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"EU-varumirke — Invdndningsférfarande — Ansokan om registrering som EU-varumérke av
ordmarket Joyful by nature — Det dldre EU-ordmaérket JOY — Relativt registreringshinder —

Skadlig inverkan pa renommeéet — Artikel 8.5 i férordning (EU) 2017/1001 — Bevis pa
renommé — Otillborlig férdel av det dldre varumairkets sérskiljningsférmaga eller renommé”

EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre kint varumdrke -
Utokat skydd for det dldre kinda varumdrket sda att det dven omfattar varor eller tjdnster av
annat slag — Villkor — Huruvida varumdrket dr kint i medlemsstaten eller i unionen -
Begrepp — Bedomningskriterier

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.5)

(se punkterna 15 och 19)

EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre kint varumdrke -
Utokat skydd for det dldre kdnda varumdrket sd att det dven omfattar varor eller tjdnster av
annat slag — Villkor — Huruvida varumdrket dr kint i medlemsstaten eller i unionen -
Bevis pd renommé — Bevisborda

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.5)

(se punkterna 20-22 och 38-42)

EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Relativa registreringshinder —
Invéindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre kint varumdrke -
Utokat skydd for det dldre kdnda varumdrket sd att det dven omfattar varor eller tjdnster av
annat slag — Ordmdrkena Joyful by nature och JOY

(Europaparlamentets och rddets forordning 2017/1001, artikel 8.5)

(se punkterna 31-36, 58-60, 7375, 88 och 92)
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Resumé

Genom sin dom ogillar tribunalen det 6verklagande som gjorts av Kneipp GmbH, som ér
varumadrkessokande, och uttalar sig om bevisbordan for ett varuméirkes renommeé. Tribunalen
anser att dven om det dr varumirkesinnehavaren som har bevisbérdan for att ett varumaérke ar
valkédnt forloras varumarkets renommé successivt, varfor det ankommer pa klaganden att visa att
det dldre varumirkets renommé, som gradvis forvirvats under flera ar, plotsligt skulle ha
forsvunnit under det sista undersokta aret.

Den 29 november 2019 ansokte klaganden vid Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet
(EUIPO) om registrering som EU-varumaérke av ordmérket Joyful by nature.’

Jean Patou framstillde en invindning mot registreringen av detta varumirke och gjorde darvid
gillande att det forelag en risk for forvaxling och skadlig inverkan pa renomméet for flera av hans
aldre réttigheter, daribland EU-ordmarket JOY, vilket registrerades ar 2016.

EUIPO:s invandningsenhet bif6ll invindningen pa grundval av artikel 8.5 i forordning 2017/1001
med hdnsyn till nyssndmnda varumérkes renommé.?

Till foljd av ett overklagande fran klaganden upphdvde EUIPO:s overklagandendmnd delvis
invindningsenhetens beslut med avseende pa vissa tjinster. Overklagandenimnden avslog
emellertid oOverklagandet vad avser de Ovriga varorna och tjansterna, bland annat med
motiveringen att Jean Patou hade visat att det &dldre varumérket var vilkdnt for sina
parfymeringsmedel och parfymer.

Det dr mot denna bakgrund som klaganden har dverklagat och gjort gillande att artikel 8.5 i
férordning 2017/1001 har asidosatts.

Tribunalens bedomning

Inom ramen for bedomningen av huruvida det dldre varumaérket &r vilkant erinrar tribunalen
inledningsvis om att renommeéet ska faststéllas vid den tidpunkt da ans6kan om registrering av
det varumarke som ans6kan avser ges in, det vill siga den 29 november 2019 i forevarande fall.

For det forsta konstaterar tribunalen att den bevisning som Jean Patou har lagt fram styrker att det
dldre varumirket vid denna tidpunkt var vélkdnt i en vésentlig del av unionen, vad giller
parfymeringsmedel och parfymer. Det dldre varumaérket ar valkant for allménheten, 4ven om de
prestigefyllda beloningar som erhallits av parfymen Joy och som ndmnda bevisning hénvisar till
ar flera ar gamla och &ven om forséljningssiffrorna minskade mellan 2013 och 2018. Tribunalen
anser under alla omstdndigheter att det dldre varumairket tidigare var vélkdnt i hog grad, och

! Ansokan avsag sirskilt varor och tjanster i klasserna 3, 4, 35 och 44 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

2 Tartikel 8.5 i Europaparlamentets och riadets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)
foreskrivs foljande: “Efter invindning fran innehavaren av ett dldre registrerat varumérke i den mening som avses i punkt 2 far det
varumérke som ansdkan avser inte registreras om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varumérke, oavsett om de varor eller tjanster
for vilka det tillimpas ér identiska med, liknar eller inte liknar dem for vilka det dldre varumirket &r registrerat, om det, i friga om ett
dldre EU-varumirke, ar kint i unionen eller, i frdga om ett dldre nationellt varumirke, 4r kint i medlemsstaten i fraga, och anvéindningen
av det varumérke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till férfang for det dldre varumirkets
sarskiljningsformaga eller renommé.”
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fortfarande var det vid tidpunkten for ansokan om registrering av det varumérke som ansokan
avser, aven om det kan antas att det blivit mindre valkdnt med &ren, vilket innebar att det
fortfarande kan ha varit vilként, atminstone i ndgon grad, vid denna tidpunkt.

For det andra uttalar sig tribunalen om bevisbordan for varumérkets renommé och erinrar om att
en handling som upprittats en viss tid fore eller efter tidpunkten f6r ansokan om registrering av
det aktuella varumirket kan innehalla anvidndbara upplysningar med hénsyn till att ett
varumirkes renommé i allménhet forvdarvas successivt. Tribunalen preciserar att samma
resonemang dr tillimpligt nar det géller forlust av ett saidant renommé, vilket i allménhet ocksa
forloras successivt. Bevisvirdet av en saddan handling kan variera beroende pa om den period som
omfattas av handlingen ligger mer eller mindre néra ansdkningsdagen. Det foljer av rattspraxis att
bevisning inte kan forlora sitt bevisvirde enbart av det skélet att den ar fem ar dldre an tidpunkten
for ansokan om registrering. Enligt réttspraxis dr det dessutom innehavaren av det &ldre
varumdrket som har bevisbordan for att varumaérket &r vélként.

I forevarande fall har 6verklagandendmnden framhallit att merparten av den bevisning som lagts
fram avsag perioden mellan 2013 och 2017 och att en del av denna bevisning hérrorde fran
1990, 2000 eller 2006, men att bevisningen i sjalva verket inneholl uppgifter om Jean Patous
fortsatta anstringningar for att bibehalla sin marknadsandel ar 2018. Overklagandenimnden
tillade att forlusten av ett renommé sallan intraffar vid ett enda tillfalle, utan den ar snarare en
kontinuerlig process under en lingre period, eftersom renommeéet i allmdnhet utvecklas under
flera ar och inte bara kan aktiveras och avaktiveras. Enligt 6verklagandendmnden ankommer det
pa klaganden att bevisa en si drastisk forlust av renommé for varumairket under en kort
tidsperiod.

Tribunalen konstaterar att denna bedomning inte innebédr en omviand bevisborda och att den é&r
forenlig med ovanndmnda rattspraxis. I avsaknad av konkreta bevis pa det édldre varumaérkets
renommé, som det dldre varumaérket successivt forvirvat under flera ar, plotsligt skulle ha
forsvunnit under det sista undersokta aret, hade 6verklagandendmnden fog for att dra slutsatsen
att det dldre varumairket fortfarande var vilkéant vid den relevanta tidpunkten.

Tribunalen fullf6ljer saledes sin bedomning och konstaterar att 6verklagandendmnden inte gjorde
nagon oriktig bedomning ndr den fann att allmdnheten kunde fa uppfattningen att det fanns ett
samband mellan de motstdende varumaérkena. Efter att ha slagit fast dels att det finns en framtida
risk, som inte dr hypotetisk, att klaganden drar otillborlig fordel av det dldre varumairkets
renommé, dels att det inte fanns nagon skilig anledning till anvindningen av det varumérke som
ansokan avser, ogillar tribunalen 6verklagandet i dess helhet.
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