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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 péivand heinakuuta 2017 *

Ennakkoratkaisupyynté — Immateriaalioikeudet — EU-tavaramerkki — Yhtendinen luonne — Asetus
(EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — EU-tavaramerkin tuottamaan oikeuden
yhdenmukainen suoja sekaannusvaaraa ja maineelle aiheutuvaa vahinkoa vastaan —

Kyseisen tavaramerkin kédyttdminen rauhanomaisesti rinnakkain kolmannen unionin tietyssi osassa
kayttdman kansallisen tavaramerkin kanssa — Muualla unionissa kyseisid tavaramerkkeja ei kayteta
rauhanomaisesti rinnakkain — Keskivertokuluttajan késitys — Késitykset voivat poiketa toisistaan
unionin eri osissa

Asiassa C-93/16,
jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnostd, jonka Audiencia Provincial
de Alicante (Alicanten alueellinen tuomioistuin, Espanja) on esittinyt 8.2.2016 tekemalldén
paatokselld, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 15.2.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
Ornua Co-operative Ltd, aikaisemmin The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,
vastaan
Tindale & Stanton Ltd Espaiia SL,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesic (esittelevd tuomari) sekd tuomarit A. Prechal,
A. Rosas, C. Toader ja E. Jarasitinas,

julkisasiamies: M. Szpunar,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa késittelysséd ja 18.1.2017 pidetyssa istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Ornua Co-operative Ltd, aikaisemmin The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, edustajanaan
E. Armijo Chéavarri, abogado,

— Tindale & Stanton Ltd Espafa SL, edustajinaan A. von Miihlendahl ja J. Giiell Serra, abogados,
— Saksan hallitus, asiamiehinddn T. Henze ja M. Hellmann,

— Ranskan hallitus, asiamiehinddn D. Colas ja D. Segoin,

* Oikeudenkayntikieli: espanja.
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— Euroopan komissio, asiamiehindén E. Gippini Fournier, T. Scharf ja ]J. Samnadda,
kuultuaan julkisasiamiehen 29.3.2017 pidetyssa istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Ennakkoratkaisupyynté koskee [EU-]Jtavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 9 artiklan tulkintaa.

Tamd ennakkoratkaisupyynto on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Ornua Co-operative Ltd,
aikaisemmin The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (jaljempénd Ornua), ja Tindale & Stanton Ltd
Espaia SL (jdljempand T & S) ja joka koskee sitd, ettd viimeksi mainittu on kayttinyt merkkid, joka
Ornuan mukaan aiheuttaa sekaannusvaaran EU-tavaramerkkien, joiden haltija se on, kanssa ja
aiheuttaa vahinkoa kyseisten tavaramerkkien maineelle.

Asiaa koskevat oikeussdinnot

Asetusta N:o 207/2009, jolla kumottiin ja korvattiin yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan
23.3.2016. Kun otetaan huomioon pddasian tosiseikkojen tapahtumahetki, kasiteltdvina olevaa
ennakkoratkaisupyyntoa tarkastellaan kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin se
oli voimassa ennen mainittua muutosta.

Kyseisen asetuksen johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:

"[Euroopan  unionin]  tavoitteiden  toteuttamiseksi  ndyttdd  tarpeelliselta  luoda  —-—
tavaramerkkijarjestelmd, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtd ainoaa menettelyd noudattaen
[EU-]tavaramerkkejd, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko [unionin]
alueelle. Ndin ilmaistua [EU-]tavaramerkin yhtendisen luonteen periaatetta olisi sovellettava, jollei tdssa
asetuksessa toisin sdadetd.”

Kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa, joka kuuluu sen I osastoon, jonka otsikko on ”Yleiset
sadnnokset”, sdddettiin seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkki on yhtendinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla [unionissa]: sen
voi rekisteroidd ainoastaan olemaan voimassa koko [unionissa], sen voi luovuttaa, siitd voi luopua, sen
hallintaoikeus voidaan menettdd tai julistaa mitattoméksi ja sen kaytto voidaan kieltdd ainoastaan koko
[unionissa]. Tétéd periaatetta sovelletaan, jollei tdssa asetuksessa toisin sdddetd.”

Saman asetuksen II osaston otsikko on "Tavaramerkkioikeus”. Sen 2 jakso, jonka otsikko on "[Unionin]
tavaramerkin vaikutukset”, sisdltdd muun muassa 9 ja 12 artiklan, joista ensin mainitun otsikko on
”

"[EU-] tavaramerkin tuottamat oikeudet” ja jalkimmaisen "[EU-]|tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat
rajoitukset”.
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Kyseisen 9 artiklan 1 kohdassa sdddettiin seuraavaa:

"Rekisterdidyn [EU-]tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on
oikeus kieltdd muita ilman hénen suostumustaan kayttdmastd elinkeinotoiminnassa:

a) merkkid, joka on sama kuin [EU-]tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki
on rekisteroity;

b) merkkid, joka sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki, ja sen vuoksi,
ettd merkki ja [EU-]Jtavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja,
aiheuttaa yleison keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisdltdd myos vaaran merkin ja
tavaramerkin vélisestd mielleyhtymast;

¢) merkkid, joka on sama tai samankaltainen kuin [EU-]Jtavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka
ovat erilaisia kuin ne, joille [EU-]Jtavaramerkki on rekisterdity, kun se on laajalti tunnettu
[unionissa], ja jos merkin kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi [EU-]tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikéyttoa taikka olisi niille haitaksi.”

Saman asetuksen edelld mainitussa 12 artiklassa sdddettiin seuraavaa:
"[EU-]tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltaméén toista kédyttdmasté elinkeinotoiminnassa:
a) omaa nimedan tai osoitettaan;

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, méaraa, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperds,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintoja;

c) tavaramerkkid, milloin sen kdyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisitarvikkeiden
tai varaosien, kayttotarkoituksen osoittamiseksi,

jos tama kayttad niitd hyvaa liiketapaa noudattaen.”

Pddasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Ornua on Irlannin oikeuden mukaan perustettu yhtio, jonka taloudellinen toiminta sijoittuu
elintarvikealalle. Se pitdd kaupan muun muassa voita ja muita maitotuotteita.

Ornua on useiden EU-tavaramerkkien haltija; nédihin kuuluu sanamerkki KERRYGOLD, joka
rekister6itiin vuonna 1998 tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten, joita ovat
erityisesti voi ja muut maitotuotteet, sekd seuraavat kaksi kuviomerkkid, joista ensimmaéinen
rekisteroitiin vuonna 1998 ja jalkimmadinen vuonna 2011 samaa tavaraluokkaa varten (jdljempéana
yhdessda EU-tavaramerkit KERRYGOLD):
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Tavaroita, joihin kyseiset tavaramerkit liitetddn, viedddn useisiin maihin. Unionissa kyseisid tavaroita
myyddan ldhinnd Espanjassa, Belgiassa, Tanskassa, Saksassa, Irlannissa, Kreikassa, Ranskassa,
Kyproksella, Luxemburgissa, Maltalla, Alankomaissa ja Yhdistyneessa kuningaskunnassa.

T & S on Espanjan oikeuden mukaan perustettu yhtio, joka tuo maahan ja jakelee Espanjassa merkilla
KERRYMAID varustettuja margariineja. Kerry Group plc valmistaa kyseiset tavarat Irlannissa.

Kerry Group on rekisterdinyt Irlannissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa kansallisen tavaramerkin
KERRYMAID.

The Irish Dairy Board Co-operative, josta tuli Ornua 31.3.2015, nosti 29.1.2014 loukkauskanteen
T & S:44 vastaan Juzgado de lo Mercantil de Alicantessa (Alicanten kauppatuomioistuin, Espanja),
joka on EU-tavaramerkkejd kisittelevd tuomioistuin, ja vaati kyseistd tuomioistuinta toteamaan, ettd
koska T & S tuo Espanjaan ja jakelee sielld merkilla KERRYMAID varustettuja margariineja, se loukkaa
EU-tavaramerkin KERRYGOLD tuottamia oikeuksia. Se, ettd T & S kayttdd merkkia KERRYMAID,
aiheuttaa kantajan mukaan sekaannusvaaran ja merkitsee kyseisten tavaramerkkien erottamiskyvyn ja
maineen ilman perusteltua syytd tapahtuvaa hyvaksikayttod.

Kyseinen tuomioistuin totesi ensiksi, ettd ainoa samankaltaisuus merkin KERRYMAID ja
EU-tavaramerkkien KERRYGOLD vililld on osatekija "kerry”, joka viittaa Irlannin kreivikuntaan, joka
on tunnettu nautakarjataloudestaan.

Se totesi tdmédn jdlkeen, ettd asianosaiset olivat yksimielisid siitd, ettd Irlannissa ja Yhdistyneessa
kuningaskunnassa EU-tavaramerkkeja KERRYGOLD ja kansallista tavaramerkkia KERRYMAID
kéytetdadn rauhanomaisesti rinnakkain.

Kyseinen tuomioistuin paitteli téstd, ettd EU-tavaramerkkien KERRYGOLD ja merkin KERRYMAID
vélilld ei voinut olla sekaannusvaaraa Espanjassa. Koska Irlannilla ja Yhdistyneelld kuningaskunnalla on
yhdessd huomattava viestollinen painoarvo unionissa, kyseisten tavaramerkkien ja kyseisen merkin
vilisen rauhanomaisen rinnakkain kayttdmisen kyseisissi = kahdessa jdsenvaltiossa  tulisi
EU-tavaramerkin yhtendisen luonteen vuoksi johtaa koko unionin aluetta koskevaan pédtelmaén siitd,
ettei kyseisten tavaramerkkien ja kyseisen merkin vililld ole sekaannusvaaraa.

Sama tuomioistuin katsoi lopuksi, ettd koska kyseisia merkkeja kéaytetddn rauhanomaisesti rinnakkain
Irlannissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa, T & S ei voi kiyttdd epdoikeutetusti hyviksi
EU-tavaramerkkien KERYGOLD erottamiskykyd tai mainetta Espanjassa.

Juzgado de lo Mercantil de Alicante tukeutui edelld mainittuihin ndkemyksiin ja hylkasi
loukkauskanteen 18.3.2015 antamallaan tuomiolla.

Kyseisestd tuomiosta valitettiin ennakkoratkaisua pyytdneeseen tuomioistuimeen.
Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin lédhtee liikkeelle toteamuksesta, jonka mukaan se, ettd
EU-tavaramerkkeja KERRYGOLD ja merkkia KERRYMAID kéytetddn rauhanomaisesti rinnakkain, on

ndytetty toteen yksinomaan Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta, ja kyseinen tuomioistuin
epdilee sitd, onko asiaa ensimmadisend oikeusasteena kisitelleen tuomioistuimen tekemad vyleistys
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asetuksen N:o 207/2009 mukainen. Jos oletetaan, ettd se, ettd kyseiset tavaramerkit ja kyseinen merkki
esiintyvét rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessa kuningaskunnassa, merkitsee siti, ettd
sekaannusvaaraa ei kyseisissi kahdessa jdsenvaltiossa ole, téstd ei ennakkoratkaisua pyytdneen
tuomioistuimen mukaan kuitenkaan seuraa, ettei kyseisten tavaramerkkien ja kyseisen merkin valilla
ole sekaannusvaaraa myoskddan muissa jasenvaltioissa. Téllainen yleistdminen saattaisi nimittdin johtaa
asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan perusteella EU-tavaramerkin haltijalleen tuottamien oikeuksien
tehokkaan vaikutuksen poistamiseen.

Tassd tilanteessa Audiencia Provincial de Alicante (Alicanten alueellinen tuomioistuin, Espanja) on
paattanyt  lykdtd  asian  kdsittelyd ja  esittdd = unionin = tuomioistuimelle  seuraavat
ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voidaanko [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, silti osin kuin siind
edellytetdédn sekaannusvaaraa, jotta [EU-]tavaramerkin haltija voi kieltdd muita ilman hénen
suostumustaan kayttdmastd elinkeinotoiminnassa merkkid asetuksessa sdddetyissd tapauksissa,
tulkita siten, ettd sen mukaan sekaannusvaara voidaan sulkea pois silloin, kun aikaisempaa
[EU-]tavaramerkkid on kéytetty tavaramerkin haltijan passiivisuuden vuoksi rauhanomaisesti
rinnakkain samankaltaisten kansallisten tavaramerkkien kanssa kahdessa unionin jdsenvaltiossa
vuosien ajan, joten sekaannusvaaran puuttuminen ndissd kahdessa jdsenvaltiossa yleistetddn
koskemaan muita jdsenvaltioita tai unionia kokonaisuudessaan, kun otetaan huomion, ettd
[EU-]tavaramerkki velvoittaa yhtendiseen kohteluun?

2) Onko edellisessé kohdassa esitetyssd tapauksessa mahdollista ottaa sekaannusvaaraa arvioitaessa
huomioon maantieteelliset, viestolliset, taloudelliset tai muunlaiset niiden jdsenvaltioiden
olosuhteet, joissa kyseisia tavaramerkkeja on kaytetty rinnakkain, minkd seurauksena
sekaannusvaaran puuttuminen kyseisissd valtioissa voidaan yleistdd koskemaan toista jasenvaltiota
tai unionia kokonaisuudessaan?

3) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetyssa tapauksessa kyseistd
sdadnnostd tulkittava niin, ettd jos aikaisempaa tavaramerkkid on kaytetty rinnakkain riidanalaisen
merkin kanssa tiettyjen vuosien ajan kahdessa unionin jasenvaltiossa aikaisemman tavaramerkin
haltijan tdtd kayttdmistd riitauttamatta, tdmd tavaramerkin haltijan my6hemmin merkin
kayttamistd erityisesti ndissd kahdessa valtiossa kohtaan osoittama passiivisuus voidaan yleistdaa
koskemaan unionin alueen muita osia ratkaistaessa, onko kolmas kéyttainyt myohempda merkkid
perustellusta syystd, koska [EU-]tavaramerkki velvoittaa yhtendiseen kohteluun?”

Unionin tuomioistuin toimitti ennakkoratkaisua pyytdneelle tuomioistuimelle selvennyspyynnoén
saadakseen selville, onko kyseistd tuomioistuinta pyydetty — tdimén soveltaessa asetusta N:o 207/2009
— tarkastelemaan ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia, jonka mukaan maantieteellisen
alkuperin osoittavan ilmauksen “kerry” kyseessé olevissa merkeissé esiintymisen ja osatekijoiden "gold”
ja "maid” samankaltaisuuden puuttumisen vuoksi sekaannusvaaraa ei missadn tapauksessa voi olla.

Ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin vastasi kyseiseen selvennyspyyntéon myontavasti.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmdinen kysymys

Ensimmiaisella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ldhinnd, onko
asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, ettd sen perusteella, ettd
osassa unionia EU-tavaramerkkid ja kansallista tavaramerkkid kdytetddn rauhanomaisesti rinnakkain,
EU-tavaramerkin yhtendisen luonteen vuoksi voidaan katsoa, ettd unionin toisessa osassa, jossa kyseistd
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EU-tavaramerkkid ja tdmén kansallisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkia ei kaytetd
rauhanomaisesti rinnakkain, kyseisen EU-tavaramerkin ja kyseisen merkin vililla ei ole
sekaannusvaaraa.

Koska tdmd kysymys on esitetty EU-tavaramerkin yhtendisen luonteen ndkokulmasta, on aluksi
todettava, ettd kyseisen periaatteen, joka ilmaistaan asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan
kolmannessa perustelukappaleessa ja jota tdsmennetddn kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa,
nojalla EU-tavaramerkeilld on yhdenmukainen suoja ja niiden vaikutus ulottuu koko unionin alueelle.
Kyseisen sdannoksen mukaan EU-tavaramerkki voidaan rekisterdida tai luovuttaa, siitd voidaan luopua,
sen hallintaoikeus voidaan menettda tai se voidaan julistaa mitdttomaksi ja sen kayttd voidaan kieltdaa
ainoastaan koko unionissa, jollei mainitussa asetuksessa toisin saddeta.

Vaikka asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa mainintaan yksinomaan tavaramerkin
rekisterointi, sen luovuttaminen, tavaramerkin tuottamien oikeuksien menettiminen ja haltijalle
osoitettu Lkielto kéyttdd tavaramerkkiddn, kyseisestd sddnnoksestd ja asetuksen johdanto-osan
kolmannesta perustelukappaleesta yhdessa tarkasteltuina ilmenee kuitenkin, ettd myos kyseisen
asetuksen II osaston 2 jaksossa luetellut EU-tavaramerkin vaikutukset ovat yhtendiset koko unionin
alueella.

Unionin tuomioistuin on ndin ollen jo katsonut, ettd EU-tavaramerkin haltijalleen asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan perusteella tuottama yksinoikeus koskee ldhtokohtaisesti koko
unionin aluetta (ks. vastaavasti tuomio 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238,
39 kohta).

Kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta vakiintuneesta oikeuskdytinnostéd ilmenee,
ettd kyseisessd sddnnoksessd suojataan EU-tavaramerkin haltijaa kaikenlaista kédyttoa vastaan, joka
aiheuttaa haittaa tai voi aiheuttaa haittaa timén tavaramerkin tehtdville osoittaa alkuperd (tuomio
22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 27 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

EU-tavaramerkin haltijan kyseisen sddnnoksen nojalla tdlld tavoin saama yhdenmukainen suoja
muodostuu siitd, ettd kyseiselle haltijalle annetaan oikeus kieltdd koko unionin alueella kaikkia
kolmansia kayttdimastd elinkeinotoiminnassa ilman kyseisen haltijan suostumusta samaa tai
samankaltaista merkkid samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten tavalla, jolla aiheutetaan
haittaa tai voidaan aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtédville osoittaa alkuperd ja luodaan ndin ollen
sekaannusvaara.

Jotta EU-tavaramerkin haltija voisi vedota kyseiseen oikeuteen, ei ole suinkaan tarpeen, etté
sekaannusvaaran aiheuttavan saman tai samankaltaisen merkin kéytté ulottuisi koko unionin alueelle.

Jos EU-tavaramerkin haltijaa suojattaisiin yksinomaan loukkauksilta, jotka ulottuvat koko unionin
alueelle, haltija ei nimittdin voisi kieltdd sellaisten samojen tai samankaltaisten merkkien kéyttod, jotka
aiheuttavat ~ sekaannusvaaran  yksinomaan  osalla  kyseistd  aluetta, vaikka  asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pyritdédn suojaamaan kyseistd haltijaa kaytoltd, joka
haittaa sen tavaramerkin tehtdvaa osoittaa alkuperd, kaikkialla unionissa.

Kun merkin kaytto aiheuttaa unionin yhdessd osassa sekaannusvaaran EU-tavaramerkin kanssa, mutta
unionin toisessa osassa sama kayttdo ei aiheuta téllaista vaaraa, kyseisen tavaramerkin tuottamaa
yksinoikeutta on ndin ollen loukattu. Tiassda tapauksessa EU-tavaramerkkeja kasittelevan
tuomioistuimen, jonka késiteltdviksi asia on saatettu, on kiellettdvd asianomaisten tavaroiden kaupan
pitdiminen kyseessd olevaa merkkia kéyttden kaikkialla unionin alueella lukuun ottamatta sen sité osaa,
jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu (tuomio 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 25
ja 36 kohta).
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Kasiteltavéssa asiassa unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee, ettd péddasian
asianosaiset ovat yksimielisid siitd, ettd EU-tavaramerkkeja KERRYGOLD ja kansallista tavaramerkkia
KERRYMAID kiytetddn rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa,
joten Ornua ei vastusta kyseisen kansallisen tavaramerkin kayttod edelld mainituissa jasenvaltioissa.

On niin ikddn kiistatonta, ettd tdllaista rauhanomaista rinnakkain kéayttamistda ei tapahdu
loukkauskanteen kohteena olevalla unionin alueella eli Espanjassa ja ettd T & S kayttda sielld merkkid
KERRYMAID ilman Ornuan suostumusta.

Unionin tuomioistuimen oikeuskédytdnnostd ilmenee liséksi, ettd sen tutkimisen, onko sekaannusvaara
olemassa unionin tietyssd osassa, on perustuttava asianomaisen tapauksen kaikkien merkityksellisten
tekijoiden kokonaisarviointiin ja ettd kyseiseen arviointiin on kuuluttava tavaramerkin ja kolmannen
kayttdman merkin ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisallon vertailu, miké voi johtaa muun muassa
kielellisista syistd eri padtelmiin unionin yhden ja toisen osan osalta (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2016,
combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 31 ja 33 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).

Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 39 kohdassa, tistd seuraa, ettd pddasiassa kyseessd
olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa on todettu, ettd EU-tavaramerkkejd ja merkkia kaytetddn
rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa, EU-tavaramerkkeja
kasittelevd tuomioistuin, jonka kasiteltdviksi on saatettu loukkauskanne, joka koskee kyseisen merkin
kayttod toisessa jasenvaltiossa — tésséd tapauksessa Espanjassa —, ei voi tyytyd perustamaan arviointiaan
kyseiseen rauhanomaiseen rinnakkaiskdyttoon Irlannissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa. Kyseisen
tuomioistuimen on pdinvastoin tehtdvd kaikkien asian kannalta merkityksellisten tekijoiden
kokonaisarviointi.

Edelld esitetty huomioiden ensimmadiseen kysymykseen on vastattava, ettd asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd sen perusteella, ettd osassa
unionia EU-tavaramerkkid ja kansallista tavaramerkkia kéytetadn rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida
katsoa, ettd unionin toisessa osassa, jossa kyseistd EU-tavaramerkkid ja tdmén kansallisen tavaramerkin
kanssa samanlaista merkkid ei kdytetd rauhanomaisesti rinnakkain, kyseisen EU-tavaramerkin ja
kyseisen merkin vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Toinen kysymys

Toisella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee ldahinng, onko asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, ettd EU-tavaramerkkeja kasitteleva
tuomioistuin voi loukkauskannetta tutkiessaan ottaa huomioon seikat, joilla sen mukaan on merkitysta
sen arvioimiseksi, voiko EU-tavaramerkin haltija kieltdd merkin kdyton unionin osassa, jota
loukkauskanne ei koske, sen arvioimiseksi, voiko kyseinen haltija kieltdd kyseisen merkin kayton
unionin osassa, jota loukkauskanne koskee.

Kuten tdmdn tuomion 36 Lkohdassa on palautettu mieleen, tarkastelun, joka toimivaltaisen
EU-tavaramerkkejd Kkésittelevdn tuomioistuimen on suoritettava, on perustuttava kaikkien sen
kasiteltaviksi saatetun asian kannalta merkityksellisten tekijoiden kokonaisarviointiin.

Kun on kyse asianomaisen EU-tavaramerkin ja kolmannen kayttiméan merkin ulkoasun, lausuntatavan
tai merkityssisallon vertailusta, tdiméan kokonaisarvioinnin on perustuttava kokonaisvaikutelmaan, jonka
kohdeyleiso, joka muodostuu asianomaisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista ja
kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, kyseisestd tavaramerkistd ja merkisté
saa (ks. vastaavasti tuomio 25.6.2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14,
EU:C:2015:420, 21 ja 25 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).
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Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 41 ja 42 kohdassa, kun markkinaolosuhteet seka
sosiokulttuuriset tai muut seikat, jotka vaikuttavat EU-tavaramerkin ja asianomaisen merkin
keskivertokuluttajassa synnyttiméddn kokonaisvaikutelmaan, eiviat vaihtele merkittavédsti unionin
yhdestd osasta toiseen, ei ole mitddn estettd sille, ettd asian kannalta merkitykselliset tekijat, joiden
olemassaolo osassa unionia on osoitettu, otetaan huomioon sen arvioimiseksi, voiko kyseisen
tavaramerkin haltija kieltdad kyseisen merkin kdyton unionin toisessa osassa tai sen koko alueella.

Kuten selvennyspyyntoon annetusta vastauksesta ja unionin tuomioistuimelle esitetyistd
huomautuksista ilmenee, kisiteltavassa asiassa T & S viittdd muun muassa, ettd merkki KERRYMAID,
jota se kayttdd Espanjassa, ei ole samankaltainen kuin Ornuan EU-tavaramerkit KERRYGOLD, minka
vuoksi se ei voi aiheuttaa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa, koska osatekija “kerry” on maantieteellisen alkuperdn osoittava ilmaus, joka ei
kyseisen asetuksen 12 artiklan nojalla kuulu Ornuan 9 artiklaan perustuvan yksinoikeuden
soveltamisalaan.

Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklaan perustuvan yksinoikeuden rajaaminen, johon T & S viittaa,
edellyttaa sitd, ettd maantieteellisen alkuperédn osoittavan ilmauksen sisaltavada merkkia kaytetddan hyvaa
liilketapaa noudattaen. Sen tutkimiseksi, tayttyyko kyseinen edellytys, joka ilmaisee velvoitteen toimia
lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nédhden, tuomioistuimen, jonka kasiteltavaksi
asia on saatettu, on arvioitava kaikkia asian kannalta merkityksellisid seikkoja kokonaisuutena (ks. mm.
tuomio 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, 24 ja 26 kohta; tuomio 16.11.2004,
Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 82 ja 84 kohta ja tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja
Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 41 kohta).

Taltd osin on otettava huomioon muun muassa kolmannen kaupan pitdimén tavaran esitystapa
kokonaisuudessaan; se, miten asianomainen tavaramerkki on erotettu kyseisen kolmannen kayttimésta
merkistd, sekd se, miten kyseinen kolmas on pyrkinyt takaamaan, ettd kuluttajat erottavat sen tavarat
tavaramerkin haltijan tavaroista (ks. vastaavasti tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group
Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 46 kohta).

Vaikka ennakkoratkaisua pyytédneen tuomioistuimen on otettava huomioon Irlannissa ja Yhdistyneessa
kuningaskunnassa esiintyvit seikat sen arvioimiseksi, voiko Ornua kieltdd merkin KERRYMAID kayton
Espanjassa, sen on varmistettava ennalta, ettei markkinaolosuhteissa tai sosiokulttuurisissa olosuhteissa
ole merkittdvid eroja yhtddltd unionin siind osassa, jota loukkauskanne koskee, ja toisaalta siind osassa,
jossa sijaitsee maantieteellinen alue, joka vastaa asianomaisessa merkissd olevaa maantieteellistd nimed.
Ei nimittdin voida sulkea pois sitd, ettd kolmannelta odotettavissa olevaa kayttaytymistd sen
varmistamiseksi, ettd sen merkin kidytté6 noudattaa hyvaa liiketapaa, on analysoitava eri tavoin unionin
osassa, jossa kuluttajat tuntevat erityistda yhteenkuuluvuutta kyseessd olevassa tavaramerkissd ja
merkissd esiintyvdn maantieteellisen nimen kanssa, kuin unionin osassa, jossa tdmén yhteenkuuluvuus
on heikompi.

Edelld  esitetyn  perusteella  toiseen  kysymykseen = on  vastattava, ettd  asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd EU-tavaramerkkejd kisitteleva
tuomioistuin voi loukkauskannetta tutkiessaan ottaa huomioon seikat, joilla sen mukaan on merkitysta
sen arvioimiseksi, voiko EU-tavaramerkin haltija kieltdd merkin kéytdn unionin osassa, jota
loukkauskanne ei koske, sen arvioimiseksi, voiko kyseinen haltija kieltdd kyseisen merkin kayton
unionin osassa, jota loukkauskanne koskee, kunhan markkinaolosuhteet ja sosiokulttuuriset olosuhteet
eivit poikkea huomattavasti toisistaan unionin mainituissa osissa.
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Kolmas kysymys

Kolmannella kysymyksellddn ennakkoratkaisua pyytdnyt tuomioistuin tiedustelee lahinnd, onko
asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, ettd sen perusteella, ettd
lagjalti tunnettua EU-tavaramerkkid ja Lkansallista tavaramerkkid kéytetddn osassa unionia
rauhanomaisesti rinnakkain, EU-tavaramerkin yhtendisen luonteen vuoksi voidaan katsoa, ettd unionin
toisessa osassa, jossa kyseisid merkkeja ei kdytetd rauhanomaisesti rinnakkain, on olemassa perusteltu
syy, jonka vuoksi kyseisen merkin kayttdé on oikeutettua.

Kuten tdmin tuomion 28 kohdassa palautettiin mieleen, EU-tavaramerkin haltijalleen asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan perusteella tuottama yksinoikeus koskee ldhtokohtaisesti koko
unionin aluetta.

Kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa laajalti tunnettujen EU-tavaramerkkien haltijoille
myonnetty laajennettu suoja muodostuu siitd, ettd ndmd voivat kieltdd kolmansia kayttimastd ilman
niiden suostumusta ja perusteltua syytd elinkeinotoiminnassa merkkid, joka on sama tai
samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki — olivatpa kyseessd samankaltaiset tavarat tai palvelut kuin
ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteréity, tai tavarat ja palvelut, jotka eivit ole télld tavoin
samankaltaisia —, jos kaytto merkitsee kyseisten tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen
epdoikeutettua hyviaksikayttoa taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle (ks.
vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 68 ja 70
kohta).

Jotta EU-tavaramerkin haltija nauttisi tdtd laajennettua suojaa, on osoitettava — edelld mainitun
9 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaisesti —, ettd kyseinen tavaramerkki on ”laajalti
tunnettu [unionissa]”. Téatd varten riittdd, ettd osoitetaan, ettd kyseinen tavaramerkki on tdlld tavalla
tunnettu unionin alueen olennaisessa osassa, joka voi tilanteen mukaan vastata muun muassa yhden
ainoan jdsenvaltion aluetta. Kun tdmé edellytys tédyttyy, on katsottava, ettd asianomainen
EU-tavaramerkki on lagjalti tunnettu koko unionissa (tuomio 6.10.2009, PAGO International,
C-301/07, EU:C:2009:611, 27, 29 ja 30 kohta sekd tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14,
EU:C:2015:539, 19 ja 20 kohta).

Kyseiselld oikeuskdytdnnolld varmistetaan, ettd EU-tavaramerkin haltija joko saa asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaa laajennettua suojaa koko unionissa tai se ei
saa tdtd suojaa lainkaan. EU-tavaramerkkien tuottaman suojan ulottuvuus on ndin ollen
yhdenmukainen koko unionin alueella.

Jotta EU-tavaramerkin haltija, joka nauttii laajennettua suojaa, voisi vedota kyseiseen
9 artiklan 1 kohdan ¢ alakohtaan perustuvaan oikeuteensa, ei puolestaan ole mitenkdén tarpeen, ettd
merkin kaytto, joka loukkaa kyseistd oikeutta, ulottuu koko unionin alueelle.

Jos nimittdin kyseistd haltijaa suojattaisiin yksinomaan loukkauksilta, jotka ulottuvat koko unionin
alueelle, tamédn olisi mahdotonta kieltdd vain tiettyd kyseisen alueen osaa koskevia loukkauksia, vaikka
asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan tavoitteena on suojata kyseistd haltijaa
kaikkialla unionissa saman tai samankaltaisen merkin kaytoltd, joka ilman perusteltua syytd merkitsisi
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua hyviksikayttod taikka olisi niille haitaksi.

Ellei ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen selvityksestd muuta johdu, kisiteltdvdssd asiassa

vaikuttaa kiistattomalta, ettd EU-tavaramerkit KERRYGOLD ovat asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettuja.
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Unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee liséksi, ettd padasian asianosaiset
ovat yksimielisid siitd, ettd koska kyseisid tavaramerkkeja ja kansallista tavaramerkkia KERRYMAID
kaytetddn rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa, niiden kayttoon
unionin kyseisessd osassa on perusteltu syy.

Kuten tdmdn tuomion 35 kohdassa jo todettiin, on niin ikddn kiistatonta, ettd edelld mainittuja
merkkeja ei kéytetd tdlld tavoin rauhanomaisesti rinnakkain unionin silld alueella, jota loukkauskanne
koskee, eli Espanjassa ja ettd T & S kayttdd sielld merkkia KERRYMAID ilman Ornuan suostumusta.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskdytinnostd ilmenee lisdksi, ettd asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun loukkauksen olemassaolon tutkimisen on
perustuttava kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisen vyksittdistapauksen
merkitykselliset tekijat (tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta ja tuomio
18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 39 kohta).

Tastd seuraa, ettd késiteltdvassd asiassa, jossa on olemassa perusteltu syy, jonka vuoksi merkin
KERRYMAID kayttdminen Irlannissa ja Yhdistyneessd kuningaskunnassa on oikeutettua, koska
EU-tavaramerkkeja KERRYGOLD ja asianomaista kansallista tavaramerkkid kéytetddn rauhanomaisesti
rinnakkain kyseisissa kahdessa jdsenvaltiossa, EU-tavaramerkkejd kaisittelevd tuomioistuin, jonka
kasiteltavaksi on saatettu loukkauskanne, joka koskee kyseisen merkin kayttod toisessa jdsenvaltiossa,
ei voi tyytyd perustamaan arviotaan kyseiseen rauhanomaiseen rinnakkaiskdyttoon Irlannissa ja
Yhdistyneessd kuningaskunnassa, vaan sen on pdinvastoin tehtdvd kaikkien asian kannalta
merkityksellisten seikkojen kokonaisarviointi.

Kolmanteen kysymykseen on ndin ollen vastattava, ettd asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa on tulkittava siten, ettd sen perusteella, ettd laajalti tunnettua EU-tavaramerkkid ja
merkkid kaytetddn osassa Euroopan unionia rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida katsoa, ettd unionin
toisessa osassa, jossa kyseisid merkkeja ei kdytetd rauhanomaisesti rinnakkain, on olemassa perusteltu
syy, jonka vuoksi kyseisen merkin kaytté on oikeutettua.

Oikeudenkiyntikulut

Pddasian asianosaisten osalta asian késittely unionin tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevan asian kasittelyssa, minkd vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on
paattaa oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkdyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille
kuin ndille asianosaisille huomautusten esittdmisestd unionin tuomioistuimelle, ei voida maaréta
korvattaviksi.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) [EU-]tavaramerKkisti 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd sen perusteella,
ettd osassa Euroopan unionia EU-tavaramerkkid ja kansallista tavaramerkkid kiytetddn
rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida katsoa, ettdi unionin toisessa osassa, jossa Kkyseistd
EU-tavaramerkkia ja taimédn kansallisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkia ei kiytetd
rauhanomaisesti rinnakkain, kyseisen EU-tavaramerkin ja kyseisen merkin vililld ei ole
sekaannusvaaraa.

2) Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, ettd
EU-tavaramerkkeja kasittelevdi tuomioistuin voi loukkauskannetta tutkiessaan ottaa
huomioon seikat, joilla sen mukaan on merkitystid sen arvioimiseksi, voiko EU-tavaramerkin
haltija kieltdd merkin kidyton Euroopan unionin osassa, jota loukkauskanne ei koske, sen
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arvioimiseksi, voiko kyseinen haltija kieltdd kyseisen merkin kidyton unionin osassa, jota

loukkauskanne koskee, kunhan markkinaolosuhteet ja sosiokulttuuriset olosuhteet eivi
poikkea huomattavasti toisistaan unionin mainituissa osissa.

3) Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c¢ alakohtaa on tulkittava siten, etti sen
perusteella, ettd laajalti tunnettua EU-tavaramerkkid ja merkkid kidytetidn osassa Euroopan
unionia rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida katsoa, etti unionin toisessa osassa, jossa
kyseisid merkkeja ei kiyteti rauhanomaisesti rinnakkain, on olemassa perusteltu syy, jonka
vuoksi kyseisen merkin kidytto on oikeutettua.

Allekirjoitukset
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