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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (attonde avdelningen)

den 2 oktober 2015*

"Gemenskapsvarumirke — Inviandningsforfarande — Figurmérket Darjeeling — Gemenskapens dldre
kollektivmérken, ordmairke och figurmiarke DARJEELING — Relativa registreringshinder —
Artikel 8.1 b och 8.5 i férordning (EG) nr 207/2009”

I mal T-624/13,
The Tea Board, Calcutta (Indien), foretratt av advokaterna A. Nordemann och M. Maier,
klagande,

mot

Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och monster)
(harmoniseringskontoret), foretritt av S. Palmero Cabezas, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringskontorets 6verklagandendmnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Delta Lingerie, Cachan (Frankrike), foretritt av advokaterna G. Marchais och P. Martini-Berthon,
angdende ett Overklagande av det beslut som fattats av harmoniseringskontorets andra
overklagandendamnd den 17 september 2013 (drende R 1504/2012-2) om ett invandningsforfarande
mellan The Tea Board och Delta Lingerie,
meddelar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen),
sammansatt av ordféranden D. Gratsias (referent), samt domarna M. Kancheva och C. Wetter,
justitiesekreterare: forste handldaggaren J. Palacio Gonziélez,

med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 25 november 2013,

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsinlaga som inkom till forstainstansrattens kansli den
2 maj 2014,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréittens kansli den
18 april 2014,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av beslutet av den 24 oktober 2014 att forena malen T-624/13-T-627/13 vad giller det
muntliga forfarandet,

efter forhandlingen den 11 februari 2015,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten Delta Lingerie ingav den 22 oktober 2010 en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumérke till Kontoret fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken
och monster) (harmoniseringskontoret) i enlighet med radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumirket utgors av det nedanstaende figurkdnnetecken som omfattar ordet "Darjeeling”
skrivet med vita bokstédver mot bakgrund av en ljusgron rektangel.

De varor och tjinster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 25, 35 och 38 i
Nice6verenskommelsen ~ om  internationell  klassificering av ~ varor och  tjanster  vid
varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilldgg, och motsvarar, for var och en
av dessa klasser, foljande beskrivningar:

— Klass 25: "Damunderkldder for dag och natt, speciellt gordlar, bodies, bysthéllare, snorliv,
bysthallare, trosor, underbyxor, tangas, Overdrag, kortbyxor, boxershorts, strumpebandshallare,
strumpebandhallare, kndstrumpeband, linnen, nattlinnen, strumpbyxor, strumpor, simklader;
Klader, stickade kladartiklar, underkldder, drmlosa trdjor, t-trojor, korsetter, linnen, nattdrikter,
boor, arbetsblusar, linnen, sweaters, teddies, pyjamasar, nattskjortor, langbyxor, inomhusbyxor,
sjalar, morgonrockar, badrockar, badrockar, simkldader, badbyxor, underkjolar, scarves”.

— Klass 35: "Detaljhandel med damunderkldder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushalls- och
badlinne; Affirsradgivning for skapande och exploatering av detaljhandelsstillen och
inkopscentraler for detaljhandelsforséljning och reklam; Forséljningsframjande tjanster (for tredje
part), reklam, foretagsledning, foretagsadministration, direktansluten reklam via ett datornit,
distribution av reklammaterial (foldrar, flygblad, gratistidningar, prover), anordnande av
prenumerationer pa tidningar for andras rdkning; Affirsinformation eller -upplysningar;
Anordnande av utstillningar och evenemang for kommersiella dndamal och reklamdndamal,
reklamproduktion, uthyrning av reklamutrymmen i radio, teve, reklamsponsring”.
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— Klass 38: "Telekommunikation, datorstodd overforing av meddelanden och bilder, tjénster avseende
interaktiv tv-sindning som handlar om varupresentation, kommunikation via datorterminaler,
kommunikation (6verforing) via globala datornét, 6ppna och slutna”.

Ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke offentliggjordes i  Bulletinen  for
gemenskapsvarumdrken nr 4/2011 av den 7 januari 2011.

Den 7 april 2011 invdnde klaganden, The Tea Board som dr en enhet enligt indisk réitt som inférdes
genom 1953 ars indiska lag om te nr 29 och som é&r behdrig att administrera teproduktionen, med
stod av artikel 41 i forordning nr 207/2009, mot registrering av det sokta varumaérket for de varor och
tjidnster som angetts ovan i punkt 3.

Inviandningen grundade sig pa foljande dldre varumaérken:

— Det dldre gemenskapskollektivordmérket DARJEELING, som soktes registrerat den 7 mars 2005
och registrerades den 31 mars 2006 under nummer 4325718.

— Det nedan édtergivna dldre gemenskapskollektivfigurmérket, som soktes registrerat den
10 november 2009 och registrerades den 23 april 2010 under nummer 8674327:

$9,\ﬂ6
a

v 4

De biada gemenskapsvarumarkena avser varor som tillhor klass 30 och motsvarar foljande beskrivning:
”Te”.

Till stod for inviandningen anfordes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 och 8.5 i férordning
nr 207/20009.

Sasom framgar av de omstandigheter som klaganden lagt fram infor 6verklagandendmnden utgor ordet
"darjeeling”, det vill sdga det ord som ar gemensamt for de bada motstaende kannetecknen, en skyddad
geografisk beteckning for te som registrerades via kommissionens genomférandeférordning (EU)
nr 1050/2011 av den 20 oktober 2011 om inférande av en beteckning i registret Gver skyddade
ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Darjeeling [SGB]) (EUT L 276, s. 5) till
foljd av en ansdkan som mottogs den 12 november 2007. Denna genomférandefoérordning antogs med
stod av radets forordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar
och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, s. 12), vilken ersatts av
Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar for jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, s. 1).
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Den 10 juli 2012 avslog invandningsenheten invdndningen med motiveringen, dels i fraga om
tillampningen av artikel 8.1 i forordning nr 207/2009 att de varor och tjanster som omfattades av de
motstdende kénnetecknen inte liknade varandra, dels vad angar tillimpningen av artikel 8.5 i
forordningen att de uppgifter som klaganden tillhandahdllit inte rdckte for att visa att de é&ldre
gemenskapsvarumarkena var vilkdnda av omsattningskretsen.

Klaganden oOverklagade den 10 juni 2012 invdndningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret i
enlighet med artiklarna 58-64 i forordning nr 207/2009.

Genom beslut av den 17 juli 2013 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog andra
overklagandendmnden vid harmoniseringskontoret 6verklagandet och faststillde invindningsenhetens
beslut. Med hénsyn till att de varor och tjanster som omfattades av de motstaende tecknen inte var av
liknande slag, fann 6verklagandendmnden sérskilt att det inte forelag risk for forvaxling i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009. Den avfirdade dven det pastadda asidoséttandet av

artikel 8.5 i forordningen med motiveringen att de uppgifter som klaganden tillhandahallit inte réckte
for att styrka att tillimpningsvillkoren i den artikeln var uppfyllda.

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringskontoret att ersitta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— faststédlla det angripna beslutet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

1. Upptagande till sakprovning av de uppgifter och handlingar som lades fram for forsta gangen vid
tribunalen

Klaganden har vid tribunalen lagt fram bland annat tva bilder som aterges i sjilva 6verklagandet och
som forestéller fasaden pa en eller flera av intervenientens forsdljningsstéillen och som anvidnds av
intervenienten for reklamsyften, flera sidor fran en webbsida med rubriken "Lingerie Stylist Blog”
(bilaga 7) samt flera sidor fran en webbplats med rubriken "TheStriversRow” (bilaga 8). Dessa
uppgifter har sasom klaganden bekréftade vid forhandlingen inte forelagts harmoniseringskontorets
enheter.

Harmoniseringskontoret har bestritt att dessa bilder och bilagor kan tas upp till sakprovning samt

deras bevisvirde. Intervenienten anser for sin del att de ovanndmnda uppgifterna inte ar relevanta i
forevarande mal.
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Enligt fast réttspraxis syftar overklagande vid tribunalen till att rdtten i den mening som avses i
artikel 65 i forordning nr 207/2009, ska prova lagenligheten av de beslut som fattas av
harmoniseringskontorets oOverklagandenamnder. I ett mal om ogiltigforklaring ska den angripna
rattsaktens lagenlighet bedomas utifran de faktiska och rittsliga omstdndigheter som foreldg nér
rattsakten antogs och tribunalen ska darfor inte bedoma de faktiska omstidndigheterna pa nytt mot
bakgrund av handlingar som getts in forst vid tribunalen. Dessa handlingar kan séledes inte godtas
och det ér inte nodvandigt att bedoma deras bevisvirde (beslut av den 7 februari 2013, Majtczak/Feng
Shen Technology och harmoniseringskontoret, C-266/12 P, EU:C:2013:73, punkt 45; se dom av den
24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret — LTJ Diffusion (ARTHUR och FELICIE),
T-346/04, REG, EU:T:2005:420, punkt 19 och dér angiven réttspraxis).

2. Préovning i sak

Klaganden har anfort tva grunder, varav den forsta avser asidosittande av artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009 och den andra asidoséttande av artikel 8.5 i samma forordning.

Forsta grunden: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009

Inom ramen for den forsta grunden har klaganden gjort gillande att overklagandendmnden felaktigt
fann att risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 inte
forelag, efter att ha bedomt att de varor och tjanster som omfattades av de motstdende kannetecknen
var helt olika. Klaganden har sdrskilt forebratt overklagandenimnden for att den misstagit sig
betriaffande omfattningen av det skydd som tillerkdnns gemenenskapens kollektivmarken i artikel 66.2
i forordning nr 207/2009 genom att i det aktuella fallet utféra samma bedémning som den skulle ha
gjort for att avgora huruvida det fanns en risk for forvixling av tva individuella varumaérken.
Klaganden har héarvidlag hivdat att den grundldggande funktionen hos sadana kollektivmérken som de
dldre varumarkena i det aktuella fallet bestdr i att garantera att varor eller tjdnster som omfattas av
varumérkena harror fran ett foretag som dr beldget i det omrade som Overensstimmer med
varumirkets geografiska ursprungsbeteckning. Enligt klaganden skiljer sig denna funktion tydligt frén
ett enskilt markes funktion som bestdr i att for konsumenterna garantera de berérda varornas och
tjidnsternas kommersiella ursprung.

Klaganden anser i huvudsak att pa grund av den specifika funktion som gemenskapens kollektivmérken
har enligt artikel 66.2 i forordning nr 207/2009, maste den omstdndigheten att de varor eller tjanster
som omfattas av de motstdende kinnetecknen kan ha samma geografiska ursprung, tas i beaktande
dels som kriterium vid bedomningen av deras likhet, dels som avgorande faktor vid
helhetsbedomningen av huruvida det foreligger en risk for forviaxling. Klaganden har havdat héarvidlag
att risken for forvixling utgors i ett fall som detta av att konsumenterna kan tro att varor eller varors
ravaror och tjanster som omfattas av de motstaende kdnnetecknen har samma geografiska ursprung.

De argument som framforts inom ramen for den forsta grunden bestar av tva delgrunder. Klaganden
har i den forsta delgrunden i huvudsak gjort gillande att overklagandendmnden i samband med att
den tillimpade artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning
satillvida att den vid jamforelsen av de varor och tjanster som omfattas av de motstiende
kdannetecknen underldt att beakta, deras verkliga eller hypotetiska ursprung och hérigenom asidosatte
kollektivmarkenas specifika funktion, ndamligen att skydda ett geografiskt ursprung. I den andra
delgrunden har klaganden vésentligen forebratt overklagandendmnden att den gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillimpning i samband med helhetsbedomningen av huruvida det forelag en risk for
forvaxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, genom att underlita att
beakta de varors eller tjansters verkliga eller hypotetiska geografiska ursprung vilka omfattades av de
motstdende kdnnetecknen och hérigenom asidosatte kollektivmiarkenas specifika funktion enligt
artikel 66.2 i forordningen.
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Harmoniseringskontoret och intervenienten har bestritt klagandens argument.

Omsittningskretsen

Enligt rattspraxis ska risken for forvixling av tva motstdende varumérken i den mening som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 inte bedéomas pa grundval av en abstrakt jamforelse av de
motstdende kinnetecknen och de varor eller tjanster som de avser. Bedomningen av denna risk ska i
stéllet grundas pa hur omséttningskretsen uppfattar de namnda mérkena, varorna och tjansterna (dom
av den 24 maj 2011, ancotel/harmoniseringskontoret — Acotel (ancotel.), T-408/09, EU:T:2011:241,
punkt 29).

Niarmare bestamt ska enligt fast réttspraxis en normalt informerad och skiligen uppmirksam och
medveten genomsnittskonsument av det ifragavarande varu- eller tjansteslaget beaktas vid
helhetsbedomningen av risken for forvaxling. Den omséttningskrets som &r relevant vid bedomningen
av risken for forvixling utgors av de anvindare som kan tédnkas anvdnda bade de varor och tjénster
som omfattas av det dldre varumirket och de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumarket
(se dom ancotel., punkt 24 ovan, EU:T:2011:241, punkterna 37 och 38 och dér angiven réttspraxis).

Med hénsyn till att det i forevarande fall angripna beslutet inte innehaller nagon specifik analys av
omsittningskretsen och att overklagandendmnden ndjde sig med att i sin helhet godta den analys som
invindningsenheten utfort angaende tillimpningen av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, ar det
lampligt att hénvisa till den sistndmndas beslut. Det framgar namligen av rattspraxis att det faktum att
overklagandendmnden har faststéllt beslutet fran den lagre enheten vid harmoniseringskontoret i dess
helhet innebdr att detta beslut, liksom dess motivering, utgor en del av bakgrunden till
overklagandendmndens beslut. Parterna kédnner till denna bakgrund, och den gor det mojligt for rétten
att fullt ut utova sin lagenlighetskontroll vad géller fragan huruvida 6verklagandendimndens bedomning
ar befogad (se dom av den 28 juni 2011, ReValue Immobilienberatung/harmoniseringskontoret
(ReValue), T-487/09, EU:T:2011:317, punkt 20 och dér angiven rattspraxis).

Enligt invdndningsenhetens beslut erbjuds tjansterna i klass 35 av foretag med yrkeskunskap inom
detaljhandel, reklam, marknadsforing och andra omraden. Invandningsenheten fann att de tjdnster
som tillhor klass 38 dr avsedda for en omséttningskrets inom telekommunikation.

I och med att invindningsenheten inte har gjorde ndgon specifik analys vad giller den
omsattningskrets till vilken de varor som omfattas av de motstdende varumérkena riktar sig, kan den
slutsatsen dras att invindningsenheten underforstatt ansag att de ifragavarande varorna var avsedda
for samma omséttningskrets.

Det framgar av invdndningsenhetens beslut att denna omsattningskrets till vilken saval de varor som
omfattas av det sokta varumarket som den vara som omfattades av de dldre varumairkena riktar sig &r
den stora allménheten. Néar den gjorde sin bedomning av huruvida de dldre varumairkena atnjot
renommé var den skyldig att definiera till vilken omsattningskrets de riktade sig (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 6 februari 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001
/harmoniseringskontoret — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, REG, EU:T:2007:35, punkt 48).
Invindningsenheten ansag saledes att den bevisning som klaganden lagt fram inte vittnar om att de
dldre varumarkena var kdnda av den stora allménheten i det relevanta omradet, det vill sdga den stora
allmédnheten i Europeiska unionen.

Eftersom overklagandendmnden fullt ut godtog invindningsenhetens beslut angaende tillimpningen av
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, kan den slutsatsen dras att de varor som omfattas av de
motstdende kdnnetecknen har samma omsittningskrets, namligen den stora allménheten. Klaganden
har for ovrigt godtagit denna uppfattning genom att hévda att te och klader har samma konsumenter.
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Vad giller de tjanster som tillhor klasserna 35 och som 38 och omfattas av det sokta varumarket, fann
overklagandendmnden underforstatt, vilket harmoniseringskontoret bekriftade i sin svarsinlaga, att de i
allméanhet riktar sig till en omsattningskrets bestaende av yrkesman.

Det ska hirvidlag slas fast att det inte finns nagot som gor det mojligt att vederldgga
overklagandendmndens slutsatser pa denna punkt vilka i vart fall inte har bestritts av parterna i malet.

Forsta grundens forsta del

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 kan det sokta varumérket, efter invdndning fran
innehavaren av ett dldre varumairke, inte registreras, om det — pa grund av att det &r identiskt med
eller liknar det dldre varumaérket och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena &r identiska
eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allmdnheten forvaxlar dem inom det omrade dar det
dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det é&ldre
varumairket. For ovrigt foreligger en risk for forvixling om det finns en risk for att allmédnheten kan
tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska
band (se dom av den 9 juni 2010, Mufioz Arraiza/harmoniseringskontoret — Consejo Regulador de la
Denominacién de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, REU, EU:T:2010:226, punkt 25
och dir angiven réttspraxis).

Det ska vidare framhallas att det foreskrivs i artikel 66 i forordning nr 207/2009 en mojlighet att
registrera gemenskapens kollektivmdrken. Det anges i artikel 66.1 att hdrmed avses ’ett
gemenskapsvarumiarke som vid ansokan om registrering av varumairket betecknas som sadant och
som dr d&gnat att sdrskilja varorna eller tjinsterna som hdrrér fran medlemmarna i den
sammanslutning som innehar mérket fran de varor eller tjanster som hérror fran andra foretag”. Det
preciseras att dessa kan sokas av “sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjinsteproducenter
eller handelsmidn som enligt den lagstiftning som reglerar dess stéllning har rétt att i eget namn
inneha rattigheter och skyldigheter av samtliga slag, ingd avtal eller utféra andra réttshandlingar samt
fora talan infér domstolar och andra myndigheter far, liksom offentligrattsliga juridiska personer,
ansoka om ett gemenskapens kollektivmarke”. Artikel 66.3 i forordning nr 207/2009 foreskriver att
bestimmelserna i forordningen ska tillimpas pa gemenskapens kollektivmédrken “om inte annat
foreskrivs i artiklarna 67-74” i samma forordning.

Enligt artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 far "tecken eller uppgifter som kan anvdndas i
ndringsverksamhet for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster” utgéra gemenskapens
kollektivmérken i den mening som avses i artikel 66.1. Detta &r ett undantag fran artikel 7.1 ¢ i samma
forordning enligt vilken varumérken som endast bestar av sddana tecken eller upplysningar inte féar
registreras.

Det framgar av rittspraxis att enligt artikel 8.1 b jamford med artikel 66.3 i férordning nr 207/2009
atnjuter gemenskapens kollektivmirken, som alla gemenskapsvarumairken, skydd mot varje intrang
som skulle kunna uppsta vid registrering av ett gemenskapsvarumérke som innebédr en risk for
forvixling (dom RIOJAVINA, punkt 32 ovan, EU:T:2010:226, punkt 22).

Enligt vad domstolen och tribunalen vid ett flertal tillfillen har erinrat om, krdvs det for att det ska
foreligga risk for forvixling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 savil att de motstaende
varumérkena dr identiska eller liknar varandra, som att de varor eller tjdnster som avses &r identiska
eller av liknande slag. Det dr fraga om kumulativa villkor (se beslut av den 25 november 2010,
Lufthansa AirPlus Servicekarten/harmoniseringskontoret, C-216/10 P, EU:C:2010:719, punkt 26 och
ddr angiven rattspraxis, och dom av den 5 december 2012, Consorzio vino Chianti
Classico/harmoniseringskontoret — FFR (F.F.R.), T-143/11, EU:T:2012:645, punkt 19 och dér angiven
rattspraxis).
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Enligt fast rattspraxis ska emellertid, vid bedomningen av om de motstdende varorna eller tjansterna ar
identiska eller av liknande slag i den mening som avses i artikel 81.b i férordning nr 207/2009, samtliga
relevanta faktorer som é&r kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjinsterna beaktas,
sarskilt deras art, avsedda dndamal, anvandningsomradet och huruvida de konkurrerar med eller
kompletterar varandra (se dom av den 18 december 2008, Les FEditions Albert
René/harmoniseringskontoret, C-16/06P, REG, EU:C:2008:739, punkt 65 och dir angiven rattspraxis,
och dom av den 21 mars 2013, Event/harmoniseringskontoret — CBT Comunicacién Multimedia
(eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, punkt 40 och dér angiven
rattspraxis). Andra faktorer, exempelvis de berérda varornas distributionskanaler, kan ocksd beaktas
och forhallandet att dessa varor ofta sdljs vid samma specialiserade forséljningsstillen kan vidare
underlitta for den berérda konsumenten att uppfatta att det finns ndra samband mellan varorna och
kan forstirka intrycket av att ett och samma foretag ansvarar for tillverkningen av dessa varor (se dom
av den 18 juni 2013, Otero Gonzalez/harmoniseringskontoret — Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11,
EU:T:2013:325, punkt 32 och dér angiven rattspraxis).

I det aktuella fallet bedomde invindningsenheten att de varor som tillhor klass 25 och som omfattas av
det sokta varumirket inte hade nagra likheter med te, en unik vara som omfattas av de é&ldre
varumirkena, pa grund av deras respektive art, dndamal, distributionskanaler och nitverk av
involverade distributorer samt det faktum att de ndmnda varorna varken kompletterade varandra eller
konkurrerade med varandra. Den ansag saledes att det inte fanns nagot som helst samband mellan de
namnda varorna. Invindningsenheten drog samma slutsats i fraga om de tjanster som tillhor klasserna
35 och 38 och som omfattas av det sékta varumirket. Overklagandenimnden faststillde
invandningsenhetens slutsatser. Den underkidnde klagandens argument angdende den grundldggande
funktionen hos sadana kollektivmarken som de éldre varumarkena, vilka enligt klaganden héanfor sig till
artikel 66.2 i forordning nr 207/20009.

Klagandens argument vid tribunalen bygger vdsentligen pa denna grundldggande funktion hos sddana
kollektivmarken som de éldre varumairkena och klaganden har héavdat att de varor och tjanster som
omfattas av de motstdende kdnnetecknen méste anses likna varandra enbart pa grund av att de
eventuellt skulle kunna ha samma geografiska ursprung.

De ska hidr erinras om, sasom framgar av skal 8 i forordning nr 207/2009, att det skydd som foljer av
gemenskapsmairket framfor allt syftar till att garantera att varumairket anger ursprunget. Det ror sig
om dess grundliggande funktion att for konsumenten eller slutanvindaren garantera ursprunget i
fraga om en vara eller tjanst som marknadsfors under varumérket, sa att denne utan risk for
forvixling kan sérskilja denna vara eller tjanst fran varor eller tjdnster som har ett annat ursprung (se
dom av den 16 juli 2009, American Clothing Associates/harmoniseringskontoret och
harmoniseringskontoret/American Clothing Associates, C-202/08 P och C-208/08 P, REG,
EU:C:2009:477, punkt 40 och dér angiven réttspraxis).

Det har inte bestritts i férevarande mal att ordet "darjeeling” kan tjéna som geografiskt ursprung i
handeln for den vara som omfattas av de dldre varumérkena. Detta konstaterande kan inte vederldggas
av harmoniseringskontorets argument om att en del av allménheten eventuellt skulle kunna uppfatta
"darjeeling” som ett geografiskt namn. Klaganden har forvisso helt riktigt erinrat om att en geografisk
betecknings grundldggande funktion ar att for konsumenterna garantera varans geografiska ursprung
och dess inneboende sirskilda egenskaper (se, for ett liknande resonemang, dom av den
29 mars 2011, Anheuser Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, REU, EU:C:2011:189, punkt 147).
Detsamma gédller emellertid inte ndr det ror sig om den grundliggande funktionen hos ett
gemenskapens kollektivmérke. Den omstdndigheten att det sistndmnda bestar av en beteckning som
kan tjana till att upplysa om de berérda varornas geografiska ursprung innebér inte att varje
kollektivmarkes grundlédggande funktion ska ifrdgaséttas, sasom den framgar av artikel 66.1 i férordning
nr 207/2009, det vill sdga funktionen att sirskilja de varor eller tjanster som hérror fran medlemmarna
i den sammanslutning som innehar market fran de varor eller tjanster som hérrér fran andra foretag
(se, for ett liknande resonemang, dom RIOJAVINA, punkt 32 ovan, EU:T:2010:226, punkterna 26
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och 27). Darfor forandras inte funktionen hos syftet med ett gemenskapens kollektivméarke med
anledning av dess registrering i enlighet med artikel 66.2 i forordning nr 207/2009. Det ror sig
narmare bestimt om ett kdnnetecken som gor det mojligt att sdrskilja varor eller tjanster utifran den
sammanslutning som innehar varumaérket och inte utifran deras geografiska ursprung.

Det har inforts ett undantag i 66.2 i forordning nr 207/2009 fran artikel 7.1 ¢ i samma forordning
genom att villkoren for registrering har mildrats och varumérken som beskriver de berérda varornas
ursprung kan dra nytta hirav (se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 juni 2012, Organismos
Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/harmoniseringskontoret — Garmo (HELLIM), T-534/10, REU,
EU:T:2012:292, punkt 51). Forordning nr 207/2009 ska emellertid enligt artikel 66.3, om inte annat
uttryckligen foreskrivs, tillimpas pa samtliga gemenskapens kollektivmarken inklusive de som
registrerats i enlighet med artikel 66.2 i forordningen.

Det finns inte ndgon bestimmelse i det kapitel i forordning nr 207/2009 angdende gemenskapens
kollektivmarken som gor det mojligt att dra slutsatsen att den grundldggande funktionen hos
gemenskapens kollektivmarken, inklusive de som bestir av en beteckning som kan tjdna till att
upplysa om de berorda varornas geografiska ursprung, skiljer sig fran de individuella
gemenskapsmairkenas grundldggande funktion. Foljaktligen ska det anses att denna funktion i likhet
med vad som géller de individuella gemenskapsmarkena, bestar i att sdrskilja de méarkta varorna eller
tjansterna utifran den specifika enhet som de harror fran och inte utifran deras geografiska ursprung.

Det ir saledes felaktigt nar klaganden anser att ett gemenskapens kollektivmérke som bestar av en
beteckning som kan tjana till att upplysa om de berérda varornas geografiska ursprung inte kan
sarskilja de varor eller tjdnster som hérror fran medlemmarna i den sammanslutning som innehar
mairket fran de varor eller tjanster som hérrér fran andra foretag.

Enligt artikel 67.2 i forordning nr 207/2009 ska namligen den som ansOker om ett gemenskapens
kollektivmarke inge bestimmelser for varumérkets anvindning som anger vilka personer som har ritt
att anvinda varumérket och villkoren for medlemskap i sammanslutningen. Enligt artikel 71 i
férordning nr 207/2009, kan innehavaren av ett gemenskapens kollektivmirke &ven &ndra
bestimmelserna om varumirkets anvindning. Aven villkoren fér medlemskap i innehavarens
sammanslutning faststélls, vad angar de varumirken som omfattas av artikel 66.2 i foérordning
nr 207/2009, darfor i bestimmelserna om varumirkets anvandning. Forvisso ska enligt artikel 67.2 i
férordning nr 207/2009, som namnts ovan och &beropats av klaganden, bestimmelserna om ett sadant
varumirkes anvandning som héanfor sig till artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 gora det mojligt for en
person, vars varor eller tjanster har sitt ursprung i det berérda geografiska omradet, att bli medlem i
den sammanslutning som innehar varumairket. I férordning nr 207/2009 utesluts emellertid inte att
den sammanslutning som innehar ett gemenskapens kollektivmarke som omfattas av artikel 66.2 i den
ndamnda forordningen kan foreskriva i sina bestimmelser om detta mirkes anvindning att enheter eller
personer som samarbetar med enheter vilkas varor har sitt ursprung i det berdrda geografiska omradet
eller som anvdnder som ravara de varor som tillverkas av den sammanslutning som innehar
varumirket kan bli medlemmar i denna sammanslutning utan att de dr etablerade i den geografiska
ursprungsregion som anges pa varumirket och utan att deras varor har sitt direkta ursprung i det
berérda geografiska omradet.

Det framgar av det ovan anforda att funktionen hos gemenskapens kollektivmérken enligt artikel 66.2 i
forordning nr 207/2009 bestér i att sdrskilja varor och tjanster som omfattas av sddana varumérken
utifran den enhet som innehar dem och inte utifran deras geografiska ursprung.

Klagandens argument, vilket bygger pa en dom av Bundesgerichtshof (Tyska forbundsdomstolen)
meddelad den 30 november 1995 (mal I ZB 32/93; publicerat ar 1996, GRUR 270, 271 (MADEIRA)),
kan inte godtas. Enligt denna domstol garanterar ett kollektivmirke att varorna kommer fran ett
foretag som dr beldget i det geografiska ursprungsomradet och har rétt att anvinda kollektivmérket.
Sasom framgar av réttspraxis dr gemenskapsordningen for varumairken ett sjalvstindigt system, som
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bestar av en samling regler och som syftar till att uppna de mal som é&r specifika for detta system. Detta
system ska tillimpas utan hénsyn till de nationella systemen (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 16 maj 2007, Trek Bicycle/harmoniseringskontoret — Audi (ALLTREK), T-158/05, EU:T:2007:143,
punkt 63).

Det ska slutligen framhallas att varken artikel 7.1 k i férordning nr 207/2009 dar det foreskrivs ett
absolut registreringshinder av ett varumirke som gemenskapsvarumérke ndr det ifragavarande
varumirket innehaller eller bestar av en geografisk beteckning som é&r skyddad enligt forordning
nr 510/200, som ersatts av forordning nr 1151/2012, eller artikel 164 i forordning nr 207/2009 som
hénvisar till artikel 14 i forordning nr 510/2006, angdende forhallanden mellan dels sokta varumérken
eller inkomna ansokningar, dels geografiska beteckningar som é&r skyddade i den mening som avses i
den sistndmnda forordningen, dr relevanta i forevarande mal. Inom ramen for forevarande mal har
klaganden inte gjort gillande vid harmoniseringskontorets enheter nagon skyddad geografisk
beteckning i den mening som avses i forordning nr 510/2006, utan har inlett ett
invandningsforfarande som grundas pad gemenskapens kollektivmérken vilket ndmnts ovan i punkt 6
och pa de relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 207/2009.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska det i likhet med vad harmoniseringskontoret och intervenienten
har hévdat, framhallas att ndr de motstdende kdnnetecknen i ett invdndningsforfarande dels é&r
kollektivmarken, dels individuella varumirken, maste jamforelsen mellan de berdrda varorna och
tjidnsterna ske enligt samma kriterier som tillimpas ndr det ska bedomas huruvida de varor och
tjidnster som omfattas av tva individuella varumérken liknar varandra eller &r identiska.

Foljaktligen ska overklagandendmndens slutsats i det aktuella fallet godtas, sasom den redogjorts for i
punkt 38 ovan. Det dr namligen vedertaget att klider och te i allmidnhet inte tillverkas av samma
foretag eller saluférs under samma varumairken. Det kan saledes inte anses att tillverkare av kldder
dven dr aktiva inom framstillning eller saluférande av te. Med andra ord utgar inte
omsittningskretsen fran att de varor som omfattas av de motstaende kidnnetecknen har samma
kommersiella ursprung och inte heller fran att ansvaret for deras tillverkning aligger samma foretag
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 18 november 2014, Repsol/harmoniseringskontoret —
Adell Argiles (ELECTROLINERA), T-308/13, EU:T:2014:965, punkt 38). Det dr dessutom uppenbart
att ifrdgavarande varor inte kompletterar varandra och dn mindre konkurrerar sinsemellan och att de
har olika distributionskanaler.

Med hénsyn till vad som anforts ovan i punkterna 40-47 kan tribunalen inte godta klagandens
pastdende att den omstdndigheten att allmidnheten kan uppfatta att de varor och tjanster som
omfattas av de motstdende kidnnetecknen har samma geografiska ursprung kan utgora ett kriterium
som dr tillrackligt for att faststdlla att de liknar varandra eller &r identiska si att artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 ér tillamplig.

Sasom harmoniseringskontoret har hévdat, kan ett extremt vitt spektrum av varor och tjénster
tillverkas eller tillhandahallas i samma geografiska omrade. Dessutom finns det inget som utesluter att
en region vars geografiska namn har registrerats som ett gemenskapens kollektivmarke, enligt
artikel 66.2 i férordning nr 207/2009, tillhandahaller olika ravaror som kan anvindas for att tillverka
olika varor. Mot bakgrund av dessa konstateranden skulle en extensiv tolkning av artikel 66.2 i
forordning nr 207/2009 av det slag som klaganden foreslagit, sésom intervenienten har gjort gillande
leda till att kollektivmiarken som registrerats genom undantag fran 7.1 c¢ i foérordning nr 207/2009
tillerkdnns ett absolut skydd oberoende av de varor som omfattas av de motstaende kdnnetecknen och
saledes strida mot sjédlva ordalydelsen i artikel 8.1 b i féorordningen.

Detsamma géller de tjanster som tillhor klass 35 och de tjanster som tillhor klass 38. Enbart det faktum
att den genomsnittlige konsumenten eventuellt kan tédnka att de ifrdgavarande tjansterna, det vill sdga
detaljhandel under varumérket DARJEELING, ér forbundna med varor som har sitt ursprung i det
geografiska omradet med samma namn eller att telekommunikationstjanster som tillhandahélls under
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samma varumdrke dr forbundna med det nimnda geografiska omradet eller kommer att erbjuda
information om det, kan inte vara tillrackligt for att faststilla att det finns en likhet mellan de tjénster
som omfattas av det sokta varumérket och den vara som omfattas av de dldre varumarkena.

Dessutom ska det argument fran klagandens sida — som bygger pa den grafiska utformningen av ordet
"darjeeling” vilken ingar i det sokta varumdrket och det samband som likheten mellan punkterna pa
bokstéverna ”j” och ”i” och teblad skulle kunna skapa mellan te och de varor som omfattas av det
sokta varumirket — underkinnas. Aven om det antogs att de nimnda punkterna faktiskt liknar blad
och nidrmare bestimt teblad och att de skapar ett samband mellan te och de varor som omfattas av
det sokta varumirket, kan detta samband inte vara tillrickligt for att medféra att de varor eller
tjdnster som omfattas av de motstdende kdnnetecknen ska anses likna eller vara identiska med
varandra i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009.

Forsta grundens andra del

Klaganden har i den forsta grundens andra del vésentligen forebratt 6verklagandendmnden att den i
samband med helhetsbedomningen av huruvida det forelag en risk for forvixling i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, underldt att beakta de varors eller tjansters verkliga eller
potentiella geografiska ursprung vilka omfattades av de motstaende kiannetecknen.

Mot bakgrund av att klagandens argument som framférts inom ramen for den forsta grundens forsta
del, bygger pa att de varor och tjanster som omfattas av de motstdende kiannetecknen liknar varandra,
har underkdnts och att foljaktligen ett av de bada kumulativa villkor som anges i artikel 8.1 i
forordning nr 207/2009 inte ar uppfyllt, ska det omedelbart slas fast att 6verklagandendmnden gjorde
en riktig bedomning nér den i det aktuella fallet bedomde att artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009
inte var tillamplig.

Vid helhetsbedomningen av risken for forvixling foreligger visserligen enligt fast réttspraxis ett visst
samspel mellan de faktorer som beaktas, déribland varumérkeslikheten och varu- eller
tjiansteslagslikheten. Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan séledes kompenseras av hog
varumirkeslikhet och omvint (se beslut av den 27 april 2006, L’Oréal/harmoniseringskontoret,
C-235/05 P, EU:C:2006:271, punkt 35 och dar angiven réttspraxis, och beslut av den 2 oktober 2014,
Przedsiebiorstwo = Handlowe Medox Lepiarz  Lepiarz/harmoniseringskontoret, C-91/14 P,
EU:C:2014:2261, punkt 23 och dir angiven réttspraxis).

Aven om en eventuell likhet mellan de motstdende kinnetecknen maste beaktas vid
helhetsbedomningen av huruvida det foreligger en risk for forvixling, kan inte likheten i sig utgoéra en
risk for forvixling mellan dem (se, analogt, dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, REG,
EU:C:1998:442, punkt 22, och dom av den 16 oktober 2013, Mundipharma/harmoniseringskontoret —
AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, punkt 62). En viss grad av likhet, dven
om den dr minimal mellan de berérda varorna och tjansterna maste ha konstaterats for att den starka
likheten eller i forekommande fall identiteten mellan de motstaende kdnnetecknen, mot bakgrund av
principen om samspel mellan faktorer, ska kunna medfora en risk for forviaxling i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009. Overklagandenimnden gjorde en riktig bedémning nir
den konstaterade att det inte finns nagon likhet mellan de varor och tjanster som omfattas av
motstaende kdnnetecknen.

I detta avseende ska det erinras om att det framgar av réttspraxis att ett kollektivmérke inte kan atnjuta
ett forstiarkt skydd i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 nér det har konstaterats vid
helhetsbedomningen av huruvida det foreligger en risk for forvixling att varorna och tjénsterna inte ar
tillrdckligt lika for att det ska uppstd en sadan risk (se, analogt, angdende kianneteckens likhet, dom
F.ER,, punkt 36 ovan, EU:T:2012:645, punkt 61). Aven nir det roér sig om en bedémning av huruvida
det foreligger en risk for forvaxling mellan gemenskapens kollektivmirken och individuella
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gemenskapsmarken skulle inte heller de motstdende kénnetecknens likhet, mot bakgrund av principen
om samspel mellan kriterier, kunna kompensera bristen pé likhet mellan den vara som omfattas av de
dldre varumérkena och de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumérket.

Det finns for ovrigt anledning, mot bakgrund av vad som anforts ovan i punkterna 40-43 angaende
den grundliggande funktionen hos kollektivmérken som registrerats i enlighet med artikel 66.2 i
forordning nr 207/2009 att inte godta klagandens argument enligt vilket det vid bedémningen av
huruvida det foreligger en risk for forvixling mellan & ena sidan gemenskapens kollektivmarken och a
andra sidan individuella varumirken. Denna risk bestdr inte i att allménheten kan tro att de
ifrdgavarande varorna och tjansterna harror fran samma foretag eller i forekommande fall, fran foretag
som har ekonomiska band. Risken utgors i stéllet av att allménheten kan tro att de varor eller tjanster
som omfattas av de motstdende kiannetecknen eller ravaror som anvénds for att tillverka dem kan ha
samma geografiska ursprung.

Om det vidare antogs att 4ven om ursprunget hos varor eller tjanster som omfattas av de motstaende
kdnnetecknen kan utgora en av de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedomningen av huruvida det
foreligger en risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i féorordning nr 207/2009, &r
denna bestimmelse inte tillamplig, sdsom har understrukits ovan, nir ett av de kumulativa villkor som
uttalas dar i likhet med i det aktuella fallet inte ar uppfyllt.

Vidare kan inte heller det argument — som avser den pastadda hoga graden av sirskiljningsférmaga hos
de é&ldre varumirkena - godtas. Det framgar visserligen av fast réttspraxis att ju hogre
sarskiljningsformaga det éldre varumérket har, desto storre dr risken for forvaxling (dom av den
11 november 1997, SABEL, C-251/95, REG, EU:C:1997:528, punkt 24, dom Canon, punkt 58 ovan,
EU:C:1998:442, punkt 18, och dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl.,
C-252/12, REU, EU:C:2013:497, punkt 36). Aven om de dldre varumirkena i det aktuella fallet skulle
ha forvirvat en hog sarskiljningsforméga, kan den omstédndigheten inte kompensera den totala bristen
pé likhet mellan de varor och tjédnster som omfattas av de motstaende varumarkena.

Overklagandet kan séledes inte bifallas savitt avser den férsta grunden.

Andra grunden: Asidosdittande av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009

Klaganden har genom sin andra grund i huvudsak gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde en
felaktig bedomning nédr den fann att villkoren for tillimpning av artikel 8.5 c i férordning nr 207/2009
inte var uppfyllda i det foreliggande fallet.

Tribunalen erinrar om att enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 far ”[e]fter invdndning fran
innehavaren av ett dldre varumairke enligt punkt 2, det varumérke som ansokan om registrering avser,
inte ... registreras om det dr identiskt med eller liknar det dldre varumaérket och avses bli registrerat for
varor eller tjanster som inte liknar dem for vilka det dldre varumairket ar registrerat, nar — i fraga om
ett dldre gemenskapsvarumirke — det dr kint i gemenskapen, eller, nir — i friga om ett éldre
nationellt varumérke — det dr kiant i medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det varumirke som
ansOkan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det éldre
varumarkets sdrskiljningsformaga eller renommé”.

Aven om ett varumirkes frimsta funktion #r att ange ursprunget, har varje varumirke ett inneboende
sjalvstandigt ekonomiskt vérde, skilt fran det som é&r knutet till de varor eller tjanster for vilka det ar
registrerat. Det dr darfor som artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 skyddar ett kdnt varumirke mot
varje ansokan om registrering av ett identiskt eller liknande varumérke som skulle kunna vara till
forfang for bilden av varumairket, &ven om de varor eller tjanster som avses med det sokta varumaérket
inte dr jamforbara med dem for vilka det &dldre kdnda varumirket ar registrerat (dom av den
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22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, REG, EU:T:2007:93,
punkt 35, och dom av den 8 december 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001
/harmoniseringskontoret — Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, punkt 58).

Det framgar av ordalydelsen i denna bestimmelse att den endast ar tillimplig under forutsittning att
foljande tre villkor &r uppfyllda. For det forsta ska de motstaende varumirkena vara identiska eller
likna varandra, for det andra ska det dldre varumérke som aberopats till grund for invdndningen vara
ként och for det tredje ska det finnas risk for att anvindningen av det varumirke som ansokan avser
utan skalig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets
sdrskiljningsformaga eller renommé. Dessa villkor ar kumulativa, s& om ett av dem inte &r uppfyllt ar
bestimmelsen  inte  tillimplig (se dom av den 12  november 2014, Volvo
Trademark/harmoniseringskontoret — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11,
EU:T:2014:943, punkt 18 och dér angiven rattspraxis).

For o6vrigt innebar artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 att de tre intrang som asyftas i bestimmelsen ir,
ndr de dger rum, foljden av ett visst matt av likhet mellan det dldre och det yngre varumirket, som
medfor att omsittningskretsen forknippar dessa tva varumérken med varandra, det vill sdga att de far
uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, dven om de inte forvixlar dem (se dom av den
14 december 2012, Bimbo/harmoniseringskontoret — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11,
EU:T:2012:696, punkt 29 och dér angiven réttspraxis). Forekomsten av ett samband mellan det sokta
varumirket och det édldre varumairket ar dessutom ett vasentligt villkor for att tillimpa artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 (se dom av den 25 maj 2005, Spa Monopole/harmoniseringskontoret —
Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, REG, EU:T:2005:179, punkt 41 och dar
angiven rattspraxis, och dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringskontoret — Mitico
(Master), T-480/12, REU, EU:T:2014:1062, punkt 26 och dir angiven réttspraxis).

Det dr mot bakgrund av dessa inledande synpunkter som tribunalen ska prova den andra grund som
klaganden har anfort.

Omsittningskretsen

Det bor understrykas att definitionen av omséttningskretsen dr en nodvéandig forutséttning enligt
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 i samma man som enligt artikel 8.1 i samma forordning. Det ar
sarskilt med hansyn till denna omsdttningskrets som det ska bedomas om de motstaende
kénnetecknen liknar varandra, om det dldre varumérket har renommé och slutligen om det finns ett
samband mellan de motstdende kdnnetecknen.

Dessutom ska det erinras om att den omséttningskrets som ska beaktas vid provningen av huruvida det
foreligger ett av de intrdng som anges i artikel 8.5 i féorordning nr 207/2009, varierar beroende pa vilket
slags intrdng som innehavaren av det dldre varumérket gor gillande. Bedomningen av huruvida det
forekommer intrang som innebdr att otillborlig fordel dras av det dldre varumirkets
sarskiljningsformaga  eller renommé ska diremot goras med utgangspunkt fran en
genomsnittskonsument av de varor eller tjanster for vilka det yngre varumaérket &r registrerat (dom av
den 12 mars 2009, Antartica/harmoniseringskontoret, C-320/07 P, EU:C:2009:146, punkterna 46—48).
Bedomningen av huruvida det forekommer intring som innebdr forfing for det édldre varumarkets
sdrskiljningsformaga eller renommé ska ddaremot goras med utgangspunkt fran en normalt informerad
samt skéligen uppmarksam och medveten genomsnittskonsument av de varor och tjanster for vilka det
dldre varumirket &r registrerat (se, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation,
C-252/07, REG, EU:C:2008:655, punkt 35).

Mot bakgrund av de bedomningar som redogjorts for vad angar definitionen av omséttningskretsen i

samband med provningen av klagandens forsta grund och den omsténdigheten att parterna i maélet
inte har bestritt det angripna beslutet pd denna punkt, bor det, vad giller den vara som omfattas av
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de dldre varumairkena, enligt tribunalens uppfattning anses att omséttningskretsen utgors av den stora
allménheten i unionen, Vad giller det sokta varumirket dr omsdttningskretsen for varor i klass 28
likaledes den stora allménheten i unionen, medan tjinster i klasserna 35 och 38 har en relevant
omsittningskrets som framst bestar av yrkesverksamma i de berérda branscherna.

Huruvida de motstaende kannetecknen liknar varandra

I det aktuella fallet har det, sasom Overklagandendmnden har anfort, inte bestritts att de motstaende
kénnetecknen ér identiska i fonetiskt hianseende och i hog grad liknar varandra i visuellt hédnseende.
Detsamma géller den begreppsmissiga jamforelsen av de motstaende kdnnetecknen. Det for de bada
motstdende kdnnetecknen gemensamma ordet “darjeeling” kan bada avse olika teer av varumairket
"Darjeeling” och den homonyma indiska regionen.

Huruvida de dldre varumérkena atnjuter renommé

Inledningsvis ska det erinras om att begreppet renommé inte definieras i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009. Det foljer emellertid av domstolens rittspraxis angaende tolkningen av artikel 5.2 i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgadva, omrade 13, volym 17, s. 178), vars
normativa innehall i huvudsak é&r identiskt med det i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att ett &ldre
varumidrke for att uppfylla kravet pa att vara kédnt, ska vara kidnt av en betydande del av
omsittningskretsen for de varor eller tjanster som omfattas av varumirket. (dom TDK, punkt 29 ovan,
EU:T:2007:35, punkt 48).

Domstolen har visserligen funnit hérvidlag att for att ett varumirke ska anses ha renommé behover det
endast vara kint av en viss procentandel av omsittningskretsen (se dom TDK, punkt 29 ovan,
EU:T:2007:35, punkt 49 och dir angiven rittspraxis). Vid bedomningen av ett dldre varumaérkes
renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 ska emellertid domstolen
beakta samtliga relevanta omsténdigheter i malet, ndmligen bland annat varumérkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, pa hur stort geografiskt omrade och hur linge varumarket har anvints samt hur
stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora det (se dom av den 27 september 2012, El
Corte Inglés/harmoniseringskontoret — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, EU:T:2012:500,
punkt 58 och dér angiven réttspraxis).

Enligt vad som erinrats om ovan i punkterna 33-34 ska de uppgifter som i handeln kan tjéna till att
ange de berorda varornas eller tjansternas geografiska ursprung, nir de vil har registrerats som
gemenskapens kollektivmarken enligt artikel 66.2 i férordning nr 207/2009 och genom undantag fran
artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009, i likhet med alla gemenskapens kollektivmarken, bli foremal for
tillampning av bestimmelserna i den ndmnda férordningen. Darfér maste varje bedomning av ett
gemenskapsvarumadrke enligt artikel 66.2 i forordning nr 207/2009, inklusive bedémningen av dess
renommé i den mening som avses i 8.5, utforas enligt samma kriterier som tillaimpas pa individuella
varumarken.

I det aktuella fallet har invindningsenheten forkastat invdndningen i den mén den grundats pa
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 darfor att den ansag att de skriftliga och faktiska bevis som
klaganden foretett, trots det visade bruket av de éldre varumirkena, inneholl endast fa upplysningar
om den faktiska utbredningen av detta bruk och att den inte fanns tillrackligt med uppgifter om hur
vialkanda de dldre varumirkena var i omsdttningskretsen. Invindningsenheten anfoérde mer specifikt
att klaganden inte tillhandahallit tillrickligt med information om de é&ldre varumérkenas
forsaljningsvolymer, marknadsandel och om hur omfattande deras anseende var.
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Overklagandenimnden drog, under det att den konstaterade att den bevisning som féretetts av
klaganden inte specifikt avsag de dldre varumaérkena, slutsatsen att invindningsenheten "hade kunnat
utgd fran att det anseende som Darjeeling atnj[6t] i egenskap av [skyddad geografisk beteckning] for te
ha[de] overforts pa samma kdnnetecken som var skyddat som kollektivmarke for identiska varor,
atminstone vad géll[de] det dldre ordmirket”. Den fann sedan att pastdendet att det inte specifikt var
kant hur manga varor av det dldre varumarket som salts i unionen inte var relevant och hivdade att
Darjeelingte ”saldes i [unionen] dér det for ovrigt [var] vdlkdnt”. Vad mer specifikt angér det &ldre
figurmérket preciserade Overklagandendmnden att "eftersom den bevisning som férebringats framst
avs[ag] ordet Darjeeling”, var den omstédndigheten att det dldre figurmarket anvindes i unionen ”inte
tillracklig for att det sk[ulle] kunna slas fast att det atnj[ot] anseende”. Slutligen hédvdade
overklagandendmnden i punkt 24 i det angripna beslutet innan den fullféljde analysen angiende
tillampningen av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 att "[d]ven om det skulle bevisas att de &ldre
varumérkena ha[de] renommé, [var] de 6vriga villkoren i artikel 8.5 i [férordning nr 207/2009] i vart
fall inte uppfyllda”.

Mot bakgrund av vad som nyss anforts maste det slas fast, vad angar fridgan huruvida de é&ldre
varumirkena var vilkdnda i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att
formuleringen i det angripna beslutet dr minst sagt tvetydig. Den enda mening som inte ar tvetydig i
detta kapitel i det angripna beslutet dr den som citerats ovan i punkt 78 och som bygger pa punkt 24
i det angripna beslutet. Det framgar av denna mening att Gverklagandendmnden inte slutgiltigt
konstaterade att de édldre varuméirkena var vilkdnda. Nér harmoniseringskontoret utfrigades pa den
punkten vid foérhandlingen bekriftade den att det saknades en definitiv slutsats i det avseendet.

Eftersom oOverklagandendmnden inte desto mindre fullfdljde sin analys angaende tillimpningen av
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, ska det anses att denna analys grundades pad den hypotetiska
premissen att de dldre varumérkenas renommé hade bevisats.

Det ska i detta avseende erinras om att samtidigt som det &dldre varumairkets eller de é&ldre
varumirkenas renommé utgor ett av de kumulativa tillimpningsvillkoren i artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009, &r sdrskilt styrkan av detta renommé en av de faktorer som ska beaktas vid
bedomningen savél av huruvida det hos omsdttningskretsen skapas en association mellan de éldre
varumairkena och det sokta varumairket, som av risken for ett av de tre intrang intréffar som anges i
samma bestammelse (se, analogt, dom Intel Corporation, punkt 71 ovan, EU:C:2008:655, punkt 42,
och dom Specsavers International Healthcare m.fl., punkt 62 ovan, EU:C:2013:497, punkt 39 och dir
angiven rattspraxis).

Det framgéar av denna rittspraxis att bedomningen av det édldre varuméirkets eller de é&ldre
varumirkenas eventuella renommé utgor en oundginglig fas vid provningen av huruvida artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 ska tillaimpas. Foljaktligen medfor tillimpningen av den nimnda artikeln med
nodvindighet en definitiv slutsats i fraga om det sddant renommé foreligger, vilket i princip utesluter
att bedomningen av artikelns eventuella tillampning utfors pa grundval av en vag hypotes, det vill siga
en hypotes som inte bygger pé ett godtagande av att det foreligger ett specifikt mycket hogt anseende.

Det maste emellertid slas fast att 6verklagandendmnden i det aktuella fallet inte formulerade nagon
sadan vag hypotes. Det foljer namligen direkt av ordalydelsen i punkt 24 i det angripna beslutet som
citerats ovan i punkt 78 att overklagandenimnden grundade sig pa den hypotetiska premissen att de
dldre varumirkena atnjot ett bestimt matt av anseende som Overensstimmer med det anseende som
klaganden avsag att bevisa infor harmoniseringskontorets behoriga enheter.

Klaganden hade for avsikt att visa vid dessa enheter att det rorde sig om ett exceptionellt hogt
anseende. Det dr karaktéristiskt harvidlag att klaganden, genom att forebringa diverse bevis, i sina
synpunkter till stod for invindningen gjorde gillande att Darjeelingte betraktas som “teernas
champagne” och att "DARJEELING sedan mer én 150 ar atnjuter ett exceptionellt anseende som te av
hogsta kvalité”.
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Dirfor ska det anses att overklagandendmnden i syfte att fullfolja sin analys grundade sig pa den
hypotetiska premissen att de édldre varumérkena atnjot renommé inom unionen och vad mera ir, ett
utomordentligt hogt sddant.

Det aterstar foljaktligen att prova de bedomningar som overklagandendmnden gjorde med stod av
denna hypotetiska premiss vid tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, det vill sdga vid
bedomningen av dels huruvida omsattningskretsen kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan
de motstaende kidnnetecknen, dels huruvida en av de tre risker forelag som anges i den ndmnda
artikeln.

Huruvida omsittningskretsen uppfattar att det finns ett samband

Enligt rattspraxis ska det vid provningen av om det finns ett samband mellan det sokta varumérket och
det édldre varumirket goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet. Bland dessa faktorer kan nidmnas graden av likhet mellan de motstaende varumairkena,
arten av de varor och tjanster for vilka vart och ett av de motstaende varumérkena &r registrerat —
inbegripet dels hur nérliggande eller olikartade dessa varor eller tjanster ar, dels omsattningskretsen —
i hur hog grad det édldre varumarket ar kidnt samt forekomsten av risk for forvixling hos allmdnheten
(beslut av den 30 april 2009, Japan Tobacco/harmoniseringskontoret, C-136/08 P, EU:C:2009:282,
punkt 26, dom Intel Corporation, punkt 71 ovan, EU:C:2008:655, punkt 42, och dom av den
6 juli 2012, Jackson International/harmoniseringskontoret — Royal Shakespeare (ROYAL
SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, punkt 22).

Om allménheten inte far uppfattningen att det finns ett sadant samband kan inte bruket av det yngre
varumérket dra otillborlig fordel eller vara till forfang for det éldre varumarkets sérskiljningsformaga
eller renommé (se beslut Japan Tobacco/harmoniseringskontoret, punkt 87 ovan, EU:C:2009:282,
punkt 27 och dér angiven réttspraxis).

Medan det uttalas i det angripna beslutet i forevarande mal att de tre intrang som anges artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 7dr en foljd av en viss likhet mellan det éldre varumérket och det senare
varumirket med anledning av att den berdrda omsittningskretsen kopplar samman dessa bada
varumairken, det vill sdga faststiller att det finns ett samband dem emellan”, saknas det en specifik
analys som anger att det finns ett sadant samband.

Harmoniseringskontoret har gjort gillande i sin svarsinlaga att overklagandendmnden underforstatt
avfirdade att det skulle finnas ett sadant band. Den har hirvidlag tagit upp punkterna 29 och 36 i det
angripna beslutet. Overklagandenimnden fann dir, for det férsta, att mycket stora skillnader hade
konstaterats mellan de varor och tjanster som omfattas av de motstdende kannetecknen.
Konsumenterna forvéntar sig ndmligen inte att finna minsta samband mellan teproducenterna och
intervenientens bolag. Overklagandenimnden ansdg att i och med att de varor och tjinster som
omfattas av det sokta varumairket &dr helt olika klagandens varor i kommersiellt hdnseende, var det
“osannolikt att omséttningskretsen skulle tanka att det fanns ett samband” mellan varumarkena.

Det ska dock framhéllas, mot bakgrund av den rittspraxis som angetts ovan i punkt 88, att om
overklagandendmnden faktiskt hade funnit att det inte kunde faststdllas nagot samband mellan de
motstdende kdnnetecknen, skulle denna slutsats ha riackt for att utesluta tillimpningen av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009. Overklagandenimnden fullféljde emellertid sin analys i syfte att avgéra om
en av de tre i den sistndimnda artikeln ndmnda riskerna forelag.

Med hinsyn till att det angripna beslutet ar tvetydigt i detta hédnseende och till att
overklagandendmnden dnda fullf6ljde sin analys, ska det anses att den anvinde samma metod i vad
giller fragan huruvida det fanns ett samband i den mening som avses i ovanndmnda réttspraxis som
vad géller fragan huruvida de dldre varumérkena var vilkdnda, det vill sdga att den fullféljde sin analys
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utan att formulera en definitiv slutsats med avseende pa huruvida det fanns nagot samband mellan de
motstdende kinnetecknen men pa grundval av den hypotetiska premissen att det nimnda sambandet
kunde faststéllas.

Fore provningen av det angripna beslutet avseende det sista villkoret for tillimpning av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009, det vill séga bedomningen av om en av de tre risker foreligger som anges i den
bestimmelsen, dr det lampligt att sammanfatta det ovan anforda. Forst bor det erinras om att
overklagandendmnden gjorde sin analys av huruvida nidmnda bestimmelse var tillimplig med
utgangspunkt i tva hypotetiska premisser, dels att de dldre varumarkena atnjot den grad av anseende
som klaganden tillskrivit dem, némligen ett exceptionellt anseende, dels att det var mojligt att
omsittningskretsen skulle anse att det fanns ett samband mellan de motstaende kdnnetecknen.

De risker som anges i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009

Inledningsvis ska det erinras om att det i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 ndamns tre olika slags
risker, ndmligen risken for att anvdndningen av det sokta varumirket utan skilig anledning for det
forsta skulle vara till forfang for det dldre varumarkets sarskiljningsformaga, for det andra, skulle vara
till forfang for det édldre varumairkets renommé och for det tredje skulle dra otillborlig fordel av det
dldre varumairkets sérskiljningsférmaga eller renommé. Med hénsyn till ordalydelsen av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 réicker det att endast en av de ovanndmnda riskerna foreligger for att
bestimmelsen skall vara tillimplig (dom VIPS, punkt 66 ovan, EU:T:2007:93, punkt 36).

Sasom har erinrats om ovan i punkt 71 ska bedémningen av huruvida det forekommer intrang genom
att det dras otillborlig fordel av det dldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé goéras med
utgangspunkt i en normalt informerad och skdligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsument av de varor eller tjanster for vilka detta varumairke &r registrerat. Daremot ska
bedomningen av huruvida det forekommer intrédnggenom att det dras otillborlig fordel av det éldre
varumérkets sérskiljningsformaga eller renommé goras — i den man det dr den fordel som
innehavaren av det yngre varumairket drar av det dldre varumirket som ar forbjuden — goras med
utgangspunkt i en normalt informerad och skdligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsument av de varor eller tjanster for vilka det yngre varumérkets registrering har sokts.

Aven om allminhetens uppfattning att det finns ett samband mellan de motstiende kinnetecknen
utgor ett nodvandigt villkor for tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ar det inte
tillrackligt, i sig, for att det ska kunna slas fast att en av de tre risker som anges i bestimmelsen
foreligger (se dom ROYAL SHAKESPEARE, punkt 87 ovan, EU:T:2012:348, punkt 20 och dér angiven
rattspraxis). Den omstdndigheten att det finns ett samband mellan de motstdende varumairkena
forandrar saledes inte det faktum att innehavaren av det dldre varumaérket maste styrka att varumaérket
utsatts for ett faktiskt och aktuellt intrang enligt artikel i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 eller att
det finns en verklig risk for ett sidant intrang i framtiden (se, analogt, dom Intel Corporation,
punkt 71 ovan, EU:C:2008:655, punkt 71).

Det foljer namligen av rattspraxis att syftet med artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 inte &r att hindra
registrering av varje varumérke som &r identiskt med eller liknar ett kdnt varumairke. Syftet med denna
bestammelse &r sérskilt att innehavaren av ett dldre nationellt kidnt varumaérke eller gemenskapsmirke
ska kunna framstilla invindning mot registreringen av varumérken som antingen kan vara till forfang
for det dldre varumirkets renommé eller sirskiljningsforméga eller dra otillborlig fordel av detta
varumirkes renommé eller sdrskiljningsformaga. Harvid ska det emellertid preciseras att innehavaren
av det édldre varumirket inte maste styrka att det dr fraga om ett faktiskt och aktuellt intrang i
varumirket. Vederborande maste emellertid styrka omstdandigheter som gor det mojligt att vid forsta
paseendet fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte &r hypotetisk, for att det sokta
varumirket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumérket (se dom
VIPS, punkt 66 ovan, EU:T:2007:93, punkt 46 och dir angiven rittspraxis). Ett sddant konstaterande
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kan bland annat grunda sig pé logiska slutledningar till f6ljd av en sannolikhetsbedomning, med
beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta branschen och av alla andra omstdndigheter i det
enskilda fallet (dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmoniseringskontoret, C-100/11 P,
REU, EU:C:2012:285, punkt 95 och dom av den 9 april 2014, EI du Pont de
Nemours/harmoniseringskontoret — Zueco Ruiz (ZYTeL), T-288/12, EU:T:2014:196, punkt 59).

Det dr mot bakgrund av dessa 6verviganden som det ska provas huruvida overklagandendmnden
gjorde en riktig bedomning ndr den fann att det inte kunde faststéllas att nagon av de tre risker som
anges i artikel 8.5 i férordning nr 207/20 forelag i det aktuella fallet.

— Huruvida de éldre varumairkenas sérskiljningsformaga skulle lida forfang

Savitt avser forfing for varumadrkets sérskiljningsformaga, dven kallat urvattning, utsuddning eller
uttunning, uppkommer sadant forfang nér varumairkets formaga att ange att de varor eller tjanster for
vilka det ar registrerat forsvagas till f6ljd av att en tredje mans anvindning av ett kdnnetecken som é&r
identiskt med eller liknar varumérket medfor en upplosning av varumirkets identitet och dess
inflytande Over allmédnhetens medvetande. Sa ar fallet bland annat nédr det dldre varumirket inte
langre vicker en omedelbar association till de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat (se dom
av den 18 juni 2009, L'Oréal m.l, C-487/07, REG, EU:C:2009:378, punkt 39 och dir angiven
rattspraxis).

For att det ska anses styrkt att anvindningen av det yngre varumarket ér eller skulle vara till forfang for
det dldre varumairkets sérskiljningsformaga krévs, enligt réattspraxis, att det visas en fordndring i det
ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjanster for vilka det éldre
varumérket dr registrerat som beror pa anviandningen av det yngre varumairket, eller att det finns en
verklig risk for en sddan forandring i framtiden (se, for ett liknande resonemang, dom av den
14 november 2013, Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret, C-383/12 P, REU,
EU:C:2013:741, punkt 34 och dér angiven réttspraxis).

Sasom domstolen har understrukit, utgér begreppet "fordndring av det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten” ett objektivt villkor. En sadan forandring kan inte anses foreligga enbart pa
grundval av subjektiva omsténdigheter, sasom konsumenternas uppfattning som siddan. Endast den
omsténdigheten att konsumenterna dr medvetna om att det finns ett nytt kidnnetecken som liknar ett
dldre kannetecken récker inte i sig for att det dldre varumérkets sarskiljningsférmaga ska anses ha lidit
forfang eller riskera att lida forfang i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 207/2009,
sdvida denna kdnneteckenslikhet inte skapar forvirring hos konsumenterna (dom Environmental
Manufacturing/harmoniseringskontoret, punkt 100 ovan, EU:C:2013:741, punkt 37).

Enligt féorordning nr 207/2009 och domstolens rattspraxis krévs visserligen inte att det laggs fram bevis
for ett faktiskt forfang, utan bevisningen kan éven avse en verklig risk for sadant forfang. Detta innebar
att det &ar mojligt att anvinda sig av logiska slutledningar (dom Environmental
Manufacturing/harmoniseringskontoret, punkt 100 ovan, EU:C:2013:741, punkt 42). Sidana
slutledningar far emellertid inte folja av losa antaganden, utan ska grunda sig pa en
sannolikhetsbedomning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta branschen och av alla
andra omstandigheter i det enskilda fallet (dom Environmental
Manufacturing/harmoniseringskontoret, punkt 100 ovan, EU:C:2013:741, punkt 43). Det framgar
namligen av domstolens rattspraxis att den tydligt har uttryckt behovet av ett strangare beviskrav néir
det géller bedomningen av huruvida det édldre varumaérkets sarskiljningsformaga har lidit forfang eller
riskerar att lida forfang i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 (dom
Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret, punkt 100 ovan, EU:C:2013:741, punkt 40).
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I det aktuella fallet uteslot overklagandendmnden att det forelag risk for att de dldre varumérkenas
sdrskiljningsformaga lider forfang, med beaktande av att de varor och tjinster som omfattas av det
sokta varumdrket var helt vasensskilda frdn de varor som omfattas av de dldre varumirkena och att
den risk som invindaren niamnt forefsll fullstindigt hypotetisk. Overklagandenimnden anférde vidare
att eftersom namnet “darjeeling” &r en geografisk beteckning skulle omsdttningskretsen inte bli
férvanad over att det kan anvdndas pa olika sektoriella marknader av olika foretag, daven om det ror
sig om en skyddad geografisk beteckning for te.

Klaganden har aberopat domen Environmental Manufacturing, punkt 100 ovan (EU:C:2013:741) och
anser att det atminstone foreligger en allvarlig risk for forandring av det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten i framtiden. Klaganden har hirvidlag pastatt att eftersom de varor som
omfattas av det sokta varumdrket inte harrér fran regionen Darjeeling (Indien), blir
genomsnittskonsumenten betinksam inte endast betriffande deras ursprung utan ocksa vad giller
ursprunget hos det te med beteckningen Darjeelingte som han eller hon erbjuds. Enligt klaganden
skulle intervenientens anvidndning av det sokta varumarket allvarligt skada anseendet och det specifika
med den geografiska beteckningen "Darjeeling” samt dess formaga att fylla sin grundldggande funktion,
namligen att for konsumenterna garantera det geografiska ursprunget hos det te som de erbjuds under
gemenskapens kollektivmérken.

Harmoniseringskontoret och intervenienten har bestritt klagandens argument.

Det maste konstateras i likhet med intervenienten och harmoniseringskontoret att klagandens
argument inte &r tillrackliga for att styrka att det foreligger en allvarlig risk for att de é&ldre
varumérkenas sarskiljningsformaga lider forfang, i den mening som avses i domstolens senaste
rattspraxis, som enligt vad som framgar av punkt 102 ovan innebér stringare beviskrav for att en
sadan risk ska anses foreligga. Narmare bestdmt kan inte nagot av de argument som klaganden har
framfort visa att det foreligger en allvarlig risk for forandring av det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten med beaktande av sedvanlig praxis i den i forevarande mal relevanta
branschen.

Sasom framgar av det angripna beslutet och eftersom de varor och tjanster som omfattas av de
motstaende kdnnetecknen fullstindigt saknar likhet, verkar den av klaganden &beropade risken helt
hypotetisk.

Det framgar i detta hdnseende av rdttspraxis att den omstdndigheten att de dldre varumirkena har
registrerats som kollektivmérken saledes inte i sig kan ldggas till grund for en presumtion att en
medelhog sérskiljningsforméga foreligger (beslut av den 21 mars 2013, Foundation for the Protection
of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/harmoniseringskontoret, C-393/12 P,
EU:C:2013:207, punkt 36, och dom HELLIM, punkt 42 ovan, EU:T:2012:292, punkt 52).

Ordet "darjeeling” — som det &dldre ordmaérket uteslutande bestar av och som det éldre figurmarket
innehaller — &r sdsom angetts i det angripna beslutet ett geografiskt namn. Oberoende av fragan
huruvida ordet hérigenom har en speciell sarskiljningsformaga (se, analogt, beslut Foundation for the
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/harmoniseringskontoret,
punkt 108 ovan, EU:C:2013:207, punkt 33), ska det erinras om att det foreskrivs i artikel 66.2 andra
meningen i férordning nr 207/2009 att ett kollektivmarke inte ger innehavaren ritt att forbjuda tredje
man att anvinda sadana tecken eller uppgifter i naringsverksamhet, forutsatt att de anvénds i enlighet
med god affirssed; i synnerhet kan ett sadant mérke inte aberopas mot en tredje man som har ritt att
anvédnda ett geografiskt namn.

Mot bakgrund av det ovan anforda maste det slds fast att i brist pa omstédndigheter som kan visa att det
foreligger en allvarlig risk for fordndring av det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten
kan risken for att det dldre varumarkets sérskiljningsforméga skulle lida forfang inte faststillas enbart
med stod av de motstaende kdnnetecknen, i synnerhet som det inte ar uteslutet i forevarande mal att
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ordet "darjeeling” vilken det dldre ordmérket bestar av kan anvédndas for andra varumérken én det éldre
varumarket, sasom framgar av artikel 66.2 andra meningen i forordning nr 207/2009 (se, analogt, dom
av den 30 januari 2008, Japan Tobacco/harmoniseringskontoret — Torrefac¢ao Camelo (CAMELO),
T-128/06, EU:T:2008:22, punkt 58 och dir angiven rittspraxis). Overklagandenimnden gjorde dirfor
en riktig bedomning ndr den ansag att omsittningskretsen inte skulle bli forvanad Over att ordet
"darjeeling” kunde anvidndas av olika foretag pa olika sektoriella marknader och saledes avvisade
risken for att det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga skulle lida forfang. Klagandens argument att
genomsnittskonsumenten aldrig skulle stillas infor mojligheten att en vara eller en tjanst som han blir
erbjuden under varumirket DARJEELING inte skulle ha nagot samband med Darjeeling kan inte
godtas, eftersom det inte har lagts fram nagra som helst uppgifter som kan styrka detta péstaende.

Dessutom finns det enligt vad harmoniseringskontoret har framhallit ett unikt samband mellan det
geografiska namnet ”"Darjeeling” och Darjeelingte som saknas mellan den ndmnda beteckningen och
de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumirket. Klaganden har ndmligen inte anfért
nagon omstandighet som styrker att det geografiska namnet i friga for ndrvarande enligt den berdrda
omsattningskretsen har ett samband med de varor eller tjanster som omfattas av det sokta varumaérket
eller att detta namn kan anvidndas av de berdrda foretagen som identifikationsmedel for deras
geografiska ursprung (se, for ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, REG, EU:C:1999:230, punkt 1 i domslutet, forslag till avgorande av
generaladvokaten Cosmas i de forenade malen Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, REG,
EU:C:1998:198, punkterna 36 och 46, och dom av den 15 oktober 2003,
Nordmilch/harmoniseringskontoret (OLDENBURGER), T-295/01, REG, EU:T:2003:267, punkt 33).
Klagandens pastaende att Indien &r ett land dér det tillverkas kldder ricker inte, i sig, for att faststélla
att det finns ett sddant specifikt samband. Det ér saledes foga sannolikt att omséttningskretsen skulle
fa uppfattningen att de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumairket har sitt ursprung i
regionen Darjeeling och &n mindre att de, ndr de konstaterar att sa inte dr fallet, skulle tvivla pa
ursprunget hos de varor som omfattas av de dldre varumaérken, vilket enligt klaganden fordandrar det
ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten i den mening som avses i den rdttspraxis som
angetts ovan i punkt 100.

Aven om det antogs, sisom klaganden har gjort gillande, att de dldre varumirkena har hog
sarskiljningsformaga genom sitt pastitt utomordentliga anseende, vilket dr en hypotetisk premiss som
for ovrigt ligger till grund for det angripna beslutet (se punkt 82 ovan), har klaganden inte lagt fram
nagon uppgift som skulle gora det mojligt att faststélla att det foreligger en allvarlig risk for att den
genomsnittlige konsumentens beteende fordandras i den mening som avses i den réttspraxis som tagits
upp ovan i punkt 100.

Saledes ska overklagandendmndens slutsats godtas enligt vilken det inte finns nagon risk for att de
dldre varumarkenas sérskiljningsformaga lider forfang.

— Huruvida de dldre varumérkenas renommé kan lida forfang

Nar det giller forfang for varumidrkets renommé, &dven kallat nedsvirtning eller degradering,
uppkommer sadant forfang nér de varor eller tjinster betriaffande vilka tredje man anvéinder det
identiska eller liknande kénnetecknet kan uppfattas av allmdnheten pa ett sddant sétt att varumairkets
attraktionsformaga minskar. Risken for sadant forfang kan uppkomma bland annat pa grund av att de
varor eller tjdnster som tredje man erbjuder har egenskaper eller en kvalitet som kan ha negativ
inverkan pa varumairkets image (dom L’'Oréal m.fl., punkt 99 ovan, EU:C:2009:378, punkt 40).

I det aktuella fallet anser 6verklagandendmnden att klaganden inte hade lagt fram argument angdende

det forfing som de dldre varumirkena eventuellt skulle kunna lida och att den image som de klader
och tjanster som omfattas av det sokta varumérket har inte &r negativ.
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Klaganden har harvidlag inskrankt sig till att ta upp intervenientens péastadda "parasiterande” beteende
som kan skada det dldre varumairkets attraktionskraft i egenskap av geografisk beteckning eftersom
detta inte lingre kan tjana som unik geografisk beteckning for te om andra varor och tjanster erbjuds
under samma varumirke. Klaganden har vidare ndmnt den grafiska utformningen av det sokta
varumérket och mer specifikt prickarna 6ver bokstéverna ”j” och ”i” i form av teblad.

Harmoniseringskontoret och intervenienten har bestritt klagandens argument.

Det maste konstateras att klaganden inte har framfort nagot specifikt argument for att styrka att det
foreligger en allvarlig risk for att bruket av det sokta varumairket kan vara till forfing for de &ldre
varumirkenas renommé i den mening som avses i ovan i punkt 114 angiven rattspraxis. Klaganden
har inte tagit upp vilka karaktiristika eller egenskaper hos de varor eller tjanster som omfattas av det
sokta varumarket som skulle kunna ha en negativ inverkan pa de dldre varumérkenas image.

Sasom overklagandendmnden dessutom har ndmnt, finns det inte nagon uppgift i handlingarna i malet
som gor det mojligt att sla fast att den bild som i allménhet formedlas av de varor och tjénster som
omfattas av det sokta varumairket dr negativ. Det finns for Ovrigt inte nagon motsittning, sasom
harmoniseringskontoret har understrukit i sin svarsinlaga, mellan arten eller sitten f6r anvindning av
te och de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumairket vilken skulle gora att bilden av de
dldre varumirkena skadades genom anviandningen av det sokta varumairket (se, for ett liknande
resonemang, dom CAMELO, punkt 110 ovan, EU:T:2008:22, punkt 62).

Med hénsyn till vad som anforts ovan i punkt 111, innebdr det unika samband som finns mellan
regionen Darjeeling och den kategori varor som omfattas av de édldre varumarkena och avsaknaden av
ett sddant samband mellan de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumirket och den
niamnda regionen att risken for att de &ldre varumairkenas attraktionskraft ska minska blir mer
hypotetisk.

Dessa konstateranden vederldggs inte av klagandens argument angéende den grafiska utformningen av
bokstéverna ”j” och ”i” i det sokta varumirket. Om det antogs att prickarna 6ver bokstdverna faktiskt
liknade blad, i synnerhet teblad, och att allménheten kan fa uppfattningen att det finns ett samband
mellan de motstidende kénnetecknen, ricker inte det sambandet, i sig, enligt den rdttspraxis som
angetts ovan i punkt 96 for att det ska kunna slas fast att en av de risker foreligger som anges i

artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Foljaktligen kan den slutsatsen dras att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nir den fann
att det inte fanns nagon risk for att anvindningen av det sokta varumairket skulle vara till forfang for de
dldre varumirkenas renommsé, dven om detta skulle anses vara exceptionellt utifran den hypotetiska
premiss som det angripna beslutet bygger pa.

— Huruvida otillborlig fordel dras av de éldre varumarkenas sarskiljningsformaga eller renommé

Begreppet “dra otillborlig fordel av det édldre varumairkets sérskiljningsformaga eller renommé”, dven
kallat snyltning eller "free-riding”, faster inte vikten vid det forfang varumarket utsatts for, utan vid
den fordel det inneburit for tredje man som anvént ett identiskt eller liknande kénnetecken. Uttrycket
omfattar bland annat de fall da det foreligger ett klart utnyttjande i det kédnda varumérkets kolvatten,
pa grund av att bilden av varumérket eller de egenskaper som detta formedlar 6verforts pa de varor
som omfattas av det identiska eller liknande kéannetecknet (se, analogt, dom L’Oréal mJfl,
punkt 99 ovan, EU:C:2009:378, punkt 41). Att fordel som dras under sddana forhallanden ér otillborlig
foljer av att den kommersiella anstrangning som varumérkesinnehavaren gjort for att skapa och befésta
bilden av varumadrket utnyttjas utan nagon ekonomisk erséttning och utan att nagon egen anstréangning
gors (se dom ROYAL SHAKESPEARE, punkt 87 ovan, EU:T:2012:348, punkt 56 och dir angiven
rattspraxis).
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Enligt ovanndmnda réttspraxis och till skillnad fran den risk for forvixling som nédmns i artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 bestar namligen risken for att en anvdndning utan skilig anledning av det
sokta varumairket drar otillborlig fordel av det dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller renommé i
att konsumenten utan att nodvéndigtvis forvaxla ursprunget hos de varor eller de tjdnster som omfattas
av de motstdende kidnnetecknen tilltalas av de varor eller tjanster som det sokta varuméirket avser,
enbart av den anledningen att de betecknas med ett varumirke som é&r identiskt med eller liknar det
dldre kidnda varumairket. For detta kravs att det styrks att det sokta varumairket forknippas med sadana
positiva egenskaper hos det identiska éldre varumirket som kan medféra uppenbart utnyttjande eller
snyltning p& det dldre varumérket (se dom CAMELO, punkt 110 ovan, EU:T:2008:22, punkt 65 och
dér angiven réttspraxis).

Vad vidare betriffar provningen av huruvida otillborlig fordel dras av varumarkets sérskiljningsformaga
eller renommé ska en helhetsbeddomning géras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet. Bland dessa faktorer aterfinns bland annat hur kidnt varumérket &r och hur stor
sarskiljningsformaga det har, graden av likhet mellan de motstdende varumirkena samt de aktuella
varornas och tjansternas natur och grad av likhet. Savitt avser i hur hog grad varumairket dr ként
respektive hur stor sdrskiljningsformaga det har, har domstolen redan slagit fast att ju hogre
sdrskiljningsformaga varumaérket har och ju mer vilkint det ér, desto ldttare ar det att anse att intrang
foreligger (se analogt, dom Specsavers International Healthcare m.fl., punkt 62 ovan, EU:C:2013:497,
punkt 39 och dér angiven réttspraxis). Det framgar likaledes av réttspraxis att ju starkare och ju mer
omedelbart kédnnetecknet leder tankarna till varumérket, desto storre ar risken for att det aktuella eller
framtida bruket av kdnnetecknet medfor ett otillborligt utnyttjande av  varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé (se dom GRUPO BIMBO, punkt 68 ovan, EU:T:2012:696,
punkt 43 och dir angiven rattspraxis, och dom ROYAL SHAKESPEARE, punkt 87 ovan,
EU:T:2012:348, punkt 54 och dér angiven rittspraxis).

I det aktuella fallet avfirdade Overklagandendmnden risken for att det sokta varumérket skulle dra
tillborlig fordel av det é&ldre varumérkets sarskiljningsformaga eller renommé. Den ansag att
konsumenterna med tanke pa den totala avsaknaden av likhet mellan de varor och tjinster som
omfattas av de motstdende kdnnetecknen, inte skulle forvanta sig att det fanns minsta samband
mellan teproducenterna och det bolag som ansokt om registrering av varumarket och som erbjuder
klader och tillhérande tjinster. Overklagandenimnden drog slutsatsen att klaganden inte hade bevisat
pa vilket sitt ett kladmaérke skulle kunna ha fordel av att associeras med ett varumirke som ar ként
for sitt te av hog kvalitet, eftersom en image av lyx i kladbranschen beror pa andra villkor och
faktorer én de som rader i tebranschen. Detsamma géllde slutligen de tjdnster som omfattas av det
sokta varumairket och som tillhor klasserna 35 och 38 vilka enligt det angripna beslutet inte specifikt
erbjods tillsammans med kladerna.

Klaganden har aberopat att en 6verféring av den image som den geografiska beteckningen Darjeeling
har kan ske till intervenientens egna affirsintressen som kan dra nytta av den geografiska
beteckningens och de é&ldre kollektivmarkenas attraktionskraft, renommé och prestige samt av
varumirket DARJEELINGs strdlande image.

Klaganden har vidare hévdat att det inte finns nagot som motiverar att intervenienten anvénder den
geografiska beteckningen "Darjeeling” for varor och tjdnster som inte har sitt ursprung i Darjeeling
och som saknar band till denna region. Klaganden anser slutligen att det enda skilet till att ett franskt
bolag som intervenienten skulle vara foranledd att vilja det indiska namnet Darjeeling ar att detta
namn har anseende och att det dger renommé i unionen.

Harmoniseringskontoret har hévdat att klaganden inte kan styrka att en risk for otillborlig fordel

automatiskt foreligger endast genom att det sokta varumirket anvinds mot bakgrund av de éldre
varumirkenas renommé och deras starka likhet. Harmoniseringskontoret har hivdat att klaganden
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varken har framfort argument som &r av den art att de kan forklara hur det dldre varumérkets image
skulle kunna 6verforas pa det angripna varumérket och inte heller har angett vilka specifika positiva
egenskaper som ér forbundna med detta varumarke.

Harmoniseringskontoret har dérefter havdat att nagon sadan Overforing av image inte kan forutses i
forevarande mal, da de mycket stora olikheterna mellan de varor och tjanster som omfattas av de
motstdende kdnnetecknen gor att konsumenterna inte kommer att forvinta sig att det finns minsta
samband mellan teproducenterna och intervenienten. Lyx uppfattas ndmligen pa olika sétt i de bada
berérda branscherna, det vill siga kladbranschen och tebranschen.

Harmoniseringskontoret anser slutligen att klagandens argument angdende intervenientens pastadda
avsikt att utnyttja det dldre varumérket inte bevisar négot, eftersom intervenientens anvindning av
ordet "darjeeling”, vilken utgor ett geografiskt namn, i princip ar legitim.

Intervenienten har for sin del, i huvudsak gjort gillande att overklagandendmnden gjorde en riktig
bedomning nédr den byggde sitt resonemang, om att det inte foreldg nagon verklig risk for att
otillborlig fordel skulle dras av det édldre varumaérkets eller de dldre varumirkenas renommé eller
sarskiljningsformaga, pd de mycket stora olikheterna mellan de varor och tjdnster som avses i
forevarande mal och pa att inte nagot av villkoren i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ar uppfyllt.

Inledningsvis ska det framhallas att det, saisom har erinrats om ovan i punkt 123, framgéar av fast
rittspraxis att uttrycket "otillborlig fordel” omfattar bland annat de fall da det foreligger ett klart
utnyttjande i det kdnda varumairkets kolvatten, pa grund av att varumérkets image eller de egenskaper
som detta formedlar overforts pd de varor som omfattas av det identiska eller liknande kannetecknet.

Vidare ar det enligt rattspraxis mojligt, sarskilt i fraga om en invindning grundad pa ett exceptionellt
kéant varumarke, att sannolikheten for en framtida icke-hypotetisk risk for att anvdndningen av det
sokta varumérket skulle vara till forfang for eller dra otillborlig fordel av det dldre varumérket &r sa
uppenbar att invidndaren inte behoéver aberopa eller styrka ndgon annan faktisk omstidndighet i detta
avseende. Det dr foljaktligen inte uteslutet att ett exceptionellt hogt anseende i sig kan utgora en
indikation pa en framtida icke-hypotetisk risk for att det sokta varumadrket, som sadant, drar otillborlig
fordel av varje vara eller tjanst som inte liknar dem for vilka det dldre varumarket har registrerats (se
dom GRUPO BIMBO, punkt 68 ovan, EU:T:2012:696, punkt 43 och dér angiven rattspraxis).

I forevarande mal har klaganden endast dberopat det omedelbara samband som allménheten kommer
att uppfatta mellan de motstdende kiannetecknen, med anledning av att det renommé som Darjeelingte
atnjuter, enligt klaganden, avspeglas pa dess varumaérke, atminstone pa dess ordmaérke.

Det ska konstateras att de karaktéristika som vanligtvis dr forbundna med ett vilként te inte, i sig, kan
anses vara av den art att de ger en fordel till ett varumirke under vilket sadana varor eller tjanster
saluférs som de som omfattas av det sokta varumérket och detta i synnerhet som de ifrdgavarande
varorna och tjdnsterna inte kan konsumeras eller anvindas tillsammans (se, analogt, dom CAMELO,
punkt 110 ovan, EU:T:2008:22, punkt 66).

Det ska harvidlag erinras om, sdsom redan har redogjorts for (se ovan punkterna 80—85 och 92-93), att
overklagandendmnden for att fullfolja sin analys med avseende pa tillimpningen av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 lade tva hypotetiska premisser till grund enligt vilka de dldre varumairkena
atnjot ett exceptionellt anseende och enligt vilka det kunde faststillas ett samband mellan de
motstdende kdnnetecknen. Vad ndrmare bestimt angar i hur grad de édldre varumirkena var kinda,
grundas det angripna beslutet pa den hypotetiska premissen att alla klagandens péstaenden har
bevisats. Enligt dessa pastdenden som klaganden har upprepat vid tribunalen dr Darjeelingte, vars
renommé avspeglas pa de édldre varumirkena erkdnt som ett raffinerat te av unik och exceptionell
kvalitet.
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Det kan emellertid hérledas ur den rittspraxis som angetts ovan i punkterna 66 och 125 att det for att
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ska kunna tillimpas inte fordras att de varor och tjdnster som
omfattas av de motstidende kiénnetecknen liknar varandra. Konstaterandet av att det finns mycket
stora olikheter mellan de berérda varorna och tjansterna och att och konsumenterna inte férvéntar sig
att finna minsta samband mellan teproducenterna och intervenientens bolag, kan inte vara tillrackligt
for att undanrdja risken for att det dras fordel av de dldre varumirkenas renommé som enligt den
hypotetiska premiss som ligger till grund for det angripna beslutet dr exceptionellt.

Nér det ror sig om ett dldre varumérke med exceptionellt renommé ér det ndmligen inte otédnkbart att
omsattningskretsen kan overfora detta dldre varumérkes vérde till de varor eller tjanster som omfattas
av det varumarke vars registrering sokts, &ven om de varor och tjanster som omfattas av de motstaende
kdannetecknen dr mycket olika (se, for ett liknande resonemang, beslut av den 14 maj 2013,
You-Q/harmoniseringskontoret, C-294/12 P, EU:C:2013:300, punkt 69).

I forevarande mal utgdrs for det forsta de vdarden som formedlas av den for de motstaende
kdnnetecknen gemensamma delen, ndmligen ordet “darjeeling”, som associerar till ett te med
exceptionellt renommé som saluférs under de dldre varumairkena, enligt en hypotetisk premiss som
ligger till grund for angripna beslutet, av vardena hos en raffinerad exklusiv vara av unik kvalitet. Mot
bakgrund av att dverklagandendmndens beslut grundas pa en hypotetisk premiss om exceptionellt
renommé ér det for det andra mdojligt att anse att en stor del av den berorda allménheten vet att den
region med samma namn varifrdn varan kommer ligger i Indien. Ordet "darjeeling” kan saledes vicka
en forestillning hos omsdttningskretsen om det exotiska, sensuella och mystiska som férknippas med
ett orientaliskt land.

Det bor péapekas att denna slutsats inte strider mot slutsatsen om det forfing som de éldre
varumirkenas sirskiljningsformaga kan lida (se punkt 111 ovan). I friga omrisken for att de &ldre
varumairkenas sdrskiljningsformaga lider forfang, kommer omsattningskretsen, det vill séga, sasom har
preciserats ovan i punkt 95 ovan, den omséttningskrets till vilken de dldre varumérkena riktar sig, inte
alls att sdtta de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumairket i samband med Darjeeling i
egenskap av region i Indien. Inget hindrar dock att den omsittningskrets till vilken det sokta
varumirket riktar sig kan tilltalas av att den ndmnda regionens vidrden och positiva egenskaper
overfors pa det sokta varumaérket.

Med hinsyn till det ovan anforda och sérskilt till den omstdndigheten att det i den hypotetiska premiss
som ligger till grund for det angripna beslutet hénvisas till ett exceptionellt starkt renommé, kan de
positiva egenskaper som ordet “darjeeling” associerar till, vilken dr gemensam for de motstiende
kdnnetecknen, 6verforas pa vissa av de varor och tjanster som omfattas av det sokta varumairket och
foljaktligen forstarka dess attraktionskraft.

Vad angar vissa av de berérda varor som tillhor klass 25, kan ndmligen det sokta varumarket dra nytta
av positiva egenskaper som de &ldre varumirkena formedlar, nirmare bestimt av den image av
raffinemang och exotisk sensualism som ordet "darjeeling” formedlar. Det kan séledes inte uteslutas
att det foreligger en risk for att det dras otillborlig fordel i forevarande mal vad angér de varor som
omfattas av det sokta varumairket och tillhor klass 25.

Det konstaterandet &dger likaledes giltighet vad géller de tjanster inom detaljhandel som omfattats av
det sokta varumarket, tillhor klass 35 och dr forbundna med de varor och tjanster som tillhor klass 25
och omfattas av det sokta varumairket, det vill siga detaljhandel med damunderkldder. Detsamma géller
av namnda skal, mot bakgrund av arten av de varor till vilka de ar forbundna, de 6vriga tjéanster inom
detaljhandel som omfattas av det sokta varumérket och tillhor klass 35, det vill sdga detaljhandel med
dofter, eau-de-toilette och kosmetika, samt hushalls- och badlinne.
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Déremot giller detta varken de oOvriga tjanster som tillhor klass 35 eller ndgon av de tjanster som
tillhor klass 38 och omfattas av det sokta varumdrket. Anledningen till att anvidndningen av det
angripna varumairket skulle ge intervenienten en affirsfordel i friga om andra tjénster dn de som
ndmns i féregdende punkt framgér pa intet sitt av handlingarna i malet. Klaganden har inte heller
anfort nagon specifik omstindighet som kan styrka denna eventuella fordel. Dérfor ska
overklagandendmndens slutsats i detta hidnseende godtas.

Eftersom det angripna beslutet bygger pa en hypotetisk premiss om ett exceptionellt renommé hos de
dldre varumairkena, ska det delvis ogiltigforklaras till den del 6verklagandendmnden i beslutet fann att
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 inte var tillimplig och, i friga om alla de varor som tillhor klass
25 och de tjanster inom detaljhandel som tillhor klass 35 och omfattas av det sokta varumaérket, fann
att det inte foreldg risk for att fordel skulle dras utan skilig anledning av anvdndningen av det sokta
varumarket.

Efter denna partiella ogiltigforklaring ankommer det pa overklagandendmnden att pa nytt prova de
argument som klaganden framfort i sitt 6verklagande av invdndningsenhetens beslut till stod for att
det foreligger en risk for att otillborlig fordel dras i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning
nr 207/2009. Overklagandenimnden ska inledningsvis formulera en definitiv slutsats i fragan huruvida
de dldre varumérkena har renommé och i forekommande fall om styrkan av deras renommé.

Om o6verklagandendmnden, i motsats till den hypotetiska premiss som ligger till grund for det angripna
beslutet, finner att de dldre varuméirkenas renommé inte slutgiltigt har bevisats, ska den inte tillimpa
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, eftersom ett av tillimpningsvillkoren saknas och den ska i sin
helhet ogilla klagandens 6verklagande av invdndningsenhetens beslut.

Om overklagandendmnden slutligen kommer fram till att det har styrkts i forevarande mal att
atminstone ett av de dldre varumérkena atnjuter ligre renommé dn det exceptionella renommé som
utgor den hypotetiska premiss som lades till grund for det angripna beslutet, ska den préva huruvida
allmanheten kan uppfatta att det finns ett samband mellan de motstiende kannetecknen och
formulera en definitiv slutsats harvidlag. Om o6verklagandendmnden inom ramen foér denna analys
finner att nagot sddant samband inte kan faststéllas ska den inte tillimpa artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009, eftersom ett av tillimpningsvillkoren saknas. Om o6verklagandendmnden ddremot anser
att ett saidant samband kan faststéllas ska den darefter prova om det foreligger en risk for att fordel
utan skélig anledning skulle dras av anvdndningen av det sokta varumarket.

Om o6verklagandendmnden drar slutsatsen att det faktiskt har bevisats att atminstone ett av de éldre
varumirkena har ett exceptionellt hogt renommé och att allménheten kan uppfatta att det finns ett
samband mellan de motstdende kdnnetecknen, ska den i enlighet med forevarande dom sla fast
angdende de varor som omfattas av det sokta varumirket och som tillhor klass 25 samt rérande de
tjianster inom “detaljhandel med damunderkldder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushalls- och
badlinne”, som tillhor klass 35 och omfattas av det sokta varumarket att det foreligger en risk for att
fordel utan skilig anledning skulle dras av anvdndningen av det sokta varumaérket och sedan, i syfte
att avgora huruvida artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 ér tillamplig i forevarande mal, prova om det
finns skélig anledning att anvinda det sokta varumarket.

Det ska i detta avseende erinras om att, eftersom 6verklagandendmnden for det forsta inte formulerade
nagon definitiv slutsats angdende de édldre varumirkenas renommé, for det andra inte formulerade
nagon definitiv slutsats med avseende pd om allménheten kan uppfatta att det finns ett samband
mellan de motstaende kdnnetecknen och for det tredje felaktigt fann att det inte foreldg risk for att
fordel utan skilig anledning skulle dras av anvdndningen av det sokta varumirket, provade
overklagandendmnden inte om det fanns skilig anledning till denna anvindning i den mening som
avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009. Det ankommer inte pa tribunalen att avgora dessa tre
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fragor for forsta gdngen inom ramen for dess provning av det angripna beslutets lagenlighet (se, for ett
liknande resonemang, dom Master, punkt 68 ovan, EU:T:2014:1062, punkt 92 och dir angiven
rattspraxis).

Mot bakgrund av det ovan anforda ska 6verklagandet delvis bifallas vad avser den andra grunden. Det
angripna beslutet ska ogiltigférklaras savitt avser de varor som omfattas av det sokta varumérket och
som tillhor klass 25 och de tjanster inom “detaljhandel med damunderkldder, dofter, eau-de-toilette
och kosmetika, hushalls- och badlinne”, som tillhor klass 35. Overklagandet ska ogillas i évrigt.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.3 i tribunalens rattegangsregler ska vardera parten béra sina réttegangskostnader, om

parterna dmsom tappar malet pa en eller flera punkter. I férevarande mal har savil klaganden som

harmoniseringskontoret och intervenienten delvis tappat mélet. Séledes ska vardera parten forpliktas

att béra sina réttegangskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattades av andra overklagandenimnden vid Kontoret féor harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken och moénster) (harmoniseringskontoret), den
17 september 2013 (drende R 1504/2012-2) ogiltigforklaras savitt avser de varor som
omfattas av det sokta varumirket och tillhor klass 25 i Nicedverenskommelsen om
internationell Kklassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering av den
15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och de tjinster inom ”detaljhandel med
damunderklider, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushalls- och badlinne”, som
omfattas av det sokta varumirket och tillhor klass 35 i den nimnda 6verenskommelsen.

2) Overklagandet ogillas i ovrigt.

3) Vardera parten ska bira sina riattegangskostnader.
Gratsias Kancheva Wetter
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 2 oktober 2015.

Underskrifter
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