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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 20 juli 2017*

"Begdran om forhandsavgorande — Immateriella réattigheter — EU-varumérke — Enhetlig karaktar —
Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 9.1 b och ¢ — Enhetligt skydd av den rédtt som EU-varumarket
ger mot risk for forvaxling och skadlig inverkan pa renomméet — Friktionsfri samexistens mellan det
varumairket och ett nationellt varumérke som anvénds av tredje man i en del av Europeiska unionen —

Friktionsfri samexistens foreligger inte i dvriga unionen — Genomsnittskonsumentens uppfattning —

Olika uppfattning kan forekomma i olika delar av unionen”
I mal C-93/16,
angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Audiencia
Provincial de Alicante (Provinsdomstolen i Alicante, Spanien) genom beslut av den 8 februari 2016,
som inkom till domstolen den 15 februari 2016, i malet
Ornua Co-operative Ltd, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,
mot
Tindale & Stanton Ltd Espaiia SL,
meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent) samt domarna A. Prechal, A. Rosas,
C. Toader och E. Jarasiunas,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: forste handlaggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 18 januari 2017,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Ornua Co-operative Ltd, tidigare The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, genom E. Armijo
Chavarri, abogado,

— Tindale & Stanton Ltd Espafia SL, genom A. von Miihlendahl och J. Giiell Serra, abogados,

— Tysklands regering, genom T. Henze och M. Hellmann, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: spanska.
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— Frankrikes regering, genom D. Colas och D. Segoin, bada i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier, T. Scharf och J. Samnadda, samtliga i
egenskap av ombud,

och efter att den 29 mars 2017 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 9 i radets férordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om [EU-varumairken] (EUT L 78, 2009, s. 1).

Begédran har framstillts i ett mal mellan Ornua Co-operative Ltd, tidigare The Irish Dairy Board
Co-operative Ltd (nedan kallat Ornua) och Tindale & Stanton Ltd Espana SL (nedan kallat T & S).
Malet avser sistndmnda foretags anvindning av ett kidnnetecken vilket enligt Ornua medfor en risk for
forvaxling med EU-varumérken som Ornua dr innehavare av och vilket har skadlig inverkan pa dessa
varumairkens renommaé.

Tillaimpliga bestimmelser

Forordning nr 207/2009, som ersatte radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1), har dndrats genom Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trddde i kraft den
23 mars 2016. Med hénsyn till tiden for omstidndigheterna i malet ska dock denna begiran om
forhandsavgorande provas mot bakgrund av forordning nr 207/2009 i dess lydelse fore ovanndmnda
andring.

Skal 3 i den forordningen har foljande lydelse:

"For att fullfolja [Europeiska unionens] ... mal forefaller det nodvéndigt att tillhandahélla en ... ordning
for varumirken som innebdr att foretag genom ett enda forfarande kan forvirva [EU-varumérken] som
atnjuter samma skydd och féar réttsverkan i hela [unionen]. Principen om [EU-varumirkens] enhetliga
karaktdr bor gélla om inget annat ségs i denna férordning.”

Artikel 1.2, som ingar i avdelning I med rubriken ”Allmédnna bestimmelser” i den forordningen, har
foljande lydelse:

"Ett [EU-varumirke] ska ha en enhetlig karaktdr. Det ska ha samma réttsverkan i hela [unionen]: det
far inte registreras, Overlatas eller avstds ifran eller bli foremal for beslut om upphdvande av
innehavarens rittigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvindning forbjudas om det inte
giller for hela [unionen]. Denna princip ska gélla om inte annat foreskrivs i denna férordning.”

Avdelning II i samma férordning har rubriken "Bestimmelser om varumirken”. Avsnitt 2 i den
avdelningen har rubriken ”[EU-varumérkens] réttsverkan”. Det avsnittet innehaller bland annat
artiklarna 9 och 12 med rubriken "Rittigheter som dr knutna till ett [EU-varumairke]” respektive
rubriken "Begrénsningar av ett [EU-varumarkes] rattsverkan”.

2 ECLILLEU:C:2017:571



7

10

DOM AV DEN 20.7.2017 — MAL C 93/16
ORNUA

I artikel 9.1 foreskrivs foljande:

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

a) ett tecken som &r identiskt med [EU-varumirket] for varor och tjdnster som &r identiska med dem
for vilka [EU-varumarket] &r registrerat,

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

c) ett tecken som ér identiskt med eller liknar [EU-varumérket] med avseende &ven pa varor och
tjidnster av annat slag dn dem for vilka [EU-varumairket] dr registrerat, om detta dr ként i
[unionen] och om anvéndningen av tecknet utan skilig anledning drar otillborlig fordel av eller ar
till forfang for [EU-varumarkets] sérskiljningsformaga eller renommé.”

Artikel 12 i den forordningen har féljande lydelse:
"[EU-varumarket] ger inte innehavaren ritt att forhindra tredje man att i naringsverksamhet anvianda
a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dndamal, véirde, geografiska
ursprung, tidpunkten for framstéllandet eller andra egenskaper,

¢) varumirket om det dr nodvindigt for att ange en varas eller en tjansts avsedda dndamal, sarskilt
som tillbehor eller reservdelar,

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

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Ornua ir ett bolag bildat enligt irlandsk réitt som ar verksamt inom livsmedelssektorn. Det producerar
bland annat smor och andra mejeriprodukter.

Ornua ér innehavare av flera EU-varumirken. Ett av dem &r ordmérket KERRYGOLD, vilket
registrerades ar 1998 for varor i klass 29 i Nicebverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjanster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg, det vill
sdga framfor allt smor och andra mejeriprodukter. Ornua dr &ven innehavare av f6ljande tva
figurmarken, vilka registrerades ar 1998 respektive ar 2011 for samma varuklass (nedan gemensamt
kallade EU-varumirkena KERRYGOLD):
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De varor pa vilka dessa varumérken anbringas exporteras till flera lander. I unionen saluférs ndmnda
varor huvudsakligen i Spanien, Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Frankrike, Cypern,
Luxemburg, Malta, Nederlinderna och Forenade kungariket.

T & S dr ett bolag bildat enligt spansk rédtt som importerar och distribuerar margarin i Spanien under
kéannetecknet KERRYMAID. De varorna tillverkas i Irland av Kerry Group plc

Kerry Group har latit registrera det nationella varumirket KERRYMAID i Irland och Foérenade
kungariket.

Den 29 januari 2014 véackte The Irish Dairy Board Co-operative, som overgick till att kallas Ornua den
31 mars 2015, talan om varumirkesintrang mot T & S vid Juzgado de lo Mercantil de Alicante
(Handelsdomstolen i Alicante, Spanien) i dess egenskap av domstol for EU-varumérken, och gjorde
gillande att det skulle slds fast att T & S, genom att det importerar och distribuerar margarin under
kdannetecknet KERRYMAID i Spanien, har gjort sig skyldigt till intrang i EU-varumairkena
KERRYGOLD. Ornua menar att T & S anvidndning av kdnnetecknet KERRYMAID medfér en risk for
forvaxling och utan skilig anledning drar fordel ndmnda varumirkens sirskiljningsformaga och
renommé.

Namnda domstol konstaterade att den enda likheten mellan kénnetecknet KERRYMAID och
EU-varumirkena KERRYGOLD var bestandsdelen "kerry”, vilken syftar pa ett irlandskt grevskap som
ar kant for boskapsuppfodning.

Den angav vidare att det var ostridigt att EU-varumirkena KERRYGOLD och det nationella
varumirket KERRYMAID samexisterade friktionsfritt i Irland och Férenade kungariket.

Samma domstol drog slutsatsen att det inte kunde foreligga nagon risk for forvixling mellan
EU-varumérkena KERRYGOLD och kénnetecknet KERRYMAID i Spanien. Irland och Foérenade
kungariket har tillsammans en betydande demografisk tyngd i unionen. Den friktionsfria
samexistensen mellan de varumérkena och det kdnnetecknet i de bdda medlemsstaterna borde darfor,
med beaktande av EU-varumirkets enhetliga karaktér, leda till slutsatsen att det inte foreligger nagon
risk for forvaxling mellan ndmnda varumérken och ndmnda kdnnetecken i nagon del av unionen.

Samma domstol slog slutligen fast att eftersom samexistensen ar friktionsfri i Irland och Foérenade
kungariket, kan T & S inte anses dra otillborlig fordel av sérskiljningsformagan eller renomméet hos
EU-varumiérkena KERRYGOLD i Spanien.

Mot bakgrund av dessa dverviaganden ogillade Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Handelsdomstolen
i Alicante), genom avgorande av den 18 mars 2015, talan om varumaérkesintrang.

Avgorandet overklagades till den hénskjutande domstolen.
Med utgangspunkt i konstaterandet att det endast slagits fast att EU-varumirkena KERRYGOLD och
kannetecknet KERRYMAID samexisterar friktionsfritt i Irland och Férenade kungariket, anser den

hanskjutande domstolen att det &r oklart om den extrapolering som domstolen i forsta instans gjort &r
forenlig med forordning nr 207/2009. Vid antagandet att den friktionsfria samexistensen mellan dessa
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varumairken och det kidnnetecknet i Irland och Forenade kungariket far till foljd att det inte foreligger
nagon risk for forvaxling i de bada medlemsstaterna, star det enligt den hdnskjutande domstolen &nda
inte klart att det inte heller foreligger nagon risk for forvixling mellan de varumérkena och det
kénnetecknet i ovriga medlemsstater. En sddan extrapolering skulle ndmligen kunna medfora att de
rattigheter som tillkommer innehavaren av ett EU-varumaérke enligt artikel 9 i férordning nr 207/2009
forlorar sin @ndamalsenliga verkan.

Mot denna bakgrund beslutade Audiencia Provincial de Zaragoza (provinsdomstolen i Alicante,
Spanien) att vilandeforklara mélet och att stilla foljande fragor till EU-domstolen:

”1) Kan artikel 9.1 b i [forordning nr 207/2009], som kraver att det foreligger risk for forvéixling for att
innehavaren av ett [EU-]varumirke ska ha ratt att forhindra tredje man som inte har hans
medgivande att i ndringsverksamhet anvinda ett kdnnetecken i de fall som dér anges, tolkas sa, att
denna artikel gor det mojligt att utesluta risk for forvaxling nar det dldre [EU-]varumairket, pa
grund av innehavarens tolerans, under flera ar har samexisterat friktionsfritt med liknande
nationella varumairken 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 féregidende 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 forvaxling, sa att en avsaknad av risk for forvixling i
ndmnda 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 att det dldre varumairket har samexisterat med det omstridda kdnnetecknet under
ett visst antal ar i tvd EU-medlemsstater utan ndgon invdndning fran innehavaren av det éldre
varumairket, varumirkesinnehavarens tolerans mot anvdndningen 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?”

EU-domstolen har begirt klarldgganden fran den hanskjutande domstolen, i syfte att fi klarhet i om
den domstolen vid sin tillimpning av foérordning nr 207/2009 har att prova beddomningen av
domstolen i forsta instans, enligt vilken det under alla omstidndigheter inte foreligger nagon risk for
forvaxling da de motstdende kénnetecknen innehaller den geografiska beteckningen "kerry” och da
bestandsdelarna “gold” och "maid” inte liknar varandra.

Den hénskjutande domstolen har som svar pa begdran om klarldggande angett att sa ar fallet.
Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i om artikel 9.1 b i
férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att den omstdndigheten att ett EU-varumirke och ett
nationellt varumirke samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, med beaktande av
EU-varumairkets enhetliga karaktdr, innebér att det kan slas fast att det i en annan del av unionen déar
samexistensen mellan det EU-varumirket och ett kdnnetecken som é&r identiskt med det nationella
varumarket inte ar friktionsfri, inte foreligger nagon risk for forvaxling mellan nimnda EU-varumérke
och det kiannetecknet.
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Eftersom den fragan har stillts med héanvisning till EU-varumaérkets enhetliga karaktdr, framhaller
EU-domstolen inledningsvis att den principen, som kommer till uttryck i skdl 3 i forordning
nr 207/2009 och nérmare preciseras i artikel 1.2 i samma foérordning, innebar att EU-varumérken
atnjuter ett enhetligt skydd och har rittsverkan i hela unionen. Enligt den bestimmelsen far ett
EU-varumirke, om inte annat foreskrivs i denna forordning, inte registreras, 6verlatas eller avstas ifrdn
eller bli foremél for beslut om upphdvande av innehavarens rittigheter eller forklaras ogiltigt, inte
heller far dess anvindning forbjudas, om det inte giller for hela unionen.

I artikel 1.2 i forordning nr 207/2009 omndmns visserligen endast registrering av varumairket, dess
overlatelse, upphdvande av innehavarens rattigheter och féorbud mot anvindning av varumairket. Det
foljer emellertid av den bestimmelsen jamford med skdl 3 i samma forordning att dven
EU-varumairkets réttsverkningar, vilka raknas upp under avdelning II, avsnitt 2, i den forordningen,
tillampas enhetligt i hela unionen.

Domstolen har redan slagit fast att den ensamrétt som tillkommer innehavaren av ett EU-varumaérke
enligt artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 i princip omfattar hela unionen (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 39).

Vad betriffar artikel 9.1 b i samma forordning, foljer det av EU-domstolens fasta praxis att den
bestimmelsen skyddar innehavaren av ett EU-varumirke mot sddan anvandning som skadar eller kan
skada varumairkets funktion att ange ursprunget (dom av den 22 september 2016, combit Software,
C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 27 och dér angiven réttspraxis).

Det enhetliga skydd som tillkommer innehavaren av EU-varumaérket enligt denna bestammelse bestar i
att ge innehavaren ritt att i hela unionen foérhindra tredje man som inte har hans medgivande att i
ndringsverksamhet anvénda ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar EU-varumérket om de
varor eller tjdnster som omfattas av varumaérket ar identiska med eller av liknande slag som dem som
omfattas av kdnnetecknet, om sadan anvdndning skadar eller kan skada varumarkets funktion att ange
ursprunget och detta leder till att det foreligger risk for forvaxling.

For att innehavaren av ett EU-varumérke med framgang ska kunna gora géllande den réttigheten, ar
det pa intet sitt nodvandigt att det kidnnetecken som é&r identiskt med eller liknar EU-varumaérket och
som leder till att det foreligger risk for forvéxling, anvands i hela unionen.

Om innehavaren av ett EU-varumérke endast atnjot skydd mot intrang som &dger rum i hela unionen,
skulle den inte ha mojlighet att invinda mot anvindningen av kdnnetecken som é&r identiska med eller
liknar EU-varumérket och som leder till att det foreligger risk for forvixling i endast en del av unionen.
Artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009 har dock till syfte att skydda innehavaren i hela unionen mot all
anvdndning som skadar varumarkets funktion att ange ursprunget.

Nar anvdndningen av ett kdnnetecken medfor risk for forviaxling med ett EU-varumairke i en del av
unionen samtidigt som samma anvdndning inte medfér nagon sadan risk i en annan del av unionen,
foreligger det séledes intrang i den ensamritt som det varumairket ger. I ett sadant fall ska den
domstol for EU-varumirken vid vilken talan véckts forbjuda saluforing av de berérda varorna under
det aktuella kdnnetecknet i hela unionen, med undantag fér den del av unionen dér det har
konstaterats inte foreligga nagon risk for forvixling (dom av den 22 september 2016, combit Software,
C-223/15, EU:C:2016:719, punkterna 25 och 36).

I forevarande fall foljer det av de handlingar som har inkommit till EU-domstolen att det ar ostridigt i
det nationella mélet att EU-varumédrkena KERRYGOLD och det nationella varumarket KERRYMAID
samexisterar friktionsfritt i Irland och Forenade kungariket. Ornua har séiledes inte invant mot
anviandningen av det nationella varumairket i de medlemsstaterna.
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Det ér vidare ostridigt att samexistensen inte ér friktionsfri i den del av unionen som avses i talan om
varumérkesintrang, det vill sdga i Spanien, och att T & S anvdnder kidnnetecknet KERRYMAID dar
utan Ornuas medgivande.

Det foljer for ovrigt av EU-domstolens praxis att beddomningen av om det foreligger nagon risk for
forvaxling i en del av unionen ska goras mot bakgrund av en helhetsbedomning av samtliga relevanta
omsténdigheter i det enskilda fallet. Ndimnda bedémning ska omfatta en jamforelse av de visuella,
fonetiska eller begreppsmaissiga likheterna hos varumirket och det kénnetecken som tredje man
anvénder, vilket bland annat av spréakliga skél kan leda till olika slutsatser for olika delar av unionen
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2016, combit Software, C-223/15,
EU:C:2016:719, punkterna 31 och 33 och dér angiven réttspraxis).

Harav foljer, sdisom generaladvokaten har angett i punkt 39 i sitt forslag till avgorande, att i en sadan
situation som den som é&r i fraga i det nationella malet, i vilken det konstaterats foreligga en
friktionsfri samexistens mellan EU-varumairken och ett kdnnetecken i Irland och Forenade kungariket,
ricker det inte att den domstol for EU-varumairken vid vilken talan om varumérkesintrang viackts med
avseende pa anviandning av det kdnnetecknet i en annan medlemsstat, i forevarande fall Konungariket
Spanien, grundar sin bedomning pa den friktionsfria samexistensen i Irland och Forenade kungariket.
Namnda domstol maste i stdllet gora en helhetsbedomning med beaktande av samtliga relevanta
omstindigheter.

Av det anforda foljer att den forsta fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 9.1 b i forordning
nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att den omstdndigheten att ett EU-varumérke och ett nationellt
varumarke samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen inte innebér att det kan slas fast
att det i en annan del av unionen dar samexistensen mellan det EU-varumairket och ett kdnnetecken
som &r identiskt med det nationella varumérket inte ar friktionsfri, inte foreligger nagon risk for
forvaxling mellan nimnda EU-varumérke och det kidnnetecknet.

Den andra fragan

Den hénskjutande domstolen har stillt den andra fragan i huvudsak for att fa klarhet i om artikel 9.1 b
i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sd sitt att de omstdndigheter som den domstol for
EU-varumirken vid vilken talan om varumadrkesintrang véickts anser &r relevanta vid bedomningen av
om innehavaren av ett EU-varumarke har rdtt att, i en del av unionen som inte omfattas av ndmnda
talan, forhindra anvindningen av ett kdnnetecken, far beaktas av den domstolen vid bedomningen av
om innehavaren har rétt att forhindra anvindningen av det kdnnetecknet i den del av unionen som
omfattas av ndmnda talan.

Sasom det har erinrats om i punkt 36 i forevarande dom ska den bedémning som det ankommer pa
den behoriga domstolen for EU-varumairken att gora, goras mot bakgrund av en helhetsbedomning av
samtliga relevanta omstdndigheter i det enskilda fallet.

Namnda helhetsbedomning ska, med avseende pa jamforelsen av den visuella likheten, ljudlikheten
eller begreppsmaissiga likheten mellan EU-varumirket i fraga och det kdnnetecken som tredje man
anvéinder, goras mot bakgrund av det helhetsintryck som det varumirket och det kdnnetecknet ger
omsittningskretsen, som ska anses bestd av en normalt informerad och skiligen uppméarksam och
medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjanster (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 25 juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420,
punkterna 21 och 25 samt dér angiven réttspraxis).

Sasom generaladvokaten har angett i punkterna 41 och 42 i sitt forslag till avgorande finns det i sadana

fall ddar marknadsvillkoren och de sociokulturella forhallandena eller annat som bidrar till det
helhetsintryck som EU-varumirket och kénnetecknet i fraga ger genomsnittskonsumenten inte
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varierar namnvért fran en del av unionen till en annan, inget som hindrar att de relevanta
omstiandigheter som konstaterats foreligga i en del av unionen beaktas vid bedomningen av om
innehavaren av det varumirket har ratt att forhindra anvandningen av det kdnnetecknet i en annan
del av unionen eller i hela unionen.

I forevarande fall har T & S, vilket foljer av svaret pa begidran om klarldggande och de yttranden som
inkommit till EU-domstolen, bland annat gjort gillande att kdnnetecknet KERRYMAID som det
foretaget anvander i Spanien inte liknar EU-varumédrkena KERRYGOLD som Ornua dr innehavare av.
Enligt T & S kan det kidnnetecknet saledes inte medfora nagon risk for forvixling i den mening som
avses i artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009, eftersom bestandsdelen “kerry” &r en geografisk
ursprungsbeteckning som i enlighet med artikel 12 i samma forordning inte omfattas av den
ensamritt som tillkommer Ornua enligt ndimnda artikel 9.

Den begréinsning av den ensamrétt som foljer av artikel 9 i férordning nr 207/2009 som T & S hanfort
sig till ar emellertid underkastad villkoret att anvdndning av kdnnetecken som innehaller en geografisk
ursprungsbeteckning ska vara forenlig med god affarssed. Vid provningen av om det villkoret, som ger
uttryck for en lojalitetsplikt gentemot varumairkesinnehavarens berittigade intressen, dr uppfyllt, ska
den domstol som har att prova fragan gora en helhetsbedomning av samtliga relevanta omsténdigheter
(se, bland annat, dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11,
punkterna 24 och 26, dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717,
punkterna 82 och 84, och dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland,
C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 41).

Harvidlag ska hénsyn bland annat tas till hur den vara som salufors av tredje man allmént framstills,
pa vilket sdtt det gors atskillnad mellan det aktuella varumérket och det kdnnetecken som tredje man
anvinder samt vilka anstrdngningar tredje man har gjort for att forsikra sig om att konsumenterna
skiljer hans varor fran varumirkesinnehavarens varor (se, for ett liknande resonemang, dom av den
17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 46).

Om den hinskjutande domstolen, vid bedomningen av om Ornua har rétt att forhindra anvédndningen
av kdnnetecknet KERRYMAID i Spanien, 6verviger att beakta de omstidndigheter som &r for handen i
Irland och Forenade kungariket, dr den forst tvungen att forsdkra sig om att det inte foreligger nagon
betydande skillnad mellan de marknadsvillkor eller de sociokulturella forhillanden som kan
konstateras foreligga i den del av unionen som talan om varumérkesintrang avser respektive den del
av unionen som det geografiska omrade aterfinns som motsvarar det geografiska ord som det aktuella
kdnnetecknet innehéller. Det kan ndmligen inte uteslutas att det agerande som man kan forvénta sig
fran tredje man for att dennes anvindning av kdnnetecknet ska vara forenligt med god affirssed ska
bedomas pa olika sitt i en del av unionen dér konsumenterna ar sarskilt bekanta med det geografiska
ord som varumirket och kidnnetecknet i fraga innehéller respektive i en del av unionen dér
konsumenterna dr mindre vél bekanta med det ordet.

Av det anforda foljer att den andra fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 9.1 b i férordning
nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att de omstdndigheter som den domstol for EU-varumirken vid
vilken talan om varumirkesintring vickts anser ar relevanta vid bedomningen av om innehavaren av
ett EU-varumairke har ritt att, i en del av Europeiska unionen som inte omfattas av nidmnda talan,
forhindra anvdndningen av ett kdnnetecken, far beaktas av den domstolen vid bedomningen av om
innehavaren har rdtt att forhindra anvindningen av det kdnnetecknet i den del av unionen som
omfattas av ndmnda talan, forutsatt att det inte foreligger nagon betydande skillnad mellan
marknadsvillkoren och de sociokulturella forhallandena i en av ndmnda delar av unionen jamfort med
den andra delen av unionen.
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Den tredje fragan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den tredje fragan for att fa klarhet i om artikel 9.1 c i
férordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sdtt att den omstdndigheten att ett kdnt EU-varumérke och
ett kdnnetecken samexisterar friktionsfritt i en del av unionen, med beaktande av EU-varumirkets
enhetliga karaktdr, innebar att det kan slas fast att det i en annan del av unionen dir det inte
foreligger nagon sadan friktionsfri samexistens, foreligger en skilig anledning till att anvénda det
kénnetecknet.

Sasom det har erinrats om i punkt 28 i forevarande dom, omfattar den ensamritt som tillkommer
innehavaren av ett EU-varumaérke enligt artikel 9.1 i férordning nr 207/2009 i princip hela unionen.

Det utokade skydd som foljer av artikel 9.1 c¢ i ndmnda forordning for innehavare av kénda
EU-varumérken innebér att ndmnda innehavare har ritt att forhindra tredje man som inte har hans
medgivande att i ndringsverksamhet anvinda ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar
EU-varumirkena med avseende &dven pa varor och tjanster av annat slag dn dem for vilka
EU-varumirkena &ar registrerade, om anviandningen av kénnetecknet utan skdlig anledning drar
otillborlig fordel av eller &r till forfang for ndmnda EU-varumirkens sirskiljningsformaga eller
renommé (se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 september 2011, Interflora och Interflora
British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkterna 68 och 70).

For att innehavaren av ett EU-varumirke ska omfattas av nimnda utokade skydd, ska det enligt
niamnda artikel 9.1 c visas att varumadrket dr “kant i [unionen]”. Det dr harvidlag tillrackligt att det
visas att EU-varumadrket &r kdnt i en vasentlig del av unionen. En saddan del kan i forekommande fall
bland annat motsvara en enda medlemsstats territorium. Nar det ar faststdllt att det villkoret &r
uppfyllt, ska EU-varumirket i frdga anses vara kédnt i hela [unionen] (dom av den 6 oktober 2009,
PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punkterna 27, 29 och 30, och dom av den
3 september 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punkterna 19 och 20).

Denna rittspraxis sikerstiller att innehavaren av ett EU-varumirke omfattas av det utokade skydd som
foljer av artikel 9.1 c i forordning nr 207/2009 i hela unionen, eller inte alls omfattas av det. Det skydd
som tillerkdnns EU-varumaérken &r saledes enhetligt i hela unionen.

For att innehavaren av ett EU-varumirke som atnjuter nimnda utokade skydd med framgang ska
kunna gora gillande den rittighet som foljer av nimnda artikel 9.1 ¢, &r det pd intet sitt nodvandigt
att anviandningen av det kdnnetecken som innebdr intrdng i den rittigheten forekommer i hela
unionen.

Om ndmnda innehavare endast &atnjot skydd mot intrang som begds i hela unionen, skulle
vederborande inte ha mojlighet att invinda mot intrang som endast begds i en del av unionen,
samtidigt som syftet med artikel 9.1 c¢ i férordning nr 207/2009 &r att skydda innehavaren i hela
unionen mot all anvindning utan skilig anledning av ett kdnnetecken som ar identiskt med eller liknar
EU-varumirket, som drar otillborlig fordel av eller &ar till forfang for EU-varumarkets
sdrskiljningsformaga eller renommé.

I forevarande fall forefaller det, vilket det emellertid ankommer pa den hinskjutande domstolen att
kontrollera, inte ha ifragasatts att EU-varumérkena KERRYGOLD ér kinda i den mening som avses i
artikel 9.1 c i férordning nr 207/20009.

Det framgar vidare av de handlingar som inkommit till EU-domstolen att det &r ostridigt i det
nationella malet att det, mot bakgrund av den friktionsfria samexistens som foreligger i Irland och
Forenade kungariket mellan de varumirkena och det nationella varumirket KERRYMAID, finns en
skilig anledning till att anvdnda det kdnnetecknet i den delen av unionen.
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Sasom redan har framhallits i punkt 35 i férevarande dom ar det vidare ostridigt att samexistensen inte
ar friktionsfri i den del av unionen som avses i talan om varumarkesintrang, det vill sdga i Spanien, och
att T & S anvdnder kdnnetecknet KERRYMAID utan Ornuas medgivande.

Det foljer for ovrigt av domstolens fasta praxis att det vid prévningen av om sadant intrang som avses i
artikel 9.1 c¢ i forordning nr 207/2009 foreligger ska goras en helhetsbedomning mot bakgrund av
samtliga relevanta omsténdigheter i det enskilda fallet (dom av den 18 juni 2009, L’Oréal ml,
C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 44, och dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare
m.fl., C-252/12, EU:C:2013:497, punkt 39).

Harav foljer att, i forevarande fall dar det foreligger en skilig anledning till anvdndningen av
kdannetecknet KERRYMAID i Irland och Forenade kungariket dd EU-varumirkena KERRYGOLD och
det nationella varumarket i friga samexisterar friktionsfritt i de bada medlemsstaterna, den domstol for
EU-varumiérken vid vilken talan om varumairkesintrang vickts avseende anvindningen av det
kannetecknet i en annan medlemsstat inte endast kan ligga nimnda friktionsfria samexistens i Irland
och Forenade kungariket till grund for sin bedomning utan tvirtom ska gora en helhetsbedomning av
samtliga relevanta omstdndigheter.

Av det anforda foljer att den tredje fragan ska besvaras enligt foljande. Artikel 9.1 ¢ i foérordning
nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att den omstdndigheten att ett kdnt EU-varumérke och ett
kdannetecken samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen, inte innebdr att det kan slas
fast att det i en annan del av unionen déir det inte foreligger nagon sadan friktionsfri samexistens,
foreligger en skilig anledning till att anvinda det kdnnetecknet.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hédnskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra d&n ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

1) Artikel 9.1 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
[EU-varumirken] ska tolkas pa sa sitt att den omstindigheten att ett EU-varumirke och ett
nationellt varumérke samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska unionen inte innebir
att det kan slas fast att det i en annan del av unionen dir samexistensen mellan det
EU-varumiirket och ett kinnetecken som ir identiskt med det nationella varumairket inte dr
friktionsfri, inte foreligger nagon risk for forvixling mellan nimnda EU-varumirke och det
kinnetecknet.

2) Artikel 9.1 b i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att de omstindigheter som den
domstol for EU-varumirken vid vilken talan om varumirkesintrang vickts anser dr relevanta
vid bedomningen av om innehavaren av ett EU-varumirke har ritt att, i en del av Europeiska
unionen som inte omfattas av nimnda talan, forhindra anvindningen av ett kinnetecken, far
beaktas av den domstolen vid bedomningen av om innehavaren har ritt att forhindra
anvindningen av det kidnnetecknet i den del av unionen som omfattas av nimnda talan,
forutsatt att det inte foreligger nagon betydande skillnad mellan marknadsvillkoren och de
sociokulturella forhallandena i en av nimnda delar av unionen jimfort med den andra delen
av unionen.
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3) Artikel 9.1 c i forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa sitt att den omstindigheten att ett
kidnt EU-varumirke och ett kidnnetecken samexisterar friktionsfritt i en del av Europeiska
unionen, inte innebir att det kan slias fast att det i en annan del av unionen dir det inte
foreligger nagon sadan friktionsfri samexistens, foreligger en skilig anledning till att
anvinda det kinnetecknet.

Underskrifter
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