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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
MACIE] SZPUNAR
foredraget den 29 mars 2017*

Mal C-93/16

Ornua Co-operative Limited, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Limited
mot
Tindale & Stanton Ltd Espafa SL

(begédran om forhandsavgorande fran Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante,
Spanien))

"Begéran om forhandsavgorande — EU-varumérke — Forordning (EG) nr 207/2009 —
Enhetlig karaktdar — Artikel 1 — Risk for forvaxling — Skadlig inverkan pa renommeéet — Artikel 9.1 b
och ¢ — Motstaende varumérken som innehaller en uppgift om geografiskt ursprung —
Friktionsfri samexistens mellan de motstaende varumérkena i en del av unionen”

Inledning

1. Forevarande begiran om forhandsavgorande har framstillts i ett mal som avser en konflikt mellan
kdannetecknen KERRYGOLD och KERRYMAID. De aktuella kidnnetecknen, vilka dr skyddade som
EU-varumirke respektive som nationella varumirken, samexisterar friktionsfritt i Irland och i
Forenade kungariket sedan mer &n tjugo ar, medan forevarande mal — vilket dr anhéngigt vid en
spansk domstol som ska prova malet i sin egenskap av domstol for EU-varumérken — avser en
konflikt mellan dessa tva kédnnetecken i den resterande delen av Europeiska unionen.

2. Det sdrskilda sammanhanget i forevarande mal ger EU-domstolen tillfalle att utveckla sin praxis
avseende principen om EU-varumairkens enhetliga karaktdr.** Det ar sérskilt friga om att precisera
hur bedéomningen av risken for forvaxling och skadlig inverkan pa renomméet, enligt artikel 9.1 b och
c i forordning (EG) nr 207/2009,*** ska omfatta tva aspekter, ndmligen dels den omstidndigheten att de
motstdende varumérkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, dels den omstiandigheten att
varumérkena innehaller en uppgift om geografiskt ursprung. ****

* Originalsprak: franska.

** Se dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), och dom av den 22 september 2016, combit Software (C-223/15,
EU:C:2016:719).

** Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i den version som é&r tidsmassigt
tillamplig (ratione temporis) i forevarande mal. I huvudsak liknande bestimmelser finns i artikel 9.2 b och c i forordningen, i dess lydelse enligt
Europaparlamentets och rédets férordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21).

**** Jag anvdnder det uttryck som foljer av lydelsen i artikel 12 i férordning nr 207/2009. I flera internationella réttsakter och unionsrattsakter

anvinds uttrycken “ursprungsbeteckning” och “geografisk beteckning”, och deras exakta rittsliga betydelse &r beroende av den aktuella
rattsakten.
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Tillaimpliga bestimmelser
3. I artikel 1.2 i forordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

"Ett EU-varumirke ska ha en enhetlig karaktédr. Det ska ha samma rdttsverkan i hela unionen: det far
inte registreras, overlatas eller avstds ifran eller bli foremal for beslut om upphévande av innehavarens
rattigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anviandning forbjudas om det inte géller for hela
unionen. Denna princip ska gélla om inte annat foreskrivs i denna férordning.”

4. T artikel 9.1 i forordningen foreskrivs foljande:

"Ett [EU-]varumirke ger innehavaren ensamritt. Innehavaren har ratt att forhindra tredje man som
inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet anvénda

b) ett tecken som dr identiskt med eller liknar [EU-]varumérket om de varor eller tjinster som
omfattas av varumairket dr identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet,
och detta kan leda till forviaxling hos allmédnheten, inbegripet risken for association mellan tecknet
och varumarket,

c) ett tecken som édr identiskt med eller liknar [EU-]varumérket med avseende éven pa varor och
tjidnster av annat slag d4n dem for vilka [EU-]Jvarumérket dr registrerat, om detta ar ként i
[unionen] och om anvdndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar
till forfang for [EU-]varumarkets sérskiljningsférmaga eller renommé.”

5. I artikel 12 i denna forordning foreskrivs foljande:

”[EU-]varumaérket ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvianda

b) uppgifter om ... geografiska ursprung ...,

forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affarssed.”

Malet vid den nationella domstolen

6. Det irlaindska bolaget Ornua Co-operative Limited, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative
Limited (nedan kallat Ornua), dr innehavare av EU-ordmirket KERRYGOLD, vilket registrerades
ar 1998, samt tva figurmérken innehallande samma ordelement, vilka registrerades ar 1998 respektive
ar 2011, for livsmedelsprodukter (nedan gemensamt kallade varumirkena KERRYGOLD).

7. Det spanska bolaget Tindale & Stanton Ltd Espana SL (nedan kallat T&S) importerar och
distribuerar i Spanien, under kannetecknet KERRYMAID, mjolkprodukter producerade av Kerry
Group plc

8. Kerry Group dr innehavare av de nationella ordmarkena KERRYMAID, vilka ar registrerade i Irland
och i Forenade kungariket.
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9. Den 29 januari 2014 vickte Ornua talan om varumairkesintrang mot T&S vid Juzgado de lo
Mercantil de Alicante (Handelsdomstolen i Alicante, i egenskap av domstol for EU-varumaérken,
Spanien), och gjorde gillande att anvindningen av kénnetecknet KERRYMAID utgjorde ett intrang i
varumidrkena KERRYGOLD. Denna talan grundades pa artikel 9.1 b och c i forordning nr 207/2009.

10. Namnda domstol ogillade talan med motiveringen att den enda likheten mellan de motstaende
varumirkena var den gemensamma bestandsdelen "Kerry”, vilken syftar pa det irlaindska grevskapet
som dr kidnt for boskapsuppfodning, och att det var ostridigt att dessa varumirken samexisterade
friktionsfritt i Irland och i Forenade kungariket.

11. Enligt namnda domstol skulle namligen konsekvenserna av den friktionsfria samexistensen i dessa
tva medlemsstater extrapoleras till hela unionen, med héansyn till EU-varumarkets enhetliga karaktar.
Av samma skidl kunde otillborlig fordel inte ha dragits av de &beropade varumairkenas
sarskiljningsformaga eller renommé, eftersom kénnetecknet KERRYMAID anvinds i Spanien i syfte att
marknadsfora en vara som sedan manga ar tillbaka marknadsfors i andra medlemsstater utan nagon
invdndning fran innehavaren av varumérkena KERRYGOLD.

12. Ornua o6verklagade den domen till den hdnskjutande domstolen.

13. Den hénskjutande domstolen har uppgett att varumarkena KERRYGOLD ér kidnda i hela unionen.
Den har péapekat att innehavaren av dessa varumérken har medgett att de samexisterar friktionsfritt
med varumirket KERRYMAID endast i Irland och i Forenade kungariket. Den héanskjutande
domstolen &r saledes osdker pa huruvida denna omstindighet kan beaktas vid den bedomning av
risken for forvixling och skadlig inverkan pa renomméet som avser hela unionen.

Tolkningsfragorna och forfarandet vid domstolen

14. Mot denna bakgrund beslutade Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante,
Spanien) att vilandeforklara malet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Kan artikel 9.1 b i [férordning nr 207/2009], som kréver att det foreligger risk for forvixling for att
innehavaren av ett [EU-]Jvarumirke ska ha rdtt att forhindra tredje man som inte har hans
medgivande att i ndringsverksamhet anvénda ett kidnnetecken i de fall som dér anges, tolkas sa, att
denna artikel gor det mojligt att utesluta risk for forvixling nar det dldre [EU-]varumaérket, pa
grund av innehavarens tolerans, under flera ar har samexisterat friktionsfritt med liknande
nationella varumaérken i tvd EU-medlemsstater, sa att avsaknaden av risk for forvixling i dessa tva
medlemsstater kan extrapoleras till andra medlemsstater, eller till hela unionen, med beaktande av
den enhetliga behandling som [EU-]varumaérket kraver?

2) Ar det, i det fall som beskrivs i féregdende punkt, méjligt att beakta geografiska, demografiska,
ekonomiska eller andra omstiandigheter i de medlemsstater i vilka samexistensen har forevarit for
att bedoma om det foreligger en risk for forvixling, sd att en avsaknad av risk for forvixling i
niamnda medlemsstater kan extrapoleras till en annan medlemsstat, eller till hela unionen?

3) Ska artikel 9.1 c i [forordning nr 207/2009], i de situationer som avses i den bestimmelsen, tolkas
sa, att for det fall det dldre varumarket har samexisterat med det omstridda kdnnetecknet under ett
visst antal ar i tvd EU-medlemsstater utan ndgon invindning fran innehavaren av det é&ldre
varumarket, varumarkesinnehavarens tolerans mot anvidndningen av det yngre kénnetecknet i
dessa tva medlemsstater i synnerhet kan extrapoleras till den resterande delen av unionen for att
bedoma huruvida tredje man har skilig anledning att anvidnda ett yngre kdnnetecken, pa grund av
den enhetliga behandling som [EU-]varumarket kraver?”
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15. Beslutet om hanskjutande inkom till domstolens kansli den 15 februari 2016. Parterna i malet vid
den nationella domstolen, den tyska och den franska regeringen samt Europeiska kommissionen har
inkommit med skriftliga yttranden.

16. EU-domstolen skickade en begéran om klarlagganden till den hdnskjutande domstolen, som den
sistnamnda besvarade den 12 december 2016. Parterna i malet vid den nationella domstolen och
kommissionen deltog vid forhandlingen den 18 januari 2017.

Bedomning

Inledande synpunkter

17. I forevarande mal krévs det en tolkning av artikel 9.1 b och c i foérordning nr 207/2009 vad
betraffar tva aspekter.

18. For det forsta, med hdnsyn till att de tvd motstdende varumérkena samexisterar friktionsfritt i
Irland och i Forenade kungariket, vill den hénskjutande domstolen — genom sina tre tolkningsfragor —
fa klarhet i vilken slutsats som eventuellt ska dras av denna omstindighet med avseende pa
bedomningen av risken for forvéixling och den skadliga inverkan pa renommeéet i den resterande delen
av unionen.

19. For det andra kommer forevarande mal éven att ge EU-domstolen mojlighet att precisera villkoren
for en bedomning av risken for forvixling mellan varumérken som innehéller samma upplysning om
geografiskt ursprung. *****

20. Det framgar av beslutet om hinskjutande att ordet "Kerry”, vilket d&r gemensamt for de bada
motstdendena varumairkena, 4r namnet pa ett irlandskt grevskap som é&r ként for boskapsuppfédning.
Relevansen av denna aspekt — som det inte uttryckligen har hénvisats till i tolkningsfragornas lydelse
— bekréftades genom en begiran om klarlagganden som EU-domstolen skickade till den hénskjutande
domstolen, och de berorda parterna har haft mojlighet att pa ett dandamalsenligt sédtt framfora sina
standpunkter i fradgan vid féorhandlingen. Foljaktligen ska omfattningen av tolkningsfragorna utvidgas i
det avseendet, i enlighet med fast réttspraxis som tillater ett sddant tillvigagangssatt for att ge den
hanskjutande domstolen ett anvdndbart svar. ******

Tilldmpningen av artikel 9 i forordning nr 207/2009 ndr de motstdende varumdrkena
samexisterar friktionsfritt i en del av unionen

21. Den hénskjutande domstolen har stéllt de tre tolkningsfragorna, vilka jag foreslar ska bedomas
gemensamt, for att fa klarhet i huruvida och, i forekommande fall, pa vilket sédtt den omstdndigheten
att de motstdende varumirkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen kan paverka
bedomningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling och skadlig inverkan p& renomméet, enligt
artikel 9.1 b och ¢ i forordning nr 207/2009, i den resterande delen av unionen.

22. Jag noterar inledningsvis att den friktionsfria samexistensen mellan motstdende varumarken ar en
aspekt som i relativt liten utstrackning har behandlats i domstolens praxis.

*#*#* Se dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), och dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner
Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11).

###:% Se, bland annat, dom av den 7 december 2000, Telaustria och Telefonadress (C-324/98, EU:C:2000:669, punkt 59), och dom av den
7 mars 2013, Efir (C-19/12, ej publicerad, EU:C:2013:148, punkt 27).
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23. Vad betriffar bedomningen av risken for forvixling, framgir det av fast rdttspraxis att vid
provningen av huruvida det foreligger en siddan risk hos omsdttningskretsen ska det goras en
helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. *******

24. Domstolen har i det avseendet medgett att det inte kan uteslutas att den omstdndigheten att
varumirkena samexisterar friktionsfritt pa en viss marknad tillsammans med andra faktorer eventuellt

el e e

kan bidra till att risken for forvixling mellan dessa varumiarken minskar. ****

25. Detta 6verviagande har dven beaktats i tribunalens praxis avseende invandningsfoérfaranden, enligt
vilken en saddan samexistens inte bara ska vara friktionsfri utan éven ska grunda sig pa att det saknas
risk for forvaxling hos omséttningskretsen. *****##**

26. Aven om domstolen @nnu inte har haft tillfille att precisera villkoren for att tillimpa begreppet
"friktionsfri samexistens”, framgar det likvédl av denna rdttspraxis att den friktionsfria samexistensen
mellan de motstdende varumérkena pa den aktuella marknaden utgor en relevant omstindighet som
ska beaktas vid helhetsbedomningen av risken for férvaxling.

27. 1 forevarande fall ar det ostridigt att samexistensen mellan de motstaende varumarkena, vilken har
varit friktionsfri och langvarig, dr sddan att den utesluter att det foreligger en risk for forvaxling pa den
aktuella marknaden i Irland och i Forenade kungariket.

28. Den aktuella diskussionen ér saledes inriktad pa fragan huruvida denna omsténdighet ska beaktas
vid bedomningen av huruvida det foreligger en sadan risk i Spanien, dar det pastadda intranget ska ha
skett, samt i den resterande delen av unionen.

29. Ornua anser att den friktionsfria samexistensen maste styrkas i hela unionen, for att den ska kunna
beaktas vid bedomningen av huruvida det foreligger en risk for forvaxling med EU-varumarket. Enligt
Ornua foljer detta av principen om EU-varumirkens enhetliga karaktir och av den omstédndigheten
att rattsverkan av ett sadant varumairke omfattar hela unionen. Ornua hivdar att samexistens i en del
av unionen inte gor det mojligt att dra nagon slutsats for resten av unionen.

30. Den tyska och den franska regeringen delar i huvudsak denna tolkning. Kommissionen har dven
angett att den friktionsfria samexistensen mellan de motstaende varumérkena i princip ska styrkas i
hela det omréde dér det pastddda intranget sker och foljaktligen, vad betraffar EU-varumérket, i hela
unionen. Kommissionen har dock tillagt att det inte kan uteslutas att situationen i det omrade déar de
motstdende varumirkena samexisterar kan ge information som dr anvindbar for bedomningen av
risken for forvéixling pa andra marknader.

31. Jag noterar att en liknande tolkning — som kréver att den friktionsfria samexistensen styrks inom
hela unionen — dven framgar av praxis fran Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO)
avseende inviandningsforfaranden, ********** och denna tolkning har godkénts av tribunalen. ***********
Detta synsitt innebéar att om risken for forvaxling potentiellt sett foreligger inom hela unionen, pa
grund av EU-varumirkets omfattning, ska avsaknaden av en risk for forvixling tack vare
samexistensen i sin tur styrkas i hela unionen.

#xxxk Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18).
*** Dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 82).
#axraxias Dom av den 11 maj 2005, Grupo Sada/harmoniseringskontoret — Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, punkt 86), och dom av
den 11 december 2007, Portela & Companhia/harmoniseringskontoret — Torrens Cuadrado och Sanz (Bial) (T-10/06, ej publicerad,
EU:T:2007:371, punkt 76).
wamsaiast 1 EUIPO:s riktlinjer foreskrivs att om det dldre varumérke som aberopas till stdd for invindningen ar ett EU-varumérke maste den som
ansoker visa att varumérkena samexisterar i hela unionen. Se "Riktlinjer for provning vid immaterialrattsmyndigheten”, del C-2-6, s. 7
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/trade-mark-guidelines).

*#** Dom av den 10 april 2013, Hoganis/harmoniseringskontoret — Haynes (ASTALOY) (T-505/10, ej publicerad, EU:T:2013:160,
punkterna 49-50).
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32. T&S har foreslagit en annan tolkning och ar av den uppfattningen att den friktionsfria
samexistensen utgor en relevant omstdndighet d&ven om den avser endast en del av unionen. T&S
anser att om de motstdende varumidrkena har samexisterat i en visentlig del av unionen utan att
medfora en risk for forvixling, kan man darav dra slutsatsen att en sadan risk inte foreligger i nagon
del av unionen.

33. Jag anser inte att nagon av dessa tvd standpunkter, vilka dr varandras raka motsatser, ar
overtygande.

34. EU-varumirkessystemet vilar visserligen pa principen om EU-varuméirkens enhetliga karaktar,
vilken kréver ett enhetligt skydd for sadana varumérken inom hela unionen.

35. Det foljer dock av sdrdragen i det system som inrdttats genom forordning nr 207/2009 att
bedomningen av risken for forvaxling mellan ett kdnnetecken och EU-varumairket i vissa situationer
inte leder till ett enda resultat, som géller for hela unionen.

36. I domen combit Software slog domstolen fast att principen om EU-varumarkens enhetliga karaktar
inte utgoér hinder mot att en domstol for EU-varumaérken finner att anvidndningen av ett kdnnetecken
kan medfora risk for forvaxling med ett EU-varumérke i en del av unionen, samtidigt som ndmnda
anvdndning inte medfér nagon sadan risk i en annan del av unionen, eller hinder mot att ndmnda
domstol drar slutsatser av detta konstaterande genom att i undantagsfall och pa grundval av uppgifter
som i princip ska ldggas fram av svaranden, meddela ett foreldggande om att nimnda anviandning ska
upphora som ér geografiskt begrénsat. **

37. Nér det konstateras att det inte foreligger nagon risk for forvaxling i en viss del av unionen, kan
namligen den rittsenliga handel som é&r en f6ljd av anvindningen av kdnnetecknet i fraga i den delen
av unionen inte forbjudas. ****## s

38. Det framgar av samma dom att konstaterandet att det foreligger ett intrang i den ensamritt som
EU-varumiérket ger i undantagsfall kan vara geografiskt begrinsat. Dirav foljer dven att den
omstindigheten att det inte foreligger nagon risk for forvixling mellan de motstaende varumairkena i
en del av unionen inte utesluter konstaterandet att en sadan risk foreligger i en annan del av unionen.

39. Foljaktligen — och i motsats till vad T&S har hdvdat — dven om det, genom argumentet om
friktionsfri samexistens, skulle styrkas att anvdndningen av de motstdende varumirkena inte medfor
nagon risk for forvaxling i Irland och i Forenade kungariket, utgér denna omstindighet inte i sig
nagot hinder mot konstaterandet att det foreligger en saddan risk i en annan del av unionen.

40. Jag anser dock — i motsats till Ornus stindpunkt — att det inte heller foljer darav att den
friktionsfria samexistensen i en del av unionen saknar betydelse for bedomningen av risken for
forvixling med ett EU-varumarke.

41. Bedomningen av risken for forvaxling, i ett mal som avser intrdng i den ensamritt som
EU-varumirket ger, kréver en helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer som potentiellt sett
hanfor sig till hela unionen. I samband med denna bedémning kan det inte uteslutas att en
omstédndighet ar relevant enbart pa grund av att den syftar pa den situation som rader i endast en del
av unionen.

rasmasiist Dom av den 22 september 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 36).

o *#** Dom av den 22 september 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, punkterna 31 och 32); se dven, for ett liknande
resonemang, dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 46—48).
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42. Att tva varumirken samexisterar friktionsfritt pa nationell niva kan bero pa olika omstiandigheter.
Det kan i det avseendet inte uteslutas att avsaknaden av en risk for forvaxling i en del av unionen dar
de berorda varumirkena har anvénts intensivt och under ling tid kan tyda pa att det inte foreligger
nagon sadan risk i andra delar av unionen, om marknadsvillkoren och uppfattningen hos

o

omsdttningskretsen inte skiljer sig markant, **###xxssist

43. Nar det, sasom i forevarande fall, har styrkts att anvdndningen av de aktuella kédnnetecknen inte
medfér nagon risk for forvixling i en del av unionen dér dessa kdnnetecken samexisterar friktionsfritt
sedan lange, kan denna omstindighet inverka pa bedomningen av risken for forvaxling i andra
omraden dir en konflikt kan uppsta.

44. Jag tror att detta kan ha varit vad den spanska domstolen i forsta instans avsdg niar den angav att
den enda likheten mellan de motstdende varumairkena var den geografiska beteckningen "Kerry” och
att dessa varumirken dessutom samexisterade friktionsfritt i Irland och i Forenade kungariket, sa att
det inte fanns nagon anledning att anse att T&S:s verksamhet skulle medfora forvixling i en annan
del av unionen.

45. Sasom framgar av min beddmning nedan ****** % utgor ndmligen den omstdndigheten att de
motstdende varumirkena innehaller en uppgift om geografiskt ursprung, ndmligen hénvisningen till
det irlaindska grevskapet — vilket skulle kunna vara en av de omstdndigheter som forklarar den
friktionsfria samexistensen i Irland och i Forenade kungariket — en relevant omstindighet vid
bedémningen av risken for forvaxling pa unionsniva.

46. Som den tyska och den franska regeringen samt kommissionen har papekat, kan visserligen den
friktionsfria samexistensen i vissa medlemsstater inte “extrapoleras” till resten av unionen. En sddan
automatisk extrapolering ska anses utesluten. Icke desto mindre anser jag att omstdndigheterna kring
den friktionsfria samexistensen i en del av unionen kan vara relevanta for bedomningen av risken for
forviaxling i hela unionen.

47. Mot bakgrund av det ovan anforda anser jag darfor att de motstdende kdnnetecknens friktionsfria
samexistens i en del av unionen utgér en omstdndighet som, utan att vara avgorande, kan beaktas vid
helhetsbedomningen av huruvida det foreligger en risk for forviaxling med ett EU-varumirke i en
annan del av unionen, enligt artikel 9.1 b i féorordning nr 207/2009.

48. Detsamma giller, enligt min mening, den beddmning som avses i artikel 9.1 ¢ i férordning
nr 207/2009, varigenom det infors ett mer omfattande skydd for kdnda varumarken.

49. Konstaterandet att det har forekommit skadlig inverkan pd det é&ldre varumaérkets
sarskiljningsformaga eller renommé, pa ett av de sétt som dasyftas i denna bestimmelse, ska grunda sig
sarskilt pa att det finns ett samband mellan de motstdende varumaérkena, vilket ér foljden av ett visst
matt av likhet mellan dessa. Vid provningen av om det finns ett sidant samband ska det goras en
helhetsbedomning mot bakgrund av samthga relevanta faktorer i det enskilda fallet, daribland risken
for forvaxling hos allménheten. *

50. Av samma skil som jag har angett med hanvisning till artikel 9.1 b i férordning nr 207/2009 ska
den omstdndigheten att varumérkena samexisterar friktionsfritt i en del av unionen i forekommande
fall beaktas i samband med den helhetsbedomning som krévs enligt artikel 9.1 ¢ i samma férordning.

*** Jag noterar att kommissionen, dven om den har uteslutit all slags automatisk extrapolering, har angett att det inte finns nagot som
hindrar att den nationella domstolen beaktar uppgifter om situationen i andra medlemsstater om de spréakliga och sociokulturella
sdrdragen i dessa medlemsstater dr jamforbara med sardragen pa den berérda marknaden.

st Se punkt 65 i detta forslag till avgorande.

*** Se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 30, 41 och 42 och dir angiven
rattspraxis).
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51. Trots att den hidnskjutande domstolen, i formuleringen av den tredje tolkningsfragan, har erinrat
om mdjligheten att beakta den friktionsfria samexistensen som en skélig anledning till anvindningen,
anser jag att denna omstdndighet ska beaktas i samband med helhetsbedomningen av huruvida det
foreligger ett samband mellan varumirkena. Om ett sadant samband saknas, dr det inte nodvandigt
att undersoka huruvida det finns en skalig anledning till anvandningen.

52. Jag vill i det avseendet erinra om att villkoret att varumaérket ér kdnt ska anses vara uppfyllt om
EU-varumairket dr ként i en visentlig del av unionen. En sddan del kan i féorekommande fall bland
annat motsvara en medlemsstats territorium. ******#sssesesx Jao anser att den omstédndigheten att
varumarkena samexisterar friktionsfritt skulle kunna vara dénnu mer relevant i detta sammanhang, nér
den friktionsfria samexistensen avser den del av unionen som har anvénts som referens for att visa att
det éldre varumarket ér kint.

53. Mot bakgrund av dessa papekanden anser jag att bestimmelserna i artikel 9.1 b och ¢ i férordning
nr 207/2009 ska tolkas sa, att den omstdndigheten att de motstdende varumiérkena samexisterar
friktionsfritt i en del av unionen, utan att forvaxling uppstar, inte betyder att risken for forvaxling
automatiskt dr utesluten i en annan del av unionen. Denna samexistens utgoér likvdl en relevant
omstdndighet som i forekommande fall kan beaktas vid helhetsbedomningen av risken for forviaxling
och av forekomsten av ett samband mellan de berérda varumaérkena, vilka utgor de respektive kriterier
som ligger till grund for var och en av dessa bestimmelser.

Tillimpningen av artikel 9 i forordning nr 207/2009 ndr varumdrkena innehdller en uppgift om
geografiskt ursprung

54. Jag noterar att unionslagstiftaren, genom att anta férordning nr 207/2009, har medgett att det finns
ett allmdnintresse av att uppgifter som kan anvindas for att visa de berdrda varornas geografiska
ursprung forblir tillgdngliga. Det overvagandet ligger till grund for flera bestimmelser i forordningen,
sarskilt bestimmelserna om absoluta registreringshinder, om begransmngar av ett varumairkes
rattsverkan och om rdttsverkan av ett kollektivmarke. *********

55. Enligt artikel 12 b i forordning nr 207/2009 kan innehavaren av EU-varumirket inte forhindra
tredje man att i ndringsverksamhet anvinda uppgifter om bland annat en varas geografiska ursprung,
forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affirssed. En motsvarande begriansning foreskrivs i
artikel 6.1 b i direktiv 2008/95/EG. ***###swissmissmit

56. Denna begrinsning av den ensamritt som ett varumdrke ger syftar till att forena
varumairkesinnehavarens intressen med andra producenters intressen pa den inre marknaden, med
beaktande av varumadrkesrdttens axiologi, sdsom ett visentligt inslag i det system med sund
konkurrens som EUF-fordraget syftar till att infora och upprétthalla. ** e

57. I domstolens praxis har det medgetts att det foreligger ett allménintresse av att kidnnetecken eller
upplysningar som kan anvindas for att visa det geografiska ursprunget, i synnerhet geografiska namn,
forblir tillgal’lgliga. e sl sl el sl ek skl kel ok

*** Se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27
och 29), och dom av den 3 september 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, punkt 19).

Artikel 7.1 c, artikel 12 b respektive artikel 66.2 i férordning nr 207/2009.

* Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

e Se, for ett liknande resonemang, med avseende péa den identiska bestimmelsen i artikel 6.1 b i radets forsta direktiv 89/104/EEG

av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), dom av den

7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punkt 16).

st Se, analogt, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26).
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58. For att aberopa det aktuella allménintresset, ricker det att det geografiska namnet kan visa de
berérda varornas ursprung. Det ska saledes avgoras huruvida ett geografiskt namn utpekar en plats
som for ndrvarande enligt den berérda omséttningskretsens uppfattning har ett samband med den
berérda kategorm av_ varor eller om det i framtiden ar troligt att ett sadant samband kan

O s s s S N S S SR [P

uppsta s o s S S S

59. I det mal som avsdg en konflikt mellan kdnnetecknet "KERRY Spring” och varumirket GERRI for
laskedrycker, fann domstolen att innehavaren av ett nationellt varumirke endast kan forhindra en
anviandning av uppgiften om geografiskt ursprung som syftar pa en annan medlemsstat om denna
anvindning inte dr forenlig med god affirssed. Endast det forhallandet att det foreligger en
forvaxlingsrisk pa grund av ljudlikhet mellan de tva kdnnetecknen ir inte tillrackligt for att kunna dra
slutsatsen att en anvandmng av denna uppgift i néringsverksamhet &r oforenlig med god
affdrssed. *

60. Dessa Overviaganden, vilka domstolen framholl med beaktande av de stora sprakliga skillnaderna i
dévarande Europeiska gemenskapen, som bestod av femton medlemsstater, 4r énnu mer relevanta
i dag.

61. Aven om det antas att den uppgift om geografiskt ursprung som syftar pd en annan medlemsstat
skulle, enligt konsumenterna i en annan medlemsstat, kunna anses likna det ord som har integrerats i
ett varumarke, kan varumarkesinnehavaren inte forhindra en siddan anvéndning sa linge den ér forenlig
med god affirssed. Den likhet som foljer av detta ord kan saledes inte beaktas for att sla fast att det
foreligger en risk for forvixling.

62. Sasom framgar av beslutet om hdnskjutande &r i forevarande fall ordet "Kerry”, vilket &r
gemensamt for de tva motstdende kénnetecknen, namnet pa ett irlaindskt grevskap som ar kant for
boskapsuppfodning, vilket saledes kan anvdndas som uppgift om ursprunget f6r de mjolkprodukter
som dr aktuella i det nationella malet.

63. Under dessa omstindigheter kan domstolen for EU-varumairken inte beakta en sadan likhet mellan
kannetecknen, vilken f6ljer av en anvdndning av denna geografiska beteckning som é&r i enlighet med
god affirssed, for att konstatera att det foreligger en risk for forvixling med EU-varumirket eller en
skadlig inverkan pa detta varumarkes renommé.

64. Det ankommer ndmligen pa nimnda domstol att se till att konstaterandet att det har skett ett
intrang i den ensamrétt som EU-varumirket ger under sadana omstédndigheter inte strider mot de
begransningar av varumairkets réttsverkningar som avses i artikel 12 b i forordning nr 207/20009.

65. Mot bakgrund av det ovan anforda anser jag att artikel 9.1 b och ¢ i férordning nr 207/2009 ska
tolkas sa, att den omstidndigheten att de aktuella varumirkena innehaller samma ord, vilket utgor en
uppgift om geografiskt ursprung som anvénds i enlighet med god affirssed, inte kan ligga till grund
for ett konstaterande att det foreligger en risk for forvixling med ett EU-varumirke eller en skadlig
inverkan pa detta varumirkes renommé.

* Dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 31).
** Dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, punkterna 25 och 27).
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Forslag till avgorande

66. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen besvarar den tolkningsfraga som har
stéllts av Audiencia Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) pa foljande stt:

1) Artikel 9.1 b och c i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumérken ska tolkas si, att den omstdndigheten att de motstdende varumirkena
samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, utan att forvéixling uppstar, inte betyder att risken
for forvixling automatiskt ér utesluten i en annan del av unionen. Denna samexistens utgor likvél
en relevant omstiandighet som i forekommande fall kan beaktas vid helhetsbedomningen av risken
for forvaxling och av forekomsten av ett samband mellan de berérda varumairkena, vilka utgor de
kriterier som ligger till grund for var och en av dessa bestimmelser.

2) Artikel 9.1 b och c i forordning nr 207/2009 ska tolkas sa, att den omsténdigheten att de aktuella
varumairkena innehéller samma ord, vilket utgor en uppgift om geografiskt ursprung som anvands
i enlighet med god affirssed, inte kan ligga till grund for ett konstaterande att det foreligger en
risk for forvaxling med ett EU-varumaérke eller en skadlig inverkan pa detta varumérkes renommé.
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