g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 30 maj 2018*

"Overklagande — EU-varumirke — Ansékningar om registrering av ordmarket KENZO ESTATE —
Det édldre EU-ordméarket KENZO — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.5 —
Relativt registreringshinder — Kant varumérke — Skalig anledning”
I de forenade malen C-85/16 P och C-86/16 P,

angdende tva Overklaganden enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs
den 11 februari 2016,

Kenzo Tsujimoto, Osaka (Japan), foretradd av A. Wenninger-Lenz, M. Ring och W. von der
Osten-Sacken, Rechtsanwilte,

klagande,
i vilket de andra parterna ér:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av A. Folliard-Monguiral, i
egenskap av ombud,

svarande i forsta instans
Kenzo, Paris (Frankrike), foretritt av P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi och N. Parrotta, avvocati,
intervenient i forsta instans
meddelar
DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Levits samt domarna A. Borg Barthet (referent) och
M. Berger,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

och efter att den 7 december 2017 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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Dom

Kenzo Tsujimoto har yrkat att domstolen ska upphédva de tvd domar som meddelades av Europeiska
unionens tribunal den 2 december 2015, Tsujimoto/harmoniseringskontoret — Kenzo (KENZO
ESTATE) (T-414/13, ej publicerad, EU:T:2015:923) och Tsujimoto/harmoniseringskontoret — Kenzo
(KENZO ESTATE) (T-522/13, ej publicerad, EU:T:2015:922) (nedan kallade de 6verklagade domarna).
Genom dessa domar ogillade tribunalen klagandens bada overklaganden med yrkande om
ogiltigforklaring av de beslut som meddelades av andra oOverklagandenimnden vid Europeiska
unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) den 22 maj 2013 (drende R 333/2012-2) respektive den
3 juli 2013 (drende R 1363/2012-2) om ett invandningsforfarande mellan Kenzo och Kenzo
Tsujimoto.

Tillimpliga bestimmelser

Malet ror tva registreringsansokningar. Den ena registreringsansokan lamnades in av klaganden med
stod av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT
L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (nedan kallad
forordning nr 40/94) och den andra med stod av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om [EU-]varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1, och rittelse i EUT L 72, 2017, s. 78)
som tradde i kraft den 13 april 2009 och varigenom férordning nr 40/94 kodifierades och upphorde att
galla.

Artikel 8 i férordning nr 207/2009 har rubriken "Relativa registreringshinder”. I punkt 5 i den artikeln
foreskrivs foljande:

"Dessutom giller att, efter invdndning fran innehavaren av ett dldre varumiérke enligt punkt 2, det
varumirke som ansokan om registrering avser inte far registreras om det dr identiskt med eller liknar
det dldre varumarket och avses bli registrerat for varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det
dldre varumarket &r registrerat, nar — i fraga om ett dldre [EU-varumarke] — det dr kant i [Europeiska
unionen], eller, ndr — i fraga om ett dldre nationellt varumérke — det &r ként i medlemsstaten i fraga,
och anviandningen av det varumiérke som anstkan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets sérskiljningsférmaga eller renommé.”

I artikel 76.2 i forordningen, med rubriken "Provning av sakforhallandena pé eget initiativ”, foreskrivs
foljande:

"Byran behover inte beakta omstédndigheter eller bevis som part inte aberopat eller ingivit i ratt tid.”

Reglerna for genomférande av forordning nr 40/94 faststills i kommissionens férordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens
forordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4) (nedan kallad
genomforandeforordningen). Denna férordning ar ocksa tillimplig pa forordning nr 207/2009.

I regel 19 i genomférandeférordningen, med rubriken "Dokumentation av invdndningen”, foreskrivs
foljande i punkterna 1 och 2:

”1. Byran skall ge den invindande parten mojlighet att lagga fram fakta, bevis och argument till stod
for invandningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lamnats in enligt
regel 15.3 inom den tid som byran bestimmer och som skall vara minst tvd manader fran och med
det datum da invandningsforfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.
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2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invindande parten ocksa lamna bevis for forekomst,
giltighet och omfattning av skyddet av hans dldre marke eller dldre réttighet och dessutom pévisa sin
ratt att framstélla invindningen. Framst skall den invindande parten ldgga fram féljande bevis:

»

I regel 20 i genomforandeforordningen, med rubriken "Prévning av invindningen”, foreskrivs foljande i
punkt 1:

"Om den invindande parten inte innan den tid loper ut som avses i regel 19.1 har bevisat forekomst,
giltighet och omfattning av skyddet for hans dldre maérke eller dldre réttighet liksom hans rdtt att
framstidlla invdindningen, skall invindningen avslas som ogrundad.”

I regel 50.1 tredje stycket i genomforandeférordningen foreskrivs foljande:

"Om overklagandet giller ett beslut av invindningsenheten, skall ndimnden begrinsa prévningen av
overklagandet till de sakforhallanden och de bevis som ldggs fram inom de tidsfrister som faststéllts av
invandningsenheten i enlighet med forordningen och dessa regler, savida inte nidmnden anser att
ytterligare eller kompletterande sakforhallanden och bevis bor beaktas enligt [artikel 76].2 i
[forordning nr 207/2009].”

Bakgrund till tvisterna och de 6verklagade domarna

Mal C-85/16 P

Den 21 januari 2008 ingav klaganden en ansdkan om internationell registrering som designerar
unionen. Namnda ansokan delgavs EUIPO den 13 mars 2008 i enlighet med férordning nr 40/94.

Det sokta varumadrket utgors av ordkannetecknet KENZO ESTATE.

De varor som den internationella registreringsansokan avsag omfattas av klass 33 i
Niceoverenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av  varor och tjanster  vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och motsvarar féljande
beskrivning: ”Vin, fruktbaserade alkoholhaltiga drycker, vésterlandsk likor (i allmadnhet)”.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 12/2008 av den
17 mars 2008.

Den 16 december 2008 invinde Kenzo med stod av artikel 41 i forordning nr 207/2009 mot den
internationella registreringen av det sokta varumirket avseende samtliga de varor som anges i
punkt 11 ovan.

Invindningen grundade sig pa det &ldre gemenskapsordmirket KENZO, som registrerades den
20 februari 2001 under nummer 720706 for varor bland annat i klasserna 3, 18 och 25, i den mening
som avses i Nicedverenskommelsen och motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande
beskrivning:

— Kklass 3: ”Blekningspreparat och andra d@mnen for anvindning vid tvitt; Rengorings-, poler-,

skur-och slipmedel; Tval; Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat; Tandpulver, -kram
och -pastor”;
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— klass 18: "Lader och laderimitation, livremmar, vaskor, handviskor, koffertar och resviskor,
resbagar och andra bagage; koppel, planbocker, portfoljer, skolvaskor, fodral (lddervaror),
portmonnder, nyckelfodral (lddervaror), askar och koffertar av ldder, laderimitation,
kreditkortsfodral, checkhiftesfodral, attachévidskor, sminkviskor, reseetuier (ladervaror); toalett-
och sminkvéskor (ej inredda), djurhudar och pélsskinn; paraplyer, parasoller och promenadképpar;
piskor, seldon och sadelmakerivaror”, och

— klass 25: "Klader, fotbeklddnader (ej ortopediska), huvudbonader”.

Till stod for invindningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009.

Invéandningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 20 december 2011.

Den 15 februari 2012 overklagade Kenzo invdndningsenhetens beslut till EUIPO med stod av
artiklarna 58—64 i férordning nr 207/2009.

EUIPO:s andra overklagandendmnd biféll overklagandet genom beslut av den 22 maj 2013.
Overklagandenimnden fann att de tre kumulativa villkoren fér tillimpning av artikel 8.5 i férordning
nr 207/2009 var uppfyllda i det aktuella fallet. Vad giller det forsta villkoret konstaterade
overklagandendmnden att de motstdende varumirkena var mycket likartade for en icke forsumbar del
av omsittningskretsen. Vad giller det andra villkoret fann 6verklagandendmnden, till skillnad fran
invandningsenheten, att Kenzo hade styrkt att det dldre varumairket var kant. Vad avser det tredje
villkoret konstaterade overklagandendamnden att det var hogst sannolikt att det sokta varumiarket —
avseende vilket ingen skilig anledning till anvindningen ddrav hade styrkts — skulle placera sig i det
kdnda dldre varumairkets kolvatten och pé sa vis dra fordel av det dldre varumaérkets attraktionskraft,
anseende och prestige, samt utan nagon ekonomisk ersiattning utnyttja den ekonomiska uppoffring
som innehavaren av det &ldre varumairket hade gjort for att skapa och bibehélla bilden av det
varumirket. Overklagandenimnden fann siledes att det fanns risk for att anvindningen av det skydd
som en internationell registrering ger inom unionen skulle dra otillborlig fordel av det é&ldre
varumirkets renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i féorordning nr 207/20009.

Genom oOverklagande som inkom till tribunalens kansli den 8 augusti 2013 6verklagade klaganden
overklagandendmndens beslut och yrkade att det skulle ogiltigférklaras. Klaganden aberopade tva
grunder till stod for sitt overklagande. Den forsta grunden avsag asidosdttande av artikel 76.2 i
forordning nr 207/2009 och den andra grunden avsag asidosittande av artikel 8.5 i samma forordning.

Tribunalen fann att 6verklagandet inte kunde vinna bifall pd nagon av dessa grunder och ogillade
saledes overklagandet i dess helhet.

Madl C-86/16 P

Den 18 augusti 2009 ingav klaganden en ansékan om internationell registrering som designerar
unionen. Ndmnda ansokan delgavs EUIPO den 5 november 2009 i enlighet med forordning
nr 207/20009.

Det sokta varumairket utgors av ordkdnnetecknet KENZO ESTATE.
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De varor och de tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 29, 30, 31, 35, 41 och 43
i Niceoverenskommelsen och motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— klass 29: "Olivolja (for livsmedel), druvkirnsolja (for livsmedel), édtbara oljor och fetter, russin,
bearbetad frukter och gronsaker, frysta gronsaker, frysta frukter, raa baljvixter, bearbetade
kottprodukter, bearbetade skaldjur”;

— klass 30: "Sotsaker, brod och bullar, vindger, olivdressing, smaktillsatser (andra &n kryddor),
kryddor, smorgasar, pizzor, varm korv (i brod) kottpajer och ravioli”;

— Kklass 31: ”(Farska) druvor, (firska) oliver, (farsk) frukt, (firska) gronsaker, froer och lokar”;

— Kklass 35: "Undersokningar inom vinindustrin, information och upplysningar om vinférséljning,
annonserings- och reklamtjanster, import- och exportagentur, &terforsdljning eller
detaljhandelstjanster for matvaror och drycker, aterforsdljning eller detaljhandelstjanster for
likorer”;

— klass 41: "Utbildnings- och instruktionstjainster om den allmédnna kulturen inom vinindustrin,
utbildnings- och instruktionstjdnster om den allménna kulturen inom omradet for erhallande av
diplom som sommelier, arrangerande och hallande av vinprovningar och simuleringsévningar
inom det omradet, examination och erkdnnande av diplom som sommelier; forberedande,
arrangerande och hallande av vinseminarier; forberedande, arrangerande och hallande av
seminarier avseende sommelier diplom, upplatande av elektroniska publikationer om vin,
upplatande av elektroniska publikationer om sommelierdiplom, utgivning av bocker om
sommelierdiplom, upplatande av lokaler for utbildning inom vinindustrin, upplatande av lokaler
for utbildning avseende sommelierdiplom”, och

— klass 43: "Utskankning av mat och dryck, tillhandahallande av kortvarigt boende”.

Denna registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 44/2009 av den
16 november 2009.

Den 12 augusti 2010 invinde Kenzo med stdod av artikel 41 i férordning nr 207/2009 mot
registreringen av det sokta varumairket avseende samtliga de varor och tjanster som anges i
punkt 23 ovan.

Invindningen grundade sig pad det &ldre gemenskapsordmirket KENZO, som registrerades den
20 februari 2001 under nummer 720706 for varor bland annat i klasserna 3, 18 och 25, i den mening
som avses i Niceoverenskommelsen och motsvarar, for var och en av dessa klasser, den beskrivning
som anges i punkt 14 ovan.

Till stod for invandningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009.

Invindningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 24 maj 2012.

Den 23 juli 2012 overklagade Kenzo invdndningsenhetens beslut till EUIPO med stéd av
artiklarna 58—64 i férordning nr 207/2009.

EUIPO:s andra overklagandendmnd bifoll delvis 6verklagandet genom beslut av den 3 juli 2013.
Overklagandenimnden fann att de tre kumulativa villkoren fér tillimpning av artikel 8.5 i férordning
nr 207/2009 i det aktuella fallet var uppfyllda for de tjanster som registreringsansokan avsag. Vad
giller det forsta villkoret konstaterade overklagandendmnden att de motstaende varumirkena var
mycket likartade. Vad giller det andra villkoret fann o6verklagandendmnden, till skillnad fran
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invindningsenheten, att Kenzo hade styrkt att det dldre varumairket var kint. Vad avser det tredje
villkoret konstaterade oOverklagandendmnden, vad giller de tjanster som omfattas av det sokta
varumadrket, att det var hogst sannolikt att ndmnda varumirke — avseende vilket ingen skilig
anledning till anvindningen ddrav hade styrkts — skulle placera sig i det &dldre kdnda varumairkets
kolvatten och pa sa vis dra fordel av det dldre varumairkets attraktionskraft, anseende och prestige,
samt utan nagon ekonomisk ersdttning utnyttja den ekonomiska uppoffring som innehavaren av det
aldre varumarket hade gjort for att skapa och bibehalla bilden av det varumaérket.

Diremot fann overklagandendmnden att de varor i klasserna 29-31 i Nicedverenskommelsen som
omfattades av registreringsansokan inte ansags vara lyxvaror och att de inte undantagslost associeras
till glamour eller mode. Det var fraga om vanliga masskonsumerade livsmedel som kunde kopas i
vilken nérbutik som helst. Dessa varor hade endast en periferisk anknytning till Kenzos varor. Kenzo
hade inte styrkt pa vilket sitt registreringen av det sokta varumairket skulle dra otillborlig fordel av,
eller skulle vara till forfang for, det dldre varumairket Kenzos sirskiljningsférmaga eller renommé.
Overklagandenimnden avslog invindningen avseende dessa varor.

Genom overklagande som inkom till tribunalens kansli den 26 september 2013 6verklagade klaganden
overklagandendmndens beslut av den 3 juli 2013 och yrkade att det skulle ogiltigforklaras. Klaganden
aberopade tva grunder till stod for sitt overklagande. Den forsta grunden avsidg asidosdttande av
artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 och den andra grunden avsag asidosittande av artikel 8.5 i samma
forordning.

Tribunalen fann att 6verklagandet inte kunde vinna bifall pd nagon av dessa grunder och ogillade
saledes overklagandet i dess helhet.

Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

Domstolens ordférande har genom beslut av den 18 maj 2016 forenat malen C-85/16 P och C-86/16 P
vad giller det skriftliga och det muntliga forfarandet samt domen.

Klaganden har genom dessa 6verklaganden yrkat att domstolen ska
— upphéva de 6verklagade domarna,
— slutligt avgora malen, och

— forplikta EUIPO och Kenzo att ersitta rittegangskostnaderna, inklusive kostnaderna for forfarandet
vid overklagandendmnden.

EUIPO och Kenzo har yrkat att domstolen ska ogilla de bada 6verklagandena och forplikta klaganden
att ersdtta rittegangskostnaderna.

Provning av overklagandena

Klaganden har till stod for sina overklaganden aberopat tva grunder. Grunderna avser asidoséttande av
artikel 76.2 i férordning nr 207/2009 respektive artikel 8.5 i samma forordning.

6 ECLIL:EU:C:2018:349



38

39

40

41

42

43

44

Dowm av peN 30. 5. 2018 — FORENADE MALEN C-85/16 P ocH C-86/16 P
Tsuiimoto Mot EUIPO

Den forsta grunden

Parternas argument

Klaganden har genom den forsta grunden havdat att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning nar
den i punkt 23 i de bada overklagade domarna faststéllde att det var riktigt av 6verklagandendmnden
att finna att det inte gick att gora atskillnad mellan bevis pa anvidndning och pa att det éldre
varumérket var ként, vilket medforde att bevis pa anvindning kunde liggas fram som bevis pa att det
dldre varumiérket var kant. Klaganden anser att tribunalen hérvid inte tog hénsyn till att
overklagandendmndens utrymme for skonsméssig bedomning i enlighet med artikel 76.2 i férordning
nr 207/2009 begransades av regel 20.1 och regel 19.1 och 19.2 i genomférandeférordningen.

Enligt klaganden foljer det av dessa bestimmelser att en invindning med stod av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 ska avslas om den invdndande parten inte ldgger fram bevis pa att det &ldre
varumdrket dr kdnt under den tidsfrist som har faststillts av EUIPO for att styrka férekomsten och
giltigheten av den dldre rattigheten. Denna tolkning har faststillts i domen av den 13 juni 2002, Chef
Revival USA/harmoniseringskontoret — Massagué Marin (Chef) (T-232/00, EU:T:2002:157, punkt 44).

Det framgéar emellertid av punkt 23 i de bada overklagade domarna att tribunalen i likhet med
overklagandendmnden felaktigt, i syfte att bedoma huruvida det dldre varumarket var ként, beaktade
de handlingar — det vill sdga bilagorna 1-21 till Kenzos yttrande — som inkommit efter det att fristen
for att styrka verklig anvindning av det dldre varumérket hade 16pt ut. Klaganden anser att det varken i
forordning nr 207/2009 eller i genomforandeforordningen foreskrivs att handlingar som lagts fram for
att styrka verklig anvindning av det dldre varumirket — och som inkommit efter det att fristen for att
inkomma med bevis avseende édldre rittigheter har lopt ut — gor det mojligt att styrka att det
varumarket ar valként.

Kenzo har i forsta hand gjort gillande att den forsta grunden inte kan tas upp till prévning och har i
andra hand anfort att den grunden saknar stod. EUIPO har gjort géllande att den forsta grunden
saknar stod.

Domstolens bedomning

Vad giller fragan huruvida den forsta grunden kan tas upp till provning erinrar domstolen om att det
foljer av artikel 256 FEUF och artikel 58 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol att
ett 6verklagande till domstolen ska vara begrinsat till réttsfragor. Tribunalen ar saledes ensam behorig
att faststilla och bedéma de relevanta omsténdigheterna liksom att bedoma bevisningen. Bedomningen
av dessa omstdndigheter och denna bevisning dr darfor inte, utom i det fall da uppgifter som
understéllts ritten har missuppfattats, en réttsfraga som i sig dr understilld domstolens kontroll i ett
mal om oOverklagande (se, bland annat, dom av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark
Trust/harmoniseringskontoret, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49 och dar angiven réttspraxis).

Det récker i detta hinseende att konstatera att den forsta grunden avser en réttsfraga, ndmligen vilket
utrymme for skonsmissig bedomning som 6verklagandendmnden har enligt artikel 76.2 i forordning
nr 207/2009 med beaktande av regel 20.1 och regel 19.1 och 19.2 i genomférandeforordningen. Den
forsta grunden kan saledes tas upp till sakprévning.

Vad betriffar provningen i sak av denna grund ska det pépekas att domstolen, i den dom som
meddelades den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringskontoret (C-120/12 P, EU:C:2013:638),
faststéllde att det utrymme for skonsmaéssig bedomning som overklagandendmnden forfogar over i
enlighet med artikel 76.2 i férordning nr 207/2009 ska utévas med beaktande av de begrinsningar
som faststills for bestimmelsen i regel 50.1 tredje stycket i genomforandeférordningen och inte i regel
20.1 i den forordningen. Domstolen konstaterade bland annat i punkt 32 i ndimnda dom att det i
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genomforandeforordningen uttryckligen foreskrivs att overklagandendmnden, nér den provar ett
overklagande av ett beslut fran en invdndningsenhet, forfogar over det utrymme fo6r skonsmaissig
bedomning som foljer av regel 50.1 tredje stycket i genomforandeforordningen och artikel 76.2 i
férordning nr 207/2009 ndr det giller att besluta huruvida ytterligare eller kompletterande
sakforhallanden och bevis som inte har aberopats respektive ingetts inom de tidsfrister som faststéllts
av invindningsenheten ska beaktas. Dessa bestimmelser ger saledes 6verklagandenimnden — nir den
har att prova ett sadant 6verklagande — mojlighet att godkénna eller avvisa handlingar som &beropats
for sent och som ror forekomsten, giltigheten eller omfattningen av skyddet for ett dldre varumaérke.

Domstolen erinrade i punkt 38 i den domen om att utévandet av det utrymme for skonsmaéssig
bedomning som EUIPO forfogar 6ver ndr det giller huruvida for sent &beropad bevisning eller
omstindigheter ska beaktas — i de fall d& EUIPO ska fatta ett beslut inom ramen for ett
invandningsforfarande — ar understillt tva villkor, ndmligen dels att det som har ingetts for sent vid
ett forsta paseende forefaller kunna fa en faktisk inverkan pa utgangen i invindningsforfarandet, dels
att det inte foreligger nagra hinder for ett sddant beaktande med hénsyn till pa vilket stadium i
forfarandet som denna bevisning har ingetts och under vilka omstandigheter det har skett.

I forevarande fall erinrade tribunalen for det forsta i punkterna 16 och 17 i de overklagade domarna
om denna praxis fran domstolen och det var vidare riktigt av tribunalen att i punkt 18 i de
overklagade domarna konstatera att 6verklagandendmndens utrymme for skonsméssig bedomning inte
skulle tolkas med beaktande av regel 20.1 i genomforandeforordningen, utan endast med hansyn till
regel 50.1 tredje stycket i den forordningen.

Tribunalen provade for det andra i punkterna 19-23 i de oOverklagade domarna huruvida
overklagandendmnden i det aktuella fallet kunde beakta nidmnda bevisning, det vill sdga huruvida
bevisningen forefoll kunna fa en faktisk inverkan och om ett sadant beaktande var mojligt med hénsyn
till det aktuella stadiet i forfarandet och vissa omstédndigheter i det aktuella fallet. I punkt 23 i de
overklagade domarna fann tribunalen att si var fallet och angav foljande skil: ”"[G]enom att ange att
bevisningen pa anvdndning och bevisningen pa att det dldre varumarket var kint inte gick att atskilja
och att endast en 6verdriven och oberittigad formalism skulle innebéra att bevis pa anvéndning inte
skulle kunna aberopas som bevis pa att det dldre varumairket var ként, anvinde 6verklagandendamnden
— nér den beslutade att nimnda bevisning skulle beaktas — sitt utrymme for skonsmaéssig bedomning
som foljer av artikel 76.2 i forordning nr 207/2009”.

Tribunalens tillimpning av artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, jamférd med regel 50.1 tredje stycket
i genomforandeforordningen, var saledes riktig. Harav foljer att overklagandet inte kan vinna bifall
savitt avser den forsta grunden.

Den andra grunden

Klaganden har genom den andra grunden, som avser asidosittande av artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009, havdat att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning nédr den bedémde vart och ett av
de fyra villkor som foreskrivs i den bestimmelsen. Ett avslag kan pa grundval av dessa villkor goras
gillande mot en ansokan om registrering av ett varumérke. Klagandens andra grund bestar saledes av
fyra delar. Dessa fyra delgrunder bestér av foljande: Tribunalen gjorde en felaktig réttstillimpning i sin
bedomning av likheten mellan de motstaende varumérkena, av huruvida det dldre varumaérket var ként,
av om otillborlig fordel saknas och slutligen av det forhallandet att det fanns skilig anledning att
anvédnda det sokta varumarket.
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Forsta delgrunden

— Parternas argument

Klaganden har genom den andra grundens forsta del inledningsvis hédvdat att tribunalen gjorde en
felaktig réttstillimpning ndr den, i punkterna 31-33 i de oOverklagade domarna, bedémde likheten
mellan de motstdende varumérkena utan att i detta avseende gora nagon jamforelse mellan de bada
varumirkena dédr varje varumarke betraktas i sin helhet. Klaganden anser att det var fel av tribunalen
att endast beakta en av bestandsdelarna i det sokta varumédrket ndr den gjorde den nodviandiga
jamforelsen med det dldre varumarket. Klaganden har gjort géllande att om tribunalen hade gjort den
jamforelse som &dr nodvandig mellan de motstdende varumirkena med beaktande av de visuella,
fonetiska och konceptuella aspekterna, sa skulle den ha kommit fram till att det inte fanns nagon
likhet mellan dem. Klaganden anser att bestandsdelen “estate” utgor en betydande del av det sokta
varumairket eftersom det bestar av sex bokstdver och saledes &dr lingre &n bestandsdelen "kenzo” som
bestar av fem bokstéver. Bestandsdelen “estate” bidrar dven i betydande utstrackning till att ndimnda
varumérke &r ldngre i visuellt och fonetiskt hdanseende och medfor att det finns stora skillnader mellan
de motstaende varumérkena, bade vad giller deras sonoritet och rytm.

Klaganden har vidare hiavdat att tribunalen inte har motiverat sin bedémning att den dominerande
bestandsdelen i varumirket KENZO ESTATE iar bestandsdelen "kenzo”. Klaganden anser tvirtom att
bestandsdelen "estate” har sdrskiljningsformaga vad giller de varor och tjanster som omfattas av det
sokta varumirket. Aven om det finns ett samband mellan nimnda uttryck och dessa varor och
tidnster dr ett sadant samband inte tillrackligt direkt for att franta bestidndsdelen “estate” dess
sarskiljningsformaga och for att automatiskt gora bestindsdelen “kenzo” till den dominerande
bestandsdelen.

Klaganden har slutligen hévdat att det var fel av tribunalen att i punkt 34 i de bada overklagade
domarna finna att den réttspraxis som foljer av domen av den 7 maj 2009, Klein Trademark
Trust/harmoniseringskontoret — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07,
EU:T:2009:147), och domen av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark
Trust/harmoniseringskontoret (C-254/09 P, EU:C:2010:488), inte skulle tillimpas.

Kenzo och EUIPO har gjort gillande att den andra grundens forsta del inte kan tas upp till provning
och att overklagandet under alla omstédndigheter inte kan vinna bifall savitt avser den delgrunden.

— Domstolens bedomning

Vad betriffar frigan huruvida den andra grundens forsta del kan tas upp till provning konstaterar
domstolen att klagandens argument — varigenom vederborande gor gillande att tribunalen gjorde en
felaktig rattstillimpning nér den inte betraktade de motstdende varumirkena i sin helhet nidr den
jamforde dem med varandra och genom att inte tillimpa domen av den 7 maj 2009, Klein Trademark
Trust/harmoniseringskontoret — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07,
EU:T:2009:147), och domen av den 2 september 2010, Calvin Klein Trademark
Trust/harmoniseringskontoret (C-254/09 P, EU:C:2010:488), samt ndr den inte motiverade
bedémningen att bestandsdelen “kenzo” i varumirket KENZO ESTATE var dominerande — avser
rattsfragor. Sadana réttsfragor kan tas upp till provning inom ramen for ett overklagande enligt den
rttspraxis som angetts i punkt 42 ovan.

Daremot kan klagandens argument om att bestandsdelen “estate” har sarskiljningsformaga inte tas upp
till provning, eftersom klaganden dérigenom faktiskt ifragasitter tribunalens bedémning av de faktiska
omstiandigheterna i punkt 33 i de 6verklagade domarna. Tribunalen fann némligen att en visentlig del
av omsittningskretsen inte uppfattade att ordet "estate”, ndr det associeras till de varor och tjinster
som omfattas av respektive registreringsansokan, har sérskiljningsformaga.

ECLIL:EU:C:2018:349 9
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Vad for det forsta giller fragan huruvida argumentet att tribunalen inte betraktade de motstiende
varumdrkena i deras helhet nir den jaimférde dem med varandra kan vinna framgang, ska det papekas
att enligt fast réattspraxis ska en helhetsbedomning goras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i
det enskilda fallet vid provningen av huruvida det finns ett samband mellan det éldre varumaérket och
det sokta varumadrket, i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Bland annat ska
beaktas i hur hog grad det dldre varumairket har sarskiljningsformaga och graden av likhet mellan de
motstdende varumirkena, vilket bland annat forutsitter att det finns visuella, ljudmassiga eller
begreppsmaissiga likheter (se dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
C-408/01, EU:C:2003:582, punkt 28, och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret,
C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkterna 52 och 64).

I forevarande fall papekade tribunalen, i punkterna 31 och 32 i de dverklagade domarna, att det
forhallandet att ett varumarke uteslutande bestir av det éldre varumaérket, till vilket ett annat ord har
lagts till, tyder pa att de bada varumirkena liknar varandra och att konsumenten, i princip, normalt
faster storre uppmérksamhet vid ett kdnneteckens borjan dn dess slut. Vad betréffar den
omstiandigheten att bestdndsdelen “estate” saknar sdrskiljningsforméga, konstaterade tribunalen i
punkt 33 i de o6verklagade domarna att "detta ord for engelsktalande kan associera till platsen for
odling och framstillning av vin, druvor och liknande produkter, och att ’estate’ ’stir for en stor
jordegendom™. Tribunalen faststillde saledes att det var riktigt av dverklagandendmnden att finna att
omsittningskretsen skulle komma att fista mindre uppmairksamhet vid det uttrycket och i stillet
inrikta sig pa den forsta bestandsdelen, némligen uttrycket “kenzo” som har hogre
sdrskiljningsformaga.

Det framgér av punkterna 31-33 i de dverklagade domarna att tribunalen nér den bedémde likheten
mellan de motstdende varumirkena beaktade att det sokta varumérket uteslutande bestar av det éldre
varumirket, till vilket bestdndsdelen ”estate” har lagts till, vilket saknar sdrskiljningsférmaga.
Tribunalen beaktade vidare att eftersom en konsument i princip faster storre uppmérksamhet vid ett
kanneteckens borjan én dess slut, sd innebar det att omsattningskretsen skulle komma att inrikta sig
pa den forsta bestandsdelen, ndmligen uttrycket "kenzo”, som har hogre sérskiljningsformaga.

Det var under siddana omsténdigheter — dédr de tva motstdende varumérkena ér ordmérken och det ena
av dem uteslutande bestar av det é&ldre varumadrket, till vilket en bestidndsdel som saknar
sarskiljningsformaga har lagts till — riktigt av tribunalen att finna att dessa varumaérken, betraktade i sin
helhet, liknade varandra.

Vad for det andra betriffar klagandens argument om bristande motivering i de dverklagade domarna
avseende att bestindsdelen “kenzo” dr dominerande, finner domstolen att det argumentet inte kan
vinna framgang.

Tribunalen erinrade namligen i punkt 32 i de 6verklagade domarna om den réttspraxis enligt vilken
konsumenten, i princip, normalt faster storre uppméirksamhet vid ett kdnneteckens bdrjan dn dess
slut. I punkt 33 i de bada domarna konstaterade tribunalen att en vésentlig del av omsittningskretsen
inte uppfattade att ordet "estate”, nér det associeras till de varor och tjanster som omfattas av det sokta
varumdrket, har sdrskiljningsforméaga. Tribunalen faststillde saledes att “det var riktigt av
overklagandendmnden att finna att omséttningskretsen skulle komma att fdsta mindre
uppmirksamhet vid det uttrycket och i stillet inrikta sig pa den forsta bestandsdelen, ndmligen
uttrycket 'kenzo’ som har hogre sérskiljningsformaga”.

Vad for det tredje giller klagandens argument att det var fel av tribunalen att inte tillimpa domen av
den 7 maj 2009, Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret — Zafra Marroquineros (CK
CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147) och domen av den 2 september 2010, Calvin
Klein Trademark Trust/harmoniseringskontoret (C-254/09 P, EU:C:2010:488), kan inte heller detta
argument vinna framgang.
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Det var namligen riktigt av tribunalen att i punkt 34 i de bada 6verklagade domarana konstatera att de
faktiska omstandigheterna i de mal som avgjordes genom de domar som citeras i punkten ovan skiljer
sig fran dem som é&r i fraga i de aktuella mélen. Det rdcker i detta hdnseende att konstatera att det
sOkta varumirket i de mal som ndmns i punkten ovan bestod av ett ordkédnnetecken och att de éldre
varumirken som hade gjorts gillande mot ndmnda tecken bestod av figurkdnnetecken, medan det i de
héar bada aktuella malen ror sig om tva ordmérken som star mot varandra. Tribunalen och domstolen
fann saledes i de i punkterna ovan citerade domarna att de sdrskiljande och dominerande
bestandsdelarna i de motstdende varumirkena inte var desamma, medan tribunalen i de hir bada
aktuella malen konstaterade att uttrycket “kenzo” som de bada motstdende varumirken har
gemensamt dven dr den bestandsdel som har hogst sdrskiljningsformaga.

Harav foljer att overklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den andra grundens forsta del.
Den andra grundens andra del

— Parternas argument

Klaganden har genom den andra grundens andra del hédvdat att tribunalen gjorde en felaktig
rattstillaimpning ndr den i punkt 41 i de bada oOverklagade domarna fann att det var riktigt av
overklagandendmnden att konstatera att det dldre varumérket KENZO var ként i unionen for klader,
kosmetika och parfym, trots att de bevis som lagts fram i detta hianseende hade inkommit for sent och
inte borde ha beaktats.

Kenzo och EUIPO har yrkat att 6verklagandet inte kan bifallas savitt avser den andra grundens andra
del.

— Domstolens bedomning

Det ska noteras att tribunalens bedomning, i punkt 41 i de bada overklagade domarna, avser
klagandens argument om att Overklagandendmnden inte borde ha beaktat den bevisning som
aberopades av Kenzo vid invidndningsenheten fore den 17 maj 2010, i mal C-85/16 P, och fore den
14 februari 2011, i mal C-86/16 P, for att styrka att det dldre varumérket var kint, eftersom den
bevisningen inte atf6ljdes av nagon forklaring. Tribunalen fann i ndmnda punkt 41 att det den dag da
de internationella registreringarna av varumirket KENZO ESTATE i dessa bada &drenden faktiskt
gjordes, det vill sdga den 21 januari 2008 respektive den 18 augusti 2009, redan var styrkt att det &ldre
varumairket var kant med hdnsyn till de bevis som lagts fram i tidigare drenden och som lag till grund
for invandningsenhetens beslut i dessa tva drenden.

Klaganden kan séledes inte med framgéng — inom ramen fo6r den andra grundens andra del — gora
gillande att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning i ndmnda punkt 41, genom att beakta den
bevisning avseende huruvida det éldre varumérket KENZO var kint som inkommit for sent, eftersom
tribunalens bedomning inte rér huruvida nimnda bevis inkommit i rétt tid eller ej.

Harav foljer att overklagandet inte kan bifallas savitt avser den andra grundens andra del eftersom
denna del ar verkningslos.

ECLIL:EU:C:2018:349 11
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Den andra grundens tredje del

— Parternas argument

Klaganden har genom den andra grundens tredje del gjort gillande att tribunalen gjorde en felaktig
rattstillaimpning genom att finna att anvdndningen av det sokta varumirket KENZO ESTATE skulle
dra otillborlig fordel av det é&ldre varumirkets renommé, trots att den inte gjorde nagon
helhetsbedomning av de motstdende varumérkena mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i de
bada fallen. Bland de ndmnda faktorerna aterfinns arten pa de varor och tjanster som varumérkena ar
registrerade for, inklusive graden av likhet eller olikhet mellan dessa varor sinsemellan eller dessa
tjanster sinsemellan. Klaganden har i detta hdnseende hiavdat att utformning, firg och doft é&r
relevanta faktorer for att klader, parfymer och kosmetika ska ha framgang, det vill sdga varor som
omfattas av det dldre varumirket. Daremot dr ingen av dessa aspekter en faktor som skapar nagot
vdrde for de varor som omfattas av de sokta varumarkena. Med hénsyn till att de aktuella branscherna
ar valdigt olika ar det vidare inte sdrskilt troligt att den kénsla av exklusivitet och lyx som dr knuten till
klader, parfym och kosmetika kan overforas till ndgon av de varor som omfattas av de sokta
varumirkena, vilka omfattar dagligvaror som kan kopas pa stormarknader.

Klaganden har vidare hiavdat att tribunalens motivering grundas pa rena antaganden och spekulationer
och att den inte har stéd av nagon bevisning.

Kenzo och EUIPO har gjort gillande att dverklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den andra
grundens tredje del.

— Domstolens bedoémning

Domstolen konstaterar att i den man klaganden genom sitt resonemang har klandrat tribunalen for att
den inte beaktade att de varor och tjanster som omfattas av de motstdende varumirkena var mycket
olika vad giller arten och andra aspekter, kan den delen av klagandens resonemang inte tas upp till
provning enligt den réttspraxis som domstolen erinrat om i punkt 42 ovan. Klaganden avser namligen
att genom detta argument i sjilva verket ifragasdtta tribunalens bedomning av de faktiska
omsténdigheterna i punkterna 50-53 i de overklagade domarna, i vilka tribunalen fann att de varor
och tjanster som omfattas av det sokta varumairket liksom klader, parfymer och kosmetika som
omfattas av det dldre varumarket ar att hianfora till lyxsegmentet.

I den mén som klaganden genom sitt resonemang har gjort géllande att tribunalen inte gjorde nagon
helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer for att bedéma huruvida det fanns risk
for att en otillborlig fordel skulle dras av det dldre varumirkets renommé och att tribunalen inte
tillrackligt motiverade sin bedomning i detta hdnseende, konstaterar domstolen att detta resonemang
avser en rattsfraga som kan tas upp till provning inom ramen for ett 6verklagande i enlighet med den
rattspraxis som domstolen erinrat om i punkt 42 ovan.

Resonemanget grundas emellertid pa en felaktig tolkning av de 6verklagade domarna.

Det ska namligen papekas att tribunalen i punkterna 45-49 i de 6verklagade domarna erinrade om den
rattspraxis som é&r relevant for att i forevarande fall kunna bedoma om anvindningen av det sokta
varumarket skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumirkets renommé. I punkterna 50 och 51 i de
overklagade domarna provade tribunalen arten och graden av likhet mellan de aktuella varorna och
tjidnsterna. I punkt 53 faststdllde tribunalen 6verklagandendmndens bedomning om att det kunde
faststillas att det fanns ett samband mellan de varor som omfattas av det dldre varumairket och de
varor och tjanster som omfattas av det sokta varumirket, ndmligen att samtliga dessa varor och
tjdnster ar att hanfora till lyxsegmentet. I punkt 54 i de bada Overklagade domarna faststillde
tribunalen 6verklagandendmndens bedomning att det var mycket troligt att ndimnda varumairke skulle
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dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé. Tribunalen grundade sin bedomning pa att
det fanns ett samband mellan de varor och tjidnster som omfattas av de motstaende varumarkena, att
det dldre varumairket var vilkdnt, den hoga graden av likhet mellan nimnda varuméirken och att det
dldre varumairket har en sofistikerad och ikonisk image. I punkt 56 i den Overklagade domen i
méal C-86/16 P, tillade tribunalen att de tjanster som omfattas av klasserna 35 och 43 i
Niceoverenskommelsen och som avsags i registreringsansokan, emellertid skulle kunna vara sidana
tjanster som har anknytning till framstéllning och forsiljning av vin.

Tribunalen kan under dessa omstidndigheter inte klandras for att inte ha gjort en helhetsbedomning
mot bakgrund av samtliga relevanta omstidndigheter for att bedoma huruvida det sokta varumairket
skulle dra otillborlig fordel av det dldre varumarkets renommé och for att inte tillrackligt ha motiverat
sin bedomning i detta hinseende.

Harav foljer att overklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den andra grundens tredje del dels pa
grund av att denna delgrund i vissa delar inte kan tas upp till provning, dels pa grund av att den i
ovriga delar inte kan vinna framgang i sak.

Den andra grundens fjdrde del

— Parternas argument

Klaganden har genom den andra grundens fjarde del hévdat att de 6verklagade domarna ar bristfalligt
motiverade, eftersom tribunalen, nir den fann att det 6verklagande som den hade att préva inte kunde
vinna bifall savitt avsdg den andra grundens fjirde del, i detta hédnseende endast faststillde
overklagandendmndens konstaterande, ndmligen att “ingen skélig anledning hade styrkts”.

Klaganden har gjort gillande att Overklagandendmnden och tribunalen &ven gjorde en felaktig
rattstillampning nér de inte i tillracklig man beaktade att bestandsdelen "kenzo” i varumdrket KENZO
ESTATE avser klagandens fornamn. Klaganden har preciserat att han inte har forsokt att dra otillborlig
fordel av det dldre varumérkets renommé och att han inte heller har agerat i ond tro.

Kenzo har gjort gillande att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den andra grundens fjarde
del. EUIPO har anfort att i den mén det fel som klaganden har gjort gillande avser
overklagandendmndens beslut kan det felet inte tas upp till provning. EUIPO har under alla
omstdndigheter hdvdat att 6verklagandet inte kan bifallas savitt avser denna delgrund.

— Domstolens bedomning

Vad giller det forsta argumentet som anforts till stod for den andra grundens fjarde del avseende
bristfallig motivering, ska det erinras om att det foljer av fast réttspraxis att domstolen inte aldgger
tribunalen att utforma domskélen sd, att samtliga resonemang som parterna i malet fort bemots vart
och ett for sig och péd ett uttommande sétt. Tribunalens motivering kan siledes vara underforstadd,
forutsatt att de berorda far kinnedom om skélen till att tribunalen inte ansag att det fanns fog for
deras argument och att domstolen far ett tillrackligt underlag for att kunna utféra sin prévning (dom
av den 11 maj 2017, Dyson/kommissionen, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punkt 38 och dir angiven
rattspraxis).

Det framgar av punkt 58 i den oOverklagade domen i malet C-85/16 P och av punkt 59 i den
overklagade domen i malet C-86/16 P att tribunalen provade klagandens argument om att det var
skiligt att anvdnda vederborandes fornamn i det sokta varumirket i den mening som avses i
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 och att klaganden darfor borde fi anvdnda detta kdnnetecken.
Tribunalen konstaterade att é&ven om oOverklagandendmnden besvarade detta argument kortfattat sa
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var namndens svar dnda tillrackligt, eftersom forordning nr 207/2009 inte innebédr nagon ovillkorlig
ratt att registrera ett namn eller fornamn som EU-varumérke. Tribunalen fann séledes att den
omstiandigheten att Kenzo ér klagandens fornamn inte réckte for att uppfylla villkoret skilig anledning
i den mening som avses i bestimmelsen.

Héarav foljer att tribunalen inte kan klandras for att inte ha motiverat anledningen till att den
underkdnde klagandens argument.

Vad betréffar det andra argumentet som anforts till stod for den andra grundens fjirde del om att
anviandningen av klagandens fornamn i det sokta varumarket utgor en skilig anledning, i den mening
som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, konstaterar domstolen att det argumentet inte kan
tas upp till provning i den mén det omfattar de beslut som meddelades av andra
overklagandendmnden den 22 maj respektive den 3 juli 2013 (beslut av den 26 maj 2016, Dairek
Attoumi/EUIPO, C-578/15 P, ej publicerat, EU:C:2016:377, punkt 26 och dér angiven réttspraxis).

I den man detta argument riktats mot de &verklagade domarna, ska det erinras om att domstolen
redan har tolkat begreppet “skilig anledning”, som foreskrivs i artikel 5.2 i radets forsta
direktiv. 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178). Domstolen
har tolkat ndmnda begrepp som att det inte endast kan omfatta objektivt tvingande skél, utan att det
dven kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man som anvidnder ett kénnetecken som ér
identiskt med eller liknar ett kdnt varumirke (dom av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de
Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 45).

Domstolen har vidare &ven preciserat att eftersom ordalydelsen i artikel 5.2 och artikel 4.4 a i forsta
direktivet 89/104 i huvudsak &r densamma och eftersom dessa bestimmelser dr avsedda att ge samma
skydd till kinda varumaérken, ska tolkningen av den forsta bestimmelsen éven tillimpas pa den andra
bestimmelsen (se, bland annat, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, punkt 25, och dom av den 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9, punkt 17).

Eftersom ordalydelsen i artikel 4.4 a i forsta direktivet 89/104 &r identisk med den i artikel 8.5 i
férordning nr 207/2009, kan domstolens tolkning avseende artikel 5.2 i forsta direktivet dven anses
dga giltighet med avseende pa artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Det skydd som artikel 8.5 ger kédnda varumirken &r — vilket dven generaladvokaten har papekat i
punkt 34 i sitt forslag till avgérande — omfattande. Det sdrskilda villkoret for detta skydd é&r att
anvandningen av ett kdnnetecken som &r identiskt med eller liknar ett registrerat varumérke utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé (se, bland annat, dom av den av den 6 februari 2014, Leidseplein
Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 33 och dar angiven réttspraxis).

Den som anvénder ett kdnnetecken som liknar ett ként varumirke kan emellertid, sdsom &ven foljer av
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, aberopa att det finns en ”skilig anledning” till att ndmnda
kannetecken anvédnds. ”Skilig anledning” &r ndmligen ett uttryck for det allménna syftet i den
forordningen, vilket dr att varumirkesinnehavarens intresse av att varumirkets grundliggande
funktion bevaras ska vigas mot tredje mans intresse av att i néringsverksamhet anvinda ett
kannetecken for att beteckna de varor och tjanster som salufors (se, for ett liknande resonemang, dom
av den av den 6 februari 2014, Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkterna 41
och 43).
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Att tredje man &beropar skilig anledning for att anvdnda ett kdnnetecken som liknar ett ként
varumirke kan hdrvid inte leda till att de réttigheter som &r knutna till ett registrerat varumérke
tillerkdnns denne tredje man; det leder i stillet till en skyldighet for innehavaren av det kénda
varumadrket att tolerera att det liknande kdnnetecknet anvinds (dom av den av den 6 februari 2014,
Leidseplein Beheer och de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punkt 46).

Tribunalen faststillde, i punkt 54 i de bada overklagade domarna, Overklagandendmndens
konstaterande, ndamligen att det var hogst sannolikt att det sokta varumairket skulle dra otillborlig
fordel av det édldre varumaérket. I punkt 58 i den 6verklagade domen i mal C-85/16 P och i punkt 59 i
den 6verklagade domen i mal C-86/16 P fann tribunalen att anvindningen av klagandens férnamn, det
vill sdga Kenzo, i varumérket KENZO ESTATE inte riackte for att utgora skilig anledning for att
anvéinda detta tecken i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Tribunalen gjorde inte nagon felaktig rattstillimpning ndr den konstaterade att klaganden inte hade
styrkt att det fanns en skilig anledning till att vederborande skulle fa anvinda det aktuella
kannetecknet.

Den omstdndigheten i sig att ordet "kenzo”, som ingar i varumirket KENZO ESTATE, motsvarar
klagandens férnamn ar namligen utan betydelse nér det géller fragan huruvida det i den mening som
avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 finns skilig anledning att anvdnda det ordet. Avvdgningen
mellan de aktuella intressena far namligen inte — sdsom dven generaladvokaten har papekat i punkt 38
i sitt forslag till avgorande — undergrava det dldre varumarkets grundlaggande funktion, namligen att
garantera varans ursprung.

Det var saledes riktigt av tribunalen att vid intresseavvigningen finna att dverklagandendmnden — med
beaktande av det omfattande skydd som férordning nr 207/2009 ger kdnda varumirken — hade fog for
att finna att klaganden inte hade styrkt att det fanns skilig anledning och att klaganden séledes genom
registreringsansokan den 21 januari 2008 respektive den 18 augusti 2009 forsokte dra otillborlig fordel
av det édldre varumarket KENZO:s renommé, vilket registrerades den 20 februari 2001.

Harav foljer att det andra argumentet som aberopats till stod for den andra grundens fjarde del inte
kan vinna framgang. Foljaktligen kan overklagandet inte heller vinna bifall savitt avser den andra

grunden.

Mot bakgrund av det ovan angivna ska overklagandena ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rattegdngsregler ska domstolen besluta om rittegangskostnaderna nir
overklagandet ogillas. Enligt 138.1 i rittegdngsreglerna, som ér tillimplig pda mél om o6verklagande
enligt artikel 184.1 i rittegangsreglerna, ska tappande part forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. EUIPO och Kenzo har yrkat att Kenzo Tsujimoto ska forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna. Eftersom Kenzo Tsujimoto har tappat mélet, ska EUIPO:s och Kenzos yrkande
bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) foljande:

1) Overklagandena ogillas.

2) Kenzo Tsujimoto ska ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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