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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PAOLO MENGOZZI
foredraget den 31 maj 2017"

Forenade malen C-673/15 P-C-676/15 P

The Tea Board
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)

"Overklagande — EU-varumirke — Foérordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Invindning fran
innehavaren av EU-kollektivmiarken — Artikel 66.2 — Kollektivmérken som bestar av en geografisk
beteckning — Funktion — Konflikt med en anstkan om registrering av ett individuellt varumarke —
Risk for forviaxling — Begrepp — Likhet mellan varor eller tjanster — Bedomningskriterier —
Artikel 8.5 — Ord- och figurmirke som innehaller ordelementet 'darjeeling’ — Aldre kollektivmirke
som bestar av den geografiska beteckningen ’Darjeeling”

1. The Tea Board har yrkat att domstolen ska upphédva delar av de domar som meddelades av
Europeiska unionens tribunal den 2 oktober 2015 i malen The Tea Board/harmoniseringskontoret —
Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743); The Tea Board/harmoniseringskontoret —
Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, ej publicerad, EU:T:2015:742); The Tea
Board/harmoniseringskontoret — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, ej
publicerad, EU:T:2015:741), och The Tea Board/harmoniseringskontoret — Delta Lingerie (Darjeeling)
(T-627/13, ej publicerad, EU:T:2015:740) (nedan gemensamt kallade de ¢verklagade domarna). Genom
dessa domar ogillade tribunalen delvis The Tea Boards o6verklaganden med yrkande om
ogiltigforklaring av de beslut som hade fattats av andra oOverklagandendmnden vid Kontoret for
harmonisering inom den inre marknaden (varumérken och monster) (harmoniseringskontoret) den 11
och den 17 september 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 och R1504/2012-2)
(nedan kallade de omtvistade besluten) om invindningsforfaranden mellan The Tea Board och Delta
Lingerie. Dessa domar &r dven foremadl for fyra anslutningsoverklaganden som har ingetts av Delta
Lingerie.

I. Tillampliga bestaimmelser

2. Enligt artikel 7.1 ¢ i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumirken® far ”[v]arumirken som endast bestir av tecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, viarde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna” inte registreras.

1 Originalsprék: franska.
2 EUT L 78, 2009, s. 1.
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3. I artikel 66 i samma forordning, med rubriken "[EU-]kollektivmérken” foreskrivs foljande:

”1. Med ett ... [EU-kollektivmérke] avses ett ... [EU-varumirke] som vid ansdkan om registrering av
market betecknas som sddant och som é&r dgnat att sérskilja varorna eller tjansterna som harror fran
medlemmarna i den sammanslutning som innehar mérket fran de varor eller tjanster som harror fran
andra foretag. Sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjansteproducenter eller handelsmén som
enligt den lagstiftning som reglerar dess stéllning har ritt att i eget namn inneha rattigheter och
skyldigheter av samtliga slag, ingd avtal eller utfora andra rittshandlingar samt fora talan infor
domstolar och andra myndigheter far, liksom offentligréttsliga juridiska personer, anséka om ett ...
[EU-kollektivmarke].

2. Som ett undantag fran artikel 7.1 c far tecken eller uppgifter som kan anvéndas i naringsverksamhet
for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster utgora ... [EU-kollektivmérken] enligt
punkt 1. Ett kollektivmirke ger inte innehavaren rétt att forbjuda tredje man att anvinda siddana
tecken eller uppgifter i naringsverksamhet, forutsatt att de anvénds i enlighet med god affirssed; i
synnerhet kan ett sddant mérke inte aberopas mot en tredje man som har rétt att anvinda ett
geografiskt namn.

3. Bestimmelserna i denna forordning ska tillimpas p& ... [EU-kollektivmérken], om inte annat
foreskrivs i artiklarna 67-74.”

II. Bakgrund till tvisten och de omtvistade besluten
4. Bakgrunden till tvisten, som framgar av de dverklagade domarna, kan sammanfattas enligt f6ljande.

5. Delta Lingerie ingav den 22 oktober 2010 ansokningar om registrering av gemenskapsvaruméarken
till harmoniseringskontoret i enlighet med férordning nr 207/2009.

6. De sokta varumairkena utgors av foljande:

— Nedanstaende figurkédnnetecken som innehéller ordet “darjeeling” skrivet med vita bokstdver mot
bakgrund av en ljusgron rektangel:

— Nedanstaende figurkdnnetecken som innehaller ordet "darjeeling collection de lingerie” skrivet med
vita bokstdver mot bakgrund av en ljusgron rektangel:
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— Nedanstaende figurkdnnetecken som innehéller ordet "darjeeling collection de lingerie” skrivet med
svarta bokstaver pa vit bakgrund:

Darjeeling

collection de lingerie

— Nedanstaende figurkdnnetecken som innehaller ordet "darjeeling” skrivet med svarta bokstaver pa
vit bakgrund:

Darjeeling

7. De varor och tjanster som registreringsansokningarna avsag omfattas av klasserna 25, 35 och 38 i
Nice6verenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av =~ varor och tjanster  vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg.?

8. Ansokningarna om registrering av gemenskapsvarumairken offentliggjordes den 7 januari 2011 i
Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 4/2011.

9. Den 7 april 2011 framstillde The Tea Board, som dr en enhet som inférdes genom 1953 ars indiska
lag om te nr 29 och som é&r behorig att administrera teproduktionen, med stod av artikel 41 i
férordning nr 207/2009 en invdndning mot registrering av de sokta varumirkena fér de varor och
tjidnster som angetts ovan i punkt 7.

10. Inviandningen grundade sig pa foljande édldre varumaérken:

— Det éldre EU-kollektivordmérket DARJEELING, som soktes registrerat den 7 mars 2005 och som
registrerades den 31 mars 2006 under nummer 4325718.

— Det nedan atergivna dldre EU-kollektivfigurmarket, som soktes registrerat den 10 november 2009
och som registrerades den 23 april 2010 under nummer 8674327:

é&n«s
§
v 4

11. De bada EU-kollektivmarkena avser varor som tillhor klass 30 och motsvarar foljande beskrivning:
71Te7"

3 Desa varor och tjanster motsvarar foljande beskrivning. Klass 25: "Damunderklader foér dag och natt, speciellt gordlar, bodies, bysthéllare,
snorliv, bysthallare, trosor, underbyxor, tangas, 6verdrag, kortbyxor, boxershorts, strumpebandshallare, strumpebandhallare, kndstrumpeband,
linnen, nattlinnen, strumpbyxor, strumpor, simklader; Klader, stickade kladartiklar, underkldder, darmlésa tréjor, t-trojor, korsetter, linnen,
nattdrékter, boor, arbetsblusar, linnen, sweaters, teddies, pyjamasar, nattskjortor, langbyxor, inomhusbyxor, sjalar, morgonrockar, badrockar,
badrockar, simkldder, badbyxor, underkjolar, scarves”. Klass 35: "Detaljhandel med damunderklader, dofter, eau-de-toilette och kosmetika,
hushélls- och badlinne; Affirsradgivning for skapande och exploatering av detaljhandelsstéllen och inkopscentraler for detaljhandelsforsaljning
och reklam; Forséljningsfraimjande 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
rakning; Affirsinformation eller -upplysningar; Anordnande av utstdllningar och evenemang for kommersiella dndamél och reklamandamal,
reklamproduktion, uthyrning av reklamutrymmen i radio, teve, reklamsponsring”. Klass 38: "Telekommunikation, datorstédd Gverforing av
meddelanden och bilder, tjdnster avseende interaktiv tv-sindning som handlar om varupresentation, kommunikation via datorterminaler,
kommunikation (6verforing) via globala datornit, 6ppna och slutna”.
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12. Till stéd for invindningen anfordes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 och 8.5 i
forordning nr 207/2009.

13. Det framgar av de oOverklagade domarna att The Tea Board lade fram bevis infor
overklagandendmnden som visade att ordet "darjeeling”, det vill sdga det ord som &r gemensamt for
de bada motstaende kénnetecknen, utgor en skyddad geografisk beteckning for te, som registrerades
genom kommissionens genomférandeférordning (EU) nr 1050/2011 av den 20 oktober 2011 om
inférande av en beteckning i registret 6ver skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska
beteckningar (Darjeeling [SGB]),* till f6ljd av en ansokan som mottogs den 12 november 2007. Denna
genomforandeforordning 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,” vilken senare har ersatts av Europaparlamentets och ridets férordning (EU) nr 1151/2012
av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar fér jordbruksprodukter och livsmedel.®

14. Genom fyra beslut som fattades den 31 maj, den 11 juni och den 10 juli 2012 avslog
invdndningsenheten invindningarna. Den 27 juli och den 10 augusti 2012 6verklagade The Tea Board
dessa beslut till harmoniseringskontoret.

15. Genom de omtvistade besluten avslog andra 6verklagandendmnden vid harmoniseringskontoret
overklagandena och faststéllde invindningsenhetens beslut. Med hénsyn till att de varor och tjénster
som omfattades av de motstdende tecknen inte var av liknande slag, fann o6verklagandendmnden
sarskilt att det inte forelag nagon risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009. Den underkdnde dven det péastadda asidosittandet av artikel 8.5 i férordningen med
motiveringen att de uppgifter som The Tea Board hade tillhandahallit inte rackte for att styrka att
villkoren for att tillimpa den artikeln var uppfyllda.

III. De 6verklagade domarna

16. The Tea Board ingav fyra 6verklaganden till tribunalen och yrkade att de fyra omtvistade besluten
skulle ogiltigforklaras.

17. Till stod for sina 6verklaganden aberopade The Tea Board tva grunder. Som forsta grund gjorde
den gillande att Overklagandendmnden felaktigt hade funnit att det inte forelag nagon risk for
forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 i forordning nr 207/2009, efter att ha bedomt att de
varor och tjdnster som omfattades av de motstiende kinnetecknen var helt olika. Inom ramen for
denna grund kritiserade The Tea Board sdrskilt 6verklagandendmnden for att den hade misstagit sig
betraffande omfattningen av det skydd som tillerkédnns kollektivmiarken i artikel 66.2 i forordning
nr 207/2009 — vars grundldggande funktion dr att garantera att de varor eller tjanster som omfattas av
markena harror fran ett foretag som &r beldget i det angivna geografiska ursprungsomréadet — och att
den i det aktuella fallet hade utfort samma bedéomning som den skulle ha gjort for att avgoéra huruvida
det fanns en risk for forvaxling mellan tva individuella varumérken. Som andra grund, vilken avsig
asidosdttande av artikel 85 i ndmnda forordning, gjorde The Tea Board gillande att
overklagandendmnden hade gjort en felaktig bedomning nédr den fann att villkoren for att tillimpa
denna bestimmelse inte var uppfyllda i foreliggande fall.

18. Tribunalen fann att dverklagandet inte kunde bifallas savitt avsag den forsta grunden. I huvudsak
ansag tribunalen att det inte fanns ndgon bestammelse i det kapitel i forordning nr 207/2009 som
avser EU-kollektivmérken som gjorde det majligt att dra slutsatsen att den grundldggande funktionen
hos EU-kollektivmarken, inklusive dem som bestar av en beteckning som kan tjédna till att upplysa om

4 EUT L 276, 2011, s. 5.
5 EUT L 93, 2006, s. 12.
6 EUT L 343, 2012, s. 1.
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de berorda varornas och tjdnsternas geografiska ursprung, skiljer sig fran de individuella
EU-varumirkenas grundldggande funktion. Foljaktligen skulle det anses att denna funktion, i likhet
med vad som giller de individuella EU-varumérkena, bestar i att sérskilja de maérkta varorna eller
tjansterna utifran den specifika enhet som de hérrér fran och inte utifran deras geografiska ursprung.
Efter att ha underkdnt de olika argument med motsatt innebérd som anfordes av The Tea Board, slog
tribunalen fast att nir de motstdende kidnnetecknen i ett invdndningsférfarande dels é&r
kollektivmédrken, dels individuella varumirken, ska jamforelsen mellan de beroérda varorna och
tjidnsterna ske enligt samma kriterier som tillimpas ndr det ska bedomas huruvida de varor och
tjdnster som omfattas av tva individuella varumérken liknar varandra eller ar identiska. Med
tillimpning av dessa kriterier fann tribunalen att 6verklagandendmndens slutsats skulle faststillas,
enligt vilken det inte finns nagot som helst samband mellan de varor och tjinster som ansokningarna
om registrering av varumérken avsag och den vara som omfattas av de éldre varumérkena, da enbart
den omstdndigheten att omsittningskretsen eventuellt kan anse att dessa varor och tjénster har
samma geografiska ursprung inte ar tillracklig for att faststélla att de liknar varandra eller dr identiska,
i syfte att tillaimpa artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009. Slutligen fann tribunalen att d&ven nar det ror
sig om en bedomning av huruvida det foreligger en risk for forvixling mellan kollektivmérken och
individuella varumarken kan inte de motstaende kdnnetecknens likhet kompensera bristen pa likhet
mellan de varor eller de tjanster som omfattas av dessa kdnnetecken.

19. Vad betriffar den andra grunden papekade tribunalen forst att det var ostridigt mellan parterna att
de motstdende kidnnetecknen ar identiska i fonetiskt hdnseende och i hog grad liknar varandra i visuellt
hianseende. Darefter konstaterade tribunalen att 6verklagandendmnden inte slutgiltigt hade konstaterat
att de dldre varumiérkena var vilkdnda eller att omsittningskretsen uppfattade att det fanns ett
samband mellan de motstdende kinnetecknen, utan att 6verklagandenidmnden, vid sin bedomning,
hade utgatt fran tva hypotetiska premisser. Den forsta premissen var att de &ldre varumairkenas
exceptionellt hoga anseende hade bevisats, och den andra premissen var att det var mojligt att
omsattningskretsen skulle anse att det fanns ett samband mellan de motstdende kénnetecknen.
Betriaffande de risker som avses i artikel 8.5 forordning nr 207/2009 ansdg tribunalen att
overklagandendmnden hade gjort en riktig bedomning nér den konstaterade att det inte forelag nagon
risk for att de dldre varumairkenas sérskiljningsformaga skulle lida forfang och nér den uteslot att det
fanns nagon risk for att anvdndningen av de sokta varumairkena skulle vara till forfang for de éldre
varumarkenas renommeé. Vad betriffar risken for att de sokta varumérkena skulle dra otillborlig fordel
av de dldre varumirkenas sirskiljningsformaga eller renommé, ansdg diremot tribunalen att med
hiansyn till att de omtvistade besluten grundar sig pa den hypotetiska premissen att de é&ldre
varumairkena atnjot ett exceptionellt renommé, kunde de positiva egenskaper som ordet "darjeeling”,
vilket 4r gemensamt f6r de motstaende kdnnetecknen, associerar till 6verforas pa vissa av de varor och
tjdnster som omfattades av de sokta varumirkena och foljaktligen forstarka deras attraktionskraft.
Tribunalen fann foljaktligen att de omtvistade besluteten delvis skulle ogiltigforklaras, till den del
overklagandendmnden hade funnit att artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 inte var tillimplig och,
i fraga om alla de varor som tillhorde klass 25 och de tjinster inom detaljhandel som tillhérde
klass 35 och omfattades av de sokta varumirkena, hade funnit att det inte forelag nagon risk for att
anvindningen av dessa varumaérken utan skélig anledning skulle medfora en fordel.

IV. Overklagandena

A. Forfarandet
20. Genom skrivelser av den 14 december 2015 ingav The Tea Board fyra dverklaganden avseende de

overklagade domarna. Genom beslut av domstolens ordférande meddelat den 12 februari 2016
forenades malen vad géller det skriftliga och det muntliga forfarandet samt domen.
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21. Genom sirskild handling av den 11 april 2016 ingav Delta Lingerie, som var intervenient i forsta
instans, ett anslutningsoverklagande avseende de oOverklagade domarna. The Tea Board, Europeiska
unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) och Delta Lingerie utvecklade sin talan vid forhandlingen
den 25 januari 2017.

B. Parternas yrkanden i huvudéverklagandet

22. 1 vart och ett av malen har The Tea Board yrkat att domstolen ska upphdva delar av den
overklagade domen, i den del tribunalen ogillade 6verklagandet savitt avser de tjinster som omfattas
av de sokta varumirkena i klass 35, bortsett fran “detaljhandel med damunderkldder, dofter,
eau-de-toilette och kosmetika, hushalls- och badlinne”, och i klass 38, och om nédvandigt aterforvisa
malet till tribunalen samt forplikta EUIPO att ersitta réattegangskostnaderna.

23. I vart och ett av mélen har EUIPO och Delta Lingerie yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet
och forplikta The Tea Board att ersitta rattegangskostnaderna.

C. Parternas yrkanden i anslutningsoverklagandet

24. I vart och ett av malen har Delta Lingerie yrkat att domstolen ska upphéva delar av de 6verklagade
domarna, i den méan som tribunalen ogiltigférklarade de omtvistade besluten vad betréffar de varor
som omfattas av de sokta varumirkena och som tillhor klass 25, och vad betriffar de tjanster inom
"detaljhandel med damunderklader, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushalls- och badlinne” som
omfattas av de sokta varumirkena och som tillhor klass 35, och om noédvindigt aterforvisa malet till
tribunalen samt forplikta The Tea Board att ersitta riattegangskostnaderna.

25. 1 vart och ett av malen har EUIPO och The Tea Board yrkat att domstolen ska ogilla
anslutningsoverklagandet och forplikta Delta Lingerie att ersétta rittegangskostnaderna.

V. Bedomning

A. Huvudoverklagandena

26. Till stod for vart och ett av sina Gverklaganden har The Tea Board é&beropat tva grunder. Den
forsta grunden avser asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, och den andra grunden
avser asidosittande av artikel 8.5 i samma foérordning.

1. Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009

27. Den forsta grunden i vart och ett av de 6verklaganden som The Tea Board har ingett bestar av tre
delar. Som forsta delgrund har det gjorts gillande att den grundliggande funktionen hos de
kollektivmiarken som avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 faststilldes pa ett felaktigt satt. Den
andra delgrunden avser ett fel vad betriffar de kriterier som ska tillimpas for att bedoma likheten
mellan varor och tjanster vid en konflikt mellan ett sddant kollektivmarke och ett kidnnetecken som ér
foremal for en ansdkan om registrering av ett individuellt varumdrke. Genom den tredje delgrunden
har The Tea Board slutligen gjort géllande att tribunalen gjorde en felaktig bedomning av arten av
risken for forvixling nér det foreligger en sadan konflikt.

28. Jag kommer forst att prova den forsta av de tre ovan angivna delgrunderna och dérefter, i logisk

ordning, den tredje delgrunden som avser arten av risken for forvixling, och slutligen den andra
delgrunden.
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a) Den forsta grundens forsta del: Den grundliggande funktionen hos de kollektivmdirken som
avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 faststdlldes pad ett felaktigt sditt

29. Genom den forsta grundens forsta del har The Tea Board gjort géllande att tribunalen gjorde en
felaktig rattstillimpning och/eller missuppfattade de faktiska omstdndigheterna i férevarande fall, da
den drog slutsatsen att den grundldaggande funktionen hos ett kollektivmirke i den mening som avses i
artikel 66.2 i forordning nr 207/2009, som bestdr i en uppgift som kan anvéndas for att beteckna de
aktuella varornas geografiska ursprung, inte skiljer sig fran den grundldggande funktionen hos ett
kollektivmérke i den mening som avses i artikel 66.1 i nimnda forordning och att mérkena i bada
fallen darfor har till funktion att anviandas for att beteckna det kommersiella ursprunget.

30. The Tea Board har aberopat fyra argument till stod for denna delgrund.

31. For det forsta har The Tea Board dberopat konstaterandet att artikel 66.2 i forordning nr 207/2009
utgor ett undantag till det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i samma
forordning, dock utan att forklara pa vilket sitt ett sddant konstaterande kan utgora stod for dess
pastaende om att den grundlidggande funktionen hos de kollektivmarken som avses i den forstndmnda
av dessa bestimmelser skiljer sig fran den grundlidggande funktionen hos andra kollektivmarken.

32. Trots att detta forsta argument inte dr sédrskilt detaljerat, ska forhallandet mellan de bada
ovanndmnda bestimmelserna i forordning nr 207/2009 undersokas ndrmare, for att battre forsta syftet
med det undantag som foreskrivs i artikel 66.2 i férordningen.

33. 1 det avseendet vill jag péapeka, sasom domstolen har angett, att vart och ett av de
registreringshinder som rdknas upp i artikel 7.1 i férordning nr 207/2009 ska tillimpas oberoende av
varandra’ och det allminintresse som beaktas vid prévningen av vart och ett av dessa hinder kan,
eller till och med bor, aterspegla olika hansynstaganden beroende pé vilket hinder det giller.®

34. I samband med tolkningen av artikel 3.1 c i forsta direktivet 89/104/EEG® — vars innehdll, savitt dr
av intresse hdr, var detsamma som innehéllet i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 207/2009 — angav
domstolen att denna bestammelse "ar ... avse[dd] att frdmja en malsdttning av allménintresse,
ndmligen att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjanster som
registreringsansokan avser kan anvindas fritt av alla, inbegripet som kollektivmarke eller i
sammansatta eller grafiska varumérken”, genom att hindra att "siddana tecken eller upplysningar
forbehalls ett enda foretag genom att de registreras som varumirke”. I dom av den 4 maj 1999,
Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26), vad sidrskilt betriffar
tecken eller upplysningar som kan anviandas for att visa det geografiska ursprunget till de varor som
ar foremal for ansokan om registrering av varumadrket, i synnerhet geografiska namn, angav domstolen
att det "foreligger ... ett allménintresse att undvika ensamrétt. Sddana tecken och upplysningar ar
namligen ldmpliga for att dels eventuellt lyfta fram kvalitén och andra egenskaper hos de berdrda
kategorierna av varor, dels att pa olika sitt influera konsumenternas preferenser, till exempel genom
att forknippa varorna med en plats som kan vécka positiva kénslor”.

7 Se, bland annat, dom av den 21 oktober 2004, harmoniseringskontoret/Erpo Mobelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 39).
8 Se, bland annat, dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkterna 45 och 46).
9 Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1).

10 Se dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 25), dom av den 8 april 2003, Linde m.fl.
(C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 73), dom av den 15 mars 2012, Strigl och Securvita (C-90/11 och C-91/11, EU:C:2012:147, punkt 31).
Betraffande artikel 7.1 c i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1), vilken
foregick forordning nr 207/2009, se dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P,
EU:C:2011:139, punkt 37).
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35. Det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 har séaledes
huvudsakligen ett ”antimonopolistiskt” syfte, sdrskilt ndr det avser upplysningar som kan visa de
aktuella varornas eller tjansternas geografiska ursprung och som uppfattas av omsattningskretsen som
att de visar ett sidant ursprung. "

36. Av ett sadant syfte gar det att utldsa att undantaget i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 fran
denna bestimmelse, och fran det absoluta registreringshinder som anges dari, har sin grund i de
aktuella markenas kollektiva art, vilken utesluter att ett enda foretag kan ha monopol pa
anviandningen av kénnetecken och upplysningar som dessa mirken bestar av pa ett sitt som strider
mot allminintresset av att sddana kannetecken och upplysningar kan anvindas fritt."

37. I motsats till vad The Tea Board har hdvdat gar det inte att av denna grund eller mer allmént av
forhallandet mellan artikel 66.2 i férordning nr 207/2009 och artikel 7.1 c i samma forordning utlésa
nagot argument till stod for pastaendet att den grundldggande funktionen hos kollektivmérken som
bestar av en geografisk beteckning skiljer sig fran den grundliggande funktionen hos andra
kollektivmarken.

38. The Tea Bord har for det andra gjort gillande att den grundliggande funktionen hos ett
kollektivmarke som skyddar en geografisk beteckning &r att garantera det geografiska ursprunget for
de varor och/eller tjinster som kollektivmiarket avser, och inte deras kommersiella ursprung. Ett
sadant marke skulle endast kunna anvéindas for att garantera "det kollektiva ursprunget” f6r de varor
eller tjanster som siljs eller erbjuds under kollektivmirket, det vill sdga att dessa varor eller dessa
tjianster hérror fran ett foretag i den aktuella geografiska regionen, dock utan att det anges fran vilket
specifikt foretag som varan eller tjansten harror.

39. Detta argument tycks, atminstone delvis, vara grundat pa en missuppfattning av den sirskiljande
funktion som tillerkdnns ett individuellt varumérke respektive ett kollektivmérke. Denna funktion
kommer till uttryck pa olika sétt i det ena och det andra fallet. Det individuella varumarket ska vara
dgnat att sdrskilja varorna eller tjdnsterna fran ett visst foretag, medan kollektivmérket syftar till att
sarskilja de varor eller tjanster som hérror fran medlemmarna i den sammanslutning som innehar
market. Med andra ord kan ett kollektivmérke aldrig identifiera varorna eller tjdnsterna fran ett
individuellt foretag, utan det sérskiljer dessa med héansyn till deras kollektiva ursprung. Detta framgar
for ovrigt klart av sjdlva ordalydelsen i artikel 66.1 i forordning nr 207/2009.

40. The Tea Board har dock hévdat att ett kollektivmarke enligt artikel 66.2 i férordning nr 207/2009
pa grund av sin art inte kan fylla ens en sadan sérskiljande funktion. Till stéd for sin standpunkt har
The Tea Board hédnvisat dels till artikel 67.2 i ndamnda forordning, ddr det foreskrivs att
bestammelserna for anvindningen av ett kollektivmirke som bestar av en geografisk beteckning, vilka

11 Detta syfte skiljer sig fran det syfte som efterstravas med det registreringshinder som féreskrivs i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, vilket
syftar till att fran registrering utesluta de kénnetecken som saknar sérskiljningsféormaga och som dérfér inte kan fylla varumadrkets
grundliggande funktion att visa varans eller produktens kommersiella ursprung, da det allménintresse som ligger till grund for detta
registreringshinder — for att anvinda det uttryck som domstolen anvdnder — sammanfaller med varumérkets grundldggande funktion. Se, for ett
liknande resonemang, dom av den 16 september 2004, SAT.1/harmoniseringskontoret (C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 27), och dom av den
15 september 2005, BiolD/harmoniseringskontoret (C-37/03 P, EU:C:2005:547, punkt 60). Se dock, for ett motsatt resonemang, dom av den
20 september 2001, Procter & Gamble/harmoniseringskontoret (C-383/99 P, EU:C:2001:461, punkt 37), som har forblivit ett isolerat fall vad
gdller denna aspekt.

12 Domstolen gjorde for ovrigt ett liknande uttalande i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230,
punkt 27), ndr den framholl att det allménintresse som ligger till grund for artikel 3.1 ¢ i forsta direktivet 89/104 framgick “av att
medlemsstaterna enligt artikel 15.2 i direktivet har mojlighet att oberoende av artikel 3.1 ¢ foreskriva att de tecken eller upplysningar som kan
beskriva varornas geografiska ursprung far utgora kollektivmarken”. Se dven dom av den 20 juli 2016, Internet Consulting/EUIPO — Provincia
Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, punkt 55).
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ska inges i enlighet med artikel 67.1," maste innefatta ritten fér en person, vars varor eller tjanster har
sitt ursprung i det berorda geografiska omradet, att bli medlem i den sammanslutning som innehar
varumdrket, dels till punkt 147 i dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar
(C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Jag medger att jag inte forstar hur artikel 67.2 i forordning nr 207/2009 styrker pastdendet att
kollektivmérken som bestar av geografiska beteckningar inte kan sirskilja de varor och tjanster som
hérrér frain medlemmarna i den enhet som innehar mirket fran dem som inte har samma kollektiva
ursprung. Denna bestimmelse syftar i sjdlva verket till att sdkerstilla att varje foretag, som har rétt att
anvinda den aktuella geografiska beteckningen for de varor eller tjdnster som omfattas av
kollektivmarket, kan fa rétt att anvinda detta mirke, genom att ansluta sig till den sammanslutning
som innehar det, och pa sa sitt forhindra att det uppstar monopol pd niamnda beteckning (i dess
funktion som varumaérke) for en sluten krets av foretag.

42. Nar det giller The Tea Boards hédnvisning till punkt 147 i dom av den 29 mars 2011,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), vill jag papeka att domstolen i den
punkten tog stéllning till den grundldaggande funktionen hos en geografisk beteckning som &r skyddad
(enligt nationella och internationella bestimmelser) och inte den grundliggande funktionen hos ett
kollektivmarke som bestar av en geografisk beteckning. Som kommer att framgé nedan i forevarande
forslag till avgorande, dr funktionen och omfattningen av skyddet for dessa bada kannetecken olika.
Detta framgar dven av samma dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar
(C-96/09 P, EU:C:2011:189), dir domstolen angav att ett kdnnetecken som &beropats med stod av
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 for att invinda mot en ansokan om registrering av ett
EU-varumirke med nodvandighet maste anvdndas "som ett varumairke” och saledes hénvisa till de
aktuella varornas kommersiella ursprung, och att en anvindning av detta kénnetecken som en
geografisk beteckning, det vill siga som en garanti for dessa varors geografiska ursprung, inte var
tillaten. **

43. Pa ett mer allmént plan motsdgs The Tea Boards standpunkt sévél av ordalydelsen i artikel 66.1 i
forordning nr 207/2009 och dess koppling till artikel 66.2 som av EU-varumarkessystemet som helhet.

44. Enligt artikel 66.1 i forordning nr 207/2009 avses med ett EU-kollektivmirke endast ett
kdnnetecken "som dr dgnat att sdrskilja varorna eller tjdnsterna som héarror fran medlemmarna i den
sammanslutning som innehar market fran de varor eller tjanster som hérror fran andra foretag”. I
artikel 66.2 i forordningen foreskrivs att tecken eller uppgifter som kan anvéndas i naringsverksamhet
for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjénster fir, som ett undantag fran artikel 7.1 c i
samma forordning, utgora kollektivmérken “enligt punkt 1”. De kollektivmédrken som avses i
artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 utgor séledes endast en kategori av de EU-kollektivmarken som
definieras i artikel 66.1. Om The Tea Boards standpunkt godtogs, skulle det innebéra att man bortser
fran det forhallande som unionslagstiftaren avsag att uppratta mellan de kdnnetecken som avses i de
tvad ovanndmnda bestdmmelserna.

45. Enligt artikel 66.3 i forordning nr 207/2009 ska bestimmelserna i denna forordning, om inte annat
foreskrivs, tillimpas p& EU-kollektivmarken. ' Enligt artikel 4 i férordning nr 207/2009 kan ett tecken
endast utgora ett EU-varumirke forutsatt att det "kan sérskilja ett foretags varor eller tjénster fran
andra foretags”. Denna sdrskiljande funktion ska anses syfta pa det kommersiella ursprunget for de
varor och tjdnster som omfattas av varumairket. Enligt fast réttspraxis dr ndmligen varumadrkets

13 T artikel 67.1 i forordning nr 207/2009 foreskrivs att den som ansoker om ett kollektivmarke ska inge bestimmelser for varumadrkets
anvindning, i vilka ska anges “vilka personer som har ritt att anvinda varumairket, villkoren for medlemskap i sammanslutningen och, i
forekommande fall, villkoren f6r markets anvindning, déribland péafoljderna”.

14 Se punkterna 147—-150 i dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 Genom forordning 2015/2424 har artikel 66.3 i forordning nr 207/2009 omformulerats fran och med den 1 oktober 2017, utan att dess innehall
har andrats.
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grundldggande funktion "att for konsumenten eller slutanvindaren av en vara eller tjanst som técks av
varumadrket garantera dess ursprungsidentitet, sa att denne utan risk for forvaxling kan sérskilja denna
vara eller tjanst frin andra med ett annat ursprung”.'® Ingen av bestimmelserna i férordning
nr 207/2009 rorande kollektivmirken ifragasiatter denna funktion att ange ursprunget, som enligt
domstolen utgér syftet med det skydd som foljer av varumairket.'” Tvirtom bekriftar artikel 66.1 i
forordning nr 207/2009 att kollektivmiarken fyller samma funktion, genom att det betrédffande dessa
kdnnetecken preciseras att denna funktion syftar till att gora det mdjligt att spara de varor eller
tjidnster som omfattas av dessa tillbaka till den sammanslutning som innehar market.

46. Kollektivmérken kan visserligen dven fylla andra funktioner. Utan att forvixla dessa med
kontrollmirken,'® kan de bekrifta en sirskild egenskap eller kvalitet hos de varor eller tjanster som
omfattas av mirkena.” Vad mer specifikt giller de kollektivmirken som avses i artikel 66.2 i
forordning nr 207/2009, ger de konsumenten en upplysning om det geografiska ursprunget for de
varor och tjanster som markena omfattar och kan fylla en beskrivande funktion i frdga om kvaliteter
som dr knutna till omradet eller till en viss lokal framstéllningstradition eller mer allmédnt férmedla de
positiva kvaliteter som tillskrivs det geografiska omrdde som de hanvisar till.* Detta hindrar dock inte
att den grundldggande funktionen hos kollektivmérken, oavsett om det roér sig om dem som avses i
artikel 66.1 eller om dem som avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009, dr — i likhet med alla
varumirken som regleras av denna forordning® — att sérskilja varumirkesinnehavarens varor och
tjianster fran de varor och tjanster som har ett annat ursprung. Som jag redan har frambhallit
betriffande kollektivmirken, kommer denna sirskiljande funktion till uttryck genom att identifiera
den sammanslutning som innehar varumarket, dd konsumenten upplyses om att de varor och tjénster
som omfattas av varumarket har ett gemensamt ursprung hos medlemmarna i denna sammanslutning.

47. For det tredje har The Tea Board slutligen gjort gillande att forordning nr 207/2009 ska tolkas mot
bakgrund av forordning nr 1151/2012 och avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter.*
I dessa tva rittsakter tillerkdnns geografiska beteckningar funktionen att identifiera en produkt som
héarstammar fran ett visst omrade ndr — sasom dar fallet med kollektivmiarket Darjeeling — en kvalitet,
ett rykte eller andra egenskaper hos den aktuella varan huvudsakligen kan tillskrivas detta geografiska
ursprung, och rittsakterna ger sidana beteckningar en hog skyddsniva. >

16 Se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28).

17 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 27).

18 Genom forordning 2015/2424 infordes artiklarna 74a—74k i férordning nr 207/2009, vilka ska trada i kraft den 1 oktober 2017 och som reglerar
EU-kontrollmérken. Dessa mirken gor det mojligt for ett attesterande institut eller organ att tillata dem som ansluter sig till
certifieringssystemet att anvinda mérket som kénnetecken for varor eller tjanster som uppfyller kriterierna for certifiering. I nimnda artikel 74a
anges att certifieringen inte far avse de aktuella varornas eller tjansternas geografiska ursprung.

19 T det avseendet foreskrivs det i artikel 67 i férordning nr 207/2009 att om det uppstills villkor for anvindningen av varumirket, vilka
exempelvis kan avse iakttagandet av vissa kvalitetsstandarder eller anviandningen av en sérskild framstillningsmetod, ska dessa anges i
bestimmelserna for anvindning av varumirket. Det aligger vidare innehavaren av kollektivmirket att, enligt artikel 73 i forordning nr 207/2009,
vidta rimliga atgarder for att forhindra att varumairket anvinds pa séitt som inte dr forenligt med de villkor for anvindning som anges i
bestammelserna for anvandning av varumérket, for att innehavarens rattigheter inte ska férklaras upphavda.

20 Se, for ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26).

21 I artikel 74a i férordning nr 207/2009, som inférdes genom férordning 2015/2424, beskrivs dock kontrollmirkenas funktion pa ett annat sitt.
Enligt denna bestimmelse ska sddana mérken ha "forméga att sérskilja varor eller tjanster som certifierats av innehavaren av mairket vad géller
material, tillverkningssdtt for varor eller utférande av tjanster, kvalitet, tillforlitlighet eller andra egenskaper, med undantag av geografiskt
ursprung, fran varor och tjinster som inte dr certifierade pa detta sitt”. Den sirskiljande funktionen hos dessa mirken avser séiledes inte
varornas eller tjansternas kommersiella ursprung, utan certifieringen av dessa mérken.

22 Avtalet aterfinns i bilaga 1 C till Marrakech-avtalet om uppréittande av Virldshandelsorganisationen och godkéndes pa Europeiska
gemenskapens vignar genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingdende, pa Europeiska gemenskapens vdgnar — vad
betriffar fragor som omfattas av dess behorighet — av de avtal som ar resultatet av de multilaterala forhandlingarna i Uruguayrundan
(1986-1994) (EGT L 336, 1994, s. 1) (nedan kallat Trips-avtalet).

23 The Tea Board har bland annat hénvisat till artikel 13 a—d i férordning nr 1151/2012 och till artikel 22 i Trips-avtalet. Dessa bestimmelser
utvidgar skyddet for skyddade geografiska beteckningar till att omfatta missbruk, imitation och anspelning i fraga om varor och tjanster.
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48. Det ska inledningsvis erinras om att namnet "Darjeeling” registrerades ar 2011 som en skyddad
geografisk beteckning enligt forordning nr 510/2006. Ansokan om registrering av detta namn ingavs
till Europeiska kommissionen den 12 november 2007, det vill sdga innan Delta Lingerie ingav sin
ansdkan om varumairkesregistrering.

49. Vid den tidpunkt di The Tea Board framstillde sina invindningar, hade férordning 2015/2424,*
varigenom ett nytt led 4a infordes i artikel 8 i férordning nr 207/2009, vilket tillater ett en invindning
framstélls med stod av en ans6kan om registrering av en geografisk beteckning som ldmnats in fore
ansokan om varumaérkesregistrering enligt unionsritten eller nationell ritt och som atfdljs av en
registrering, dnnu inte antagits.”

50. Aven om harmoniseringskontoret enligt artikel 7.1 k i forordning nr 207/2009 var skyldig att iaktta
det forbud mot registrering av varumirken som anges i artikel 14.1 i férordning nr 510/2006,° avsig
detta forbud endast ansokningar om registrering avseende samma produktklass som den som
omfattades av den geografiska beteckningen.

51. Harav foljer att The Tea Board i forevarande fall inte hade mojlighet att, vid
harmoniseringskontoret, stodja sig pa registreringen av namnet “Darjeeling” som en skyddad
geografisk beteckning for att invinda mot registreringen av de varumirkesansokningar som ingavs av
Delta Lingerie, trots att ansokan om registrering av detta namn ingavs fore varumérkesansokningarna.

52. Med beaktande av detta anser jag att The Tea Boards argument, som har atergetts ovan i punkt 47,
inte heller kan godtas.

53. Skyddade geografiska beteckningar och kollektivmdrken som bestar av en geografisk beteckning
omfattas av bestdmmelser som, dven om de har vissa gemensamma inslag, som till exempel
registreringsskyldigheten och forekomsten av regler som faststiller hur kédnnetecknet ska anvindas, i
ovrigt dr mycket olika. Bland de viktigaste skillnaderna ér typen av tecken som skyddas,” de varor
som kan omfattas av tecknen,” de stringa kraven vad giller sambandet mellan varan och det
geografiska omradet, vilka uppstills for registrering av geografiska beteckningar,” reglerna for att
uppna generisk karaktar, fornyelse av registreringen och upphivande pa grund av att det inte har varit
i verkligt bruk - vilket foreskrivs endast for varumérken — och skyddets omfattning, da skyddade
geografiska beteckningar atnjuter ett avsevart mer omfattande skydd. Kollektivméarken som bestér av
geografiska beteckningar och skyddade geografiska beteckningar utgor olika kénnetecken som fyller
olika syften och omfattas av olika regler.

24 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om dndring av forordning nr 207/2009 (EUT L 341, 2015,
s. 21).

25 Denna andring tradde i kraft den 23 mars 2016. Vid det datum dé invéndningarna framstélldes hade dessutom namnet "Darjeeling” d4nnu inte
registrerats som geografisk beteckning.

26 1 denna bestimmelse, vars innehéll i huvudsak motsvarar innehallet i nuvarande artikel 14.1 i forordning nr 1151/2012, foreskrivs att nar en
geografisk beteckning registreras i enlighet med denna forordning, ska en ansokan om registrering av ett varumérke, vars anvandning skulle
strida mot artikel 13.1 i férordningen och som avser en produkt av samma slag, avslds om ans6kan om varumarkesregistrering lamnas in efter
den dag da ansokan om registrering avseende den geografiska beteckningen 6verldmnats till kommissionen.

27 Enligt artikel 5.2 i foérordning nr 1151/2012 kan endast namn (och inte alla tecken som kan aterges grafiskt) registreras som geografiska
beteckningar.

28 Skydd for geografiska beteckningar foreskrivs endast for jordbruksprodukter och livsmedel genom forordning nr 1151/2012, for vin genom
Europaparlamentets och rddets forordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprittande av en samlad marknadsordning for
jordbruksprodukter och om upphévande av radets forordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
(EUT L 347, 2013, s. 671), och for spritdrycker genom Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om
definition, beskrivning, presentation och mirkning av, samt skydd av geografiska beteckningar for, spritdrycker, samt om upphédvande av radets
forordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 2008, s. 16).

29 Enligt artikel 5 i férordning nr 1151/2012 ska geografiska beteckningar avseende jordbruksprodukter och livsmedel identifiera en produkt som
hédrstammar fran en viss ort eller region eller ett visst land, vars sérskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det
geografiska ursprunget, och for vilken minst ett av produktionsleden &dger rum i det avgrinsade geografiska omradet. Samma krav dr inte
tillampliga pa de kollektivmirken som avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009.
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54. The Tea Board kan dérfor inte stodja sig pa reglerna om geografiska beteckningar for att hitta
argument till stod for sin stindpunkt att den grundlédggande funktionen hos de kollektivmérken som
avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 skiljer sig fran den grundliggande funktionen hos de
kollektivmdrken som avses i artikel 66.1, och liknar den grundldggande funktionen hos skyddade
geografiska beteckningar.

55. Vad betriffar The Tea Boards hanvisning till dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch
(C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 42 och 55), och dom av den 14 juni 2007, Haupl (C-246/05,
EU:C:2007:340, punkt 48), ska det papekas att domstolen i dessa tvd domar tolkade begrepp i
Europeiska unionens varumérkesrdtt mot bakgrund av motsvarande begrepp i Trips-avtalet. I
forevarande fall har The Tea Board dédremot hévdat att bestimmelserna i forordning nr 207/2009 ska
tolkas pa grundval av bestaimmelserna i Trips-avtalet rorande andra kidnnetecken &n varumérken.

56. Pa grundval av det ovan anforda anser jag att The Tea Boards 6verklagande inte kan bifallas savitt
avser den forsta grundens forsta del.

b) Den forsta grundens tredje del: Felaktig bedomning av arten av risken for forvixling vid en
konflikt mellan ett dldre kollektivmdrke som bestar av en geografisk beteckning och ett
kdnnetecken som dr foremadl for en ansokan om registrering av ett individuellt varumdrke

57. The Tea Board anser att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning och/eller missuppfattade de
faktiska omsténdigheterna i forevarande fall, d& den i de 6verklagade domarna drog slutsatsen att nir
det foreligger ett kollektivmirke i den mening som avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009, kan
det verkliga eller potentiella ursprunget for de varor eller tjdnster som omfattas inte beaktas vid
helhetsbedomningen av risken for forvixling enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, och att
fragan huruvida allménheten kan tro att de aktuella varorna, eller de ravaror som anviants for att
framstélla dessa, eller de tjanster som omfattas av de aktuella varumérkena kan ha samma geografiska
ursprung saknar betydelse.

58. I det avseendet vill jag erinra om att domstolen tolkar begreppet “risk for forvaxling” som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 i enlighet med varumarkets sérskiljande funktion. Enligt fast
rattspraxis foreligger en sadan risk for forvaxling nér allmédnheten kan missta sig vad avser de aktuella
varornas eller tjansternas ursprung.®

59. Risken for att konsumenten vilseleds om andra aspekter dn de aktuella varornas eller tjansternas
kommersiella ursprung, diribland deras geografiska ursprung, ar saledes ovidkommande for detta
begrepp. I dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29), angav
domstolen i det avseendet att det, "for att utesluta att det foreligger en sadan risk for forvéxling, inte
[racker] att enbart visa att det inte foreligger nagon risk for att allmidnheten kan missledas vad avser

ifrdgavarande varors eller tjansters framstillningsort”.*'

60. The Tea Boards standpunkt innebdr i huvudsak att domstolen ombeds att gora en ny tolkning av
begreppet “risk for forvaxling” vid en konflikt mellan ett individuellt varumirke och ett sadant
kollektivmarke som avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 mot bakgrund av den annorlunda
funktion som sistndmnda marke ska ha getts for att ange det geografiska ursprunget f6r de varor eller
tidnster som det avser. Eftersom de kollektivmirken som omfattas av artikel 66.2 fyller samma
sarskiljande funktion som de kollektivmarken som avses i artikel 66.1, kan dock en saddan ny tolkning
i vilket fall som helst inte vara motiverad.

30 Se, betriffande artikel 4.1 b i forsta direktivet 89/104, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 26).

31 Vad betriffar den omstdndigheten att 6verviganden som dr ovidkommande for den aktuella varans kommersiella ursprung saknar betydelse vid
bedomningen av huruvida det foreligger en risk for forvixling, se dom av den 5 april 2006, Madaus/harmoniseringskontoret — Optima
Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, punkt 31).
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61. Vidare vill jag papeka att eftersom harmoniseringskontoret inte &beropade nagra absoluta
registreringshinder mot registreringen av de sokta varumairkena, maste det med noédvédndighet ha
ansett att uttrycket "Darjeeling”, som ar den enda bestandsdelen i dessa varumérken, inte kunde
betraktas som en upplysning som i handeln visar de aktuella varornas och tjansternas geografiska
ursprung, i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 207/2009.* Tribunalen sjilv
konstaterade for o6vrigt i punkt 111 i de 6verklagade domarna att The Tea Board inte hade anfort
nagon omstidndighet som styrkte att det geografiska namnet enligt den berorda omsdttningskretsen
hade ett samband med de varor eller tjanster som omfattas av det sokta varumairket eller att detta
namn kunde anvindas av de berdrda foretagen som en upplysning om deras geografiska ursprung.

62. Harav foljer att &ven om det antas att den tolkning av risken for forvixling som The Tea Board har
foresprakat skulle godtas, dr de sokta varumirkena under alla omsténdigheter inte sadana att de
vilseleder konsumenten om det geografiska ursprunget for de varor eller tjanster som varuméirkena
avser, eftersom uttrycket “darjeeling” i de sokta varumirkena inte kommer att uppfattas av
konsumenten av dessa varor och tjdnster som en geografisk beteckning.

63. Under dessa omstidndigheter har The Tea Board i sjilva verket yrkat att den, med stod av sitt
kollektivmarke, ska tillerkdnnas en ritt, enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, att invdnda mot
registreringen av ett sokt varumairke, dven nar det inte foreligger nagon som helst risk for forvixling,
vilket skulle strida mot den klara ordalydelsen i denna bestimmelse.

64. Av de skdl som angetts ovan, anser jag att 6verklagandet inte kan bifallas savitt avser den forsta
grundens tredje del.

¢) Den forsta grundens andra del: Fel vad betrdffar de kriterier som ska tilldmpas for att bedoma
likheten mellan varor och tjdnster vid en konflikt mellan ett dldre kollektivmdrke som bestdr av
en geografisk beteckning och ett kinnetecken som dr foremdl for en ansokan om registrering av
ett individuellt varumdrke

65. Den forsta grundens andra del avser en felaktig rittstillimpning och/eller en missuppfattning av de
faktiska omstandigheterna i forevarande fall som tribunalen ska ha gjort sig skyldig till da den drog
slutsatsen att nér det foreligger ett kollektivmérke i den mening som avses i artikel 66.2 i forordning
nr 207/2009, kan det verkliga eller potentiella ursprunget for de aktuella varorna eller tjdnsterna inte
beaktas vid jamforelsen mellan dessa varor och tjénster i syfte att tillimpa artikel 8.1 b i férordningen,
och att denna jamforelse snarare ska ske enligt samma kriterier som tillimpas nir det ska bedomas
huruvida de varor och tjidnster som omfattas av individuella varumérken liknar varandra eller é&r
identiska. For att i forevarande fall bedoma likheten mellan den vara som omfattas av de édldre
varumirkena och de varor och tjinster som de sokta varumirkena avser, ska fragan stéllas huruvida
dessa varor och tjanster skulle kunna ha samma geografiska ursprung. Enligt The Tea Board ska
denna fraga besvaras jakande.

66. Det foljer av fast réttspraxis att vid bedomningen av likheten mellan de aktuella varorna eller
tjidnsterna ska samtliga relevanta faktorer som ar kannetecknande for forhallandet mellan varorna eller
tjidnsterna beaktas, sdrskilt varornas eller tjansternas art, avsedda dndamal och anvdndningsomrade
samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra® och deras distributionskanaler.**

32 Om harmoniseringskontoret hade ansett att ordet "Darjeeling” i de sokta varumérkena anvéndes for att identifiera de aktuella varornas och
tjdnsternas geografiska ursprung, borde dessa varumidrken dessutom inte fi ha registrerats pd grund av att de var vilseledande enligt
artikel 7.1 g i forordning nr 207/2009.

33 Se, betriffande artikel 4.1 b i forsta direktivet 89/104, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 23).

34 Se, bland annat, dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios)
(T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37).
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67. Det ska vidare papekas att dven om rattspraxis tycks krava att bedomningen av likheten mellan de
aktuella varorna eller tjansterna ska utforas pa grundval av strikt kommersiella kriterier, ingar en sadan
bedomning i ett storre sammanhang som avser bedomningen av huruvida det foreligger en risk for
forvaxling i den mening som angetts ovan. Hirav foljer att utover tillimpningen av ett visst antal pa
forhand faststillda faktorer, ska det i varje enskilt fall tas hansyn till mojligheten att konsumenten
konkret kan tillskriva de aktuella varorna eller tjénsterna ett gemensamt kommersiellt ursprung.

68. Det ar foljaktligen inte uteslutet att enbart en ndra anknytning mellan de aktuella varorna eller
tjidnsterna i vissa fall kan rdcka for att omséttningskretsen ska bli dvertygad om att varorna, om de é&r
forsedda med ett identiskt eller liknande kénnetecken, har tillverkats under ett enskilt foretags
kontroll eller flera foretag som &r knutna till varandra.

69. Pa grundval av sdrskilt ovanstdende anmairkning, vill jag inte utesluta att det, nir en invindning
enligt artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 grundar sig pa ett kollektivmirke (antingen enligt
artikel 66.1 eller 66.2 i denna forordning), vid bedomningen av likheten mellan de aktuella varorna
eller tjansterna — dven om denna bedomning ska utféras pa grundval av samma kriterier som
tillampas vid en konflikt mellan tva individuella varumérken — kan tas hénsyn till dessa varumarkens
sarskilda art, i den man som en sddan faktor kan péaverka konsumentens uppfattning om forhallandet
mellan dessa varor eller tjanster.

70. Faktum kvarstar dock att dven i ett sadant fall syftar bedomningen av detta forhallande slutligen till
att faststélla huruvida det foreligger en risk for forvixling mellan de motstaende kdnnetecknen enligt
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 och att denna risk, sasom har framgatt ovan, avser de aktuella
varornas eller tjansternas kommersiella ursprung.

71. Det ar uppenbart att kriteriet om det potentiella geografiska ursprunget for de tjanster som
omfattas av de sokta varumairkena inte kan ge upplysningar om risken for att omsattningskretsen kan
komma att tro att dessa tjanster hérror fran en av medlemmarna i den sammanslutning som innehar
de dldre kollektivmirkena, i vart fall under de omstindigheter som foreligger i forevarande mal, dar
uttrycket “darjeeling” inte anvéinds i de sokta varumérkena som en geografisk beteckning.

72. Overklagandet kan féljaktligen inte heller bifallas savitt avser den férsta grundens andra del.

d) Slutsatser betrdffande den forsta grunden for huvudoverklagandet

73. Pa grundval av det ovan anforda anser jag att The Tea Board inte har bevisat att de overklagade
domarna bygger pa felaktiga rattstillampningar, vad betraffar de aspekter som har undersokts. Nar det
géller anmérkningarna om en missuppfattning av de faktiska omstédndigheterna, ricker det att papeka
att de inte har styrkts pa nagot sitt.

74. Huvudoverklagandet kan foljaktligen inte bifallas savitt avser nagon del av den forsta grunden.

2. Den andra grunden for huvudoverklagandet: Asidosdiittande av artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009

75. The Tea Board anser att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning och missuppfattade de
faktiska omstidndigheterna, da den i de Overklagade domarna drog slutsatsen att de positiva
egenskaper som ordet "darjeeling” associerar till inte kunde 6verforas pa en del av tjansterna i klass 35
eller pa nagon av tjénsterna i klass 38, som de sokta varumirkena avsag, och att anvindningen av dessa
varumérken darfor inte skulle ha gett Delta Lingerie en affirsmassig fordel i fraga om dessa tjédnster.
Tribunalen underldt dven att motivera denna slutsats.
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76. I det avseendet ricker det att papeka att The Tea Board inte alls har forklarat pa vilket sitt denna
slutsats bygger pa en felaktig rattstillimpning eller styrkt sin anmérkning om att de faktiska
omsténdigheterna missuppfattades. De bada anmérkningarna kan darfor inte godtas.

77. Vad betréffar den pastddda avsaknaden av motivering, vill jag papeka att tribunalen, i var och en av
de overklagade domarna, angav att det inte alls framgick av handlingarna i malet varfér anvandningen
av de sokta varumirkena skulle ha gett Delta Lingerie en affirsmassig fordel vad betréffar de andra
tjidnsterna i klass 35 dn tjanster inom detaljhandel med damunderkldder och vad betriffar tjansterna i
klass 38, och att The Tea Board inte hade lagt fram nagon sdrskild omstédndighet som kunde styrka en
sadan fordel. Genom att hinvisa till avsaknaden av bevis som kan styrka att de positiva egenskaper som
ar knutna till ordet "darjeeling” overforts till de aktuella tjansterna, motiverade tribunalen i tillracklig
utstriackning slutsatsen att en sddan 6verforing inte kunde slés fast i forevarande fall.

78. Huvudoverklagandet kan foljaktligen inte bifallas savitt avser den andra grunden.

3. Slutsatser betrdffande huvudoverklagandet

79. Eftersom huvudoverklagandet, av de skdl som angetts ovan, delvis inte kan prévas och delvis ar
ogrundat savitt avser de tva grunder som daberopats till stod for detta, anser jag att
huvudoverklagandet inte kan bifallas. Jag foreslar darfor att domstolen ska ogilla huvudéverklagandet i
sin helhet.

B. Provning av anslutningsoverklagandena

80. Delta Lingerie har aberopat tva grunder till stod for vart och ett av sina anslutningséverklaganden.
Den forsta grunden avser att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning genom att missuppfatta de
respektive funktionerna for varumérken, 4 ena sidan, och skyddade geografiska beteckningar, & andra
sidan. Som andra grund har det gjorts géllande att domskalen dr motstridiga och att det skedde en
felaktig rattstillimpning vid tillimpningen av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009.

1. Den forsta grunden for anslutningsoverklagandena: Missuppfatining av de respektive
Junktionerna for varumdrken och skyddade geografiska beteckningar

81. Delta Lingerie anser att tribunalen, genom att aberopa en hypotetisk premiss enligt vilken de &ldre
varumirkenas renommé hade bevisats och genom att grunda denna premiss pa den felaktiga slutsatsen
att det anseende som namnet "Darjeeling” atnjot i egenskap av skyddad geografisk beteckning for te
kunde overforas pa samma kénnetecken som var skyddat som kollektivmarke for identiska varor,
gjorde sig skyldig till en felaktig rattstillimpning genom att missuppfatta de respektive funktionerna
for dessa tva typer av kdnnetecken.

82. Denna grund bygger enligt min mening pa en felaktig tolkning av de dverklagade domarna.

83. Det ska noteras att tribunalen i punkt 79 i de 6verklagade domarna papekade, vad angar fragan
huruvida de dldre varumirkena var vilkinda i den mening som avses i artikel 8.5 i foérordning
nr 207/2009, att formuleringen i de angripna besluten var "minst sagt tvetydig” och att det framgick av
”[d]en enda mening som inte [var] tvetydig” i det kapitel i dessa beslut som avsdg bedomningen av
niamnda fraga att 6verklagandendmnden inte hade slutgiltigt konstaterat att de édldre varumérkena var
vilkdnda. Tribunalen konstaterade att Overklagandendmnden inte desto mindre hade fullf6ljt sin
analys enligt artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, och fann, i punkt 80 i de 6verklagade domarna, att
overklagandendmnden med nddvandighet méste ha grundat sig pa antagandet att ett sidant renommé
hade bevisats.
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84. I motsats till vad Delta Lingerie har havdat var det inte tribunalen sjdlv som formulerade ett sddant
antagande, utan den konstaterade endast att dverklagandendmnden hade gjort det. Vidare avsag detta
antagande bevis for att de dldre varumirken var kdnda och inte, saisom Delta Lingerie tycks hévda, de
uppgifter pa grundval av vilka ett sadant bevis skulle ha kunnat laggas fram.

85. Genom att ga tillviga pa detta sitt, tog tribunalen inte sjilv stéllning till frdgan huruvida det hade
lagts fram bevis for att de dldre varumarkena var kidnda, och den tog inte heller, vare sig uttryckligen
eller underforstatt, stdllning till frigan huruvida det anseende som namnet “Darjeeling” atnjot i
egenskap av skyddad geografisk beteckning for te kunde, i syfte att faststélla sadana bevis, dverforas pa
samma kénnetecken som var skyddat som kollektivmérke for identiska varor.

86. For att bemota denna slutsats kan det inte goras gillande att den hypotetiska premissen att de
dldre varumirkenas renommé hade bevisats endast kunde ha formulerats genom att beakta en sadan
overforing av renommé. For det forsta framgar det inte klart av de omtvistade besluten, sérskilt med
hiansyn till deras tvetydiga ordalydelse, att underlatenheten att beakta mojligheten till en sadan
overforing var den enda aspekt av invindningsenhetens analys betriffande bedémningen av huruvida
de éldre varumirkena var kidnda som kritiserades av oOverklagandeniamnden. For det andra tog
overklagandendmnden sjélv inte klart — och 4n mindre slutgiltigt — stillning till en sddan mgjlighet
eller till den efterfoljande fragan huruvida, dven om det godtas att en Gverforing av renommé hade
skett, detta skulle ha rackt, under de omsténdigheter som forelag i forevarande fall, for att styrka att
de dldre varumérkena var kénda enligt artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 eller att i vart fall ett av
dessa var kant.

87. Slutsatsen att tribunalen inte avgjorde fragan huruvida det anseende som en skyddad geografisk
beteckning atnjuter kan overforas pa ett sadant kollektivmérke som avses i artikel 66.2 i forordning
nr 207/2009, med avseende pa tillimpningen av artikel 8.5 i forordningen, bekriftas dédremot av
punkt 147 i de 6verklagade domarna. I ndimnda punkt preciserade tribunalen, efter att i vart och ett
av malen ha slagit fast att de omtvistade besluten delvis skulle ogiltigforklaras, att det forst ankom pa
overklagandendmnden att formulera en definitiv slutsats i fragan huruvida de dldre varumérkena hade
renommé och i forekommande fall om styrkan av deras renommé.

88. Av det ovan anforda foljer att vart och ett av anslutningsoverklagandena inte kan bifallas savitt
avser den forsta grunden, dd den grundar sig pa en felaktig tolkning av de overklagade domarna och
avser en rattsfraga som tribunalen inte provade.

2. Den andra grunden for anslutningsoverklagandena: Motstridiga domskdl och en felaktig
rédttstilldampning vid tilldmpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009

89. Delta Lingerie har inom ramen for sin andra grund for 6verklagande, for det forsta, gjort géllande
att tribunalen motsade sig sjilv och asidosatte sin motiveringsskyldighet, ndr den i punkt 141 i de
overklagade domarna slog fast att inget hindrade att den omsittningskrets till vilken de sokta
varumirkena riktar sig kan tilltalas av att de vdrden och positiva egenskaper som dr knutna till
regionen Darjeeling 6verfors pa de sokta varumairkena, trots att den, i punkterna 107, 111 och 120 i
dessa domar, fann bade att det saknades ett samband mellan de varor och tjédnster som omfattas av de
sokta varumirkena och den nimnda regionen och att det inte forelag nagon likhet mellan dessa varor
och tjanster och den vara som omfattas av de édldre varumarkena.

90. Jag anser att denna anmairkning inte kan godtas. Punkterna 107, 111 och 120 i de 6verklagade
domarna, vilka Delta Lingerie har hanvisat till, ror ndmligen analysen av huruvida det foreligger en
verklig risk for att de édldre varumirkenas sirskiljningsformaga ska lida forfang, medan punkt 141 i
dessa domar avser bedomningen av huruvida det foreligger en risk for att en anvéndning utan skélig
anledning av de sokta varumidrkena skulle gora det mojligt att dra otillborlig fordel av de éldre
varumirkenas sirskiljningsformaga eller renommé. En bedomning av huruvida dessa tva risker
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foreligger kraver att olika omstédndigheter tas i beaktande. Nér det bedoms om det dldre varumairkets
sarskiljningsformaga har lidit forfang, ar det siledes det ekonomiska beteendet hos
genomsnittskonsumenten av de varor eller tjanster for vilka det dldre varumarket &r registrerat som ska
beaktas, medan analysen av huruvida det foreligger en risk for free-riding (snyltning) ska utforas utifran
synvinkeln fér genomsnittskonsumenten av de varor eller tjdnster som omfattas av det sokta
varumarket.

91. Tribunalen motsade saledes inte sig sjalv ndr den konstaterade dels att konsumenten av den vara
som omfattas av de dldre kollektivmarkena inte skulle forledas att tro att de varor och tjanster som
omfattas av de ansokningar om registrering av varumirken som ingetts av Delta Lingerie harror fran
regionen Darjeeling, dels att konsumenten av dessa varor och tjanster skulle tilltalas av de varden och
positiva egenskaper som &r knutna till den ndimnda regionen.

92. Denna slutsats paverkas inte av den omsténdigheten, vilken har framhallits av Delta Lingerie, att
konsumenterna av den vara som omfattas av de &ldre kollektivmérkena och konsumenterna av de
varor och tjanster som omfattas av de sokta varumiérken i viss man sammanfaller. Dessa
konsumenters uppfattning och beteende analyserades ndmligen av tribunalen ur olika synvinklar
(formaga att placera och kidnna igen de aktuella varornas eller tjdnsternas geografiska ursprung, & ena
sidan, och bendgenheten att tilltalas av associationsféormagan hos en geografisk beteckning, & andra
sidan) och i samband med olika koptransaktioner.

93. For det andra har Delta Lingerie gjort gillande att tribunalen gjorde en felaktig rittstillimpning vid
tillampningen av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009, genom att den i de 6verklagade domarna slog
fast att det forelag en risk for att anvindningen av de sokta varumirkena utan skilig anledning skulle
medfora en fordel i den mening som avses i nimnda bestimmelse, dven efter det att den hade
konstaterat att oOverklagandendmnden inte hade gjort nagon sdrskild analys av huruvida
omsittningskretsen kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstaende kénnetecknen.

94. I det avseendet racker det att papeka att det var forst efter det att tribunalen hade konstaterat att
overklagandendmndens analys grundades pa den hypotetiska premissen att ett sadant samband forelag
som den fortsatte sin provning av de omtvistade beslutens lagenlighet mot bakgrund av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009, innan den efter denna provning drog slutsatsen att denna bestimmelse hade
asidosatts. Dirigenom asidosatte inte tribunalen villkoren for att tillimpa artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009, i motsats till vad Delta Lingerie har havdat.

3. Slutsatser betrdffande anslutningsoverklagandena

95. Med hénsyn till att provningen av de grunder som har aberopats till stod for
anslutningsoverklagandena inte har gjort det mdgjligt att konstatera nagot av de fel som Delta Lingerie
har aberopat med avseende pa de 6verklagade domarna, anser jag att anslutningsoverklagandena ska
ogillas i sin helhet.

VI. Forslag till avgorande

96. Pa grundval av det ovan anforda foreslar jag att domstolen ogillar saval huvudoverklagandena som
anslutningsoverklagandena och forpliktar The Tea Board att ersitta de réttegangskostnader som
uppkommit med anledning av huvudéverklagandena och forpliktar Delta Lingerie att ersidtta de
rattegdngskostnader som uppkommit med anledning av anslutningséverklagandena.
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