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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 20 september 2017*

"Overklagande — EU-varumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.1 b — Ord- och
figurmérken innehallande ordelementet darjeeling eller darjeeling collection de lingerie —
Invindning fran innehavaren av EU-kollektivmarken — Kollektivmiarken som utgors av den geografiska
ursprungsbeteckningen Darjeeling — Artikel 66.2 — Grundldggande funktion — Konflikt med
ansokningar om individuella varumérken — Risk for forvéixling — Begrepp — Varu- eller
tjiansteslagslikhet — Bedomningskriterier — Artikel 8.5”

I de forenade malen C-673/15 P-C-676/15 P,

angaende fyra 6verklaganden enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs
den 15 december 2015,

The Tea Board, Calcutta (Indien), foretradd av M. Maier och A. Nordemann, Rechtsanwilte,
klagande,
i vilket de andra parterna ar:

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av J. Crespo Carrillo, i egenskap
av ombud,

svarande i forsta instans,
Delta Lingerie, Cachan (Frankrike), foretratt av G. Marchais och P. Martini-Berthon, avocats,
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: P. Mengozzi,
justitiesekreterare: forste handldggaren L. Hewlett,
efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 25 januari 2017,

och efter att den 31 maj 2017 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

* Rattegangssprak: engelska.
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foljande

Dom

The Tea Board har yrkat att domstolen ska upphédva de domar som meddelades av Europeiska
unionens tribunal den 2 oktober 2015, The Tea Board/harmoniseringskontoret — Delta Lingerie
(Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), av  den 2  oktober 2015, The Tea
Board/harmoniseringskontoret — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, ej
publicerad, EU:T:2015:742), av den 2 oktober 2015, The Tea Board/harmoniseringskontoret — Delta
Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, ej publicerad, EU:T:2015:741), och av den
2 oktober 2015, The Tea Board/harmoniseringskontoret — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, ej
publicerad, EU:T:2015:740) (nedan gemensamt kallade de 6verklagade domarna), i den del tribunalen
delvis ogillade The Tea Boards talan om ogiltigforklaring av de beslut som meddelades av andra
overklagandendmnden vid Europeiska unionens immaterialrdattsmyndighet (EUIPO) den 11 och den
17 september 2013 (drende R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 och R 1504/2012-2
(nedan kallade de omtvistade besluten), angdende invindningsférfaranden mellan The Tea Board och
Delta Lingerie.

Delta Lingerie har anslutningsvis yrkat att domstolen ska upphdva de 6verklagade domarna i den del
tribunalen ogiltigférklarade de omtvistade besluten.

Tillampliga bestimmelser

Artikel 22 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter (nedan kallat TRIPs-avtalet),
vilket aterfinns i bilaga 1 C till avtalet om upprittande av Viarldshandelsorganisationen (WTO), som
ingicks den 15 april 1994 i Marrakech och godkdndes genom rddets beslut 94/800/EG av den
22 december 1994 om ingdende pa Europeiska gemenskapens vignar — vad betréffar 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; svensk specialutgéva, omrade 1, volym 38, s. 2)
har rubriken "Skydd av geografiska ursprungsbeteckningar”. I artikel 22.2 a foreskrivs f6ljande:

”2. Betraffande geografiska ursprungsbeteckningar skall medlemmarna tillhandahalla berorda parter
rattsliga forfaranden for att forhindra

a) anviandning av ndgot i en varas beteckning eller presentation som anger eller ger intryck av att

varan i fraga har sitt ursprung i ett annat geografiskt omrade dn det egentliga ursprungsomradet,
pa ett sitt som vilseleder allmédnheten om varans geografiska ursprung,

Artikel 4 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78,
2009, s. 1) har foljande lydelse:

"Ett [EU-]varumirke kan utgoras av alla tecken som kan aterges grafiskt, sdrskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstéver, siffror, formen pa en vara eller dess forpackning, forutsatt att tecknet
i fraga kan sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.”

I artikel 7.1 c i ovanndmnda forordning foreskrivs foljande:

"Foljande far inte registreras:
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¢) Varumirken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, viarde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstdllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.”

Artikel 8.1 och 8.5 i samma forordning har foljande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumaérke invinder ska det varumérke som ansokan géller inte kunna
registreras

b) om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumairkena dr identiska eller &r av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre varumarket &r skyddat, inbegripet risken
for att varumaérket associeras med det dldre varumérket.

5. Dessutom giller att, efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumérke enligt punkt 2, det
varumirke som ansokan om registrering avser inte far registreras om det ar identiskt med eller liknar
det édldre varumaérket och avses bli registrerat for varor eller tjdnster som inte liknar dem for vilka det
dldre varumarket &r registrerat, nar — i fraga om ett dldre [EU-]varumirke — det dr kint i [Europeiska
unionen], eller, ndr — i friga om ett dldre nationellt varumérke — det &r kidnt 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 dldre varumairkets sérskiljningsformaga eller renommé.”

I artikel 66 i samma forordning, med rubriken ”[Europeiska unionens] kollektivmérken”, foreskrivs
foljande

”1. Med ett [EU-]kollektivmarke avses ett [EU-]varumirke som vid ansokan om registrering av mérket
betecknas som sadant och som é&r dgnat att sdrskilja varorna eller tjansterna som hérror fran
medlemmarna i den sammanslutning som innehar maérket fran de varor eller tjanster som hérror 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 utféra andra rdttshandlingar samt fora talan infor
domstolar och andra myndigheter far, liksom offentligrittsliga juridiska personer, ansoka om ett
[EU-]kollektivmarke.

2. Som ett undantag frén artikel 7.1 c far tecken eller uppgifter som kan anvindas i ndringsverksamhet
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 niringsverksamhet, forutsatt att de anvédnds i enlighet med god affarssed; i
synnerhet kan ett sddant mérke inte aberopas mot en tredje man som har rdtt att anvinda ett
geografiskt namn.

3. Bestammelserna i denna forordning ska tillimpas pa [EU-]kollektivmérken, om inte annat foreskrivs
i artiklarna 67-74.”
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Artikel 67 i férordning nr 207/2009, med rubriken "Bestimmelser for anviandning av varumérket”, har
foljande lydelse i punkt 2:

"I bestimmelserna for anvindningen ska anges vilka personer som har ritt att anvinda varumérket,
villkoren fér medlemskap i sammanslutningen och, i férekommande fall, villkoren for markets
anvindning, daribland paféljderna. Bestimmelserna for anvindningen av ett sadant mérke som avses i
artikel 66.2 maste innefatta ratten for en person, vars varor eller tjdnster har sitt ursprung i det berérda
geografiska omradet, att bli medlem i den sammanslutning som innehar varumaérket.”
Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar for jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 2012, s. 1) foreskriver foljande i
artikel 5.2:

"I denna foérordning avses med geografisk beteckning det namn som identifierar en produkt

a) som hédrstammar fran en viss ort eller region eller ett visst land,

b) vars sérskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska
ursprunget, och

¢) for vilken minst ett av produktionsleden dger rum i det avgridnsade geografiska omradet.”
I artikel 13.1 ¢ och d i samma foérordning foreskrivs foljande:

”1. Registrerade namn ska skyddas mot foljande:

¢) Alla andra osanna eller vilseledande uppgifter om ursprung, hiarkomst, beskaffenhet eller viasentliga
egenskaper hos produkten som anges pa den inre eller yttre forpackningen, i reklammaterial eller
handlingar gillande produkten i fraga, liksom paketering av produkten i en behallare som &r
agnad att inge en oriktig forestillning om produktens verkliga ursprung.

d) Alla andra forfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

I artikel 14.1 forsta stycket i forordningen, med rubriken ”Forhéallanden mellan varumérken,
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar”, anges foljande:

"Nér en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning registreras enligt denna férordning, ska
registrering av ett varumairke vars anviandning skulle strida mot artikel 13.1 och som avser en produkt
av samma typ avslas om ansokan om varumairkesregistrering lamnas in efter den dag da ansokan om

registrering av ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning lamnades in till [Europeiska]
kommissionen.”

Bakgrund till tvisten
Bakgrunden till tvisten kan, savitt framgar av de 6verklagade domarna, sammanfattas enligt foljande.

Delta Lingerie ingav den 21 och den 22 oktober 2010 ansokningar om registrering av EU-varumérken
till EUIPO i enlighet med férordning nr 207/2009.
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De sokta varumarkena utgors av

— nedanstdende figurkdnnetecken som omfattar ordelementet “darjeeling” skrivet med vita bokstéver
mot bakgrund av en ljusgron rektangel:

— nedanstaende figurkdnnetecken som omfattar ordelementet "darjeeling collection de lingerie” skrivet
med vita bokstdver mot bakgrund av en ljusgron rektangel:

— nedanstaende figurkdnnetecken som omfattar ordelementet "darjeeling collection de lingerie” skrivet
med svarta bokstdver mot vit bakgrund:

Darjeeling

collection de lingerie

— nedanstaende figurkdnnetecken som omfattar ordelementet "darjeeling” skrivet med svarta bokstéver
mot vit bakgrund:

Darjeeling

De varor och tjinster som registreringsansokningarna avsag omfattas av klasserna 25, 35 och 38 i
Niceoverenskommelsen om  internationell  klassificering av  varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen) och motsvarar, for varje klass, foljande beskrivning:

— Klass 25: "Damunderkldder f6r dag och natt, speciellt gordlar, bodies, bysthallare, snorliv, bysthallare,
trosor,  underbyxor, tangas, Overdrag,  kortbyxor,  boxershorts,  strumpebandshallare,
strumpebandhallare, knédstrumpeband, linnen, nattlinnen, strumpbyxor, strumpor, simkldder; Klader,
stickade kladartiklar, underkldder, &rmlosa trojor, t-trojor, korsetter, linnen, nattdrikter, boor,
arbetsblusar, linnen, sweaters, teddies, pyjamasar, nattskjortor, langbyxor, inomhusbyxor, sjalar,
morgonrockar, badrockar, badrockar, simkldder, badbyxor, underkjolar, scarves.”

— Klass 35: "Detaljhandel med damunderkldder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushalls- och
badlinne; Affarsradgivning for skapande och exploatering av detaljhandelsstillen och inkdpscentraler
for detaljhandelsforsdljning och reklam; Forsdljningsfrimjande tjénster (for tredje part), reklam,
foretagsledning, foretagsadministration, direktansluten reklam via ett datorndt, distribution av
reklammaterial (foldrar, flygblad, gratistidningar, prover), anordnande av prenumerationer pa tidningar
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for andras riakning; Affarsinformation eller -upplysningar; Anordnande av utstéllningar och evenemang
for kommersiella dndamal och reklaméndamal, reklamproduktion, uthyrning av reklamutrymmen i
radio, teve, reklamsponsring.”

— Klass 38: "Telekommunikation, datorstodd overforing av meddelanden och bilder, tjanster avseende
interaktiv tv-sindning som handlar om varupresentation, kommunikation via datorterminaler,
kommunikation (6verforing) via globala datornét, 6ppna och slutna.”

Dessa ansokningar offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 4/2011 av den
7 januari 2011.

Den 7 april 2011 invinde The Tea Board, som ér en enhet bildad enligt 1953 érs indiska lag om te
nr 29 och som iar behorig att administrera teproduktionen, mot registrering av de sokta varumarkena
for de varor och tjdnster som angetts ovan i punkt 15.

Invéandningen grundade sig pa foljande édldre varumarken:

— Det éldre EU-kollektivordmérket DARJEELING, som registrerades den 31 mars 2006 under nummer
4325718.

— Det nedan éatergivna édldre EU-kollektivfigurmarket, som registrerades den 23 april 2010 under
nummer 8674327:

&
i {
\ >

De bada EU-kollektivmarkena avser varor i klass 30 i Niceéverenskommelsen och motsvarar foljande
beskrivning: "Te”.

Till stod for invdndningen anfoérdes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i férordning
nr 207/2009.

I fyra beslut av den 31 maj, den 11 juni och den 10 juli 2012 avslog invandningsenheten inviandningen
mot ndmnda varumirken. Den 27 juli och den 10 augusti 2012 &verklagade The Tea Board till EUIPO
med yrkande om att besluten skulle upphévas.

Sasom framgir av de Overklagade domarna aberopade The Tea Board vid EUIPO:s andra
overklagandendmnd (nedan kallad o6verklagandendmnden) omstédndigheter som ger vid handen att
ordet "darjeeling”, det vill sdga det ord som &r gemensamt for de motstaende kénnetecknen, utgor en
skyddad geografisk beteckning for te som registrerats enligt kommissionens genomforandeférordning
(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]) (EUT L 276, 2011,
s. 5) till foljd av en ansokan som mottogs den 12 november 2007. Denna genomforandeforordning har
antagits pa grundval 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,
2006, s. 12)], sedermera ersatt av forordning nr 1151/2012.

Genom de omtvistade besluten avslog overklagandenidmnden overklagandena och faststillde
invindningsenhetens beslut. Med héansyn till att de varor och tjdnster som omfattades av de
motstaende tecknen inte var av liknande slag, fann 6verklagandendamnden sérskilt att det inte forelag
risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009. Namnden
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avfirdade dven det pastidda asidosittandet av artikel 8.5 i forordningen, med motiveringen att de
uppgifter som The Tea Board tillhandahéllit inte rackte for att styrka att tillimpningsvillkoren i den
artikeln var uppfyllda.

Forfarandet vid tribunalen och de éverklagade domarna

Genom skrivelser som inkom till tribunalens kansli den 25 november 2013 6verklagade The Tea Board
de fyra omtvistade besluten med yrkande om att de skulle ogiltigforklaras.

Till stod for sina 6verklaganden aberopade The Tea Board tva rittsliga grunder. Som forsta grund
gjordes det gillande att 6verklagandendmnden &sidosatt artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 i det att
niamnden missuppfattat den specifika funktion som EU-kollektivméarken som omfattas av artikel 66.2 i
forordningen har. Den andra grunden avsag asidoséttande av artikel 8.5 i forordningen.

I de 6verklagade domarna fann tribunalen att 6verklagandena inte kunde bifallas savitt avsag den forsta
grunden. Tribunalen uttalade i huvudsak att EU-kollektivmiarkens grundliggande funktion — inklusive
de som betecknar de aktuella varornas geografiska ursprung - inte skiljer sig fran individuella
EU-varumirkens funktion, samt att det inte fanns nagon risk for att varumairkena skulle forvixlas
eftersom de aktuella varorna och tjansterna varken var av samma eller av liknande slag.

Tribunalen fann vidare att overklagandena delvis kunde bifallas savitt avsag den andra grunden. Mot
bakgrund av den hypotetiska premissen att de dldre varumirkena hade ett exceptionellt hogt
renommé, vilken lag till grund for overklagandendmndens analys av tillimpningen av artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009, fann tribunalen att ndmnden felaktigt hade ansett — savitt avsig samtliga
varor i klass 25 i Nice-0verenskommelsen och ”“detaljhandel med damunderkldder, dofter,
eau-de-toilette och kosmetika, hushalls- och badlinne” i klass 35 i nimnda dverenskommelse, och som
de sokta varumirkena avsag — att det inte fanns nagon risk for att de sokta varuméirkena utan skalig

anledning skulle dra otillborlig fordel. Tribunalen ogiltigforklarade i detta avseende de omtvistade
besluten.

Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

The Tea Board har i vart och ett av sina 6verklaganden yrkat att domstolen ska:
— upphéva den 6verklagade domen i den mén tribunalen ogillade talan,

— om s ar nodvandigt, aterforvisa malet till tribunalen,

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegdngskostnaderna.

Domstolens ordférande beslutade den 12 februari 2016 att forena malen vad giller det skriftliga och
muntliga forfarandet samt domen.

EUIPO och Delta Lingerie har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandena och forplikta The Tea
Board att ersitta réttegdngskostnaderna.

Delta Lingerie har i sitt anslutningséverklagande yrkat att domstolen ska
— upphéva de dverklagade domarna i den man tribunalen ogiltigforklarade de omtvistade besluten,

— om sa dr nodvéndigt, aterforvisa malet till tribunalen, och

ECLILEU:C:2017:702 7
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— forplikta The Tea Board att ersitta rattegangskostnaderna.

EUIPO och The Tea Board har yrkat att domstolen ska ogilla anslutningsoverklagandet och forplikta
Delta Lingerie att ersdtta rattegangskostnaderna savitt avser anslutningséverklagandet.

Provning av huvudoverklagandena

The Tea Board har éberopat tva grunder. Den forsta grunden avser ett asidosdttande av artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 och den andra ett asidoséttande av artikel 8.5 i forordningen.

Den forsta grunden

Parternas argument

The Tea Board har for det forsta gjort gillande att tribunalen gjorde en felaktig rittstillimpning
och/eller missuppfattade sakomstandigheterna dé den, i punkterna 39-41 i de 6verklagade domarna,
slog fast att den grundldggande funktionen for ett kollektivmarke som utgors av tecken eller uppgifter
som i handeln kan beteckna "geografiskt ursprung for varor eller tjanster”, i den mening som avses i
artikel 66.2 i forordning nr 207/2009, inte skiljer sig fran den grundliggande funktionen for ett
EU-kollektivmirke i den mening som avses i artikel 66.1 i forordning nr 207/2009. Tribunalen gjorde
dirmed en felaktig rattstillaimpning da den slog fast att den grundliggande funktionen for
varumdrkena i bada fallen ar att ange det kommersiella ursprunget.

The Tea Board har till att borja med framfort att artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 utgor ett
undantag fran de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 ¢ i forordningen, vilket
uttryckligen ger medlemmarna i en sammanslutning rétt att exklusivt anvidnda det kdnnetecken som
skyddas av ett EU-kollektivmarke.

Enligt artikel 67.2 i férordning nr 207/2009 maste bestimmelserna foér anvindningen av ett
EU-kollektivmarke innefatta rdatten for var och en, vars varor eller tjdnster har sitt ursprung i det
berérda geografiska omradet, att bli medlem i den sammanslutning som innehar varumairket.
Foljaktligen kan ett EU-kollektivmérke som bestar av en geografisk beteckning aldrig sérskilja varor
eller tjanster som salufors av medlemmar i den sammanslutning som innehar varumairket fran andra
foretags varor eller tjinster. Domstolen har i sin dom av den 29 mars 2011,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 147), slagit fast att funktionen
hos en geografisk beteckning &r att ge konsumenterna en garanti for att varorna och varornas sarskilda
kvalitetsegenskaper har ett visst geografiskt ursprung.

Slutligen ska forordning nr 207/2009 tolkas mot bakgrund av artikel 13.1 ¢ och d i férordning
nr 1151/2012 och artikel 22 i TRIPs-avtalet, som innebdr att medlemmarna ska foreskriva rattsliga
atgirder som gor det mojligt for berorda parter att forbjuda framstillningen av en vara som anger
eller antyder att den aktuella varan har sitt ursprung i ett annat geografiskt omrade én det verkliga
ursprunget pa ett satt som missleder allmdnheten vad géller varans geografiska ursprung.

For det andra anser The Tea Board att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning och/eller
missuppfattade sakomstidndigheterna da den i punkterna 49, 51-53 och 60 i de 6verklagade domarna
slog fast att i ndrvaro av ett kollektivmirke som omfattas av artikel 66.2 i férordning nr 207/2009,
som bestir av en uppgift som betecknar geografiskt ursprung for de aktuella varorna, si kan de
aktuella varornas eller tjansternas verkliga eller potentiella geografiska ursprung inte beaktas inom
ramen for artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009 vid bedémningen av varu- eller tjansteslagslikheten.
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For det tredje anser The Tea Board att tribunalen gjorde en felaktig rittstillimpning och/eller
missuppfattade sakomstindigheterna da den i punkt 60 i de Overklagade domarna slog fast att i
ndrvaro av ett kollektivmirke som omfattas av artikel 66.2 i férordning nr 207/2009, sa kan de
aktuella varornas eller tjansternas verkliga eller potentiella ursprung inte beaktas inom ramen for
helhetsbedomningen av risken for forviaxling enligt artikel 8.1 b i forordningen, samt att fragan om
allménheten kan tro att de varor eller tjanster som omfattas av de motstdende kdnnetecknen eller
ravaror som anvinds for att tillverka dem kan ha samma geografiska ursprung, saknar relevans.

EUIPO och Delta Lingerie har bestritt den argumentation som framforts av The Tea Board.

Domstolens bedomning

Vad inledningsvis giller The Tea Boards péstaende att tribunalen missuppfattat omstindigheterna,
erinrar domstolen om foljande. Med beaktande av att ett pastiende om en sadan missuppfattning
utgor ett undantagsfall krévs enligt artikel 256 FEUF, artikel 58 forsta stycket i stadgan for Europeiska
unionens domstol och artikel 168.1 d i domstolens rittegangsregler sarskilt att klaganden tydligt anger
de omstidndigheter och den bevisning som missuppfattats av tribunalen och visar vilka fel i
bedomningen som enligt klaganden utgdér en sddan missuppfattning. En sddan missuppfattning ska
dessutom framga uppenbart av handlingarna i malet utan att det dr nodvéindigt att gora en ny
bedomning av de faktiska omstédndigheterna och av bevisningen (dom av den 11 maj 2017, Yoshida
Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, punkt 23 och dér angiven rattspraxis).

Domstolen konstaterar emellertid att The Tea Board inte styrkt sitt pastdende om missuppfattning.
Overklagandet kan dérfor inte bifallas i denna del.

Vad darefter giller den felaktiga rittstillimpning som gjorts géllande av The Tea Board, pépekar
domstolen féljande. I punkterna 41-43 i de o6verklagade domarna slog tribunalen i huvudsak fast att
den grundliggande funktionen hos ett EU-kollektivmérke dr att sdrskilja de varor eller tjanster som
hérrér fran medlemmarna i den sammanslutning som innehar mérket fran de varor eller tjanster som
hirror fran andra foretag, och inte att sérskilja dessa varor och tjénster utifran deras geografiska
ursprung.

Mot denna bakgrund fann tribunalen — i punkterna 49 och 51-53 i de 6verklagade domarna — att nér
de motstdende kénnetecknen i ett invindningsforfarande dels ar kollektivmérken, dels individuella
varumirken, maste jamforelsen av de berérda varorna och tjansterna ske enligt samma kriterier som
tillampas ndr det ska bedomas huruvida de varor och tjinster som omfattas av tva individuella
varumirken liknar varandra eller ar identiska. Med hédnsyn dértill kunde tribunalen inte godta The
Tea Boards péstaende att den omstidndigheten att allménheten kan uppfatta att de varor och tjanster
som omfattas av de motstdende kdnnetecknen har samma geografiska ursprung kan utgora ett
kriterium som ar tillrdckligt for att faststélla att de liknar varandra eller &r identiska sa att artikel 8.1 b
i forordning nr 207/2009 ar tillamplig.

I punkt 60 i de 6verklagade domarna underkdnde tribunalen The Tea Boards argument att det vid
bedomningen av huruvida det foreligger risk for forvaxling mellan & ena sidan EU-kollektivmérken
och & andra sidan individuella varumérken sa utgors denna risk av att allménheten kan tro att de
varor eller tjanster som omfattas av de motstaende kinnetecknen eller ravaror som anvinds for att
tillverka dem kan ha samma geografiska ursprung.

Det framgar av lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 — som, om inte annat foreskrivs i

artiklarna 67-74 i forordningen, &r tillamplig pd EU-kollektivmarken enligt artikel 66.3 i férordningen
— att om innehavaren av ett dldre varumérke invinder ska det varumirke som ansokan giller inte
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kunna registreras om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar ett dldre varumirke och de
varor eller tjanster som omfattas av varumarkena ar identiska eller ar av liknande slag — foreligger en
risk att allmanheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre varumarket ar skyddat.

Det foljer av fast réttspraxis att for att det ska foreligga risk for forvaxling enligt artikel 8.1 b i
forordning nr 207/2009 krévs det saval att det sokta varumarket dr identiskt med eller liknar det éldre
varumirket som att de varor eller tjanster som avses i ansékan om registrering ér identiska med eller
av liknande slag som de varor eller tjanster for vilka det dldre varumaérket har registrerats. Det foljer
vidare att dessa villkor &r kumulativa (dom av den 23 januari 2014, harmoniseringskontoret/riha
WeserGold Getrianke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, punkt 41 och dér angiven rattspraxis).

Vidare framgar det av fast réttspraxis att vid bedomningen av varu- eller tjansteslagslikheten ska
samtliga relevanta faktorer som &r kdnnetecknande for forhéllandet mellan varorna eller tjansterna
beaktas, sdrskilt deras art, avsedda @ndamal och anvdndningsomrade samt huruvida de konkurrerar
med eller kompletterar varandra (se, bland annat, dom av den 11 maj 2006,
Sunrider/harmoniseringskontoret, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punkt 85, och dom av den
18 december 2008, Les Editions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739,
punkt 65).

The Tea Board har i huvudsak gjort gillande att tribunalen — mot bakgrund av att den grundldggande
funktionen hos EU-varumérken som utgérs av tecken eller uppgifter som kan anvindas i
ndringsverksamhet for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster &r, enligt klaganden,
att ange geografiskt kollektivt ursprung for dessa varor eller tjanster — gjorde en felaktig
rattstillaimpning dd den inte, sdsom en relevant faktor vid bedomningen av varu- eller
tjidnsteslagslikheten, i den mening som avses i punkt 48 i denna dom, beaktade deras verkliga eller
potentiella kollektiva geografiska ursprung.

Domstolen konstaterar att detta argument grundar sig pd uppfattningen att den grundlidggande
funktionen hos EU-kollektivmarken som omfattas av artikel 66.2 i férordning nr 207/2009 skulle vara
en annan dn den grundliggande funktionen hos sddana mirken som omfattas av artikel 66.1 i
férordningen. Denna uppfattning dr emellertid felaktig. Sdsom framgar av ordalydelsen i artikel 66.2 i
férordning nr 207/2009 utgér EU-kollektivmérken, som utgors av tecken eller uppgifter som kan
anviandas i ndringsverksamhet for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster,
EU-kollektivmédrken i den mening som avses i artikel 66.1. Enligt denna artikel 66.1 kan
EU-kollektivmarken emellertid bara utgoras av kdnnetecken som é&r dgnade att sdrskilja varorna eller
tjdnsterna som hérrér fran medlemmarna i den sammanslutning som innehar maérket fran de varor
eller tjanster som hérror fran andra foretag.

Vidare foreskrivs det i artikel 4 i forordning nr 207/2009, som enligt artikel 66.3 &r tillimplig pa
kollektivmarken, att EU-varumairken bara kan utgoras av tecken som kan sirskilja det kommersiella
ursprunget for varor eller tjanster som forsetts med dessa tecken.

Domstolen har vid upprepade tillfillen uttalat att varumairkets grundlaggande funktion ar att garantera
konsumenten varans eller tjdnstens ursprung, sa att det dr maojligt att identifiera att den vara eller tjénst
som forsetts med mirket kommer fran ett visst foretag och darmed att sérskilja denna vara eller tjanst
fran andra foretags varor eller tjinster (dom av den 6 mars 2014, Backaldrin Osterreich The Kornspitz
Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punkt 20 och dir angiven réttspraxis).

Domstolen har vidare slagit fast att ett varumédrke kan ha andra funktioner &n
ursprungsangivelsefunktionen, vilka dven dessa kan vara skyddsvirda gentemot intrang av tredje man,
sasom funktionen att garantera varans eller tjanstens kvalitet samt kommunikations-, investerings- eller
reklamfunktionen. Domstolen har icke desto mindre alltid betonat att varumérkets grundldggande
funktion ar ursprungsangivelsefunktionen (se, for ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2010,
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Google France och Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 77 och 82, och dom av den
22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkterna 37-40
och dér angiven rattspraxis).

Att anse att den grundldggande funktionen hos ett EU-kollektivmarke enligt artikel 66.2 i forordning
nr 207/2009 &r att ange det geografiska ursprunget for de varor eller tjanster som forsetts med ett
sadant mirke och inte att ange varornas eller tjansternas kommersiella ursprung, skulle dédrmed sta i
strid med den grundlédggande ursprungsangivelsefunktionen.

The Tea Board har vidare — med stod av artikel 67.2 i forordning nr 207/2009 och réttspraxis fran
domen av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189,
punkt 147) — framfort argumentet att ett EU-kollektivmérke som omfattas av artikel 66.2 i forordning
nr 207/2009 till sin natur inte kan ha sérskiljningsformaga; detta argument kan emellertid inte
foranleda domstolen att gora ndgon annan beddmning dn den som gjorts ovan.

Det argument som framforts av The Tea Board avseende artikel 67.2 i forordning nr 207/2009 ér oklart
formulerat och det vinner inte stdd i utredningen. Vidare konstaterar domstolen att den, i sin dom av
den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 147),
endast uttalat att den grundldggande funktionen hos en geografisk beteckning dr att garantera
konsumenterna det geografiska ursprunget for varor och de sidrskilda kvalitetsegenskaper som ér
forknippade dédrmed. Domstolen har ddremot inte gjort nigon bedomning av den grundliggande
funktionen hos EU-kollektivmarken i den mening som avses i artikel 66.2 i forordning nr 207/2009.

For det andra utgor artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 visserligen — sasom gjorts géllande av The
Tea Board — ett undantag fran det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 c i
forordning nr 207/2009. Detta forhallande kan emellertid inte vederligga att den grundlidggande
funktionen hos ett EU-kollektivmérke som omfattas av artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 é&r att
garantera det kollektiva kommersiella ursprunget for varor som séljs under varumérket, och inte att
garantera deras kollektiva geografiska ursprung.

Domstolen delar dven generaladvokatens bedomning i punkterna 34-36 i forslaget till avgorande, att
det i artikel 66.2 i férordning nr 207/2009 foreskrivna undantaget fran artikel 7.1 c¢ i férordningen
forklaras av sjédlva beskaffenheten hos det kidnnetecken som omfattas av de kollektivmarken som avses i
artikel 66.2.

Domstolen har redan slagit fast att ndmnda artikel 7.1 c efterstravar ett mal av allmént intresse,
namligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjdnster som
ar foremal for registreringsansokan kan anvéndas fritt av alla, inbegripet som kollektivmarke eller i
sammansatta eller grafiska varumirken. Denna bestimmelse hindrar darmed att sadana tecken eller
upplysningar forbehalls ett enda foretag av den anledningen att de registrerats sasom individuella
varumirken (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 25, och dom av den 19 april 2007,
harmoniseringskontoret/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punkt 75 och dér angiven rattspraxis).

Ett EU-kollektivmiarke som omfattas av artikel 66.2 i forordning nr 207/2009 strider emellertid inte
mot ett sadant mél av allménintresse. Enligt sista meningen i artikel 66.2 ger ett kollektivmarke
ndmligen inte innehavaren nagon ratt att forbjuda tredje man att anvinda sddana tecken eller
uppgifter i néringsverksamhet, forutsatt att de anviands i enlighet med god affirssed. Dessutom
foreskriver artikel 67.2 i forordningen att bestimmelserna for anvindningen av ett mirke som avses i
artikel 66.2 ska innefatta réitten for var och en, vars varor eller tjanster har sitt ursprung i det berorda
geografiska omradet, att bli medlem i den sammanslutning som innehar varumarket.
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Domstolen finner for det tredje att The Tea Board — till stod for sin uppfattning — inte med framgang
kan &beropa argument som hérleds fran artikel 13.1 ¢ och d i féorordning nr 1151/2012 eller artikel 22 i
TRIPs-avtalet, vilka avser skyddet for skyddade geografiska beteckningar.

Det dr i detta avseende tillriackligt att konstatera att ndimnda geografiska beteckningar, & ena sidan, och
EU-kollektivmérken som utgors av tecken eller uppgifter som kan anvéndas i néringsverksamhet for att
beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster, & andra sidan, dr kdnnetecken som regleras av
olika réttsregler och som har olika dndamal. Medan ett EU-varumirke enligt artikel 4 i férordning
nr 207/2009 ér ett tecken som kan sdrskilja det kommersiella ursprunget for varor eller tjanster, sa ar
en geografisk beteckning enligt artikel 5.2 i forordning nr 1151/2012 det namn som identifierar en
produkt som hérstammar 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 avgrénsade geografiska omréadet.

Mot denna bakgrund gjorde tribunalen saledes inte nagon felaktig rattstillimpning da den i
punkterna 41-43 i de Overklagade domarna slog fast att den ursprungliga funktionen for ett
EU-kollektivmarke &r att sérskilja de varor eller tjdnster som hérrér fran medlemmarna i den
sammanslutning som innehar market fran de varor eller tjanster som hérror fran andra foretag, och
inte att sérskilja dessa utifran deras geografiska ursprung.

Saledes gjorde tribunalen inte heller ndgon felaktig réttstillimpning da den i punkterna 49 och 51-53 i
de overklagade domarna slog fast att — savitt giller tillimpningen av artikel 8.1 b i forordning
nr 207/2009 och nir de motstdende kénnetecknen &r kollektivmarken respektive individuella
varumirken — det inte kan anses utgora en avgorande faktor vid bedomningen av om varorna eller
tjiansterna dr av samma eller liknande slag att omsdttningskretsen eventuellt kan tro att de varor eller
tjianster som forsetts med de motstdende kidnnetecknen har samma geografiska ursprung.

Sasom tribunalen papekade i punkt 52 i de 6verklagade domarna, kan ett extremt vitt spektrum av
varor och tjanster tillverkas eller tillhandahéllas i samma geografiska omriade. Dessutom finns det
inget som utesluter att en region vars geografiska namn har registrerats som ett EU-kollektivmarke,
enligt artikel 66.2 i forordning nr 207/2009, erbjuder olika rdvaror som kan anvéndas for att tillverka
olika varor och varor av varierande slag.

Vad slutligen giller péastaendet att tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning i punkt 60 i de
overklagade domarna, ricker det att papeka att denna punkt ar ett overflodigt domskdl som
tribunalen redovisat for fullstindighetens skull. I punkterna 56-59 i de 6verklagade domarna hade
tribunalen ndamligen redan pa goda grunder — sdsom angetts i punkterna 43—63 i denna dom - slagit
fast att artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 inte kunde tillimpas i mélet, eftersom ett av rekvisiten
déri inte var uppfyllt. Den anmairkning som framstillts av The Tea Board mot denna punkt saknar
ddrmed verkan och ska dérfér lamnas utan avseende (se, for ett liknande resonemang, dom av den
19 april 2007, harmoniseringskontoret/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punkterna 56 och 57).

Mot bakgrund av det ovan anforda kan 6verklagandet inte bifallas savitt avser den forsta grunden.
Den andra grunden

Parternas argument

The Tea Board har som andra grund gjort gillande foljande. Tribunalen asidosatte artikel 8.5 i
forordning nr 207/2009 och/eller missuppfattade sakomstindigheterna da den, i punkt 145 i de
overklagade domarna, slog fast att de positiva egenskaper som kommer till uttryck genom
ordelementet “darjeeling” varken kan Overforas pa de tjanster som tillhor klass 35 i
Nicedverenskommelsen — med undantag for detaljhandel med damunderkldder och med dofter,
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eau-de-toilette och kosmetika, samt hushalls- och badlinne — eller pa nagon av de tjanster som tillhor
klass 38 i Niceoverenskommelsen och som omfattas av de omtvistade varumarkena. Tribunalen gjorde
narmare bestdimt fel dd den slog fast att det inte finns ndgot skidl att anta att de omtvistade
varumérkena skulle ge Delta Lingerie en kommersiell fordel i fraga om de aktuella tjansterna. Den
image av raffinemang, exklusivitet och unik kvalitet som enligt tribunalen férmedlas av ordelementet
"darjeeling” skulle kunna overforas pa tjdnster sdsom affirsradgivning eller telekommunikation och i
det avseendet stirka de omtvistade varumirkenas attraktionskraft. Tribunalen underldt dven att
motivera sin slutsats i punkt 145 i de 6verklagade domarna, ndmligen att de kvalitativa egenskaper
som associeras med ordelementet “darjeeling” inte kan 6verforas till tjdnster i klasserna 35 och 38 i
Niceéverenskommelsen.

EUIPO och Delta Lingerie har gjort gillande att 6verklagandet ska avvisas savitt avser den andra
grunden. The Tea Board har ndmligen aberopat denna grund for att fa till stdnd att domstolen
ersitter tribunalens bedomning med domstolens egen bedomning. I vart fall ska 6verklagandet ogillas
savitt avser den andra grunden, eftersom The Tea Board inte styrkt att tribunalen gjort en felaktig
rattstillimpning eller missuppfattat sakomstandigheterna.

Domstolens bedomning

Med stod av den rittspraxis som domstolen erinrat om i punkt 41 ovan, finner domstolen att The Tea
Board inte kan vinna framgang med sitt argument att tribunalen missuppfattat sakomstandigheterna,
dé the Tea Board inte styrkt detta.

Vad betriffar pastaendet att tribunalen inte motiverat sin slutsats i punkt 145 i de Overklagade
domarna, ér det tillrickligt att konstatera foljande. I dessa punkter godtog tribunalen inte det anforda
argumentet, av det skilet att anledningen till att anvindningen av de omtvistade varumairkena gav
Delta Lingerie en affirsfordel betraffande andra tjanster dn detaljhandel med damunderklédder och med
dofter, eau-de-toilette och kosmetika, samt hushalls- och badlinne, inte framgick av utredningen, och
att The Tea Board inte hade aberopat ndgon specifik omstindighet som kunnat styrka en sadan
fordel. Det har ddarmed inte styrkts att tribunalen underlétit att ge en motivering pa sitt som har gjorts
gallande.

Vad giller argumentet att de kvalitativa egenskaper som formedlas av ordelementet "darjeeling” skulle
kunna 6verforas till samtliga aktuella tjanster, sa har det argumentet i sjdlva verket framstallts for att fa
domstolen att prova sakomstindigheterna. Argumentet ska darfor avvisas sasom otillatet (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P,
EU:C:2011:177 punkterna 73 och 89).

Foljaktligen kan huvudéverklagandena inte heller vinna bifall pa den andra grunden.
Huvudoverklagandena ska dérfor ogillas i sin helhet.

Provning av anslutningsoverklagandet

Delta Lingerie har till stod for sitt anslutningsoverklagande aberopat en enda grund, némligen
asidosattande av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009. Denna grund kan delas in i tva delgrunder. Som
forsta delgrund har det gjorts gillande att tribunalen missuppfattade funktionen hos varumérken och
skyddade geografiska beteckningar. Som andra delgrund har det gjorts gillande att tribunalen ldmnat
motstridiga domskal och gjort en felaktig rattstillampning vid tillimpningen av artikel 8.5 i férordning
nr 207/20009.
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Den forsta delgrunden

Parternas argument

Delta Lingerie har gjort géllande f6ljande. Ett varumarkes funktion dr att garantera det kommersiella
ursprunget, medan en geografisk beteckning ska garantera det geografiska ursprunget. Mot bakgrund
av dessa olika funktioner, kan det aldrig anses att en skyddad geografisk betecknings renommé skulle
kunna Overforas till samma tecken som skyddas som kollektivmérke for varor av samma slag. Genom
att ange en hypotetisk forutsiattning att dldre varumirkens renommé styrkts i och med att det
renommé som “Darjeeling” har i egenskap av skyddad geografisk beteckning for te overforts till
samma tecken som skyddas sasom kollektivmiarke for varor av samma slag, s har tribunalen gjort en
felaktig rattstillimpning och missuppfattat funktionen av de aktuella varumirkena och funktionen av
de skyddade geografiska beteckningarna.

EUIPO och The Tea Board har bestritt den argumentation som framforts av Delta Lingerie.

Domstolens bedomning

I punkt 79 i de oOverklagade domarna slog tribunalen fast, vad angar fragan huruvida de é&ldre
varumirkena var kinda i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att
formuleringen i de omtvistade besluten dr minst sagt tvetydig. Tribunalen betonade emellertid att den
enda meningen som inte var tvetydig i denna del av de omtvistade besluten var den mening av vilken
det framgick "att overklagandendmnden inte slutgiltigt konstaterade att de &ldre varumirkena var
kidnda”. Nar EUIPO fragades ut pa den punkten under forhandlingen infor tribunalen, bekraftade
EUIPO enligt tribunalen att det saknades en definitiv slutsats i det avseendet.

I punkt 80 i de 6verklagade domarna ansag tribunalen emellertid att eftersom overklagandendmnden
inte desto mindre fullféljde sin analys angaende tillimpningen av artikel 8.5 i férordning nr 207/2009,
skulle det anses att denna analys grundades pa den hypotetiska premissen att det styrkts att de &ldre
varumairkena var kénda.

I punkt 146 i de overklagade domarna beslutade tribunalen — eftersom de omtvistade besluten bygger
pé en hypotetisk premiss om ett exceptionellt renommé hos de dldre varumiarkena — att besluten delvis
skulle ogiltigforklaras till den del 6verklagandendmnden i besluten fann att artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009 inte var tillamplig och, i frdga om alla de varor som tillhor klass 25 och de tjanster inom
detaljhandel som tillhor klass 35 och omfattas av de sokta varumirkena, fann att det inte forelag risk
for att nagon fordel skulle dras utan skilig anledning av anvéndningen av de sokta varumairkena. I
punkt 147 i de 6verklagade domarna angav tribunalen att det — efter den delvisa ogiltigférklaringen —
alag overklagandendmnden att definitivt ta stillning till om de dldre varumérkena var kdnda och i sa
fall i vilken utstrdackning.

Domstolen finner — till skillnad fran vad som gjorts géllande av Delta Lingerie men i likhet med vad
generaladvokaten angett i punkt 85 i sitt forslag till avgorande — att tribunalen varken tog stillning till
om det styrkts att de dldre varumirkena var kdnda eller om det renommé som “Darjeeling” atnjot
sasom geografisk beteckning for te kunde overforas till samma tecken som skyddas som
kollektivmarke for varor av identiskt slag.

Delta Lingeries forsta delgrund ér darmed resultatet av en missuppfattning av de 6verklagade domarna.
Delta Lingeries anslutningsoverklagande kan dérmed inte bifallas savitt avser den forsta delgrunden.
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Den andra delgrunden

Parternas argument

Delta Lingerie har gjort gillande att tribunalens motivering av de overklagade domarna ér
motségelsefull och att den asidosatt artikel 8.5 i férordning nr 207/20009.

I punkterna 89, 107, 111 och 120 i de overklagade domarna angav tribunalen att den faststillde
overklagandendmndens bedomning att det inte forelag nagon risk for forfang for de éldre
varumadrkenas sérskiljningsforméga eller renommé, mot bakgrund av att det inte gjorts nagon specifik
bedomning av en eventuell koppling mellan de motsaende kiénnetecknen och av att de varor och
tjanster som omfattades av de motstdende kidnnetecknen inte pa nagot sitt kunde anses vara av
liknande slag. Detta strider emellertid mot den beddémning som gjorts med avseende pa huruvida
nagon otillborlig fordel dragits av de dldre varumirkenas sirskiljningsformaga eller renommé. I
punkt 141 i de overklagade domarna angav tribunalen darvid att inget hindrar att den
omsittningskrets som de sokta varumairkena riktar sig till kan tilltalas av att regionen Darjeelings
(Indien) védrden och positiva egenskaper overfors pa dessa varumérken.

EUIPO har bestritt de argument som framforts av Delta Lingerie.

The Tea Board anser att den andra delgrunden ska avvisas eller i vart fall ogillas.

Domstolens bedomning

Vad forst giller de risker som ndamns i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, papekar domstolen
foljande. I punkt 94 i de dverklagade domarna angav tribunalen att det i ndmnda bestimmelse ndmns
tre typer av risker, namligen risken for att anvindningen av det sokta varumarket utan skalig anledning
for det forsta skulle vara till forfang for det dldre varumaérkets sarskiljningsformaga, for det andra till
forfang for det dldre varumairkets renommé och for det tredje dra otillborlig fordel av det éldre
varumarkets sdrskiljningsformaga eller renommé.

I de 6verklagade domarna gjorde tribunalen en separat provning av var och en av de risker som ndmns
i foregaende punkt. Vad forst giller forfanget for de dldre varumérkenas sarskiljningsformaga ansag
tribunalen, i punkterna 107 och 111 i de 6verklagade domarna, dels att eftersom de varor och tjanster
som omfattas av de motstaende kdnnetecknen inte i ndgon del ar av liknande slag, s& verkade den av
The Tea Board aberopade risken helt hypotetisk, dels att det var foga sannolikt att omsdttningskretsen
skulle uppfatta att de varor och tjanster som omfattas av de sokta varumérkena har sitt ursprung i
regionen Darjeeling (Indien).

Vad darefter giller forfanget for de dldre varumérkenas renommé anséag tribunalen foljande i punkt 120
i de overklagade domarna: det unika samband som finns mellan regionen Darjeeling och den kategori
varor som omfattas av de dldre varumirkena och avsaknaden av ett sadant samband mellan de varor
och tjanster som omfattas av de sokta varumérkena och den ndmnda regionen innebdr att risken for
att de dldre varumarkenas attraktionskraft minskar blir mer hypotetisk.

Vad slutligen giller den otillborliga fordel som kan dras av de dldre varumérkenas sarskiljningsférmaga
eller renommé angav tribunalen foljande i punkt 141 i de 6verklagade domarna: inget hindrar att den
omsdttningskrets som de sokta varumarkena riktar sig till kan tilltalas av att den ndmnda regionens
viarden och positiva egenskaper 6verfors pa de sokta varumérkena.

Domskilen i de overklagade domarna kan inte anses ha utformats pa ett motstridigt sétt.
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Medan punkterna 107, 111 och 120 i de 6verklagade domarna avser bedomningen av om det finns en
allvarlig risk att de dldre varumairkenas sérskiljningsformaga och renommé skadas, avser punkt 141
tribunalens provning av om det finns en risk for att anvindningen av de sokta varumirkena utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av de dldre varumirkenas sérskiljningsforméga eller
renomme.

Sasom angetts av generaladvokaten i punkt 90 i forslaget till avgorande, ska dessa olika typer av risker
bli foremal for en provning diar bedomningskriterierna inte nodvdndigtvis sammanfaller. Sasom
tribunalen angett i punkterna 71 och 95 i de 6verklagade domarna ska beddmningen av huruvida det
finns en risk for intrdng genom forfang for det dldre varumérkets sarskiljningsformaga eller renommé
goras med utgangspunkt i en normalt informerad och skiligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsument av de varor eller tjdnster for vilka detta varumairke ar registrerat. Daremot ska
bedomningen av huruvida det foreligger intrdng genom att det dras otillborlig fordel av det éldre
varumirkets sérskiljningsformaga eller renommé goras — i den man det dr den fordel som
innehavaren av det yngre varumérket drar av det &ldre varumirket som dr forbjuden — med
utgangspunkt i en normalt informerad och skiligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsument av de varor eller tjanster for vilka registrering av det yngre varumérkets har
sokts.

Tribunalen gjorde saledes inte ndgon motsédgelsefull bedomning dd den konstaterade dels att
konsumenten av en produkt som omfattas av de dldre varumérkena (i forevarande fall te) inte kan
foranledas att tro att de varor och tjanster som avses med de av Delta Lingerie sokta varumarkena
kommer fran regionen Darjeeling, dels att konsumenten av de varor och tjanster som avses med de av
Delta Lingerie sokta varumirkena kan tilltalas av regionen Darjeelings virden och positiva egenskaper.

Vad sedan specifikt giller asidoséttandet av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, ér det tillrackligt att
konstatera att nagot argument inte aberopats till styrkande av detta pastdende, féorutom argumentet
att domskidlen i de oOverklagade domarna utformats pa ett motstridigt sitt; sasom framgar av
punkterna 90-93 ovan kan detta argument emellertid inte vinna framgang.

Mot denna bakgrund kan anslutningsoverklagandet inte vinna bifall savitt avser den andra delgrunden.
Saledes ska anslutningsoverklagandet ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i réttegangsreglerna ska domstolen besluta om rittegdngskostnaderna nér
overklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i samma rittegdngsregler, som &r tillimplig i mal om
overklagande med stod av artikel 184.1 i dessa regler, ska tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

EUIPO och Delta Lingerie har yrkat att The Tea Board ska ersdtta rattegdngskostnaderna vad géller
huvudoverklagandena. Eftersom The Tea Board har tappat malen vad géller huvudéverklagandena, ska
EUIPO:s och Delta Lingeries yrkanden bifallas.

EUIPO och The Tea Board har yrkat att Delta Lingerie ska ersitta rattegangskostnaderna vad géller
anslutningsoverklagandet.  Eftersom  Delta  Lingerie = har  tappat malen vad  giller
anslutningsoverklagandet, ska EUIPO:s och The Tea Boards yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) f6ljande:

1) Overklagandena ogillas.

2) The Tea Board ska ersitta rittegangskostnaderna vad avser huvudoverklagandena.
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3) Delta Lingerie ska ersitta riattegangskostnaderna vad avser anslutningsoverklagandet.

Underskrifter
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