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Nowhere Co. Ltd
mot
Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet

Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 16 mars 2022

"EU-varumiérke — Invindningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av
figurmiarket APE TEES — Aldre nationella icke registrerade figurmirken som aterger en apa —
Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i
férordning (EU) 2017/1001) — Regler {o6r talan om renommésnyltning (action for passing off)
enligt common law — Avtalet om Forenade kungarikets uttrade ur unionen och Euratom”

1. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Den relevanta tidpunkten for bedomningen av om ett relativt registreringshinder foreligger —
Dagen da registreringsansékan ingavs — Den berérda medlemsstatens uttrdde ur unionen —
Saknar betydelse
(Artikel 50 FEU, rddets forordning nr 207/2009, artikel 8, Avtalet om Forenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands uttrdde ur Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen, artiklarna 126 och 127)

(se punkterna 28-30)

2. EU-varumidirke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invindning fran innehavaren av ett icke registrerat varumdrke eller ett annat kinnetecken som
anvéinds i niringsverksamhet — Invindning som grundas pd ett varumdrke som dr skyddat i
Forenade kungariket — Forenade kungarikets uttrdde ur unionen — Av betydelse -
Overklagandenimndens beslut antogs efter 6vergdngsperioden — Berdittigat intresse kvarstod
under perioden mellan dagen for ingivandet av ansokan om registrering av EU-varumdrket och
utgangen av overgdangsperioden
(Artikel 50 FEU, rddets forordning nr 207/2009, artiklarna 8.4, 42.2 och 42.3
Europaparlamentets och rddets forordning nr 2017/1001, artiklarna 51 och 52,
kommissionens forordning nr 2868/95, artikel 1, regel 19.1 och 20.1, avtalet om Férenade
konungariket Storbritannien och Nordirlands uttrdde ur Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen, artiklarna 126 och 127)

(se punkterna 34, 36—39, 41-43, 45 och 46)

3. EU-varumdrke - Forfarande for overklagande — Overklagande vid unionsdomstolen -
Tribunalens mojlighet att dndra det 6verklagade beslutet — Grdnser
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(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 72.3)
(se punkt 47)

Resumé

Junguo Ye ingav en ansdkan hos Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) om
registrering som EU-varumairke av figurmérket APE TEES for olika varor och tjdnster. Nowhere
Co. Ltd framstéllde en invindning mot registreringen av detta varumirke pa grundval av tre
aldre icke registrerade figurmirken som anvédnds i nédringsverksamhet i Forenade kungariket,
vilka enligt tillaimplig rdtt i den staten gor det majligt for bolaget att forhindra anvandningen av
det sokta varumarket.

Genom beslut av den 10 februari 2021 avslog EUIPO:s overklagandendmnd inviandningen med
motiveringen att Nowhere Co., efter det att Férenade kungariket lamnat Europeiska unionen och
efter utgangen av den 6vergangsperiod som anges i uttradesavtalet’, inte langre kunde aberopa
regler for talan om renommésnyltning (action for passing off) enligt common law med stod av
Forenade kungarikets rittsordning. Overklagandenimnden ansag att den relevanta tidpunkten
for bedomningen av om det foreligger édldre rattigheter var den tidpunkt da det 6verklagade
beslutet antogs, vilken i forevarande fall intraffade efter 6vergangsperiodens utgang. Vidare kan
det fran och med Overgangsperiodens utgang inte uppkomma nagon motsittning mellan det
sOkta varumirket och de dldre icke registrerade varuméirkena, i den méan dessa anvédnds i
naringsverksamhet i Forenade kungariket.

Tribunalen ogiltigférklarar EUIPO:s 6verklagandendmnds beslut. Tribunalen anser att Nowhere
Co., trots Forenade kungarikets uttrdde ur Europeiska unionen och 6vergangsperiodens utgang,
har ett beréttigat intresse av att vinna framgang med sin invindning med avseende pa perioden
mellan dagen for ansokan om registrering av EU-varumairket och utgangen av dvergangsperioden.

Tribunalens bedomning

Tribunalen erinrar inledningsvis om att forekomsten av ett relativt registreringshinder ska
bedomas vid tidpunkten for ingivandet av ansdkan om registrering av ett EU-varumérke mot
vilket invdndningen har framstillts. Att en invindning med stod av artikel 8.4 i forordning
nr 207/2009* grundar sig pa é&ldre icke registrerade varumirken som anvints i
ndringsverksamhet i Forenade kungariket och pa den i Forenade kungarikets réttsordning
foreskrivna ratt som ror renommésnyltning saknar betydelse for en invindning mot en ansokan
om registrering av ett EU-varumérke som getts in fore ikrafttradandet av uttrddesavtalet och
utgéngen av 6vergangsperioden.

! Avtalet om Forenade konungariket Storbritannien och Nordirlands uttridde ur Europeiska unionen och Europeiska
atomenergigemenskapen (EUT L 29, 2020, s. 7).

2 I radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken (EUT L 78, 2009, s. 1), i 4ndrad lydelse, foreskrivs i
artikel 8.4 att efter invindning frdn innehavaren av ett icke registrerat varumirke eller av ett annat tecken som anvinds i
nédringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning, fir det varumirke som ansékan avser inte registreras om och i den mén det finns
unionslagstiftning eller tillimplig nationell lagstiftning om detta tecken, a) ritten till tecknet har forvirvats fore tidpunkten for ansokan
om registrering av EU-varumérket eller i forekommande fall tidpunkten f6r den prioritet som dberopas som grund for ansékan om
registrering av EU-varumérket eller, b) tecknet ger innehavaren ratt att férbjuda anvindning av ett yngre varumarke.
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Nar det géller EUIPO:s argument att den tidpunkt som é&r relevant for bedomningen av om det
foreligger aldre réttigheter i forevarande fall ar den tidpunkt da det dverklagade beslutet antogs,
papekar tribunalen for det forsta att blott anvidndningen av presens indikativ i artikel 8.4 i
forordning nr 207/2009 inte gor det mojligt att dra nagon slutsats betrdffande dess tolkning.
Denna bestaimmelse inleds med orden ”[e]fter invindning fran innehavaren av ett icke registrerat
varumairke”. Det kan séledes inte uteslutas att de presensformer som senare anvidnds i denna
bestammelse snarare hanfor sig till den tidpunkt da invindningen framstilldes och inte till den
tidpunkt da det 6verklagade beslutet antogs.

For det andra framhaller tribunalen att EUIPO faststillde fristen fore utgangen av vilken bevis pa
dess forvirv, fortsatta forekomst och omfattning av skyddet for den aldre rattigheten skulle inges
till en tidpunkt fore ikrafttriadandet av uttrddesavtalet och fore Overgangsperiodens utging.
Dessutom hanfor sig artikel 42.2 i forordning nr 207/2009, i vilken det foreskrivs en skyldighet
for den invindande parten att visa att det dldre varumaérket verkligen har anvints, till de fem ar
som foregar dagen for offentliggorandet av ansokan om registrering av EU-varumaérke, och inte
till den tidsperiod som avslutas vid den tidpunkt dd& EUIPO meddelar sitt slutliga beslut med
avseende pa invindningen.

For det tredje anser tribunalen att &ven om det skulle medges att en motsiattning mellan de
aktuella varumaérkena inte lingre kan uppsté efter 6vergangsperiodens utgang, skulle en sadan
motséttning, for det fall det sokta varumairket registrerades, énda ha kunnat foreligga under
perioden mellan dagen for ingivandet av ansdkan om registrering av EU-varumérket och
utgéngen av Overgangsperioden. Tribunalen medger saledes att Nowhere Co. har ett beréttigat
intresse av att nd framgang med sin invindning med avseende pa denna period. Daremot hade
Junguo Ye kunnat ldmna in en ny ansokan om registrering av det sokta varumirket redan vid
utgangen av overgangsperioden. En sadan ansokan skulle under alla omstindigheter inte lingre
ha statt i strid med de éldre icke registrerade varumirkena i den man de hade anvénts i
ndringsverksamhet i Forenade kungariket.

Tribunalen finner foljaktligen att inget av EUIPO:s argument kan utgora stod for dess standpunkt
att tidpunkten for antagandet av det 6verklagade beslutet, som i forevarande fall var den enda
omstidndighet som hade intréffat efter 6vergangsperiodens utgang, var den relevanta tidpunkten
vid avgorandet av forevarande tvist.
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