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Hof van Justitie EG, 16 juli 2009, American Cloth-
ing v BHIM 
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MERKENRECHT 
 
Bescherming staatsembleem 
• Bestaan van een verband tussen gebruiker en be-
treffende land hoeft niet te worden geverifieerd 
In de punten 59 tot en met 63 van zijn conclusie heeft 
de advocaat-generaal gewezen op een aantal van de 
wezenlijke functies die aan een staatsembleem kunnen 
worden toegekend. Daarbij zijn onder meer genoemd 
de functie van de identificering met een land en die van 
de weergave van de soevereiniteit en de eenheid ervan. 
De wezenlijke functie van het merk is daarentegen 
daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbrui-
ker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar 
of dienst wordt gewaarborgd in dier voege dat hij deze 
waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan on-
derscheiden van waren of diensten van andere 
herkomst […]. […]. Opgemerkt zij eveneens dat blij-
kens artikel 6 ter, lid 1, sub c, tweede volzin, van het 
Verdrag van Parijs de bescherming van een staatsem-
bleem niet afhangt van de voorwaarde dat het publiek 
een verband legt tussen het merk waarvan inschrijving 
wordt aangevraagd en het embleem. Voor emblemen 
van internationale organisaties staat deze bepaling im-
mers de inschrijving en het gebruik van een merk toe, 
indien dit merk het publiek niet misleidt omtrent het 
bestaan van een verband tussen de gebruiker en de or-
ganisatie. Hieruit volgt dat deze mogelijkheid niet 
bestaat voor andere gevallen, namelijk die van staat-
semblemen, en het bestaan van een dergelijk verband 
dus niet hoeft te worden geverifieerd. 
• een merk dat een staatsembleem niet exact weer-
geeft, kan niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, 
van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer 
het door het betrokken publiek, in casu de gemid-
delde consument, als nabootsing van een dergelijk 
embleem wordt opgevat. 
• Het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een on-
juiste rechtsopvatting door te oordelen dat er op 
basis van dezelfde heraldieke beschrijving verschil-

lende artistieke prestaties van eenzelfde embleem 
kunnen bestaan 
 
Onderscheid waren- en dienstmerken 
• Uitbreiding bescherming warenmerken tot 
dienstmerken laat artikel 6 ter van Verdrag van Pa-
rijs over aan staten 
Derhalve laat voornoemd artikel 6 ter het aan de vrije 
beoordeling van de verdragsluitende staten over om de 
aan warenmerken gewaarborgde bescherming uit te 
breiden tot dienstmerken. Aldus legt het Verdrag van 
Parijs deze staten niet de verplichting op, een onder-
scheid tussen die beide types van merken te maken. 
74      Bijgevolg moet worden onderzocht of de ge-
meenschapswetgever deze bevoegdheid heeft willen 
uitoefenen en de krachtens het Verdrag van Parijs aan 
warenmerken geboden bescherming tot dienstmerken 
heeft willen uitbreiden. 
• Weigering inschrijving op één van de in artikel 6 
ter van het Verdrag van Parijs neergelegde weige-
ringsgronden geldt zowel voor waren- als voor 
dienstmerken 
Zoals in het geval van de meeste in artikel 7, lid 1, van 
verordening nr. 40/94 geformuleerde absolute weige-
ringsgronden, moet bijgevolg inschrijving van een 
merk worden geweigerd, ongeacht of deze voor waren 
dan wel voor diensten is aangevraagd, wanneer dit 
merk één van de in artikel 6 ter van het Verdrag van 
Parijs neergelegde weigeringsgronden kan worden te-
gengeworpen. 
 
 
Vindplaatsen: curia.europa.eu; IER 2010, nr. 7, p. 33, 
m.nt. Kamperman Sanders 
 
Hof van Justitie JEG, 16 juli 2009  
(P. Jann, A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits en J.-J. 
Kasel) 
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 
16 juli 2009 (*) 
In de gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, 
betreffende twee hogere voorzieningen krachtens arti-
kel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, 
respectievelijk ingesteld op 8 en 16 mei 2008, 
American Clothing Associates NV, gevestigd te Ever-
gem (België), vertegenwoordigd door P. Maeyaert, 
advocaat, en N. Clarembeaux en C. De Keersmaeker, 
avocats, 
rekwirante, 
andere partij in de procedure: 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegen-
woordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, 
verweerder in eerste aanleg (C-202/08 P), 
en 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegen-
woordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, 
rekwirante, 
andere partij in de procedure: 
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American Clothing Associates NV, gevestigd te Ever-
gem (België), vertegenwoordigd door P. Maeyaert, 
advocaat, en N. Clarembeaux en C. De Keersmaeker, 
avocats, 
verzoekster in eerste aanleg (C-208/08 P), 
wijst 
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), 
samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. 
Tizzano, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits en J.-J. 
Kasel, rechters, 
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, 
griffier: C. Strömholm, administrateur, 
gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 maart 
2009, 
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter 
terechtzitting van 12 mei 2009, 
het navolgende 
Arrest 
1        Met hun hogere voorzieningen verzoeken Ame-
rican Clothing Associates NV (hierna: „American 
Clothing”) en het Bureau voor harmonisatie binnen de 
interne markt (merken, tekeningen en modellen) 
(BHIM) om vernietiging van het arrest van het Gerecht 
van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen 
van 28 februari 2008, American Clothing Associa-
tes/BHIM („Weergave van esdoornblad”) (T-215/06, 
Jurispr. blz. II-303; hierna: „bestreden arrest”), waarbij 
het Gerecht gedeeltelijk heeft vernietigd de beslissing 
van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 4 
mei 2006 (zaak R 1463/2005-1) tot afwijzing van de 
aanvraag voor inschrijving als gemeenschapsmerk van 
een teken dat een esdoornblad weergeeft (hierna: „liti-
gieuze beschikking”). 
 Rechtskader 
2        Artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 
van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeen-
schapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij 
verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 de-
cember 1994 (PB L 349, blz. 83; hierna: „verordening 
nr. 40/94”), met als opschrift „Absolute weigerings-
gronden”, bepaalt: 
„1. Geweigerd wordt inschrijving van: 
[...] 
h)      merken die bij gebreke van goedkeuring van de 
bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs geweigerd moeten worden; 
i)      merken die andere badges, emblemen en wapen-
schilden, zoals bepaald volgens de bij de bij de 
uitvoeringsverordening vastgestelde procedure, van 
bijzonder openbaar belang omvatten dan de in artikel 6 
ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, tenzij de be-
voegde autoriteiten de inschrijving daarvan hebben 
toegestaan. 
[...]” 
3        Artikel 29, lid 1, van verordening nr. 40/94 be-
paalt dat „wie op regelmatige wijze in of voor een Staat 
die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Over-
eenkomst tot oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie een merk heeft aangevraagd, 
of zijn rechtverkrijgende, geniet voor de indiening van 
een aanvrage om een gemeenschapsmerk voor hetzelf-

de merk en voor waren of diensten die gelijk zijn aan of 
vallen onder de waren of diensten waarvoor dit merk is 
aangevraagd, voorrang gedurende zes maanden na de 
indiening van de eerste aanvrage”. 
4        Artikel 38, lid 2, van diezelfde verordening pre-
ciseert dat „wanneer het merk een bestanddeel zonder 
onderscheidend vermogen inhoudt en de opneming van 
dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over 
de omvang van bescherming van het merk, [...] het Bu-
reau als voorwaarde voor inschrijving van het merk 
[kan] verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep 
te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestand-
deel. [...]” 
5        De artikelen 1, 6, 6 ter, 6 sexies en 7 van het 
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële 
eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te 
Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 septem-
ber 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 
828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”), 
bepalen: 
„Artikel 1 
[...] 
2)      de bescherming van de industriële eigendom om-
vat de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, 
de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- 
of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam en 
de aanduidingen van herkomst of benamingen van oor-
sprong, zomede de bestrijding van oneerlijke 
mededinging. 
[...] 
Artikel 6 
1)       de voorwaarden voor het depot en de inschrij-
ving van fabrieks- of handelsmerken zullen in elk van 
de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen 
waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] door zijn natio-
nale wetgeving worden vastgesteld. 
[...] 
Artikel 6 ter 
1)      a)     De landen der Unie komen overeen om te 
weigeren of nietig te verklaren de inschrijving, en door 
daartoe passende maatregelen te verbieden het gebruik, 
zonder goedkeuring der bevoegde machten, hetzij als 
fabrieks- of handelsmerken, hetzij als bestanddeel van 
die merken, van wapens, vlaggen en andere staatsem-
blemen van de landen der Unie, van officiële door die 
landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -
stempels, zomede iedere nabootsing, bezien uit heral-
di[ek] oogpunt. 
b)      De bepalingen [...] hierboven [...] [sub a] vervat 
zijn eveneens van toepassing op wapens, vlaggen en 
andere emblemen, initialen of benamingen van interna-
tionale intergouvernementele organisaties, waarvan één 
of meer landen der Unie lid zijn, met uitzondering van 
die wapens, vlaggen en andere emblemen, initialen of 
benamingen, welke reeds het onderwerp hebben uitge-
maakt van van kracht zijnde internationale 
overeenkomsten welke ertoe strekken om hun be-
scherming te verzekeren. 
c)      Geen land der Unie zal gehouden zijn de bepalin-
gen, hierboven [...] [sub b] vervat, toe te passen ten 
nadele van de houders van vóór het in werking treden 

www.ie-portal.nl  Pagina 2 van 22 
 



 
www.iept.nl  IEPT20090716, HvJEG, American Clothing v BHIM 

van dit Verdrag in het betrokken land te goeder trouw 
verkregen rechten. De landen der Unie zijn niet gehou-
den bedoelde bepalingen toe te passen, wanneer het 
gebruik en de inschrijving, als hierboven [sub a] be-
doeld, niet van zodanige aard is dat bij het publiek de 
indruk gewekt wordt, dat er een verband bestaat tussen 
de organisatie in kwestie en de wapens, vlaggen, em-
blemen, initialen of benamingen, of indien het gebruik 
of de inschrijving waarschijnlijk niet van zodanige aard 
is het publiek te misleiden omtrent het bestaan van een 
verband tussen de gebruiker en de organisatie. 
[...] 
3)      a)     De landen der Unie komen overeen, voor de 
toepassing van deze bepalingen, elkander wederkerig 
mede te delen, door tussenkomst van het Internationaal 
[b]ureau, de lijst van staatsemblemen en officiële con-
trole- en waarborgtekens en stempels, welke zij, zonder 
beperking of binnen zekere grenzen, onder de bescher-
ming van dit artikel wensen of zullen wensen te 
brengen, evenals alle latere in deze lijst aangebrachte 
wijzigingen. Elk land der Unie zal te gelegener tijd de 
medegedeelde lijsten ter beschikking van het publiek 
stellen. 
Deze mededeling is evenwel niet verplicht ten aanzien 
van staatsvlaggen. 
[...] 
[...] 
Artikel 6 sexies 
De landen van de Unie verbinden zich ertoe dienstmer-
ken te beschermen. Zij zijn niet gehouden de 
inschrijving van deze merken te regelen. 
Artikel 7 
De aard van de waar, waarop het fabrieks- of handels-
merk moet worden aangebracht, kan in geen geval een 
beletsel vormen voor de inschrijving van het merk.” 
6        Artikel 16 van het Verdrag inzake het merken-
recht, goedgekeurd te Genève op 27 oktober 1994, 
bepaalt dat „elke verdragsluitende partij dienstmerken 
inschrijft en daarop de bepalingen van het Unieverdrag 
toepast die betrekking hebben op warenmerken”. 
 Feiten 
7        Op 23 juli 2002 heeft American Clothing bij het 
BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend 
krachtens verordening nr. 40/94. 
8        Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, 
samengesteld uit de afbeelding van een esdoornblad en 
de lettergroep „RW” onder deze afbeelding, is hieron-
der weergegeven: 

 
9        De waren en diensten waarvoor inschrijving is 
aangevraagd, behoren tot de klassen 18, 25 en 40 in de 

zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 
betreffende de internationale classificatie van de waren 
en diensten ten behoeve van de inschrijving van mer-
ken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: 
„Overeenkomst van Nice”). Zij zijn met betrekking tot 
deze klassen omschreven als volgt: 
–        „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde 
producten voor zover niet begrepen in andere klassen; 
dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols 
en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren” 
(klasse 18); 
–        „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” (klas-
se 25); 
–        „Kleermakerij; opzetten en prepareren van die-
ren; inbinden van boeken; bewerking, verwerking en 
veredeling van huiden, leer, bont en textiel; ontwikke-
len van films en afdrukken van foto’s; houtbewerking; 
uitpersen van vruchten; malen van granen; bewerking, 
harding en oppervlakteveredeling van metaal” (klasse 
40). 
10      Bij beslissing van 7 oktober 2005 heeft de onder-
zoeker de inschrijving van het aangevraagde merk voor 
de betrokken waren en diensten geweigerd op basis van 
artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94, op 
grond dat dit merk bij het publiek de indruk kon wek-
ken dat er een verband bestond tussen het merk in 
kwestie en Canada, aangezien het esdoornblad dat in 
het aangevraagde merk is afgebeeld, een nabootsing 
van het embleem van de Canadese Staat is. 
11      Dit embleem, zoals blijkend uit de mededeling 
van het internationale Bureau van de Wereldorganisatie 
voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) aan de staten 
die partij zijn bij het Verdrag van Parijs van 1 februari 
1967, alsook uit de databank van de WIPO, is hieron-
der weergegeven: 

 
12      Op 6 december 2005 heeft American Clothing 
krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening 
nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de beslissing van de 
onderzoeker. 
13      Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer 
van beroep van het BHIM het beroep van American 
Clothing verworpen en de beslissing van de onderzoe-
ker bevestigd. 
 Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest 
14      Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het 
Gerecht op 8 augustus 2006, heeft American Clothing 
beroep tegen de litigieuze beschikking ingesteld, waar-
bij zij één middel heeft aangevoerd, ontleend aan 
schending van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening 
nr. 40/94. 
15      Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de liti-
gieuze beschikking gedeeltelijk vernietigd, voor zover 
deze betrekking heeft op de inschrijving van het aange-
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vraagde merk voor diensten van klasse 40 in de zin van 
de Overeenkomst van Nice, op grond dat artikel 6 ter, 
lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs, waarnaar arti-
kel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 louter 
verwijst, niet van toepassing is op dienstmerken. 
16      Het Gerecht heeft immers geweigerd artikel 6 ter 
van het Verdrag van Parijs ruim uit te leggen en bijge-
volg de weigering tot inschrijving als 
gemeenschapsmerk van een dienstmerk rechtens te ba-
seren op voornoemd artikel 7, lid 1, sub h. In dit 
verband heeft het met name in punt 31 van het bestre-
den arrest opgemerkt dat juist om de door het Verdrag 
van Parijs aan warenmerken geboden bescherming uit 
te breiden tot dienstmerken, een specifieke bepaling in 
artikel 16 van het op 27 oktober 1994 te Genève goed-
gekeurde Verdrag inzake het merkenrecht is ingevoegd. 
De Europese Gemeenschap heeft dit Verdrag evenwel 
nog niet geratificeerd. 
17      Bovendien heeft het Gerecht in punt 32 van het 
bestreden arrest geoordeeld dat de gemeenschapswet-
gever zich bij de betrekkelijk recente vaststelling van 
verordening nr. 40/94, in de aanvankelijke versie ervan, 
bewust was van het belang van dienstmerken in het 
moderne handelsverkeer en de bij artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs aan staatsemblemen verleende be-
scherming derhalve tot deze categorie van merken had 
kunnen uitbreiden. Aangezien diezelfde wetgever het 
evenwel niet nuttig heeft geacht, de werkingssfeer van 
de relevante bepalingen aldus uit te breiden, heeft het 
Gerecht geoordeeld dat het niet aan de gemeenschaps-
rechter staat om zich in zijn plaats te stellen en deze 
bepalingen, die in geen enkel opzicht dubbelzinnig zijn, 
contra legem uit te leggen. 
18      Voor het overige heeft het Gerecht het beroep 
verworpen op grond dat de kamer van beroep de in-
schrijving van het aangevraagde merk terecht had 
geweigerd voor de waren van de klassen 18 en 25 in de 
zin van de Overeenkomst van Nice. 
19      Daartoe heeft het Gerecht in punt 65 van het be-
streden arrest met name verklaard dat bij de 
beoordeling van een samengesteld merk vanuit het 
oogpunt van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs 
rekening moet worden gehouden met elk van de be-
standdelen van dit merk, en dat het volstaat dat één van 
die bestanddelen een staatsembleem of een nabootsing 
„uit heraldiek oogpunt” daarvan vormt, om de inschrij-
ving van het merk in kwestie te beletten, ongeacht de 
door dit merk opgeroepen totaalindruk. 
20      Wat het door het aangevraagde merk weergege-
ven esdoornblad betreft, heeft het Gerecht in punt 72 
van het bestreden arrest geoordeeld dat bij de vergelij-
king „uit heraldiek oogpunt” in de zin van artikel 6 ter 
van het Verdrag van Parijs tussen het door dit merk af-
gebeelde teken en een staatsembleem gebruik dient te 
worden gemaakt van de heraldieke beschrijving van het 
betrokken embleem, en niet van een eventuele geome-
trische beschrijving ervan, die naar haar aard veel 
gedetailleerder zou zijn. Het heeft in punt 75 van dat 
arrest geconcludeerd dat, ondanks kleine verschillen, 
het relevante publiek in de Gemeenschap, te weten de 
gemiddelde consument tot wie de door het aangevraag-

de merk aangeduide courante verbruiksartikelen zijn 
gericht, dit merk in hoofdzaak als een nabootsing van 
het embleem van Canada zal opvatten. 
21      Voorts heeft het Gerecht in punt 77 van het be-
streden arrest verklaard dat voor de toepassing van 
artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs 
niet de voorwaarde geldt dat er een kans bestaat dat het 
relevante publiek wordt misleid met betrekking tot de 
oorsprong van de door het aangevraagde merk aange-
duide waren of met betrekking tot het bestaan van een 
verband tussen de houder van dit merk en de Staat 
waarvan het embleem in dit merk is afgebeeld. Boven-
dien heeft het Gerecht in punt 81 van dat arrest 
geoordeeld dat de beweerde bekendheid van het aange-
vraagde merk evenmin invloed heeft. 
22      Betreffende de inaanmerkingneming van oudere 
nationale inschrijvingen van merken die gelijk zijn aan 
of vergelijkbaar met het aangevraagde merk, heeft het 
Gerecht er in punt 84 van het bestreden arrest aan her-
innerd dat het BHIM en, in voorkomend geval, de 
gemeenschapsrechter niet gebonden zijn door beslis-
singen op het niveau van een lidstaat of van een derde 
land waarbij wordt geoordeeld dat ditzelfde teken of 
overeenstemmende tekens als nationaal merk kunnen 
worden ingeschreven. Wat de beweerdelijk minder re-
strictieve praktijk van het Canadese bureau voor 
intellectuele eigendom betreft, heeft het Gerecht in punt 
85 van het bestreden arrest geconstateerd dat rekwiran-
te niet ondubbelzinnig heeft verklaard, laat staan 
aangetoond, dat zij van de bevoegde Canadese autori-
teiten de toelating had verkregen, eenzelfde merk als 
het aangevraagde merk in te schrijven. 
 Conclusies van partijen in hogere voorziening 
23      In zaak C-202/08 P verzoekt American Clothing 
het Hof: 
–        het bestreden arrest te vernietigen voor zover het 
Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van be-
roep van het BHIM artikel 7, lid 1, sub h, van 
verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door de 
litigieuze beschikking vast te stellen, voor zover deze 
beschikking betrekking heeft op de inschrijving van het 
aangevraagde merk voor waren van klasse 18 in de zin 
van de Overeenkomst van Nice, te weten „[l]eder en 
kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zo-
ver niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; 
reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandel-
stokken; zwepen en zadelmakerswaren” en waren van 
klasse 25 in de zin van diezelfde Overeenkomst, te we-
ten „[k]ledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”; 
–        het BHIM te verwijzen in de kosten. 
24      In diezelfde zaak verzoekt het BHIM het Hof: 
–        de hogere voorziening af te wijzen; 
–        American Clothing te verwijzen in de kosten. 
25      In zaak C-208/08 P verzoekt het BHIM het Hof: 
–        het bestreden arrest te vernietigen, voor zover het 
Gerecht heeft geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub h, van 
verordening nr. 40/94 niet van toepassing is op dienst-
merken; 
–        American Clothing te verwijzen in de kosten. 
26      In diezelfde zaak verzoekt American Clothing 
het Hof: 
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–        het bestreden arrest te bevestigen, voor zover 
daarbij is geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub h, van ver-
ordening nr. 40/94 en artikel 6 ter van het Verdrag van 
Parijs niet van toepassing zijn op dienstmerken; 
–        het BHIM te verwijzen in de kosten. 
 Hogere voorzieningen 
27      Bij beschikking van de president van het Hof van 
11 februari 2009 zijn de zaken C-202/08 P en C-208/08 
P, partijen en de advocaat-generaal gehoord, overeen-
komstig artikel 43 van het Reglement voor de 
procesvoering wegens verknochtheid gevoegd voor de 
schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het 
arrest. 
 In zaak C-202/08 P 
 Argumenten van partijen 
28      American Clothing verwijt het Gerecht blijk te 
hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting inza-
ke de toepassing van de gronden voor weigering van 
inschrijving van een merk volgens artikel 7, lid 1, sub 
h, van verordening nr. 40/94 en artikel 6 ter, lid 1, sub 
a, van het Verdrag van Parijs. 
29      Deze onderneming stelt dat het Gerecht de rele-
vantie heeft miskend van de wezenlijke functie van een 
staatsembleem om de omvang van de bescherming 
daarvan te beoordelen. De aan een dergelijk embleem 
verleende bescherming dient immers te worden beperkt 
tot de gevallen waarin de wezenlijke functies ervan 
kunnen worden aangetast. De inschrijving van een der-
gelijk embleem als merk of als bestanddeel van een 
merk kan enkel worden geweigerd indien het gebruik 
van het merk of het bestanddeel ervan inbreuk kan ma-
ken op symbolen van de identiteit of de soevereiniteit 
van een Staat, waarnaar dit embleem verwijst. Aldus 
vormen staatsemblemen beschermde tekens, zoals mer-
ken en benamingen van oorsprong, waarop naar 
analogie dezelfde criteria voor bescherming van toe-
passing zijn. 
30      American Clothing voert aan dat de bescherming 
van staatsemblemen krachtens artikel 6 ter, lid 1, sub a, 
van het Verdrag van Parijs ertoe strekt, deze emblemen 
jegens andere tekens te beschermen tegen een welbe-
paalde overeenstemming, namelijk tegen nabootsingen 
„uit heraldiek oogpunt”. Anders dan het Gerecht in 
punt 71 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, heeft 
het begrip „nabootsing, bezien uit herald[iek] oogpunt” 
evenwel niet tot doel het symbool als zodanig te be-
schermen, maar strekt het tot bescherming van een zeer 
specifieke artistieke interpretatie, een specifiek grafisch 
werk, dat het gevolg is van de toepassing van de regels 
inzake de heraldieke kunst. Wanneer een embleem 
geen of weinig heraldieke kenmerken heeft, kan het 
niet om een nabootsing in de zin van voornoemde be-
paling gaan. 
31      De door het Gerecht in het bestreden arrest ge-
hanteerde uitlegging heeft tot gevolg dat de lidstaten 
een vrijwel absoluut alleenrecht verkrijgen op tekens 
die slechts weinig heraldieke kenmerken hebben, waar-
door deze tekens onbeschikbaar worden als 
merkbestanddelen. Niettemin bevatten een groot aantal 
ingeschreven merken tekens die als staatsembleem zijn 
aangemeld, zoals bijvoorbeeld het Ierse klaverklad. 

32      American Clothing stelt ten slotte dat het Gerecht 
is voorbijgegaan aan de relevantie van een aantal om-
standigheden van het onderhavige geval. Zo heeft het 
in de punten 64 en 65 van het bestreden arrest geen re-
kening gehouden met de door het merk opgeroepen 
totaalindruk, door te oordelen dat deze indruk volslagen 
irrelevant is wanneer het gaat om de inschrijving van 
een merk dat uit een staatsembleem of een nabootsing 
daarvan uit heraldiek oogpunt bestaat. American 
Clothing betoogt eveneens dat artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs er zich niet tegen lijkt te verzetten 
dat een samengesteld merk waarin een embleem is op-
genomen, wordt ingeschreven met toevoeging van een 
„disclaimer” in de zin van artikel 38 van verordening 
nr. 40/94, waarmee de aanvrager verklaart geen beroep 
te zullen doen op het uitsluitende recht op een bepaald 
bestanddeel van het merk. Overigens strookt dit vol-
gens haar met de praktijk van het Canadese bureau 
voor intellectuele eigendom, dat de inschrijving van 
merken bevattende een esdoornblad met elf punten 
heeft toegestaan, op voorwaarde dat een „disclaimer” 
voor die merken wordt aanvaard. In casu heeft het Ge-
recht de feiten verdraaid door deze praktijk van dit 
bureau te ontkennen, met name betreffende de eis van 
een dergelijke „disclaimer” voor het merk dat in de on-
derhavige procedure aan de orde is en waarvan de 
inschrijving nadien om andere redenen is opgegeven. 
33      American Clothing voegt daaraan toe dat het 
BHIM staatsemblemen niet sterker kan beschermen dan 
de betrokken staten zelf. Het Gerecht had in grotere 
mate rekening moeten houden met de praktijk van het 
BHIM op dit gebied, alsook met die van andere natio-
nale merkenbureaus. Volgens American Clothing 
worden weinig uitgesproken heraldieke kenmerken – 
zoals bij het aangevraagde merk – in gewone gebruiks-
omstandigheden niet opgemerkt door het publiek, dat 
daarin enkel een versiering en geen verwijzing naar een 
staatsembleem zal zien. Dergelijke heraldieke kenmer-
ken komen overigens voor in andere tekens die vaak als 
merk worden gebruikt. 
34      Het BHIM herinnert er om te beginnen aan dat 
het Hof in het kader van een hogere voorziening enkel 
uitspraak doet over rechtsvragen en dat bijgevolg de 
vraag of de afbeelding van een esdoornblad die in de 
aanvraag voor inschrijving van het betrokken merk is 
opgenomen, een nabootsing uit heraldiek oogpunt van 
het embleem van Canada is, een feitelijke vaststelling 
is die niet door het Hof kan worden getoetst. 
35      Het BHIM verwerpt alle argumenten van Ameri-
can Clothing betreffende de voorwaarde dat inbreuk op 
de wezenlijke functie van staatsemblemen wordt ge-
maakt. Anders dan bij conflicten tussen 
onderscheidende tekens, is voor weigering van in-
schrijving van een merk volgens het BHIM niet vereist 
dat een „verband” wordt aangetoond tussen de houder 
van het merk en de staat waarvan het embleem wordt 
nagebootst, daar de wezenlijke functie van een staat-
sembleem er niet in bestaat, de commerciële oorsprong 
van waren en diensten te waarborgen. De aan een staat-
sembleem verleende bescherming is absoluut in die zin 
dat deze bescherming niet afhangt van de vraag of het 
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in een merk nagebootste embleem door het publiek als 
een onderscheidend bestanddeel dan wel als een versie-
ring wordt opgevat. 
36      Om dezelfde reden dient het vereiste van beoor-
deling van het aangevraagde merk in zijn geheel, zoals 
door American Clothing wordt bepleit, geen doel. Wat 
de mogelijkheid van een „disclaimer” in de zin van ar-
tikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 betreft, deze 
mogelijkheid geldt niet wanneer het litigieuze merkbe-
standdeel om een andere reden dan het ontbreken van 
onderscheidend vermogen wordt betwist. 
37      Bovendien heeft het Gerecht terecht geoordeeld 
dat de nabootsing uit heraldiek oogpunt aan de hand 
van de heraldieke beschrijving van een embleem moet 
worden onderzocht, en niet op basis van de geometri-
sche of grafische beschrijving ervan. De heraldieke 
beschrijving van een embleem heeft immers een grote-
re betekenis dan de loutere geometrische of grafische 
beschrijving ervan, aangezien de exacte grafische 
weergave van een embleem kan variëren zonder daar-
door de heraldieke kenmerken van dit embleem te 
wijzigen. Artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van 
Parijs bevestigt dat de bescherming van emblemen niet 
is beperkt tot de grafische weergave ervan, aangezien 
de bescherming zich volgens deze bepaling uitstrekt tot 
iedere nabootsing, „bezien uit heraldiek oogpunt”. De 
omvang van de bescherming van een embleem hangt 
evenmin af van de min of meer uitgesproken heraldieke 
kenmerken ervan, aangezien bijvoorbeeld het embleem 
van Japan dezelfde bescherming dient te genieten als 
het meest gesofistikeerde embleem. Het BHIM bena-
drukt dat de heraldieke beschrijving van het embleem 
van Canada door het Gerecht een louter feitelijke be-
oordeling vormt die niet door het Hof kan worden 
getoetst. 
38      Aangaande de feitelijke omstandigheden ver-
klaart het BHIM dat het Gerecht de betrokken feiten 
niet heeft verdraaid door de praktijk van het Canadese 
bureau voor intellectuele eigendom niet in aanmerking 
te nemen, maar enkel heeft aangegeven dat de ingeroe-
pen feiten niet waren bewezen. Noch het BHIM, noch 
de gemeenschapsrechter hoeven rekening te houden 
met een nationale praktijk die is gebaseerd op wettelij-
ke bepalingen die in verordening nr. 40/94 geen 
equivalent hebben, en artikel 6 ter van het Verdrag van 
Parijs verwijst overigens niet naar de wetgeving of naar 
de praktijk van het land van oorsprong van het be-
schermde embleem. Zelfs indien het BHIM per 
vergissing dergelijke merken zou hebben ingeschreven, 
moet het legaliteitsbeginsel voorrang hebben boven het 
beginsel van gelijke behandeling. Wat de gebruiks-
voorwaarden betreft, deze kunnen – afgezien van het 
feit dat zij kunnen variëren – niet in aanmerking wor-
den genomen, aangezien los van alle 
gebruiksomstandigheden moet worden geverifieerd of 
het aangevraagde merk een nabootsing van een staat-
sembleem bevat. 
 Beoordeling door het Hof 
39      Wat de stelling betreft dat het Gerecht de rele-
vantie van de wezenlijke functie van een 
staatsembleem heeft miskend bij de afbakening van de 

omvang van de bescherming ervan, moet op deze we-
zenlijke functie worden teruggekomen, alsook op de 
communautaire en internationale regelingen die voor 
staatsemblemen gelden, en dienen deze voorschriften 
met de regelgeving inzake merken te worden vergele-
ken. 
40      In de punten 59 tot en met 63 van zijn conclusie 
heeft de advocaat-generaal gewezen op een aantal 
van de wezenlijke functies die aan een staatsembleem 
kunnen worden toegekend. Daarbij zijn onder meer ge-
noemd de functie van de identificering met een land en 
die van de weergave van de soevereiniteit en de een-
heid ervan. De wezenlijke functie van het merk is 
daarentegen daarin gelegen dat aan de consument of de 
eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de ge-
merkte waar of dienst wordt gewaarborgd in dier voege 
dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwar-
ring kan onderscheiden van waren of diensten van 
andere herkomst (zie onder meer arresten van 29 sep-
tember 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, 
punt 28, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Ju-
rispr. blz. I-8551, punt 23). 
41      Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stel-
sel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag 
tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervul-
len, dient het merk immers de waarborg te bieden dat 
alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaar-
digd of verricht onder toezicht van één en dezelfde 
onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit 
ervan in te staan (zie onder meer arresten van 23 mei 
1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 
1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Ju-
rispr. blz. I-5475, punt 30). 
42      Dit verschil tussen de wezenlijke functies van 
merken en die van staatsemblemen blijkt evenwel ook 
uit de verschillende behandeling ervan door zowel het 
gemeenschapsrecht als het internationale recht. 
43      Zo bevat artikel 6 van verordening nr. 40/94 het 
beginsel van verkrijging van een merk door inschrij-
ving ervan, terwijl volgens artikel 6 ter, lid 3, sub a, 
van het Verdrag van Parijs de staten louter de lijsten 
van te beschermen emblemen meedelen aan het Inter-
nationaal bureau van de WIPO, waarbij deze 
mededeling niet verplicht is voor staatsvlaggen. Voor 
merken geldt het beginsel van bescherming voor wel-
bepaalde klassen van waren en diensten, terwijl 
emblemen daarentegen een algemene bescherming ge-
nieten, ongeacht het gebruik dan men ervan wenst te 
maken. Voorts kunnen emblemen, anders dan merken, 
niet nietig worden verklaard en kunnen de rechten van 
de houder ervan niet vervallen worden verklaard. Bo-
vendien is hun bescherming niet beperkt in de tijd. Tal 
van elementen die de bescherming van merken beheer-
sen, gelden dus niet voor de bescherming van 
staatsemblemen. 
44      Zulks is ook het geval voor het bestaan van ver-
warringsgevaar, dat, hoewel het de specifieke 
voorwaarde vormt voor de bescherming van het merk 
wanneer het merk overeenstemt met het teken en de 
waren en de diensten soortgelijk zijn (zie onder meer 
arrest Medion, reeds aangehaald, punt 24; arresten van 
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10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, 
Jurispr. blz. I-2439, punt 28, en 12 juni 2008, O2 
Holdings & O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, 
punt 47), niet vereist is voor de bescherming van een 
embleem, aangezien daarvan in artikel 6 ter, lid 1, sub 
a, van het Verdrag van Parijs geenszins sprake is. 
45      Opgemerkt zij eveneens dat blijkens artikel 6 ter, 
lid 1, sub c, tweede volzin, van het Verdrag van Parijs 
de bescherming van een staatsembleem niet afhangt 
van de voorwaarde dat het publiek een verband legt 
tussen het merk waarvan inschrijving wordt aange-
vraagd en het embleem. Voor emblemen van 
internationale organisaties staat deze bepaling immers 
de inschrijving en het gebruik van een merk toe, indien 
dit merk het publiek niet misleidt omtrent het bestaan 
van een verband tussen de gebruiker en de organisatie. 
Hieruit volgt dat deze mogelijkheid niet bestaat voor 
andere gevallen, namelijk die van staatsemblemen, en 
het bestaan van een dergelijk verband dus niet hoeft te 
worden geverifieerd. 
46      Derhalve moet het betoog van American 
Clothing betreffende de invloed van de wezenlijke 
functie van een staatsembleem op de omvang van de 
bescherming daarvan en de toepassing naar analogie 
van dezelfde beschermingscriteria als die welke voor 
merken gelden, worden afgewezen. 
47      Wat de argumenten betreft die American 
Clothing heeft aangevoerd met betrekking tot de uit-
legging van de in artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het 
Verdrag van Parijs neergelegde uitdrukking „iedere na-
bootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt”, moet er om 
te beginnen op worden gewezen dat deze bepaling de 
inschrijving en het gebruik van een staatsembleem niet 
alleen als merk, maar tevens als bestanddeel van een 
merk verbiedt. De aan emblemen verleende bescher-
ming is dus ook in dit opzicht zeer ruim. Bovendien 
draagt ook het laatste deel van deze bepaling ertoe bij, 
een uitgebreide bescherming aan staatsemblemen te 
waarborgen, aangezien het verbod van een exacte kopie 
van het embleem wordt aangevuld met een verbod van 
nabootsing daarvan. 
48      Het verbod van nabootsingen van een embleem 
ziet evenwel uitsluitend op nabootsingen ervan uit he-
raldiek oogpunt, dat wil zeggen nabootsingen die alle 
heraldieke connotaties bevatten die het embleem van 
andere tekens onderscheiden. De bescherming tegen 
iedere nabootsing vanuit heraldiek oogpunt dekt dus 
niet het beeld als zodanig, maar wel de heraldieke uit-
drukking ervan. Om uit te maken of het merk een 
nabootsing vanuit heraldiek oogpunt bevat moet dan 
ook van de heraldieke beschrijving van het betrokken 
embleem worden uitgegaan. 
49      Hieruit volgt dat de stelling van American 
Clothing, volgens welke rekening moet worden gehou-
den met de geometrische beschrijving van het 
embleem, niet kan worden aanvaard. Enerzijds druist 
een dergelijke uitlegging in tegen de in punt 47 van het 
onderhavige arrest uiteengezette benadering ter waar-
borging van een ruime bescherming van het embleem, 
aangezien de – naar haar aard zeer nauwkeurige – gra-
fische beschrijving ertoe zou leiden dat de bescherming 

van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs 
bij het minste verschil tussen de twee beschrijvingen 
aan het embleem wordt geweigerd. Anderzijds wordt 
het geval van grafische overeenstemming met het door 
het merk gebruikte embleem reeds door het eerste deel 
van deze bepaling gedekt, zodat de uitdrukking „iedere 
nabootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt” aldus moet 
worden opgevat dat zij een extra draagwijdte toevoegt. 
50      Derhalve kan een merk dat een staatsembleem 
niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, 
sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wan-
neer het door het betrokken publiek, in casu de 
gemiddelde consument, als nabootsing van een derge-
lijk embleem wordt opgevat. 
51      Met betrekking tot de in voornoemde bepaling 
geformuleerde uitdrukking „iedere nabootsing, bezien 
uit heraldi[ek] oogpunt” dient evenwel te worden ge-
preciseerd dat elk verschil dat een specialist van de 
heraldieke kunst tussen het merk waarvan inschrijving 
wordt aangevraagd en het staatsembleem ontdekt, niet 
noodzakelijkerwijs zal worden opgemerkt door de ge-
middelde consument, die, ondanks verschillen inzake 
sommige heraldieke details, het merk als een imitatie 
van het betrokken embleem kan opvatten. 
52      Bovendien bevat de heraldieke beschrijving van 
het embleem die als uitgangspunt moet worden geno-
men om uit te maken of daarin een nabootsing uit 
heraldiek oogpunt in de zin van artikel 6 ter, lid 1, sub 
a, van het Verdrag van Parijs moet worden gezien, ge-
woonlijk slechts enkele beschrijvende elementen, 
zonder noodzakelijkerwijs alle artistieke interpretatie-
details te verstrekken. Het Gerecht heeft dus geen blijk 
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oor-
delen dat er op basis van dezelfde heraldieke 
beschrijving verschillende artistieke prestaties van een-
zelfde embleem kunnen bestaan. 
53      De manier waarop het Gerecht in het onderhavi-
ge geval het embleem in heraldiek opzicht heeft 
beschreven en de beoordeling van de vraag of het aan-
gevraagde merk een nabootsing uit heraldiek oogpunt 
bevatte, komen als zodanig evenwel niet voor toetsing 
door het Hof in aanmerking. Overeenkomstig artikel 
225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Sta-
tuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening 
immers beperkt tot rechtsvragen. Alleen het Gerecht is 
dus bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te 
beoordelen en om de bewijsmiddelen te beoordelen. De 
beoordeling van die feiten en die bewijselementen le-
vert dan ook, behoudens het geval van een onjuiste 
opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig 
vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voor-
ziening (zie onder meer arresten van 19 september 
2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, 
punt 22, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, 
Jurispr. blz. I-5719, punt 40). 
54      Een aantal van de argumenten die American 
Clothing met betrekking tot de relevantie van sommige 
omstandigheden van het onderhavige geval heeft aan-
gevoerd, inzonderheid de argumenten betreffende de 
opvatting door het publiek, in de gebruikelijke omstan-
digheden van het gebruik van het merk, van het 
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esdoornblad als een versiering, alsook de argumenten 
betreffende de beweerde aanvaarding door het Canade-
se bureau voor intellectuele eigendom van de 
inschrijving van een merk dat gelijk is aan het betrok-
ken merk met toevoeging van een „disclaimer”, hebben 
geen betrekking op rechtsvragen en vallen bijgevolg 
niet binnen de bevoegdheid van het Hof. 
55      Stellig is het juist dat American Clothing met be-
trekking tot dit laatste argument verdraaiing van de 
feiten stelt. Vastgesteld moet evenwel worden dat zij 
niet heeft aangetoond op welke wijze het Gerecht de 
feiten zou hebben verdraaid, maar louter heeft ver-
klaard dat het Gerecht de praktijk van het Canadese 
bureau voor intellectuele eigendom heeft ontkend. In 
punt 85 van het bestreden arrest heeft het Gerecht deze 
praktijk echter niet ontkend, maar enkel vastgesteld dat 
American Clothing niet had bewezen dat dit bureau 
geen bezwaar tegen het gebruik van het esdoornblad 
had gemaakt bij het onderzoek van een inschrijvings-
aanvraag voor een merk dat gelijk was aan het 
aangevraagde merk. 
56      Bijgevolg moeten alle hier boven uiteengezette 
grieven waarmee wordt opgekomen tegen de wijze 
waarop het Gerecht de feiten heeft vastgesteld en be-
oordeeld, niet-ontvankelijk worden verklaard. 
57      Wat de grieven betreft die zijn gebaseerd op het 
feit dat het Gerecht de praktijk van het BHIM en van 
andere nationale merkenbureaus op het gebied van em-
blemen niet in aanmerking heeft genomen, moet 
worden opgemerkt dat, wat het BHIM betreft, de be-
slissingen die de kamers van beroep krachtens 
verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van 
een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op 
een gebonden en niet op een discretionaire bevoegd-
heid berusten. Derhalve moet de rechtmatigheid van de 
beslissingen van de kamers van beroep alleen worden 
beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitge-
legd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van 
een eerdere beslissingspraktijk (arresten van 15 sep-
tember 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. 
I-7975, punt 47, en 12 januari 2006, Deutsche SiSi-
Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 
48). 
58      Anderzijds zij er met betrekking tot de door 
American Clothing ingeroepen oudere nationale in-
schrijvingen aan herinnerd dat het communautaire 
merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een 
samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen 
nastreeft en waarvan de toepassing losstaat van enig 
nationaal systeem. De vraag of een teken als gemeen-
schapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve 
alleen te worden beantwoord op basis van de relevante 
communautaire regelgeving, zoals deze door de ge-
meenschapsrechter is uitgelegd (zie in die zin arrest 
van 17 juli 2008, L&D/BHIM, C-488/06 P, Jurispr. 
blz. I-00000, punt 58). Het BHIM en, in voorkomend 
geval, de gemeenschapsrechter zijn dus niet gebonden 
door beslissingen op het niveau van een lidstaat of van 
een derde land waarbij is geoordeeld dat ditzelfde teken 
als nationaal merk kan worden ingeschreven. Dezelfde 

overwegingen gelden a fortiori voor inschrijvingen van 
andere merken dan het in casu aangevraagde merk. 
59      Zoals ten slotte in punt 47 van het onderhavige 
arrest in herinnering is gebracht, is artikel 6 ter, lid 1, 
sub a, van het Verdrag van Parijs niet enkel van toepas-
sing op merken, maar ook op bestanddelen van merken 
die staatsemblemen weergeven of nabootsen. Bijgevolg 
volstaat het voor weigering van inschrijving als ge-
meenschapsmerk dat één enkel bestanddeel van het 
aangevraagde merk een dergelijk embleem of een na-
bootsing daarvan weergeeft. Aangezien het Gerecht 
had geoordeeld dat het in het aangevraagde merk weer-
gegeven esdoornblad een nabootsing uit heraldiek 
oogpunt van het Canadese embleem vormde, hoefde 
het dus niet meer de door dit merk opgeroepen totaal-
indruk te onderzoeken, daar artikel 6 ter, lid 1, sub a, 
van het Verdrag van Parijs niet verlangt dat het merk in 
zijn geheel in aanmerking wordt genomen. 
60      Uit een en ander volgt dat het Gerecht artikel 7, 
lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en artikel 6 ter, 
lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet heeft ge-
schonden door het beroep dat tegen de litigieuze 
beslissing is ingesteld voor zover daarbij inschrijving 
van het aangevraagde merk voor waren van de klassen 
18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice is 
geweigerd, te verwerpen. 
61      Bijgevolg moet de hogere voorziening van Ame-
rican Clothing in zaak C-202/08 P worden afgewezen. 
 In zaak C-208/08 P 
 Argumenten van partijen 
62      Het BHIM verzoekt het Hof het bestreden arrest 
gedeeltelijk te vernietigen, voor zover het Gerecht heeft 
geweigerd artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 
40/94 en artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs toe te 
passen op merken die diensten aanduiden. 
63      Volgens het BHIM moet voor een juiste uitleg-
ging van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs 
rekening worden gehouden met de opzet van dit Ver-
drag in zijn geheel. Door artikel 6 ter van het Verdrag 
van Parijs letterlijk uit te leggen zonder de context er-
van in aanmerking te nemen, heeft het Gerecht ten 
onrechte geoordeeld dat noch deze bepaling, noch arti-
kel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 van 
toepassing is op aanvragen voor inschrijving van mer-
ken ter aanduiding van diensten. 
64      Het BHIM stelt dat, anders dan het Gerecht heeft 
geoordeeld, het niet de bedoeling van de gemeen-
schapswetgever is geweest dat het Verdrag van Parijs 
een onderscheid zou maken tussen warenmerken en 
dienstmerken, zoals uit artikel 29, lid 1, van verorde-
ning nr. 40/94 blijkt. 
65      Bovendien moet artikel 16 van het op 27 oktober 
1994 te Genève goedgekeurde Verdrag inzake het mer-
kenrecht volgens het BHIM aldus worden uitgelegd dat 
het artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs verduide-
lijkt, zonder evenwel de werkingssfeer ervan uit te 
breiden. 
66      Het BHIM stelt dat het Hof in zijn arrest van 22 
november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-
10093), minstens stilzwijgend heeft erkend dat het 
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Verdrag van Parijs warenmerken en dienstmerken op 
dezelfde wijze behandelt. 
67      American Clothing betoogt dat artikel 6 ter van 
het Verdrag van Parijs volstrekt duidelijk en ondubbel-
zinnig is en dat dit artikel uitsluitend op fabrieks- of 
handelsmerken en niet op dienstmerken ziet. Deze uit-
legging wordt overigens bevestigd door de rechtsleer 
en door de verslagen van het Permanent Comité Recht 
inzake merken, tekeningen en modellen en geografi-
sche aanduidingen van de WIPO. 
68      Het feit dat een dienstmerk „algemeen bekend” 
kan zijn in de zin van artikel 6 bis van Verdrag van Pa-
rijs, impliceert geenszins dat deze bepaling eveneens op 
dienstmerken ziet. Voorts betrof de vraag in de zaak die 
heeft geleid tot het voormeld arrest Nieto Nuño enkel 
de geografische omvang van de algemene bekendheid 
van een ouder merk, en had deze vraag geen betrekking 
op de uitlegging van artikel 6 bis van het Verdrag van 
Parijs ten aanzien van dienstmerken. Bovendien heeft 
het Gerecht reeds verklaard dat voormeld artikel 6 bis 
enkel op warenmerken ziet (arresten van 11 juli 2007 
Mühlens/BHIM, T-263/03, punt 54, en 
Mühlens/BHIM, T-28/04, punt 59). 
69      Wat de invoeging – in 1958 – van artikel 6 sexies 
in het Verdrag van Parijs betreft, is American Clothing 
van mening dat deze bepaling in casu geenszins rele-
vant is aangezien zij geen invloed heeft op artikel 6 ter 
van dit Verdrag. De tekst en de ontstaansgeschiedenis 
van de Akte van Lissabon, het op 31 oktober 1958 on-
dertekende verdrag tot wijziging van het Verdrag van 
Parijs, bevestigen dat het meer ambitieuze standpunt 
om dienstmerken in dit volledige Verdrag algemeen 
met fabrieks- of handelsmerken gelijk te stellen, niet is 
aanvaard. 
70      Betreffende artikel 16 van het op 27 oktober 
1994 te Genève goedgekeurde Verdrag inzake het mer-
kenrecht stelt American Clothing dat dit Verdrag nog 
niet door de Gemeenschap is geratificeerd en dat, an-
ders dan het BHIM beweert, deze bepaling er niet toe 
strekt artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs te verdui-
delijken, maar dit artikel dient te vervolledigen door de 
aan warenmerken verleende bescherming tot dienst-
merken uit te breiden. Deze lezing van dat artikel wordt 
bevestigd door de rechtsleer, alsook door de voorberei-
dende stukken bij dit Verdrag. 
 Beoordeling door het Hof 
71      Aangaande de weigering van het Gerecht om ar-
tikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 toe te 
passen op dienstmerken, moet het Verdrag van Parijs 
worden onderzocht tegen de achtergrond van artikel 6 
ter ervan, waarnaar artikel 7 van verordening nr. 40/94 
verwijst. 
72      Zoals de advocaat-generaal in de punten 104 
en 107 van zijn conclusie heeft beklemtoond, voorziet 
het Verdrag van Parijs in een minimumniveau van be-
scherming voor de bestanddelen die binnen de 
werkingssfeer ervan vallen, waarbij de staten die partij 
zijn bij dit Verdrag de beschermingsfeer ervan evenwel 
kunnen uitbreiden. Ook al legt het Verdrag van Parijs, 
zoals American Clothing stelt, de verdragsluitende sta-
ten niet de verplichting op om dienstmerken in te 

schrijven en zijn de bepalingen van dit Verdrag niet 
van toepassing op deze merken, kunnen voornoemde 
staten bijgevolg eenzijdig in die toepassing voorzien. 
Zoals uit het in punt 31 van het bestreden arrest door 
het Gerecht genoemde document van de WIPO blijkt, 
verplicht artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs „de 
staten die het Verdrag van Parijs hebben ondertekend, 
niet [...] om de inschrijving als dienstmerken of be-
standdelen van dienstmerken van staatsemblemen of 
andere officiële tekens te weigeren of ongeldig te ver-
klaren en het gebruik daarvan te verbieden. Het staat de 
staten evenwel vrij dit te doen [...]”. 
73      Derhalve laat voornoemd artikel 6 ter het aan de 
vrije beoordeling van de verdragsluitende staten over 
om de aan warenmerken gewaarborgde bescherming uit 
te breiden tot dienstmerken. Aldus legt het Verdrag van 
Parijs deze staten niet de verplichting op, een onder-
scheid tussen die beide types van merken te maken. 
74      Bijgevolg moet worden onderzocht of de ge-
meenschapswetgever deze bevoegdheid heeft willen 
uitoefenen en de krachtens het Verdrag van Parijs aan 
warenmerken geboden bescherming tot dienstmerken 
heeft willen uitbreiden. 
75      In dit verband moet worden opgemerkt dat, zoals 
de advocaat-generaal in punt 111 zijn conclusie aan-
geeft, in de relevante bepalingen van het 
gemeenschapsrecht geen principieel onderscheid tussen 
warenmerken en dienstmerken wordt gemaakt. 
76      De enkele omstandigheid dat sommige bepalin-
gen van verordening nr. 40/94 hun werkingssfeer 
beperken, zoals artikel 7, lid 1, sub e, j en k, wat de ab-
solute gronden voor weigering van inschrijving betreft, 
ook al geldt de aldaar gestelde beperking enkel voor 
sommige categorieën producten, volstaat bovendien 
niet om de beoordeling volgens welke de bepalingen 
van deze verordening in hun geheel zonder onderscheid 
op warenmerken en op dienstmerken van toepassing 
zijn, op losse schroeven te zetten. 
77      Deze vaststelling geldt noodzakelijkerwijs ook 
voor artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94, 
dat geen enkele uitdrukkelijke beperking bevat betref-
fende de merken waarop het ziet. Aan deze uitlegging 
wordt niet afgedaan door het enkele feit dat de betrok-
ken bepaling naar het Verdrag van Parijs verwijst. Deze 
verwijzing heeft immers enkel tot doel, het type van 
tekens vast te stellen dat moet worden geweigerd, en 
niet de werkingssfeer van deze bepaling te beperken. 
78      Zoals in het geval van de meeste in artikel 7, lid 
1, van verordening nr. 40/94 geformuleerde absolute 
weigeringsgronden, moet bijgevolg inschrijving van 
een merk worden geweigerd, ongeacht of deze voor 
waren dan wel voor diensten is aangevraagd, wanneer 
dit merk één van de in artikel 6 ter van het Verdrag van 
Parijs neergelegde weigeringsgronden kan worden te-
gengeworpen. 
79      Deze uitlegging van het bepaalde sub h van arti-
kel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt overigens 
bevestigd door het bepaalde sub i van dit artikel 7, lid 
1. Laatstgenoemde bepaling heeft betrekking op een 
gebied dat analoog is aan dat van het bepaalde sub h, 
namelijk merken die andere badges, emblemen en wa-

www.ie-portal.nl  Pagina 9 van 22 
 



 
www.iept.nl  IEPT20090716, HvJEG, American Clothing v BHIM 

penschilden omvatten dan de in artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs bedoelde. 
80      Artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 40/94 
is immers zonder onderscheid van toepassing op wa-
renmerken en op dienstmerken, zodat de weigering van 
inschrijving bijvoorbeeld betrekking kan hebben op een 
dienstmerk dat een badge bevat. Uit niets blijkt even-
wel waarom een dergelijke weigering van inschrijving 
zou moeten worden tegengeworpen aan een dienstmerk 
dat een badge bevat, en niet aan een dienstmerk dat een 
staatsvlag bevat. Zo de gemeenschapswetgever een 
dergelijke bescherming aan badges en aan wapenschil-
den heeft willen verlenen, moet ervan worden 
uitgegaan dat hij a fortiori ook de bedoeling had om 
een minstens even grote bescherming toe te kennen aan 
wapens, vlaggen en andere emblemen van staten of van 
intergouvernementele internationale organisaties. Der-
halve lijkt het weinig waarschijnlijk dat de 
gemeenschapswetgever de bedoeling heeft gehad om 
een dienstenleverancier een merk te laten gebruiken dat 
een nationale vlag bevat, terwijl hij dit gebruik tegelij-
kertijd zou hebben verboden voor badges zoals die van 
een sportvereniging. 
81      Bijgevolg heeft het Gerecht ten onrechte geoor-
deeld dat de litigieuze beschikking, door inschrijving 
van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 
in de zin van de Overeenkomst van Nice te weigeren, 
artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 heeft 
geschonden. 
82      Gelet op een en ander moet de door het BHIM in 
zaak C-208/08 P ingestelde hogere voorziening worden 
toegewezen en moet het bestreden arrest worden ver-
nietigd voor zover daarbij de litigieuze beslissing van 
de eerste kamer van beroep van het BHIM is vernietigd 
voor zover zij betrekking heeft op de inschrijving van 
het merk dat is aangevraagd voor de diensten van klas-
se 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice. 
83      Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het 
Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof, in geval 
van vernietiging van de beslissing van het Gerecht, de 
zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, 
dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Ge-
recht. 
84      In casu is het Hof van oordeel dat het over alle 
noodzakelijke gegevens beschikt om in de zaak ten 
gronde te beslissen. 
85      Aangezien immers het onderscheid dat het Ge-
recht bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub h, van 
verordening nr. 40/94 tussen warenmerken en dienst-
merken heeft gemaakt ongegrond is, moet om de in de 
punten 39 tot en met 61 van het onderhavige arrest uit-
eengezette redenen met betrekking tot de waren van de 
klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van 
Nice worden geoordeeld dat de inschrijving van het 
merk eveneens op goede gronden kon worden gewei-
gerd voor diensten van klasse 40 van deze 
Overeenkomst. 
86      In die omstandigheden moet het door American 
Clothing bij het Gerecht ingestelde beroep ongegrond 
worden verklaard voor zover het betrekking had op de 

weigering, het aangevraagde merk in te schrijven voor 
diensten van voornoemde klasse 40. 
 Kosten 
87      Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor 
de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit re-
glement van toepassing is op de procedure in hogere 
voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij 
verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. 
Daar American Clothing in het ongelijk is gesteld, 
dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM 
zowel in zaak C-202/08 P als in zaak C-208/08 P te 
worden verwezen in de kosten. 
Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart: 
1)      De hogere voorziening van American Clothing 
Associates NV in zaak C-202/08 P wordt afgewezen. 
2)      Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 
de Europese Gemeenschappen van 28 februari 2008, 
American Clothing Associates/BHIM (T-215/06), 
wordt vernietigd voor zover daarbij is vernietigd de be-
slissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau 
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, 
tekeningen en modellen) (BHIM) van 4 mei 2006 (zaak 
R 1463/2005-1) tot afwijzing van een aanvraag voor 
inschrijving als gemeenschapsmerk van een teken dat 
een esdoornblad weergeeft. 
3)      Het beroep van American Clothing Associates 
NV in zaak T-215/06 wordt verworpen. 
4)      American Clothing Associates NV wordt verwe-
zen in de kosten in de zaken C-202/08 P en C-208/08 P. 
 
 
 
 
Conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer 
 
van 12 mei 2009 (1) 
Gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P 
American Clothing Associates SA 
tegen 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne Markt 
(BHIM) 
en 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne Markt 
(BHIM) 
tegen 
American Clothing Associates SA 
„Hogere voorziening – Intellectuele eigendom – Ver-
ordening (EG) nr. 40/94 inzake gemeenschapsmerk – 
Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële ei-
gendom – Absolute gronden voor weigering van 
merkinschrijving – Fabrieks- of handelsmerken die ge-
lijk zijn aan of overeenstemmen met staatsembleem – 
Weergave van esdoornblad” 
I –    Inleiding 
1.        Deze hogere voorziening, waarin beide partijen 
opkomen tegen een arrest van het Gerecht van eerste 
aanleg van 28 februari 2008,(2) stelt het Hof van Justi-
tie in de gelegenheid om de omvang te onderzoeken 
van de bescherming die wordt verleend aan nationale 
emblemen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub h, van 
de verordening inzake het gemeenschapsmerk (hierna: 
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„verordening nr. 40/94”)(3) juncto artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs.(4) 
2.        In het kader van de hogere voorziening in zaak 
C-202/08 P levert een kledingfabrikant, American 
Clothing Associates SA (hierna: „American Clothing”), 
op verschillende gronden kritiek op de te ruime be-
scherming die in het bestreden arrest wordt verleend 
aan nationale emblemen. In zaak C-208/08 P daarente-
gen komt het Bureau voor harmonisatie binnen de 
interne markt (hierna: „BHIM”) op tegen het arrest van 
het Gerecht op grond dat dit blijk heeft gegeven van 
een onjuiste opvatting door het Verdrag van Parijs al-
dus uit te leggen dat bescherming van staatssymbolen 
tegen dienstmerken uitgesloten is. 
3.        Het onderzoek van deze aspecten impliceert dat 
het ingewikkelde kluwen van internationaal recht en 
gemeenschapsrecht wordt ontward, en vereist tevens 
dat we afdalen in de dieptes van de heraldiek, teneinde 
de grenzen van de bescherming van nationale emble-
men tegen pogingen tot toe-eigening ervan voor 
commerciële doeleinden, te onderzoeken. 
4.        Deze wetenschap van de wapenkunde doet den-
ken aan de twisten en avonturen uit andere tijden,(5) 
zoals dat waarin Don Quichot stond tegenover de Rid-
der van de Witte Maan, die aldus werd genoemd omdat 
zijn schild was versierd met dit stralende hemelli-
chaam; gelukkig gaat het evenwel niet om de 
beslechting van geschillen inzake de „voorrang van 
schoonheid” tussen twee dames,(6) maar om het ge-
bruik van de kunst van de heraldiek bij de afbakening 
van de grenzen van de bescherming van een nationaal 
embleem. 
II – Rechtskader 
A –    Internationaal recht 
5.        In deze hogere voorzieningen gaat het om de uit-
legging van de artikelen 1, 6, 6 ter, 6 sexies en 7 van 
het Verdrag van Parijs, die hieronder worden aange-
haald. 
6.        Artikel 1 bepaalt: 
„[...] 
2)      De bescherming van de industriële eigendom 
omvat de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodel-
len, de tekeningen of modellen van nijverheid, de 
fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de han-
delsnaam en de aanduidingen van herkomst of 
benamingen van oorsprong, zomede de bestrijding van 
oneerlijke mededinging. 
 [...]” 
7.        Artikel 6 luidt als volgt: 
„1)      De voorwaarden voor het depot en de inschrij-
ving van fabrieks- of handelsmerken zullen in elk van 
de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen 
waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] door zijn natio-
nale wetgeving worden vastgesteld. 
 [...]” 
8.        De volgende aspecten van artikel 6 ter, lid 1, zijn 
van bijzonder belang in deze procedures: 
„1)      a)     De landen der Unie komen overeen om te 
weigeren of nietig te verklaren de inschrijving, en door 
daartoe passende maatregelen te verbieden het gebruik, 
zonder goedkeuring der bevoegde machten, hetzij als 

fabrieks- of handelsmerken, hetzij als bestanddeel van 
die merken, van wapens, vlaggen en andere staatsem-
blemen van de landen der Unie, van officiële door die 
landen aangenomen controle- en waarborgtekens en -
stempels, zomede iedere nabootsing, bezien uit heral-
di[ek] oogpunt. 
b)      [...] 
c)      [...] De landen der Unie zijn niet gehouden be-
doelde bepalingen toe te passen, wanneer het gebruik 
en de inschrijving, als hierboven [sub a] bedoeld, niet 
van zodanige aard is dat bij het publiek de indruk ge-
wekt wordt, dat er een verband bestaat tussen de 
organisatie in kwestie en de wapens, vlaggen, emble-
men, initialen of benamingen, of indien het gebruik of 
de inschrijving waarschijnlijk niet van zodanige aard is 
het publiek te misleiden omtrent het bestaan van een 
verband tussen de gebruiker en de organisatie. 
 [...]” 
9.        Artikel 6 sexies van dit Verdrag heeft ook een 
zeker belang: 
„De landen van de Unie verbinden zich ertoe dienst-
merken te beschermen. Zij zijn niet gehouden de 
inschrijving van deze merken te regelen.” 
B –    Gemeenschapsrecht 
10.      Het gemeenschapsmerk wordt hoofdzakelijk ge-
regeld door verordening nr. 40/94, die dit industriële-
eigendomsrecht van Europese omvang heeft ingevoerd. 
11.      De zevende overweging van de considerans van 
deze verordening wijst op de bescherming die wordt 
verleend door het gemeenschapsmerk, dat met name 
ten doel heeft de herkomstaanduidende functie van het 
merk te waarborgen, en stelt dat deze bescherming ab-
soluut is wanneer het merk en het teken en de waren of 
diensten gelijk zijn; daaraan wordt toegevoegd dat de 
bescherming ook geldt in geval van overeenstemming 
tussen het merk en het teken en tussen de waren of 
diensten. 
12.      In de negende overweging van de considerans 
wordt daaraan toegevoegd dat het gemeenschapsmerk 
moet worden behandeld als een vermogensbestanddeel 
dat losstaat van de onderneming waarvan het de waren 
of diensten identificeert. 
13.      Er dient te worden gewezen op artikel 1 van 
verordening nr. 40/94: 
„1)      Merken voor waren of diensten die overeenkom-
stig deze verordening worden ingeschreven, worden 
hierna gemeenschapsmerken genoemd.” 
14.      Artikel 7 van verordening nr. 40/94, zoals ge-
wijzigd, bepaalt: 
„1.      Geweigerd wordt inschrijving van: 
 [...] 
h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de be-
voegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs geweigerd moeten worden; 
 [...]” 
III – Feiten 
15.      Op 23 juli 2002 heeft American Clothing het 
BHIM verzocht om inschrijving van een gemeen-
schapsmerk bestaande uit de afbeelding van een 
esdoornblad met daaronder de letters „rw” in hoofdlet-
ters als volgt: 
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16.      De waren en diensten waarvoor inschrijving was 
aangevraagd, behoren tot de klassen 18, 25 en 40 in de 
zin van de Overeenkomst van Nice(7), te weten: 
–        „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde 
producten voor zover niet begrepen in andere klassen; 
dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols 
en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren” 
(klasse 18); 
–        „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” (klas-
se 25); 
–        „Kleermakerij; opzetten en prepareren van die-
ren; inbinden van boeken; bewerking, verwerking en 
veredeling van huiden, leer, bont en textiel; ontwikke-
len van films en afdrukken van foto’s; houtbewerking; 
uitpersen van vruchten; malen van granen; bewerking, 
harding en oppervlakteveredeling van metaal” (klasse 
40). 
17.      Bij beslissing van 7 oktober 2005 heeft de on-
derzoeker van het BHIM de inschrijving voor alle 
betrokken waren en diensten geweigerd op basis van 
artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94, op 
grond dat het teken bij het publiek de indruk wekte dat 
er een verband bestond met Canada. Hij was immers 
van mening dat het esdoornblad een nabootsing was 
van het embleem van deze staat, zoals blijkend uit de 
mededeling van het internationale bureau van de We-
reldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) 
aan de staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs 
van 1 februari 1967, alsook uit de databank van WIPO. 
Dit embleem wordt hieronder weergegeven (in het 
rood): 

 
18.      Bij beslissing van 4 mei 2006 heeft de eerste 
kamer van beroep van het BHIM het door American 
Clothing ingestelde beroep(8) tegen de beslissing van 
de onderzoeker verworpen en deze beslissing beves-
tigd. 
19.      De kamer van beroep heeft vastgesteld dat het 
rode esdoornblad het embleem van Canada was, en te-
gen de achtergrond van een arrest van het Gerecht van 
eerste aanleg(9) heeft zij onderzocht of uit heraldiek 
oogpunt het litigieuze teken een bestanddeel bevatte dat 
identiek was aan of een nabootsing vormde van het 
embleem van het Noordamerikaanse land. Volgens de 
kamer van beroep belette het woordbestanddeel RW 
niet dat artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van 
Parijs toepasselijk was. 
20.      Zij heeft het argument verworpen dat de es-
doornbladeren zich van elkaar onderscheidden door de 
kleur ervan. Aangezien in de inschrijvingsaanvraag 
geen enkele specifieke tint was vermeld, kon het merk 
immers in om het even welke kleur worden afgebeeld, 
de vermiljoenkleur van het Canadese embleem daaron-
der begrepen. 
21.      De kamer van beroep was ook van oordeel dat 
het ging om hetzelfde blad met elf punten, in de vorm 
van een ster op een steel, met een zichtbaar gelijke af-
stand tussen de punten. Zij leidde daaruit af dat het 
relevante publiek het ideogram zou opvatten als een 
nabootsing van het Canadese embleem. De inschrijving 
ervan kon het publiek dus misleiden met betrekking tot 
de oorsprong van de door dit merk aangeduide waren 
en diensten, mede gelet op de grote verscheidenheid 
van waren en diensten die Canada kan aanbieden en 
promoten. 
22.      De kamer van beroep aanvaardde evenmin de 
vermeende bekendheid van het merk RIVER WOODS 
in België, op grond dat de verkrijging van onderschei-
dend vermogen door gebruik niet geldt voor het geval 
bedoeld in artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 
40/94. 
23.      Ten slotte verwierp zij ook de overige argumen-
ten van American Clothing, die aanvoerde dat zij 
verschillende overeenstemmende nationale merken be-
zat, onder meer in Canada, en zich beriep op de eerdere 
beslissingspraktijk van het BHIM op het gebied van 
tekens die een vlag of staatsembleem bevatten. 
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IV – Procesverloop voor het Gerecht en bestreden 
arrest 
24.      Op 8 augustus 2006 heeft American Clothing bij 
het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld tot ver-
nietiging van de beslissing van de eerste kamer van 
beroep van het BHIM van 4 mei 2006. Daarbij heeft zij 
één middel aangevoerd, te weten schending van artikel 
7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94. 
25.      Deze gemeenschapsrechter heeft deze grief van 
ongeldigheid onderzocht met betrekking tot de diensten 
van klasse 40 en de waren van de klassen 18 en 25. 
Dienstmerken en artikel 6 ter van het Verdrag van 
Parijs 
26.      Het Gerecht heeft vooraf de toepasselijkheid van 
artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs op 
dienstmerken onderzocht teneinde uit te maken of het 
aangevraagde merk, voor zover het betrekking had op 
bepaalde diensten, deze bepaling schond. Zo dit niet het 
geval was, leverde de weigering van het BHIM om dit 
merk voor diensten in te schrijven, schending van arti-
kel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 op.(10) 
Als rechtvaardigingsgrond voor zijn voornemen om 
uitspraak te doen over een aspect dat geen deel uit-
maakte van de vorderingen van partijen, heeft het 
Gerecht voorts de noodzaak aangevoerd, te vermijden 
dat zijn uitspraak op onjuiste overwegingen rechtens 
wordt gebaseerd.(11) 
27.      Het Gerecht heeft de beslissing van de kamer 
van beroep vernietigd, omdat daarin de inschrijving van 
het aangevraagde merk werd geweigerd voor diensten 
van klasse 40. Het was immers van oordeel dat artikel 6 
ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs, waarnaar 
artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 ver-
wijst, niet ziet op dienstmerken in het algemeen. 
28.      Daartoe onderzocht(12) het Gerecht de bewoor-
dingen van de bepaling van bovengenoemd Verdrag, 
waarbij het met klem erop wees dat daarin enkel mel-
ding werd gemaakt van „fabrieks- of handelsmerken”. 
Het voegde daaraan toe dat uit de artikelen 1, lid 2, 6, 
lid 1, en 6 sexies van dit Verdrag duidelijk blijkt dat 
een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds „fa-
brieks- of handelsmerken” en anderzijds 
„dienstmerken”. Aangezien artikel 6 ter enkel betrek-
king heeft op fabrieks- of handelsmerken, dat wil 
zeggen warenmerken, concludeerde het Gerecht dat het 
door deze bepaling ingevoerde verbod op inschrijving 
en gebruik niet op dienstmerken zag. 
29.      Verder werd in het bestreden arrest vastgesteld 
dat artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 en-
kel een verwijzing bevat naar artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs, door te preciseren dat „[g]eweigerd 
wordt inschrijving van [...] merken die [... aldus dienen 
te worden behandeld] krachtens artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs”. Aangezien artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs geen betrekking heeft op dienstmer-
ken, kunnen deze niet onder de absolute 
weigeringsgrond van deze gemeenschapsbepaling val-
len. In dit verband wees het Gerecht het argument van 
het BHIM af dat artikel 7 van verordening nr. 40/94 
geen onderscheid maakt tussen warenmerken en 
dienstmerken. Volgens het Gerecht is immers het door 

artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs ingevoerde on-
derscheid doorslaggevend, overeenkomstig de 
verwijzing die naar deze bepaling wordt gemaakt door 
bovengenoemd artikel van verordening nr. 40/94. 
30.      Uit de combinatie van beide bepalingen leidde 
het Gerecht af dat de gemeenschapswetgever het ver-
bod van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet 
heeft willen uitbreiden tot diensten, aangezien hij an-
ders in de tekst van artikel 7 van verordening nr. 40/94 
een soortgelijk verbod zou hebben opgenomen, waar-
door hij het onderscheid zou hebben vermeden dat hij 
impliciet tussen waren- en dienstmerken heeft gemaakt 
door de loutere verwijzing naar artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs. 
31.      Vervolgens heeft het Gerecht uitgesloten dat be-
roep kon worden gedaan op het arrest ECA, aangezien 
daarin geen uitspraak werd gedaan over de toepasse-
lijkheid van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs op 
dienstmerken, of op de noodzaak van een ruime uitleg-
ging van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs. In 
werkelijkheid pleit noch een door het BHIM aange-
voerd stuk van de WIPO(13) noch artikel 16 van het 
Verdrag inzake het merkenrecht (hierna: „TLT”)(14) 
voor een dergelijke uitlegging van artikel 6 ter. Hoewel 
de Europese Gemeenschap dit Verdrag op 30 juni 1995 
heeft ondertekend, heeft zij dit bovendien nog niet ge-
ratificeerd. 
32.      Ten slotte heeft het Gerecht aangenomen dat, 
aangezien de gemeenschapswetgever zich bij de vast-
stelling van verordening nr. 40/94 bewust was van het 
belang van dienstmerken in het moderne handelsver-
keer, hij de bij artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs 
aan staatsemblemen verleende bescherming derhalve 
tot deze categorie van merken had kunnen uitbreiden. 
Aangezien de Europese wetgever het evenwel niet nut-
tig heeft geacht om aldus te handelen, was het Gerecht 
van oordeel dat het niet aan de gemeenschapsrechter 
stond om zich in de plaats van de wetgever te stellen en 
de betrokken bepalingen contra legem uit te leggen. 
Relevante waren van de klassen 18 en 25(15) 
33.      Na de toepasselijkheid van de betrokken ge-
meenschapsbepaling op diensten te hebben uitgesloten, 
heeft het Gerecht deze onderzocht met betrekking tot 
de waren. Daarbij is het uitgegaan van de premisse dat, 
om de inschrijving van een samengesteld merk op 
grond van artikel 7, lid 1, sub h, te beletten, het volstaat 
dat één van de bestanddelen ervan een kopie van een 
staatsembleem is of een nabootsing daarvan vormt „uit 
heraldiek oogpunt”, ongeacht de door dit merk opge-
roepen totaalindruk. 
34.      Tegen deze achtergrond heeft het Gerecht de ar-
gumenten van American Clothing, volgens welke de 
litigieuze tekening niet als het embleem van de Cana-
dese Staat of als een nabootsing daarvan „uit heraldiek 
oogpunt” zal worden opgevat, onderzocht alvorens de 
hoofdstellingen van deze onderneming af te wijzen. 
35.      Het Gerecht was immers van oordeel dat, aange-
zien in de aanvraag geen specifieke kleur werd 
vermeld, de inschrijving in zwart-wit de onderneming 
in staat stelde haar teken in om het even welke kleuren-
combinatie af te beelden, en dus ook met een rood 

www.ie-portal.nl  Pagina 13 van 22 
 



 
www.iept.nl  IEPT20090716, HvJEG, American Clothing v BHIM 

esdoornblad. Bijgevolg is het karmozijnrood van het 
Canadese embleem in casu irrelevant; het is overigens 
tevens mogelijk dat het embleem van dit land in repro-
ducties in zwart-wit verschijnt.(16) 
36.      Het Gerecht wees de gestelde grafische verschil-
len aan de bladsteel af aan de hand van een vergelijking 
„uit heraldiek oogpunt” van het aangevraagde merk 
met het embleem van het Noordamerikaanse land. On-
der vergelijking „uit heraldiek oogpunt” in de zin van 
artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs begreep het Ge-
recht de heraldieke beschrijving van het embleem, en 
niet een eventuele geometrische beschrijving ervan, die 
naar haar aard veel gedetailleerder zou zijn.(17) 
37.      Het Gerecht vond enkele ontwerpverschillen aan 
de steel van de twee bladeren, in het bijzonder in de 
uitsnijdingen links en rechts van het centrale deel van 
het blad, die dieper leken bij het Canadese embleem. 
Niettemin was het van mening dat een dergelijk detail 
nooit in de heraldieke beschrijving zou worden ver-
meld, maar in voorkomend geval in een geometrische 
beschrijving, die irrelevant was voor een vergelijking 
„uit heraldiek oogpunt”. 
38.      Het Gerecht bevestigde de vaststelling van de 
kamer van beroep van het BHIM dat het grote publiek, 
bestaande uit normaal geïnformeerde en redelijk om-
zichtig en oplettende gemiddelde consumenten, geen 
aandacht besteedt aan de details van emblemen en mer-
ken, zoals de breedte van de steel van de 
esdoornbladeren. 
39.      Het Gerecht wees tevens het argument af dat 
American Clothing aanvoerde tegen de vaststelling van 
de kamer van beroep dat de inschrijving van het merk 
RW het publiek zou kunnen misleiden met betrekking 
tot de oorsprong van de waren en diensten.(18) Het 
merkte op dat voor de toepassing van artikel 6 ter, lid 1, 
sub a, van het Verdrag van Parijs niet de voorwaarde 
gold dat het relevante publiek werd misleid met betrek-
king tot de oorsprong van de door het aangevraagde 
merk aangeduide waren of met betrekking tot het be-
staan van een verband tussen de houder van dit merk en 
de staat waarvan het embleem het voorwerp van een 
poging tot toe-eigening uitmaakt. Ook de door Ameri-
can Clothing aangevoerde bekendheid van het merk 
RIVER WOODS werd afgewezen.(19) 
40.      Ten slotte aanvaardde het Gerecht evenmin het 
verweer dat was ontleend aan de inschrijvingen van an-
dere nationale merken of gemeenschapsmerken die 
gelijk zijn aan of vergelijkbaar met het aangevraagde 
merk, dan wel – meer algemeen – afbeeldingen van 
vlaggen of van andere staatsemblemen bevatten. Het 
Gerecht herinnerde eraan dat de nationale merkensys-
temen en het communautaire merkensysteem autonoom 
zijn, en dat beslissingen betreffende de inschrijving van 
een teken berusten op een gebonden en niet op een dis-
cretionaire bevoegdheid. Of een teken als 
gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet 
derhalve alleen worden beoordeeld op basis van veror-
dening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de 
gemeenschapsrechter, en niet op basis van een eerdere 
praktijk van de kamers van beroep.(20) 

V –    Procesverloop voor het Hof en conclusies van 
partijen in beide zaken 
41.      In zaak C-202/08 P (American Clothing Associ-
ates/BHIM) werd hogere voorziening ingesteld ter 
griffie van het Hof van Justitie op 16 mei 2008,(21) 
terwijl deze in zaak C-208/08 P (BHIM/American 
Clothing Associates) werd ingesteld op 20 mei 2008. 
42.      In de eerste zaak verzoekt rekwirante het Hof 
om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eer-
ste aanleg, voor zover daarbij werd geoordeeld dat de 
eerste kamer van beroep van het BHIM artikel 7, lid 1, 
sub h, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden 
bij de vaststelling van haar beslissing van 4 mei 2006. 
Het BHIM vordert in zijn verweerschrift dat de hogere 
voorziening wordt afgewezen. 
43.      In de tweede zaak vordert het BHIM de vernie-
tiging van dit arrest van het Gerecht van eerste aanleg, 
voor zover daarbij werd geoordeeld dat bovengenoem-
de bepaling van de verordening inzake het 
gemeenschapsmerk niet van toepassing is op dienst-
merken. American Clothing pleit daarentegen voor de 
bevestiging van het arrest op dit punt. 
44.      In elke zaak vordert de rekwirant dat de andere 
partij wordt verwezen in de kosten. 
45.      Bij beschikking van 11 februari 2009 heeft de 
president van het Hof de twee zaken gevoegd voor de 
mondelinge behandeling en het arrest, na de partijen en 
de advocaat-generaal te hebben gehoord. 
46.      Ter terechtzitting van 26 maart 2009 zijn de ver-
tegenwoordigers van American Clothing en van het 
BHIM verschenen om hun standpunten toe te lichten en 
de vragen van de leden van de kamer te beantwoorden. 
VI –  Beoordeling van de hogere voorzieningen 
47.      Hoewel het objectieve verband tussen de twee 
zaken duidelijk lijkt, aangezien in beide gevallen wordt 
opgekomen tegen dezelfde rechterlijke uitspraak, hou-
den de gelijkenissen daar op. De twee hogere 
voorzieningen zijn dermate verschillend dat geen ander 
punt van overeenstemming kan worden gevonden dan 
dat inzake de bestreden handeling. Derhalve dient elk 
van de vorderingen afzonderlijk te worden onderzocht. 
A –    Hogere voorziening in zaak C-202/08 P 
1.      Standpunten 
48.      Rekwirante in deze zaak voert één middel aan 
ter onderbouwing van haar hogere voorziening, te we-
ten schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub 
h, van verordening nr. 40/94 en van artikel 6 ter van het 
Verdrag van Parijs. Dit middel berust op drie argumen-
ten, die hierna worden samengevat. 
49.      In de eerste plaats verwijt zij het Gerecht dat het 
in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een on-
juiste opvatting wat de wezenlijke functie van 
staatsemblemen betreft, door de omvang van de be-
scherming ervan niet te beperken tot de gevallen waarin 
deze wezenlijke functie op losse schroeven wordt ge-
zet, hetgeen logisch zou zijn, aangezien 
staatsemblemen beschermde tekens zijn, net als merken 
en benamingen van oorsprong, waarop naar analogie 
dezelfde criteria voor bescherming van toepassing zijn, 
zoals het criterium van de afbreuk aan de wezenlijke 
functie ervan. Met betrekking tot de emblemen van een 
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land is de weigering tot inschrijving van een merk al-
leen gerechtvaardigd wanneer sprake is van invloed op 
de verwijzing die elk nationaal schild vormt naar de 
nationale identiteit en soevereiniteit. 
50.      In de tweede plaats verwijt American Clothing 
het Gerecht dat in het bestreden arrest een heraldieke 
beschrijving is verkozen boven een geometrische, ter-
wijl artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet het 
symbool beschermt, maar de artistieke interpretatie er-
van, als een specifiek grafisch werk. Emblemen met 
weinig heraldieke kenmerken zijn dan ook gemakkelij-
ker na te bootsen, zodat enkele kleine verschillen eraan 
in de weg staan om te beweren dat het uit heraldiek 
oogpunt om een kopie gaat. Als gevolg van het bestre-
den arrest krijgen de staten een vrijwel absoluut 
alleenrecht op tekens die geen kenmerkende heraldieke 
eigenschappen bezitten. 
51.      In de derde plaats wordt het Gerecht verweten 
dat het bepaalde omstandigheden die eigen zijn aan het 
aangevraagde teken, niet heeft onderzocht, zoals de to-
taalindruk die wordt opgeroepen door samengestelde 
merken – bij welke de inrichting van de bestanddelen 
ervan van groot belang is –, zodat het bestreden arrest 
door het verwaarlozen van deze totaalindruk de be-
scherming van nationale emblemen die zijn opgenomen 
in andere merken als „bestanddeel” van die merken in 
de zin van artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag 
van Parijs, tot absoluut dogma verheft. 
52.      In dit verband verwijt rekwirante het Gerecht dat 
het niet heeft aanvaard dat het betrokken teken met een 
disclaimer wordt ingeschreven overeenkomstig artikel 
38 van verordening nr. 40/94, in navolging van de 
praktijk van het Canadese merkenbureau. American 
Clothing is van mening dat het Gerecht de feiten heeft 
verdraaid door geen rekening te houden met de praktijk 
van deze nationale autoriteit. Deze punten waren im-
mers op afdoende en overtuigende wijze aangetoond. 
Bovendien dient het BHIM nationale emblemen niet 
sterker te beschermen dan de nationale bureaus. 
53.      Ten slotte verwijt rekwirante in zaak C-202/08 P 
het Gerecht dat het bestreden arrest geen enkele verwij-
zing bevat naar de omstandigheden waarin het teken 
normaal zou worden gebruikt. De wijze waarop zij dit 
teken beoogde te gebruiken, zou immers niet hebben 
geleid tot verwarring, daar het publiek het zou hebben 
opgevat als een versiering, zonder enig verband met het 
nationale embleem. 
54.      Het BHIM wijst al deze argumenten resoluut af 
en stelt dat het Gerecht de uiteengezette twistpunten 
juist heeft uitgelegd. Het pleit voor een absolute be-
scherming van emblemen in drievoudig opzicht: 1) 
deze bescherming is niet afhankelijk van de voorwaar-
de dat afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie 
ervan; 2) de perceptie ervan door het publiek als onder-
scheidingselement of als loutere versiering wordt 
vermeden, en 3) de mate van bescherming hangt even-
min af van de vraag of de heraldieke kenmerken in 
sterkere of mindere mate opvallen. 
55.      Volgens het BHIM is er evenmin sprake van een 
onjuiste rechtsopvatting in het bestreden arrest door het 
gebruik van de heraldieke beschrijving bij het onder-

zoek van een mogelijke nabootsing uit het oogpunt van 
de heraldiek. Het BHIM betwist het standpunt van re-
kwirante inzake de disclaimer en wijst erop dat artikel 
38, lid 2, van verordening nr. 40/94 enkel van toepas-
sing is wanneer twijfel bestaat over het onderscheidend 
vermogen van een bestanddeel van een merk. Ook 
verwerpt het de opvatting dat het BHIM zich had moe-
ten laten leiden door de ervaring van andere bureaus 
voor inschrijving van industriële-eigendomsrechten, 
zoals het Canadese bureau. 
56.      Volgens het BHIM is er geen sprake van ver-
draaiing van de feiten, aangezien het Gerecht enkel 
heeft gesteld dat de praktijk van het Canadese bureau 
niet werd aangetoond, los van het feit dat artikel 6 ter 
van het Verdrag van Parijs zelfs geen melding maakt 
van een verplichting om rekening te houden met de 
gewoonten van de autoriteiten op het gebied van indu-
striële eigendom van de landen waarvan de emblemen 
aan de orde zijn. Kortom, de formulering van deze be-
paling, die gelast om „te weigeren of nietig te verklaren 
de inschrijving” van een teken dat een staatsembleem 
bevat, staat eraan in de weg dat rekening wordt gehou-
den met om het even welke situatie waarin een merk 
deze keuze ondermijnt die bij wet is opgelegd aan de 
merkenbureaus. 
2.      Onderzoek van het enige middel in hogere 
voorziening 
a)      Grief inzake de niet-aanmerkingneming van de 
wezenlijke functies van staatsemblemen 
57.      Om te beginnen levert rekwirante in zaak C-
202/08 P kritiek op het bestreden arrest, omdat het Ca-
nadese embleem niet op analoge wijze is behandeld als 
een merk. Indien dit was gebeurd, zouden immers 
soortgelijke criteria voor bescherming zijn gehanteerd, 
met inachtneming van het vereiste dat voor wettelijke 
bescherming van het ingeschreven teken afbreuk moet 
zijn gedaan aan de wezenlijke functie ervan. 
58.      De analyse van deze grief vereist een onderzoek 
van de aard van nationale emblemen, zowel buiten als 
binnen het merkenrecht. Bij een dergelijk onderzoek 
wordt dieper ingegaan op de betekenis van de opne-
ming van nationale emblemen in artikel 7, lid 1, sub h, 
van verordening nr. 40/94, dat door het Hof nog niet is 
besproken. 
i)      Ingeschreven merk en embleem: onderscheiden 
taken 
59.      Over het algemeen wordt onder een embleem 
verstaan: elk hiëroglief, symbool of logo waarin een 
figuur is afgebeeld, die het voorwerp van het beeld be-
nadrukt.(22) In de juridische wereld daarentegen wordt 
dit woord in gespecialiseerde woordenboeken bijna 
unaniem geassocieerd met tekens die verbonden zijn 
met de soevereiniteit van landen, zoals vlaggen en 
schilden,(23) waardoor daaraan zelfs het bijzondere 
kenmerk wordt verleend dat het doet denken aan de 
staat, andere territoriale entiteiten, politieke partijen of 
andere overheidsinstanties.(24) 
60.      Het internationale recht verstrekt een klassiek 
voorbeeld van de vlag als de weerspiegeling van de on-
derwerping aan soevereiniteit; er bestaat een gewoonte 
op grond waarvan de staten bevoegd zijn om schepen 
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hun nationaliteit toe te kennen,(25) waardoor deze mo-
gen varen onder de overeenkomstige vlag van dit land, 
onder de rechtsorde waarvan het schip valt. Dit gebruik 
is gecodificeerd in het Verdrag van Montego Bay.(26) 
61.      Uit sociologisch oogpunt reikt de identificering 
van een teken of embleem met een bepaalde natie 
evenwel niet alleen tot schepen of vliegtuigen, maar tot 
om het even welke burger ervan. Voor een plastische 
uitdrukking van deze vaststelling verwijs ik naar het 
beeld van duizenden mensen die zwaaiden met Star 
Banner[(27)]-vlaggetjes tijdens de recente ceremonie 
van inauguratie van Barack Obama als vierenveertigste 
president van de Verenigde Staten. Ik ben er evenwel 
zeker van dat elke burger een of andere herinnering 
heeft aan bepaalde soortgelijke uitingen van steun in 
zijn plaats van herkomst, of aan een atleet die als 
olympisch kampioen op het podium weent van emotie 
terwijl de vlag van zijn land wordt gehesen op de tonen 
van zijn volkslied, of wanneer troepen van zijn leger 
hulde brengen aan hun vaandel. 
62.      Uit de voorgaande opmerkingen blijkt dat de 
banden tussen de nationale emblemen van een staat en 
de onderdanen ervan hun wortels hebben in de geschie-
denis, de cultuur, de tradities, het land, de 
internationale ontwikkeling en zelfs de idiosyncrasie 
van een volk. In het algemeen zijn deze emblemen 
symbolen van een natie, waarop de dragers ervan in 
meerdere of mindere mate trots zijn; zelfs wanneer dit 
niet het geval is, vangt elk lid van deze groep een glimp 
op van zijn vlag tussen een miljoen andere, omdat zijn 
onderbewustzijn deze herkent, los van zijn voorkeuren. 
63.      Gesteld dat nationale emblemen „wezenlijke 
functies” hebben, zoals rekwirante aanvoert, moet wor-
den gewezen op de functie van identificering met een 
land en die van weergave van de soevereiniteit ervan. 
Binnen een staat zouden zij derhalve tot taak hebben, 
de inwoners ervan te verenigen; op internationaal ni-
veau daarentegen vergemakkelijken zij het onderscheid 
tussen nationaliteiten. 
64.      Merken vervullen dus in de wereld van de han-
del een andere functie dan die van emblemen. Het Hof 
heeft reeds verschillende keren uitspraak gedaan over 
de taak van in merkenregisters ingeschreven tekens. 
65.      Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een 
essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste 
mededinging dat het EG-Verdrag wil handhaven. In 
een dergelijk stelsel moeten de ondernemingen hun cli-
entèle aan zich kunnen binden door de kwaliteit van 
hun waren of diensten, waarbij deze worden geïdentifi-
ceerd met behulp van onderscheidingstekens.(28) 
66.      In deze context vervult het merk zijn wezenlijke 
functie, die daarin is gelegen dat aan de consument of 
de eindverbruiker de oorsprong van de gemerkte waar 
of dienst wordt gewaarborgd door hem in staat te stel-
len, deze zonder gevaar voor verwarring te 
onderscheiden van waren of diensten van andere her-
komst,(29) en door te waarborgen dat alle van dat merk 
voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of ver-
richt onder controle van een en dezelfde onderneming, 
die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te 
staan.(30) 

67.      Er dient niet uitgebreid te worden ingegaan op 
de verschillen tussen de zogenaamde „wezenlijke func-
ties” van merken en nationale emblemen. 
Desalniettemin is het contrast tussen beide enkel een 
indicatie voor een heterogene juridische behandeling; 
er dient nog te worden onderzocht of de wetgever hen 
dezelfde behandeling heeft willen geven op het gebied 
van het industriële-eigendomsrecht. 
ii)    Ingeschreven merken en emblemen: tevens een 
verschillende bescherming 
68.      In de rechtspraak zijn reeds richtsnoeren gefor-
muleerd voor de bescherming van ingeschreven tekens. 
Aldus werd op basis van de tiende overweging van de 
considerans van richtlijn 89/104/EEG,(31) die overeen-
komt met de zevende overweging van de considerans 
van verordening nr. 40/94, benadrukt dat de door het 
ingeschreven merk verleende bescherming met name 
tot doel heeft, het merk als aanduiding van herkomst te 
waarborgen, en dat, wanneer het merk overeenstemt 
met een ander teken en de waren of de diensten soort-
gelijk zijn, het verwarringsgevaar de specifieke 
grondslag voor de bescherming vormt.(32) 
69.      Bovendien kan volgens het Hof van Justitie en-
kel aanspraak worden gemaakt op de rechten van de 
houder van een ingeschreven merk – die zijn opgesomd 
in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, dat over-
eenkomt met artikel 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 
40/94 –, wanneer er bij de consument verwarringsge-
vaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of 
overeenstemmen en de aangeduide waren of diensten 
dezelfde of soortgelijk zijn.(33) 
70.      Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van 
deze bepalingen wanneer het publiek kan menen dat de 
waren of diensten van dezelfde onderneming of van 
economisch verbonden ondernemingen afkomstig 
zijn.(34) 
71.      Ten slotte dient het gevaar voor verwarring glo-
baal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle 
relevante omstandigheden, in het bijzonder de onder-
scheidende en dominerende bestanddelen, of de 
perceptie die de gemiddelde consument heeft van het 
merk in zijn geheel, zonder elk detail te onderzoe-
ken.(35) Om de mate van overeenstemming tussen de 
merken te beoordelen, dient de mate van visuele, audi-
tieve en begripsmatige overeenstemming ervan te 
worden bepaald, alsmede het aan deze elementen te 
hechten belang, met inaanmerkingneming van de cate-
gorie van de betrokken waren of diensten en van de 
omstandigheden waaronder zij in het economisch ver-
keer worden gebracht.(36) 
72.      Het lijkt dan ook niet moeilijk te begrijpen dat 
voor de bescherming van staatsemblemen criteria gel-
den die wezenlijk verschillen van die welke van 
toepassing zijn op merken. Aangezien evenwel de ge-
meenschapsrechter hiervoor geen regels heeft 
geformuleerd, dient te rade worden gegaan met de toe-
passelijke rechtsbepalingen en de rechtsleer. 
73.      Oorspronkelijk verbond het Verdrag van Parijs 
de bescherming van nationale emblemen aan de open-
bare orde,(37) misschien vanuit de opvatting dat deze 
symbolen toebehoren aan alle burgers, zodat het niet 
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passend is een uitsluitend recht toe te kennen aan een 
onderneming.(38) 
74.      In de huidige versie, die het resultaat is van de 
herziening te Lissabon, zorgt artikel 6 ter van dit inter-
nationale verdrag voor absolute bescherming in twee 
opzichten: ten eerste geldt deze voor alle waren en, 
wanneer het nationale recht daarin voorziet, voor alle 
diensten(39) van de classificatie van Nice; ten tweede 
is niet vereist dat een band wordt gecreëerd tussen het 
merk waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, en 
het embleem. Volgens artikel 6 ter, lid 1, sub c, tweede 
volzin, van dit Verdrag(40) is inschrijving of gebruik 
van een teken immers mogelijk wanneer het publiek 
daardoor niet wordt misleid omtrent het bestaan van 
een verband tussen de onderneming die het gebruikt en 
de internationale organisatie die houder is van het em-
bleem. A contrario kan hieruit worden afgeleid dat dit 
verband niet is vereist voor staatsemblemen, maar en-
kel voor emblemen van deze internationale 
instanties.(41) 
75.      Bijgevolg volstaat een exacte replica of een na-
bootsing(42) van het embleem om de bescherming te 
doen gelden die artikel 6 ter aan nationale symbolen 
verleent, te weten niet alleen de weigering of vernieti-
ging van de inschrijving van de tekens die deze willen 
toe-eigenen, maar ook het verbod om deze te gebruiken 
wanneer de verplichte goedkeuring van de bevoegde 
machten ontbreekt. Opgemerkt dient te worden dat, als 
absolute weigeringsgrond,(43) de merkenbureaus die 
onderworpen zijn aan het Verdrag van Parijs, ambts-
halve dienen op te treden, terwijl de bescherming van 
merken altijd wordt verleend op verzoek van een partij. 
76.      Ten slotte lijkt het duidelijk dat de principes van 
nietigheid en verval, die kenmerkend zijn voor tekens 
van ondernemingen, niet van toepassing zijn op natio-
nale emblemen. 
77.      Deze schets van de verschillen tussen de wezen-
lijke functie en de bescherming van merken en 
emblemen leidt tot de verwerping van de opvatting van 
rekwirante in zaak C-202/08 P, die pleit voor een toe-
passing naar analogie van dezelfde criteria voor 
bescherming op beide types van tekens. 
78.      Bijgevolg werd in het bestreden arrest terecht 
niet ingegaan op de wensen van American Clothing, 
wiens betoog moet worden afgewezen. 
b)      Grief inzake de onjuiste uitlegging van „na-
bootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt” 
79.      Rekwirante in zaak C-202/08 P stelt dat in het 
bestreden arrest de uitdrukking „nabootsing, bezien uit 
heraldi[ek] oogpunt” onjuist is uitgelegd, in het bijzon-
der doordat een heraldieke beschrijving werd verkozen 
boven een geometrische, in strijd met artikel 6 ter van 
het Verdrag van Parijs. 
80.      Aan deze kritiek ligt een meningsverschil ten 
grondslag met betrekking tot de betekenis van de peri-
frase in bovengenoemde bepaling. Bij gebreke van een 
verwijzing in de rechtspraak die mijn uiteenzetting zou 
kunnen steunen, moet ik opnieuw een beroep doen op 
de rechtsleer en op de basisregels van juridische inter-
pretatie. 

81.      In de eerste plaats verkrijgen de staten krachtens 
de reeds besproken absolute bescherming die aan em-
blemen wordt verleend, een alleenrecht voor de 
inschrijving, maar niet voor het gebruik(44) van deze 
symbolen, hoewel daarvoor bepaalde beperkingen gel-
den, aangezien het niet ziet op de figuur die in het 
embleem is geïntegreerd, maar alleen op de heraldieke 
uitdrukking ervan, gelet op het feit dat in vele gevallen 
deze officiële tekens zich uiten in algemeen gebruikte 
ideogrammen, zoals een dier, een plant, sterren of an-
dere soortgelijke symbolen.(45) Bovendien moet het 
concept „nationaal embleem” strikt worden uitge-
legd.(46) 
82.      In de tweede plaats betekent het heraldieke oog-
punt niet de beschrijving van een expert op dat gebied. 
Hoewel de erfenis van de heraldiek niet te verwaarlo-
zen is, zowel door de impact ervan op de plastische 
kunsten als door de rijke technische woordenschat er-
van, mag niet worden verondersteld dat de gemiddelde 
consument dit lexicon beheerst, dat zeer ingewikkeld is 
voor oningewijden. 
83.      Een geometrische beschrijving beantwoordt 
evenmin aan de vereisten van bovengenoemd artikel 6 
ter. De nauwgezetheid die een dergelijke uitlegging met 
zich brengt, zou de bescherming die deze bepaling aan 
emblemen verleent, uithollen, aangezien een nuance 
zou volstaan om uit te sluiten dat twee beschrijvingen 
identiek zijn. 
84.      Het Gerecht van eerste aanleg heeft derhalve te-
recht de omschrijving van het Canadese embleem 
gebaseerd op de mededeling van Canada aan het WI-
PO-bureau. Deze tekst liet immers de eventuele 
overeenstemmingen en verschillen tussen het aange-
vraagde merk en het symbool van dit land zien. 
Aangezien alleen de vlag met het symbool was geregi-
streerd, zonder omhaal, heeft het Gerecht in het 
bestreden arrest geen blijk gegeven van een onjuiste 
opvatting door uit te gaan van de eenvoudigste uitleg-
ging van het embleem, te weten een rood 
esdoornblad,(47) aangezien American Clothing geen 
vergissing feitelijk of rechtens heeft aangevoerd. 
85.      Wat in de derde plaats de „nabootsing” betreft, 
is de vergelijking niet nuttig voor de vaststelling van 
verwarringsgevaar. Het gaat erom of de kopie de heral-
dieke connotaties bevat die het embleem onderscheiden 
van andere tekens.(48) Deze bijzondere kenmerken zijn 
over het algemeen te vinden in de korte beschrijving 
die de staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs, 
aan het WIPO-bureau zenden. 
86.      Kortom, gelet op voorgaande overwegingen kan 
in het bestreden arrest geen vergissing worden ontdekt 
met betrekking tot de uitlegging van de perifrase „na-
bootsing, bezien uit heraldi[ek] oogpunt”, zodat dit 
betoog van rekwirante faalt. 
c)      Grief inzake de niet-inaanmerkingneming van 
bepaalde bijzondere kenmerken van het teken 
waarvan de inschrijving als merk was aangevraagd 
87.      American Clothing verwijt het Gerecht, te zijn 
voorbijgegaan aan de „totaalindruk” die wordt opge-
roepen door samengestelde merken. Ook wordt het 
Gerecht verweten dat het niet heeft bepleit dat het teken 
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wordt ingeschreven voor het BHIM met een disclaimer 
(„verklaring van afstand”), waarin afstand wordt ge-
daan van alle bescherming voor het litigieuze embleem, 
in navolging van de praktijk van de Canadese merken-
autoriteiten. Door dit niet te doen, heeft het Gerecht de 
bewijsstukken die American Clothing had aangedragen 
met betrekking tot de disclaimer-praktijk in Canada, 
onjuist voorgesteld. Deze onderneming voelt zich ook 
gediscrimineerd, omdat het BHIM zelf in soortgelijke 
situaties artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 
40/94 en artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs op een 
andere wijze heeft uitgelegd. 
88.      Wat de totaalindruk van het merk betreft, ziet 
bovengenoemde absolute bescherming van nationale 
emblemen krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van 
Parijs ook op de gevallen waarin deze symbolen enkel 
een bestanddeel van een ander teken zijn. Geen enkele 
andere betekenis kan worden toegeschreven aan deze 
bepaling, wanneer zij toevoegt „hetzij als bestanddeel 
van die merken”. Indien deze bepaling niet aldus zou 
worden opgevat, zou de bescherming die zij aan em-
blemen verleent, volstrekt ondoeltreffend zijn, 
aangezien de hinderpaal voor inschrijving ervan zou 
kunnen worden omzeild door opneming ervan in een 
figuur met meerdere bestanddelen. 
89.      De praktijk van een verklaring van afstand biedt 
het BHIM de mogelijkheid om de inschrijving in een 
aantal omstandigheden te redden, maar vormt geen 
verplichting. Hoe dan ook maakt het communautaire 
bureau geen gebruik van deze bevoegdheid, aangezien 
het het beginsel huldigt dat tekens met verschillende 
bestanddelen geen aanspraak kunnen maken op de be-
scherming van één bestanddeel alleen.(49) Wanneer 
rekwirante het Hof verzoekt om het BHIM te gelasten, 
een disclaimer te aanvaarden, dient niet te worden ver-
geten dat overeenkomstig artikel 63, lid 6, van 
verordening nr. 40/94 het bureau de maatregelen dient 
te treffen die nodig zijn ter uitvoering van de arresten 
van de gemeenschapsrechters. 
90.      Anders dan American Clothing betoogt, wordt 
evenwel in het bestreden arrest de ervaring van het Ca-
nadese merkenbureau niet buiten beschouwing gelaten; 
in punt 85 wordt enkel op overtuigende wijze vastge-
steld dat deze onderneming een reeks van argumenten 
op dit punt niet heeft aangetoond. Rekwirante preci-
seert niet in welk opzicht de bewijsstukken onjuist zijn 
voorgesteld, zodat dit verwijt, waarmee vraagtekens 
worden geplaatst bij de beoordeling van de feiten door 
het Gerecht, hoopt op meer succes in hogere voorzie-
ning. Artikel 58 van het Statuut van het Hof verbiedt 
het Hof evenwel elke inmenging in de vaststelling van 
de feiten. Aangezien geen bewijs is geleverd van de 
grief van een onjuiste voorstelling van de bewijsstuk-
ken, de enige wijze waarop het Hof zich kan mengen in 
de feitelijke aspecten,(50) dient de onderzochte grief 
niet-ontvankelijk te worden verklaard. 
91.      Indien het argument van rekwirante op basis van 
eerdere geschillen die door het BHIM zijn beslecht, zou 
moeten worden aanvaard, dient voorts te worden gewe-
zen op vaste rechtspraak volgens welke de beslissingen 
die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 

40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als 
gemeenschapsmerk nemen, berusten op een gebonden 
en niet op een discretionaire bevoegdheid. De rechtma-
tigheid van de beslissingen van de kamers van beroep 
moet derhalve op basis van deze verordening, zoals 
uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoor-
deeld en niet op basis van een eerdere 
beslissingspraktijk.(51) Derhalve kan de grief inzake de 
discriminerende aard van het bestreden arrest evenmin 
slagen. 
92.      Wat de ervaring betreft van andere nationale in-
stanties op het gebied van merken, heeft het Gerecht in 
punt 84 van het bestreden arrest eraan herinnerd dat het 
communautaire merkensysteem een autonoom systeem 
is, dat uit een samenstel van eigen doelstellingen en 
voorschriften bestaat en waarvan de toepassing losstaat 
van enig nationaal systeem. Bijgevolg onderzoekt het 
BHIM de tekens alleen op basis van deze communau-
taire regelgeving, zonder dat het gebonden is door de 
beslissingen van de bureaus van de lidstaten, hoewel 
merken die reeds zijn ingeschreven in de landen van de 
Europese Unie, in aanmerking worden genomen als fei-
telijke elementen.(52) 
93.      Ten slotte verwijt rekwirante het Gerecht dat het 
heeft nagelaten, de normale omstandigheden van ge-
bruik van het aangevraagde merk te onderzoeken. 
Volgens rekwirante zou de manier waarop zij haar te-
ken wilde gebruiken, niet hebben geleid tot verwarring, 
aangezien het publiek het zou hebben opgevat als een 
versiering, zonder het te associëren met het embleem. 
94.      Zoals het Gerecht in punt 77 van het bestreden 
arrest heeft opgemerkt, geldt evenwel voor de toepas-
sing van artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs niet de 
voorwaarde dat er een kans bestaat dat het relevante 
publiek wordt misleid met betrekking tot de oorsprong 
van de door het aangevraagde merk aangeduide waren 
of met betrekking tot het bestaan van een verband tus-
sen de houder van het teken en de staat waarvan het 
embleem is weergegeven. Volgens een tak in de rechts-
leer is de ratio van artikel 6 ter, sub a, gelegen in de 
noodzaak, te vermijden dat de consument gelooft in een 
„officieel” verband tussen het teken en de staat, door de 
loutere aanwezigheid van het nationale embleem in het 
merk.(53) Hoewel de regeling is gebaseerd op dit be-
lang dat het verband met het nationale embleem wordt 
vermeden, is het evenwel geen vereiste voor de toepas-
sing ervan. Derhalve kan deze grief evenmin slagen. 
95.      Gelet op de voorgaande overwegingen, dient na 
de afwijzing van de grieven van rekwirante in zaak C-
202/08 P het enige middel van American Clothing 
worden afgewezen en dus de hogere voorziening in 
haar geheel worden afgewezen. 
B –    Hogere voorziening in zaak C-208/08 P 
1.      Standpunten 
96.      In het kader van zijn hogere voorziening ver-
zoekt het BHIM om gedeeltelijke vernietiging van het 
arrest van het Gerecht van eerste aanleg, voor zover 
daarbij werd geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub h, van 
verordening nr. 40/94 juncto artikel 6 ter van het Ver-
drag van Parijs niet van toepassing was op 
dienstmerken.(54) 
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97.      Zijn vordering is gebaseerd op één middel, te 
weten dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een on-
juiste rechtsopvatting door bovengenoemd artikel van 
het Verdrag van Parijs letterlijk uit te leggen, zonder 
rekening te houden met de geest van deze bepaling of 
de opzet ervan. Om kort te gaan, het BHIM stelt een 
ruime uitlegging van de bepaling van het Verdrag voor 
op grond van de volgende overwegingen: 
1) Door de herziening van het Verdrag die in 1958 te 
Lissabon heeft plaatsgevonden, werd de verplichting 
van de verdragssluitende staten om fabrieks- en han-
delsmerken te beschermen, uitgebreid tot dienstmerken 
door de invoering van artikel 6 sexies.(55) Met de her-
ziening wordt immers beoogd, de twee categorieën, 
waren en diensten, op één lijn te stellen; 
2) Zoals blijkt uit artikel 29, lid 1, van verordening nr. 
40/94, was het niet de bedoeling om warenmerken an-
ders te behandelen dan dienstmerken; 
3) Artikel 16 TLT, op basis waarvan het Gerecht a con-
trario heeft vastgesteld dat artikel 6 ter niet van 
toepassing was op dienstmerken, verduidelijkt enkel de 
werkingssfeer van het Verdrag, zonder het te wijzigen, 
en 
4) Het Hof van Justitie heeft zich minstens impliciet 
uitgesproken voor een gelijke behandeling van beide 
categorieën van tekens. In de zaak „Fincas Tarrago-
na”(56) heeft het Hof, in antwoord op een prejudiciële 
vraag, immers in het arrest niet vooraf en ambtshalve 
de twijfel weggenomen met betrekking tot de toepasse-
lijkheid op dienstmerken van artikel 4, lid 2, sub d, van 
richtlijn 89/104 juncto artikel 6 bis van het Verdrag van 
Parijs, dat net als artikel 6 ter alleen fabrieks- of han-
delsmerken vermeldt. 
98.      American Clothing wijst daarentegen op de dui-
delijke en onvoorwaardelijke aard van dit artikel 6 ter, 
dat niet van toepassing is op dienstmerken. 
99.      Zij stelt dat in het arrest „Fincas Tarragona” het 
Hof artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs niet heeft 
onderzocht, naast het feit dat het Gerecht reeds voor-
dien had geoordeeld dat deze bepaling niet zag op 
dienstmerken.(57) 
100. Zij betoogt tevens dat artikel 6 sexies van het Ver-
drag van Parijs geen invloed heeft op artikel 6 ter, 
aangezien uit de herziening te Lissabon blijkt dat tij-
dens deze conferentie een vergaander idee, waarbij 
dienstmerken zouden worden gelijkgesteld met han-
delsmerken, geen bijval oogstte. 
101. Volgens American Clothing vormt artikel 16 TLT 
geen verduidelijking van het litigieuze artikel 6 ter van 
het Verdrag van Parijs, maar een aanvulling daarop, 
door de werkingssfeer ervan uit te breiden tot diensten. 
2.      Beoordeling van de hogere voorziening 
102. Hoewel ik het met het BHIM eens ben dat blijk is 
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitleg-
ging van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 
40/94 juncto artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs, 
ben ik het niet ermee eens dat deze onjuiste opvatting 
het gevolg is van de letterlijke uitlegging van laatstge-
noemde bepaling. Evenmin kan een ruime uitlegging 
ervan, door een beroep te doen op artikel 6 sexies en 
het TLT, mijn goedkeuring wegdragen, omdat de bete-

kenis van alle opgesomde artikelen hierdoor te sterk 
wordt verdraaid. 
103. Het Gerecht heeft een onjuiste voorstelling gege-
ven van de doelstelling van het Verdrag van Parijs en 
van de verwijzing naar dit Verdrag door artikel 7 van 
de verordening inzake het gemeenschapsmerk. Een af-
zonderlijk onderzoek van elk van deze bepalingen 
maakt het gemakkelijker om nuttige conclusies te trek-
ken. 
a)      Juiste uitlegging van artikel 6 ter van het Ver-
drag van Parijs 
104. De wezenlijke doelstelling van het Verdrag bestaat 
in de handhaving van het beginsel van nationale behan-
deling, waaraan een aantal minimumvoorschriften 
worden verbonden ter bescherming van de voorwerpen 
van industriële-eigendomsrechten waarop het Verdrag 
ziet.(58) 
105. De regel van nationale behandeling omvat om te 
beginnen het verbod van discriminatie van buitenlandse 
tekens, door aan deze tekens dezelfde rechtsbescher-
ming te verlenen als die welke op nationaal niveau 
wordt verstrekt aan octrooien, merken, tekeningen en 
modellen. Hij omvat tevens een conflictregel, volgens 
welke in de landen die partij zijn bij het Verdrag, de 
rechtsgedingen inzake industriële eigendom dienen te 
worden beslecht overeenkomstig de lex loci proteccio-
nis, met name volgens het rechtsstelsel van de staat 
waarin rechtsbescherming van de uitvinding, het merk 
of de tekening wordt nagestreefd, overeenkomstig het 
territorialiteitsbeginsel dat inherent is aan het Ver-
drag.(59) 
106. De ondertekenaars van het Verdrag van Parijs 
moeten dus hun wetten inzake industriële eigendom op 
dezelfde wijze toepassen op de merken van hun eigen 
burgers en op die van de onderdanen van de andere sta-
ten die partij zijn bij het Verdrag, waarbij deze laatsten 
als minimum de door het Verdrag verleende bescher-
ming kunnen vorderen. 
107. Het Gerecht vergist zich dan ook wanneer het ge-
deeltelijk de bescherming van emblemen weigert op 
grond van artikel 6 ter, aangezien deze bepaling welis-
waar dienstmerken niet omvat, maar het evenmin aan 
deze bepaling staat om in extenso de omvang van de 
absolute bescherming van emblemen te regelen. De be-
trokken bepaling vereist enkel dat de staten die partij 
zijn bij het Verdrag, geen fabrieks- of handelsmerken 
inschrijven die identiek zijn aan een nationaal embleem 
of een dergelijk embleem bevatten. Het staat de onder-
tekenende landen evenwel vrij om de werkingssfeer 
van de regel uit te breiden tot dienstmerken.(60) In dit 
opzicht stelt het BHIM terecht dat het Verdrag van Pa-
rijs een „minimumregeling” is, en niet een „eenvormige 
wet”. In het gemeenschapsrecht zijn er genoeg voor-
beelden van dit type van regelingen die de lidstaten 
toelaten om verder te gaan dan de in een richtlijn vast-
gestelde vereisten, op basis van de zogenaamde 
methode van „minimumharmonisatie”. 
108. Anders dan het BHIM betoogt, biedt artikel 6 
sexies van het Verdrag van Parijs evenwel geen steun 
voor een ruime uitlegging van artikel 6 ter van dit Ver-
drag. Artikel 6 sexies verzoekt de ondertekenende 
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landen enkel om dienstmerken te beschermen, zonder 
de inschrijving ervan te eisen. Derhalve worden de mo-
daliteiten van deze bescherming geregeld door elke 
staat, die dus dienstmerken kan gelijkstellen met fa-
brieks- en handelsmerken, of een bijzondere regeling 
kan vaststellen. In elk geval, met uitzondering van con-
crete verwijzingen naar diensten in het Verdrag, zoals 
die in de artikelen 2 en 3 juncto artikel 5,(61) staat het 
aan de nationale wetgever om vast te stellen in welke 
mate merken ter aanduiding van diensten gelijkwaardig 
zijn aan merken die zijn aangebracht op consumptie-
goederen.(62) 
109. Kort gezegd, de uitbreiding van de bescherming 
van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken 
volgt niet uit het Verdrag van Parijs, maar uit de natio-
nale of communautaire regelgeving. 
b)      Strekking van artikel 7, lid 1, sub h, van ver-
ordening nr. 40/94 
110. De vraag of deze absolute weigeringsgrond ook 
van toepassing is op dienstmerken, hangt dus af van de 
verordening inzake het gemeenschapsmerk, en dient 
mijns inziens bevestigend te worden beantwoord. 
111. In de eerste plaats bevestigen de zevende en ne-
gende overweging van de considerans van deze 
verordening en artikel 1, lid 1, ervan dat deze weige-
ringsgrond onder dezelfde voorwaarden van belang is 
voor warenmerken en dienstmerken. Bovendien bevat 
de verordening voor zover ik weet geen enkele bepa-
ling die een onderscheid daartussen maakt, in het 
bijzonder wat de inschrijving ervan of de rechten van 
de houder ervan betreft. 
112. In de tweede plaats heeft de Europese wetgever in 
de uitoefening van zijn bevoegdheden de twee tekens 
op één lijn gesteld in verordening nr. 40/94. Het houdt 
geen steek te beweren dat hij de bescherming van nati-
onale emblemen juist wilde beperken ten opzichte van 
diensten, die de sector van economische activiteiten 
vormen die het meest doorweegt voor het bruto binnen-
lands product van alle lidstaten. 
113. In deze omstandigheden ben ik ervan overtuigd 
dat de verwijzing in artikel 7, lid 1, sub h, aldus dient te 
worden uitgelegd dat deze betrekking heeft op de wei-
geringsgrond van artikel 6 ter van het Verdrag, maar 
niet op de vermeende werkingssfeer ervan. 
114. In de derde plaats deel ik niet de overtuiging van 
het Gerecht dat de Europese wetgever bij de vaststel-
ling van bovengenoemde verordening zich ervan 
bewust was dat de verwijzing in artikel 7, lid 1, sub h, 
betekende dat de mogelijkheid om zich op grond van 
nationale emblemen te verzetten, werd beperkt tot fa-
brieks- en handelsmerken, waardoor deze emblemen 
niet werden beschermd tegen dienstmerken.(63) Ik 
vermoed eerder dat de lidstaten zich ten volle ervan 
bewust waren dat het Verdrag van Parijs geen dergelij-
ke beperking impliceerde en dat het evenmin hun 
bevoegdheid beperkte om te beslissen welk type van 
bescherming zij wilden verlenen aan dienstmerken op 
het communautaire grondgebied. 
115. Het is onwaarschijnlijk dat, zoals het bestreden 
arrest laat doorschemeren, in het kader van verordening 
nr. 40/94, die zo vernieuwend was en voor de goedkeu-

ring waarvan eenparigheid van stemmen was vereist 
overeenkomstig artikel 235 van het EEG-Verdrag 
(thans artikel 308 EG), geen enkele lidstaat de vermin-
dering van de bescherming van nationale symbolen zou 
hebben bemerkt die – volgens dit arrest – bovenge-
noemde verwijzing in artikel 7, lid 1, sub h, met zich 
bracht, vooral gelet op de gevoeligheid van regeringen 
ten opzichte van deze emblemen. 
116. Het enige door het BHIM in zaak C-208/08 P aan-
gevoerde middel inzake een onjuiste rechtsopvatting bij 
de toepassing van artikel 7, lid 1, sub h, van verorde-
ning nr. 40/94 juncto artikel 6 ter van het Verdrag van 
Parijs moet derhalve worden toegewezen en het arrest 
waartegen het BHIM hogere voorziening heeft inge-
steld, dient te worden vernietigd. 
VII – Kosten 
117. De door mij in overweging gegeven uitkomst leidt 
ertoe dat American Clothing in de kosten van de proce-
dure in eerste aanleg wordt verwezen, overeenkomstig 
artikel 87, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor 
de procesvoering van het Gerecht. 
118. Aangezien deze onderneming volledig in het on-
gelijk is gesteld in de zaken C-202/08 P en C-208/08 P, 
dient zij eveneens in de kosten van beide hogere voor-
zieningen te worden verwezen, overeenkomstig artikel 
122, eerste alinea, juncto artikel 69, lid 2, eerste alinea, 
van het Reglement voor de procesvoering van het Hof. 
VIII – Conclusie 
119. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in over-
weging: 
1)      de hogere voorziening van American Clothing 
Associates SA in zaak C-202/08 P tegen het arrest van 
de Vijfde kamer van het Gerecht van eerste aanleg van 
28 februari 2008 in zaak T-215/06 af te wijzen; 
2)      het enige middel van de hogere voorziening die 
het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt 
(merken, tekeningen en modellen) in zaak C-208/08 P 
tegen het arrest van de Vijfde kamer van het Gerecht 
van eerste aanleg van 28 februari 2008 in zaak T-
215/06 heeft ingesteld, toe te wijzen en dit arrest te 
vernietigen voor zover daarin werd verklaard dat artikel 
7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 inzake het 
gemeenschapsmerk juncto artikel 6 ter van het Verdrag 
van Parijs niet van toepassing was op dienstmerken; 
3)      American Clothing Associates SA te verwijzen in 
de kosten van beide instanties, en in het bijzonder in de 
kosten van de twee hogere voorzieningen. 
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ciates/BHIM (Jurispr. blz. II-303). 
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