 ter del Convenio de Paris y, por lo tanto, a basar juridicamente la denegacion
de registro como marca comunitaria de una marca de servicios en el mencionado
articulo 7, apartado 1, letrah). A este respecto, sefial6, en particular, en el apartado 31 de
la sentencia recurrida, que se incluy6 una disposicién especifica en el articulo 16 del
Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994,
precisamente con el fin de extender a las marcas de servicios la proteccién otorgada a
las marcas de productos por el Convenio de Paris. Sin embargo, dicho Tratado no ha
sido ratificado por la Comunidad Europea.

Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia consider6, en el apartado 32 de la
sentencia recurrida, que, en el momento de la adopcién, relativamente reciente, del
Reglamento n° 40/94 en su version inicial, el legislador comunitario conocia la
importancia, en el comercio moderno, de las marcas de servicios y, por lo tanto, habria
podido ampliar también a esta categoria de marcas la protecciéon otorgada a los
emblemas de Estado por el articulo 6 ter del Convenio de Paris. Pues bien, al no haber
considerado util el legislador proceder a dicha ampliacién del &mbito de aplicacion de
las disposiciones pertinentes, el Tribunal de Primera Instancia estimé que no
correspondia al juez comunitario sustituirle e interpretar contra legem las disposiciones
mencionadas, cuyo sentido no es en modo alguno ambiguo.
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En todo lo demds, el Tribunal de Primera Instancia desestimd el recurso al decidir que
la Sala de Recurso habia denegado acertadamente el registro de la marca solicitada para
los productos comprendidos en las clases 18 y 25 segtn lo previsto en el Arreglo
de Niza.

Para llegar a esta solucién el Tribunal de Primera Instancia considerd, en particular, en
el apartado 65 de la sentencia recurrida, que, parala apreciacién de una marca compleja
desde el punto de vista del articulo 6 ter del Convenio de Paris, es preciso tener en
cuenta cada uno de los elementos de dicha marca y que basta con que uno de ellos
consista en un emblema de Estado o su imitacidn «desde el punto de vista herdldico»
para impedir el registro de la marca de que se trate, con independencia de la percepcién
global que pueda tenerse de esa marca.

En relacién con la hoja de arce que figura en la marca solicitada, el Tribunal de Primera
Instancia consideré mas adelante, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que, al
realizar una comparacién «desde el punto de vista herdldico», en el sentido del
articulo 6 ter del Convenio de Paris, entre el signo que figura en dicha marca y un
emblema de Estado, procede referirse a la descripcién heréldica del emblema de que se
trate y no a una eventual descripciéon geométrica del mismo emblema que serfa, por
naturaleza, mucho mds detallada. De ello infirio, en el apartado 75 de dicha sentencia,
que, a pesar de ligeras diferencias, el publico interesado en la Comunidad, es decir, el
consumidor medio al que se dirigen los articulos de consumo habitual designados por la
marca solicitada, percibird dicha marca esencialmente como imitacién del emblema
canadiense.

Por otra parte, en el apartado 77 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera
Instancia senal6 que la aplicacién del articulo 6 ter; apartado 1, letra a), del Convenio de
Paris no estd sujeta a la condicién de que exista una posibilidad de error por parte del
publico interesado en cuanto al origen de los productos designados por la marca
solicitada o en cuanto a la existencia de un vinculo entre el titular de dicha marca y el
Estado cuyo emblema figura en ella. Asimismo el Tribunal de Primera Instancia
considerd, en el apartado 81 de la misma sentencia, que el supuesto renombre de la
marca solicitada carece igualmente de pertinencia.
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2 Enrelacién con la consideracion de registros nacionales anteriores de marcas idénticas
o similares a la marca cuyo registro se solicita, el Tribunal de Primera Instancia records,
en el apartado 84 de la sentencia recurrida, que la OAMI vy, en su caso, el juez
comunitario no estdn vinculados por una decisién adoptada en un Estado miembro, ni
en un Estado tercero, que admita el caracter registrable de ese mismo signo, o de otros
semejantes, como marca nacional. Con respecto a la practica supuestamente menos
restrictiva de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canad4, en el apartado 85 de su
sentencia el Tribunal de Primera Instancia manifesté6 que la demandante no habia
probado ni siquiera afirmado de una manera inequivoca que hubiese obtenido una
autorizacién de las autoridades canadienses competentes que le permitiera registrar
una marca idéntica a la marca solicitada.

Pretensiones de las partes del recurso de casacion

23 En el asunto C-202/08 P, American Clothing solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia
consideré que la Primera Sala de Recurso de la OAMI no habia infringido el
articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n°® 40/94 al adoptar la resolucién
controvertida en tanto en cuanto ésta se refiere al registro de la marca solicitada
para los productos correspondientes a las clases 18, segtin lo previsto en el Arreglo
de Niza, a saber, «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales, badles y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicioneria», y 25, segtn lo previsto en
dicho Arreglo, es decir, «vestidos, calzados, sombrereria».

— Condene en costas a la OAMI.

I-6976



24

25

26

AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES / OAMI'Y OAMI / AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

La OAMI solicita al Tribunal de Justicia en dicho asunto que:

— Desestime el recurso de casacion.

— Condene en costas a American Clothing.

En el asunto C-208/08 P, la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia
consider6 que el articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94 no se
aplica a las marcas que designan servicios.

— Condene en costas a American Clothing.

American Clothing solicita al Tribunal de Justicia en dicho asunto que:

— Confirme la sentencia recurrida, en la medida en que consider6 que el articulo 7,
apartado 1, letra h), del Reglamento n°40/94 y el articulo 6 ter del Convenio de Paris
no se aplican a las marcas de servicios.
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— Condene en costas a la OAMIL

Sobre los recursos de casacion

Oidas las partes y el Abogado General sobre el particular, los asuntos C-202/08 P y
C-208/08 P han sido acumulados por razén de conexién, mediante auto del Presidente
del Tribunal de Justicia de 11 de febrero de 2009, a efectos de los procedimientos escrito
y oral asi como de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 43 del Reglamento
de Procedimiento.

En el asunto C-202/08 P

Alegaciones de las partes

American Clothing imputa al Tribunal de Primera Instancia la comisién de un error de
Derecho en relacién con la aplicacion de los motivos de denegacidn de registro de una
marca en virtud del articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94 y del
articulo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris.

Dicha sociedad afirma que el Tribunal de Primera Instancia pasé6 por alto la pertinencia
de la funcién esencial de un emblema de Estado para apreciar el &mbito de proteccién
de éste. Considera que la proteccion concedida a tal emblema debe, en efecto, quedar
reservada a los casos en que sus funciones esenciales puedan verse afectadas. Sostiene
que la denegacion del registro de tal emblema como marca o elemento de una marca
s6lo puede estar justificada si la utilizacién de la marca o de su elemento puede suponer
un menoscabo para algunos simbolos relativos a la identidad y a la soberania de un
Estado, a los que se refiere ese emblema. Observa que, por lo tanto, los emblemas de
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Estado constituyen signos protegidos, como las marcas y las denominaciones de origen,
a las que son aplicables por analogia los mismos criterios de proteccion.

American Clothing alega que el objeto de la proteccién de los emblemas de Estado,
segun el articulo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris, es mantener tales
emblemas al abrigo de similitudes con respecto a otros signos en un ambito bien
determinado, a saber, las imitaciones «desde el punto de vista herdldico». Pues bien,
sefnala que, contrariamente a lo que consideré el Tribunal de Primera Instancia en el
apartado 71 de la sentencia recurrida, la finalidad de este concepto de «imitacién desde
el punto de vista heraldico» no es proteger el simbolo como tal sino una interpretacion
artistica muy concreta, una obra grafica especifica, que es el resultado de la aplicacion
de las normas que regulan el arte heraldico. Sostiene que, por lo tanto, en el supuesto de
que un emblema no tenga ninguna caracteristica heraldica o cuente con pocas
caracteristicas de este tipo, no puede existir imitacién en el sentido de dicha
disposicion.

A su juicio, la interpretacion dada por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia
recurrida da lugar a erigir un monopolio cuasi absoluto de los Estados sobre los signos
que poseen Unicamente pocas caracteristicas herdldicas, determinando asi la
indisponibilidad de tales signos como elementos de marcas. Pues bien, matiza que,
de hecho, una gran cantidad de marcas registradas contienen signos notificados como
emblemas de Estado, como, por ejemplo, el trébol irlandés.

American Clothing alega, por dltimo, que el Tribunal de Primera Instancia pasé por
alto la pertinencia de determinadas circunstancias del caso de autos. Asi, precisa que, en
los apartados 64 y 65 de la sentencia recurrida, prescindi6 de la impresién de conjunto
producida por la marca, al considerar que esta impresion carece de toda pertinencia
cuando se trata del registro de una marca que constituye un emblema de Estado o una
imitacion de éste desde el punto de vista herdldico. American Clothing sefiala asimismo
que el articulo 6 ter del Convenio de Paris no parece oponerse a que una marca
compleja que contenga un emblema sea objeto de registro, acompaiiada de un
«disclaimer», como el previsto en el articulo 38 del Reglamento n° 40/94, mediante el
cual el solicitante declare que no invocara el derecho exclusivo sobre un determinado
elemento de la marca. Afirma que, por lo demas, ello corresponde a la practica de la
Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadd que, segtn senala, acordé registrar
algunas marcas con una hoja de arce de once puntas con la condicién de que se aceptara
un «disclaimer» respecto a las mismas. Sostiene que, en el caso de autos el Tribunal de
Primera Instancia desnaturalizé los hechos al negar la referida prictica de dicha

I-6979



33

34

35

36

SENTENCIA DE 16.7.2009 — ASUNTOS ACUMULADOS C-202/08 P 'Y C-208/08 P

Oficina, en particular, en lo tocante a la imposicién de tal «disclaimer» respecto a la
marca que es objeto del presente procedimiento y a cuyo registro se renuncié
posteriormente por otros motivos.

American Clothing agrega que, por lo tanto, la OAMI no puede proteger los emblemas
de Estado de manera mas estricta que los propios Estados interesados. Aduce que el
Tribunal de Primera Instancia deberia haber tenido mdas en cuenta la practica en la
materia de la OAMI, asi como la de otras oficinas nacionales. American Clothing
sostiene que, en circunstancias habituales de uso, el publico no percibe las
caracteristicas herdldicas poco pronunciadas, como en el caso de la marca solicitada,
y que dicho publico sé6lo ve un elemento ornamental y no una referencia a un emblema
de Estado. Matiza que, por lo demds, tales caracteristicas herdldicas se encuentran en
otros signos frecuentemente utilizados como marca.

La OAMI recuerda, en primer lugar, que, en un recurso de casacion el Tribunal de
Justicia debe limitarse a las cuestiones juridicas y que, por consiguiente, la cuestién de si
la representacion de la hoja de arce contenida en la solicitud de registro de la marca
controvertida es una imitaciéon desde el punto de vista herdldico del emblema de
Canada exige una comprobacién factica al margen del control del Tribunal de Justicia.

La OAMI rechaza toda la argumentacién de American Clothing en relacién con la
exigencia de un menoscabo de la funcién esencial de los emblemas de Estado. A su
juicio, contrariamente a los conflictos entre signos distintivos, la denegacién de registro
de una marca no exige la demostracién de un «vinculo» entre el titular de la marcay el
Estado cuyo emblema se imita, ya que la funcién esencial de un emblema de Estado no
es garantizar el origen comercial de productos y servicios. Afirma que la proteccién
concedida a un emblema de Estado es absoluta en el sentido de que no depende de si el
publico percibe el emblema imitado en una marca como elemento distintivo o como
elemento ornamental.

Alega que por este mismo motivo es inutil una apreciaciéon de la marca solicitada en su
conjunto, apreciacion exigida por American Clothing. En cuanto a la posibilidad de un
«disclaimer», como el previsto en el articulo 38, apartado 2, del Reglamento n° 40/94,
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considera que no es de aplicacién cuando se arguye sobre el elemento controvertido de
una marca por un motivo que no sea la falta de cardcter distintivo.

Seiiala que, ademas, el Tribunal de Primera Instancia estimé correctamente que la
imitacién, desde el punto de vista herdldico, debe examinarse con respecto a la
descripcién heréldica de un emblema, y no en relacién con su descripcién geométrica o
grafica. Puntualiza que, en efecto, la descripcién herdldica de un emblema es mads
representativa que la mera descripcién geométrica o grafica, ya que la representacion
grafica exacta de un emblema puede variar sin, no obstante, alterar las caracteristicas
herdldicas de ese emblema. Manifiesta que el articulo 6 ter, apartado 1, letra a), del
Convenio de Paris confirma que la proteccién de los emblemas no se limita a su
representacion grafica ya que, segun dicha disposicion, aquélla se extiende a toda
imitacion «desde el punto de vista heraldico». Alega que el alcance de la proteccién de
un emblema tampoco depende de sus caracteristicas herdldicas mas o menos
pronunciadas, debiéndose dispensar, por ejemplo, al emblema de Japén la misma
protecciéon que al emblema mas sofisticado. La OAMI sostiene que la descripcién
herdldica del emblema de Canad4, realizada por el Tribunal de Primera Instancia,
constituye una valoracién puramente factica que se sitda al margen del control del
Tribunal de Justicia.

En relacion con las circunstancias de hecho, la OAMI afirma que el Tribunal de Primera
Instancia no desnaturalizé los hechos del caso de autos ignorando la prictica de la
Oficina de la Propiedad Intelectual de Canads, sino que se limit6 a poner de relieve que
los hechos alegados no habian sido probados. Precisa que ni la OAMI ni el juez
comunitario estdn obligados a tener en cuenta una préctica nacional basada en
disposiciones legales que no tienen equivalente en el Reglamento n°40/94y que, por lo
demas, el articulo 6 ter del Convenio de Paris no contiene ninguna remisiénalaleyoala
practica del Estado de origen del emblema protegido. Afirma que aunque la OAMI
hubiera registrado por error algunas marcas similares, el principio de legalidad debe
prevalecer sobre el de igualdad de trato. Considera, en cuanto a las condiciones de uso,
que, independientemente de que éstas puedan variar, no deberian ser tenidas en cuenta
ya que debe comprobarse si la marca solicitada contiene una imitacién de un emblema
de Estado independientemente de toda circunstancia relativa al uso.
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Apreciacién del Tribunal de Justicia

Por lo que respecta a la alegacion de que el Tribunal de Primera Instancia pas6 por alto
la pertinencia de la funcién esencial de un emblema de Estado para definir el alcance de
la proteccidén de éste, procede examinar nuevamente dicha funcién esencial, asi como
las normativas comunitaria e internacional aplicables a los emblemas de Estado
comparandolas con las relativas a las marcas.

En los apartados 59 a 63 de sus conclusiones, el Abogado General puso de relieve
algunas de las funciones esenciales que pueden atribuirse a un emblema de Estado.
Deben senalarse, entre otras, la relativa a la identificaciéon de un Estado, asi como la
inherente a la representacion de su soberania y de su unidad. Por su parte, la funcién
esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad
de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir
sin confusién posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia
(véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec.
p. I-5507, apartado 28, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551,
apartado 23).

En efecto, para que la marca pueda desempenar su funcién de elemento esencial del
sistema de competencia no falseada que el Tratado CE pretende establecer y mantener,
debe constituir la garantia de que todos los productos o servicios designados con ella
han sido fabricados o prestados bajo el control de una tnica empresa, a la que puede
hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de
1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 18 de junio de 2002,
Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30).

Pues bien, esta divergencia entre las funciones esenciales de las marcas y las de los
emblemas de Estado se refleja asimismo en el trato diferente que les depara tanto el
Derecho comunitario como el Derecho internacional.
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Asi, el articulo 6 del Reglamento n° 40/94 postula el principio de la adquisicion de la
marca mediante el registro, mientras que, en virtud del articulo 6 ter, apartado 3, letra a),
del Convenio de Paris, los Estados deben comunicar simplemente a la Oficina
Internacional de la OMPI la lista de los emblemas que deben ser protegidos, sin que tal
notificacién sea obligatoria respecto a las banderas de los Estados. En lo tocante a las
marcas, el principio estriba en una proteccién en relacién con algunas clases de
productos y de servicios determinados, mientras que los emblemas, por el contrario,
gozan de una proteccién general cualquiera que sea la utilizacion que se desee hacer de
ellos. Ademads, contrariamente a las marcas, no puede declararse la nulidad de los
emblemas ni la caducidad de los derechos de su titular. Por lo demads, su proteccién no
se halla limitada en el tiempo. Por lo tanto, multiples aspectos que regulan la proteccién
de las marcas no pueden aplicarse anal6gicamente a la proteccién de los emblemas de
Estados.

Lo mismo puede afirmarse en cuanto a la existencia de un riesgo de confusién que,
aunque constituye el requisito especifico de la proteccién de la marca en caso de
semejanza entre la marca y el signo y de similitud entre los productos o los servicios
(véanse, en particular, la sentencia Medion, antes citada, apartado 24; de 10 de abril de
2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07, Rec. p. 1-2439, apartado 28, asi como de
12 dejunio de 2008, O2 Holdings & O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 47), no
se exige para la proteccién de un emblema, en la medida en que no se menciona en
absoluto en el articulo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris.

Asimismo debe observarse que del articulo 6 ter, apartado 1, letra c), segunda frase, del
Convenio de Paris se deduce que la proteccién de los emblemas de Estado no depende
de la existencia, en la mente del pablico, de una relacién entre la marca cuyo registro se
solicita y el emblema. En efecto, en el caso de emblemas de organizaciones
internacionales, dicha disposicion autoriza el registro y la utilizacién de una marca
en el supuesto de que ésta no pueda inducir al publico a error en cuanto a la existencia
de una relacién entre el usuario de la marca y la organizacion. De ello se desprende que,
en los demads casos, es decir, los relativos a los emblemas de Estado, no existe dicha
posibilidad ni, por lo tanto, procede comprobar la existencia de tal relacién.

En consecuencia, deben rechazarse las alegaciones de American Clothing relativas a la
influencia de la funcién esencial de un emblema de Estado en el &mbito de proteccién
de éste y la aplicacion, por analogia, de los mismos criterios de proteccion que los
aplicables a las marcas.
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En lo que atafie a las alegaciones formuladas por American Clothing en cuanto a la
interpretacién de la expresiéon «toda imitacién desde el punto de vista herdldico»,
contenida en el articulo 6 fer, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris, debe ante todo
sefialarse que dicha disposicién prohibe el registro y la utilizacién de un emblema de
Estado no sélo como marca, sino también como elemento de una marca. Por lo tanto, a
este respecto, la proteccién concedida a los emblemas es igualmente muy amplia.
Ademis, la dltima parte de dicha disposicién contribuye también a garantizar una
proteccién ampliada a los emblemas de Estado en la medida en que, a la prohibicion de
la réplica exacta del emblema se afiade asimismo la prohibicién de la imitacion de éste.

Con todo, la prohibiciéon de imitacién de un emblema se refiere Gnicamente a las
imitaciones de éste desde el punto de vista herdldico, es decir, aquellas que retinen las
connotaciones heréldicas que distinguen el emblema de otros signos. Por lo tanto, la
proteccién contra toda imitacién desde el punto de vista heréldico se refiere no a la
imagen como tal sino a su expresion heraldica. Igualmente, para determinar si la marca
contiene una imitacién desde el punto de vista herdldico, procede considerar la
descripcién heraldica del emblema de que se trate.

De ello se deduce que no puede acogerse la tesis de American Clothing, segtin la cual
debe tenerse en cuenta la descripcion geométrica del emblema. Por una parte, tal
interpretacién irfa en contra del planteamiento esbozado en el apartado 47 de la
presente sentencia referente a la garantia de una proteccién ampliada a favor del
emblema, ya que el caricter, por naturaleza muy concreto, de la descripcién grafica
llevaria a denegar la proteccién del articulo 6 fer, apartado 1, letra a), del Convenio de
Paris al emblema ampardndose en cualquier pequeiia diferencia de matiz entre ambas
descripciones. Por otra parte, el caso de la conformidad gréfica con el emblema
utilizado por la marca ya se contempla en la primera parte de dicha disposicion, por lo
que la expresion «toda imitacién desde el punto de vista heréldico» debe interpretarse
en el sentido de que posee un alcance adicional.
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En consecuencia, una marca que no reproduzca exactamente un emblema de Estado
puede, no obstante, estar comprendida en el ambito de aplicacién del articulo 6 fer,
apartado 1, letra a), del Convenio de Paris, cuando el pablico interesado, en el presente
caso el consumidor medio, la percibe como imitacién de tal emblema.

En lo tocante a la expresién «imitacién desde el punto de vista herdldico» contenida en
dicha disposicién, procede, sin embargo, precisar que toda diferencia entre la marca
cuyo registro se solicita y el emblema de Estado, detectada por un especialista del arte
heraldico, no serd necesariamente percibida por el consumidor medio el cual, a pesar de
algunas diferencias en cuanto a determinados detalles heréldicos, puede ver en la marca
una imitacién del emblema de que se trate.

Ademds, la descripcion herdldica del emblema, a la que hay que referirse para
determinar si procede ver en él una imitacién desde el punto de vista herdldico en el
sentido del articulo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris, s6lo contiene
habitualmente algunos elementos descriptivos, sin entrar necesariamente en los
detalles de la interpretacién artistica. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no
cometié ningin error de Derecho al considerar que podian existir varias interpre-
taciones artisticas de un tinico y mismo emblema sobre la base de la misma descripciéon
heraldica.

No obstante, la descripcién herdldica del emblema efectuada por el Tribunal de
Primera Instancia en el caso de autos, asi como la apreciacion de si la marca solicitada
contenia una imitacién desde el punto de vista herdldico quedan fuera, como tales, del
control del Tribunal de Justicia. En efecto, como se desprende de los articulos 225 CE,
apartado 1, y 58, parrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de
casacidn se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera
Instancia es el inico competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, asi
como para valorar los elementos probatorios. La apreciaciéon de los hechos y pruebas no
constituye, pues, una cuestiéon de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de
Justicia en el marco de un recurso de casacion, salvo en el supuesto de desnaturalizacién
de aquéllos (véanse, en particular, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/
OAMI, C-104/00 P, Rec. p.I-7561, apartado 22,y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI,
C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 40).
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Pues bien, algunas de las alegaciones formuladas por American Clothing en relacion
con la pertinencia de determinadas circunstancias del caso de autos, en particular, las
relativas a la percepcion por el publico, en las circunstancias habituales, de uso de la
marca de la hoja de arce como ornamento, asi como las relativas a la supuesta
aceptacion por la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canada del registro de una
marca idéntica a la marca de que se trata junto con un «disclaimer», no se refieren a
cuestiones de Derecho y, por consiguiente, no son competencia del Tribunal de Justicia.

Es cierto que American Clothing alega una desnaturalizacién de los hechos con
respecto a la alegacion mencionada en ultimo lugar. No obstante, debe sefialarse que no
ha demostrado en qué, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizé los
hechos, sino que se ha limitado a afirmar que dicho Tribunal habia negado la practica de
la Oficina de la Propiedad Intelectual de Canadd. Ahora bien, en el apartado 85 de la
sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no negé dicha practica, sino
simplemente manifesté6 que American Clothing no habia demostrado que la referida
Oficina no hubiera formulado objecién alguna a la presencia de la hoja de arce al
examinar una solicitud de registro de una marca idéntica a la marca solicitada.

Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de todas las alegaciones
anteriormente expresadas cuyo objeto consiste en cuestionar la comprobacién y la
apreciacion de los hechos realizadas por el Tribunal de Primera Instancia.

En cuanto a las imputaciones relativas a la no consideracion por el Tribunal de Primera
Instancia de la practica de la OAM]I, asi como otras oficinas nacionales en materia de
emblemas, procede sefialar, en lo que ataiie a la OAMI, por una parte, que las
resoluciones que adoptan las Salas de Recurso, en virtud del Reglamento n° 40/94,
relativas al registro de un signo como marca comunitaria, se inscriben en el ejercicio de
una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de
esas resoluciones debe apreciarse tnicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal
como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una préictica decisoria
anterior de dichas Salas (sentencias de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI,
C-37/03 P, Rec. p.1-7975, apartado 47, y de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/
OAM]I, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 48).
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Por otra parte, en lo que atafie a los registros nacionales anteriores, a los que aludié
American Clothing, debe recordarse que el régimen comunitario de marcas es un
sistema auténomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos que
le son especificos, de modo que su aplicacion es independiente de todo sistema
nacional. Por consiguiente, el cardcter registrable de un signo como marca comunitaria
Unicamente debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal
como es interpretada por el juez comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de
17 dejulio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, Rec. p.1-5725, apartado 58). Por lo tanto,
ni la OAMI ni, en su caso, el juez comunitario se hallan vinculados por una decisién
adoptada en un Estado miembro, o un Estado tercero, que admita el caracter registrable
de ese mismo signo como marca nacional. Deberd estarse, a fortiori, a las mismas
consideraciones respecto a los registros de marcas distintas de la solicitada en el caso de
autos.

Por ultimo, como se ha recordado en el apartado 47 de la presente sentencia, el
articulo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris se aplica no sélo a las marcas
sino también a los elementos de marcas que reproducen o imitan emblemas de Estado.
Por consiguiente, basta que un solo elemento de la marca solicitada represente tal
emblema o una imitacién de éste para que se deniegue el registro como marca
comunitaria. El Tribunal de Primera Instancia consider6 que la hoja de arce
representada en la marca solicitada constitufa una imitacién desde el punto de vista
heréldico del emblema canadiense, por lo que no estaba obligado a examinar la
impresién de conjunto producida por la marca, toda vez que el articulo 6 ter, apartado 1,
letra a), del Convenio de Paris no exige que se tenga en cuenta la totalidad de la marca.

De todas las consideraciones que preceden se desprende que el Tribunal de Primera
Instancia no infringié el articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94 ni el
articulo 6 fer, apartado 1, letra a), del Convenio de Paris, al desestimar el recurso
interpuesto contra la resolucién controvertida por haber denegado ésta el registro de la
marca solicitada para los productos comprendidos en las clases 18 y 25 segin lo
previsto en el Arreglo de Niza.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de casacion interpuesto por American
Clothing en el asunto C-202/08 P.
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En el asunto C-208/08 P

Alegaciones de las partes

La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que anule parcialmente la sentencia recurrida
en la medida en que se niega a aplicar el articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento
n° 40/94 y el articulo 6 ter del Convenio de Paris a las marcas que designan servicios.

Segiin la OAMI, una interpretacion correcta del articulo 6 ter del Convenio de Paris
obliga a tener en cuenta el espiritu de dicho Convenio en su totalidad. Sostiene que al
interpretar literalmente y fuera de su contexto el articulo 6 ter del Convenio de Paris, el
Tribunal de Primera Instancia considerd equivocadamente que ni esta disposicion ni el
articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94 se aplican a las solicitudes de
registro de marcas que diferencian los servicios.

La OAMI alega que, contrariamente a lo que considera el Tribunal de Primera
Instancia, no era intencién del legislador comunitario que el Convenio de Paris
estableciera una discriminacién entre las marcas de productos y las marcas de servicios,
como se desprende del articulo 29, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

Ademis, segin la OAM]I, el articulo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho
en Ginebra el 27 de octubre de 1994, debe interpretarse en el sentido de que aclara el
articulo 6 ter del Convenio de Paris sin, no obstante, ampliar su dmbito de aplicacion.

La OAMI afirma que, en su sentencia de 22 de noviembre de 2007, Nieto Nuiio
(C-328/06, Rec. p. I-10093), el Tribunal de Justicia admitid, al menos implicitamente,
que el Convenio de Paris somete al mismo trato las marcas de productos y las marcas de
servicios.
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American Clothing aduce el cardcter perfectamente claro e inequivoco del articulo 6 ter
del Convenio de Paris, en la medida en que dicho articulo se refiere Ginicamente a las
marcas de fibrica o de comercio y no a las marcas de servicios. Afirma que, por lo
demads, confirman tal interpretacion la doctrina y los informes del Comité Permanente
sobre el Derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas de la OMPI.

Seniala que el hecho de que una marca de servicios pueda ser «notoriamente conocida»,
en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de Paris, en modo alguno implica que el
texto de dicha disposicion se refiera asimismo a las marcas de servicios. Alega que, por
otra parte, la cuestion planteada en el asunto que dio lugar a la sentencia Nieto Nuiio,
antes citada, se circunscribe al alcance geogréifico de la notoriedad de una marca
anterior y no tiene ninguna relacién con la interpretacién del articulo 6 bis del
Convenio de Paris con respecto a las marcas de servicios. Agrega que, por afiadidura, el
Tribunal de Primera Instancia ya indicé que el referido articulo 6 bis sélo atafie a las
marcas de productos (sentencias de 11 de julio de 2007, Miithlens/OAMI, T-263/03,
apartado 54, y Miithlens/OAMI, T-28/04, apartado 59).

En cuanto a la insercién, en el aino 1958, del articulo 6 sexies en el Convenio de Paris,
American Clothing considera que dicha disposicién no es, en modo alguno, pertinente
en el caso de autos en la medida en que no influye en el articulo 6 ter del mismo
Convenio. Puntualiza que el texto y los trabajos preparatorios del Acta de Lisboa,
Tratado por el que se modifica el Convenio de Parfs, firmado el 31 de octubre de 1958,
confirman que no se aceptd la posicién mas ambiciosa cuyo objeto consistia en asimilar,
con cardcter general, las marcas de servicios a las marcas de fabrica o de comercio en el
conjunto de dicho Convenio.

En lo tocante al articulo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra
el 27 de octubre de 1994, American Clothing sostiene que éste atin no ha sido ratificado
por la Comunidad y que, contrariamente a lo que alega la OAMI, dicha disposicién
sirve no para aclarar el articulo 6 ter del Convenio de Paris, sino para completarlo
extendiendo a las marcas de servicios la proteccién concedida a las marcas de
productos. Sefala que confirma esta interpretacion la doctrina asi como los trabajos
preparatorios de dicho Tratado.
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Apreciacién del Tribunal de Justicia

En relacién con la negativa del Tribunal de Primera Instancia a aplicar a las marcas de
servicios el articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94, procede, en primer
lugar, considerar el Convenio de Paris a la luz de su articulo 6 ter al que se remite el
articulo 7 del Reglamento n° 40/94.

Como sefialé el Abogado General en los puntos 104 y 107 de sus conclusiones, el
Convenio de Paris establece un grado de proteccién minimo para los elementos que
estan comprendidos en su dmbito de aplicacién, dejando en libertad a los Estados partes
del Convenio para ampliar el ambito de proteccion. Por consiguiente, aunque, como
sostiene American Clothing, el Convenio de Paris no obligara a los Estados partes a
registrar las marcas de servicios y aunque las disposiciones del referido Convenio no se
aplicaran a dichas marcas, no es menos cierto que tales Estados pueden libremente
establecer tal aplicacién de modo unilateral. Como resulta del documento de la OMP],
que el Tribunal de Primera Instancia cita en el apartado 31 de la sentencia recurrida, el
articulo 6 ter del Convenio de Paris «no obliga a los Estados parte en el Convenio de
Paris a denegar o invalidar el registro, ni a prohibir la utilizacién de los emblemas de
Estado u otros signos oficiales como marcas de servicios o como elementos de una
marca de servicios. Sin embargo, los Estados gozan de libertad en este sentido [...]».

Por consiguiente, dicho articulo 6 ter deja a la libre apreciacién de los Estados partes la
consideracion de si es oportuno extender a las de servicios la proteccién garantizada a
las marcas de productos. De este modo, el Convenio de Paris no obliga a dichos Estados
a distinguir entre estos dos tipos de marcas.

En consecuencia, procede examinar si el legislador comunitario pretendié ejercer dicha
competencia y extender a las marcas de servicios la proteccién concedida a las marcas
de productos en virtud del Convenio de Paris.
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A este respecto, debe sefialarse que, como observa el Abogado General en el punto 111
de sus conclusiones, ninguna de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario
establece una distincién de principio entre marcas de productos y marcas de servicios.

Ademads, la mera circunstancia de que algunas disposiciones del Reglamento n° 40/94
restrinjan su d&mbito de aplicacién, como el articulo 7, apartado 1, letras e), j) y k), en lo
tocante a los motivos de denegacién absolutos de registro, limitandose la restriccion
que en ellos se prevé, no obstante a determinados tipos de productos, no puede bastar
para cuestionar la apreciacién segun la cual las disposiciones de dicho Reglamento se
aplican indistintamente en su totalidad a las marcas de productos y de servicios.

Tal afirmacién no puede sino aplicarse al articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento
n° 40/94, que no contiene ninguna restriccién expresa en cuanto a las marcas a las que
se refiere. El mero hecho de que la disposicion de que se trata se remita al Convenio de
Paris no puede desvirtuar esta interpretacién. En efecto, el iinico objeto de tal remisiéon
consiste en determinar el tipo de signos que procede desestimar y no restringir el
ambito de aplicacién de la disposicién.

Por consiguiente, como en el caso de la mayoria de los motivos de denegacién absolutos
establecidos en el articulo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, procede denegar el
registro de una marca, tanto si se solicita para productos como para servicios, cuando
les sea oponible uno de los motivos de denegacién establecidos en el articulo 6 ter del
Convenio de Paris.

Corrobora, por lo demis, esta interpretacién de la letra h) del articulo 7, apartado 1, del
Reglamento n°® 40/94 la letra i) de dicho articulo 7, apartado 1, disposicién esta ultima
que se refiere a un ambito andlogo al contemplado en dicha letra h), es decir, las marcas
que incluyen insignias, emblemas o escudos distintos de aquellos a los que se refiere el
articulo 6 ter del Convenio de Paris.
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En efecto, el articulo 7, apartado 1, letra i), del Reglamento n° 40/94 se aplica
indistintamente a las marcas de productos y a las marcas de servicios, por lo que la
denegacion del registro podria, por ejemplo, afectar a una marca de servicios que
contenga una insignia. Pues bien, nada indica por qué tal denegacién de registro deberia
oponerse a una marca de servicios que contenga una insignia y no a una marca de
servicios que contenga la bandera de un Estado. Si, por lo tanto, el legislador
comunitario quiso dispensar tal proteccién a las insignias y a los escudos, debe
suponerse que, con mayor razon, tuvo igualmente la intenciéon de conceder una
proteccion, al menos del mismo alcance, a los escudos de armas, banderas y otros
emblemas de Estado o de organizaciones internacionales intergubernamentales. Por lo
tanto, parece poco probable que el legislador comunitario quisiera permitir que un
prestador de servicios utilizara una marca que contuviera una bandera nacional,
mientras que, al mismo tiempo, prohibiera tal utilizacion respecto a las insignias como
las de una asociacién deportiva, por ejemplo.

De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia consideré indebidamente que al
denegar el registro de la marca solicitada para los servicios comprendidos en la clase 40
segin lo previsto en el Arreglo de Niza, la resolucién controvertida infringi6 el
articulo 7, apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94.

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede acoger el recurso de
casacién interpuesto por la OAMI en el asunto C-208/08 P y anular la sentencia
recurrida en la medida en que anula la resolucién controvertida de la Primera Sala de
Recurso de la OAM]I, en lo que al registro de la marca solicitada para los servicios
comprendidos en la clase 40 segtin lo previsto en el Arreglo de Niza se refiere.

Con arreglo al articulo 61, parrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso
de anulacién de la resolucién del Tribunal de Primera Instancia, aquél podra o bien
resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado asi lo permita, o bien
devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este ultimo resuelva.

En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos
necesarios para resolver el asunto en cuanto al fondo.
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En efecto, toda vez que la distincién realizada por el Tribunal de Primera Instancia entre
las marcas de productos y las de servicios en relacién con la aplicacion del articulo 7,
apartado 1, letra h), del Reglamento n° 40/94 no es fundada, procede declarar, por los
motivos expuestos en los apartados 39 a 61 de la presente sentencia en relacién con los
productos comprendidos en las clases 18 y 25, segtin lo previsto en el Arreglo de Niza,
que el registro de la marca podia denegarse vilidamente también en lo tocante a los
servicios comprendidos en la clase 40 de dicho Arreglo.

En estas circunstancias, debe desestimarse por infundado el recurso interpuesto ante el
Tribunal de Primera Instancia por American Clothing, en la medida en que su objeto es
la denegacidn del registro de la marca solicitada para los servicios de dicha clase 40.

Costas

A tenor del articulo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al
procedimiento de casacion en virtud del articulo 118 del mismo Reglamento, la parte
que pierda el proceso serd condenada en costas, si asi lo hubiera solicitado la otra parte.
Puesto que la OAMI ha solicitado que se condene en costas a American Clothing, tanto
en el asunto C-202/08 P, como en el asunto C-208/08 P, y al haber sido desestimados los
motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1) Desestimar el recurso de casacion interpuesto por American Clothing
Associates NV en el asunto C-202/08 P.

2) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas de 28 de febrero de 2008, American Clothing Associates/OAMI
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(T-215/06), en la medida en que dicha sentencia anulé la resolucién de la
Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 4 de mayo de 2006 (asunto
R 1463/2005-1), por la que se deniega el registro de un signo que representa
una hoja de arce como marca comunitaria.

3) Desestimar el recurso interpuesto por American Clothing Associates NV en el
asunto T-215/06.

4) Condenar en costas a American Clothing Associates NV en los asuntos
C-202/08 P y C-208/08 P.

Firmas
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