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Sentencia del Tribunal General en el asunto T-157/23 | Kneipp/EUIPO - Patou (Joyful by nature)

Marca de la Unidn Europea: el Tribunal General confirma que el renombre
de una marca se adquiere y se pierde, por lo general, de forma progresiva

En noviembre de 2019, Kneipp GmbH (Kneipp), una empresa de productos cosméticos alemana, solicit6 a la Oficina
de Propiedad Intelectual de la Union Europea (EUIPO) el registro como marca de la Union Europea del signo
denominativo Joyful by nature. La marca solicitada designaba principalmente productos cosméticos, velas
perfumadas y servicios de marketing. En julio de 2020, la Maison Jean Patou, una empresa francesa de productos de
lujo (principalmente moda y perfumes), se opuso al registro de la marca solicitada. La EUIPO estimé parcialmente la
oposicion, sefialando que la marca JOY de la Maison Jean Patou gozaba de gran renombre en una parte sustancial
de la Unidn, y que el titular de la marca solicitada podria beneficiarse indebidamente de ese renombre, habida
cuenta de la similitud entre las dos marcas.

Kneipp interpuso un recurso ante el Tribunal General contra la resolucién de la EUIPO.
El Tribunal General desestima este recurso.

El Tribunal General observa que la marca JOY goza de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unién,
en particular, en Francia, respecto a los productos de perfumeria y perfumes. Esta marca adquirié en el pasado un
elevado grado de notoriedad, la cual, aun suponiendo que haya podido disminuir al cabo de los afios, existia
todavia cuando se presentd la solicitud de registro de la marca solicitada, de manera que en esa fecha podia
subsistir cierta notoriedad «residual».

El Tribunal General se pronuncia ademas sobre la carga de la prueba del renombre, recordando que un documento
establecido cierto tiempo antes o después de la fecha de presentacién de la solicitud de marca de que se trate
puede contener indicaciones Utiles, habida cuenta de que, por lo general, el renombre de una marca se adquiere
progresivamente. Precisa que el mismo razonamiento se aplica en cuanto a la pérdida de ese renombre, que, en
general, también se produce progresivamente. Por lo tanto, a falta de pruebas concretas que demuestren que el
renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior JOY a lo largo de muchos afios, hubiese desaparecido
repentinamente en el Gltimo afio examinado, la marca JOY seguia gozando de renombre en la fecha pertinente.

El Tribunal General confirma también que la marca anterior JOY posee un caracter distintivo que permite su
registro, que es similar a la marca solicitada y que no cabe excluir la existencia de un riesgo de asociacién entre las
dos marcas. En estas circunstancias, existe el riesgo de que el titular de la marca solicitada pueda aprovecharse
indebidamente de la reputacion de la marca anterior.

NOTA: Las marcas de la Unién y los dibujos y modelos comunitarios son validos en todo el territorio de la Unién
Europea. Las marcas de la Unién coexisten con las marcas nacionales. Los dibujos y modelos comunitarios
coexisten con los dibujos y modelos nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unién y de los

dibujos y modelos comunitarios se dirigiran a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.
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NOTA: El recurso de anulacién sirve para solicitar la anulacién de los actos de las instituciones de la Unién

contrarios al Derecho de la Unién. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los
particulares pueden interponer recurso de anulacién ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el
recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institucién de que se trate debe colmar el eventual vacio

juridico creado por la anulacién de dicho acto.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casacion ante el Tribunal de
Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez dias a partir de la notificacién de la
resolucién. El recurso de casacién sera sometido a un procedimiento de previa admisién a tramite. A estos efectos,
debera ir acompafiado de una solicitud de admisién a tramite en la que se exponga la cuestion o cuestiones
importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Union que dicho recurso de casacién

suscita.
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