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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PAOLA MENGOZZIEGO
przedstawiona w dniu 31 maja 2017 r."

Sprawy polaczone od C-673/15 P do C-676/15 P

The Tea Board
przeciwko
Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej

(EUIPO)

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykutl 8 ust. 1
lit. b) — Sprzeciw wlasciciela unijnych znakéw wspdlnych — Artykul 66 ust. 2 — Znaki wspélne ztozone
z oznaczenia geograficznego — Funkcja — Kolizja ze zgloszeniem indywidualnego znaku towarowego —
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad — Pojecie — Podobienstwo towaréw lub ustug —
Kryteria oceny — Artykutl 8 ust. 5 — Stowny i graficzny znak towarowy zawierajacy element stowny
»darjeeling” — Wcze$niejszy znak wspdlny zlozony z oznaczenia geograficznego ,Darjeeling”

1. W swoich odwolaniach The Tea Board wnosi do Trybunalu o czeiciowe uchylenie wyrokéw Sadu
Unii Europejskiej z dnia 2 pazdziernika 2015 r.: The Tea Board/OHIM - Delta Lingerie (Darjeeling)
(T-624/13, EU:T:2015:743), The Tea Board/OHIM - Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)
(T-625/13, niepublikowanego, EU:T:2015:742), The Tea Board/OHIM - Delta Lingerie (DARJEELING
collection de lingerie) (T-626/13, niepublikowanego, EU:T:2015:741) oraz The Tea Board/OHIM -
Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, niepublikowanego, EU:T:2015:740) (zwanych dalej lacznie
»zaskarzonymi wyrokami”), w ktérych Sad oddalit w czesci jej skargi o stwierdzenie niewaznosci
decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) z dni 11 i 17 wrzesnia 2013 r. (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2,
R 1502/2012-2 i R 1504/2012-2, zwanych dalej ,spornymi decyzjami”), dotyczacych postepowan
w sprawie sprzeciwu pomiedzy The Tea Board a Delta Lingerie. Wyroki te sa réwniez przedmiotem
czterech odwolan wzajemnych wniesionych przez Delta Lingerie.

I. Ramy prawne

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej” nie sa rejestrowane ,znaki towarowe, ktére sktadaja
sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci,
ilosci, przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub swiadczenia
ustugi, lub innych wtasciwosci towaréw lub ustug”.

1 Jezyk oryginatu: francuski.
2 Dz.U. 2009, L 78, s. 1.
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3. Artykul 66 tego samego rozporzadzenia, zatytutowany ,[Unijne] znaki wspdlne”, stanowi:

»1. Znak wspoélny [Unii Europejskiej] (zwany dalej »[unijnym] znakiem wspélnym«) jest [unijnym]
znakiem towarowym, ktdéry okreslony jako taki w momencie zgloszenia pozwala odréznia¢ towary lub
ustugi czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem znaku, od towaréw lub wustug innych
przedsiebiorstw. Organizacje wytwércéw, producentéw, ustugodawcéw lub handlowcéw, ktére na
mocy regulujacych je ustawodawstw posiadaja zdolnos¢ w swoim wlasnym imieniu do nabywania praw
i obowigzkéw wszelkiego rodzaju, zawierania umoéw lub dokonywania innych czynnosci prawnych oraz
pozywania i bycia pozywanym, jak réwniez osoby prawne regulowane prawem publicznym, moga
zglasza¢ [unijne] znaki wspodlne.

2. W drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1 lit. ¢) znaki lub oznaczenia, ktére stuza w obrocie dla
oznaczenia geograficznego pochodzenia towaréw lub ustug, moga by¢ [unijnymi] znakami wspélnymi
w rozumieniu ust. 1. Wspélny znak nie uprawnia wlasciciela do zakazywania osobom trzecim uzywania
w obrocie takich znakéw lub oznaczen, pod warunkiem ze uzywaja ich zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemysle i handlu; w szczegdlnosci taki znak nie moze by¢ powotany wobec strony
trzeciej, ktora jest uprawniona do uzywania nazwy geograficznej.

3. Przepisy niniejszego rozporzadzenia stosuje si¢ do [unijnych] znakéw wspdlnych, jezeli art. 67-74
nie stanowia inaczej”.

II. Okolicznos$ci powstania sporu i sporne decyzje
4. Okolicznos$ci powstania sporu wynikajace z zaskarzonych wyrokéw mozna stre$ci¢ nastepujaco.

5. W dniu 22 pazdziernika 2010 r. Delta Lingerie dokonala w OHIM zgloszenia wspdlnotowych
znakéw towarowych na podstawie rozporzadzenia nr 207/20009.

2 ECLLEU:C:2017:411



OPINIA P. MENGOZZIEGO - SPRAWY POLACZONE OD C-673/15 P DO C-676/15 P
THE TEA BOARD/EUIPO

6. Znakami towarowymi, o ktérych rejestracje wniesiono, sa:

— przedstawione ponizej oznaczenie graficzne zawierajace element slowny ,darjeeling” zapisany
biatymi literami i wpisany w prostokat koloru jasnozielonego:

— przedstawione ponizej oznaczenie graficzne zawierajace element slowny ,darjeeling collection de
lingerie” zapisany biatymi literami i wpisany w prostokat koloru jasnozielonego:

— przedstawione ponizej oznaczenie graficzne zawierajace element slowny ,darjeeling collection de
lingerie” zapisany czarnymi literami na bialym tle:

Darjeeling

collection de lingerie

— przedstawione ponizej oznaczenie graficzne zawierajace element slowny ,darjeeling” zapisany
czarnymi literami na bialym tle:

Darjeeling

7. Towary i ustugi, dla ktérych wystagpiono o rejestracje, naleza do klas 25, 35 i 38 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw, ze zmianami®.

3 Towarom tym i uslugom odpowiada nastepujacy opis — dla klasy 25: ,bielizna osobista damska i artykuly bieliZniane dzienne i nocne,
w szczegblnosci obcista bielizna, body, gorsety, pasy elastyczne (dla wysmuklenia talii), biustonosze, bryczesy, slipy meskie, figi damskie, opaski
na ramie, szorty, szorty bokserskie, paski do ponczoch, podwiazki do ponczoch, podwiagzki do poriczoch, gorsety, koszule nocne, rajstopy,
poriczochy, stroje kapielowe; odziez, wyroby z dzianin, bielizna osobista, damskie koszulki bez rekawéw, podkoszulki (t-shirty), gorsety,
pancerze, koszule nocne, szale boa, bluzy, kombinezony, ogrodniczki, swetry, body, pizamy, meskie koszule nocne, spodnie, spodnie do
chodzenia po domu, szale, peniuary, szlafroki, plaszcze kapielowe, stroje kapielowe, kapielowki, halki, péthalki, fulary”; dla klasy 35: ,ustugi
detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej i artykuléw bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykéw, bielizny domowe;j
i kapielowej; ustugi doradztwa biznesowego w zakresie tworzenia i eksploatacji punktéw sprzedazy detalicznej i central zakupéw w zakresie
sprzedazy detalicznej i reklamy; ustugi w zakresie promocji sprzedazy (dla oséb trzecich), reklamy, zarzadzanie dzialalnoscia handlows,
administrowanie dziatalnoscia handlows, reklama za posrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiatéw reklamowych (ulotki,
prospekty, bezplatne gazety, probki), prenumerata gazet dla oséb trzecich; informacja o dzialalnosci gospodarczej; organizacja wystaw i imprez
w celach handlowych lub reklamowych, zarzadzanie reklama, wynajmowanie powierzchni reklamowej, reklama radiowa i telewizyjna,
sponsorowanie reklam”; dla klasy 38: ,telekomunikacja, przesytanie informacji i obrazéw wspomagane komputerowo, ustugi przekazu telewizji
interaktywnej w zakresie prezentacji produktéw, komunikacja przez terminale komputerowe, laczno$¢ za pomoca s$wiatowych sieci
komputerowych (ustugi dotyczace transmisji), otwarta i zamknieta”.
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8. Zgloszenie wspdlnotowych znakéw towarowych zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych
Znakéw Towarowych nr 4/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.

9. W dniu 7 kwietnia 2011 r. The Tea Board, podmiot utworzony na podstawie indyjskiej ustawy
o herbacie nr 29 z 1953 r., ktéremu przysluguja uprawnienia do zarzadzania produkcja herbaty,
wniosta na podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonych
znakéw towarowych dla towaréw i ustug wskazanych w pkt 7 powyze;j.

10. Sprzeciw opieral sie na nastepujacych wczes$niejszych znakach towarowych:

— na wcze$niejszym stownym unijnym znaku wspélnym DARJEELING, zgloszonym w dniu 7 marca
2005 r. i zarejestrowanym w dniu 31 marca 2006 r. pod numerem 4325718;

— na przedstawionym ponizej wcze$niejszym graficznym unijnym znaku wspdlnym, zgloszonym
w dniu 10 listopada 2009 r. i zarejestrowanym w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod numerem 8674327:

&
i {
\ >

11. Oba te unijne znaki wspélne oznaczaja towary, ktére naleza do klasy 30 i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,herbata”.

12. W uzasadnieniu sprzeciwu powotano podstawy odmowy rejestracji okre§lone w art. 8 ust. 1 i 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

13. Z zaskarzonych wyrokéw wynika, ze The Tea Board przedstawila przed Izba Odwotawcza dowody
potwierdzajace, ze element stowny ,darjeeling”, ktéry jest elementem stownym wspélnym wszystkim
kolidujacym ze soba oznaczeniom, stanowi chronione oznaczenie geograficzne dla herbaty,
zarejestrowane na mocy rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1050/2011 z dnia
20 pazdziernika 2011 r. rejestrujacego w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych
oznaczen geograficznych nazwe [Darjeeling (ChOG)]*, w nastepstwie wniosku zgloszonego w dniu
12 listopada 2007 r. To rozporzadzenie wykonawcze zostalo wydane na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczen geograficznych i nazw
pochodzenia produktéw rolnych i $rodkéw spozywczych®, zastapionego nastepnie rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemoéw
jakosci produktéw rolnych i $rodkéw spozywczych®.

14. Czterema decyzjami wydanymi w dniach 31 maja, 11 czerwca i 10 lipca 2012 r. Wydzial
Sprzeciwow oddalit sprzeciwy. W dniach 27 lipca i 10 sierpnia 2012 r. The Tea Board wniosta do
OHIM odwotania od tych decyzji.

15. Spornymi decyzjami Druga Izba Odwotawcza OHIM oddalita odwotania i utrzymata w mocy
decyzje Wydzialu Sprzeciwéw. W szczegélnosci stwierdzita ona, ze wobec braku podobienstwa
towaréw i uslug oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami nie istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Druga Izba
Odwotawcza wykluczyla réwniez zarzucane naruszenie art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia,
uznawszy, ze dostarczone przez The Tea Board dowody nie byly wystarczajace, aby ustali¢, ze zostaly
spelnione przestanki zastosowania tego przepisu.

4 Dz.U. 2011, L 276, s. 5.
5 Dz.U. 2006, L 93, s. 12.
6 Dz.U. 2012, L 343, s. 1.
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II1. Zaskarzone wyroki

16. The Tea Board wniosta do Sadu cztery skargi o stwierdzenie niewaznosci czterech spornych
decyzji.

17. Na poparcie swoich skarg podniosta ona dwa zarzuty. W ramach zarzutu pierwszego The Tea
Board podniosta, ze Izba Odwotawcza blednie odrzucila istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, ustaliwszy uprzednio, Ze towary
i ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami sa catkowicie rézne. W ramach tego zarzutu
The Tea Board zarzucila Izbie Odwolawczej w szczegdlnosci to, ze ta ostatnia pomylita sie co do
zakresu ochrony przystugujacej na podstawie art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 znakom
wspdlnym — ktérych podstawowa funkcja jest zapewnienie, ze oznaczone nimi towary lub ustugi
pochodza z przedsiebiorstwa majacego siedzibe w strefie pochodzenia geograficznego wskazywanego
przez dany znak - dokonujac w tym przypadku tego samego rodzaju oceny co ta, ktéra
przeprowadzilaby w celu oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku
dwéch znakéw indywidualnych. W ramach zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 5
rzeczonego rozporzadzenia, The Tea Board podniosta, ze Izba Odwolawcza blednie uznala, iz
w niniejszej sprawie nie zostaly spelnione przestanki zastosowania tego przepisu.

18. Jezeli chodzi o zarzut pierwszy, Sad stwierdzil, ze jest on bezpodstawny. Sad uznal zasadniczo, ze
skoro zaden z przepisow zawartych w rozdziale rozporzadzenia nr 207/2009 poswieconym unijnym
znakom wspdlnym nie pozwala na wyciagniecie wniosku, ze podstawowa funkcja unijnych znakéw
wspolnych, réwniez tych tworzonych przez oznaczenie mogace stuzy¢ do okreslenia pochodzenia
geograficznego oznaczonych towaréw i uslug, rézni sie od podstawowej funkcji indywidualnych
unijnych znakéw towarowych, nalezy stwierdzi¢, ze funkcja ta polega — jak w przypadku
indywidualnych unijnych znakéw towarowych — na odréznianiu oznaczonych towaréw lub ustug ze
wzgledu na okreslony podmiot, od ktérego pochodzy, a nie ze wzgledu na ich pochodzenie
geograficzne. Oddaliwszy rézne argumenty przeciwne przedstawione przez The Tea Board, Sad
stwierdzil, ze kiedy w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu kolidujacymi ze soba oznaczeniami sa
z jednej strony znaki wspdlne, a z drugiej strony indywidualne znaki towarowe, to pordwnanie
oznaczonych nimi towaréw i ustug nalezy przeprowadzi¢ wedlug tych samych kryteriow co te
znajdujace zastosowanie przy ocenie podobienistwa lub identycznosci towaréw i uslug oznaczonych
dwoma indywidualnymi znakami towarowymi. Poprzez zastosowanie tych kryteriéw Sad uznal, ze
nalezy potwierdzi¢ przyjete przez Izbe Odwolawcza rozstrzygniecie, zgodnie z ktérym nie ma zadnego
zwigzku miedzy towarami i ustugami oznaczonymi znakiem towarowym, ktérego dotycza zgloszenia,
a towarem oznaczonym wcze$niejszymi znakami towarowymi, poniewaz sama mozliwo$¢, ze wlasciwy
krag odbiorcéw moze uznaé, iz te towary i uslugi maja to samo pochodzenie geograficzne, nie jest
wystarczajaca dla stwierdzenia ich podobienstwa lub identycznosci do celéw stosowania art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Wreszcie Sad uznal, Ze nawet jesli chodzi o ocene istnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w przypadku znakéw wspdélnych i znakéw
indywidualnych, podobienistwo kolidujacych ze soba oznaczern nie moze skompensowa¢ braku
podobienistwa miedzy oznaczonymi tymi znakami towarami lub ustugami.

19. Jezeli chodzi o zarzut drugi, Sad zauwazyl w pierwszej kolejnosci, ze miedzy stronami jest
bezsporne, iz kolidujace ze soba oznaczenia sa identyczne pod wzgledem fonetycznym i bardzo
podobne pod wzgledem wizualnym. Stwierdzil on nastepnie, ze Izba Odwolawcza nie ustalita
w sposob ostateczny istnienia renomy wczes$niejszych znakéw towarowych ani istnienia, w odczuciu
wlasciwego kregu odbiorcéw, zwiazku miedzy kolidujagcymi ze soba oznaczeniami, ale ze
przeprowadzila ona swoja analize w oparciu o dwa hipotetyczne zalozenia: po pierwsze, ze
wczesniejsze znaki towarowe ciesza sie renoma, ktérej wyjatkowa intensywno$¢ zostala dowiedziona,
i po drugie, ze istniala mozliwos¢, iz wlasciwy krag odbiorcéw dostrzeze zwiazek miedzy kolidujacymi
ze soba oznaczeniami. Jezeli chodzi o prawdopodobienstwa, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, Sad wuznal, Zze Izba Odwotawcza slusznie stwierdzita brak
prawdopodobienstwa szkodliwosci dla odrézniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych
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oraz wykluczyta prawdopodobienstwo, aby uzywanie zgloszonych znakéw towarowych szkodzito
renomie wczesniejszych znakéw towarowych. Jezeli chodzi natomiast o prawdopodobienistwo
czerpania przez zgloszone znaki towarowe nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub
z renomy wcze$niejszych znakéw towarowych, Sad stwierdzil, ze poniewaz sporne decyzje opieraja sie
na hipotetycznym zalozeniu co do wyjatkowej renomy wcze$niejszych znakéw towarowych, pozytywne
wladciwosci przywolywane przez element slowny ,darjeeling”, wspélny kolidujacym ze soba
oznaczeniom, moga zosta¢ przypisane niektérym towarom i uslugom oznaczonym zgloszonymi
znakami towarowymi, a w konsekwencji zwiekszy¢ ich atrakcyjno$¢. Sad uznal zatem, ze nalezy
stwierdzi¢ cze$ciowa niewaznos$¢ spornych decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza wykluczyla
zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, wylaczajac istnienie prawdopodobienstwa
czerpania nienaleznej korzysci w zwiazku z uzywaniem zgloszonego znaku towarowego bez
uzasadnionej przyczyny w odniesieniu do wszystkich oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym
towaréw nalezacych do klasy 25 i ustug sprzedazy detalicznej z klasy 35.

IV. Odwolania

A. Postepowanie

20. Pismami z dnia 14 grudnia 2015 r. The Tea Board wniosta cztery odwolania od zaskarzonych
wyrokéw. Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 12 lutego 2016 r. sprawy te zostaly polaczone do
celéw pisemnego i ustnego etapu postepowania, jak réwniez wydania wyroku.

21. Odrebnym pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. Delta Lingerie, interwenient w pierwszej instancji,
wniosta odwotanie wzajemne od zaskarzonych wyrokéw. The Tea Board, Urzad Unii Europejskiej ds.
Witasnosci Intelektualnej (EUIPO) i Delta Lingerie przedstawily swoje uwagi ustne na rozprawie
w dniu 25 stycznia 2017 r.

B. Zgdania stron w postepowaniu odwotawczym gltéwnym

22. W kazdej ze spraw The Tea Board wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci,
w jakiej Sad oddalil skarge w odniesieniu do ustug oznaczonych zgloszonymi znakami towarowymi
nalezacych do klasy 35, innych niz ,ustugi detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej
i artykuléw bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykéw, bielizny domowej
i kapielowej” oraz do klasy 38, o przekazanie sprawy w razie potrzeby do ponownego rozpatrzenia
przez Sad oraz o obciazenie EUIPO kosztami postepowania.

23. W kazdej ze spraw EUIPO i Delta Lingerie wnosza do Trybunalu o oddalenie odwotania
i obcigzenie The Tea Board kosztami postepowania.

C. Zgdania stron w postepowaniu z odwolania wzajemnego

24. W kazdej ze spraw Delta Lingerie wnosi do Trybunalu o uchylenie zaskarzonych wyrokéw
w czesdci, w jakiej Sad stwierdzil niewazno$¢ spornych decyzji w odniesieniu do towaréw oznaczonych
zgloszonymi znakami towarowymi, nalezacych do klasy 25 oraz w odniesieniu do ,uslug detalicznej
sprzedazy bielizny osobistej damskiej i artykuléw bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej
i kosmetykéw, bielizny domowej i kapielowej” oznaczonych zgloszonymi znakami towarowymi,
nalezacych do klasy 35, o przekazanie sprawy w razie potrzeby do ponownego rozpatrzenia przez Sad
oraz o obcigzenie The Tea Board kosztami postepowania.

25. W kazdej ze spraw EUIPO i The Tea Board wnosza do Trybunalu o oddalenie odwolania
wzajemnego oraz o obcigzenie Delta Lingerie kosztami postepowania.
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V. Analiza

A. Odwolania gltowne

26. Na poparcie kazdego z odwotann The Tea Board podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, a drugi naruszenia art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia.

1. W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 207/2009

27. Zarzut pierwszy kazdego z odwotan wniesionych przez The Tea Board dzieli si¢ na trzy czesci.
Pierwsza cze$¢ dotyczy blednego okreslenia podstawowej funkcji znakéw wspdlnych, o ktérych mowa
w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Druga cze$¢ dotyczy bledu co do kryteriéw, jakie nalezy
stosowad, aby oceni¢ podobienstwo towaréw i uslug w przypadku kolizji pomiedzy takim znakiem
wspdlnym a oznaczeniem bedacym przedmiotem zgloszenia znaku indywidualnego. Wreszcie,
w ramach zarzutu trzeciego The Tea Board podnosi, Ze Sad blednie okreslit charakter
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, jakie wystepuje w przypadku takiej kolizji.

28. Na poczatku przeanalizuje pierwsza z trzech wskazanych wyzej czesci, nastepnie, w porzadku
logicznym, trzecia, ktéra dotyczy charakteru prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, a wreszcie
druga.

a) W przedmiocie czesci pierwszej zarzutu pierwszego: blednego okreslenia podstawowej funkcji znakow
wspdlnych, o ktérych mowa w art. 66 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009

29. W pierwszej czesci pierwszego zarzutu odwotania The Tea Board podnosi, ze Sad naruszyt prawo
i/lub przeinaczyt okoliczno$ci faktyczne sprawy, orzekajac, ze podstawowa funkcja wspdlnego znaku
towarowego w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, jaka jest okreslanie
geograficznego pochodzenia oznaczonych nim towaréw, nie rézni sie od podstawowej funkcji znaku
wspdlnego w rozumieniu art. 66 ust. 1 tego rozporzadzenia i ze tym samym w obydwu przypadkach
funkcja znakéw towarowych jest wskazywanie pochodzenia handlowego.

30. The Tea Board przedstawia cztery argumenty na poparcie tej czesci zarzutu.

31. W pierwszej kolejnosci opiera si¢ ona na stwierdzeniu, ze art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
stanowi odstepstwo od bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji zawartej w art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego
rozporzadzenia, nie wyjasnia jednak, w jaki sposob stwierdzenie to moze posluzy¢ na poparcie jej
twierdzenia, zgodnie z ktérym podstawowa funkcja wspdlnych znakéw towarowych, o ktérych mowa
w pierwszym z tych przepiséw, rézni si¢ od funkcji innych znakéw wspdlnych.

32. Pomimo malo szczegélowego charakteru tego pierwszego argumentu, nalezy jednak glebiej zbadac

relacje pomiedzy dwoma wspomnianymi przepisami rozporzadzenia nr 207/2009 po to, by lepiej
zrozumie¢ ratio legis odstepstwa przewidzianego w art. 66 ust. 2 tego rozporzadzenia.
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33. Przypomne w tym wzgledzie, ze jak usciélit Trybunal, kazda z wymienionych w art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna od innych’ oraz ze interes
ogblny brany pod uwage przy badaniu kazdej z tych podstaw odmowy rejestracji moze, a nawet
powinien, odzwierciedla¢ odmienne wzgledy, w zaleznosci od rozpatrywanej podstawy odmowy
rejestracji®.

34. Dokonujac wyktadni art. 3 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104/EWG’ - ktérego tresc
w interesujacym nas zakresie byta taka sama jak tres¢ art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 —
Trybunal u$cislil, ze u podstaw tego przepisu lezy ,interes ogdlny [...], [ktéry] wymaga, aby znaki lub
oznaczenia stanowigce opis wlasciwosci towaréw lub ustug, dla ktérych wnosi sie¢ o rejestracje, mogly
by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich réwniez jako znaki wspélne lub elementy zlozonych lub
graficznych znakéw towarowych”, wykluczajac ,zastrzeganie takich oznaczen na rzecz jednego tylko
przedsiebiorcy z tytutu ich rejestracji w charakterze znaku towarowego”'. W wyroku z dnia 4 maja
1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 26), Trybunal wyjasnil, co
sie tyczy konkretnie znakéw lub oznaczern mogacych stuzy¢ do okreslenia pochodzenia geograficznego
towardw, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, a dokladniej nazw geograficznych, ze
sistnieje interes ogdlny w zachowaniu ich dostepnosci, w szczegdlnosci ze wzgledu na ich zdolno$¢ nie
tylko do ewentualnego wskazywania jakosci i innych wlasciwosci danych kategorii towaréw, ale réwniez
z uwagi na ich zdolno$¢ do wplywania w rézny sposéb na preferencje konsumentéw, przykladowo
poprzez przypisanie towardw miejscu, ktére moze wzbudzaé pozytywne odczucia”.

35. Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji ustanowiona w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 ma wiec gtéwnie cel ,antymonopolistyczny”, w szczegdlnosci jezeli odnosi si¢ do
oznaczen, ktére moga stuzy¢ okresleniu pochodzenia geograficznego oznaczonych nimi towaréw lub
ustug i ktore sa postrzegane przez wiasciwy krag odbiorcéw jako wskazujace takie pochodzenie .

36. Tego rodzaju cel pozwala wywnioskowa¢, ze odstepstwo od tego przepisu i od przewidzianej w nim
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, zawarte w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/20009,
wywodzi swoja racje bytu z charakteru wspélnego tych znakéw towarowych, ktéry wyklucza, aby
jedno przedsiebiorstwo moglo zmonopolizowa¢ uzywanie znakéw i oznaczen skladajacych sie na te
znaki towarowe wbrew ogélnemu interesowi, w jakim lezy swobodny dostep do takich znakéw
i oznaczen .

7 Zobacz w szczeg6lnosci wyrok z dnia 21 pazdziernika 2004 r., OHIM/Erpo Mébelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, pkt 39).
8 Zobacz w szczeg6lnosci wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM (C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 45, 46).

9 Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92).

10 Zobacz wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25); z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde
i in. (od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, pkt 73); z dnia 15 marca 2012 r., Strigl i Securvita (C-90/11 i C-91/11, EU:C:2012:147, pkt 31).
Jezeli chodzi o art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), poprzedzajacego rozporzadzenie nr 207/2009, zob. wyrok z dnia
10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 37).

11 Cel ten rézni sie do tego, ktéremu stuzy podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry ma
za zadanie wykluczenie rejestracji oznaczenn pozbawionych odrdzniajacego charakteru, a wiec niemogacych pelni¢ podstawowej funkcji znaku
towarowego, jako wskazéwki pochodzenia handlowego oznaczonego nim towaru lub ustugi, poniewaz interes ogélny chroniony poprzez te
bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji jest, postugujac sie wyrazeniem, ktérego uzyl Trybunal, nierozerwalnie zwigzany ze wspomniana
podstawowa funkcja znaku towarowego. Zobacz podobnie wyroki: z dnia 16 wrze$nia 2004 r., SAT.1/OHIM (C-329/02 P, EU:C:2004:532,
pkt 27); z dnia 15 wrze$nia 2005 r., BiolD/OHIM (C-37/03 P, EU:C:2005:547, pkt 60). Inaczej natomiast wyrok z dnia 20 wrze$nia 2001 r.,
Procter & Gamble/OHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461, pkt 37), ktéry pozostaje w tej kwestii odosobniony.

12 Podobnie wypowiedzial sie zreszta Trybunal w wyroku z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230,
pkt 27), w ktérym podkreslit on, ze o interesie ogélnym chronionym poprzez art. 3 ust. 1 lit. ¢) pierwszej dyrektywy 89/104 ,$wiadczy zawarcie
w art. 15 ust. 2 dyrektywy mozliwosci ustanowienia przez panstwa czlonkowskie odstepstwa od art. 3 ust. 1 lit. c), w mysl ktérego znaki lub
oznaczenia, ktére moga stuzy¢ dla wskazania pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug, moga stanowi¢ znaki wspélne”. Zobacz réwniez
wyrok z dnia 20 lipca 2016 r., Internet Consulting/EUIPO - Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15,
EU:T:2016:422, pkt 55).
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37. Wbrew temu, co twierdzi The Tea Board, z tej racji bytu, ani w ogélnosci z relacji pomiedzy art. 66
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 a art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia, nie mozna wywie$¢
zadnego argumentu na poparcie twierdzenia, zgodnie z ktérym podstawowa funkcja wspélnych
znakéw towarowych skladajacych sie z oznaczenia geograficznego rézni sie od funkcji innych znakéw
wspolnych.

38. The Tea Board podnosi w drugiej kolejnosci, ze podstawowa funkcja znaku wspélnego chroniacego
oznaczenie geograficzne jest zagwarantowanie pochodzenia geograficznego oznaczonych nim towaréw
lub ustug, a nie ich pochodzenia handlowego. Taki znak moze stuzy¢ wylacznie do zagwarantowania
»wspolnego pochodzenia” towaréw lub uslug sprzedawanych lub oferowanych pod wspélnym znakiem,
to znaczy zagwarantowania, ze te towary lub te ustugi pochodza z przedsiebiorstwa polozonego
w danym rejonie geograficznym, jednakze bez wskazania, z jakiego konkretnie przedsiebiorstwa one
pochodza.

39. Wedlug mnie ten argument wynika przynajmniej w czesci z omytki co do funkcji odrézniajacej
przypisywanej odpowiednio indywidualnemu znakowi towarowemu i znakowi wspélnemu. Funkcja ta
wyraza si¢ w rézny sposéb w jednym i w drugim przypadku. I tak indywidualny znak towarowy
powinien umozliwia¢ odrdznienie towaréw lub ustug danego przedsigbiorstwa, podczas gdy znak
wspoélny stuzy odréznieniu towaréw lub uslug pochodzacych od czlonkéw stowarzyszenia, ktére jest
wlascicielem tego znaku. Innymi slowy, znak wspdlny nigdy nie umozliwi zidentyfikowania towaréw
lub ustug zindywidualizowanego przedsigbiorstwa, lecz odréznia je ze wzgledu na ich wspélne
pochodzenie. Wynika to zreszta jasno z samego brzmienia art. 66 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

40. The Tea Board utrzymuje jednak, ze znak wspélny w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 ze swej natury nie nadaje si¢ do pelnienia nawet takiej funkcji odrézniajacej. Dla poparcia
swego stanowiska odsyla ona z jednej strony do art. 67 ust. 2 rzeczonego rozporzadzenia, ktéry
stanowi, ze regulamin uzywania znaku wspdlnego stanowiacego oznaczenie geograficzne,
przedstawiony zgodnie z ust. 1 tego przepisu®, powinien umozliwia¢ wszystkim osobom, ktérych
towary lub ustugi pochodza z danego obszaru geograficznego, uzyskanie czlonkostwa w organizacji,
ktora jest wlascicielem znaku, a z drugiej strony do pkt 147 wyroku z dnia 29 marca 2011 r.,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Przyznaje, ze nie rozumiem, w jaki sposob art. 67 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 miatby
$wiadczy¢ o domniemanej nieprzydatno$ci znakéw wspdlnych stanowiacych oznaczenia geograficzne,
do odrézniania towaréw i ustug pochodzacych od czltonkéw podmiotu, ktéry jest wlascicielem znaku,
od towardw i ustug niemajacych tego samego wspélnego pochodzenia. Przepis ten ma w istocie na celu
zapewnienie, aby kazde przedsiebiorstwo, ktére byloby uprawnione do uzywania rozpatrywanego
oznaczenia geograficznego dla towaréw lub ustug oznaczonych znakiem wspélnym, moglo nabyé
prawo uzywania tego znaku poprzez przystapienie do organizacji, ktéra jest jego wlascicielem, a wiec
unikniecie monopolizacji rzeczonego oznaczenia (w jego funkcji znaku towarowego) przez zamknieta
grupe przedsigbiorstw.

42. Jesli chodzi o poczynione przez The Tea Board odeslanie do pkt 147 wyroku z dnia 29 marca
2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), zwracam uwage, ze
w punkcie tym Trybunal wypowiedzial si¢ na temat podstawowej funkcji chronionego (na podstawie
przepiséw krajowych i miedzynarodowych) oznaczenia geograficznego, a nie na temat funkcji znaku
wspélnego stanowiacego oznaczenie geograficzne. Jak zobaczymy w dalszej czesci niniejszej opinii
funkcja, jak réwniez zakres ochrony w przypadku tych dwéch oznaczen réznig sie znacznie. Wynika to
zreszta z samego wyroku z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P,
EU:C:2011:189), w ktérym Trybunal wyjasnil, Ze oznaczenie powolane na podstawie art. 8 ust. 4

13 Artykul 67 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze zglaszajacy unijny znak wspdlny jest obowigzany przedstawi¢ regulamin uzywania
znaku wskazujacy ,o0soby upowaznione do uzywania znaku, warunki czfonkostwa w organizacji i, jezeli takie istniejg, warunki uzywania znaku,
wlacznie z sankcjami”.
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rozporzadzenia nr 207/2009 w sprzeciwie wobec zgloszenia unijnego znaku towarowego, musi by¢
nieodzownie uzywane ,jako znak towarowy”, a wiec wskazywa¢ na pochodzenie handlowe
oznaczonych nim towaréw oraz ze uzywanie tego oznaczenia jako oznaczenia geograficznego, czyli
zgodnie z funkcja, jaka jest zagwarantowanie pochodzenia geograficznego, nie jest dopuszczalne .

43. Na bardziej ogélnym poziomie, twierdzeniu The Tea Board sprzeciwia si¢ zaréwno brzmienie
art. 66 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i jego relacja z ust. 2 tego artykulu, jak tez system unijnego
znaku towarowego jako calos¢.

44. Po pierwsze, zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, unijnymi znakami wspdlnymi
moga by¢ wylacznie oznaczenia ,pozwalafjace] odrézniaé towary lub ustugi czlonkéw organizacji,
ktora jest wlascicielem znaku, od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”. Natomiast ust. 2 tego
artykulu stanowi, ze znaki lub oznaczenia, ktére sluza w obrocie dla oznaczenia geograficznego
pochodzenia towaréw lub uslug moga, w drodze odstepstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) tego
rozporzadzenia, by¢ unijnymi znakami wspdlnymi ,w rozumieniu ust. 1”. Znaki wspdlne, o ktérych
mowa w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, sa zatem jedynie kategoria unijnych znakéw
wspdlnych zdefiniowanych w ust. 1 tego artykulu. Przyjecie twierdzenia The Tea Board oznaczaloby
naruszenie relacji, ktéra prawodawca Unii zamierzal ustanowi¢ pomiedzy oznaczeniami, o ktérych
mowa w dwo6ch wspomnianych przepisach.

45. Po drugie, zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, przepisy tego rozporzadzenia
stosuja sie, z zastrzezeniem odmiennych uregulowan, do unijnych znakéw wspdlnych™. Zgodnie
z art. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 oznaczenie moze stanowi¢ unijny znak towarowy wylacznie pod
warunkiem, ze ,umozliwia[...] odréznianie towaréw lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towaréw
lub ustug innych przedsiebiorstw”. Te funkcje odrdézniajaca nalezy rozumieé jako odnoszaca sie do
pochodzenia handlowego towaréw i ustug oznaczonych znakiem. Zgodnie bowiem z utrwalonym
orzecznictwem podstawowa funkcja znaku towarowego jest ,zagwarantowanie konsumentowi lub
konicowemu odbiorcy okre§lenia pochodzenia towaru lub ustugi oznaczonych danym znakiem, tak aby
umozliwi¢ im odréznienie — bez mozliwej pomylki — tego towaru lub ustugi od towaréw i ustug, ktére
maja odmienne pochodzenie”'*. Zaden z przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009 po$wieconych znakom
wspdlnym nie podwaza tej podstawowej funkcji, ktéra zdaniem Trybunalu jest celem ochrony, jaka daje
znak towarowy'. Przeciwnie, art. 66 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 potwierdza, ze znaki wspélne
pelnia te sama funkcje, uscislajac, ze w przypadku tych oznaczen funkcja ta ma na celu skojarzenie
wskazanych towaréw lub ustug z organizacja, ktéra jest wlascicielem znaku.

46. Owszem, znaki wspdélne moga pelni¢ réwniez inne funkcje. I tak, nie mylac ich ze znakami
certyfikujacymi'’®, moga one potwierdza¢ pewna szczeg6lna ceche lub szczegélng wiasciwosé
oznaczonych nimi towaréw lub ustug®. Co sie tyczy konkretnie znakéw wspdlnych, o ktérych mowa
w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, dostarczaja one konsumentowi wskazéwke co do
pochodzenia geograficznego oznaczonych nimi towaréw lub ustug i moga pelni¢ funkcje opisujaca
wlasciwosci zwiazane z danym obszarem lub z pewna lokalna tradycja produkcyjna lub w ogdlnosci

14 Zobacz pkt 147-150 wyroku z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 Rozporzadzenie nr 2015/2424 przeformulowalo, z dniem 1 pazdziernika 2017 r., art. 66 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, nie zmieniajac go
jednak co do istoty.

16 Zobacz wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 28).

17 Zobacz w szczegdlnosci wyrok z dnia 29 wrzes$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 27).

18 Rozporzadzenie nr 2015/2424 wprowadzilo do rozporzadzenia nr 207/2009 art. 74a—74k, ktére wejda w zycie w dniu 1 pazdziernika 2017 r.
i ktére reguluja unijne znaki certyfikujace. Znaki te zapewniaja instytucjom lub organizacjom certyfikujacym mozliwo$¢ zezwalania uczestnikom
systemu certyfikacji na uzywanie znaku jako oznaczenia dla towaréw lub ustug spelniajacych wymogi w zakresie certyfikacji. Wspomniany
art. 74a precyzuje, ze certyfikacja nie moze dotyczy¢ pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug oznaczonych tym znakiem.

19 W tym wzgledzie art. 67 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze jezeli uzywanie znakéw jest uzaleznione od warunkéw, ktére moga dotyczy¢
przyktadowo przestrzegania pewnych standardéw jakosci lub stosowania szczegdlnej metody produkcji, regulamin uzywania znaku powinien je
wskazywac¢. Poza tym, zgodnie z art. 73 rozporzadzenia nr 207/2009, wlasciciel znaku wspélnego jest obowigzany, pod rygorem wygasniecia jego
uprawnien, podja¢ stosowne srodki w celu zapobiezenia uzywaniu znaku w sposéb niezgodny z warunkami uzywania ustanowionymi
w regulaminie uzywania.
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by¢ no$nikami pozytywnych cech zwiazanych z obszarem geograficznym, do ktérego nawigzuja®. Nie
zmienia to jednak faktu, ze podstawowa funkcja znakéw wspdlnych, zaréwno tych, o ktérych mowa
w ust. 1, jak i tych, o ktérych mowa w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, jest, podobnie jak
w przypadku wszystkich znakéw towarowych uregulowanych w tym rozporzadzeniu®, odréznianie
towaréw i ustug pochodzacych od wlasciciela znaku od towaréw i ustug o innym pochodzeniu. Jak juz
podkreslitem, w przypadku znakéw wspélnych ta funkcja odrézniajaca wyraza sie we wskazaniu
organizacji, ktéra jest wtascicielem znaku, w informowaniu konsumenta o wspdélnym dla cztonkéw tej
organizacji pochodzeniu towaréw i ustug oznaczonych znakiem.

47. W trzeciej i ostatniej kolejnosci The Tea Board podnosi, ze rozporzadzenie nr 207/2009 nalezy
interpretowaé w $wietle rozporzadzenia nr 1151/2012 i Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw
praw wlasnodci intelektualnej . Te dwa akty nadaja oznaczeniom geograficznym funkcje wskazywania,
ze towar pochodzi z danego obszaru, gdy — tak jak w przypadku znaku wspélnego Darjeeling — do tego
pochodzenia geograficznego mozna zasadniczo przypisa¢ wlasciwos¢é, renome lub inna ceche
oznaczonego nim towaruy, i przyznaja tym oznaczeniom wysoki poziom ochrony?,

48. Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze w 2011 r. nazwa ,Darjeeling” zostala zarejestrowana jako
chronione oznaczenie geograficzne na podstawie rozporzadzenia nr 510/2006. Wniosek o rejestracje
tej nazwy zostal zlozony do Komisji Europejskiej w dniu 12 listopada 2007 r., czyli przed zgloszeniem
przez Delta Lingerie swego znaku towarowego.

49. W czasie gdy The Tea Board wnosita sprzeciwy, nie bylo jeszcze przyjete rozporzadzenie
2015/2424*, ktére wprowadzilo do art. 8 rozporzadzenia nr 207/2009 nowy ust. 4a upowazniajacy do
wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy zgloszenie oznaczenia geograficznego zostalo dokonane
wcze$niej niz zgloszenie znaku towarowego na podstawie prawa Unii lub prawa krajowego i zostalo
zakoficzone rejestracja .

50. Poza tym, mimo ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. k) rozporzadzenia nr 207/2009 OHIM mial
obowiazek przestrzegania zakazu rejestracji znakéow towarowych ustanowionego w art. 14 ust. 1
rozporzadzenia nr 510/2006%, zakaz ten obejmowal wylacznie zgloszenia dotyczace tej samej klasy
towarow co klasa, do ktérej odnosi sie oznaczenie geograficzne.

51. Wynika z tego w tym wypadku, ze The Tea Board, aby sprzeciwi¢ sie¢ rejestracji znakéw
towarowych objetych zgloszeniami dokonanymi przez Delta Lingerie, nie miala mozliwosci powolania
sie przed OHIM na rejestracje nazwy ,Darjeeling” jako chronionego oznaczenia geograficznego, mimo
iz wniosek o rejestracje tej nazwy zostal ztozony wczeéniej niz zgloszenia znakéw towarowych.

20 Zobacz podobnie wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 26).

21 Jednakze art. 74a rozporzadzenia nr 207/2009, dodany przez rozporzadzenie 2015/2424, opisuje inaczej funkcje znakéw certyfikujacych. Zgodnie
z tym przepisem znaki te musza ,pozwala[¢] odrézni¢ towary lub ustugi, ktére zostaly certyfikowane przez wlasciciela znaku pod wzgledem
materialu, sposobu produkcji towaréw lub $wiadczenia ustug, jakosci, dokladnosci lub innych wlasciwosci, z wyjatkiem pochodzenia
geograficznego, od towaréw i uslug, ktére nie sa w ten sposéb certyfikowane”. Funkcja odrézniajaca tych znakéw nie odnosi si¢ zatem do
pochodzenia handlowego towaréw lub ustug, lecz do ich certyfikacji.

22 Porozumienie figurujace w zalaczniku 1C do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu, zatwierdzone
w imieniu Wspdlnoty Europejskiej decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wspdlnoty Europejskiej
w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji, porozumien, bedacych wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy
Urugwajskiej (1986—1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 11, t. 21, s. 80) (zwane dalej ,porozumieniem TRIPS”).

23 The Tea Board odsyla w szczegdlnosci do art. 13 lit. a)—d) rozporzadzenia nr 1151/2012 oraz do art. 22 porozumienia TRIPS. Przepisy te
rozciagaja zakres ochrony przyznanej chronionym oznaczeniom geograficznym na ochrone przed wszelkiego rodzaju niewlasciwym ich
stosowaniem, imitacja lub przywolaniem w przypadku towaréw, jak réwniez ustug.

24 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 (Dz.U.
2015, L 341, s. 21).

25 Zmiana ta weszla w zycie w dniu 23 marca 2016 r. Poza tym, w dacie wniesienia sprzeciwéw, nazwa ,Darjeeling” nie byta jeszcze zarejestrowana
jako oznaczenie geograficzne.

26 Przepis ten, ktérego tre$¢ zasadniczo odpowiada tresci aktualnego art. 14 ust. 1 rozporzadzenia nr 1151/2012 stanowi, ze jezeli na mocy
niniejszego rozporzadzenia zarejestrowano oznaczenie geograficzne, odmawia si¢ rejestracji znaku towarowego, ktérego stosowanie byloby
sprzeczne z art. 13 ust. 1 tego rozporzadzenia i ktéry odnosi si¢ do towaru tego samego rodzaju, w przypadku gdy zgloszenie tego znaku
towarowego zostalo dokonane po dacie zlozenia w Komisji wniosku o rejestracje oznaczenia geograficznego.
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52. Po tym u$ciSleniu uwazam, ze argument The Tea Board przytoczony w pkt 47 powyzej réwniez nie
zasluguje na uwzglednienie.

53. Chronione oznaczenia geograficzne i znaki wspélne stanowigce oznaczenia geograficzne podlegaja
zasadom, ktére mimo Ze maja pewne wspélne elementy, jak na przyklad obowiazek rejestracji
i istnienie przepiséw okreslajacych zasady uzywania oznaczenia, w pozostalym zakresie znacznie si¢
réznig. Do najistotniejszych réznic naleza rodzaj chronionych oznaczen”, towary, jakie moga by¢
oznaczane®, $ciste wymogi, od ktérych jest uzalezniona rejestracja oznaczern geograficznych?,
dotyczace zwiazku miedzy towarem a obszarem, zasady dotyczace nabycia cech nazwy rodzajowe;j,
przedluzenie rejestracji i wygasniecie w przypadku braku rzeczywistego uzywania — przewidziane
wylacznie w odniesieniu do znakéw towarowych — jak réwniez zakres ochrony, przy czym chronione
oznaczenia geograficzne korzystaja ze znacznie szerszej ochrony. Znaki wspélne stanowiace
oznaczenia geograficzne i chronione oznaczenia geograficzne sa réznymi oznaczeniami, ktére stuza
réznym celom i ktére sa uregulowane w rézny sposéb.

54. The Tea Board nie moze zatem powotywac sie na przepisy dotyczace oznaczen geograficznych, aby
czerpac z nich argumenty przemawiajace za jej twierdzeniem, zgodnie z ktérym podstawowa funkcja
znakéw wspdlnych, o ktérych mowa w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, rézni sie od funkcji
znakéw wspélnych w rozumieniu ust. 1 tegoz artykulu i jest zblizona do funkcji chronionych oznaczen
geograficznych.

55. Jezeli chodzi o poczynione przez The Tea Board odwotanie do wyrokéw z dnia 16 listopada
2004 r., Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 42, 55), jak rowniez z dnia 14 czerwca
2007 r., Haupl (C-246/05, EU:C:2007:340, pkt 48), nalezy zauwazy¢, ze w obydwu tych wyrokach
Trybunal dokonywal wykladni poje¢ z zakresu unijnego prawa znakéw towarowych w $wietle
odpowiadajacych im poje¢ porozumienia TRIPS. W niniejszej sprawie The Tea Board chce natomiast,
aby wykladnia przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009 byla dokonywana na podstawie postanowien
porozumienia TRIPS, jezeli chodzi o oznaczenia inne niz znaki towarowe.

56. Na podstawie powyzszych rozwazan jestem zdania, ze pierwsza czes¢ pierwszego zarzutu odwolania
wniesionego przez The Tea Board nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

b) W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu pierwszego: blednej oceny charakteru prawdopodobieristwa
wprowadzenia w bigd w przypadku kolizji pomiedzy wczesniejszym znakiem wspolnym stanowigcym
oznaczenie geograficzne a znakiem indywidualnym, ktérego dotyczy zgloszenie

57. Zdaniem The Tea Board Sad naruszyl prawo i/lub przeinaczyl okolicznosci faktyczne sprawy,
orzekajac w zaskarzonych wyrokach, ze w przypadku wspdlnego znaku towarowego w rozumieniu
art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, rzeczywiste lub potencjalne pochodzenie oznaczonych nim
towarow lub ustug nie moze by¢ brane pod uwage w ramach calosciowej oceny prawdopodobienstwa

27 Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporzadzenia nr 1151/2012, jako oznaczenia geograficzne moga by¢ rejestrowane wylacznie nazwy (a nie jakiekolwiek
oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficzne;j).

28 Ochrona oznaczen geograficznych zostala przewidziana wylacznie dla produktéw rolnych i $rodkéw spozywczych w rozporzadzeniu
nr 1151/2012, dla wina — w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajacym
wsp6lng organizacje rynkéw produktéw rolnych oraz uchylajacym rozporzadzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE)
nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. 2013, L 347, s. 671), oraz dla napojéw spirytusowych — w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczen geograficznych
napojow spirytusowych oraz uchylajacym rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. 2008, L 39, s. 16).

29 Zgodnie z art. 5 rozporzadzenia nr 1151/2012 oznaczenia geograficzne dotyczace produktéw rolnych i srodkéw spozywczych okreslaja produkt
jako pochodzacy z okreslonego miejsca, regionu lub kraju, ktorego okreslona jako$¢, renoma lub inna cecha charakterystyczna w giéwnej
mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego i ktérego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa si¢ na tym okreslonym obszarze
geograficznym. Te same wymogi nie maja zastosowania do znakéw wspdlnych, o ktérych mowa w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.
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wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz ze ustalenie,
czy odbiorcy moga badz tez nie moga uznad, iz rozpatrywane towary lub surowce wykorzystane do ich
produkcji albo ustugi oznaczone rozpatrywanymi znakami towarowymi moga mie¢ to samo
pochodzenie geograficzne, jest bez znaczenia.

58. Przypomne w tym wzgledzie, ze Trybunal interpretuje pojecie ,prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad”, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie z funkcja
odrézniajaca przypisana znakowi towarowemu. I tak, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, takie
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad istnieje, w przypadku gdy odbiorcy moga pomyli¢ sie co
do pochodzenia danych towaréw lub ustug™®.

59. Temu pojeciu obce jest zatem prawdopodobienistwo, ze konsument zostanie wprowadzony w btad
co do aspektéw innych niz pochodzenie handlowe danych towaréw lub uslug, w tym co do ich
pochodzenia geograficznego. W wyroku z dnia 29 wrzeé$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442,
pkt 29), Trybunal wyjasnit w tym wzgledzie, ze ,aby wykluczy¢ istnienie wspomnianego
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, [nie jest wystarczajace] samo wykazanie, iz nie istnieje
prawdopodobienstwo powstania blednego odczucia odbiorcéw, co do miejsca wytwarzania danych

towaréw lub ustug”?'.

60. Twierdzenie The Tea Board sprowadza si¢ zasadniczo do zadania od Trybunatu, aby ponownie
zinterpretowal pojecie ,prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad” w przypadku kolizji pomiedzy
indywidualnym znakiem towarowym a znakiem wspdlnym, o ktérym mowa w art. 66 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, w $wietle innej funkcji, ktéra bylaby przypisana temu ostatniemu
znakowi, polegajacej na wskazywaniu pochodzenia geograficznego oznaczonych nim towaréw lub
ustug. Poniewaz objete tym przepisem znaki wspélne pelnia te sama funkcje odrdzniajaca co znaki
wspoélne, o ktérych mowa w ust. 1 tego samego artykulu, taka ponowna interpretacja w zadnym
wypadku nie bylaby uzasadniona.

61. Poza tym zwracam uwage, ze skoro OHIM nie powotal sie, w przypadku zgloszonych znakéw
towarowych, na bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji, niewatpliwie musial uznaé, iz pojecie
»Darjeeling”, bedace jedynym elementem skladowym tych znakéw towarowych, nie moze zostaé
uznane za mogace stuzy¢ w obrocie do oznaczania pochodzenia geograficznego rozpatrywanych
towaréw i ustug, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009%. Sam Sad stwierdzit
zreszta w pkt 111 zaskarzonych wyrokéw, ze The Tea Board nie przedstawila zadnego dowodu, ktéry
wykazywalby, ze omawiana nazwa geograficzna ma w odczuciu zainteresowanych kregéw zwiazek
z towarami i uslugami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym lub ze wspomniana nazwa moze
by¢ uzywana przez zainteresowane przedsiebiorstwa jako oznaczenie ich pochodzenia geograficznego.

62. Wynika z tego, ze gdyby nawet zalozy¢, iz zalecana przez The Tea Board interpretacja pojecia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad powinna zosta¢ przyjeta, znaki towarowe, ktérych dotyczy
zgloszenie, w Zadnym razie nie s3 tego rodzaju, aby wprowadzi¢ konsumenta w blad co do
pochodzenia geograficznego oznaczonych nimi towaréw lub ustug, poniewaz pojecie ,darjeeling”
w zgloszonych znakach towarowych nie bedzie postrzegane przez konsumentéw tych towardw i ustug
jako oznaczenie geograficzne.

30 Jezeli chodzi o art. 4 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104, zob. wyrok z dnia 29 wrzes$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 26).

31 Jezeli chodzi o brak znaczenia wzgledéw innych niz pochodzenie handlowe danego towaru, dla oceny istnienia prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad zob. wyrok z dnia 5 kwietnia 2006 r., Madaus/OHIM - Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106,
pkt 31).

32 Ponadto, gdyby OHIM uznal, ze stowo ,Darjeeling” zawarte w znakach towarowych objetych zgloszeniem jest uzyte do oznaczenia pochodzenia
geograficznego tych towardw i ustug, znaki te, jako wprowadzajace w blad, w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009, nie
powinny byly zosta¢ zarejestrowane.
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63. W tych okolicznosciach The Tea Board wnosi w istocie o przyznanie jej, w oparciu o jej znak
wspdllny, prawa sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego, nawet w braku jakiegokolwiek prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, co staloby w sprzecznosci z jednoznacznym brzmieniem tego przepisu.

64. Z powodéw wskazanych powyzej jestem zdania, ze trzecia cze$¢ pierwszego zarzutu odwolania
nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

c) W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pierwszego: bledu co do kryteriow, jakie nalezy zastosowad,
oceniajgc podobienstwo towaréw i ustug w przypadku kolizji pomiedzy wczesniejszym znakiem
wspolnym stanowigcym oznaczenie geograficzne a oznaczeniem bedacym przedmiotem zgloszenia
indywidualnego znaku towarowego

65. Druga cze$¢ pierwszego zarzutu odwolania dotyczy naruszenia prawa i/lub przeinaczenia
okolicznosci faktycznych sprawy, ktérego dopuscit sie Sad, orzekajac, ze w przypadku wspdlnego
znaku towarowego w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, rzeczywiste lub
potencjalne pochodzenie rozpatrywanych towaréw lub ustug nie moze by¢ brane pod uwage przy
poréwnywaniu tych towaréw i ustug w celu zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rzeczonego
rozporzadzenia oraz ze poréwnanie to nalezy raczej przeprowadzi¢ wedlug takich samych kryteriéw jak
te, ktére maja zastosowanie, gdy oceniane jest podobienstwo lub identycznos¢ towaréw lub ustug
oznaczonych indywidualnymi znakami towarowymi. W niniejszej sprawie, aby oceni¢ podobienstwo
pomiedzy towarami oznaczonymi wcze$niejszymi znakami towarowymi a towarami i uslugami
oznaczonymi zgloszonymi znakami towarowymi, nalezaloby zastanowi¢ sie, czy te towary i uslugi
moglyby mie¢ to samo pochodzenie geograficzne. Zdaniem The Tea Board na to pytanie nalezy
udzieli¢ odpowiedzi twierdzace;j.

66. Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienstwa
rozpatrywanych towaréw lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace
wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci ich charakter,
przeznaczenie, spos6b uzywania, a takze to, czy dane towary lub uslugi konkuruja ze soba lub tez sie
uzupelniaja®, oraz ich kanaly dystrybucji*.

67. Nalezy rowniez zauwazy¢, ze mimo iz orzecznictwo wydaje sie¢ wymagacd, aby ocena podobienstwa
rozpatrywanych towaréw lub ustug byla dokonywana na podstawie kryteridéw czysto handlowych,
ocena taka wpisuje sie w szerszy kontekst oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
we wskazanym powyzej znaczeniu. Wynika z tego, ze oprdécz stosowania pewnej liczby wczesniej
okreslonych czynnikéw nalezy w okolicznosciach kazdego przypadku zwazaé na to, ze konsument
moze w konkretnej sytuacji uznal, ze rozpatrywane towary lub ustugi maja wspélne pochodzenie
handlowe.

68. Nie jest zatem wykluczone, ze w pewnych przypadkach samo pokrewienstwo rozpatrywanych
towaréow lub ustug moze by¢ wystarczajace, jezeli sa one oznaczone identycznym lub podobnym
znakiem, aby przekona¢ docelowy krag odbiorcéw , ze zostaly one wyprodukowane pod kontrola
jednego przedsiebiorstwa lub powiazanych ze soba przedsiebiorstw.

33 Jezeli chodzi o art. 4 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104, zob. wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 23).

34 Zobacz m.in. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM - Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios) (T-443/05,
EU:T:2007:219, pkt 37).
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69. W zwigzku z powyzsza refleksje, nie wykluczam, ze w przypadku, gdy podstawa sprzeciwu
przewidzianego w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, jest wspdlny znak towarowy (ten,
o ktérym mowa w art. 66 ust. 1, badz tez ust. 2 tego rozporzadzenia), ocena podobienstwa
rozpatrywanych towaréw lub ustug — mimo Ze powinna by¢ dokonywana na podstawie tych samych
kryteriow, ktére sa stosowane w przypadku kolizji miedzy dwoma znakami indywidualnymi — moze
uwzglednia¢ szczegdlny charakter tych znakéw towarowych, o ile taki czynnik moze mie¢ wplyw na
postrzeganie przez konsumenta stosunku pomiedzy tymi towarami lub ustugami.

70. Niemniej jednak nawet w takiej sytuacji ocena tego stosunku sluzy ostatecznie okresleniu, czy
w przypadku kolidujacych oznaczen istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w rozumieniu
rzeczonego art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz czy to prawdopodobienistwo, jak
wskazano powyzej, dotyczy handlowego pochodzenia rozpatrywanych towaréw lub ustug.

71. Jest oczywiste, ze kryterium potencjalnego pochodzenia geograficznego uslug oznaczonych
zgloszonymi znakami towarowymi nie moze dostarczy¢ wskazéwek co do prawdopodobienstwa, ze
wlasciwy krag odbiorcéw moze dojs¢ do przekonania, iz ustugi te pochodza od ktéregos z czlonkéw
organizacji bedacej wlascicielem wcze$niejszych znakéw wspdlnych, przynajmniej w okolicznosciach
niniejszej sprawy, w ktérej nazwa ,darjeeling” w zgloszonych znakach towarowych nie jest uzyta jako
oznaczenie geograficzne.

72. Druga cze$¢ pierwszego zarzutu odwolania nalezy zatem réwniez oddali¢ jako bezzasadna.

d) Whnioski dotyczace pierwszego zarzutu odwolania gtéwnego

73. Na podstawie calo$ci powyzszych rozwazan moim zdaniem The Tea Board nie dowiodla, ze
zaskarzone wyroki naruszaja prawo, jezeli chodzi o badane kryteria. Co si¢ tyczy zarzutéw dotyczacych
przeinaczenia okolicznosci faktycznych, to wystarczy zauwazy¢, ze nie sa one niczym poparte.

74. Pierwszy zarzut odwotlania gtéwnego nalezy wiec w calosci oddalic.

2. W przedmiocie zarzutu drugiego odwolania glownego dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. S
rozporzgdzenia nr 207/2009

75. Zdaniem The Tea Board Sad dopuscil si¢ naruszenia prawa i przeinaczenia okolicznosci
faktycznych, orzekajac w zaskarzonych wyrokach, ze pozytywne wlasciwosci przywolywane przez
element stowny ,darjeeling”, nie moga zosta¢ przypisane niektérym ustugom nalezacym do klasy 35
ani zadnym ustugom nalezacym do klasy 38, oznaczonym zgloszonymi znakami towarowymi, a tym
samym ze uzywanie tych znakéw towarowych nie przysparza Delta Lingerie korzysci handlowej
w przypadku tych uslug. Sad zaniechal réwniez uzasadnienia tego wniosku.

76. W tym wzgledzie wystarczy zauwazy¢, ze The Tea Board w zaden sposéb nie wyjasnia, na czym
polega naruszenie prawa, jakim mialby by¢ dotkniety ten wniosek, ani nie uzasadnia swojego zarzutu
dotyczacego przeinaczenia okolicznosci faktycznych. Obydwa zarzuty nalezy zatem oddalic.

77. Jezeli chodzi o zarzucany brak uzasadnienia, zwracam uwage, ze w kazdym z zaskarzonych
wyrokéow Sad wyjasnil, iz powdd, dla ktérego uzywanie zgloszonych znakéw towarowych mialoby
przysparza¢ Delta Lingerie korzysci handlowej w przypadku ustug nalezacych do klasy 35 innych niz
ustugi detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej oraz ustug nalezacych do klasy 38, w zadnym
razie nie wynika z akt sprawy oraz ze The Tea Board nie przedstawil zadnego konkretnego dowodu,
aby wykaza¢ taka korzys¢. Powolujac sie na brak dowodéw wskazujacych, ze pozytywne wlasciwosci
zwigzane z elementem stownym ,darjeeling” moga zosta¢ przypisane rozpatrywanym uslugom, Sad
wystarczajaco uzasadnil wniosek, zgodnie z ktérym w niniejszej sprawie nie mozna bylo wykazac
takiego przypisania.
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78. Drugi zarzut odwolania gtéwnego nalezy zatem oddali¢.

3. Whnioski dotyczgce odwotania glownego

79. Poniewaz obydwa zarzuty podniesione na poparcie odwolania gléwnego nalezy, ze wzgledéw
przedstawionych wyzej, odrzuci¢ jako niedopuszczalne, a w czesci oddali¢ jako bezzasadne, moim
zdaniem odwolanie gléwne nie zastuguje na uwzglednienie. Proponuje zatem, aby Trybunal oddalil
odwotanie w catosci.

B. W przedmiocie odwolan wzajemnych

80. Delta Lingerie podnosi dwa zarzuty na poparcie kazdego ze swoich odwolan wzajemnych. Pierwszy
dotyczy naruszenia prawa, ktérego dopuscit sie Sad poprzez wypaczenie odpowiednich funkcji znakéw
towarowych z jednej strony i chronionych oznaczen geograficznych z drugiej strony. Zarzut drugi
dotyczy sprzeczno$ci uzasadnienia oraz naruszenia prawa przy stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/20009.

1. W przedmiocie zarzutu pierwszego odwotan wzajemnych, dotyczgcego wypaczenia funkcji znakéw
towarowych i chronionych oznaczen geograficznych

81. Zdaniem Delta Lingerie, powolujac si¢ na hipotetyczne zalozenie, zgodnie z ktérym renoma
wczesniejszych znakéw towarowych zostala udowodniona, i wyciagajac z tego zalozenia bledny
wniosek, ze renoma, ktdra cieszy sie nazwa ,Darjeeling” jako oznaczenie geograficzne chronione dla
herbaty, mogta zosta¢ przypisana temu samemu oznaczeniu chronionemu jako znak wspdlny dla
identycznych towaréw, Sad naruszyl prawo poprzez wypaczenie odpowiednich funkcji obydwu
rodzajéw oznaczen.

82. Moim zdaniem zarzut ten wynika z blednego rozumienia tresci zaskarzonych wyrokoéw.

83. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w pkt 79 zaskarzonych wyrokéw Sad zauwazyl, jesli chodzi o ustalenie,
czy wczesniejsze znaki towarowe ciesza si¢ renoma w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, ze sformulowanie zaskarzonych decyzji jest ,co najmniej dwuznaczne” oraz ze
z ,jedynego zdania pozbawionego dwuznaczno$ci” zawartego w rozdziale decyzji, ktéry dotyczy analizy
tej kwestii, wynika, ze Izba Odwolawcza nie ustalifa w ostateczny sposéb zaistnienia renomy
wczesniejszych znakéw towarowych. Stwierdzajac, ze Izba Odwotawcza przeprowadzila jednak dalsza
analize do celow zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, Sad uznal w pkt 80
zaskarzonych wyrokéw, iz byla ona sila rzeczy oparta na hipotetycznym zalozeniu, ze taka renoma
zostala dowiedziona.

84. Po pierwsze, wbrew temu, co twierdzi Delta Lingerie, Sad nie sformulowal sam takiej hipotezy, lecz
ograniczy! sie do stwierdzenia, ze uczynita to Izba Odwotawcza. Po drugie, rzeczona hipoteza odnosifa
sie do dowodu renomy wczesniejszych znakéw towarowych, a nie jak zdaje si¢ twierdzi¢ Delta Lingerie,
do okolicznosci, na ktérych taki dowdd moglby zosta¢ oparty.

85. Sad, postepujac w ten sposdb, nie tylko nie zajal sam stanowiska w kwestii ustalenia, czy renoma
wczesniejszych znakéow towarowych zostala dowiedziona, lecz nie wypowiedzial sie tez ani wprost, ani
w sposob dorozumiany, w kwestii ustalenia, czy na potrzeby przeprowadzenia takiego dowodu
renoma, jaka cieszy sie nazwa ,Darjeeling” jako chronione oznaczenie geograficzne dla herbaty, mogla
zosta¢ przypisana temu samemu oznaczeniu chronionemu jako znak wspélny dla identycznych
towarow.
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86. Nie mozna zarzuca¢ temu wnioskowi, ze hipotetyczne zalozenie, zgodnie z ktérym renoma
wczesniejszych znakéw towarowych zostala dowiedziona, moglo zosta¢ sformulowane wylacznie przy
uwzglednieniu takiego przypisania renomy. Po pierwsze, ze spornych decyzji nie wynika bowiem jasno,
w szczegbélnos$ci z uwagi na ich dwuznaczne brzmienie, czy nieuwzglednienie mozliwosci takiego
przypisania bylo jedynym aspektem prowadzonej przez Wrydzial Sprzeciwéw analizy dotyczacej
renomy wczeéniejszych znakéw towarowych, poddanym krytyce przez Izbe Odwotawcza. Po drugie,
sama Izba Odwotawcza nie zajela jednoznacznego, ani tym bardziej ostatecznego stanowiska co do
takiej mozliwosci ani co do pdzniejszej kwestii dotyczacej ustalenia, czy nawet gdyby zaakceptowac
przypisanie renomy, wystarczyloby to w okoliczno$ciach niniejszej sprawy do wykazania renomy
wczesniejszych znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, lub
chociazby jednego z nich.

87. Natomiast wniosek, zgodnie z ktérym Sad nie rozstrzygnal kwestii ustalenia, czy renoma
chronionego oznaczenia geograficznego moze zosta¢ przypisana znakowi wspdélnemu, o ktérym mowa
w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, na potrzeby zastosowania art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia, zostal potwierdzony w pkt 147 zaskarzonych wyrokéw, w ktérym Sad, po orzeczeniu
o czeéciowym uchyleniu spornych decyzji w kazdej ze spraw, wyjasnil, ze Izba Odwotawcza bedzie
musiala w pierwszej kolejnosci sformulowaé ostateczny wniosek co do istnienia renomy
wczesniejszych znakéw towarowych i — ewentualnie — co do intensywnosci tej renomy.

88. Jak wynika z powyzszego, zarzut pierwszy kazdego z odwotan wzajemnych zastuguje na oddalenie,
poniewaz jest oparty na blednej interpretacji zaskarzonych wyrokéw i odnosi sie do kwestii prawnej,
ktéra nie zostala rozstrzygnieta przez Sad.

2. W przedmiocie zarzutu drugiego odwotan wzajemnych, dotyczgcego sprzecznosci uzasadnienia oraz
naruszenia prawa przy stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009

89. W ramach drugiego zarzutu odwolania Delta Lingerie podnosi w pierwszej kolejnosci, ze Sad
zaprzeczyl sam sobie i uchybil spoczywajacemu na nim obowigzkowi uzasadnienia, stwierdzajac
w pkt 141 zaskarzonych wyrokéw, ze nic nie stoi na przeszkodzie, by odbiorcy, do ktérych kierowane
sa zgloszone znaki towarowe, mogli zosta¢ zwabieni dzieki przypisaniu zgloszonym znakom
towarowym waloréw i pozytywnych wlasciwosci zwigzanych z regionem Darjeeling, podczas gdy
w pkt 107, 111 i 120 tych wyrokéw stwierdzil on zaréwno brak zwiazku pomiedzy towarami
i uslugami oznaczonymi zgloszonymi znakami a wspomnianym regionem, jak tez catkowity brak
podobienistwa miedzy tymi towarami i uslugami a towarem oznaczonym wcze$niejszymi znakami
towarowymi.

90. Zarzut ten nie zastuguje moim zdaniem na uwzglednienie. Punkty 107, 111 i 120 zaskarzonych
wyrokéw, na ktére powoluje sie Delta Lingerie, sa bowiem poswiecone analizie istnienia duzego
prawdopodobienstwa dzialania na szkode charakteru odrdézniajacego wczesniejszych znakéw
towarowych, podczas gdy pkt 141 tych wyrokéw dotyczy badania, czy istnieje prawdopodobienstwo, ze
uzywanie zgloszonych znakéw towarowych bez uzasadnionej przyczyny pozwoli na czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wczesniejszych znakéw towarowych.
Ocena istnienia tych dwéch prawdopodobienistw wymaga uwzglednienia odmiennych okoliczno$ci.
Gdy rozpatrywana jest szkoda dla odrdzniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego,
nalezy uwzgledni¢ zachowania rynkowe przecietnego konsumenta towaréw lub uslug, dla ktérych
zostal zarejestrowany ten znak towarowy, natomiast gdy nalezy oceni¢, czy istnieje
prawdopodobienstwo free-riding, analize prowadzi sie z punktu widzenia przecietnego konsumenta
towaréw lub ustug oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym.
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91. Tym samym Sad, nie przeczac sobie, mégl stwierdzi¢ z jednej strony, ze konsument towaréw
oznaczonych wczesniejszymi znakami wspélnymi nie bedzie mogl zosta¢ skloniony do uznania, ze
towary i ustugi oznaczone znakami towarowymi zgloszonymi przez Delta Lingerie pochodza z regionu
Darjeeling, a z drugiej strony, ze konsument tych towaréw i ustug moéglby zostaé zwabiony walorami
i pozytywnymi wlasciwo$ciami zwigzanymi z tym regionem.

92. Whniosku tego nie podwaza podkreslana przez Delta Lingerie okolicznos¢, ze konsumenci towaru
oznaczonego wczesniejszymi znakami wspélnymi i konsumenci towaréw i uslug oznaczonych
zgloszonymi znakami towarowymi, pokrywaja sie w pewnej mierze ze soba. Sposéb postrzegania
i zachowanie tych konsumentéw byly bowiem analizowane przez Sad pod réznymi wzgledami
(z jednej strony, zdolno$¢ do przypisania i rozpoznania pochodzenia geograficznego rozpatrywanych
towaréw lub ustug, a z drugiej strony podatno$¢ na bycie zwabionym przez site przywotywania regionu
geograficznego) oraz w trakcie czynno$ci dotyczacych réznego rodzaju zakupéw.

93. W drugiej kolejnosci Delta Lingerie podnosi, ze Sad dopuscil si¢ naruszenia prawa przy stosowaniu
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, orzekajac w zaskarzonych wyrokach, ze istnieje
prawdopodobienstwo czerpania korzysci w zwigzku z uzywaniem zgloszonych znakéw towarowych
bez uzasadnionej przyczyny, mimo ze stwierdzil, iz Izba Odwolawcza nie przeprowadzila Zzadnej
szczegblowej analizy dotyczacej istnienia, w odczuciu odbiorcéw, zwiazku pomiedzy kolidujacymi
oznaczeniami.

94. W tym wzgledzie wystarczy zauwazy¢, ze Sad kontynuowal badanie zgodnosci z prawem spornych
decyzji w $wietle art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 dopiero wtedy, gdy stwierdzil, ze analiza Izby
Odwotawczej opierala si¢ na hipotetycznym zalozeniu istnienia takiego zwiazku, aby w wyniku tego
badania stwierdzi¢, ze doszlo do naruszenia tego przepisu. Zatem wbrew temu, co zarzuca Delta
Lingerie, Sad nie zignorowal przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/20009.

3. Wnioski dotyczgce odwotan wzajemnych
95. Poniewaz analiza zarzutéw podniesionych na poparcie odwolan wzajemnych nie doprowadzita do

stwierdzenia zadnej z powolywanych przez Delta Lingerie wad obarczajacych zaskarzone wyroki,
rzeczone odwolania wedlug mnie nalezy oddali¢ w calosci.

VI. Wnioski
96. Na podstawie calosci powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunat oddalit zaréwno odwolania

gléwne, jak i odwolania wzajemne oraz obciazyl The Tea Board kosztami tych pierwszych, a Delta
Lingerie kosztami tych drugich.

18 ECLLEU:C:2017:411



	Opinia rzecznika generalnego
	I. Ramy prawne
	II. Okoliczności powstania sporu i sporne decyzje
	III. Zaskarżone wyroki
	IV. Odwołania
	A. Postępowanie
	B. Żądania stron w postępowaniu odwoławczym głównym
	C. Żądania stron w postępowaniu z odwołania wzajemnego

	V. Analiza
	A. Odwołania główne
	1. W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009
	a) W przedmiocie części pierwszej zarzutu pierwszego: błędnego określenia podstawowej funkcji znaków wspólnych, o których mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009
	b) W przedmiocie trzeciej części zarzutu pierwszego: błędnej oceny charakteru prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolizji pomiędzy wcześniejszym znakiem wspólnym stanowiącym oznaczenie 
	c) W przedmiocie drugiej części zarzutu pierwszego: błędu co do kryteriów, jakie należy zastosować, oceniając podobieństwo towarów i usług w przypadku kolizji pomiędzy wcześniejszym znakiem wspólnym s
	d) Wnioski dotyczące pierwszego zarzutu odwołania głównego

	2. W przedmiocie zarzutu drugiego odwołania głównego dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009
	3. Wnioski dotyczące odwołania głównego

	B. W przedmiocie odwołań wzajemnych
	1. W przedmiocie zarzutu pierwszego odwołań wzajemnych, dotyczącego wypaczenia funkcji znaków towarowych i chronionych oznaczeń geograficznych
	2. W przedmiocie zarzutu drugiego odwołań wzajemnych, dotyczącego sprzeczności uzasadnienia oraz naruszenia prawa przy stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009
	3. Wnioski dotyczące odwołań wzajemnych


	VI. Wnioski


