g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjitte avdelningen i utokad sammansittning)

den 29 juni 2022 *

"EU-varumirke — Ogiltighetsférfarande — EU-figurmérket La Irlandesa 1943 —
Absoluta ogiltighetsgrunder — Ogiltighetsforklaring meddelad av EUIPO:s stora
overklagandendmnd — Bevisning som aberopats for forsta gangen vid tribunalen —
Relevant datum for provningen av en absolut ogiltighetsgrund — Varumaérke som &r dgnat att
vilseleda allménheten — Artikel 7.1 g i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i férordning
(EU) 2017/1001) — Ond tro — Artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i
forordning 2017/1001)”

I mal T-306/20,

Hijos de Moisés Rodriguez Gonzilez, SA, Las Palmas de Gran Canaria (Spanien), foretritt av
advokaten J. Garcia Dominguez,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), foretrddd av A. Folliard-Monguiral,
D. Hanf och E. Markakis, samtliga i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s stora 6verklagandendmnd var
Irland,
och

varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s stora 6verklagandendmnd som intervenerat vid
tribunalen, var

Ornua Co-operative Ltd, Dublin (Irland), foretritt av advokaterna E. Armijo Chévarri och
A. Sanz Cerralbo,

meddelar

TRIBUNALEN (sjatte avdelningen i utokad sammanséttning)

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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sammansatt av ordféoranden A. Marcoulli samt domarna S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz
(referent), C. Iliopoulos och R. Norkus,

justitiesekreterare: handldggaren A. Juhasz-T6th,
efter den skriftliga delen av forfarandet,
och forhandlingen den 3 februari 2022,

foljande

Dom

Klaganden, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA, har med stod av artikel 263 FEUF gett in ett
overklagande och yrkat att tribunalen ska ogiltigforklara det beslut som meddelades av stora

overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialraittsmyndighet (EUIPO) den
2 mars 2020 (drende R 1499/2016-2 Q) (nedan kallat det 6verklagade beslutet).

Bakgrund till tvisten

Den 6 augusti 2013 ingav klaganden en ansdkan om registrering av ett EU-varumarke till EUIPO i
enlighet med radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken
(EUT L 78, 2009, s. 1), i dess dndrade lydelse (ersatt av Europaparlamentets och radets forordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det varumairke som ansdkan om registrering avser utgors av foljande figurkannetecken:

La Irlandesa

C=-

Den 3 januari 2014 registrerades det varumarke som registreringsansdkan avsag for foljande varor
som omfattas av klass 29 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjidnster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg: "Kétt, fisk,
fjaderfa och vilt; kottextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och gronsaker;
geléer, sylter, fruktkompotter; 4gg; mjolk och mjolkprodukter; étliga oljor och fetter”.

Den 7 januari 2015 ldmnade Irland och intervenienten, Ornua Co-operative (med tidigare firman

Irish Dairy Board Co-operative Ltd), in en ansokan om ogiltighetsforklaring av det omtvistade
varumarket med avseende pa alla de varor som avses i punkt 4 ovan.

2 ECLI:EU:T:2022:404
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I ansokan om ogiltighetsforklaring anfordes att varumérket var vilseledande enligt artikel 52.1 a
jamford med artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a och artikel 7.1 g i férordning
2017/1001) och att registreringsansokan hade ldmnats in i ond tro i den mening som avses i
artikel 52.1 b i samma foérordning (nu artikel 59.1 b i forordning 2017/1001).

Genom beslut av den 15 juni 2016 avslog annulleringsenheten ansékan om ogiltighetsforklaring i
dess helhet. Den anség att artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 inte var tillamplig, eftersom det
omtvistade varumirkets vilseledande karaktir skulle faststillas vid tidpunkten for
registreringsansokan. I forevarande fall foljde varje eventuellt vilseledande handling av
anvindningen av detta varumirke efter det att det handelsavtal som hade ingatts mellan
klaganden och intervenienten och som var i kraft under aren 1967-2011, hade upphort att gélla.
En sadan situation avses emellertid specifikt av grunden fér upphdvande i artikel 51.1 c i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 c i forordning 2017/1001). Annulleringsenheten avvisade
ocksa det argument som aberopades enligt artikel 52.1 b i férordningen och fann att det inte gick
att dra nagon slutsats med avseende pa ond tro pa den grunden att ansokan om registrering av det
omtvistade varumirket hade ingetts efter det att affarsrelationen med intervenienten hade
upphort.

Den 12 augusti 2016 overklagade Irland och intervenienten annulleringsenhetens beslut till
EUIPO.

Genom ett beslut av den 6 december 2017 hanskot presidiet for 6verklagandendamnderna drendet
till stora 6verklagandendmnden.

I det 6verklagade beslutet konstaterade EUIPO:s stora 6verklagandendmnd att det omtvistade
varumairket anvints pa ett vilseledande sétt vid den tidpunkt da registreringsansokan lamnades

in. Den konstaterade ocksa att registreringsansokan hade gjorts i ond tro. Namnden upphévde
foljaktligen annulleringsenhetens beslut och ogiltigforklarade det omtvistade varumarket.

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet, och

— forplikta EUIPO och intervenienten att ersitta rittegangskostnaderna.
EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersétta rattegangskostnaderna.

Irland har inte inkommit med nagon svarsskrivelse och har séledes inte framstéllt nagot yrkande i
forevarande mal.

ECLI:EU:T:2022:404 3
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Rittslig bedomning

Med hénsyn till den tidpunkt da den aktuella registreringsansékan ingavs, det vill siga den
6 augusti 2013, som &r avgorande for faststillandet av tillaimplig materiell ratt, ska de faktiska
omstdndigheterna i forevarande mal regleras av de materiella bestimmelserna i forordning
nr 207/2009 (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 september 2021, Univers
Agro/EUIPO - Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, ej publicerad,
EU:T:2021:633, punkt 19 och dér angiven rattspraxis). I den méan det av fast riattspraxis foljer att
handldggningsregler i allménhet anses vara tillimpliga fran och med den dag dé de tréader i kraft
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2021, Qx World/EUIPO — Mandelay
(EDUCTOR), T-84/20, ej publicerad, EU:T:2021:555, punkt 17 och dir angiven réttspraxis),
regleras forevarande mal av handldggningsreglerna i forordning 2017/1001.

Vad giller de materiella bestimmelserna ska foljaktligen stora oOverklagandendmndens
hanvisningar i det overklagade beslutet och parternas hénvisningar till artikel 59.1 a och b och
artikel 7.1 g i forordning 2017/1001 anses avse artikel 52.1 a och b och artikel 7.1 g i férordning
nr 207/20009, vilka ar identiska till innehallet.

Bevisning som dberopats for forsta gangen vid tribunalen

EUIPO och intervenienten har gjort géllande att bilagorna A.6—A.8 till ansokan inte kan tillatas
som bevisning. De har hdvdat att dessa bilagor innehéller handlingar som aldrig har lamnats in i
det administrativa forfarandet vid EUIPO och som darfor, enligt fast rattspraxis, ska avvisas
sasom otillaten bevisning.

Tribunalen konstaterar, i likhet med vad EUIPO och intervenienten har gjort gillande, att
bilagorna A.6, A.7 och A.8 till ans6kan har ingetts for forsta gangen till tribunalen. Bilagorna A.6
och A.7 innehaller handlingar om reklamkostnader och vissa fakturor och uppgifter om den arliga
forsdljningen under det omtvistade varumdrket. De har &beropats till styrkande av hur stor
marknadsandel detta varumirke har och hur vélként varumérket dr pa Kanariebarna (Spanien),
samt den sdrskiljningsférmaga som varumairket har férvirvat. Bilaga A.8 utgérs av en forklaring
under ed fran en av klagandens foretradare av den 15 maj 2020, det vill sdga efter det att det
overklagade beslutet antagits den 2 mars 2020.

Dessa handlingar, som for forsta gangen har ingetts till tribunalen, kan inte beaktas. Syftet med ett
overklagande till tribunalen &r att fa till stand en provning av lagligheten av besluten fran EUIPO:s
overklagandendmnder i den mening som avses i artikel 72 i forordning 2017/1001, vilket innebar
att tribunalens uppgift inte &r att prova de faktiska omsténdigheterna pa nytt mot bakgrund av
handlingar som for forsta gdngen har ingetts till tribunalen. Ovanndmnda handlingar ska séledes
avvisas, utan att det dr nodvéndigt att bedéma deras bevisvarde (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret — LT] Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punkt 19 och dir angiven rdttspraxis, och dom av den
18 mars 2016, Karl-May-Verlag/harmoniseringskontoret — Constantin Film Produktion
(WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, punkt 17).

4 ECLL:EU:T:2022:404
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Provning i sak

Inledande anmdrkningar avseende de grunder som klaganden har dberopat och avseende det
overklagade beslutets struktur

Klaganden har aberopat tva grunder, varav den forsta avser ett asidosédttande av artikel 52.1 a
jamford med artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009 angdende varumérken som édr dgnade att
vilseleda allménheten, och den andra avser ett asidosattande av artikel 52.1 b i samma férordning
angaende ansokningar om varumaérkesregistrering som ingetts i ond tro.

Det resonemang som fors i det overklagade beslutet grundar sig pa tva delresonemang som
motsvarar den forsta och den andra grunden.

Eftersom artikeldelen i ett beslut grundas pa flera delresonemang, som vart och ett i sig racker f6r
att utgora stod for beslutet, finns det i princip endast skal att ogiltigforklara réattsakten om vart och
ett av delresonemangen ér réttsstridiga. I sadant fall kan ett fel eller annan réttsstridighet som
endast paverkar ett av dessa delresonemang inte racka for att motivera en ogiltigforklaring av det
overklagade beslutet, eftersom felet eller rattsstridigheten inte kan ha haft ett avgoérande
inflytande pa institutionens beslut (dom av den 20 januari 2021, Jare$ Prochazkova och
Jare§/EUIPO - Elton Hodinarskda (MANUFACTURE PRIM 1949), T-656/18, ej publicerad,
EU:T:2021:17, punkt 19 och dér angiven rittspraxis; se aven, for ett liknande resonemang, dom
av den 29 januari 2020, Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO),
T-239/19, ej publicerad, EU:T:2020:12, punkt 49 och dir angiven rattspraxis).

Foljaktligen kan det 6verklagade beslutet endast ogiltigforklaras om stora 6verklagandendmndens
béda delresonemang ér réttsstridiga.

Det kan vidare konstateras att stora Overklagandendmnden, innan den faststillde om det
omtvistade varumairket var vilseledande och om varumirkesansokan hade lamnats in i ond tro,
undersokte varumairkets inneboende egenskaper, vilka lag till grund fér resonemanget i det
overklagade beslutet. Det ska saledes forst provas huruvida denna prévning har genomforts pa
ett korrekt sdtt, innan stéllning tas till de tva grunder som klaganden har anfort.

Det omtvistade varumdrkets inneboende egenskaper och de varor som omfattas av varumdrket

Stora overklagandendmnden har konstaterat att det omtvistade varumirket var ett
figurkdnnetecken bestdende av orden “la” och "irlandesa” i vita bokstdver pa en gron etikett med
gul ram, samt med en bild under dessa ord, som ocksa var gul, och ”1943” i liten text.

Vidare drog stora 6verklagandendmnden, av den omstdndigheten att orden i varumairket var pa
spanska, slutsatsen att omsittningskretsen var en spansktalande genomsnittskonsument for
vilken varorna i fraga, ndmligen livsmedel i klass 29, var avsedda. Enligt stora
overklagandendmnden var ordelementet i det omtvistade varumérket den dominerande
bestandsdelen och visade tydligt for konsumenten att nidgon (en kvinna) eller nidgot var av
irlandskt ursprung.

Stora overklagandendmnden tillade att det var allmént kint att den grona fargen anviandes for att

representera Irland, till exempel vid internationella festligheter som St Patrick's Day. Stora
overklagandendmnden noterade att Irland var kdnt under namnet "Smaragdon” med hdnvisning

ECLI:EU:T:2022:404 5
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till dess gronskande landskap. Stora oOverklagandendmnden drog slutsatsen att denna firg
bekriftade allménhetens uppfattning att de varor som var forsedda med det omtvistade
varumirket hade irldndskt ursprung, i synnerhet som dessa varor var livsmedel som kunde
produceras i Irland varav vissa, sdsom kott, fisk och smor, var kinda for att vara av god kvalitet
om de var av irlandskt ursprung.

Det finns inga omstidndigheter som paverkar stora ¢verklagandenimndens bedémning av det
omtvistade varumarkets inneboende egenskaper och dess betydelse for omséttningskretsen.

Pa grund av sin relativa storlek och centrala placering dominerar ordelementet i det omtvistade
varumadrket, sdrskilt i forhallande till inskriften ”"1943”, som i sig ar skriven i sma siffror.
Ordelementet dominerar ocksé i forhéllande till den gula bilden som befinner sig omedelbart
under ordelementet. I detta avseende bor det erinras om att ett varumérkes ordelement ska i
princip anses vara mera sirskiljande dn dess figurelement nédr varumarket, sasom i forevarande
mal, bestir av badadera, eftersom genomsnittskonsumenten littare refererar till den
ifragavarande produkten genom att ange namnet én genom att beskriva varumaérkets figurelement
(se dom av den 7 maj 2015, Cosmowell/harmoniseringskontoret — Haw Par (GELENKGOLD),
T-599/13, EU:T:2015:262, punkt 48 och dér angiven rattspraxis, och dom av den 5 maj 2021,
Grangé och Van Strydonck/EUIPO — Nema (ame), T-442/20, ej publicerad, EU:T:2021:237,
punkt 38).

Klaganden har i sitt 6verklagande till tribunalen medgett att den instimmer med dem som ansokt
om ogiltighetsforklaring atminstone betraffande f6ljande betydelser av ordelementet "la irlandesa”
i det omtvistade varumarket: "person av irlandskt ursprung, fran Irland” eller ”irléndsk kvinna”,
med tillagget av den bestdmda artikeln i femininum ”la” till dessa ord. Klaganden har papekat att
bada dessa betydelser anges i Kungliga spanska akademiens ordbok 6ver spanska spraket och i den
engelska ordboken Collins, vilka enligt klaganden dr de som ar relevanta i forevarande mal.

Tribunalen konstaterar saledes att det dominerande ordelementet i det omtvistade varumaérket
har en sddan betydelse pa spanska, vilket stodjer stora Overklagandendmndens slutsats att
ordelementet for spansktalande genomsnittskonsumenter tydligt visar att en vara &r av irlandskt
ursprung.

Nar det giller den grona firgen i det omtvistade varumarket erinrar tribunalen om att notoriska
fakta dr sadana fakta som kan forvintas vara kinda av alla och envar eller som framgar av allmént
tillgdngliga kallor (se dom av den 13 december 2018, Monolith Frost/EUIPO - Dovgan
(PLOMBIR), T-830/16, EU:T:2018:941, punkt 32 och dir angiven réttspraxis, och dom av den
10 juni 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Atergivning av ett schackmonster),
T-105/19, ej publicerad, EU:T:2020:258, punkt 30 och dér angiven réttspraxis).

Stora 6verklagandendmnden gjorde en riktig beddmning nir den konstaterade att det ar allmént
ként att den grona firgen anvidnds for att representera Irland. Ndamnden har pa ett 6vertygande
satt forklarat att denna firg spelade denna roll vid den irlandska hogtiden Saint Patrick's Day och
att Irland var kdnt under namnet "Smaragdon”, med héanvisning dess gronskande landskap.

Den representativa roll som fargen gront har for Irland ar inte nodvandigtvis kand for alla, men
kan dndé vara kdnd genom allmint tillgéangliga kallor.

6 ECLL:EU:T:2022:404
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Klaganden har i detta avseende i sitt 6verklagande hanvisat till ett argument som den anférde vid
annulleringsenheten, ndmligen att fargen gront endast dr ett element av en "anspelning hos det
[omtvistade] kénnetecknet till farskhet (grona filt) och till solen (gult).” Detta argument kan
emellertid inte godtas, eftersom det, &ven om det antas att den grona firgen har en saddan
betydelse, inte motsédger det notoriska faktum som stora dverklagandendmnden har konstaterat,
namligen att denna firg representerade Irland. Klaganden har inte heller férebringat nagon
bevisning vid tribunalen for att ifragasitta riktigheten av detta notoriska faktum.

Utan att det dr nodvéindigt att bedoma den allmédnna kvaliteten hos de varor som kommer fran
Irland, ska det papekas att klaganden inte heller har bestritt att detta land tillverkade kott, fisk och
mejeriprodukter, varvid dessa tre varuslag omfattades av det omtvistade varumarket.

Med hiansyn till det dominerande ordelementet ”la irlandesa” och dess betydelse for
omsittningskretsen, som bekréiftas av den omgivande grona firgen, drog stora
overklagandenidmnden foljaktligen med ritta slutsatsen att ndr det omtvistade varumairket
anbringades pa de varor som det avsag, utan nagon ytterligare angivelse, skulle spansktalande
konsumenter vid en forsta anblick och utan vidare eftertanke gora en direkt koppling mellan
inneborden av detta ordelement och en kvalitet hos dessa varor, ndmligen deras geografiska
ursprung, och att de dérfor, nar de ser varumaérket pa dessa varor, skulle tro att varorna kom fran
Irland.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 52.1 a jimford med artikel 7.1 g i forordning
nr 207/2009

Den forsta grunden bestir av tre delar. Genom den forsta delgrunden har klaganden klandrat
stora Overklagandendmnden for att i ett ogiltighetsforfarande ha tillaimpat de villkor som ar
tillampliga pa grunderna for upphdvande. Genom den andra delgrunden har klaganden gjort
gillande att artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009 har tillimpats felaktigt i det 6verklagade
beslutet. Vad slutligen géller den forsta grundens tredje del anser klaganden att stora
overklagandendmnden borde ha beaktat att det omtvistade varumérket hade forvérvat
sarskiljningsformaga.

Tribunalen kommer forst att prova den forsta grundens tredje del och darefter prova den forsta
grundens forsta och andra del tillsammans.

— Tredje delen av den forsta grunden: Stora éverklagandendmnden borde ha beaktat att det
omtvistade varumdrket hade forvirvat sdrskiljningsformdga

Klaganden har gjort gillande att stora Overklagandenimnden inte har beaktat vissa
omstdndigheter som visar att det omtvistade varumarket har forvéarvat sarskiljningsférmaga med
tiden. Klaganden har i detta avseende dberopat den period som varumairket utan avbrott har
anviants sedan ar 1967, det forhallandet att klaganden ar den enda som har anvint detta
varumdrke i Spanien samt den betydande andel av marknaden fér smor som klaganden sedan
lange innehar pa Kanarie6arna med avseende pa samma varumarke.

EUIPO och intervenienten har tillbakavisat klagandens argument.

ECLI:EU:T:2022:404 7
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Tribunalen konstaterar, i likhet med vad EUIPO har anfort, att de bestaimmelser i forordning
nr 207/2009 som avser den sdrskiljningsformaga som ett varumirke forvérvat till foljd av
anviandning, sasom undantag fran vissa absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, inte
ar tillampliga pa varumérken som anses vara vilseledande. Varken i artikel 7.3 eller i artikel 52.2 i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 7.3 och artikel 59.2 i férordning 2017/1001) hénvisas till
artikel 7.1 g i samma forordning. I dessa tva bestimmelser hdnvisas endast till de grunder som
anges i artikel 7.1 b—d i den férordningen (nu artikel 7.1 b—d i forordning 2017/1001).

Overklagandet kan féljaktligen inte vinna bifall svitt avser den férsta grundens tredje del,
eftersom den &r verkningslos.

— Forsta delen av den forsta grunden: Stora overklagandendmnden borde inte ha tilldmpat de
villkor som dr tillimpliga pa grunderna for upphdvande pa ett ogiltighetsforfarande; Andra delen
av den forsta grunden: Felaktig tilldmpning av artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009

I den forsta delen av den forsta grunden har klaganden péapekat att det i EU-varumarkesratten gors
en atskillnad mellan ogiltighetsgrunder och grunder for upphévande. I forevarande fall har stora
overklagandendmnden emellertid felaktigt tillimpat bestdmmelserna om upphévande pa ett
ogiltighetsforfarande, vilket skapar en situation som praglas av rattsosdkerhet.

Klaganden har papekat att ett ogiltighetsforfarande krédver en bedémning vid tidpunkten da
registreringsansokan ges in, av bland annat varumaérkets art, dess olika bestandsdelar och de
varor som det avser, medan ett upphédvandeforfarande innebér att det ska prévas huruvida
varumdrkesinnehavaren har anvint varumirket efter det att det har registrerats. Stora
overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning ndr den hdnvisade till det omtvistade
varumdrkets anvdndning efter registreringen for att motivera ogiltighetsférklaringen av
detsamma, i stdllet for att utga fran tidpunkten for registreringsansékan.

Enligt klaganden gjorde annulleringsenheten en riktig bedémning nér den fann att de som ansokt
om ogiltighetsforklaring hade férsokt visa att det omtvistade varumarket var vilseledande genom
att grunda sig pa handlingar som hade intraffat langt efter det att ansdkan om registrering av
varumairket hade ingetts till EUIPO, att dessa handlingar kunde vara relevanta i ett forfarande om
upphédvande men inte i ett forfarande om ogiltighetsforklaring, och att det vid den relevanta
tidpunkten for ansokan om registrering inte fanns nagon uppenbar motsittning mellan det
omtvistade varuméirket och de varor som det avsag, vilket utesluter att det kunde vara
vilseledande.

Klaganden har papekat att det bor presumeras att det omtvistade varumirket har anvénts i
enlighet med god affirssed, savida inte motsatsen bevisas, varvid utgdngspunkten ska vara
tidpunkten for ingivandet av registreringsansokan och inte endast varumairkesinnehavarens
senare anvandning av varumarket.

Som svar pa den forsta delen av klagandens forsta grund har EUIPO gjort géllande att stora
overklagandendmnden, i enlighet med tillimpliga lagbestimmelser, provade ansékan om
ogiltighetsforklaring med utgdngspunkt i den tidpunkt da ansékan om registrering av det
omtvistade varumairket ingavs. Enligt EUIPO é&r detta varumaérke i sig vilseledande, bland annat
med hdnsyn till dess farger, dess figurelement och Irlands renommé vad giller de
jordbruksprodukter som omfattas av det omtvistade varumairket. I avsaknad av en uttrycklig
begransning av forteckningen Over dessa varor till att endast avse varor av irlandskt ursprung,
skulle det omtvistade varumirket vilseleda omsidttningskretsen om varornas geografiska
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ursprung. Den bevisning som avser tiden efter ansokan om registrering av varumairket, sdsom
2014 ars katalog, bekréftar endast den bedomning som stora 6verklagandendmnden gjort genom
att, saisom den borde, utga fran den tidpunkt da ansdkan om registrering av det omstridda
varumadrket ingavs.

Nér det giller den forsta delen av den forsta grunden ér intervenientens argument i huvudsak
desamma som EUIPO:s.

Genom den andra delen av den forsta grunden har klaganden gjort gédllande att sambandet mellan
det omtvistade varumaérket och Irland inte i sig ar tillrackligt for att vilseleda konsumenten om
varornas art eller deras geografiska ursprung, eftersom kannetecknet uppfattas som suggestivt,
bland annat pa grund av att det innehaller sifferelement och figurelement. Kédnnetecknet skulle
saledes uppfattas som ett varumaérke och inte som en uppgift om geografiskt ursprung.

Klaganden har dessutom kritiserat det 6verklagade beslutet i den man det grundar sig pa tidigare
beslut fran Oficina Espafola de Patentes y Marcas (spanska patent- och varumairkesverket) om
avslag pa ansokningar om registrering av varumirken som innehaller bestandsdelen “la
irlandesa” och som liknar de som klaganden ingett, samt pa ett beslut fran EUIPO:s
annulleringsenhet om ogiltighetsférklaring av ett sadant varumairke. Enligt klaganden avser dessa
beslut olika varumirken som avser just smor och i vissa fall &ven mejeriprodukter, medan det
omtvistade varumarket i forevarande fall avser varor i klass 29 i dess helhet.

Som svar pa den forsta grundens andra del har EUIPO anfort att klagandens argument om att det
omtvistade varumaérket dr suggestivt inte dr 6vertygande. Nér det géller de tidigare beslut till vilka
det hdnvisas i det Overklagade beslutet har EUIPO genmilt att de var relevanta vad géller
omsittningskretsens uppfattning och att stora oOverklagandendmnden gjorde rdtt da den
hanvisade till dessa till stod for sina egna slutsatser.

Intervenienten har i huvudsak gjort samma bedémning som EUIPO avseende den andra delen av
den forsta grunden.

Tribunalen erinrar om att enligt artikel 52.1 a jamférd med artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009
ska ett varumarke forklaras ogiltigt om det har registrerats trots att det dr dgnat att vilseleda
allménheten, till exempel ndr det giller varans eller tjanstens art, kvalitet eller geografiska
ursprung.

Enligt fast rdttspraxis dr endast det datum da ansékan om registrering av det omtvistade
varumirket inges det datum som é&r relevant vid provningen av en ansokan om
ogiltighetsforklaring (beslut av den 24 september 2009, Bateaux
mouches/harmoniseringskontoret, C-78/09 P, ej publicerat, EU:C:2009:584, punkt 18, och beslut
av den 23 april 2010, harmoniseringskontoret/Frosch Touristik, C-332/09 P, ej publicerat,
EU:C:2010:225, punkt 41). Enligt réittspraxis dr det emellertid majligt att beakta handlingar som
uppréttats efter detta datum, pa villkor att de ror situationen vid datumet for ingivandet av
registreringsansokan (dom av den 3 juni 2009, Frosch Touristik/harmoniseringskontoret — DSR
touristik (FLUGBORSE), T-189/07, EU:T:2009:172, punkterna 19 och 28).

De fall som avses i artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 forutsitter att det kan konstateras
foreligga ett faktiskt vilseledande eller en tillrackligt allvarlig risk for att konsumenter ska
vilseledas (se dom av den 26 oktober 2017, Alpirsbacher Klosterbrau Glauner/EUIPO
(Klosterstoff), T-844/16, EU:T:2017:759, punkt 42 och dér angiven rattspraxis).
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Bedomningen av den grund som avses i artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009 kan endast goras i
forhallande till de aktuella varorna eller tjinsterna, & ena sidan, och i forhéllande till
omséttningskretsens uppfattning av varumaérket, & andra sidan (se dom av den 22 mars 2018, Safe
Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK), T-60/17, ej publicerad, EU:T:2018:164, punkt 63 och
dér angiven rattspraxis).

Vidare forutsitts enligt artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 en tillréckligt specifik beteckning av
de potentiella egenskaperna hos de varor och tjanster som omfattas av varumaérket. Det ar forst
om konsumenten foranleds att tro att varorna och tjansterna har vissa egenskaper, som de inte
har i verkligheten, som konsumenten vilseleds av varumairket (se dom av den 29 november 2018,
Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi
Ayurveda), T-683/17, ej publicerad, EU:T:2018:860, punkt 53 och dér angiven réttspraxis).

Enligt artikel 7.2 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 7.2 i férordning 2017/1001) &r artikel 7.1 i
samma forordning tillimplig 4ven om registreringshindren finns i endast en del av unionen.

I forevarande fall undersokte stora 6verklagandeniamnden forst de inneboende egenskaperna hos
det omtvistade varumairket for att faststélla dess betydelse for omsattningskretsen, med beaktande
av de varor som anges i registreringsansokan. Stora oOverklagandenidmnden fann att de
spansktalande konsumenterna skulle tro att de aktuella varorna kommer fran Irland nir de ser
det omtvistade varumaérket pa dessa varor.

Stora overklagandendmnden drog av denna analys av det omtvistade varumaérket slutsatsen att
market "redan vid tidpunkten for ingivandet av ansokan” var vilseledande for
omsdttningskretsen. For att "bekrafta” denna slutsats tog stora overklagandendmnden hénsyn till
den bevisning som forebringats av dem som ansokt om ogiltighetsforklaring, i synnerhet ett beslut
fran EUIPO:s annulleringsenhet av den 25 september 2002, i vilket ett varumirke som inneholl
bestiandsdelen ”la irlandesa” som liknade det omtvistade varumairket ogiltigforklarades.
Bevisningen bestod ocksa av foljande handlingar som hénforde sig till tiden efter ingivandet av
registreringsansokan:

— klagandens online-katalog fran ar 2014;

— fotografier av livsmedelsprodukter som var forsedda med det omtvistade varumérket och som
hade tillverkats ar 2016 och kopts i Spanien samma ar.

Enligt stora dverklagandendmnden framgick det av denna bevisning, sérskilt av informationen pa
varornas forpackningar och etiketter, med mycket sma bokstaver eller i form av landskoder eller
nummer relaterade till deras sédkerhetsgarantier, att dessa varor hade tillverkats i andra ldnder én
Irland. Klaganden medgav for ovrigt i sitt yttrande till stora 6verklagandendmnden att det
omtvistade varumaérket "inte [var] begrénsat till att endast avse varor fran Irland”.

Stora 6verklagandendmnden hidnvisade ocksa till spanska domstolsavgoranden och ett beslut fran
spanska patent- och varumairkesverket, vilka samtliga hade meddelats fore tidpunkten for
ingivandet av ans6kan om registrering av det omtvistade varumairket, for att "bekréfta”
varumadrkets vilseledande karaktar.
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Det bor noteras att artiklarna 52-54 i forordning nr 207/2009 (artiklarna 53 och 54 har blivit
artiklarna 60 och 61 i férordning 2017/1001) reglerar grunderna for ogiltighetsforklaring av ett
EU-varumirke, medan en separat bestimmelse, artikel 51 i den férordningen, reglerar grunderna
for upphavande.

Det bor vidare noteras att ett varumairkes vilseledande karaktar utgér en grund for absolut
ogiltighet av varumarket enligt artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 och
dessutom en grund for upphévande enligt artikel 51.1 c i samma férordning.

I artikel 51.1 c i forordning nr 207/2009 anges uttryckligen att ett registrerat varumairkes
vilseledande karaktdr, som motiverar att varumirkesinnehavarens rattigheter upphavs, foljer av
anviandningen av varumadrket, medan artikel 52.1 a jamférd med artikel 7.1 g i samma foérordning,
som innebdr att ett varumérke som registrerats trots sin vilseledande karaktdr blir ogiltigt, inte
innehaller nagon hénvisning till en sddan anvéndning.

Av det ovan anforda foljer att prévningen av en ans6kan om upphévande i den mening som avses i
artikel 51.1 c i forordning nr 207/2009 i princip kraver att den faktiska anvdndningen av
varumadrket beaktas, det vill siga omstandigheter som hénfor sig till tiden efter ingivandet av
ans6kan om registrering av varumaérket, medan sa inte ar fallet vid prévningen av en ansdékan om
ogiltighetsforklaring som ingetts med stod av artikel 52.1 a jamford med artikel 7.1 g i forordning
nr 207/2009. Provningen av en sadan ansdkan om ogiltighetsforklaring kréaver namligen att det
visas att det kdnnetecken som registreringsansokan avser i sig var &dgnat att vilseleda
konsumenten vid tidpunkten for registreringsansokan, varvid kédnnetecknets senare anvindning
saknar relevans (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 juni 2017, W.F. Gozze
Frottierweberei och Gozze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkterna 55 och 56).

Denna princip bekriftas av réttspraxis dér det anges att den enda relevanta tidpunkten for
provning av en ansokan om ogiltighetsforklaring ar tidpunkten for ingivande av ansékan om
registrering av det omtvistade varumdrket (beslut av den 24 september 2009, Bateaux
mouches/harmoniseringskontoret, C-78/09 P, ej publicerat, EU:C:2009:584, punkt 18, och av den
23 april 2010, harmoniseringskontoret/Frosch Touristik, C-332/09 P, ej publicerat,
EU:C:2010:225, punkt 41) och dér det anges att omstédndigheter som intriffat efter tidpunkten for
ansOkan om registrering av varumarket endast far beaktas om de hanfor sig till situationen vid
denna tidpunkt (dom av den 3 juni 2009, FLUGBORSE, T-189/07, EU:T:2009:172, punkterna 19
och 28).

Nar det giller ogiltighet ar fragan med andra ord om varumirket inte redan fran borjan borde ha
registrerats pa grunder som redan foreldg vid tidpunkten for ansdkan om registrering av
varumadrket, varvid beaktande av senare omstdndigheter endast kan tjana till att klargora de
omstédndigheter som forelag vid den tidpunkten.

Det &r mot bakgrund av dessa Overviganden som det maste avgoras om stora
overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning ndr den ogiltigférklarade det omtvistade
varumirket med motiveringen att det var dgnat att vilseleda allmédnheten med avseende pa de
aktuella varornas geografiska ursprung.

Sasom har konstaterats i punkt 36 ovan gjorde stora overklagandendmnden en riktig beddmning

nédr den fann att omséttningskretsen skulle uppfatta det omtvistade varumarket pa sa sétt att de
varor som omfattas av varumérket kom fran Irland.

ECLI:EU:T:2022:404 11
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Déaremot borde stora oOverklagandendmnden, sasom klaganden har gjort gillande, vid
tillimpningen av artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 ha provat om det vid tidpunkten for
ansOkan om registrering inte foreldag nagon motsidgelse mellan den information som det
omtvistade varumarket formedlade och egenskaperna hos de varor som avségs i nimnda ansékan
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 27 oktober 2016, Caffé Nero Group/EUIPO (CAFFE
NERO), T-29/16, ej publicerad, EU:T:2016:635, punkterna 45-50, och dom av den 13 maj 2020,
SolNova/EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, EU:T:2020:199,
punkterna 70—87). Det bor emellertid noteras att forteckningen over de varor som omfattas av
det omtvistade varumairket inte inneholl ndgon uppgift om deras geografiska ursprung och att
den darfor kunde omfatta varor fran Irland. Till skillnad fran de omstandigheter som var féremal
for tribunalens bedémning i de ovannimnda malen CAFFE NERO (T-29/16, ej publicerat,
EU:T:2016:635), och BIO-INSECT Shocker (T-86/19, EU:T:2020:199), fanns det darfér vid
tidpunkten for ingivandet av ansokan om registrering av det omtvistade varumirket i
forevarande fall ingen motséttning mellan detta méarke och de varor som omfattas av detsamma,
varfor det inte kan konstateras att ett sidant varumarke var vilseledande vid denna tidpunkt.

Eftersom det vid tidpunkten for registreringsansokan inte fanns ndgon motsittning mellan det
omtvistade varumirket och de varor som omfattas av mairket, gjorde stora
overklagandenidmnden fel ndr den klandrade klaganden for att den inte hade begriansat
forteckningen Over dessa varor till att endast avse varor med ursprung i Irland. En saddan
begransning av forteckningen Over varor var ndmligen inte nddvindig enligt artikel 7.1 g i
forordning nr 207/2009, som syftar till att forhindra registrering av varumarken som ar dgande
att vilseleda allménheten.

Eftersom det omtvistade varumairket inte kunde anses vara vilseledande vid tidpunkten for
registreringsansokan ar 2013, kunde senare bevisning fran ar 2014 och ar 2016 som beaktades av
stora Overklagandendmnden inte bekrdfta en saddan vilseledande karaktdr. Det framgéar av
handlingarna i mélet att det inte har faststdllts att denna senare bevisning avsag situationen vid
tidpunkten for ingivandet av registreringsansokan och darfor var den réttspraxis som foljer av
domen av den 3 juni 2009, FLUGBORSE (T-189/07, EU:T:2009:172), som skulle ha kunnat
mojliggora att sddan bevisning beaktades, inte tillamplig i forevarande mal.

Vidare papekade stora overklagandendmnden att "det var faststdllt — och [klaganden] har inte
fornekat detta — att varumaérket redan hade anvénts fore tidpunkten for ingivandet av ansokan om
registrering”. Namnden har dock inte forklarat hur denna anvindning av det omtvistade
varumirket fore ingivandet av ansokan om registrering “har faststillts” och hur en sadan
anvindning fore ansokan visade pa att varumarket ér vilseledande.

Nar det giller beslutet fran EUIPO:s annulleringsenhet av den 25 september 2002, och de spanska
domstolsavgorandena samt ett beslut fran spanska patent- och varumarkesverket, vilka anges i det
overklagade beslutet och som foregar tidpunkten for ingivandet av ansdkan om registrering av
omtvistade varumarket, erinrar tribunalen om att varken EUIPO:s beslutspraxis eller nationella
myndigheters beslut kan vara bindande for tribunalen (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/harmoniseringskontoret — HFP (ELLA VALLEY
VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 54 och déir angiven rittspraxis, och dom av den
28 oktober 2020, Electrolux Home Products/EUIPO — D. Consult (FRIGIDAIRE), T-583/19, ej
publicerad, EU:T:2020:511, punkt 31 och dér angiven rattspraxis). Dessa avgoranden gor det inte
mojligt att ga utdver de bedomningsramar som faststillts i unionsratten och som kravs for
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provningen av en ansdkan om ogiltighetsforklaring, sasom den som é&r aktuell i det aktuella fallet,
eftersom dessa ramar inte dr desamma som de som ér tillimpliga vid prévningen av en ansdkan
om upphévande.

Av det ovan anfdrda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pa den tredje delen av den forsta
grunden, men att 6verklagandet kan vinna bifall pa den forsta och den andra delen av den grunden
som har provats tillsammans, i det att stora overklagandendmnden har tillimpat artikel 52.1 a
jamford med artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009 pa ett felaktigt satt.

Detta fel paverkar lagligheten av det forsta delresonemanget i det 6verklagade beslutet. Det kan
dock endast leda till att det Overklagade beslutet ogiltigforklaras om é&ven det andra
delresonemanget i det sistndimnda beslutet ar rattsstridigt.

Den andra grunden: Asidosdittande av artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009

Klaganden har gjort géllande att stora overklagandendmnden inte har visat att klaganden
handlade i ond tro ndr den limnade in sin ansdkan om registrering av det omtvistade
varumdrket. Klaganden har papekat att den har anvént liknande varumérken som innehaller
bestandsdelen ”la irlandesa” i mer &n 40 ar, som fortfarande &r giltiga, och att det forhéllandet att
affarsforhallandet med intervenienten upphorde ar 2011 inte kan leda till slutsatsen att klaganden
har handlat i ond tro. Stora 6verklagandendmnden har felaktigt fokuserat pa exempel pa tvister
eller avslag pa ansokningar om registrering av liknande varuméarken som innehéller bestandsdelen
“la irlandesa” och har felaktigt ansett att vissa egenskaper hos det omtvistade varumarket,
dédribland dess figurelement, dess firg och det faktum att det anspelar pa ett geografiskt
ursprung, tyder pa att klaganden handlat i ond tro.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

Det bor noteras att enligt artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 ska ett varumarke forklaras
ogiltigt om sokanden var i ond tro vid ingivandet av registreringsansokan.

Det foljer av denna bestimmelse att den relevanta tidpunkten fér bedomningen av huruvida
sOkanden varit i ond tro &r ndr vederborande gav in registreringsansokan (dom av den
11 juni 2009 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkt 35).
Anviandningen av det omtvistade kdnnetecknet kan emellertid utgéra en omstdndighet som bor
beaktas for att beskriva avsikten med ansokan om registrering, inbegripet senare anvindning
efter den tidpunkt da anstkan ingavs (se, for ett liknande resonemang, dom av den
1 februari 2012, Carrols/harmoniseringskontoret — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON
THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, punkt 76, dom av den 8 maj 2014, Simca
Europe/harmoniseringskontoret — PSA Peugeot Citroén (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240,
punkt 48, och dom av den 23 maj 2019, Holzer y Cia/EUIPO — Annco (ANN TAYLOR och AT
ANN TAYLOR), T-3/18 och T-4/18, EU:T:2019:357, punkt 126).

Begreppet ond tro i artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009 har inte definierats, avgrdnsats eller ens
beskrivits pa nagot siatt i lagstiftningen (se dom av den 11 juli 2013,
SA.PAR./harmoniseringskontoret — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10,
EU:T:2013:372, punkt 19 och déir angiven riéttspraxis, och dom av den 8 mars 2017,
Biernacka-Hoba/EUIPO - Formata Bogustaw Hoba (Formata), T-23/16, ej publicerad,
EU:T:2017:149, punkt 41 och dér angiven rattspraxis). Enligt rattspraxis kan detta begrepp inte
inskrénkas till en begransad kategori av sérskilda omstidndigheter. Det mal av allménintresse som
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efterstravas med denna bestimmelse, ndmligen att forhindra registreringar av varumérken som
utgor missbruk eller som strider mot god affirssed, skulle nimligen d@ventyras om ond tro endast
kunde styrkas genom omsténdigheter som pé ett uttommande sitt rdknas upp (se dom av den
21 april 2021, Hasbro/EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211,
punkt 37 och dér angiven réttspraxis).

Vid provningen av varje pastaende om ond tro ska det goras en helhetsbedomning mot bakgrund
av samtliga relevanta faktiska omsténdigheter i det enskilda fallet (dom av den 12 september 2019,
Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punkt 47).

Det foljer saledes av fast réttspraxis att vid den helhetsbeddmning som ska goras vid tillimpningen
av artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009 kan det omtvistade kédnnetecknets ursprung beaktas,
liksom dess anvdndning efter det att det skapats samt vilken kommersiell logik som legat bakom
ansOkan om registrering av detta kédnnetecken som EU-varumirke och den kronologiska
ordningen for de héndelser som préglat inlaimnandet av ansokan (se dom av den 21 april 2021,
MONOPOLY, T-663/19, EU:T:2021:211, punkt 38 och dér angiven réttspraxis).

Dessutom ska hénsyn tas till sokandens avsikt vid den tidpunkt da registreringsansokan gavs in
som dr en subjektiv omstindighet som ska faststdllas mot bakgrund av de objektiva
omstandigheterna i det enskilda fallet (dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 41 och 42, och dom av den 8 mars 2017,
Formata, T-23/16, ej publicerad, EU:T:2017:149, punkt 44). Det &r i detta avseende viktigt att
bedoma avsikten hos den som anstker om registrering av varumaérket genom att dra en slutsats
av de objektiva omstédndigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes roll eller stillning,
av dennes kinnedom om anvéindningen av det dldre kdnnetecknet, av avtalsforhallanden mellan
denne och den som ansoker om ogiltighetsforklaring samt forhallandena mellan dem fore och
efter ingdende av avtalet, av huruvida 6msesidiga skyldigheter eller forpliktelse foreligger mellan
dem, samt allmént av samtliga objektiva omstdndigheter i samband med intressekonflikter dér
den som ansOker om registrering har varit inblandad (dom av den 11 juli 2013, GRUPPO
SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, punkt 28).

Det ankommer pa den som ansdker om ogiltighetsforklaring och som vill aberopa denna grund att
styrka faktiska omstdndigheter som gor det mojligt att sld fast att innehavaren av ett
EU-varumirke var i ond tro nir ans6kan om registrering av varumérket gavs in (se dom av den
26 februari 2015, Pangyrus/harmoniseringskontoret — RSVP Design (COLOURBLIND),
T-257/11, ej publicerad, EU:T:2015:115, punkt 63 och dér angiven réttspraxis).

God tro ska presumeras foreligga om inte annat visas (se dom av den 8 mars 2017, Formata,
T-23/16, ej publicerad, EU:T:2017:149, punkt 45 och dér angiven rattspraxis).

I forevarande fall har stora overklagandendmnden rdknat upp flera omstiandigheter som enligt
dess uppfattning gor det maojligt att dra slutsatsen att klaganden var i ond tro nér den ansokte om
registrering av det omtvistade varumarket.

For det forsta har stora dverklagandendmnden upprepat sitt konstaterande att det omtvistade

varumadrket vilseleder spansktalande konsumenter genom att det skapar en tydlig geografisk
koppling till Irland, trots att varorna i frdga inte kommer fran detta land.
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For det andra har stora oOverklagandenidmnden papekat att varumérken som innehaller
bestandsdelen "la irlandesa” och som liknar det som é&r i fradga i det aktuella fallet och som
omfattar mer specifika varuforteckningar, till foljd av denna vilseledande karaktdr, har
ogiltigforklarats eller nekats registrering av EUIPO och av spanska domstolar och
forvaltningsmyndigheter, och eftersom dessa avgoranden som &ar betungande for klaganden
fattades under aren 2000, 2001 och 2002, det vill siga langt fore tidpunkten for ingivandet av
ansokan om registrering av det omtvistade varumaérket ar 2013, hade klaganden nodvéndigtvis
kdnnedom om dessa avgoranden vid denna tidpunkt. Denna kinnedom bekréftas av det faktum
att klaganden senare fick liknande varumérken registrerade i Spanien genom att i
produktbeskrivningen uttryckligen inbegripa en geografisk begrinsning avseende Irland, vilket
klaganden inte har gjort i friga om det omtvistade varumarket.

For det tredje har stora dverklagandenimnden konstaterat att klaganden under manga ar var
exklusiv aterforsiljare for intervenienten och kopte irlindskt smor i bulk frén intervenienten,
forpackade det och silde det pa Kanariedarna. Stora overklagandendmnden har anfort att det
spanska varumirket La Irlandesa, med avseende pa vilket klaganden ingav ansdkan om
registrering ar 1967, var avsett att framja forsaljningen av smor av irlandskt ursprung i Spanien,
att varumarket hdrrorde fran avtalsforhallandet mellan klaganden och intervenienten och att
varumairket var kopplat till det irlindska ursprunget hos de varor som klaganden hade tillstand
att sdlja inom ramen for detta avtalsforhéllande. Enligt stora dverklagandendmnden fortsatte
klaganden, efter det att affirsforhallandet hade upphort ar 2011, att sédlja varor under
varumirken som inneholl orden ”la” och ”irlandesa”, trots att de inte lingre var av irldndskt
ursprung. Klaganden har inte visat att det fanns en berdttigad kommersiell logik bakom ansokan
om registrering av det omtvistade varumarket och inte heller en ekonomisk logik i anvdndningen
av varumairket efter det att affirsforhallandet med intervenienten hade upphort ar 2011.
Klaganden har dérfor endast forsokt att fa en otillborlig fordel av ett affirsféorhallande som
upphort for att fortsdtta att dra nytta av den image som omger irlandska produkter.

For det fjarde har stora overklagandenidmnden funnit att klaganden, med hénsyn till den
vilseledande anvdndningen av det omtvistade varumairket, de tidigare besluten fran EUIPO och
spanska myndigheter samt det tidigare affarsforhallandet med intervenienten som nu upphort,
ndr den ansokte om registrering av det omtvistade varumaérket hade for avsikt att fortsitta att
vilseleda allménheten om de berdrda varornas geografiska ursprung och att dra nytta av den goda
image som omger irldndska varor. Klaganden hade darfor en odrlig avsikt nir den medvetet
lamnade in ansokan om registrering av det omtvistade varumarket i syfte att skapa en associering
med Irland.

Mot bakgrund av alla dessa omstdndigheter har stora 6verklagandendmnden dragit slutsatsen att
klaganden var i ond tro ndr densamme ansokte om registrering av det omtvistade varumarket.
Foljaktligen forklarade ndmnden &éven att varumaérket déarfor var ogiltigt.

Inledningsvis bor det erinras om att det foljer av den rattspraxis som ndmns i punkt 81 ovan att
stora 6verklagandendamnden, for att avgora fragan om klaganden var i ond tro nir denne ansokte
om registrering av det omtvistade varumirket, med fog kunde grunda sig pa bevisning som
hanforde sig till tiden efter det att ansokan om registrering av det omtvistade varumarket ingetts,
eftersom denna bevisning utgjorde indicier som rérde situationen vid den relevanta tidpunkten,
och dven anvdndningen av det omtvistade varumarket efter ingivandet av namnda ansokan.
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I forevarande fall dr det for det forsta, nar det giller den vilseledande anvindningen av det
omtvistade varumarket, ostridigt mellan parterna att klaganden under artionden har salt smor av
irlandskt ursprung under detta varumirke inom ramen for sitt avtalsforhallande med
intervenienten, att klaganden efter det att detta forhallande upphort fortsatte att silja livsmedel
under detta varumairke och att en icke forsumbar del av dessa varor, daribland mejeriprodukter
och charkuteriprodukter, inte var av irlandskt ursprung. I vilket fall som helst har klaganden inte
pastatt att alla varor som denne salde under det omtvistade varumarket harrorde fran Irland.

Med andra ord salde klaganden varor under det omtvistade varumaérket, trots att en icke
forsumbar del av dem inte var av irlindskt ursprung och déarfor inte motsvarade
omsittningskretsens uppfattning.

Denna omstdndighet ar visserligen irrelevant vid provningen av den forsta grunden som avser
artikel 52.1 a jamford med artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009, men den ér inte irrelevant vid
provningen av den andra grunden som avser klagandens onda tro.

Nir klaganden utvidgade anvdndningen av det omtvistade varumairket till att omfatta andra
produkter én smor av irlandskt ursprung, skulle de spansktalande konsumenterna, som utgor
omsittningskretsen, kunna komma att vilseledas nédr det géller det geografiska ursprunget for
dessa varor, eftersom de under artionden hade varit vana vid att det omtvistade varumaérket
anbringades pa smor fran Irland. Ett sddant beteende dr en indikation pa ond tro, eftersom det
visar att klaganden vid ingivandet av ansokan om registrering av det omtvistade varumarket
otillborligt velat overfora den fordel som fdljer av associeringen med Irland till varor som inte
hade detta geografiska ursprung, sirskilt efter det att klagandens affirsforhallande med
intervenienten, som levererade irlandskt smor till klaganden, hade upphort.

Den information som eventuellt finns pa forpackningar och etiketter pa de varor som siljs av
klaganden kan inte i sig skingra risken for att konsumenterna vilseleds. Eftersom den anges i
mycket sma bokstdver eller i form av landskoder eller nummer som har samband med
sakerhetsgarantier, dr det namligen inte sdkert att denna information systematiskt uppfattas av
omséttningskretsen.

For det andra, nér det géller de méal och drenden dar varuméarken som innehéller bestandsdelen ”la
irlandesa” och som liknar det som ar i frdga i detta mal har ogiltigforklarats eller végrats
registrering av EUIPO och spanska domstolar och forvaltningsmyndigheter aren 2000, 2001
och 2002, dr det riktigt att dessa inte kan vara bindande for tribunalen och att det inte utifran
dessa, i vilket fall som helst, gar att avgora huruvida det omtvistade varumarket ar vilseledande i
den mening som avses i artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009, men de bekriftar att det
omtvistade varumaérket av omséttningskretsen kunde uppfattas som en indikation pa att de varor
som forsetts med detta varumaérke hade sitt ursprung i Irland. De visar ocksa att anvindningen av
det omtvistade varumaérket for varor som inte har irlindskt ursprung var foremal f6r kontroverser
om dess potentiellt vilseledande karaktir, vilket klaganden maste ha ként till vid tidpunkten for
ansokan om registrering av varumarket, vilket darfor kan styrka att klaganden var i ond tro vid
denna tidpunkt.

For det tredje och avslutningsvis har stora 6verklagandendmnden haft fog att grunda sig pa den
bevisning som aberopats vid nimnden och som bland annat gor det mojligt att faststdlla den
kronologiska ordningen for de handelser som praglat inlamnandet av ansdkan om registrering av
det omtvistade varumairket, for att dra slutsatsen att klaganden hade antagit en affarsstrategi for
att upprétta en associering med varumirken som inneholl bestandsdelen "la irlandesa” och som
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hade en koppling till det tidigare affirsforhallandet mellan klaganden och intervenienten (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, punkt 63,
och dom av den 23 maj 2019, ANN TAYLOR och AT ANN TAYLOR, T-3/18 och T-4/18,
EU:T:2019:357, punkt 164), for att fortsitta att dra fordel av detta forhallande som hade upphort
och de varumirken som var kopplade till detta (se, for ett liknande resonemang, dom av den
14 maj 2019, Moreira/EUIPO - Da Silva Santos Janior (NEYMAR), T-795/17, ej publicerad,
EU:T:2019:329, punkterna 49-51 och 55).

Av det ovan anforda foljer séledes att registreringen av det omtvistade varumaérket strider mot god
affirssed. Stora overklagandendmnden gjorde séledes en riktig bedomning ndr den slog fast att
klaganden var i ond tro nér denne ansokte om registrering av det omtvistade varumarket.

Inget argument som klaganden har anfort dr av sddan art att denna slutsats kan ifragaséttas.

Niar det giller klagandens argument att denne under mer dn 40 ar har anvént liknande
varumdrken som har registrerats pa europeisk eller nationell niva, som innehaller bestandsdelen
”la irlandesa” och som fortfarande é&r giltiga, samt att stora overklagandendmnden inte enbart
borde ha fokuserat pa tvister samt mal och drenden dér registreringsansokningar avslagits, racker
det att pa nytt erinra om att tribunalen i samband med sin laglighetsprévning varken dr bunden av
EUIPO:s beslutspraxis (se, for ett liknande resonemang, dom av den 28 oktober 2020,
FRIGIDAIRE, T-583/19, ej publicerad, EU:T:2020:511, punkt 31 och dir angiven rittspraxis) eller
av ett beslut som fattats i en medlemsstat, i vilket det faststillts att ett kinnetecken kan registreras
som nationellt varumirke (se, for ett likande resonemang, dom av den 17 november 2021,
Jakober/EUIPO (Formen pa en kopp), T-658/20, ej publicerad, EU:T:2021:795, punkt 41). Dessa
argument kan séledes inte godtas.

Vad giller klagandens argument om att det ur det forhallandet att dess affirsforhallande med
intervenienten upphorde ar 2011 inte gér att dra slutsatsen att klaganden var i ond tro, ska detta
argument avvisas med motiveringen att de varumirken som inneholl bestandsdelen ”la
irlandesa”, sasom det omtvistade varumarket, var kopplade till detta affarsférhallande och att den
omstdndigheten att detta affarsforhallande upphorde var relevant vid bedémningen av klagandens
avsikt vid tidpunkten foér ansokan om registrering av det omtvistade varumirket (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 30 april 2019, Kuota International/EUIPO - Sintema Sport
(K), T-136/18, ej publicerad, EU:T:2019:265, punkt 45). Klaganden fortsatte namligen att
anvinda det omtvistade varumairket efter det att detta affarsforhéllande hade upphort, fér varor
som inte hade sitt ursprung i Irland, trots att varornas irlandska ursprung var en grundliggande
aspekt av detta forhallande och av den ursprungliga anvindningen av varumarket.

Nar det slutligen géller kritiken mot att stora 6verklagandendmnden fann att vissa egenskaper hos
det omtvistade varumairket, sédrskilt dess figurelement, dess fiarg och det faktum att det anspelade
pad ett geografiskt ursprung, var tecken pa ond tro, bor det erinras om att stora
overklagandendmnden, sasom framgar av punkterna 24—36 ovan, gjorde en riktig bedémning nér
den slog fast att de spansksprakiga konsumenterna, nér de sag det omtvistade varumaérket pa de
aktuella varorna, med hansyn till varumaérkets karaktér, forleddes att tro att dessa varor kom fran
Irland. Vidare maste stora dverklagandendmnden, i enlighet med den rittspraxis som ndmns i
punkt 83 ovan, beakta alla relevanta faktiska omstdndigheter inom ramen for en
helhetsbedomning av malet och den kunde darfor, bland alla dessa omstidndigheter, med fog
beakta omsittningskretsens uppfattning om det omtvistade varumérket vad giller de aktuella
varorna.
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Av det anforda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den andra grunden.

Mot denna bakgrund maste slutsatsen dras att den omstdndigheten att klaganden vinner
framgang med den forsta grunden inte har nagon betydelse for det Overklagade beslutets
laglighet. Klaganden vinner ndmligen inte framgang med den andra grunden som avser det andra
delresonemanget i beslutet, och detta andra delresonemang kan i sig motivera det dverklagade
beslutets artikeldel (se dom av den 29 januari 2020, ENCANTO, T-239/19, ej publicerad,
EU:T:2020:12, punkt 49 och dér angiven rattspraxis, och dom av den 20 januari 2021,
MANUFACTURE PRIM 1949, T-656/18, ej publicerad, EU:T:2021:17, punkt 19 och dér angiven
rattspraxis).

Overklagandet ska siledes limnas utan bifall.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat malet, ska EUIPO:s och intervenientens
yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjitte avdelningen i utokad sammanséttning)
foljande
1) Overklagandet ogillas.

2) Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA ska ersitta rittegangskostnaderna.

Marcoulli Frimodt Nielsen Schwarcz

Iliopoulos Norkus

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 29 juni 2022.

Underskrifter
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