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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (druga izba)

z dnia 20 wrze$nia 2017 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 8 ust. 1
lit. b) — Stowne i graficzne znaki towarowe zawierajace element slowny ,darjeeling” lub ,darjeeling
collection de lingerie” — Sprzeciw wlasciciela unijnych znakéw wspélnych — Znaki wspélne tworzone
przez oznaczenie geograficzne ,Darjeeling” — Artykul 66 ust. 2 — Podstawowa funkcja — Kolizja ze
zgloszeniami indywidualnych znakéw towarowych — Prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad —
Pojecie — Podobienstwo towarédw lub ustug — Kryteria oceny — Artykutl 8 ust. 5

W sprawach potaczonych od C-673/15 P do C-676/15 P

majacych za przedmiot cztery odwotania w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej, wniesione w dniu 15 grudnia 2015 r.,

The Tea Board, z siedziba w Kalkucie (Indie), reprezentowana przez M. Maiera i A. Nordemanna,
Rechtsanwilte,

wnoszgca odwolania,
w ktérych pozostatymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez J. Crespa
Carrilla, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Delta Lingerie, z siedziba w Cachan (Francja), reprezentowana przez G. Marchais’'go
i P. Martiniego-Berthona, avocats,

interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: M. Ilesi¢ (sprawozdawca), prezes izby, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarasianas,
sedziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: L. Hewlett, gtéwny administrator,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 stycznia 2017 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2017 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwotaniach The Tea Board wnosi o uchylenie czterech 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 Iacznie
»zaskarzonymi wyrokami”) w zakresie, w jakim w wyrokach tych Sad czesciowo oddalil skargi
o stwierdzenie niewaznosci decyzji Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej (EUIPO) z dni 11 i 17 wrze$nia 2013 r. (sprawy 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 miedzy The Tea Board a Delta Lingerie.

W odwolaniu wzajemnym Delta Lingerie wnosi o uchylenie zaskarzonych wyrokéw w zakresie, w jakim
w wyrokach tych Sad stwierdzil niewazno$¢ spornych decyzji.

Ramy prawne

Artykul 22 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wilasnosci intelektualnej (zwanego
dalej ,porozumieniem TRIPS”), zawartego w zalaczniku 1C do Porozumienia ustanawiajacego
Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r.
i zatwierdzonego decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu
Wspoélnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzacych w zakres jej kompetencji, porozumienn bedacych
wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986—-1994) (Dz.U. 1994, L 336,
s. 1), zatytulowany ,,Ochrona oznaczen geograficznych”, w ust. 2 lit. a) stanowi:

»2. W odniesieniu do oznaczenn geograficznych czlonkowie stworza zainteresowanym stronom srodki
prawne w celu zapobiezenia:

a) stosowaniu jakichkolwiek $rodkéw dla oznaczenia lub przedstawienia towaru, ktére w sposéb
wprowadzajacy odbiorcéw w blad co do pochodzenia geograficznego tego towaru wskazuja lub
sugeruja, ze towar ten pochodzi z obszaru geograficznego innego niz rzeczywiste miejsce
pochodzenia;

[...]".

Artykul 4 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) stanowi:

»[Unijny] znak towarowy moze sklada¢ sie z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢
w formie graficznej, w szczegdlnosci z wyrazéw, lacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu
towaréw lub ich opakowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub
ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw”.

Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia stanowi:

»Nie sa rejestrowane:

[...]
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c) znaki towarowe, ktére skladaja sie¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢é w obrocie
do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub
czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wtasciwo$ci towaréw lub ustug”.

Artykut 8 ust. 1 i 5 tego rozporzadzenia ma nastepujace brzmienie:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

[...]

b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczes$niejszego znaku towarowego, identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia
z wcze$niejszym znakiem towarowym.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2,
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wczesniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla
ktorych wczesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego [unijnego] znaku
towarowego, cieszy si¢ on renoma [w Unii] i, w przypadku wczes$niejszego krajowego znaku
towarowego, cieszy si¢ on renoma w danym panstwie czlonkowskim i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci z tego powodu lub
byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takiego wczes$niejszego znaku towarowego
[powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub z renomy
wczesniejszego znaku towarowego badz tez dzialalo na ich szkode]”.

Artykul 66 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,[Unijne] znaki wspdlne”, stanowi:

»1. [Unijny] znak wspoélny jest [unijnym] znakiem towarowym, ktéry okreslony jako taki w momencie
zgloszenia pozwala odréznia¢ towary lub ustugi cztonkéw organizacji, ktdéra jest wlascicielem znaku,
od towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw. Organizacje wytwércéw, producentéw, ustugodawcow
lub handlowcéw, ktére na mocy regulujacych je ustawodawstw posiadaja zdolno$¢ w swoim wilasnym
imieniu do nabywania praw i obowiazkéw wszelkiego rodzaju, zawierania uméw lub dokonywania
innych czynnosci prawnych oraz pozywania i bycia pozywanym, jak réwniez osoby prawne regulowane
prawem publicznym, moga zgtasza¢ [unijne] znaki wspdlne.

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 wspdélnymi
w rozumieniu ust. 1. Wspdlny 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”.
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Artykul 67 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Regulamin uzywania znaku”, w ust. 2 stanowi:

»Regulamin uzywania wskazuje osoby upowaznione do uzywania znaku, warunki czlonkostwa
w organizacji i, jezeli takie istnieja, warunki uzywania znaku, wlacznie z sankcjami. Regulamin
uzywania znaku okreslonego w art. 66 ust. 2 umozliwia wszystkim osobom, ktérych towary lub ustugi
pochodza z danego obszaru geograficznego, uzyskanie czlonkostwa w organizacji, ktdéra jest
wlascicielem znaku”.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie systemoéw jakosci produktéw rolnych i $rodkéw spozywczych (Dz.U. 2012, L 343, s. 1)
w art. 5 ust. 2 stanowi:

»Do celéw niniejszego rozporzadzenia »oznaczenie geograficzne« to nazwa, ktéra okresla sie produkt:

a) pochodzacy z okreslonego miejsca, regionu lub kraju;

b) ktérego okreslona jako$¢, renoma lub inna cecha charakterystyczna w gléwnej mierze wynika
z tego pochodzenia geograficznego; oraz

c) ktérego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa sie na tym okreslonym obszarze geograficznym”.
Artykut 13 ust. 1 lit. ¢) i d) tego rozporzadzenia stanowi:

»1. Zarejestrowane nazwy sa chronione przed:

[...]

c¢) wszelkimi innymi falszywymi lub mylacymi wskazaniami odnoszacymi si¢ do pochodzenia,
charakteru lub podstawowych wlasciwosci produktu, ktére sa podane na opakowaniu
wewnetrznym lub zewnetrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszacych sie do
danego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogacy przekazaé falszywe wrazenie
co do jego pochodzenia;

d) wszelkimi innymi praktykami mogacymi wprowadzi¢ konsumentéw w blad co do prawdziwego
pochodzenia produktu.

[...]".

Artykut 14 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Zwiazki miedzy znakami towarowymi,
nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi”, w ust. 1 akapit pierwszy stanowi:

sJezeli na mocy niniejszego rozporzadzenia zarejestrowano nazwe pochodzenia lub oznaczenie
geograficzne, odmawia si¢ rejestracji znaku towarowego, ktérego stosowanie byloby sprzeczne z art. 13
ust. 1 i ktéry odnosi sie do tego samego rodzaju produktu, w przypadku gdy wniosek o rejestracje tego

znaku towarowego zostal zlozony po terminie zlozenia w Komisji [Europejskiej] wniosku o rejestracje
nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego”.

Okolicznosci powstania sporu
Okoliczno$ci powstania sporu wynikajace z zaskarzonych wyrokéw mozna stresci¢ nastepujaco.

W dniach 21 i 22 pazdziernika 2010 r. Delta Lingerie dokonala w EUIPO zgloszen unijnych znakéw
towarowych na podstawie rozporzadzenia nr 207/2009.
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14 Znakami towarowymi, dla ktérych wystapiono o rejestracje, sa:

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

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

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

Darjeeling

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

Darjeeling

15 Towary i ustugi objete tymi zgloszeniami naleza do klas 25, 35 i 38 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej ,porozumieniem nicejskim”), i dla kazdej
z wymienionych klas odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— klasa 25: ,bielizna osobista damska i artykuly bieliZzniane dzienne i nocne, w szczegélnosci 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,

ECLILEU:C:2017:702 5
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podwiazki do ponczoch, 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, kombinezony, ogrodniczki, swetry, body, pizamy, meskie koszule nocne,
spodnie, wygodne luzne spodnie, szale, podomki [szlafroki], okrycia kapielowe, plaszcze kapielowe,
stroje kapielowe, kapielowki, halki, péthalki, szaliki”;

— klasa 35: ,ustugi detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej i artykuléw bieliznianych damskich,
perfumy, woda toaletowa i kosmetyki, bielizna domowa i kapielowa; 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 dzialalno$cia handlowq, administrowanie dzialalno$cia handlowg, reklama za
posrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materialéw reklamowych [ulotki, prospekty,
bezptatne gazety, probki], prenumerata gazet dla oséb trzecich; informacja o dziatalnosci gospodarczej;
organizacja wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych, zarzadzanie reklama,
wynajmowanie powierzchni reklamowej, reklama radiowa, telewizyjna, sponsorowanie reklam”;

— klasa 38: ,telekomunikacja, przesylanie informacji i obrazéw wspomagane komputerowo, ustugi
przekazu telewizji interaktywnej w zakresie prezentacji produktéw, komunikacja przez terminale
komputerowe, taczno$¢ za pomoca $wiatowych sieci komputerowych (ustugi dotyczace transmisji),
otwarta i zamknieta”.

Zgloszenia te opublikowano w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 4/2011 z dnia
7 stycznia 2011 r.

W dniu 7 kwietnia 2011 r. spétka The Tea Board, podmiot ustanowiony na mocy indyjskiej ustawy
nr 29 dotyczacej herbaty z 1953 r. i uprawniony do zarzadzania wytwarzaniem herbaty, wniosta
sprzeciw wobec rejestracji znakéw towarowych zgloszonych dla towaréw i ustug wskazanych w pkt 15
niniejszego wyroku.

Sprzeciw oparto na nastepujacych wczesniejszych znakach towarowych:

— na wczesniejszym slownym unijnym znaku wspélnym DARJEELING, zarejestrowanym w dniu
31 marca 2006 r. pod numerem 4325718;

— na przedstawionym ponizej wczesniejszym graficznym unijnym znaku wspélnym, zarejestrowanym
w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod numerem 8674327:

e
E%
v 4
Obydwa unijne znaki wspdlne oznaczaja towary nalezace do klasy 30 w rozumieniu porozumienia

nicejskiego i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,herbata”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powofano sie na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/20009.

W czterech decyzjach przyjetych w dniach 31 maja, 11 czerwca i 10 lipca 2012 r. Wydzial Sprzeciwéw
oddalil sprzeciw wniesiony wobec rejestracji wspomnianych znakéw towarowych. W dniach 27 lipca
i 10 sierpnia 2012 r. The Tea Board wniosta do EUIPO odwotania majace na celu stwierdzenie
niewaznosci tych decyzji.

6 ECLILEU:C:2017:702



22

23

24

25

26

27

28

WYROK Z DNIA 20.9.2017 R. — SPRAWY POLACZONE OD C-673/15 P DO C-676/15 P
THE TEA BOARD/EUIPO

Z zaskarzonych wyrokéw wynika, ze w ramach tych odwotari The Tea Board przedstawila przed Druga
Izbg Odwolawcza EUIPO (zwana dalej ,Izba Odwotawcza”) dowody wykazujace, ze element stowny
»darjeeling” — a mianowicie element slowny wspdlny 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. w charakterze nazwy
w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczen geograficznych [Darjeeling (IGP)]
(Dz.U. 2011, L 276, s. 5), w nastepstwie zgloszenia dokonanego w dniu 12 listopada 2007 r. To
rozporzadzenie wykonawcze zostalo przyjete 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 (Dz.U. 2006, L 93, s. 12), zastgpionego w miedzyczasie
rozporzadzeniem nr 1151/2012.

Spornymi decyzjami Druga Izba Odwotawcza oddalifa odwotania i utrzymata w mocy decyzje Wydziatu
Sprzeciwow. W szczegdlnosci stwierdzila ona, ze wobec braku podobienstwa miedzy towarami
i uslugami oznaczonymi kolidujacymi ze soba oznaczeniami nie istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Podobnie Izba
Odwotawcza wykluczyla réwniez zarzucane naruszenie art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, poniewaz
przedstawione przez The Tea Board dowody nie byly wystarczajace, aby wykazaé, ze przestanki
zastosowania tego przepisu sa spetnione.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzone wyroki

Pismami zlozonymi w sekretariacie Sagdu w dniu 25 listopada 2013 r. The Tea Board wniosta cztery
skargi o stwierdzenie niewaznosci czterech spornych decyzji.

Na poparcie kazdej z tych skarg podniosta ona dwa zarzuty: pierwszy — dotyczacy naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, ze wzgledu na to, ze Izba Odwolawcza nie uwzglednila
szczeg6lnej funkcji unijnych znakéw wspélnych objetych art. 66 ust. 2 tego rozporzadzenia, i drugi —
dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia.

W zaskarzonych wyrokach Sad, po pierwsze, oddalil zarzut pierwszy jako bezzasadny, stwierdzajac
w istocie, ze podstawowa funkcja unijnych znakéw wspélnych — w tym znakéw tworzonych przez
wskazéwke mogaca stluzy¢ do wskazywania pochodzenia geograficznego danych towaréw — nie jest
odmienna od funkcji indywidualnych znakéw towarowych Unii Europejskiej i ze w niniejszym
wypadku nie istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad, poniewaz kolidujace ze soba towary
i uslugi nie sa ani identyczne, ani podobne.

Po drugie, Sad cze$ciowo uwzglednil zarzut drugi. Majac na wzgledzie hipotetyczne zalozenie
posiadania przez wcze$niejsze znaki towarowe renomy o wyjatkowej intensywnosci, na ktdrej Izba
Odwolawcza oparla analize stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, Sad stwierdzil, ze
Izba Odwotawcza blednie wykluczyla — w odniesieniu do wszystkich towaréw nalezacych do klasy 25
w rozumieniu porozumienia nicejskiego i ,ustug detalicznej sprzedazy bielizny osobistej damskiej
i artykuléw bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykéw, bielizny domowej
i kapielowej” nalezacych do klasy 35 w rozumieniu tego porozumienia, dla ktérych dokonano zgloszen
— istnienie prawdopodobienstwa czerpania korzysci z uzywania bez uzasadnionego powodu
zgloszonych znakéw towarowych. W tym zakresie stwierdzil on niewazno$¢ spornych decyzji.

Postepowanie przed Trybunalem i Zadania stron
W kazdym z odwotann The Tea Board wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie, w jakim Sad oddalit skarge;
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— w razie potrzeby odestanie sprawy do Sadu;
— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.

Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 12 lutego 2016 r. sprawy zostaly polaczone do celéw
pisemnego i ustnego etapu postepowania, jak réwniez wydania wyroku.

EUIPO i Delta Lingerie wnosza do Trybunalu o oddalenie odwotann i o obciazenie The Tea Board
kosztami postepowania.

W odwolaniu wzajemnym Delta Lingerie wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonych wyrokéw w zakresie, w jakim Sad stwierdzil niewazno$¢ spornych decyzji;
— w razie potrzeby odestanie sprawy do Sadu;

— obciazenie The Tea Board kosztami postepowania.

EUIPO i The Tea Board wnosza do Trybunalu o oddalenie odwotania wzajemnego oraz o obcigzenie
Delta Lingerie kosztami postepowania zwigzanymi z tym odwolaniem.

W przedmiocie odwolan gléwnych

The Tea Board podnosi dwa zarzuty dotyczace: pierwszy — naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, i drugi — naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

W pierwszej kolejnosci The Tea Board podnosi, ze Sad naruszyl prawo lub przeinaczyt okolicznosci
faktyczne, stwierdzajac w pkt 39—41 zaskarzonych wyrokéw, ze podstawowa funkcja znaku wspélnego
tworzonego przez oznaczenia lub wskazéwki mogace sluzy¢ w obrocie do wskazania ,pochodzenia
geograficznego towaréw lub uslug” w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie jest
odmienna od podstawowej funkcji unijnego znaku wspdlnego w rozumieniu art. 66 ust. 1 i ze
w konsekwencji Sad naruszyl prawo, stwierdzajac, ze podstawowa funkcja znakéw towarowych, w obu
wypadkach, jest wskazywanie pochodzenia handlowego.

W tym wzgledzie The Tea Board podnosi przede wszystkim, ze art. 66 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 stanowi wyjatek od bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji okreslonych w art. 7
ust. 1 lit. c) tego rozporzadzenia, w ktérym wyraznie zezwolono czlonkom organizacji na
zmonopolizowanie oznaczenia chronionego unijnym znakiem wspoélnym.

Nastepnie zgodnie z art. 67 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia regulamin uzywania unijnego znaku
wspdlnego powinien umozliwia¢ wszystkim osobom, ktérych towary lub ustugi pochodza z danego
obszaru geograficznego, uzyskanie cztonkostwa w organizacji, ktéra jest wlascicielem danego znaku,
w zwiazku z czym unijny znak wspdlny skladajacy sie z oznaczenia geograficznego nigdy nie pozwala
odrézni¢ towardw lub ustug czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem tego znaku, od towaréw lub
ustug innych przedsiebiorstw. W tym wzgledzie zdaniem The Tea Board Trybunal orzekt w wyroku
z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 147), ze
funkcja oznaczenia geograficznego jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia geograficznego
towaréw i wlasciwych im cech szczegdlnych.

8 ECLILEU:C:2017:702
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Wreszcie rozporzadzenie nr 207/2009 nalezy interpretowaé w $wietle art. 13 ust. 1 lit. ¢) i d)
rozporzadzenia nr 1151/2012 i art. 22 porozumienia TRIPS, ktéry stanowi, ze czlonkowie stworza
zainteresowanym stronom $rodki prawne w celu zapobiezenia stosowaniu jakichkolwiek $rodkéw dla
oznaczenia lub przedstawienia towaru, ktére w sposéb wprowadzajacy odbiorcéw w blad co do
pochodzenia geograficznego tego towaru wskazuja lub sugeruja, ze towar ten pochodzi z obszaru
geograficznego innego niz rzeczywiste miejsce pochodzenia.

W drugiej kolejnosci Sad naruszyl prawo lub przeinaczyl okolicznosci faktyczne, stwierdzajac,
odpowiednio w pkt 49 i 51-53 oraz w pkt 60 zaskarzonych wyrokéw, ze gdy istnieje znak wspdlny
objety art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 i tworzony przez wskazéwke sluzaca do oznaczania
pochodzenia geograficznego danych towaréw, pochodzenie geograficzne — rzeczywiste lub potencjalne
— danych towaréw lub ustug nie moze by¢ uwzglednione w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 przy ocenie podobienstwa tych towaréw lub ustug.

W trzeciej kolejnosci zdaniem The Tea Board Sad naruszyl prawo lub przeinaczyl okolicznosci
faktyczne, stwierdzajac w pkt 60 zaskarzonych wyrokéw, ze w wypadku wspdlnego znaku towarowego
objetego art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 rzeczywiste lub potencjalne pochodzenie tych
towaréw lub ustug nie moze by¢ brane pod uwage w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia oraz ze ustalenie,
czy odbiorcy moga uznaé, iz rozpatrywane ustugi lub towary, lub surowce wykorzystane do
wytwarzania towaréw oznaczonych rozpatrywanymi znakami towarowymi maja to samo pochodzenie
geograficzne, jest bez znaczenia.

EUIPO i Delta Lingerie kwestionuja argumentacje The Tea Board.

Ocena Trybunaiu

Na wstepie, co sie tyczy podniesionych przez The Tea Board przeinaczen, nalezy przypomnieé, ze
majac na wzgledzie wyjatkowy charakter zarzutu szczegélowego dotyczacego przeinaczenia,
art. 256 TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej i art. 168
ust. 1 lit. d) regulaminu postepowania przed Trybunalem wymagaja w szczegélnosci, aby wnoszacy
odwotanie wskazal w sposéb precyzyjny okolicznosci, ktére przeinaczyl Sad, i wykazal bledy
w analizie, ktére w jego ocenie doprowadzily do tego przeinaczenia. Takie przeinaczenie powinno
wynika¢ w sposéb oczywisty z dokumentéw znajdujacych sie w aktach sprawy, bez koniecznosci
dokonywania nowej oceny okolicznosci faktycznych i dowodéw (wyrok z dnia 11 maja 2017 r,
Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy jednakze stwierdzi¢, ze podnoszone przez The Tea Board przeinaczenia, jakie mialy miec¢
miejsce, nie zostaly wcale wykazane i ze 6w zarzut szczegdélowy nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadny.

Co sie tyczy podniesionych przez The Tea Board naruszen prawa, nalezy wskaza¢, iz w pkt 41-43
zaskarzonych wyrokéw Sad orzekl w istocie, ze podstawowa funkcja unijnego znaku wspdlnego polega
na odréznieniu towaréw lub ustug czlonkéw organizacji, ktéra jest jego wlascicielem, od towaréw lub
ustug innych przedsiebiorstw, a nie na rozréznieniu tych towaréw przy uwzglednieniu ich pochodzenia
geograficznego.

Majac na wzgledzie powyzsza okoliczno$¢, w pkt 49 i 51-53 wspomnianych wyrokéw Sad stwierdzil, ze
gdy w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu kolidujace ze soba oznaczenia sa z jednej strony
znakami wspdlnymi, z drugiej za§ — indywidualnymi znakami towarowymi, poréwnanie oznaczonych
towaréw i uslug powinno mie¢ miejsce wedlug takich samych kryteriow jak kryteria majace
zastosowanie, gdy dokonuje si¢ oceny podobienstwa lub identycznosci towaréw i uslug oznaczonych
dwoma indywidualnymi znakami towarowymi. Sad oddalil zatem argument The Tea Board, zgodnie
z ktérym okolicznos¢, ze odbiorcy moga uznaé, iz towary i ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba
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oznaczeniami maja takie samo pochodzenie geograficzne, moze stanowi¢ wystarczajace kryterium, aby
wykazac¢ ich identycznos¢ lub podobienistwo dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009.

Wreszcie w pkt 60 zaskarzonych wyrokéw Sad oddalil argument The Tea Board, zgodnie z ktérym
w ramach oceny istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, gdy rozpatruje si¢ unijne znaki
wspolne i indywidualne znaki towarowe, owo prawdopodobienstwo jest zwiazane z okolicznoscia, ze
odbiorcy moga uzna¢, iz towary lub ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami lub surowce
uzywane dla celéw wytwarzania tych towaréw moga mie¢ to samo pochodzenie geograficzne.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry — wobec
braku odmiennego przepisu okre§lonego w art. 67-74 tego rozporzadzenia — ma zastosowanie do
unijnych znakéw wspdélnych na mocy art. 66 ust. 3 tego rozporzadzenia, stanowi, ze w wyniku
sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sie, jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczeéniejszego znaku towarowego,
identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad zaklada jednoczesne istnienie identycznosci
lub podobienistwa miedzy zgltoszonym a wcze$niejszym znakiem towarowym, a takze identycznosci lub
podobienistwa miedzy towarami lub uslugami, dla ktérych dokonuje si¢ zgloszenia, a towarami lub
ustugami, dla ktérych zarejestrowano wcze$niejszy znak towarowy, przy czym powyzsze przestanki
maja charakter kumulatywny (wyrok z dnia 23 stycznia 2014 r., OHIM/riha WeserGold Getrénke,
C-558/12 P, EU:C:2014:22, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

Réwniez zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu oceny podobienstwa danych
towaréw lub uslug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek
miedzy tymi towarami lub uslugami. Czynniki te obejmuja w szczegdélnosci charakter towaréw lub
ustug, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, jak réwniez to, czy konkuruja one ze soba, czy tez sie
uzupelniaja (zob. w szczegdélnos$ci wyroki: z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM, C-416/04 P,
EU:C:2006:310, pkt 85; z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Editions Albert René/OHIM, C-16/06 P,
EU:C:2008:739, pkt 65).

W niniejszym wypadku The Tea Board podnosi w istocie, ze majac na wzgledzie fakt, iz podstawowa
funkcja unijnych znakéw wspélnych tworzonych przez oznaczenia lub wskazéwki mogace stuzyc
w obrocie do wskazywania pochodzenia geograficznego towaréw lub ustug polega na wskazaniu
wspdlnego pochodzenia geograficznego tych towaréw lub ustug, Sad naruszyl prawo, nie przyjmujac
jako istotnego czynnika w ramach oceny podobiefistwa rozpatrywanych towaréw lub uslug,
w rozumieniu pkt 48 niniejszego wyroku, ich wspdlnego pochodzenia geograficznego — rzeczywistego
lub potencjalnego.

Nalezy stwierdzi¢, ze argumentacja ta opiera si¢ na postulacie, zgodnie z ktérym podstawowa funkcja
unijnych znakéw wspélnych objetych art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 rézni sie od funkcji
znakéw objetych ust. 1 tego przepisu. Jednakze postulat ten jest bledny. Po pierwsze, jak wynika
bowiem z samego brzmienia art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, unijne znaki wspdlne
tworzone przez oznaczenia lub wskazéwki mogace stuzy¢ w obrocie do wskazania pochodzenia
geograficznego towardw lub ustug sa unijnymi znakami wspdlnymi w rozumieniu ust. 1 tego przepisu.
Zgodnie za$ ze wspomnianym art. 66 ust. 1 unijnymi znakami wspdlnymi moga by¢ wylacznie
oznaczenia pozwalajace odrézni¢ towary lub uslugi czlonkéw organizacji, ktéra jest wlascicielem
znaku, od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw.
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Ponadto art. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, majacy zastosowanie do znakéw wspélnych na mocy
art. 66 ust. 3 tego rozporzadzenia, przewiduje w istocie, ze unijne znaki towarowe moga sktadac¢ sie
jedynie z oznaczen umozliwiajacych odréznienie pochodzenia handlowego oznaczonych nimi towaréw
lub ustug.

W tym wzgledzie Trybunal stale orzekal, ze podstawowa funkcja znaku towarowego jest
zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towaru, poniewaz pozwala ona na okreslenie towaru lub
ustugi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzacych z okreslonego przedsigbiorstwa i tym
samym na odrdznienie tego towaru lub tej uslugi od towaréw lub uslug pochodzacych z innych
przedsiebiorstw (wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company,
C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

Co wiecej, o ile Trybunatl stwierdzil juz, ze znak towarowy moze spelnia¢ inne funkcje niz funkcja
wskazywania pochodzenia, ktére to funkcje takze sa godne ochrony przed naruszeniami ze strony oséb
trzecich, takie jak zapewnienie jakosci towaru lub ustugi oznaczonych znakiem, komunikacji, inwestycji
lub reklamy, o tyle Trybunal podkreslal zawsze, ze podstawowa funkcja znaku towarowego pozostaje
funkcja wskazywania pochodzenia (zob. podobnie wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France
i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 77, 82; a takze z dnia 22 wrze$nia 2011 r.,
Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 37-40 i przytoczone tam
orzecznictwo).

A zatem twierdzenie, zgodnie z ktérym podstawowa funkcja unijnego znaku wspdlnego wymienionego
w art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 polega na wskazywaniu pochodzenia geograficznego
towaréw lub ustlug oferowanych pod tym znakiem, a nie na wskazywaniu ich pochodzenia
handlowego, nie uwzglednialoby tej podstawowej funkcji.

Powyzszego wniosku nie podaja w watpliwo$¢ argumenty, jakie The Tea Board wywodzi z art. 67 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 i z orzecznictwa okreslonego w wyroku z dnia 29 marca 2011 r,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 147), zgodnie z ktérymi unijny
znak wspélny objety art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie moze, ze wzgledu na swdj
charakter, spetnia¢ takiej funkcji odrézniajacej.

Podczas gdy argument The Tea Board oparty na art. 67 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie jest
w pelni jasny ani nie zostal wykazany, nalezy stwierdzi¢, ze w wyroku z dnia 29 marca 2011 r.,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 147), Trybunal stwierdzit
jedynie, ze podstawowa funkcja oznaczenia geograficznego jest zagwarantowanie konsumentowi
okre$lonego pochodzenia geograficznego danych towaréw i wlasciwych im cech szczegdlnych.
Trybunal nie przeprowadzil natomiast zadnej oceny podstawowej funkcji unijnych znakéw wspélnych
w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

W drugiej kolejnosci o ile — jest podnosi The Tea Board — art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
stanowi wyjatek od bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009, okoliczno$¢ ta nie moze poda¢ w watpliwos¢ faktu, ze podstawowa
funkcja unijnego znaku wspdlnego objetego art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 jest
zagwarantowanie wspolnego pochodzenia handlowego towaréw sprzedawanych pod tym znakiem,
a nie zagwarantowanie ich wspélnego pochodzenia geograficznego.

Ponadto, jak wskazal rzecznik generalny w pkt 34-36 opinii, odstepstwo od art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009 — wskazane w art. 66 ust. 2 tego rozporzadzenia — mozna wyjasni¢
samym charakterem oznaczenia objetego znakami wspélnymi wskazanymi we wspomnianym ust. 2.

W tym wzgledzie Trybunal orzekl juz, ze wspomniany art. 7 ust. 1 lit. c) realizuje cel zwigzany

z interesem ogdlnym polegajacy na tym, by oznaczenia lub wskazéwki mogace stuzy¢ w obrocie do
opisywania kategorii towaréw lub ustug objetych zgloszeniem mogly by¢ swobodnie uzywane przez
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wszystkich, w tym jako znaki wspélne lub jako zlozone lub graficzne znaki towarowe. Przepis ten stoi
zatem na przeszkodzie zarezerwowaniu takich oznaczen lub wskazéwek dla jednego przedsiebiorstwa
ze wzgledu na ich rejestracje w charakterze indywidualnego znaku towarowego (zob. podobnie wyroki:
z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25; z dnia
19 kwietnia 2007 r., OHIM/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, pkt 75 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Unijny znak wspdlny objety art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie narusza za$ takiego celu
zwigzanego z interesem ogélnym, poniewaz, po pierwsze, zgodnie z ostatnim zdaniem tego ust. 2 taki
znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazywania osobom trzecim uzywania w obrocie takich
oznaczen lub wskazéwek, pod warunkiem ze osoby te uzywaja ich zgodnie z uczciwymi praktykami
w przemysle i handlu, a po drugie, art. 67 ust. 2 tego rozporzadzenia wymaga, aby regulamin
uzywania znaku towarowego wskazanego w tym art. 66 ust. 2 umozliwial wszystkim osobom, ktérych
towary lub ustugi pochodza z danego obszaru geograficznego, uzyskanie czlonkostwa w organizacji,
ktéra jest wlascicielem znaku.

W trzeciej kolejnosci The Tea Board nie moze na poparcie swojej tezy podnosi¢ argumentu opartego
na art. 13 ust. 1 lit. ¢) i d) rozporzadzenia nr 1151/2012 ani na art. 22 porozumienia TRIPS, ktére
dotycza ochrony chronionych oznaczeni geograficznych.

W tym wzgledzie wystarczy wskazaé, ze wspomniane oznaczenia geograficzne z jednej strony oraz
unijne znaki wspélne tworzone przez oznaczenia lub wskazéwki mogace sluzy¢ w obrocie do
wskazywania pochodzenia geograficznego towaréw i ustug z drugiej strony sa oznaczeniami objetymi
odrebnymi rezimami prawnymi i realizuja odmienne cele. A zatem podczas gdy zgodnie z art. 4
rozporzadzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy jest oznaczeniem majacym na celu odrdznienie
pochodzenia handlowego towaréw lub ustug, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporzadzenia nr 1151/2012
oznaczenie geograficzne jest nazwa okreslajaca produkt jako pochodzacy z okreslonego obszaru,
ktorego okreslona jako$¢, renoma lub inna cecha charakterystyczna w gléwnej mierze wynika z tego
pochodzenia geograficznego, a przynajmniej jeden etap produkcji odbywa sie na tym okre$lonym
obszarze geograficznym.

W $wietle powyzszych rozwazan Sad nie naruszyl prawa, orzekajac w pkt 41-43 zaskarzonych
wyrokow, ze podstawowa funkcja unijnego znaku wspélnego polega na odrdznieniu towaréw lub ustug
czlonkéw organizacji, ktéra jest jego wlascicielem, od towaréw lub uslug innych przedsiebiorstw, a nie
na rozréznieniu tych towaréw przy uwzglednieniu ich pochodzenia geograficznego.

Z powyzszego wynika, iz Sad réwniez nie naruszyl prawa, orzekajac w istocie w pkt 49 i 51-53
wspomnianych wyrokéw, ze w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 —
gdy kolidujacymi ze soba oznaczeniami sa z jednej strony znaki wspdlne i z drugiej strony
indywidualne znaki towarowe — mozliwo$¢ uznania przez odbiorcéw, iz towary i uslugi oznaczone
kolidujacymi ze soba oznaczeniami maja takie same pochodzenie geograficzne, nie moze stanowi¢
istotnego czynnika dla celéw wykazania ich identycznosci lub podobienstwa.

Jak wskazal bowiem Sad w pkt 52 zaskarzonych wyrokéw, na tym samym obszarze geograficznym
moze by¢ oferowany nieskonczenie szeroki asortyment towaréw i uslug. Jednocze$nie nic nie
wyklucza, by region, ktérego nazwa geograficzna zostala zarejestrowana jako unijny znak wspélny na
podstawie art. 66 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, stanowil zZrédlo réznych surowcéw
wykorzystywanych do wytwarzania odmiennych towaréw réznych rodzajéow.

Wreszcie, co sie tyczy podnoszonego naruszenia prawa, jakiego dopuscil sie Sad w pkt 60 zaskarzonych
wyrokéw, wystarczy wskaza¢, ze wspomniany punkt jest uzupelniajacy, poniewaz w pkt 56-59
zaskarzonych wyrokéw Sad, w istocie i stusznie, stwierdzil juz — jak wynika z pkt 43-63 niniejszego
wyroku — niemozno$¢é stosowania w niniejszym wypadku art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz jedna z przestanek jego zastosowania nie zostala spetniona. Zarzut szczegétowy
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skierowany przez The Tea Board przeciwko temu punktowi jest w konsekwencji nieistotny dla sprawy
i powinien zosta¢ oddalony (zob. podobnie wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r., OHIM/Celltech,
C-273/05 P, EU:C:2007:224, pkt 56, 57).

Z wszystkich powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy oddali¢ zarzut pierwszy.
W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

The Tea Board twierdzi, ze Sad naruszyl art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 lub przeinaczyt
okolicznosci faktyczne sprawy, stwierdzajac w pkt 145 zaskarzonych wyrokéw, ze pozytywne cechy
przywolywane przez element slowny ,darjeeling” nie moga by¢ ani przypisane ustugom nalezacym do
klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, z wyjatkiem uslug detalicznej sprzedazy bielizny
osobistej damskiej i artykuléw bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykéw,
bielizny domowej i kapielowej, ani zadnej z ustug nalezacych do klasy 38 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego oznaczonych spornymi znakami towarowymi. W szczegélnosci Sad blednie stwierdzil, ze
nie istnieje przyczyna, dla ktérej uzywanie spornych znakéw towarowych przyznawatoby Delta
Lingerie korzy$¢ handlowa zwiazana z rozpatrywanymi ustugami. Cechy produktu wyrafinowanego,
ekskluzywnego i niepowtarzalnej jakosci przenoszone zdaniem Sadu przez element stowny ,darjeeling”
moga by¢ bowiem przypisane ustugom takim jak ustugi doradztwa biznesowego lub telekomunikacji
i wzmocni¢ sile przyciagania spornych znakéw towarowych w tym wzgledzie. Sad nie uzasadnit
rowniez stwierdzenia dokonanego w pkt 145 zaskarzonych wyrokéw, zgodnie z ktérym cechy zwigzane
z elementem stownym ,darjeeling” nie moga by¢ przypisane ustugom nalezacym do klas 35 i 38
w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

EUIPO i Delta Lingerie podnoszg, ze zarzut drugi jest niedopuszczalny, poniewaz The Tea Board wnosi
do Trybunalu o zastgpienie wlasna ocena oceny dokonanej przez Sad, a w kazdym wypadku jest on
bezzasadny, poniewaz The Tea Board nie wykazala ani naruszenia prawa, ani przeinaczenia
okolicznosci faktycznych.

Ocena Trybunalu

Na wstepie, przy uwzglednieniu orzecznictwa wspomnianego w pkt 50 niniejszego wyroku, nalezy
oddali¢ podniesiony przez The Tea Board zarzut szczegélowy dotyczacy przeinaczenia, poniewaz 6w
zarzut szczegélowy nie zostal przez niag w zaden sposéb wykazany.

Co sie tyczy zarzutu szczeg6towego dotyczacego braku uzasadnienia stwierdzenia zawartego w pkt 145
zaskarzonych wyrokoéw, wystarczy wskazad, iz w punkcie tym Sad oddalil przedstawiony mu argument
ze wzgledu na to, ze przyczyna — dla ktérej uzywanie spornych znakéw towarowych przyznaje Delta
Lingerie korzy$¢ handlowa odnoszaca sie do ustug innych niz uslugi detalicznej sprzedazy bielizny
osobistej damskiej i artykuléw bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetykéw,
bielizny domowej i kapielowej — nie wynika w zaden sposéb z akt sprawy oraz ze The Tea Board nie
przedstawita zadnej szczegélnej okoliczno$ci mogacej wykaza¢ taka korzy$¢. Zarzucany brak
uzasadnienia nie zostal zatem wykazany.

Co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktédrym cechy przenoszone przez element stowny ,darjeeling” moga
by¢ przypisane wszystkim ustugom, dla ktérych dokonano zgloszen, zmierza on faktycznie do
przeprowadzenia przez Trybunal oceny okolicznosci faktycznych i powinien w konsekwencji zosta¢
odrzucony jako niedopuszczalny (zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca 2011 r., Ferrero/OHIM,
C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 73, 89).
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Z powyzszego wynika, ze nalezy oddali¢ zarzut drugi, a takze odwotania gléwne w calosci.

W przedmiocie odwolania wzajemnego

Na poparcie odwotania wzajemnego Delta Lingerie podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut ten zostal podzielony na dwie czesci dotyczace: pierwsza —
przeinaczenia odpowiednich funkcji znakéw towarowych z jednej strony i chronionych oznaczen
geograficznych z drugiej strony, i druga — sprzecznosci uzasadnienia i naruszenia prawa przy
stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W przedmiocie czesci pierwszej jedynego zarzutu

Argumentacja stron

Delta Lingerie twierdzi, ze funkcja znaku towarowego polega na zagwarantowaniu pochodzenia
handlowego, podczas gdy funkcja oznaczenia geograficznego polega na zagwarantowaniu pochodzenia
geograficznego. Majac na wzgledzie te odmienne funkcje, nigdy nie mozna uznaé, iz renoma
chronionego oznaczenia geograficznego moze faktycznie zosta¢ przeniesiona na takie samo oznaczenie
chronione jako znak wspélny dla identycznych towaréw. Z powyzszego wynika, ze powolujac sie na
hipotetyczne zalozenie, zgodnie z ktérym renoma wcze$niejszych znakéw towarowych zostala
udowodniona w oparciu o stwierdzenie, ze renoma, jaka cieszy si¢ nazwa ,Darjeeling” jako oznaczenie
geograficzne chronione dla herbaty, zostala przeniesiona na takie samo oznaczenie chronione jako znak
wspdlny dla identycznych towaréw, Sad naruszyl prawo, przeinaczajac odpowiednie funkcje
rozpatrywanych znakéw towarowych z jednej strony oraz chronionych oznaczen geograficznych
z drugiej strony.

EUIPO oraz The Tea Board kwestionuja argumentacje Delta Lingerie.

Ocena Trybunaiu

Nalezy wskazaé, ze w pkt 79 zaskarzonych wyrokéw Sad stwierdzil — w odniesieniu do kwestii, czy
wcze$niejsze znaki towarowe ciesza sie renoma w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
— ze sformulowanie spornych decyzji jest przynajmniej niejasne. Sad podkreslil jednakze, ze jedynym
zdaniem pozbawionym niejasno$ci w tym rozdziale spornych decyzji jest zdanie, z ktérego wynika, ,ze
Izba Odwolawcza nie stwierdzita w sposéb ostateczny istnienia renomy wcze$niejszych znakéw
towarowych”. Sad wskazal takze, ze EUIPO — zapytane o te kwestie na rozprawie — potwierdzilo brak
ostatecznego ustalenia w tym wzgledzie.

W pkt 80 zaskarzonych wyrokéw Sad stwierdzil jednak, ze — majac na wzgledzie, iz Izba Odwolawcza
przeprowadzila dalsza analize dla celéw stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 — nalezy
stwierdzi¢, ze analiza ta zostala oparta na hipotetycznym zalozeniu, iz renoma wcze$niejszych znakéw
towarowych zostata wykazana.

W pkt 146 zaskarzonych wyrokéw Sad, majac na wzgledzie okoliczno$¢, ze sporne decyzje opieraja sie
na hipotetycznym zalozeniu istnienia wyjatkowej renomy wczesniejszych znakéw towarowych,
stwierdzil cze$ciowa niewazno$¢ tych decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza wykluczyta
stosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, wylaczajac — w odniesieniu do wszystkich
towaréw nalezacych do klasy 25 i uslug sprzedazy detalicznej nalezacych do klasy 35 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, ktérych dotycza dokonane zgloszenia — istnienie prawdopodobienstwa
czerpania bez uzasadnionej przyczyny nienaleznej korzy$ci w zwiazku z uzywaniem zgloszonych
znakéw towarowych. W pkt 147 wspomnianych wyrokéw Sad wskazal, ze w nastepstwie powyzszego
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stwierdzenia cze$ciowej niewaznosci decyzji Izba Odwotawcza powinna dokonaé ostatecznego ustalenia
dotyczacego istnienia renomy wczesniejszych znakéw towarowych oraz, w danym wypadkuy,
intensywnosci tej renomy.

A zatem wbrew temu, co twierdzi Delta Lingerie, i jak wskazal rzecznik generalny w pkt 85 opinii, Sad
nie zajal stanowiska ani w kwestii, czy wykazano renome wcze$niejszych znakéw towarowych, ani
w kwestii, czy dla celéw takiego wykazania renoma, jaka cieszy si¢ nazwa ,Darjeeling” jako oznaczenie
geograficzne dla herbaty, moze by¢ przeniesiona na takie samo oznaczenie chronione jako znak
wspoélny dla identycznych towardéw.

Czesé¢ pierwsza jedynego zarzutu Delta Lingerie opiera si¢ zatem na btednym rozumieniu zaskarzonych
wyrokoéw i powinna w konsekwencji zosta¢ oddalona jako bezzasadna.

W przedmiocie czesci drugiej jedynego zarzutu

Argumentacja stron

Delta Lingerie twierdzi, ze w zaskarzonych wyrokach Sad przedstawil sprzeczne uzasadnienie i ze
naruszyl art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W szczegdlnosci w pkt 89, 107, 111 i 120 zaskarzonych wyrokéw Sad stwierdzil, ze nalezy potwierdzi¢
stwierdzenia Izby Odwotawczej, zgodnie z ktédrymi nie istnieje prawdopodobienstwo naruszenia
charakteru odrézniajacego ani renomy wczesniejszych znakéw towarowych, przy uwzglednieniu, po
pierwsze, tego iz nie przeprowadzono Zzadnej szczegdlnej analizy zwiazanej z istnieniem zwigzku
miedzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami, oraz po drugie, calkowitego braku podobienistwa miedzy
towarami i uslugami oznaczonymi kolidujacymi ze soba oznaczeniami. Powyzsze stwierdzenia sa za$
zdaniem Delta Lingerie sprzeczne ze stwierdzeniem dotyczacym czerpania nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub z renomy wczesniejszych znakéw towarowych, zgodnie z ktérym
w pkt 141 wspomnianych wyrokéw Sad orzekl, ze nic nie stoi na przeszkodzie, by odbiorcy, do
ktorych kierowane sa zgloszone znaki towarowe, mogli zosta¢ zwabieni dzieki przypisaniu tym
zgloszonym znakom towarowym waloréw i pozytywnych cech zwiazanych z regionem Darjeeling
(Indie).

EUIPO kwestionuje argumenty Delta Lingerie.

The Tea Board jest zdania, ze rozpatrywana cze$¢ jedynego zarzutu jest niedopuszczalna, badz
w kazdym wypadku jest ona bezzasadna.

Ocena Trybunaiu

W pierwszej kolejnos$ci nalezy wskazac, co si¢ tyczy prawdopodobienstwa naruszen wskazanych w art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, ze w pkt 94 zaskarzonych wyrokéw Sad przypomnial, iz przepis ten
dotyczy trzech rodzajow réznych prawdopodobienstw, a mianowicie Ze uzywanie zgloszonego znaku
towarowego bez uzasadnionej przyczyny, po pierwsze, naruszaloby charakter odrézniajacy
wczesniejszego znaku towarowego, po drugie, naruszaloby renome wcze$niejszego znaku towarowego,
oraz po trzecie, umozliwialoby czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
z renomy wcze$niejszego znaku towarowego.

W zaskarzonych wyrokach Sad rozpatrzyt odrebnie kazde prawdopodobienstwo naruszenia wskazane
w poprzednim punkcie niniejszego wyroku. Co sie tyczy przede wszystkim naruszenia charakteru
odrézniajacego wczedniejszych znakéw towarowych, w pkt 107 i 111 zaskarzonych wyrokéw Sad
stwierdzil w szczegélnosci, po pierwsze, ze — majac na wzgledzie catkowity brak podobienstwa miedzy

ECLILEU:C:2017:702 15



88

89

90

91

92

93

94

WYROK Z DNIA 20.9.2017 R. — SPRAWY POLACZONE OD C-673/15 P DO C-676/15 P
THE TEA BOARD/EUIPO

towarami i ustugami oznaczonymi kolidujacymi ze soba oznaczeniami — podniesione przez The Tea
Board prawdopodobieristwo wydaje si¢ by¢ calkowicie hipotetyczne, oraz po drugie, ze jest mato
prawdopodobne, by istotny krag odbiorcéw uwierzyl, ze towary i uslugi oznaczone zgloszonymi
znakami towarowymi pochodza z regionu Darjeeling.

Nastepnie, co sie tyczy naruszenia renomy wcze$niejszych znakéw towarowych, w pkt 120
zaskarzonych wyrokéw Sad wskazal, ze unikalny zwiazek laczacy region geograficzny Darjeeling
z kategoria towaréw, do ktérych odnosza sie wczesniejsze znaki towarowe, oraz brak takiego zwiazku
miedzy towarami i uslugami oznaczonymi zgloszonymi znakami towarowymi a wspomnianym
regionem, wzmacniaja hipotetyczny charakter prawdopodobiefistwa zmniejszenia atrakcyjnosci
wczesniejszych znakéw towarowych.

Wreszcie, co sie tyczy czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub z renomy
wcze$niejszych znakéw towarowych, w pkt 141 zaskarzonych wyrokéw Sad orzekl, ze nic nie stoi na
przeszkodzie, by odbiorcy, do ktérych sa kierowane zgloszone znaki towarowe, mogli zosta¢ zwabieni
dzieki przypisaniu zgloszonemu znakowi towarowemu waloréw i pozytywnych cech zwigzanych ze
wspomnianym regionem.

Zaskarzone wyroki nie wykazuja w tym wzgledzie zadnej sprzeczno$ci uzasadnienia.

Podczas gdy pkt 107, 111 i 120 zaskarzonych wyrokéw dotycza odpowiednio analizy istnienia duzego
prawdopodobienistwa naruszenia charakteru odrézniajacego i renomy wczesniejszych znakéw
towarowych, pkt 141 wspomnianych wyrokéw dotyczy rozpatrzenia przez Sad, czy istnieje
prawdopodobienstwo, ze uzywanie zgloszonych znakéw towarowych bez uzasadnionej przyczyny
umozliwi czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy wcze$niejszych
znakéw towarowych.

Jak réwniez wskazal w istocie rzecznik generalny w pkt 90 opinii, oceny tego rdéznorakiego
prawdopodobieristwa dokonuje si¢ za§ w badaniu, ktérego kryteria niekoniecznie sie pokrywaja.
W tym wzgledzie, jak przypomnial Sad w pkt 71 i 95 zaskarzonych wyrokéw, istnienie
prawdopodobienistwa, Ze zaistnieja naruszenia w postaci dzialania na szkode charakteru
odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego, nalezy ocenia¢ w odniesieniu do
sposobu rozumowania wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego
przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany. Natomiast
istnienie naruszenia polegajacego na czerpaniu nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
z renomy wczesniejszego znaku towarowego w zakresie, w jakim jest zakazane czerpanie korzysci
z tego znaku przez wlasciciela pdzniejszego znaku towarowego, powinno by¢ oceniane
z uwzglednieniem sposobu rozumowania przecietnego, wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie
uwaznego i rozsadnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych ten pdzniejszy znak zostal
zgloszony do rejestracji.

A zatem, nie przeczac sam sobie, Sad mégl stwierdzi¢, po pierwsze, ze konsument towaru oznaczonego
wcze$niejszymi znakami towarowymi — w niniejszym wypadku herbaty — nie zostanie skloniony do
uznania, ze towary i uslugi oznaczone znakami towarowymi zgloszonymi przez Delta Lingerie
pochodza z regionu Darjeeling, stwierdzajac jednocze$nie, po drugie, ze konsument towaréw i uslug
oznaczonych znakami towarowymi zgloszonymi przez Delta Lingerie moze zostaé zwabiony walorami
i pozytywnymi cechami zwiazanymi z tym regionem.

W drugiej kolejnosci, co sie tyczy w szczegdlnosci naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009,
wystarczy stwierdzi¢, ze na poparcie tego twierdzenia nie podniesiono zadnego argumentu, poza
argumentem dotyczacym podnoszonej sprzeczno$ci uzasadnienia zaskarzonych wyrokéw, ktéry nie jest
zasadny, jak wynika z pkt 90-93 niniejszego wyroku.
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W $wietle powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ cze$§¢ druga jedynego zarzutu oraz odwolanie
wzajemne w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania, jezeli odwotanie jest bezzasadne, Trybunatl rozstrzyga
o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
odwotawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz odwolania gtéwne The Tea Board zostaly oddalone, a EUIPO oraz Delta Lingerie wniosty
o obciazenie The Tea Board kosztami postepowania, nalezy te ostatnia obciazy¢ kosztami zwigzanymi
z odwolaniami gtéwnymi.

Poniewaz odwolanie wzajemne Delta Lingerie zostalo oddalone, a EUIPO oraz The Tea Board wniosly
o obciazenie Delta Lingerie kosztami postepowania, nalezy te ostatnia obciazy¢ kosztami zwigzanymi
z odwotaniem wzajemnym.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (druga izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolania zostaja oddalone.

2) The Tea Board zostaje obciazona kosztami postepowania zwigzanymi z odwolaniami
gltéwnymi.

3) Delta Lingerie zostaje obciazona kosztami postepowania zwiazanymi z odwolaniem
wzajemnym.

Podpisy
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