AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH HARMONISERINGSBYRAN MOT
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
foredraget den 12 maj 2009

I — Inledning

1. I detta mal, som avser 6verklaganden frédn
parterna pd bada sidor av en dom som
forstainstansratten meddelade den
28 februari 2008,? far domstolen tillfille att
undersdka rickvidden av det skydd som
medges for nationsemblem enligt artikel 7.1
h i férordningen om gemenskapsvarumark-
en (nedan kallad forordning nr 40/94),°
jamford med artikel 6ter i Pariskonven-
tionen. *

2. 1 6verklagandet i mal C-202/08 P har ett
foretag som tillverkar klider, American
Clothing Associates SA (nedan kallat
American Clothing), av flera skal kritiserat
det alltfor generdsa skydd som ges at nations-
emblem i den Overklagade domen.
I mal C-208/08 P har daremot Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden

1 — Originalsprak: spanska.

2 — Dom av den 28 februari 2008 i mal T-215/06, American
Clothing Associates mot harmoniseringsbyran (REG 2008,
s. 11-303).

3 — Radets forordning av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
lydelse enligt radets forordning (EG) nr 3288/94 av den
22 december 1994 for genomférande av de avtal som ingtts
inom ramen fér Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 37), och senast enligt
radets forordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004
(EUT L 70,s. 1).

4 — Pariskonventionen for industriellt rittsskydd av den
20 mars 1883, med éndringar och tilligg (Férenta nationernas
fordragssamling, volym 828, nr 11847, s. 108, SO 1970:60).

(nedan kallad harmoniseringsbyrdn) invént
mot forstainstansrittens dom, eftersom den
anser att forstainstansritten gjorde fel nér den
tolkade Pariskonventionen s, att den ute-
sluter skydd for statssymboler i forhéllande till
varumaérken for tjanster.

3. Analysen av dessa fragor innebdr att det
invecklade nétverket av internationell ratt och
gemenskapsritt ska klarlaggas, samtidigt som
det krivs en djupdykning i heraldiken for att
undersoka granserna for skyddet for nations-
emblem mot forsok att ligga beslag pa dem
i kommersiellt syfte.

4. Denna lira om vapen och skéldemirken
framkallar bilder av forna tiders strider och
aventyr,® som de mellan Don Quijote och
Riddaren av den vita méanen, som kallades s
pé grund av sin vapenskold, pé vilken fanns
denna lysande himlakropp. Lyckligtvis ar det

5 — Efter att ha dykt upp i bérjan av elvahundratalet vid tavlingar
och tornerspel forlorade heraldiken snart sitt grundlaggande
syfte att identifiera en riddare for att vara en symbol for
historiska familjeband samt for att smycka palats och hus,
varefter denna funktion dog ut till f6ljd av heraldikernas
kommersialisering. Messia de la Cerda och Pita, L. F,
Herdldica Espaiiola — El disefio herdldico, Edimat, Madrid,
1998, s. 19-22.
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emellertid inte fraga om att avgora tvister om
“foretrade for skonhet” mellan tvd damer,®
utan om att anvidnda heraldikkonsten for att
faststilla grianserna for skyddet for ett nation-
semblem.

II — Tillampliga bestimmelser

A — Internationell rdtt

5. 1 dessa overklaganden diskuteras tolk-
ningen av artiklarna 1, 6, 6ter, 6sexies och 7
i Pariskonventionen, vilka redovisas nedan.

6. Lartikel 1 foreskrivs foljande:

6 — Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, utgava, inledning
och kommentarer av Martin de Riquer, RBA, Barcelona, 1994,
andra delen, kapitel LXIV, s. 1106.

I-6938

2) Det industriella rattsskyddet har till
foremal patent, nyttighetsmodeller,
industriella monster och modeller,
fabriks- eller handelsmérken, service-
mirken, firma samt ursprungsbeteck-
ningar &dvensom undertryckande av
illojal konkurrens.

7. Enligt artikel 6 géller f6ljande:

”1) Villkoren for anmilan och registrering av
fabriks- och handelsmarken skall
bestimmas i varje unionsland [med
vilket avses varje land pa vilket Pariskon-
ventionen ér tillimplig] av dess inhemska
lagstiftning.
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8. I de aktuella malen dr vissa delar av
artikel 6ter forsta och tredje styckena av
sdrskild relevans, i synnerhet foljande:

”1) a) Unionslinderna éverenskommer att,
ndr vederborligt tillstand  icke
lamnats, végra eller forklara ogiltig
registrering samt medelst lampliga
atgdrder ingripa mot anvidndande
sasom fabriks- eller handelsmérken
eller delar dirav av unionslédndernas
vapen, flaggor och andra statsem-
blem, av dessa lander antagna offici-
ella kontroll- och garantimérken och
stimplar dvensom allt, som ur heral-
disk synpunkt utgor efterbildning
dérav.

b)

¢) ... Unionslinderna skall icke vara
skyldiga att tillimpa ndmnda bestdm-
melser nir den under a) avsedda
anviandningen eller registreringen
icke dr sddan att den hos allménheten
framkallar uppfattningen om ett
samband mellan organisationen
i fraga och vapnen, flaggorna,
emblemen, forkortningarna eller
bendmningarna, eller om denna
anvéindning eller registrering sanno-
likt icke &r sadan att den vilseleder
allménheten rorande forefintligheten
av ett samband mellan brukaren och
organisationen.

9. Aven artikel 6sexies i nimnda konvention
har visst intresse:

“Unionslédnderna atar sig att skydda service-
mérken. De skall icke vara skyldiga att sorja
for registrering av sddana mérken.”

B — Gemenskapsritten

10. Gemenskapsvarumirken regleras huvud-
sakligen av forordning nr 40/94, genom vilken
denna industriella réttighet inom den euro-
peiska ramen skapades.

11. I sjunde skilet i denna foérordning
hénvisas till det skydd som foljer av gemen-
skapsvarumaérket, vars funktion framfor allt dr
att garantera att varuméirket anger
ursprunget, varvid anges att skyddet é&r
absolut om det rader identitet mellan varu-
maérket och kidnnetecknet och mellan varorna
eller tjdnsterna. Det tillaggs att skyddet ocksa
giller vid likhet mellan varumérket och
kénnetecknet och mellan varorna eller tjins-
terna.

12. I det nionde skilet tillaggs att ett gemen-
skapsvarumérke bor kunna anses som ett
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sarskilt formogenhetsobjekt utan samband h) Varumirken som inte har godkénts av

med det foretag vars varor och tjanster det behoriga myndigheter och som skall

betecknar. vagras registrering i enlighet med
artikel 6[ter] i Pariskonventionen.

13. I forordning nr 40/94 ska artikel 1 fram-
hallas:

”1. Varumairken for varor eller tjanster som
registrerats i enlighet med bestimmelserna
i denna forordning kallas i fortsdttningen

»»

‘gemenskapsvarumarken’.

14. I artikel 7 i férordning nr 40/94, i dess
dndrade lydelse, foreskrivs foljande:

III — Bakgrund till tvisten

”1. Foljande far inte registreras:

15. Den 23 juli 2002 ansokte sokanden hos
harmoniseringsbyran om registrering av ett
gemenskapsvarumirke som bestod av bilden
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av ett 16nnlév med bokstiverna rw, skrivna
med versaler, placerade pa foljande siitt:

16. De varor och tjédnster som registrerings-
ansokan avsag omfattas av klasserna 18, 25
och 40 i Nicedverenskommelsen’, namligen

"Lader och ldderimitationer, samt varor
framstéillda av dessa material och ej
ingdende i andra klasser; djurhudar och
pélsskinn; koffertar och resvéskor; para-
plyer, parasoller och promenadkippar;
piskor, seldon och sadelmakerivaror”
(klass 18),

7 — Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjdnster vid varumirkesregistrering av den
15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

"Klader, fotbekladnader, huvudbonader”
(klass 25),

— 7Skradderitjanster; uppstoppning och
preparering av djur; bokbinderi; behand-
ling, bearbetning och foradling av skinn,
lader, péls och textil; filmframkallning
och kopiering av fotografier; tribearbet-
ning; fruktpressning; kvarnmalning av
mjol; behandling, hardning och ytbear-
betning av metall” (klass 40).

17. I beslut av den 7 oktober 2005 avslog
harmoniseringsbyrans granskare registrering
for samtliga avsedda varor och tjanster med
stod av artikel 7.1 h i forordning nr 40/94.
Granskaren anforde dérvid att mirket gav
allménheten uppfattningen att det hade
samband med Kanada. Granskaren anséag
némligen att l6nnl6vet var en kopia av denna
stats emblem, sdsom det framgar av medde-
landet av den 1 februari 1967 fran den
internationella byrén vid Virldsorganisa-
tionen for den intellektuella dganderitten
(WIPO), och av uppgifter i WIPO:s databas,
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vilket emblem har f6ljande utseende (i rod
farg):

18. Genom beslut av den 4 maj 2006 avslog
harmoniseringsbyrans forsta 6verklagande-
nidmnd American Clothings 6verklagande?®
av granskarens beslut med faststéillande av
beslutet.

19. Overklagandenimnden slog fast att 16nn-
l6vet i rod farg 6verensstimde med Kanadas
emblem, och med forebild i en dom som
forstainstansréitten meddelat ® undersokte den
om det omtvistade kidnnetecknet i enlighet
med heraldiken inneh6ll nagon bestdndsdel
som var identisk med eller en imitation av det
nordamerikanska landets emblem. Enligt
overklagandendmnden utgjorde inte ordele-
mentet rw hinder mot att tillimpa artikel 6ter
1 a i Pariskonventionen.

8 — Arende R 1463/2005-1.

9 — Dom av den 21 april 2004 i mal T-127/02, Concept mot
harmoniseringsbyran (ECA) (REG 2004, s. 11-1113), punkt 40
(nedan kallad ECA-domen).
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20. Namnden godtog inte argumentet att det
var olika firg pa lonnloven. Eftersom det inte
angetts nagon sérskild firg i ansokningen om
registrering, skulle varumérket nadmligen
kunna aterges i vilken farg som helst, inklusive
det kanadensiska emblemets cinnoberfirg.

21. Den slog ocksa fast att det var fraga om
samma 16nnl6v med elva flikar i form av en
stjarna med ett bladskaft, med synbart iden-
tiska mellanrum mellan flikarna respektive
uddarna. Den drog slutsatsen att omsétt-
ningskretsen skulle uppfatta tecknet som en
efterliknelse av det kanadensiska emblemet
och ansig att om det registrerades skulle
konsumenterna kunna vilseledas betraffande
ursprunget for de varor och tjénster som
varumirket avser, med hénsyn till den stora
mangfalden varor och tjanster som Kanada
kan erbjuda och marknadsfora.

22. Overklagandendmnden godtog inte heller
péstdendet att varumérket River Woods ar
vilként i Belgien, eftersom anvindning i strid
med artikel 7.1 h i férordning nr 40/94
motverkar att sarskiljningsformaga forvarvas
genom anvindning.

23. Slutligen godtog den inte heller American
Clothings 6vriga argument, genom vilka fore-
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taget forsdkrade att den innehade atskilliga
liknande nationella registreringar, &ven
i Kanada, och aberopade harmoniserings-
byrans tidigare beslutspraxis avseende kanne-
tecken som innehaller en flagga eller ett
statsemblem.

IV — Forfarandet vid forstainstansritten
och den 6verklagade domen

24. Den 8 augusti 2006 yrkade American
Clothing vid forstainstansrétten att harmoni-
seringsbyrans forsta overklagandendmnds
beslut av den 4 maj 2006 skulle ogiltigfor-
klaras. Den &beropade en enda grund, att
artikel 7.1 h i foérordning nr 40/94 hade
asidosatts.

25. Forstainstansratten undersokte kritiken
om ogiltighet i forhallande till tjanster
i klass 40 och varor i klasserna 18 och 25.

Varumirken for tjanster och artikel 6ter
i Pariskonventionen

26. Som en inledande fraga analyserade
forstainstansratten huruvida artikel 6ter 1 a

i Pariskonventionen r tillimplig pa varu-
mairken for tjanster for att avgora om det sokta
varumarket, savitt det avsag vissa tjdnster,
innebar ett asidosdttande av denna bestim-
melse. Om bestimmelsen inte &sidosattes,
skulle harmoniseringsbyréns avslag pa regi-
streringsansokningen for tjanster ha utgjort
en Overtrddelse av artikel 7.1 h i forordning
nr 40/94.%° Vidare forklarade forstainstans-
ritten att den avsag att préva en fraga som lag
utanfor parternas yrkanden for att undvika att
dess dom skulle bygga pa felaktiga rattsliga
overviganden. !

27. Forstainstansritten ogiltigforklarade
overklagandendmndens beslut, eftersom det
avsag registrering av det sokta varumarket for
tjdnster i klass 40. Forstainstansritten ansag
namligen att artikel 6ter 1 a i Pariskonven-
tionen, till vilken det hanvisas i artikel 7.1 h
i forordning nr 40/94, inte reglerar tjanster
i allménhet.

28. Forstainstansriatten studerade!? darvid
ordalydelsen av bestimmelsen i den ndimnda
konventionen, varvid den understrok att
endast "fabriks- eller handelsmirken” nimns
i denna bestimmelse. Forstainstansritten
tillade ocksa att det av artiklarna 1.2, 6.1 och
6sexies i samma konvention klart framgér en
distinktion mellan & ena sidan "fabriks- eller

10 — Punkt 23 i den 6verklagade domen.

11 — Punkterna 24 och 25 i den 6verklagade domen, som grundas
pa forstainstansrattens beslut av den 27 september 2004
i mal C-470/02 P, UER mot M6 mdfl. (ej publicerat
i rittsfallssamlingen), punkt 69, och av den 13 juni 2006
i mél C-172/05 P, Mancini mot kommissionen (ej publicerat
i rittsfallssamlingen), punkt 41.

12 — I punkterna 26-32 i den 6verklagade domen.
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handelsmérken” och & andra sidan varu-
marken “for tjanster”. Av det forhallandet att
i artikel 6ter endast ndmns fabriks- eller
handelsmérken, det vill siga varumirken
som anvinds for varor, drog forstainstans-
ritten slutsatsen att forbudet i denna bestdm-
melse mot registrering och anvindning inte
galler varumédrken som avser tjénster.

29. Dessutom betonades i den &verklagade
domen att i artikel 7.1 h i forordning nr 40/94
hénvisas endast till artikel 6ter i Pariskon-
ventionen, nér i denna anges foljande: "Fol-
jande far inte registreras: [v]arumérken som...
skall végras registrering i enlighet med
artikel 6[ter] i Pariskonventionen.” Eftersom
artikel 6ter i konventionen inte avser varu-
mirken for tjanster, skulle det absoluta
registreringshindret enligt denna gemen-
skapsbestimmelse inte tillimpas p& dem.
I detta avseende forkastade forstainstans-
ratten harmoniseringsbyrans argument att
det i artikel 7 i férordning nr 40/94 inte gors
skillnad mellan varumérken for varor och
varumiérken for tjanster, eftersom differen-
tieringen i artikel 6ter i Pariskonventionen
enligt forstainstansrattens uppfattning har
foretrade, enligt den hénvisning som gors
i forordning nr 40/94 till denna artikel.

30. Av dessa tva bestimmelser sammantagna
drog forstainstansritten slutsatsen att gemen-
skapslagstiftaren inte hade onskat utstricka
forbudet i artikel 6ter i Pariskonventionen till
tjidnster. I annat fall skulle denne lagstiftare
i bestimmelsen i artikel 7 i forordning
nr 40/94 ha infogat ett liknande férbud och
dirvid inte genom att enbart hénvisa till
artikel 6ter i Pariskonventionen gjort den
underforstidda atskillnaden mellan varu-
mérken for varor och varumarken for tjanster.
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31. Ddrefter avfirdade forstainstansritten
dels att det skulle vara mojligt att anvdnda
sig av ECA-domen, eftersom det i denna dom
inte provades om artikel 6ter i Pariskonven-
tionen inte &r tillimplig p& varumirken for
tjanster, eller om artikel 6ter i Pariskonven-
tionen ska tolkas extensivt. I sjdlva verket talar
varken ett dokument fran WIPO™ som
harmoniseringsbyran hade foreslagit eller
artikel 16 i varumirkeskonventionen (nedan
kallad TLT) ** for en tolkning av detta slag av
artikel 6ter. Dessutom hade Europeiska
gemenskapen inte ratificerat denna konven-
tion, trots att den undertecknat konventionen
den 30 juni 1995.

32. Slutligen forutsatte forstainstansratten
att gemenskapslagstiftaren vid antagandet av
férordning nr 40/94 hade varit medveten om
betydelsen av varumirken for tjanster i den
moderna handeln och saledes skulle ha
kunnat utvidga det skydd som statsemblem
atnjuter genom artikel 6ter i Pariskonven-
tionen till att 4ven omfatta varumérken for
tjanster. Forstainstansritten bedomde att den
europeiske lagstiftaren inte hade ansett det
vara dndamalsenligt att gora detta och slog
fast att det inte var gemenskapsdomstolens
sak att vare sig sétta sig i gemenskapslagstift-
arens stille eller tolka de aktuella bestimmel-
serna contra legem.

13 — Narmare bestimt punkt 7 i "Allmén information om
artikel 6ter i Pariskonventionen” som finns tillganglig pa
WIPO:s hemsida, enligt punkt 19 i den 6verklagade domen.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), antagen i Genéve den
27 oktober 1994, i syfte att utstricka det skydd som
varumérken for varor atnjuter genom Pariskonventionen
till varumérken for tjanster, punkt 31 i den overklagade
domen.
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Varor som tillhor klasserna 18 och 251°

33. Sedan forstainstansratten avfirdat att den
diskuterade gemenskapsbestimmelsen var
tillaimplig pa tjanster, analyserade forsta-
instansriatten om den var tillimplig pa varor.
Forstainstansrétten utgick darvid fran forut-
sdttningen att det for att hindra registrering av
ett sammansatt varumirke mot bakgrund av
nimnda artikel 7.1 h ricker att en av
bestandsdelarna ér en kopia eller en efterbild-
ning av ett statsemblem “ur heraldisk
synpunkt”, oavsett vilket helhetsintryck som
varumadrket ger.

34. Forstainstansratten  provade  darvid
American Clothings argument att den
omtvistade bilden inte uppfattades som den
kanadensiska statens emblem eller som en
kopia "ur heraldisk synpunkt” och kom fram
till att detta foretags huvudsakliga stand-
punkter inte skulle godtas.

35. Forstainstansritten forklarade saledes att
eftersom ansokningen inte hade nagon firg
skulle registrering i svart och vitt ge beho-
righet at foretaget att aterge sitt varumairke
i vilken fargskala som helst och foljaktligen
dven med ett rétt 1onnlov. Saledes skulle det
kanadensiska emblemets karmosinréda firg
vara irrelevant i denna tvist, eftersom det &r
sannolikt att det landets emblem aterges
i svart och vitt. ¢

15 — Punkt 59 och féljande punkter i den 6verklagade domen.
16 — Forstainstansrétten grundade sig pa4 punkterna 45 och 46
i den ovanndmnda ECA-domen.

36. Efter att ha gjort en jamforelse "ur
heraldisk synpunkt” mellan det sokta varu-
mirket och det nordamerikanska landets
emblem godtog forstainstansritten inte de
hévdade grafiska skillnaderna mellan blad-
skaften. Med en jimforelse “ur heraldisk

synpunkt”, i den mening som avses
i artikel 6ter i Pariskonventionen, avses
enligt fOrstainstansritten en heraldisk

beskrivning och inte en eventuell geometrisk
beskrivning som till sin natur skulle vara
mycket mer detaljerad.

37. Forstainstansratten konstaterade nagra
skillnader i utformningen av I6vens bladskaft,
sarskilt i de tva inskdrningarna mellan 6mse
sidor om lovets centrala stjialk, som for
forstainstansrétten framstod som djupare
i det kanadensiska emblemet. Den godtog
emellertid att en sddan detalj aldrig skulle
forekomma i den heraldiska beskrivningen,
aven om den kanske skulle forekomma i en
geometrisk beskrivning, som skulle sakna
relevans vid en jdmforelse “ur heraldisk
synpunkt”.

38. I domen bekriftades harmoniserings-
byrdns o6verklagandendmnds beslut att den
breda allménheten, bestiende av genom-
snittskonsumenter som ar normalt informe-
rade och skiligen uppmérksamma och
medvetna, inte fister ndgon uppmérksamhet
vid detaljer pd& emblem och varumérken
sdsom bredden pa de tva ifrdgavarande
lonnlévens skaft.

17 — Forstainstansritten nimnde édter den ovanndmnda ECA-
domen, punkt 44.
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39. Dessutom avfirdade forstainstansritten
vad American Clothing gjort gillande mot
overklagandendmndens uppfattning att regi-
strering av varumirket RW skulle vilseleda
omsittningskretsen med avseende pa
ursprunget for varorna och tjénsterna.'®
Forstainstansritten framholl att  tillimp-
ningen av artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen
inte dr avhingigt av att omsittningskretsen
vilseleds betraffande ursprunget f6r de varor
som avses med det sokta varumadrket eller
betriffande forekomsten av ett samband
mellan innehavaren av varumérket och den
stat vars emblem denne forsokte tilldgna sig.
Den avfirdade ocksa att varumirket River
Woods var vialkant,!® vilket American
Clothing hade gjort géllande.

40. Slutligen godtog forstainstansritten inte
heller argumentet angéende registreringar av
andra nationella eller gemenskapsrittsliga
varumairken, identiska eller jamférbara med
det sokta varumirket eller, mer allmint,
innehallande &tergivningar av flaggor eller
andra statsemblem. Forstainstansrétten erin-
rade om att de nationella systemen och
gemenskapssystemen for registrering av varu-
mirken &r sjalvstandiga, i vilka bedémningen
av registreringen av ett kdnnetecken sker
inom ramen for en normbunden behorighet
och inte inom ramen for ndgon befogenhet att
foreta skonsmissiga bedomningar. Foljakt-
ligen kan registrering av ett tecken som
gemenskapsvarumirke endast bedomas pa
grundval av forordning nr 40/94, varvid ska
beaktas hur denna tolkats av gemenskaps-
domstolen, men inte mot bakgrund av ver-
klagandendmndernas tidigare praxis. *

18 — Punkt 76 och féljande punkter i den éverklagade domen.
19 — Den 6verklagade domen, punkt 81.
20 — Punkterna 82 och 85 i den 6verklagade domen.
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V — Forfarandet vid domstolen och
parternas yrkanden i de tva forfarandena

41. I mal C-202/08 P (American Clothing
Associates SA mot harmoniseringsbyran)
inkom o6verklagandet till domstolens kansli
den 16 maj 2008, medan o6verklagandet
i mal C-208/08 P (harmoniseringsbyran mot
American Clothing Associates SA) inkom den
20 maj samma ar.

42. I det forsta maélet har klaganden yrkat att
domstolen ska upphidva forstainstansrittens
dom, i den del det slogs fast att harmoniser-
ingsbyrans forsta overklagandendmnd inte
hade asidosatt artikel 7.1 h i foérordning
nr 40/94 nir den antog sitt beslut av den
4 maj 2006. Harmoniseringsbyran har i sin
svarsskrivelse yrkat att Overklagandet ska
ogillas.

43. I det andra malet har harmoniseringsby-
rdn yrkat att forstainstansrittens dom ska
upphévas, i den del det slogs fast att den
nidmnda bestdmmelsen i forordningen om
gemenskapsvarumérken inte tillimpas pa
varumadrken for tjanster. American Clothing
anser diremot att domen i denna del ska
faststéllas.

21 — Telefax av den 8 maj 2008.
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44. 1 bada malen har klaganden yrkat ersatt-
ning for sina rattegangskostnader.

45. Efter att ha inhdmtat de berérdas uppfatt-
ning och latit generaladvokaten yttra sig
bestimde forstainstansrittens ordférande
i beslut av den 11 februari 2009 att mélen
skulle forenas vad giller det muntliga forfa-
randet och domen.

46. Vid forhandlingen den 26 mars 2009
nédrvarade American Clothings och harmoni-
seringsbyrans ombud for att utveckla sin talan
och for att svara pa fragor frdn domstolens
ledaméter.

VI — Provning av éverklagandena

47. Aven om det framstar som uppenbart att
det finns ett objektivt samband mellan mélen,
eftersom bada avser samma dom, finns det
inte sé stora likheter. De tvd 6verklagandena
ar sa olika att man inte kan finna ndgon annan
Overensstimmelse &n att den overklagade
rittsakten 4r densamma. Foljaktligen ska
overklagandena behandlas var for sig.

A — Overklagandet i mdl C-202/08 P

1. Parternas argument

48. Klaganden i detta mal har aberopat en
enda grund for 6verklagandet, ndmligen att
forstainstansrétten asidosatt artikel 7.1 h
i forordning nr 40/94 och artikel 6ter i Paris-
konventionen, och har till stéd for denna
grund aberopat tre argument som jag ska
redogora for nedan.

49. Klaganden har for det forsta invant att det
i den 6verklagade domen gjordes en felaktig
bedomning av statsemblems grundliggande
funktion, eftersom forstainstansritten inte
begransade omradet for skyddet av emblem
till fall dar ingrepp gjorts i denna grund-
laggande funktion. Detta skulle vara logiskt,
eftersom statsemblem, precis som varu-
mirken och ursprungsbeteckningar, skulle
fortsatta att vara skyddade tecken, pa vilka
analogivis skulle tillimpas samma skydds-
kriterier, sdsom att deras grundliggande
funktion péverkas. Nar det ar fraga om ett
lands emblem, kan det vara motiverat att neka
registrering av ett varumérke endast nér
varumdrket péverkar den hdnvisning som,
genom varje nationellt emblem, gors till den
nationella identiteten och suveréniteten.

50. American Clothing har for det andra
invant mot att fOrstainstansritten i domen
foredrog en heraldisk beskrivning framfor en
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geometrisk, ndr artikel 6ter i Pariskonven-
tionen inte skyddar symbolen utan dess
konstnirliga tolkning, som sarskilt grafiskt
verk. Det dr déarféor som emblem med fa
heraldiska egenskaper ar littare att imitera,
varvid négra fa skillnader skulle forhindra att
det gors invindningar mot en kopia ur
heraldisk synpunkt. En f6ljd av den over-
klagade domen blir att stater medges ett
nistan absolut monopol pad kinnetecken
utan egenskaper som ér typiska for heral-
diken.

51. American Clothing har for det tredje
kritiserat forstainstansritten for att den har
underlatit att undersoka vissa sérskilda om-
stindigheter kring det sokta kidnnetecknet,
sasom det helhetsintryck som sammansatta
varumirken ger upphov till, vid vilken indel-
ningen av dess bestdndsdelar skulle ha stor
betydelse. Eftersom detta helhetsintryck inte
beaktades i den Overklagade domen,
upphojdes darfér genom denna dom skyddet
av nationella emblem som ingéar "som delar”
i andra varumairken i den mening som avses
i artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen till en
absolut regel.

52. I detta sammanhang har klaganden kriti-
serat forstainstansratten for att den inte
godtog registrering av det berérda varu-
mirket, atfoljt av en disclaimer, sasom fore-
skrivs i artikel 38 i forordning nr 40/94,
i Overensstimmelse med den kanadensiska
varumérkesmyndighetens praxis. Eftersom
denna nationella myndighets praxis inte
beaktades, anser American Clothing att
forstainstansrétten missuppfattade de faktiska
omstandigheterna, eftersom dessa forhél-
landen hade styrkts tillrackligt och pa ett
overtygande sitt. Dessutom ska harmonise-
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ringsbyran inte skydda nationsemblem
i storre utstrdckning dn nationella myndig-
heter.

53. Slutligen har klaganden i mal C-202/08 P
invint att forstainstansritten i domen
underldt att hénvisa till villkoren avseende
kénnetecknets vanliga anvindning. Det sitt
pé vilket klaganden hade f6r avsikt att anvanda
kénnetecknet skulle ndmligen inte ha gett
upphov till missforstand, eftersom allmén-
heten skulle ha uppfattat det som en utsmyck-
ning, utan nagot samband med det nationella
emblemet.

54. Harmoniseringsbyran har invint mot alla
dessa argument och gjort géllande att forsta-
instansréitten gjorde en korrekt tolkning
betriffande de redovisade argumenten. Har-
moniseringsbyran stoder uppfattningen att
emblemen har ett absolut skydd i tre avse-
enden: 1) Skyddet dr inte avhingigt av att
emblemets grundliggande funktion skadats,
2) det dr inte nodvindigt att beddma om
allménheten uppfattar emblemet som en
sarskiljande bestdndsdel eller som en ren
dekoration, och 3) skyddets omfattning
beror inte heller p4 om de heraldiska inslagen
ar mer eller mindre markbara.

55. Harmoniseringsbyran har séledes invént
mot att det skulle ha gjorts nigon felaktig
rattstillimpning i den oOverklagade domen
genom att den heraldiska beskrivningen
anvénts for att beddma om det var friga om
en eventuell imitation ur heraldisk-veten-
skaplig synvinkel. Harmoniseringsbyran har
avvisat klagandens instillning betréffande
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disclaimer, och har anfort att artikel 38.2
i forordning nr 40/94 tillimpas endast nér det
ifragasdtts om en bestandsdel i ett varumaérke
har sérskiljningsforméga. Harmoniseringsby-
rdn har vidare bestritt att den borde ha tagit
vigledning ur andra myndigheters praxis
betriffande registrering avseende industriell
aganderitt, séisom den kanadensiska.

56. Harmoniseringsbyran har bestritt att
forstainstansritten skulle ha missuppfattat
de faktiska omsténdigheterna. Den har ndm-
ligen konstaterat att forstainstansrétten
begrinsade sig till att sl fast att det saknades
bevis for den kanadensiska myndighetens
praxis. Darutéver ndmns inte ens i artikel 6ter
i Pariskonventionen att det skulle finnas en
skyldighet att beakta praxis hos myndigheter
for industriell dganderdtt i de linder vars
emblem é&r foremal for tvist. Sammanfatt-
ningsvis utgér denna bestdmmelses ordaly-
delse — i vilken foreskrivs en skyldighet att
"vagra eller forklara ogiltig registrering” av ett
varumdrke som innefattar ett nationellt
emblem — hinder for att bedoma varje fall
i vilket ett varumirke forsvagar detta val som
foreskrivs i lag for varumarkesmyndigheter.

2. Provning av den enda grunden for over-
klagandet

a) Felet att den grundliggande funktionen
hos statsemblem inte beaktades

57. Klaganden har i mal C-202/08 P gjort
gdllande att i den 6verklagade domen behand-

lades inte det kanadensiska emblemet pa
samma sdtt som ett varumérke. Om sa hade
gjorts skulle forstainstansritten ha foljt
liknande skyddskriterier och konstaterat att
det dr nodvindigt att det registrerade kinne-
tecknets grundlaggande funktion péverkas for
att det lagstadgade skyddet ska kunna
atnjutas.

58. Analysen av dessa pastaenden kréver att
nationella emblems karaktar undersdks saval
utanfor som inom varumairkesritten. Vid
dessa undersdkningar méste man fordjupa
sig i vad som menas med nationella kidnne-
tecken i artikel 7.1 h i forordning nr 40/94,
som hittills inte har kommenterats av dom-
stolen.

i) Registrerat varumérke och emblem: olika
uppgifter

59. Rent allmént avses med emblem varje
skrivtecken av bildkaraktir, symbol eller
mirke som aterger en figur grafiskt.?? I den
juridiska vérlden associeras detta ord ddremot
i fackordbocker néstan unisont med emblem
som har samband med ldndernas suverénitet,
sasom flaggor och vapen,* varvid det &ven

22 — Diccionario de la lengua espariola, Real Academia Espariola,
21:a utgavan, Espasa Calpe, Madrid, 1992, s. 803. Se éven Le
nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise,
Dictionnaires Le Robert, Paris, 1993, s. 829.

23 — Black’s Law Dictionary, 7:e utgavan, West Group, St. Paul,
Minneapolis (USA), 1999, s. 540, och Creifelds Rechtswir-
terbuch, 16:e utgavan, C. H. Beck, Miinchen, 2000, s. 663
(uppslagsordet "Hoheitszeichen”).
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tillskrivs egenskapen att fa den som hor ordet
att tdnka pa staten, andra territoriella
sammanslutningar, politiska partier eller
andra offentliga organ. >

60. internationell rétt ges flaggan en klassisk
innebord som en bild av underkastelse under
overhoghet. Det finns en sedvénja att forbe-
halla stater rétten att ge skepp nationalitet, >
varvid skeppen tillits att hissa detta lands
flagga, vilket lands rittsordning giller pa
fartyget. Denna sedvédnja har kodifierats
i Montego Bay-konventionen. *

61. Fran sociologisk utgdngspunkt omfattar
ett baners eller ett emblems identifiering med
en viss nation inte endast fartyg och luftskepp
utan dven dess medborgare. For ett dskad-
liggorande uttryck for detta péstiende hén-
visar jag till bilden av tusentals personer som
nyligen viftade med flaggor med Star Banner?*
under Barack Obamas installation som USA:s
fyrtiofjarde president. Jag hyser inte det
minsta tvivel om att alla medborgare har
nadgot minne av vissa liknande lojalitetsde-
monstrationer i deras hemtrakt eller av ndgon
idrottsman, olympisk méstare, som stiger upp
pé prispallen gratande av kénslor medan hans
nations flagga hissas till tonerna av national-

24 — Se sirskilt Cornu, G., Vocabulaire juridique, 8:e utgavan,
Presses Universitaires de France, 2000, s. 328.

25 — Dupuy, ].-M., Droit international public, 4:e utgavan, Dalloz,
Paris, 1998, s. 72.

26 — Forenta nationernas havsrittskonvention, som underteck-
nades i Montego Bay (Jamaica) den 10 december 1982 och
som dr i kraft sedan den 16 november 1994. Den antogs
i Europeiska gemenskapens namn genom radets
beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 (EGT L 179, s. 1).

27 — I sjélva verket dven kallad Stars and Stripes och Old Glory.
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sangen eller nir nationens armé betygar sin
vordnad infor sin flagga.

62. Genom de foregdende péapekandena
framhalls att banden mellan nationella
emblem och medborgarna i samma stat har
sina rotter i ett folks historia, kultur, tradi-
tioner, hemtrakt, internationella bana och
aven typiska karaktér. I allménhet dr dessa
emblem symboler for en nation, 6ver vilka
dess bérare i storre eller mindre utstrickning
kinner sig stolta. Aven nir det inte forhaller
sig pé detta vis, urskiljer varje medlem i detta
kollektiv sin flagga bland en miljon, eftersom
hans undermedvetna kénner igen den, obe-
roende av hans tycke.

63. Om man antar att det finns “grund-
laggande funktioner” hos nationella emblem,
sasom klaganden har gjort gillande, maste
funktionen avseende identifiering med ett
land och uttryck for suverédnitet framhallas.
Inom en stat har de saledes en samman-
héllande funktion for invanarna, medan de
internationellt underlittar uppdelning mellan
nationaliteter.

64. Varumairken har saledes i handelsvarlden
en annan uppgift &n emblem. Domstolen har
upprepade ganger uttalat sig om uppgiften f6r
varumérken som r registrerade i varumérkes-
register.
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65. Enligt fast rattspraxis utgor varumérkes-
ratten ett visentligt inslag i det system med
sund konkurrens som EG-fordraget syftar till
att uppritthalla. I ett sddant system méste
foretagen kunna vara i stdnd att locka till sig
kunder genom kvaliteten pa sina varor eller
tjdnster, genom att géra dem igenkdnnbara
genom sdrskilda kdnnetecken. %

66. Mot denna bakgrund uppfyller varu-
mirket sin grundldggande funktion att for
konsumenten eller slutanvandaren garantera
ursprunget for en vara eller tjanst som béar
varumirket, genom att de sdrskiljs utan risk
for forvaxling fran varor eller tjanster som har
ett annat ursprung?® och genom att utgora
garanti for att allt som bar detta varumérke
har framstillts eller tillhandahallits under
kontroll av ett enda foretag som ansvarar for
deras kvalitet. *

67. Man bor inte uppehélla sig vid skillna-
derna mellan de “grundliggande funktio-
nerna” hos varumirken och nationella
emblem. Skillnaden mellan de tva foreteel-
serna dr endast ett skdl for att rattsligt
behandla dem p& olika sitt. Det bor déarfér

28 — Domavden 17 oktober 1990 i mél C-10/89, HAG (REG 1990,
s.1-3711; svensk specialutgéva, volym 10, s. 521), punkt 13, av
den 4 oktober 2001 i mél C-517/99, Merz & Krell (REG 2001,
s. 1-6959), punkt 21, av den 12 november 2002
i méal C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002,
s. 1-10273), punkt 47, och av den 17 mars 2005
i mal C-228/03, Gillette Company och Gillette Group
Finland (REG 2005, s. I-2337), punkt 25.

29 — Dom av den 29 september 1998 i mél C-39/97, Canon
(REG 1998, s. 1-5507), punkt 28, den 29 april 2004
i mal C-371/02, Bjornekulla Fruktindustrier (REG 2004,
s. 1-5791), punkt 20, och av den 6 oktober 2005
i mal C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkt 23.

30 — Dom av den 23 maj 1978 i mal 102/77, Hoffmann-La Roche
(REG 1978, s. 1139; svensk specialutgava, volym 4, s. 107),
punkt 7, och av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips
(REG 2002, s. 1-5475), punkt 30, samt domen i det ovan-
nidmnda malet Arsenal Football Club, punkt 48.

undersdkas om lagstiftaren hade for avsikt att
de inte ska behandlas pd samma sétt inom
ramen for den industriella d4ganderdtten.

ii) Registrerade varumirken och emblem: ett
skydd som ocksa skiljer sig at

68. I rittspraxis har redan fastslagits normer
for skydd for registrerade kannetecken. Med
stod i tionde skilet i direktiv 89/104/EEG, *!
som motsvarar sjunde skilet i férordning
nr 40/94, betonade domstolen att det skydd
som foljer av det registrerade varumérket har
till huvudsyfte att sdkerstilla varumérkets
funktion, ndmligen att garantera ursprunget,
och for det fall det foreligger likhet med ett
annat tecken eller mellan varorna eller
tjdnsterna utgor forvaxlingsrisken en grund-
forutsittning for skyddet. *

69. Enligt domstolen finns det dessutom
anledning att aberopa de rittigheter for
innehavaren av ett registrerat kénnetecken
som anges i artikel 5.1 b i direktiv 89/104, som
ar motsvarigheten till artikel 9.1 b i férordning
nr 40/94, endast nir identiteten eller likheten
mellan varumirkena och identiteten eller

31 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgéva, omréde 13, volym 17,
s. 178).

32 — Domen i det ovannimnda mélet Medion, punkt 24, samt
dom av den 10 april 2008 i mal C-102/07, adidas och adidas
Benelux (REG 2008, s. 1-2439), punkt 28, och av den
12 juni 2008 i mél C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK)
(REG 2008, s. [-4231), punkt 47.
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likheten mellan de varor eller tjanster som
ticks av varumirkena ger upphov till
forvirring hos konsumenterna. *

70. 1 dessa bestimmelser avses med forvax-
lingsrisk faran att allménheten tror att varorna
eller tjdnsterna kommer fran samma foretag
eller fran foretag med ekonomiska band. **

71. Slutligen galler att det ska goras en
helhetsbeddmning av forvéxlingsrisken, med
beaktande av samtliga relevanta faktorer,
sarskilt de sdrskiljande och dominerande
bestandsdelarna, eller genomsnittskonsu-
mentens helhetsintryck av varumirket, utan
att varje detalj studeras.®* For att bedoma
graden av likhet mellan varumérkena ska
graden av visuell, ljudmaissig och begrepps-
massig likhet virderas och dessa bestandsde-
lars funktion bedomas med hénsyn till vilken
varu- eller tjanstekategori det ar fraga om och
under vilka villkor de salufors. %

33 — Domen i det ovannimnda malet Medion, punkt 25.

34 — Dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer (REG 1999, s. 1-3819), punkt 17, domen i det
ovannimnda mélet Medion, punkt 26, samt dom av den
12 juni 2007 i mal C-334/05 P, harmoniseringsbyran mot
Shaker (REG 2007, s. [-4529), punkt 33.

35 — Dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL
(REG 1997, s. 1-6191), punkterna 22 och 23, domen i det
ovanndmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 18
och 25, dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode
(REG 2000, s. 1-4861), punkt 40, och av den 23 mars 2006
i mal C-206/04 P, Milhens mot harmoniseringsbyran
(REG 2006, s. 1-2717), punkterna 18 och 19, domen i det
ovannidmnda madlet harmoniseringsbyran mot Shaker,
punkt 35, samt beslut av den 28 april 2004 i mal C-3/03 P,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran (REG 2004,
s. 1-3657), punkt 28.

36 — Domen i det ovannidmnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 27, dom av den 12 januari 2006 i mal C-361/04 P, Ruiz-
Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran (REG 2006, s. I-643),
punkt 37, domen i det ovannidmnda malet harmoniserings-
byrédn mot Shaker, punkt 36, samt beslut av den 27 april 2006
i mal C-235/05 P, L'Oréal mot harmoniseringsbyrdn (ej
publicerat i rittsfallssamlingen), punkt 40.
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72. Foljaktligen ar det inte svart att forsta att
skyddet for statsemblem svarar mot andra
grundlaggande kriterier d4n de som styr
varumirken. Eftersom det dock inte finns
pretorianska gemenskapsregler méste vigled-
ning sokas i tillimpliga rdttsregler och
doktrin.

73. Inledningsvis sammankopplades genom
Pariskonventionen sedvanan med nationella
emblem med allmén ordning, * kanske av den
anledningen att man ansag att dessa symboler
tillhor alla medborgare och att man darfor inte
bor tillerkénna ett foretag en ensamrétt. **

74. 1 den aktuella lydelsen, som ér resultatet
av en omarbetning i Lissabon, férekommer
iartikel 6ter i ndmnda internationella konven-
tion absolut skydd i tva avseenden. For det
forsta utstricks det till alla varor och, nér det
foreskrivs i nationell ritt, till alla tjanster*
i Nicenomenklaturen. For det andra stills
inte som krav att det skapas ett samband
mellan det varumirke for vilket registrering
soks och emblemet. I artikel 6ter 1 ¢ andra

37 — Bogsch, A., "Les cents premiéres années de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle”, i La
Propriété industrielle, OMPI, nr 7/8 — juli/augusti, 1983,
s. 224.

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

39 — Fernandez-Noévoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas,
Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 170. Denna uppfattning finns
underliggande i fotnot 82.
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meningen i denna konvention® medges
registrering eller anvindning av ett kénne-
tecken nir allménheten inte vilseleds rérande
forefintligheten av ett samband mellan fore-
taget som anvénder det och den mellanstatliga
organisation som dr innehavare av emblemet.
Av detta kan e contrario den slutsatsen dras att
ett sadant samband inte krdvs for stats-
emblem utan endast for mellanstatliga orga-
nisationers emblem.

75. Foljaktligen &r det tillrackligt med en
exakt kopia eller en imitation ** av emblemet
for att utlosa det skydd som ges i artikel 6ter at
nationella symboler, ndmligen inte endast
avslag pa en registreringsansokan eller uppha-
vande av en registrering av kdannetecken som
nagon avser att tilldgna sig, utan dven forbud
mot att det anvinds nér foreskrivet medgi-
vande fran de behoriga myndigheterna inte
finns. Det kan noteras att eftersom det ar fraga
om ett absolut registreringshinder * s ska de
varumérkesmyndigheter som omfattas av
Pariskonventionen ingripa ex officio medan
skyddet for varumarken alltid medges pé parts
initiativ.

76. Slutligen framstir det som klart att de
rattsliga instituten nullitet och ogiltighet, som

40 — Punkt 8 i detta forslag till avgorande.

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

42 — Jag foljer hir pa nytt Ferniandez-Névoa, C,, a.a, s. 170, men
overfor hans kloka kommentar 6ver spansk ritt till gemen-
skapens omrade.

43 — LemaDevesa, C,,a.a, s. 100, anser att det inte dr av sidant slag
just pa grund av ett eventuellt tillstand.

ar typiska for foretagsemblem, inte kommer
i fraga vid nationella emblem.

77. Genom denna skiss 6ver skillnaderna
mellan den grundliggande funktionen hos
och skyddet fér varumirken och emblem
avfirdas klagandens uppfattning i mal
C-202/08 P att samma skyddskriterier analo-
givis ska tillimpas pa bada slagen av tecken.

78. Foljaktligen var det med ritta som
American Clothings yrkande inte bif6lls
i den overklagade domen. Dess argument
ska darfor inte godtas.

b) Fel vid tolkningen av uttrycket "som ur
heraldisk synpunkt utgor efterbildning”

79. Klaganden imal C-202/08 P har invént att
det i den Overklagade domen gjordes en
felaktig tolkning av uttrycket “som ur heral-
disk synpunkt utgor efterbildning”, sarskilt
eftersom en heraldisk beskrivning foredragits
framfor en geometrisk, i strid med artikel 6ter
i Pariskonventionen.
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80. Denna kritik bygger séiledes pa en
meningsskiljaktighet betraffande betydelsen
av uttrycket i denna bestimmelse. Eftersom
det inte finns nigon réttspraxis som jag kan
stodja mina forklaringar pd, maste jag &nnu en
gang vianda mig till doktrinen och de grund-
ldaggande rittsliga tolkningsreglerna.

81. For det forsta erhaller staterna med stod
av det ndimnda absoluta skydd som medges
emblem ett monopol pa registrering, inte pa
anviandning, ** av dessa symboler, om &n inom
vissa grinser. Anledningen till detta ar att
skyddet inte omfattar den figur i vilket
emblemet ingér utan endast dess heraldiska
uttryck, med hdnsyn till att dessa officiella
kdnnetecken ofta &r tecken som anvinds
allmént, sdsom ett djur, en véxt, stjirnor
eller andra liknande symboler.* Dessutom
ska begreppet ”nationellt emblem” tolkas
restriktivt. *

82. For det andra bygger den heraldiska
utgangspunkten inte pa en beskrivning av en
vetenskapsman i heraldik. Trots att det
heraldiska arvet inte ska foraktas — det har
haft inflytande pa den formbildande konsten
och har en rik teknisk vokabular — kan det inte
formodas att genomsnittskonsumenten be-

44 — Det dr en enhillig doktrin som erkénner fri kommersiali-
sering av nationella emblem, inom de grinser som uppstills
i lagarna i varje land. Se exempelvis Fezer, K.-H., Marken-
recht, 2:a utgavan, C. H. Beck, Miinchen, 1999, s. 476.

45 — Strobele, P., "Absolute Schutzhindernisse”, i Strobele, P./
Hacker, F., Markengesetz, 8:¢ utgavan, Heymanns, Miinchen,
2006, s. 411.

46 — Fezer, K-H., a.a, s. 473, uppfattar opinionen pa detta sitt.
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hérskar denna vokabuldr, som dr av yttersta
komplexitet for den som inte dr insatt.

83. Inte heller en geometrisk beskrivning
skulle motsvara kraven i nimnda artikel 6ter.
Den noggrannhet som en siddan redogorelse
innebdr skulle urholka det skydd som emblem
ges i denna bestimmelse, eftersom en nyans
skulle vara tillrdcklig for att avfirda identi-
teten mellan tva beskrivningar.

84. Forstainstansritten hade saledes rétt nar
den grundade beskrivningen av det kanaden-
siska emblemet pa den specificering som
Kanada gett in till WIPO, eftersom denna
text avslojade de eventuella likheterna och
skillnaderna mellan det sokta varumérket och
detta lands symbol. Eftersom endast flaggan
med symbol registrerats, kan jag inte se ndgot
fel i den overklagade domen i att forsta-
instansratten gjort den enklaste beskriv-
ningen av emblemet, ett rétt 16nnlov, ¥
eftersom American Clothing inte har gjort
gillande nagot fel i faktiskt eller rittsligt
hénseende.

85. Nir det giller efterbildning” ar for det
tredje jamforelsen inte dndamalsenlig for att
bedoma forvixlingsrisken. Det ér fraga om att

47 — Punkt 73 i den 6verklagade domen.
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kopian har den heraldiska konnotation som
sarskiljer emblem fran andra kidnnetecken.*
Dessa sérdrag finns i regel i den beskrivning
som de stater som é&r anslutna till Pariskon-
ventionen sénder till WIPO.

86. Av ovan anférda skil kan jag samman-
fattningsvis inte finna nagot fel i tolkningen av
uttrycket “som ur heraldisk synpunkt utgér
efterbildning”. Klagandenas argument i denna
del kan dérfor inte godtas.

c) Felet att nagra sirdrag hos det kidnne-
tecken som varumérkesansokningen avsag
inte beaktades

87. American Clothing har kritiserat forsta-
instansritten for att den inte beaktade det
"helhetsintryck” som sammansatta varu-
marken ger. Klaganden har vidare kritiserat
forstainstansrétten for att den inte forespra-
kade registrering hos harmoniseringsbyran
genom en disclaimer (avstiendeforklaring),
genom vilken klaganden skulle ha avstatt fran
allt tvistigt skydd for emblemet, och darvid
foljde de kanadensiska varuméirkesmyndig-
heternas praxis. Genom att inte géra detta har
de bevis som American Clothing lagt fram
betraffande Kanadas praxis i fraga om
disclaimer missuppfattats. Foretaget anser
sig dven diskriminerat, eftersom harmonise-

48 — Bodenhausen, G.H.C,, a.a, s. 100, och Strobele, P, a.a., s. 411.

ringsbyran sjdlv ska ha tolkat artikel 7.1 h
i forordning nr 40/94 och artikel 6ter i Paris-
konventionen pé liknande sitt.

88. Betriffande varumirkets helhetsintryck
utstricks ndmnda absoluta skydd for natio-
nella emblem enligt artikel 6ter i Pariskon-
ventionen till fall dr dessa symboler endast &r
en del av ett annat kidnnetecken. Det ndmnda
begreppet kan inte ges en annan betydelse nir
... eller delar dérav ...” laggs till. Om
begreppet inte tolkades pa detta sitt skulle
det skydd som emblem ges i denna bestam-
melse helt sakna verkan, eftersom registre-
ringshindret skulle undvikas om emblemet
sattes i en figur med flera delar.

89. Praxisen med avstiendeférklaring &r en
majlighet f6r harmoniseringsbyran att bevilja
registrering i vissa fall, inte en skyldighet.
Under alla forhallanden anvinder gemen-
skapsbyran inte denna mdgjlighet, eftersom
den respekterar principen att kdnnetecken
med flera bestdndsdelar inte kan gora ansprak
pé skyddet for en enda bestdndsdel. ¥ Om en
klagande yrkar att domstolen ska forplikta
harmoniseringsbyran att godta en disclaimer,
ska detinte glommas bort att enligt artikel 63.6
i forordning nr 40/94 ska byran vidta lampliga

49 — Bender, A., "Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, i Fezer, K.-
H., Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfah-
rensrecht, C. H. Beck, Miinchen, 2007, s. 585.
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atgarder for att folja gemenskapsdomsto-
larnas domar.

90. Till skillnad fran vad American Clothing
har gjort gillande fornekas emellertid i den
overklagade domen inte den kanadensiska
varumirkesmyndighetens praxis. I punkt 85
begrinsar sig forstainstansratten till att 6ver-
tygande konstatera att detta foretag inte hade
bevisat en rad pastdenden i detta avseende.
Klaganden har inte angett pa vilket sitt
bevisningen missuppfattades, trots att det ar
denna kritik — som innebdr att den bedém-
ning som forstainstansritten gjort ifragasitts
— som ska leda till framgang vid domstolen.
I artikel 58 i dess stadga forbjuds emellertid
domstolen att befatta sig med faststéllandet av
de faktiska omstindigheterna. Eftersom
invdindningen att bevisningen missuppfattats,
vilket dr den enda vigen for domstolen att
befatta sig med fragor om faktiska omstén-
digheter,® inte utvecklats ska det prévade
péstaendet inte godtas.

91. Om man skulle godta detta argument fran
klagandens sida, som dberopat tidigare avgo-
randen fran harmoniseringsbyran, finns dess-
utom en fast réttspraxis enligt vilken over-
klagandendmndens beslut, som fattas med
stod av forordning nr 40/94, betriffande

50 — Exempelvis dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00,
DKV mot harmoniseringsbyran (Companyline) (REG 2002,
s. 1-7561), punkterna 21 och 22, mitt forslag till avgorande
idet malet, punkterna 59 och 60, dom av den 15 oktober 2002
i de férenade malen C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P,
C-247/99 P, C-250/99 P-C-252/99 P och C-254/99 P,
Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM m.fl. mot kommission-
en (REG 2002, s. I-8375), punkterna 330 och 331, samt beslut
av den 5 februari 2004 i mal C-326/01 P, Telefon & Buch
(REG 2004, s. I-1371), punkt 35.
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registrering av ett varumérke sasom gemen-
skapsvarumérke, omfattas av en begrdnsad
behorighet och inte av en befogenhet att
foreta skonsméssiga bedomningar. Fragan
huruvida 6verklagandendmndernas beslut &r
lagenliga ska dérfor bedomas pé grundval av
denna férordning, sasom den tolkats av
gemenskapsdomstolarna, och inte pa
grundval av en tidigare beslutspraxis.® Inte
heller invéindningen om diskriminering i den
overklagade domen ska alltsé godtas.

92. Nir det géller andra nationella varumar-
kesmyndigheters praxis erinrade forsta-
instansritten i punkt 84 i den &verklagade
domen om att gemenskapsordningen for
varumirken &r ett sjilvstindigt system, som
styrs av sérskilda regler och som syftar till att
uppnd specifika mal, helt oberoende av
nationella system. Foljaktligen undersoker
harmoniseringsbyran kénnetecken endast
i enlighet med dessa gemenskapsbestim-
melser, utan att vara bunden av beslut som
myndigheter i medlemslianderna fattat, dven
om den sasom faktiska omstédndigheter
beaktar varumirken som redan registrerats
i landerna i Europeiska unionen. *?

51 — Dom av den 15 september 2005 i mal C-37/03 P, BiolD mot
harmoniseringsbyran (REG 2005, s. I-7975), punkterna 47—
51, och av den 12 januari 2006 i mal C-173/04 P, Deutsche
SiSi-Werke mot harmoniseringsbyran (REG 2006, s. I-551),
punkt 48, samt beslut av den 13 februari 2008 i mal C-212/07
P, Indorata-Servigos och Gestdao mot harmoniseringsbyran
(ej publicerat i rattsfallssamlingen), punkterna 43 och 44, och
av den 12 februari 2009 i de férenade mélen C-39/08 och
C-43/08, Bild digital (ej publicerat i rittsfallssamlingen),
punkt 13.

52 — Se, for ett liknande resonemang, domarna av den
12 februari 2004 i mél C-363/99, Koninklijke KPN Nederland
(REG 2004, s. I-1619), punkterna 42—44, och i mal C-218/01,
Henkel (REG 2004, s. I-1725), punkterna 61 och 62, mitt
forslag till avgorande i det mélet, punkterna 23 och 24, samt
beslutet i det ovannamnda malet Bild digital, punkterna 14—
16.
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93. Slutligen har klaganden invént att forsta-
instansritten underldt att studera de vanliga
villkoren f6r anvindning av det sokta varu-
market. Enligt klagandens uppfattning skulle
det sitt pa vilket den avsig att anvinda
tecknet inte ha foranlett nagot vilseledande,
eftersom allménheten skulle ha uppfattat
tecknet som en utsmyckning utan att ha
forknippat det med emblemet.

94. Sasom anges i punkt 77 i den 6verklagade
domen &r dock tillimpningen av artikel 6ter
i Pariskonventionen inte avhingig av att
omsittningskretsen  eventuellt  vilseleds
i frdga om ursprunget for de varor som avses
med det sokta varumaérket eller att det finns
ett samband mellan varumérkesinnehavaren
och den stat vars emblem &terges. Enligt en
uppfattning i doktrinen syftar artikel 6ter a till
att undvika att konsumenter tror att det finns
ett "officiellt” samband mellan kédnnetecknet
och stater, enbart genom att det nationella
emblemet finns pad varumairket.®® Aven om
regelverket bygger pa detta intresse av att
undvika sambandet med det nationella
emblemet, dr det emellertid inte ett villkor
for dess tillimpning. Séledes ska inte heller
detta péastdende godtas.

95. Sedan klagandens péstaenden
i mal C-202/08 P forkastats kan av ovan
anfoérda skal American Clothings o6verkla-

53 — Bodenhausen, G. H. C, a.a, s. 99. I engelsk ritt: Kitchin, D.,
Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T., och
Keeling, D., Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names,
14:e utgévan, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 219.
I spansk rdtt: Marco Arcald, L. A., "Articulo 5. Prohibiciones
absolutas”, i Bercovitz Rodriguez-Cano, A. (redaktér), Come-
ntarios a la Ley de Marcas, 2:a utgévan, Thomson-Aranzadi,
Navarra, 2008, volym I, s. 234.

gande inte bifallas pd dess enda grund for
overklagandet. Overklagandet ska saledes
ogillas i dess helhet.

B — Overklagandet i mal C-208/08 P

1. Parternas argument

96. Harmoniseringsbyran har genom sitt
overklagande yrkat delvist upphédvande av
forstainstansrittens dom pa grund av att
forstainstansrédtten ansag att artikel 7.1 h
iférordning nr40/94, jamférd med artikel 6ter
i Pariskonventionen, inte tillimpas pa varu-
miérken for tjanster. **

97. Harmoniseringsbyrans yrkande bygger pa
en enda grund, ndmligen att forstainstans-
ritten gjorde sig skyldig till en felaktig rétts-
tillimpning ndr den tolkade ndmnda artikel i
Pariskonventionen enligt dess bokstav utan
beaktande av vare sig dess anda eller syste-

54 — Punkterna 22-33 i den 6verklagade domen.

I-6957



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO — MALEN C-202/08 P OCH C-208/08 P

matik. Sammanfattningsvis har gemenskaps-
byran foresprékat en extensiv tolkning av
konventionsbestimmelsen och till stod for
denna uppfattning aberopat foljande over-
véaganden:

1) Genom Oversynen av konventionen
i Lissabon ar 1958 utvidgades skyldig-
heten for de férdragsslutande staterna att
skydda handels- eller fabriksmérken éven
till varumiarken for tjanster genom att
artikel 6sexies * infordes. Reformen hade
sdledes till syfte att jamstilla de tva
kategorierna, den for varor och den for
tjdnster.

2) Enligt vad som framgér av artikel 29.1
i forordning nr 40/94 efterstrévas inte
olika behandling av handelsvarumirken
och varumaérken for tjinster.

3) I artikel 16 TLT — med st6d av vilken
bestimmelse forstainstansritten efter en
e contrario-tolkning bekriftade att
nimnda artikel 6ter inte tillimpas pa
varumadrken for tjanster — gors endast en
precisering betriffande konventionens
rackvidd, utan att forandra rackvidden.

55 — Som éterges i punkt 9 i detta forslag till avgérande.
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4) Domstolen har dtminstone underforstatt
uttalat sig for likabehandling av de bada
teckengrupperna. I det mal som é&r ként
som Fincas Tarragona %, i vilket domstol-
en besvarade en tolkningsfraga, sking-
rades namligen inte tvivlet, vid en inle-
dande provning som skedde ex officio,
kring om artikel 4.2 d i direktiv 89/104,
jamford med artikel 6bis i Pariskonven-
tionen, i vilken, precis som i ndmnda
artikel 6ter, endast naimns handels- och
fabriksmérken, &r tillimplig pa varu-
mirken for tjanster.

98. American Clothing har diremot betonat
att denna artikel 6ter dr klar och ovillkorlig
och att den inte r tillimplig pa varumérken
for tjanster.

99. Enligt American Clothings uppfattning
behandlades inte artikel 6ter i Pariskonven-
tionen i domen i maélet Fincas Tarragona.
Forstainstansritten hade emellertid tidigare
uttalat att bestimmelsen inte omfattar varu-
maérken for tjinster.

56 — Dom av den 22 november 2007 i méil C-328/06, Nieto Nuio
(REG 2007, s. 1-10093).

57 — American Clothing har hénvisat till forstainstansrittens
domar av den 11 juli 2007 i mal T-263/03, Miilhens mot
harmoniseringsbyran (ej publicerad i rittsfallssamlingen),
punkt 54, och i mal T-150/04, Milhens (REG 2007,
s. 1-2353), punkt 59.
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100. American Clothing har ocksa anfort att
artikel 6sexies i Pariskonventionen inte har
négon relevans for artikel 6ter, eftersom det
framgaér av Lissabonakten att en mer ambitios
idé om att varumirken for tjanster skulle
jamstéillas med handelsmérken inte hade
négon framgang vid konferensen.

101. Enligt forstainstansrittens uppfattning
nyanseras inte den omtvistade artikel 6ter
i Pariskonventionen genom artikel 16 TLT,
utan den kompletteras genom att dess
tillimpningsomrade utstricks till tjanster.

2. Prévning av 6verklagandet

102. Aven om jag ansluter mig till harmoni-
seringsbyrans uppfattning nidr den invinder
mot en felaktig rattstillimpning vid tolk-
ningen av artikel 7.1 h i férordning nr 40/94,
jamford med artikel 6ter i Pariskonventionen,
dr jag av annan asikt nér byran havdar att felet
hérrér fran en bokstavstolkning av sist-
ndmnda bestimmelse. Jag ansluter mig dock
inte heller till en extensiv tolkning av bestam-
melsen med hjalp av artikel 6sexies och TLT,
eftersom inneborden i alla redovisade bestdm-
melser da skulle feltolkas i for stor grad.

103. Forstainstansrdtten feltolkade syftet
med Pariskonventionen och hénvisningen
till denna i artikel 7 i forordningen om
gemenskapsvarumérken. Om dessa bestdm-

melser analyseras var for sig dr det mojligt att
dra anvindbara slutsatser.

a) Den riktiga tolkningen av artikel 6ter
i Pariskonventionen

104. Det huvudsakliga syftet med konven-
tionen &r att vidmakthalla principen om
nationell behandling men att komplettera
denna princip med nagra minimiregler om
skydd for foremal for industriell egendom
som omfattas av den.

105. Regeln om nationell behandling omfat-
tar for det forsta forbud mot diskriminering av
utlandska kdnnetecken. Dessa ges ddrigenom
ett rdttsligt skydd som é&r identiskt med
skyddet for patent, varumérken och modeller
inom den statliga ramen. For det andra
innefattar den en konfliktregel, enligt vilken
tvister om industriell egendom i de linder
som ér anslutna till konventionen ska provas
enligt lex loci proteccionis, det vill siga enligt
rattsordningen i den stat i vilken rattsligt
skydd for uppfinningen, varumirket eller
monstret efterstrivas, i enlighet med den
territorialitetsprincip som konventionen

bygger pa.*

58 — Beier, F.-K., "One Hundred Years of International Coopera-
tion — The Role of the Paris Convention in the Past, Present
and Future”, i International Review of Industrial Property and
Copyright Law, volym 15, nr 1/1984, s. 11, samt Boden-
hausen, G. H. C, a.a., s. 12 och 13.

59 — Beier, F.-K,, a.a,, 5. 9 och 10, samt Bodenhausen, G. H. C., a.a.,
s. 30.
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106. Foljaktligen atog sig parterna i Pariskon-
ventionen att tillimpa sina lagar om indust-
riell egendom pa samma sétt pa sina medbor-
gares varumérken som pa andra partsldanders
medborgares varumirken. Sistndmnda per-
soner kan dérfor gora ansprak pa minst det
skydd som tillerkénns i konventionen.

107. Foljaktligen misstog forstainstansritten
sig nir den delvis nekade skydd f6r emblem
med stéd av artikel 6ter. Aven om denna
bestimmelse inte innefattar varumarken for
tjidnster, aligger det nédmligen inte forsta-
instansritten att in extenso befatta sig med
rackvidden for det absoluta skyddet for
emblem. Foreskriften i fraga kraver endast av
de fordragsslutande staterna att de inte
registrerar fabriks- eller handelsmérken som
ar identiska med eller som innehaller ett
nationellt emblem. De fordragsslutande
parterna dr emellertid fria att utvidga tillamp-
ningsomrédet for regeln till varumirken for
tjanster.® 1 detta avseende har harmonise-
ringsbyran ratt niar den gor gillande att
konventionen innehaller "minimiregler” och
inte dr en “enhetlig lag”. I gemenskapsrétten
saknas det inte exempel pa detta slag av
regleringar som tillater medlemsstaterna att
ga utover de krav som faststills i ett direktiv,
med tillgripande av metoden med sa kallad
minimiharmonisering.

108. Tvdrtemot vad harmoniseringsbyran
anser ger artikel 6sexies i konventionen inte
stod for en extensiv tolkning av artikel 6ter

60 — Bodenhausen, G. H. C,, a.a,, s. 99.
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i konventionen. I artikel 6sexies anmodas de
fordragsslutande staterna endast att skydda
servicemdrken, utan att det krdvs att de
registreras. Foljaktligen overlats det at varje
land att bestimma sdtten att skydda kdnne-
tecknen. Dessa linder kan saledes jamstalla
dem med fabriks- och handelsmirken eller
foreskriva en sérskild ordning. Med undantag
for nér tjdnster ndmns konkret i konven-
tionen, sdsom i artiklarna 2 och 3, jamforda
med artikel 5, ankommer det under alla
forhéallanden pa den nationella lagstiftaren att
bestdmma i vilken grad som varumarken som
avser tjdnster ska vara likvardiga dem som
forekommer péa konsumtionsvaror. %

109. Sammanfattningsvis féljer utstrack-
ningen av skyddet for nationella emblem till
varumirken for tjanster inte av Pariskon-
ventionen utan av nationella eller gemen-
skapsrittsliga bestimmelser.

b) Réckvidden av artikel 7.1 h i forordning
nr 40/94

110. Fragan huruvida detta absoluta registre-
ringshinder tilldimpas dven pa varumérken for
tjanster beror siledes pa forordningen om

61 — Bodenhausen, G. H. C,, a.a,, s. 90.
62 — Bogsch, A, aa, s. 229.
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gemenskapsvarumirken och ska enligt min
uppfattning ges ett jakande svar.

111. Anledningen till detta ar for det forsta att
sjunde och nionde skalen i férordningen samt
dess artikel 1.1 ger stod for att detta registre-
ringshinder giller pd samma villkor for bdda
slagen av kédnnetecken: de som utpekar varor
och de som avser tillhandahallande av
tjnster. Forutom vid fel eller underlatenhet
finns det i forordningen ingen bestimmelse
i vilken det gors atskillnad vad sérskilt géller
registrering och innehavarens rittigheter.

112. For det andra har den europeiske
lagstiftaren, med utévande av sin behorighet,
jamstillt de tva kdnnetecknen i férordning
nr 40/94. Det skulle dérfor vara ologiskt att
tillskriva den en vilja att inskrénka skyddet for
nationella emblem just for tjanster, som utgér
den sektor i néringslivet som har storst tyngd
i samtliga medlemsstaters bruttonationalpro-
dukt.

113. Pa denna punkt ér jag 6vertygad om att
hénvisningen i artikel 7.1 h ska tolkas sa, att
den avser registreringshindret i artikel 6ter
i konventionen men inte dess formodade
tillimpningsomrade.

114. For det tredje ansluter jag mig inte till
forstainstansréttens resonemang att gemen-
skapslagstiftaren nar den ndmnda férord-
ningen utarbetades, var medveten om att
hénvisningen till artikel 7.1 h innebar att
mojligheten for nationella emblem att utgora
hinder for handels- eller fabriksmérken mins-
kades, genom att sddana emblem inte skulle
kunna &beropas gentemot varumirken for
tjidnster.®® Jag misstinker snarare att
medlemsstaterna var fullt medvetna om att
Pariskonventionen inte innebar en sidan
minskning och om att inte heller behorig-
heten att besluta vilka skyddskategorier som
de ville garantera f6r varumarken for tjénster
inom gemenskapen skulle beskéras.

115. Det ér inte troligt, vilket framskymtar
i den 6verklagade domen, att ingen medlems-
stat i forordning nr 40/94, som &r nyskapande
och vars antagande kridvde enighet i enlighet
med artikel 235 i EEG-férdraget (nu
artikel 308 EG), skulle ha uppmirksammat
den minskning av skyddet for nationella
symboler som, enligt denna dom, den
ndmnda hénvisningen i artikel 7.1 h férde
med sig, sdrskilt om regeringarnas kanslighet
betraffande dessa emblem beaktas.

116. Foljaktligen ska overklagandet bifallas
pa den enda grund som harmoniseringsbyran
aberopat i mal C-208/08 P avseende en

63 — Punkt 32 i den 6verklagade domen.
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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO — MALEN C-202/08 P OCH C-208/08 P

felaktig rattstillimpning av artikel 7.1 h
iférordning nr40/94, jamford med artikel 6ter
i Pariskonventionen, och att den del avdomen
som ér foremal for gemenskapsbyréns over-
klagande ska upphévas.

VII — Rittegangskostnader

117. Den l6sning som jag foreslar innebér att
American Clothing ska forpliktas att ersétta

VIII — Forslag till avgorande

de rittegangskostnader som har uppkommit
i samband med behandlingen av ansdkan,
i enlighet med artikel 87.2 forsta stycket
i forstainstansréttens réittegangsregler.

118. Eftersom  American Clothing é&r
tappande part i malen C-202/08 P och C-
208/08 P, ska detta foretag dven forpliktas att
ersitta rittegdngskostnaderna i de bada
malen om o6verklagande, i enlighet med
artikel 122 forsta stycket, jamford med
artikel 69.2 forsta stycket, i domstolens ritte-
gangsregler.

119. Av ovan anforda skal foresléar jag att domstolen

1) ogillar 6verklagandet frin American Clothing Associates SA i mal C-202/08 P av

den dom som meddelats
28 februari 2008 i mal T-215/06,

av forstainstansrittens femte avdelning den

2) bifaller 6verklagandet fran Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumarken, monster och modeller) i mal C-208/08 P av den dom som meddelats

I-6962



AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH HARMONISERINGSBYRAN MOT
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES

av forstainstansrittens femte avdelning den 28 februari 2008 i mal T-215/06 pa den
enda grunden for 6verklagandet, och upphéver denna dom i den del det slés fast att
artikel 7.1 h i forordning nr 40/94 om gemenskapsvarumairken, jamford med
artikel 6ter i Pariskonventionen, inte tillimpas p& varumérken for tjénster, och

forpliktar American Clothing Associates SA att ersdtta samtliga riattegangskost-
nader i bada instanserna, sarskilt dem som &samkats i samband med de tva
overklagandena.

I-6963



