DOM AV DEN 16.7.2009 — FEORENADE MALEN C-202/08 P OCH C-208/08 P
DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 16 juli 2009 *

I de forenade malen C-202/08 P och C-208/08 P,

angdende tva 6verklaganden enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 8
respektive den 16 maj 2008,

American Clothing Associates NV, Evergem (Belgien), foretritt av P. Maeyaert,
advocaat, samt av N. Clarembeaux och C. De Keersmaeker, avocats,

klagande,

i vilket den andra parten ar:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av
ombud,

svarande i forsta instans (C-202/08 P),

* Rattegangssprak: franska.
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och

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av

ombud,

klagande,

i vilket den andra parten ar:

American Clothing Associates NV, Evergem (Belgien), foretritt av P. Maeyaert,
advocaat, samt av N. Clarembeaux och C. De Keersmaeker, avocats,

sokande i forsta instans (C-208/08 P),

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna A. Tizzano,
A. Borg Barthet (referent), E. Levits och J.-J. Kasel,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: handldggaren C. Stromholm,
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efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 26 mars 2009,

och efter att den 12 maj 2009 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

American Clothing Associates NV (nedan kallat American Clothing) och harmoni-
seringsbyran har yrkat att domstolen ska upphdva den dom som meddelats av
Europeiska gemenskapernas forstainstansrétt den 28 februari 2008 i mal T-215/06,
American Clothing Associates mot harmoniseringsbyran (&tergivning av ett 16nnl6v)
(REG 2008, s. II-303) (nedan kallad den overklagade domen). Genom denna dom
ogiltigforklarades delvis det beslut som fattats av harmoniseringsbyrdns forsta
6verklagandendmnd den 4 maj 2006 (drende R 1463/2005-1), om avslag pa ansokan
om registrering av ett kidnnetecken forestillande ett 16nnlov som gemenskapsvaru-
mirke (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillimpliga bestimmelser

Under rubriken ”Absoluta registreringshinder” i artikel 7.1 i radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1;
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svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt radets forordning
(EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgava,
omrade 17, volym 2, s. 37) (nedan kallad férordning nr 40/94), féreskrivs foljande:

”1. Foljande far inte registreras:

h) Varumérken som inte har godkants av behoriga myndigheter och som skall vigras
registrering i enlighet med artikel 6[ter] i Pariskonventionen.

i) Varumirken som innehéller andra kdnnetecken, emblem eller vapen én dem som
omfattas av artikel 6[ter] i Pariskonventionen och som #r av sarskilt allmant
intresse, om inte vederborande myndigheter godkant deras registrering.

I artikel 29.1 i férordning nr 40/94 foreskrivs att ”[e]n person som vederborligen har
givit in en ansokan om registrering av ett varumaérke i eller for ett land som é&r anslutet
till Pariskonventionen eller Avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisationen,
eller den till vilken rétten har 6vergatt skall ha ritt till prioritet f6r ingivande av en
ans6kan om gemenskapsvarumairke for samma varumarke vad avser varor eller tjdnster
som dr identiska med eller som ingar i dem for vilka ansokan har gjorts. Denna ritt till
prioritet skall gélla under en period pa sex ménader raknat frdn dagen for ingivandet av
den forsta anskan.”
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I artikel 38.2 i forordningen anges att "[o]m det i varumarket ingar en bestandsdel som
saknar sdrskiljningsforméga och forekomsten av denna bestandsdel i varumérket kan
foranleda ovisshet om varumairkesskyddets omfattning, kan byran som ett villkor for
registrering begdra forklaring fran sékanden att han avstér fran ensamritt till denna
bestandsdel ...”.

I artiklarna 1, 6, 6ter, 6sexies och 7 i konventionen for industriellt rattsskydd,
undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967
och éndrad den 28 september 1979 (Forenta nationernas fordragssamling, volym 828,
nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen), foreskrivs foljande:

”Artikel 1

2) Detindustriella rédttsskyddet har till foremal patent, nyttighetsmodeller, industriella
monster och modeller, fabriks- eller handelsmarken, servicemérken[*], firma samt
ursprungsbeteckningar d&vensom undertryckande av illojal konkurrens. [*I 6ver-
ensstimmelse med terminologin i forordning nr 40/94 anvénds nedan begreppet
”varumirken for tjanster”. Overs. anm.]
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Artikel 6

1) Villkoren for anmilan och registrering av fabriks- och handelsmirken skall
bestimmas i varje unionsland [med vilket avses varje land pa vilket Pariskon-
ventionen ér tillimplig] av dess inhemska lagstiftning.

Artikel 6ter

1) a)

b)

Unionsldnderna dverenskommer att, nér vederborligt tillstdnd icke ldmnats,
vigra eller forklara ogiltig registrering samt medelst lampliga &tgérder ingripa
mot anvindande sasom fabriks- eller handelsmirken eller delar dérav av
unionsldndernas vapen, flaggor och andra statsemblem, av dessa lander antagna
officiella kontroll- och garantimérken och stdmplar dvensom allt, som ur
heraldisk synpunkt utgor efterbildning dérav.

Bestimmelserna under a) ovan skall ocksa vara tillimpliga pa vapen, flaggor och
andra emblem tillh6rande internationella mellanstatliga organisationer, av vilka
en eller flera unionsstater d&r medlemmar, samt pé forkortningar eller bendm-
ningar péa sddana organisationer, dock med undantag for vapen, flaggor, andra
emblem, forkortningar och bendmningar som redan &r féremal for géllande
internationella 6verenskommelser syftande till att garantera deras skydd.
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¢) Unionsland skall icke vara skyldigt att tillimpa bestimmelserna under b) ovan

3. a)

till nackdel for innehavare av rittigheter som i ifragavarande land forvérvats
i god tro innan denna konvention tradde i kraft. Unionslédnderna skall icke vara
skyldiga att tillimpa ndmnda bestimmelser ndr den under a) avsedda
anviandningen eller registreringen icke dr sadan att den hos allmédnheten
framkallar uppfattningen om ett samband mellan organisationen i friga och
vapnen, flaggorna, emblemen, forkortningarna eller bendmningarna, eller om
denna anvidndning eller registrering sannolikt icke dr sddan att den vilseleder
allménheten rorande forefintligheten av ett samband mellan brukare och
organisationen.

For tillimpningen av dessa bestimmelser 6verenskommer unionslédnderna att
genom formedling av internationella byran i Bern 6msesidigt tillstilla varandra
forteckning 6ver de statsemblem samt officiella kontroll- och garantimérken och
-stamplar, som de for nirvarande eller framdeles 6nskar att helt och hallet eller
inom vissa granser, stilla under skydd enligt denna artikel, &vensom alla senare
andringar i denna forteckning. Varje unionsland skall under ldmplig tid halla de
meddelande forteckningarna tillgédngliga for allménheten.

Detta 6verlamnande av forteckningar &r dock icke obligatoriskt i fraga om
statsflaggor.
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Artikel 6sexies

Unionslédnderna atar sig att skydda [varumaérken for tjénster]. De skall icke vara skyldiga
att sorja for registrering av sadana mérken.

Artikel 7

Beskaffenhet av den vara, pa vilken fabriks- eller handelsmarke ar avsett att anbringas,
ma icke i nagot fall utgora hinder for registrering av market.”

6 I artikel 16 i varumaiarkesoverenskommelsen, som triffades i Genéve den
27 oktober 1994, foreskrivs att “avtalsslutande part ska registrera varumirken for
tjdnster och péa dessa varumaérken tillimpa de bestimmelser i Pariskonventionen som
galler varumirken for varor”.

Bakgrund till tvisten

7 American Clothing ingav den 23 juli 2002 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med forordning nr 40/94.
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s Det sokta varumarket, bestdende av en bild av ett 1onnlév samt bokstiverna "RW?,
placerade under bilden, aterges nedan:

s De varor och tjanster som registreringsansokan avsiag omfattas av klasserna 18, 25 och
40 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilldgg (nedan kallad
Nice6verenskommelsen), och motsvarar foljande beskrivningar:

— ”Léder och ldderimitationer, samt varor framstéillda av dessa material och ej
ingdende i andra klasser; djurhudar och pélsskinn, koffertar och resviskor;
paraplyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”
(klass 18),

— Kléder, fotbekladnader, huvudbonader” (klass 25), och

— "Skréadderitjénster; uppstoppning och preparering av djur; bokbinderi; behandling,
bearbetning och forddling av skinn, lader, pils och textil; filmframkallning och
kopiering av fotografier; trdbearbetning; fruktpressning; kvarnmalning av mjol;
behandling, hardning och ytbearbetning av metall” (klass 40).
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Genom beslut av den 7 oktober 2005 avslog granskaren ansdkan om registrering av det
sokta varumaérket for samtliga beroérda varor och tjanster med stod av artikel 7.1 h
i forordning nr 40/94, med motiveringen att varumaérket skulle kunna ge allmédnheten
uppfattningen att det forelag ett samband mellan varumérket och Kanada, eftersom
l6nnl6vet i det sokta varumarket ér en efterbildning av Kanadas statsemblem.

Detta emblem, sdsom det framgéar av meddelandet av den 1 februari 1967 fran den
internationella byran vid Virldsorganisationen for den intellektuella dganderitten
(WIPO) till de stater som dr parter till Pariskonventionen, liksom av uppgifterna
i WIPO:s databas, ér dtergivet nedan:

Den 6 december 2005 6verklagade American Clothing granskarens beslut med stéd av
artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Genom det omtvistade beslutet avslog harmoniseringsbyrans forsta 6verklagande-
ndmnd American Clothings 6verklagande och faststillde granskarens beslut.
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Malet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

American Clothing vickte talan mot det omtvistade beslutet genom ansdkan som
inkom till férstainstansrittens kansli den 8 augusti 2006. American Clothing aberopade
en enda grund till stod for sin talan, ndmligen asidoséttande av artikel 7.1 h i forordning
nr 40/94.

Genom den overklagade domen ogiltigforklarade forstainstansratten det omtvistade
beslutet i den del det innebar avslag pa ans6kan om registrering av det sokta varumérket
for tjanster i klass 40 i Niceoverenskommelsen, pa den grunden att artikel 6ter 1 a
i Pariskonventionen, som artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 hinvisar till, inte ar
tillimplig pa varumérken for tjanster.

Forstainstansritten godtog nédmligen inte argumentet att artikel 6ter i Pariskon-
ventionen skulle tolkas extensivt och dédrmed inte heller att ansokan om registrering av
ett varumirke for tjdnster som gemenskapsvarumirke skulle avslds med stod av
ndmnda artikel 7.1 h. Forstainstansrdtten angav bland annat, i punkt 31 i den
6verklagade domen, att det var just i syfte att utstridcka det skydd som varumérken for
varor atnjuter genom Pariskonventionen till att omfatta varumérken for tjidnster som en
sirskild bestimmelse lades till genom artikel 16 i varumérkeskonventionen, antagen
i Geneve den 27 oktober 1994. Europeiska gemenskapen har emellertid inte ratificerat
ndmnda konvention.

Forstainstansrétten fann vidare, i punkt 32 i den 6verklagade domen, att det kan antas
att gemenskapslagstiftaren, nér forordning nr 40/94 i dess ursprungliga lydelse relativt
nyligen antogs, var medveten om betydelsen av varumairken for tjanster i den moderna
handeln, och saledes skulle ha kunnat utvidga det skydd som statsemblem &atnjuter
genom artikel 6ter i Pariskonventionen till att d&ven omfatta varumérken for tjanster.
Eftersom lagstiftaren inte har ansett det vara &ndamaélsenligt att pa detta sétt utvidga de
relevanta bestimmelsernas tillimpningsomrade, &r det enligt forstainstansritten inte
gemenskapsdomstolens sak att sétta sig i lagstiftarens stille och tolka ndmnda
bestimmelser, vars innebord pa intet sitt &r tvetydig, contra legem.
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Forstainstansritten ogillade talan i 6vrigt genom att faststilla att det var korrekt av
overklagandendmnden att avsld ansokan om registrering av det sokta varumérket for
varor i klasserna 18 och 25 i Nicedverenskommelsen.

Till stod for denna slutsats angav forstainstansrétten bland annat, i punkt 65 i den
overklagade domen, att vid beddémningen av ett sammansatt varumérke med
utgdngspunkt fran artikel 6ter i Pariskonventionen ska var och en av varumairkets
bestdndsdelar beaktas, och det racker att en av bestdndsdelarna utgor ett statsemblem
eller "ur heraldisk synpunkt” utgor efterbildning dérav, for att det ska finnas hinder for
att registrera det berérda varumaérket, oavsett vilket helhetsintryck varumarket ger.

Vad avser lonnlovet i det sokta varumérket fann forstainstansritten, i punkt 72 i den
overklagade domen, att en jaimforelse "ur heraldisk synpunkt” i den mening som avses
i artikel 6ter i Pariskonventionen mellan kinnetecknet i det sokta varumérket och ett
statsemblem séledes ska ske med utgangspunkt fran den heraldiska beskrivningen av
statsemblemet i fraga och inte fran den geometriska beskrivningen, som till sin natur &r
mycket mer detaljerad. I punkt 75 i nimnda dom drogs slutsatsen att omsittnings-
kretsen i gemenskapen, det vill siga den genomsnittskonsument for vilken de vanliga
konsumtionsvaror som avses med det sokta varumairket &r avsedda, trots att det
foreligger vissa sma skillnader kommer att uppfatta varumairket i fraga huvudsakligen
som en efterbildning av det kanadensiska emblemet.

Vidare papekade forstainstansritten, i punkt 77 i den oOverklagade domen, att
tillampningen av artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen inte ar avhingig av att det finns
en risk for att omsattningskretsen vilseleds i fraga om ursprunget for de varor som avses
med det sokta varumérket eller i friga om forekomsten av ett samband mellan
innehavaren av varumirket och den stat vars emblem ingar i ndmnda varumairke.
Forstainstansritten fann dessutom i punkt 81 i samma dom att pastdendet att
varumdrket dr valkédnt saknar relevans.
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Betriffande fragan huruvida tidigare nationella registreringar av varumérken som ar
identiska eller jamférbara med det sokta varumirket ska beaktas, papekade
forstainstansritten, i punkt 84 i den 6verklagade domen, att harmoniseringsbyran
och, i forekommande fall, gemenskapsdomstolarna inte dr bundna av ett beslut som
fattats i en medlemsstat, eller i ett tredjeland, i vilket faststéllts att det aktuella
kédnnetecknet eller ett jamforbart kinnetecken kan registreras som nationellt
varumdrke. Savitt avser pastdendet att den kanadensiska varuméirkesbyran har en
mindre restriktiv praxis, konstaterade forstainstansritten, i punkt 85 i den 6verklagade
domen, att s6kanden varken har bevisat eller ens otvetydigt péstatt att de behoriga
kanadensiska myndigheterna har godként registrering av ett varumérke som ar
identiskt med det sokta varumarket.

Parternas yrkanden

American Clothing har i mal C-202/08 P yrkat att domstolen ska

— upphéva den overklagade domen i den del forstainstansritten slog fast att
harmoniseringsbyréns forsta ¢verklagandendmnd inte &sidosatte artikel 7.1 h
i férordning nr 40/94 genom att anta det omtvistade beslutet till den del det avsig
registrering av det sokta varumérket for varor i klass 18 i Nicedverenskommelsen,
namligen "[l]ader och ldderimitationer, samt varor framstillda av dessa material
och ej ingéende i andra klasser; djurhudar och palsskinn, koffertar och resvéskor;
paraplyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”,
och klass 25 i ndimnda 6verenskommelse, nédmligen ”[k]ldder, fotbeklddnader,
huvudbonader”, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersétta réittegéngskostnaderna.

I-6976



24

25

26

AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH HARMONISERINGSBYRAN MOT
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

Harmoniseringsbyran har, i ndamnda mal, yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta American Clothing att ersitta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyréan har, i mal C-208/08 P, yrkat att domstolen ska

— upphivaden 6verklagade domen i den del forstainstansrétten slog fast att artikel 7.1
h i férordning nr 40/94 inte ér tillimplig pa varumérken for tjénster, och

— forplikta American Clothing att ersitta rattegangskostnaderna.

American Clothing har, i ndimnda mél, yrkat att domstolen ska

— faststélla den 6verklagade domen i den del det faststlls att artikel 7.1 h i férordning
nr 40/94 och artikel 6ter i Pariskonventionen inte ar tillimpliga pa varumaérken for
tjdnster, och
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Overklagandena

Den 11 februari 2009 beslutade domstolens ordférande, efter att ha hort parterna och
generaladvokaten, att med stod av artikel 43 i rittegangsreglerna, pd grund av
sambandet dem emellan, forena malen C-202/08 P och C-208/08 P vad giller det
skriftliga och muntliga férfarandet samt domen.

Mal C-202/08 P

Parternas argument

American Clothing har klandrat forstainstansrétten for att ha gjort sig skyldig till en
felaktig rattstillimpning av registreringshindren for ett varuméarke enligt artikel 7.1 h
i férordning nr 40/94 och artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen.

Foretaget menar att forstainstansrétten underskattade betydelsen av ett statsemblems
grundldggande funktion nédr den bedomde dess skyddsomfang. Skyddet for ett sadant
emblem bor ndmligen endast tridda in nér dess grundlaggande funktion kan komma att
péverkas. Ett avslag pd en ansokan om registrering av ett sidant emblem som
varumirke eller som bestandsdel av ett varumaérke dr endast motiverat om anvénd-
ningen av varumérket eller dess bestandsdel riskerar att gora intrang pa de symboler for
en stats identitet och suverénitet som emblemet betecknar. Statsemblem utgdr pa sa
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sdtt, precis som varumérken och ursprungsbeteckningar, skyddade kdannetecken, pa
vilka samma skyddskriterier tillimpas analogt.

American Clothing har havdat att syftet med skyddet for statsemblem enligt artikel 6ter
1 aiPariskonventionen dr att skydda dessa emblem fréan likheter i férhéllande till andra
kédnnetecken pa ett vdl avgrinsat omrade, ndmligen efterbildningar "ur heraldisk
synpunkt”. I motsats till vad forstainstansritten slog fast i punkt 71 i den 6verklagade
domen avser begreppet allt som ur heraldisk synpunkt utgor efterbildning” inte att
skydda sjélva symbolen utan en viss konstnirlig tolkning, ett visst grafiskt verk, som &r
ett resultat av att de heraldiska reglerna har iakttagits. Om ett emblem inte har eller bara
har ett fatal heraldiska karaktéirsdrag kan det alltsa inte vara fraga om efterbildning
enligt ndmnda bestimmelse.

Forstainstansrattens tolkning i den 6verklagade domen fér till foljd att stater medges ett
néstan absolut monopol pa kinnetecken med endast ett fatal heraldiska karaktarsdrag,
vilket i sin tur innebdr att dessa kinnetecken inte kan anvéndas som bestdndsdelar i ett
varumdrke. Ett stort antal registrerade varumérken innehaller emellertid i realiteten
kénnetecken som har anmalts som statsemblem, till exempel den irldndska treklovern.

American Clothing har slutligen gjort gillande att forstainstansrétten underskattade
betydelsen av vissa omsténdigheter i malet. I punkterna 64 och 65 i den 6verklagade
domen bortsag forstainstansritten fran det helhetsintryck som varumarket ger, genom
att sl fast att detta intryck saknade relevans nér det ror sig om registrering av ett
varumirke som bestir av ett statsemblem eller utgér en ur heraldisk synpunkt
efterbildning darav. American Clothing har vidare anfort att artikel 6ter i Pariskon-
ventionen inte forefaller utgora hinder for registrering av ett sammansatt varumérke
som innehéller ett emblem, om registreringen atfoljs av en disclaimer liknande den som
avses i artikel 38 i forordning nr 40/94, genom vilken s6kanden forklarar att han avstar
fran ensamritt till en viss bestandsdel av varumarket. Detta star dessutom i 6verens-
stimmelse med den kanadensiska varumérkesbyréns praxis. Denna myndighet har
némligen beviljat registrering av varumérken som innehaller 16nnlév med elva spetsar
pa villkor att s6kanden accepterat en disclaimer for dessa. Forstainstansrétten
missuppfattade omstdndigheterna i forevarande mél genom att férneka den
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kanadensiska byrans praxis, bland annat med avseende pa kravet pa en sddan disclaimer
for det varumirke som dr foremal for det nu aktuella forfarandet och vars
registreringsansokan senare drogs tillbaka av andra skal.

American Clothing har tillagt att harmoniseringsbyran inte kan ge statsemblem ett
starkare skydd &n vad de berdrda staterna sjilva gor. Forstainstansritten borde
dessutom ha tagit hinsyn till savdl harmoniseringsbyrans som andra nationella byraers
praxis pd omradet. American Clothing har hivdat att foga framtriddande heraldiska
karaktérsdrag, som det sokta varumairket har, vid vanlig anvindning inte kan uppfattas
av omsittningskretsen, som endast ser den delen som en utsmyckning snarare 4n som
ett statsemblem. Sddana heraldiska karaktdrsdrag aterfinns for Ovrigt i andra
kannetecken som ofta anviands som varumaérken.

Harmoniseringsbyran har inledningsvis papekat att domstolens behorighet i ett
overklagande dr begrinsad till réttsfragor. Fragan om huruvida atergivningen av
l6nnl6vet i ans6kan om registrering av det aktuella varumaérket utgor en, ur heraldisk
synpunkt, efterbildning av Kanadas emblem ror faktiska omstdndigheter som
domstolen inte dr behorig att prova.

Harmoniseringsbyrdn har tillbakavisat American Clothings samtliga argument
avseende kravet pa att statsemblemens grundliggande funktion ska paverkas.
I motsats till det fall da det rader konflikt mellan sérskiljande kidnnetecken krévs det
inte, enligt denna, bevis for att det foreligger ett “samband” mellan varumaérkesinne-
havaren och den stat vars emblem har efterbildats for att neka registrering av ett
varumdrke, eftersom ett statsemblems grundldggande funktion inte &r att garantera
varors eller tjinsters kommersiella ursprung. Det skydd som ett statsemblem
tillerkédnns &r absolut i den meningen att det inte ar avhdngigt av huruvida
omsdttningskretsen uppfattar det efterbildade emblemet i ett varumérke som en
sarskiljande bestandsdel eller som en dekoration.

Av samma skél saknas behov av att gora en sddan bedomning av vilket helhetsintryck
det sokta varumérket ger som American Clothing har begért. Betraffande méjligheten
till en disclaimer, i den mening som avses i artikel 38.2 i forordning nr 40/94, &r denna
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inte tillimplig nér den omtvistade bestandsdelen i ett varumérke bestrids av nagot
annat skél &n att den saknar sérskiljningsformaga.

Dessutom gjorde fOrstainstansritten en korrekt bedéomning nér den fann att en
eventuell efterbildning ur heraldisk synpunkt ska bedémas mot bakgrund av ett
emblems heraldiska beskrivning snarare &n i forhallande till dess geometriska eller
grafiska beskrivning. Genom den heraldiska beskrivningen aterges emblemet namligen
pé ett tydligare sétt én genom enbart en geometrisk eller grafisk beskrivning, eftersom
en exakt grafisk dtergivning av ett emblem kan variera utan att emblemets heraldiska
egenskaper for den skull dndras. I artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen bekriftas att
skyddet av emblem inte ér begransat till deras grafiska atergivning, eftersom skyddet,
enligt denna bestimmelse, omfattar allt, som "ur heraldisk synpunkt” utgér en
efterbildning dérav. Réckvidden av det skydd som emblem medges beror inte heller pa
om de heraldiska inslagen dr mer eller mindre framtrddande, da till exempel det
japanska emblemet ska atnjuta samma skydd som mer sofistikerade emblem.
Harmoniseringsbyran har understrukit att férstainstansrittens heraldiska beskrivning
av det kanadensiska emblemet utgér en bedomning av de faktiska omstédndigheterna,
som domstolen inte &r behorig att préova.

Harmoniseringsbyran har angaende de faktiska omstandigheterna i malet hévdat att
forstainstansritten inte missuppfattade dessa nér den inte beaktade den kanadensiska
varumdrkesbyrans praxis, utan ndjde sig med att faststdlla att de aberopade
omstidndigheterna inte hade styrkts. Det ankommer varken pa harmoniseringsbyran
eller pa gemenskapsdomstolen att beakta nationell praxis som grundar sig pa
lagbestimmelser som inte motsvaras av nidgon bestimmelse i férordning nr 40/94.
Inte heller i artikel 6ter i Pariskonventionen hinvisas till lagar och praxis i det skyddade
emblemets ursprungsstat. Aven om harmoniseringsbyran av misstag har registrerat
liknande varumérken, har legalitetsprincipen foretride framfér principen om
likabehandling. Vad géller villkoren for anvéndning, oberoende av om de kan variera,
ska dessa inte beaktas, eftersom fragan huruvida det sokta varumérket innehaller en
efterbildning av ett statsemblem ska kontrolleras oberoende av all eventuell anvind-
ning.
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Domstolens bedémning

Betriffande pastaendet att forstainstansratten skulle ha underskattat betydelsen av ett
statemblems grundldggande funktion for bedomningen av dess skyddsomfang, finns
det anledning att aterkomma till denna grundliggande funktion och till de
gemenskapsrittsliga och internationella bestimmelserna om statsemblem och
jamfora dem med bestimmelserna om varumérken.

Generaladvokaten har i punkterna 59-63 i sitt forslag till avgorande betonat vissa
grundldggande funktioner som ett statsemblem kan anses ha. Bland dessa ska
framhéllas identifiering av en stat samt ett uttryck for denna stats suverénitet och enhet.
Varumdrket & sin sida har som grundldggande funktion att f6r konsumenten eller
slutanvindaren garantera ursprunget i friga om en vara eller tjanst som marknadsfors
under varumirket, sa att denne utan risk for forviaxling kan sérskilja denna vara eller
tjanst fran varor eller tjanster som har ett annat ursprung (se, bland annat, dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507, punkt 28, och den
6 oktober 2005 i mal C-120/04, Medion, REG 1998, s. [-8551, punkt 23).

For att varumirket ska kunna fylla denna funktion och vara ett visentligt inslag i det
system med sund konkurrens som EG-fordraget syftar till att infora och uppratthalla
maéste det ndmligen utgbra en garanti for att alla produkter eller tjianster som bér det har
framstillts eller tillhandahéllits under kontroll av ett enda foretag som ansvarar for
deras kvalitet (se, bland annat, dom av den 23 maj 1978 i mal 102/77, Hoffmann-La
Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgava, volym 3, s. 107, och av den
18 juni 2002 i mél C-299/99, Philips, REG 2002, s. [-5475, punkt 30).

Denna skillnad med avseende pa varumirkets och statsemblemets grundlidggande
funktion aterspeglas dven i att de behandlas olika i savdl gemenskapsrittslig som
internationell lagstiftning.

I-6982



43

45

46

AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH HARMONISERINGSBYRAN MOT
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

I artikel 6 i forordning nr 40/94 foreskrivs att varumairket forvérvas genom registrering,
medan det i artikel 6ter 3 a i Pariskonventionen foreskrivs att unionsldnderna helt
enkelt ska 6verldmna en forteckning 6ver de statsemblem som de 6nskar skyddade till
WIPO:s internationella byra, vilket 6verlimnande dock inte &r obligatoriskt i fraga om
statsflaggor. For varumaérken giller principen att de skyddas i forhallande till vissa varu-
och tjansteklasser, medan emblemen i stillet atnjuter ett allmént skydd oberoende av
deras avsedda anvédndning. Till skillnad fran varumérken kan emblem inte heller
forklaras ogiltiga och deras innehavares réttigheter kan inte upphévas. Deras skydd ar
vidare inte tidsbegrdnsat. Ménga av de aspekter som reglerar varuméarkesskyddet kan
saledes inte 6verforas pa skyddet for statsemblem.

Detta giller dven betriéffande en eventuell risk for forvixling som, d&ven om den utgor en
sarskild forutsittning for varumirkesskydd ndr varumirket och kénnetecknet liknar
varandra och varorna eller tjansterna &r av liknande slag (se, bland annat, domen i det
ovannidmnda malet Medion, punkt 24, dom av den 10 april 2008 i mal C-102/07, adidas
och adidas Benelux, REG 2008, s. [-2439, punkt 28, och av den 12 juni 2008 i mal
C-533/06, O2 Holdings & O2 (UK), REG 2008, s. I-4231, punkt 47) inte krévs for skydd
for emblem, eftersom artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen inte innehaller nagot sadant
stadgande.

Det foljer dven av artikel 6ter 1 ¢ andra meningen i Pariskonventionen att skyddet for
statsemblem inte &r avhdngigt av att allménheten far uppfattningen att det foreligger ett
samband mellan det sokta varumérket och emblemet. Nér det géller internationella
organisationers emblem é&r det enligt denna bestimmelse tillatet att registrera och
anvinda ett varumirke om denna anvdndning eller registrering inte dr sddan att den
vilseleder allmédnheten rérande forefintligheten av ett samband mellan brukaren och
organisationen. Hérav f6ljer att i ovriga fall, det vill siga nér det ror sig om statsemblem,
saknas denna mdjlighet, och dérfor finns det ingen anledning att préva huruvida det
foreligger nagot sadant samband.

American Clothing kan saledes inte vinna framging med sina péastdenden om att ett
statsemblems grundldggande funktion péaverkar dess skyddsomfing och att samma
skyddskriterier som dem som anvéinds pa varumérken ska tillimpas analogt.
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Betriffande de argument som American Clothing har anfort angaende tolkningen av
uttrycket "allt, som ur heraldisk synpunkt utgor efterbildning hérav” i artikel 6ter 1 a
i Pariskonventionen, papekas forst och fraimst att nimnda bestimmelse innebér ett
férbud mot registrering och anvandning av ett statsemblem, inte bara som varumérke
utan dven som bestdndsdel av ett varumérke. Emblem har séledes &ven i det avseendet
medgetts ett mycket omfattande skydd. Den sista delen av bestimmelsen bidrar ocksa
till att ge statsemblem ett omfattande skydd, eftersom det till forbudet mot exakta
kopior dven har lagts ett forbud mot efterbildning darav.

Forbudet mot att efterbilda ett emblem ror emellertid enbart efterbildningar ur
heraldisk synpunkt, det vill sdga sadana som innehaller de heraldiska konnotationer
som utmérker emblemet i forhallande till andra kdnnetecken. Skyddet mot allt som ur
heraldisk synpunkt utgoér en efterbildning avser inte bilden som sadan, utan dess
heraldiska uttryck. For att kunna avgoéra huruvida varumérket innehaller en efterbild-
ning ur heraldisk synpunkt ska vidare den heraldiska beskrivningen av det aktuella
emblemet beaktas.

Harav foljer att American Clothing inte kan vinna framgang med sitt pastdende att den
geometriska beskrivningen av emblemet ska beaktas. En sadan tolkning skulle for det
forsta strida mot det synsitt som kommer till uttryck ovan i punkt 47, ndmligen att
emblem garanteras ett omfattande skydd. Om den grafiska beskrivningen, som av
naturliga skal ar vildigt precis, beaktades, skulle ndmligen skyddet i artikel 6ter 1 a
i Pariskonventionen forvigras emblemet sa snart det foreligger minsta nyansskillnad
mellan de tva beskrivningarna. For det andra omfattas de fall d& det foreligger grafisk
likhet med det emblem som anvénds i varumaérket redan av bestimmelsens forsta del,
pa sa sitt att uttrycket "allt, som ur heraldisk synpunkt utgor efterbildning harav” ska
anses ha en storre réackvidd.

I-6984



50

51

52

53

AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH HARMONISERINGSBYRAN MOT
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

Ett varumirke som inte exakt aterger ett statsemblem kan salunda énda omfattas av
artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen nir omsittningskretsen, i forevarande fall
genomsnittskonsumenten, uppfattar det som en efterbildning av ett sddant emblem.

Det ska i fraga om uttrycket "som ur heraldisk synpunkt utgor efterbildning” i ndmnda
bestimmelse emellertid klargoras att de skillnader mellan det sokta varumérket och
statsemblemet som en heraldiker ser inte nodvéndigtvis uppfattas av genomsnitts-
konsumenten, som kan uppfatta varumirket som en efterbildning av statsemblemet
i fraga trots skillnaderna i fraga om vissa heraldiska detaljer.

Den heraldiska beskrivningen av emblemet, som ska ligga till grund for beddmningen
av huruvida det ror sig om en efterbildning ur heraldisk synpunkt i den mening som
avses i artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen, innehaller dessutom oftast bara nagra fa
beskrivande element, och ger inte nodvindigtvis nigon detaljerad analys av den
konstnirliga tolkningen. Forstainstansrétten har saledes inte gjort sig skyldig till en
felaktig rattstillimpning genom att faststilla att det kan féorekomma flera konstnérliga
tolkningar av ett och samma emblem utifrdn samma heraldiska beskrivning.

Domstolen ér emellertid inte behorig att prova vare sig den heraldiska beskrivning av
emblemet som forstainstansrétten gjort i forevarande fall eller dess bedémning av
huruvida det sokta varumérket utgor en efterbildning ur heraldisk synpunkt. Det féljer
namligen av artikel 225.1 EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga att ett
overklagande ér begrinsat till rattsfragor. Forstainstansritten ér sledes ensam behorig
att faststélla och bedéma de relevanta faktiska omstidndigheterna och att bedéma
bevisningen. Bedomningen av de faktiska omsténdigheterna och av bevisningen utgér
dérfor inte — utom i det fall da uppgifterna har missuppfattats — en réttsfraga somisig ar
understilld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande (se, bland annat, dom av den
19 september 2002 i mél C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyran, REG 2002,
s. 1-7561, punkt 22, och av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-5719, punkt 40).
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Vissa av American Clothings argument angéende betydelsen av vissa omstdndigheter
i malet, fraimst argumenten rorande att omséttningskretsen vid en vanlig anvdndning av
varumadrket uppfattar lonnlovet som en utsmyckning samt dem som ror pastaendet att
den kanadensiska varumirkesbyran beviljat registrering av ett med det aktuella
varumdrket identiskt varumarke atfoljt av en disclaimer, utgor inte rattsfragor och
omfattas saledes inte av domstolens behorighet.

American Clothing har visserligen gjort géllande att férstainstansratten missuppfattade
omsténdigheterna med avseende pa sistndimnda argument. American Clothing har
emellertid inte visat pa vilket sitt forstainstansritten skulle ha missuppfattat
omsténdigheterna, utan har nojt sig med att pasta att forstainstansritten fornekade
den kanadensiska varumérkesbyrans praxis. Sistndmnda pastaende stimmer emellertid
inte, eftersom forstainstansritten, i punkt 85 i den overklagade domen, bara
konstaterade att American Clothing inte hade visat att ndmnda byra inte skulle ha
invint mot forekomsten av ett 16nnlov nér den granskade en ansokan om registrering av
ett varumairke som var identiskt med det sokta.

Samtliga invindningar ovan, genom vilka fOrstainstansrittens faststdllande och
bedomning av de faktiska omstédndigheterna ifragasitts, ska séledes avvisas.

Betriffande invidndningen om att forstainstansrétten inte beaktade vare sig harmoni-
seringsbyrans eller andra nationella varumarkesbyraers praxis i friga om statsemblem,
pépekas, vad giller harmoniseringsbyran, att 6verklagandendmnderna ska fatta beslut
enligt forordning nr 40/94 betriffande registrering av ett kdnnetecken som
gemenskapsvarumirke inom ramen for en normbunden behérighet, och de har
saledes inte ndgon befogenhet att foreta skonsméssiga bedomningar. Lagenligheten av
overklagandendmndernas beslut ska darfér enbart bedéomas pé grundval av denna
forordning, sdsom den tolkats av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av
overklagandendmndernas tidigare beslutspraxis (se dom av den 15 september 2005
imal C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrén, REG 2005, s. I-7975, punkt 47, och av
den 12 januari 2006 i méal C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran,
REG 2006, s. I-551, punkt 48).

I-6986



58

59

60

61

AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH HARMONISERINGSBYRAN MOT
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

Vad vidare betriéffar de tidigare nationella registreringar som American Clothing har
hénvisat till erinras om att gemenskapsordningen for varumérken ér ett sjélvstindigt
system, som bestar av en samling regler och som syftar till att uppna de mal som é&r
specifika for detta system, eftersom denna ordning ska tillimpas utan hénsyn till de
nationella systemen. Fragan huruvida ett kidnnetecken kan registreras som gemen-
skapsvarumérke ska foljaktligen endast provas pa grundval av den relevanta
gemenskapslagstiftningen, sdsom den tolkats av gemenskapsdomstolen (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 17 juli 2008 i mal, C-488/06 P, L & D mot
harmoniseringsbyran, REG 2008, s. 1-5725, punkt 58). Harmoniseringsbyrdn och,
i forekommande fall, gemenskapsdomstolen &r darfor inte bundna av ett beslut som
fattats i en medlemsstat, eller i ett tredjeland, i vilket faststillts att ett kinnetecken kan
registreras som nationellt varumérke. Samma sak géller a fortiori for registreringar av
andra varumaérken &n det som forevarande ansokan avser.

Slutligen &r, sisom redan har angetts ovan i punkt 47, artikel 6ter 1 a i Pariskon-
ventionen inte bara tillimplig p& varumirken utan &dven pé bestindsdelar av
varumérken som utgor kopior eller efterbildningar av statsemblem. Det dr saledes
tillrackligt att en bestdndsdel av det s6kta varumaérket aterger ett sidant emblem eller
utgor en efterbildning dérav for att registreringen som gemenskapsvarumérke ska
avslas. Eftersom forstainstansritten fann att det 16nnlév som atergavs pa det sokta
varumirket utgjorde en efterbildning ur heraldisk synpunkt av det kanadensiska
emblemet, saknades anledning att bedoma det helhetsintryck som varumérket ger,
eftersom det enligt artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen inte krévs att det gors en
helhetsbedomning av varumarket.

Av det anforda foljer att forstainstansratten inte asidosatte bestimmelserna i artikel 7.1
hiférordning nr 40/94 och i artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen, genom att ogilla den
talan som vickts mot det omtvistade beslutet i den del ans6kan om registrering av det
sokta varumarket avslogs for varor i klasserna 18 och 25 i den mening som avses
i Nicedverenskommelsen.

American Clothings 6verklagande i mal C-202/08 P ska séledes ogillas.
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Mal C-208/08 P

Parternas argument

Harmoniseringsbyréan har yrkat att domstolen ska upphéva den 6verklagade domen till
den del det faststdlls att artikel 7.1 h i forordning nr 40/94 och artikel 6ter
i Pariskonventionen inte ér tillimpliga pa varumairken for tjanster.

Harmoniseringsbyran anser att en korrekt tolkning av artikel 6ter i Pariskonventionen
kraver att avsikten med ndmnda konvention i sin helhet beaktas. Da forstainstansrétten
tolkade artikel 6ter i Pariskonventionen bokstavligt och tagen ur sitt ssmmanhang kom
den felaktigt fram till att varken denna bestimmelse eller artikel 7.1 h i férordning
nr 40/94 &r tillimplig p& ans6kningar om registrering av varumaérken for tjdnster.

Harmoniseringsbyrén har, i motsats till vad forstainstansrétten slog fast, gjort gillande
att gemenskapslagstiftarens avsikt inte var att Pariskonventionen skulle infora en
skillnad i behandling mellan varumaérken f6r varor och varumérken for tjénster, vilket
framgar av artikel 29.1 i férordning nr 40/94.

Artikel 16 i varumérkeskonventionen, som antogs i Genéve den 27 oktober 1994, ska
enligt harmoniseringsbyran ses som ett klargorande av artikel 6ter i Pariskonventionen
utan att dess tillimpningsomrade for den skull utvidgas.

Harmoniseringsbyran har angett att domstolen, i sin dom av den 22 november 2007
i mal C-328/06, Nieto Nuno (REG 2007, s. 1-10093), dtminstone underforstatt har
godtagit att varumirken for varor och varumirken for tjédnster behandlas lika
i Pariskonventionen.
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American Clothing menar att artikel 6ter i Pariskonventionen &r klar och entydig i den
mén artikeln endast avser fabriks- eller handelsmérken och inte varumérken for
tjanster. Denna tolkning bekréftas dessutom i savil doktrin som rapporter fran WIPO:s
staindiga kommitté for varumairkesritt, monster, modeller och geografiska beteck-
ningar.

Den omstindigheten att ett varumaérke for tjanster kan vara "notoriskt ként”, i den
mening som avses i artikel 6bis i Pariskonventionen, innebdr péd intet vis att
bestimmelsen &ven skulle avse varumirken for tjanster. Den tolkningsfraga som
stalldes i domen i det ovanndmnda malet Nieto Nufo avsag endast omfattningen av det
geografiska omrade som krévs for att ett dldre varumérke ska vara vilként, och inte
tolkningen av artikel 6bis i Pariskonventionen med avseende pa varumérken for
tjdnster. Forstainstansrétten har dessutom redan indikerat att ndmnda artikel 6bis bara
avser varumérken for varor (dom av den 11 juli 2007 i mal T-263/03, Miihlens mot
harmoniseringsbyran, punkt 54, och i mél T-28/04, Miihlens mot harmoniseringsby-
ran, punkt 59).

American Clothing har betriffande inforandet, under ar 1958, av artikel 6sexies
i Pariskonventionen anfort att denna bestimmelse saknar betydelse i malet, eftersom
den inte har nigon relevans for artikel 6ter. Lissabonakten, om dndring av Pariskon-
ventionen, undertecknad den 31 oktober 1958, och historiken bakom dess tillblivelse
bekraftar att den mest ambitidsa idén, att varumaérken for tjanster generellt skulle
jamstéllas med fabriks- eller handelsmérken i hela konventionen, inte godtogs.

Betrédffande artikel 16 i varumérkeskonventionen, som antogs i Genéve den
27 oktober 1994, har American Clothing hdvdat att sistndimnda konvention &nnu
inte har ratificerats av gemenskapen och att bestimmelsen, i motsats till vad
harmoniseringsbyran har pastatt, inte innebér ett klargérande av artikel 6ter i Paris-
konventionen, utan i stillet en komplettering till denna genom att den utvidgar det
skydd som varumérken for varor har till att omfatta tjanster. Denna tolkning bekraftas
i sévdl doktrin som forarbetena till nimnda konvention.
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Domstolens bedémning

Betriffande omstdndigheten att forstainstansréatten ansag att artikel 7.1 h i férordning
nr 40/94 inte &r tillamplig pd varumaérken for tjénster, ska Pariskonventionen beaktas
mot bakgrund av dess artikel 6ter, till vilken det hanvisas i artikel 7 i forordning
nr 40/94.

Sasom generaladvokaten har understrukit i punkterna 104 och 107 i sitt forslag till
avgorande infors genom Pariskonventionen minimiregler om skydd for féremal for
industriell egendom som omfattas av den, samtidigt som de stater som ar parter till
konventionen ér fria att utvidga skyddet. Foljaktligen och dven om, sésom American
Clothing har péstatt, Pariskonventionen inte aldgger konventionsstaterna att registrera
varumdrken for tjianster och bestimmelserna i denna konvention inte &r tillimpliga pa
sddana varumérken, d4r ndimnda stater icke desto mindre fria att ensidigt foreskriva en
sddan tillimpning. Sdsom framgér av det i punkt 31 i den 6verklagade domen ndmnda
dokumentet fran WIPO innebér inte artikel 6ter i Pariskonventionen "att stater som &r
parter till Pariskonventionen ér skyldiga att vigra eller ogiltigforklara registrering av
eller férbjuda anvindning av statsemblem eller andra officiella kdnnetecken som
varumdrken for tjénster eller som bestandsdelar av varumérken for tjénster. Det star
emellertid staterna fritt att gora det...”.

Artikel 6ter i Pariskonventionen ldmnar det saledes fritt for konventionsstaterna att
utvidga det skydd som varumaérken for varor garanteras till att omfatta varumérken for
tjanster. Detta innebédr emellertid inte att ndmnda stater enligt konventionen é&r
skyldiga att gora atskillnad mellan dessa tva typer av varumérken.

Det aterstar saledes att undersoka huruvida gemenskapslagstiftaren har velat anvinda
sig av denna behorighet och utvidga det skydd som varumirken for varor garanteras
genom Pariskonventionen till att omfatta varumarken for tjanster.
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Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 111 i sitt forslag till avgorande gors det
inte i nagon av de relevanta bestimmelserna i gemenskapsrétten nagon principiell
atskillnad mellan varumaérken for varor och varumaérken for tjénster.

Den omstindigheten att tillimpningsomradet f6r vissa bestimmelser i férordning
nr 40/94 har begrénsats, vilket bland annat giller artikel 7.1 e, j och k, i fraga om de
absoluta registreringshindren, i vilken artikel den foreskrivna begransningen emellertid
endast giller vissa typer av varor, paverkar inte i sig beddmningen att samtliga
bestimmelser i ndimnda forordning ar tillimpliga utan atskillnad pa varumérken for
varor och varumairken for tjénster.

Detta konstaterande méste dven gilla artikel 7.1 h i forordning nr 40/94, vilken inte
innehaller ndgon uttrycklig begransning med avseende pa de varumirken den
behandlar. Enbart den omsténdigheten att det i den aktuella bestimmelsen hénvisas
till Pariskonventionen kan inte vederldgga denna tolkning. Det enda syftet med denna
hanvisning dr namligen att bestimma vilken typ av kidnnetecken som inte far
registreras, och inte att begriansa bestimmelsens tillimpningsomrade.

Sasom i de flesta fall av absoluta registreringshinder i artikel 7.1 i férordning nr 40/94
ska ans6kan om registrering av ett varumérke avslas, oberoende av om det soks for
varor eller tjanster, ndr ett av registreringshindren i artikel 6ter i Pariskonventionen
foreligger.

Denna tolkning av artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 bekréftas dessutom av artikel 7.1 i,
vilken bestimmelse avser ett omrade som motsvarar det som avses under h, det vill siga
varumirken som innehéller andra kdnnetecken, emblem eller vapen 4n dem som
omfattas av artikel 6ter i Pariskonventionen.
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Artikel 7.1 ii férordning nr 40/94 &r ndmligen tillimplig utan atskillnad pa varumérken
for varor och varumérken for tjdnster i den meningen att ett avslag pé registrerings-
ansokan till exempel skulle kunna avse ett varumérke for tjdnster som innehéller ett
“annat kdnnetecken”. Det finns ingen forklaring till varfor en ansékan om registrering
av ett varumdrke for tjdnster som innehéller ett annat kdnnetecken ska avslas, men inte
en ansokan om registrering av ett varumaérke for tjanster som innehaller en statsflagga.
Om gemenskapslagstiftaren har velat ge andra kdnnetecken och vapen ett sidant skydd
finns det mycket goda skél att anta att den dven haft for avsikt att ge ett atminstone lika
langtgaende skydd for vapen, flaggor och andra statsemblem eller emblem for
internationella mellanstatliga organisationer. Det forefaller pa sa sitt foga troligt att
gemenskapslagstiftaren har velat lita en tjdnsteleverantor anvinda ett varumérke som
innehéller en nationsflagga, samtidigt som den har velat forbjuda sddan anvéndning av
andra kénnetecken, sdsom en symbol for en sportférening.

Av det anforda foljer att forstainstansritten felaktigt faststillde att det omtvistade
beslutet stred mot artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 i den del ansékan om registrering
av det sokta varumairket for tjanster i klass 40 i Nice6verenskommelsen avslogs.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska harmoniseringsbyrdns o6verklagande
i mal C-208/08 bifallas och den 6verklagade domen upphivas i den del det omtvistade
beslutet, som fattats av harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd, ogiltigfork-
larades med avseende pa avslaget pa ansokan om registrering av det sokta varumérket
for tjdnster i klass 40 i Nicedverenskommelsen.

Det foljer av artikel 61 forsta stycket i domstolens stadga att om domstolen upphéaver
forstainstansrattens avgérande kan den antingen sjélv slutligt avgéra malet, om detta ar
fardigt for avgorande, eller aterforvisa malet till forstainstansritten for avgorande.

Domstolen anser i forevarande fall att den forfogar 6ver de uppgifter som behovs for att
kunna avgora malet i sak.
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Eftersom det inte finns nagot fog for att, sasom forstainstansrétten har gjort, skilja
mellan varumérken for varor och varumirken for tjanster vid tillimpningen av
artikel 7.1 h i forordning nr 40/94 ska det ndmligen, av de skil som anforts ovan
i punkterna 39-61 angdende varor i klasserna 18 och 25 i Nice6verenskommelsen,
konstateras att ansokningen om registrering av det aktuella varumérket dven kunde
avslas med avseende pa varor i klass 40 i nimnda 6verenskommelse.

Under dessa omstindigheter ska den talan som American Clothing véckt vid
forstainstansritten ogillas i den man den avser avslaget pa ansdkan om registrering
av det sokta varumairket for tjanster i naimnda klass 40.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegangsreglerna, som ér tillimplig pa mal om 6verklagande enligt
artikel 118 i samma regler, ska tappande part forpliktas att ersétta rittegangskostnad-
erna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har, i savdl mal C-202/08 P som
maél C-208/08 P yrkat att American Clothing ska forpliktas att ersitta réttegéngs-
kostnaderna. Eftersom American Clothing har tappat mélen, ska harmonisering-
sbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1) American Clothing Associates NV:s éverklagande i mal C-202/08 P ogillas.

2) Den dom som Europeiska gemenskapernas forstainstansritt meddelade den
28 februari 2008 i mal T-215/06, American Clothing Associates mot
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harmoniseringsbyran, upphivs i den del forstainstansritten ogiltigforklarade
det beslut som fattats av forsta oOverklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 4 maj 2006 (irende R 1463/2005-1)
om avslag pa ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke av ett
kinnetecken forestillande ett 16nnlov.

3) American Clothing Associates NV:s talan i mal T-215/06 ogillas.

4) American Clothing Associates NV ska ersitta rittegangskostnaderna i malen
C-202/08 P och C-208/08 P.

Underskrifter
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