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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 14 september 2017*

”Overklagande — EU-varumirke — Férordning (EG) nr 207/2009 — Artiklarna 8.4, 53.1 c och 53.2 d —
EU-ordmérket PORT CHARLOTTE - Ansokan om ogiltighetsforklaring av detta varumérke —
Skydd for de éldre ursprungsbeteckningarna 'Porto’ och 'Port’ enligt forordning (EG) nr 1234/2007 och
nationell ratt — Huruvida skyddet for dessa ursprungsbeteckningar &r uttommande — Artikel 118m i
forordning (EG) nr 1234/2007 — Begreppen bruk av och anspelning pa den
skyddade ursprungsbeteckningen”

I mal C-56/16 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs
den 29 januari 2016,

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretrddd av E. Zaera Cuadrado och O.
Mondéjar Ortuio, bada i egenskap av ombud,

klagande,
med stod av

Europeiska kommissionen, foretrdadd av B. Eggers, I. Galindo Martin, ]J. Samnadda och T. Scharf,
samtliga i egenskap av ombud,

intervenient i 6verklagandet,
i vilket de andra parterna ar:

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP, Peso da Régua (Portugal), foretratt av P. Sousa e Silva,
advogado,

klagande i forsta instans
med stod av

Republiken Portugal, foretrddd av L. Inez Fernandes, M. Figueiredo och A. Alves, samtliga i egenskap
av ombud,

intervenient i 6verklagandet,
Bruichladdich Distillery Co. Ltd, Argyll (Forenade kungariket), foretratt av S. Havard Duclos, avocate,

intervenient i forsta instans

* Rattegangssprak: engelska.
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DOM AV DEN 14.9.2017 — MAL C-56/16 P
EUIPO MOT INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO

meddelar
DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: M. Campos Sanchez-Bordona,

justitiesekreterare: handlaggaren I. Illéssy,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 2 mars 2017,

och efter att den 18 maj 2017 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Europeiska unionens immaterialriattsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphéva den dom
som Europeiska unionens tribunal meddelade den 18 november 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e
do Porto/harmoniseringskontoret — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14,
EU:T:2015:863) (nedan kallad den overklagande domen). Genom denna dom ogiltigforklarade
tribunalen det beslut som meddelas av fjarde 6verklagandendmnden vid Kontoret f6r harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken och monster) den 8 juli 2014 (drende R 946/2013-4)
angdende ett ogiltighetsforfarande mellan Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP och
Bruichladdich Distillery Co. Ltd (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (nedan kallat IVDP) har genom sitt anslutningséverklagande
yrkat att domstolen delvis ska upphdva den 6verklagade domen.

Tillimpliga bestaimmelser

Forordning (EG) nr 207/2009

I artikel 8.4 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken
(EUT L 78, 2009, s. 1), foreskrivs foljande:

"Efter invdndning fran innehavaren av ett icke registrerat varumairke eller av ett annat tecken som
anviands i ndringsverksamhet i mer dn bara lokal omfattning, fir det varumérke som ansokan avser
inte registreras om och i den mén det finns [union]slagstiftning eller tillimplig nationell lagstiftning
om detta tecken:

a) Raitten till tecknet har forvéirvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av EU-varumérket
eller i forekommande fall tidpunkten for den prioritet som &beropas som grund for ansokan om

registrering av EU-varumarket eller,

b) tecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvindning av ett yngre varumairke.”
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Artikel 53.1 och 53.2 i denna forordning har foljande lydelse:

1. Efter ansokan till byran eller pa grundval av ett genkdromal i mal om varumairkesintrang ska ett
[EU-]varumairke forklaras ogiltigt i foljande fall:

¢) Om det finns en sadan dldre réttighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 dr uppfyllda.

2. Efter ansokan till byrdn eller pa grund av ett genkdromal i mal om varumairkesintrang ska ett
[EU-]varumirke ocksa forklaras ogiltigt om anvéndningen av ett sddant varumérke kan forbjudas pa
grund av en annan dldre rittighet enligt [union]slagstiftningen eller enligt den nationella ritt som ger
detta skydd, sérskilt

d) industriell dganderatt.”

Forordning (EG) nr 479/2008

I skilen 27, 28 och 36 i radets forordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008, om den
gemensamma organisationen av marknaden for vin, om dndring av forordningarna (EG) nr 1493/1999,
(EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphévande av forordningarna
(EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (EUT L 148, 2008, s. 1) angavs foljande:

”(27) Begreppet kvalitetsvin dr i gemenskapen grundat pa bland annat de sérskilda egenskaper som
kan tillskrivas vinets geografiska ursprung. Konsumenterna kdnner igen saddana viner via
skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar &ven om det nuvarande systemet
inte ar fullt utvecklat i detta hinseende. For att de berérda produkternas kvalitet ska kunna
goras gillande pa ett genomblickbart och mer omsorgsfullt sétt, bor det inféras en ordning
enligt vilken ansokningar om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning granskas i
overensstimmelse med gemenskapens Overgripande kvalitetspolitik for andra livsmedel dn vin
och spritdrycker i 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)].

(28) For att bevara de sirskilda kvalitetskidnnetecken som ar utméirkande for vin som beskrivs med en
ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning bor medlemsstaterna kunna tillatas att
tillampa strangare bestimmelser i det avseendet.

(36) Med hénsyn till rattssikerheten bor de ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar som
redan finns i gemenskapen undantas frén ny granskning. Berérda medlemsstater bér dock forse
kommissionen med den grundldggande information och de réttsakter som ligger till grund for
deras erkdnnande pa nationell nivd. Om detta inte sker skall de forlora sin skyddade
ursprungsbeteckning eller skyddade geografiska beteckning. Med hdnsyn till réttssékerheten bor
mojligheterna att aterkalla befintliga ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar vara
begransade.”
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Forordning nr 1234/2007

Radets forordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprittande av en gemensam
organisation av jordbruksmarknaderna och om sérskilda bestimmelser for vissa jordbruksprodukter
(forordningen om en samlad marknadsordning) (EUT L 299, 2007, s. 1), i dess lydelse enligt radets
forordning nr 491/2009 av den 25 maj 2009 (EUT L 154, 2009, s. 1) (nedan kallad férordning
nr 1234/2007), &r, mot bakgrund av tidpunkten for omstédndigheterna i fallet, tillimplig i malet.
Genom denna forordning upphavdes forordning nr 479/2008 med verkan fran den 1 augusti 2009.

I skal 3 till forordning nr 491/2009 anges foljande:

"Parallellt med forhandlingarna och antagandet av [forordning nr 1234/2007] inledde radet ocksa
forhandlingar om en policyreform inom vinsektorn, vilken nu har avslutats genom antagandet av
[forordning nr 479/2008]. Sasom anges i [férordning nr 1234/2007] inforlivades inledningsvis endast
sadana bestimmelser inom vinsektorn som inte redan hade genomgatt nagon policyreform i
[forordning nr 1234/2007]. De materiella regler som genomgick en policyreform skulle inforlivas i
[forordning nr 1234/2007] sedan de antagits. Eftersom sddana materiella regler nu har antagits bor
vinsektorn nu foljaktligen inforlivas fullt ut i [forordning nr 1234/2007] genom att de politiska beslut
som fattats i [forordning nr 479/2008] infogas i [forordning nr 1234/2007].”

I artikel 118b.1 i férordning nr 1234/2007, med rubriken "Definitioner”, foreskrivs foljande:
"I detta underavsnitt avses med

a) ursprungsbeteckning: namn pa en region, en ort eller i undantagsfall ett land, anvéint for att
beskriva en produkt som avses i artikel 118a.1 och som uppfyller foljande krav:
i) Dess kvalitet och egenskaper beror helt eller visentligen pa en viss geografisk omgivning med
de naturliga och ménskliga faktorer som férknippas med den.
ii) De druvor som vinet framstillts av kommer uteslutande fran detta geografiska omrade.
iii) Den framstills inom detta geografiska omrade.
iv) Den framstills av druvsorter tillhorande sorten Vitis vinifera.

b) geografisk beteckning: beteckning for en region, en ort eller i undantagsfall ett land, anvént for att

beskriva en produkt som avses i artikel 118a.1 och som uppfyller foljande krav:

i) Den besitter en specifik kvalitet, ett specifikt anseende eller ndgon annan specifik egenskap
som kan héanforas till det geografiska ursprunget.

ii) Minst 85% av de druvor som anvinds for framstillningen av vinet kommer uteslutande fran
detta geografiska omréde.

iii) Den framstills inom detta geografiska omrade.

iv) Den framstills av druvsorter tillhorande arten Vitis vinifera eller en korsning mellan denna art
och andra arter av sldktet Vitis.”

I artikel 118f1, 6 och 7 i denna forordning, med rubriken "Forberedande nationellt forfarande”,
foreskrivs foljande:

”1. Ansokningar om skydd av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning enligt

artikel 118b for vin med ursprung i gemenskapen, ska vara foremal for ett forberedande nationellt
forfarande enligt denna artikel.

6. Medlemsstaterna ska sétta i kraft de lagar och andra forfattningar som &r nédvandiga for att folja
denna artikel senast den 1 augusti 20009.
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7. Om en medlemsstat inte har nagon nationell lagstiftning om skydd av ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar, far den, dock endast tillfilligt, bevilja skydd pa nationell niva for
beteckningen i enlighet med villkoren i detta underavsnitt med verkan fran den dag som ansokningen
lamnats till kommissionen. Detta tillfalliga nationella skydd ska upphora den dag da ett beslut om
registrering eller avslag fattas i enlighet med detta underavsnitt.”

I artikel 118i i samma forordning foreskrivs foljande:

"Pa grundval av den information som kommissionen forfogar 6ver ska kommissionen fatta beslut ...
om att bevilja skydd for en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som uppfyller villkoren i
detta underavsnitt och som ér forenlig med gemenskapsritten, eller avsla ansokan om villkoren inte &r

uppfyllda.”

Artikel 11811 i forordning nr 1234/2007, med rubriken "Forhallande till varumérken”, har foéljande
lydelse:

"Nér en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning skyddas i enlighet med denna férordning,
ska en ansokan om registrering av ett varumirke som motsvarar niagot av de fall som avses i
artikel 118m.2, och som avser en produkt ur nagon av de kategorier som fortecknas i bilaga XIb,
avslas om ansokan om varumaérkesregistrering lamnas in efter den dag da ansokan om skydd av
ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen ldmnats in till kommissionen och
ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen darefter skyddas.

En varumaérkesregistrering som har gjorts i strid med vad som sdgs i forsta stycket ska forklaras
ogiltig.”

I artikel 118m i denna forordning, med rubriken ”Skydd”, foreskrivs foljande:

”1. Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar far anviandas av alla
aktorer som salufor vin som har producerats i enlighet med motsvarande produktspecifikation.

2. Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar och viner som anvénder de
skyddade beteckningarna i enlighet med produktspecifikationen ska skyddas mot f6ljande:

a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av den skyddade beteckningen
i) for produkter som ér jamforbara, men som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen for
den skyddade beteckningen, eller
ii) i den méan detta bruk innebdr att en ursprungsbetecknings eller en geografisk betecknings
anseende utnyttjas.

b) Varje obehorigt bruk, imitation eller anspelning, dven nidr produktens eller tjanstens verkliga
ursprung anges eller det skyddade namnet har oversatts eller atfoljs av uttryck som ’stil’, ’typ’,
‘'metod’, 'sadan som tillverkas i’, 'imitation’, 'smak’, ’liknande’ eller dylikt.

¢) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, harkomst, beskaffenhet eller visentliga
egenskaper hos produkten pa dennas inre eller yttre forpackning, reklammaterial eller handlingar,
liksom forpackning av vinprodukten i en behallare som &r dgnad att inge en oriktig forestéllning
om vinproduktens verkliga ursprung.

d) varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.

3. Skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar far inte bli generiska i
gemenskapen i den mening som avses i artikel 118k.1.
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I artikel 118n i samma forordning, med rubriken "Register”, foreskrivs foljande:

"Kommissionen ska upprétta och fora ett elektroniskt register 6ver skyddade ursprungsbeteckningar
och skyddade geografiska beteckningar for vin som ska vara tillgangligt for allménheten.”

Artikel 118s i forordning nr 1234/2007, med rubriken "Befintliga skyddade vinbeteckningar”, har
foljande lydelse:

”1. De vinbeteckningar som dr skyddade enligt artiklarna 51 och 54 i [radets] forordning (EQG)
nr 1493/1999 [av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden for vin (EGT
L 179, 1999, s.1)] och artikel 28 i kommissionens forordning (EG) nr 753/2002 av den 29 april 2002
om vissa tillampningsforeskrifter till radets forordning (EG) nr 1493/1999 niér det giller beteckning,
bendmning, presentation och skydd av vissa vinprodukter [(EGT L 118, 2002, s. 1)] ska automatiskt
vara skyddade enligt den hér forordningen. Kommissionen ska fora in dem i det register som avses i
artikel 118n i den hér férordningen.

2. Medlemsstaterna ska for de befintliga skyddade vinbeteckningar som avses i punkt 1 skicka in
foljande till kommissionen:

a) Den tekniska dokumentation ...
b) De nationella besluten om godkénnande.

3. De vinbeteckningar som avses i punkt 1 forlorar sitt skydd enligt denna férordning om inte den
information som avses i punkt 2 ldmnas in senast den 31 december 2011. Kommissionen ska vidta
motsvarande formella atgirder for att ta bort sddana beteckningar fran det register som avses i
artikel 118n.

4. Artikel 118r ska inte tillimpas pa sddana befintliga skyddade vinbeteckningar som avses i punkt 1.

Kommissionen far, pa eget initiativ och i enlighet med forfarandet i artikel 195.4, till och med den
31 december 2014 fatta beslut om att dra in det skydd for befintliga skyddade vinbeteckningar som
avses i punkt 1 om de inte uppfyller villkoren i artikel 118b. ...”

I artikel 120d i denna forordning, med rubriken "Striktare regler faststdllda av medlemsstaterna”, anges
foljande:

"Medlemsstaterna far begrinsa eller forbjuda anvandningen av vissa oenologiska metoder samt infora
hérdare restriktioner, som é&r tillaitna enligt gemenskapsritten, for vin som framstélls inom deras
territorium och i syfte att bdttre bevara de egenskaper som é&r kdnnetecknande for vin med en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning och fér mousserande vin och
likorvin.

Medlemsstaterna ska meddela dessa begransningar, forbud och restriktioner till kommissionen, som i
sin tur ska underrdtta ovriga medlemsstater.”

Den 1 augusti 2009 ersatte databasen E-Bacchus, i enlighet med artikel 118n i forordning 1234/2007,
det offentliggorande av forteckningar 6ver kvalitetsviner fran specificerade omraden (kvalitetsviner fso)
i Europeiska unionens officiella tidning som foreskrevs i artikel 54.5 i forordning nr 1439/1999.
Databasen innehéller skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar for
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viner frdn medlemsstaterna enligt forordning nr 1234/2007, och de ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar betriffande viner fran tredjelinder som é&r skyddade enligt bilaterala avtal
mellan Europeiska unionen och de tredjelanderna.

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

I punkterna 1-15 i den 6verklagade domen sammanfattades bakgrunden till tvisten och det omtvistade
beslutet enligt foljande:

771

10

11

12

[Bruichladdich Distillery Co. Ltd (nedan kallat Bruichladdich)] ingav den 27 oktober 2006 en
ansokan om registrering av [EU-]varumarke till [EUIPO] i enlighet med férordning [nr 207/2009].

Det sokta varumarket utgors av ordkénnetecknet PORT CHARLOTTE (nedan kallat det omstridda
varumarket).

De varor som registreringsansokan avsig omfattas av klass 33 i Nicedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957,
med &ndringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: ’Alkoholhaltiga drycker’.

Det omtvistade varumirket registrerades den 18 oktober 2007 under nummer 5421474 och
offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 60/2007, av den 29 oktober 2007.

Den 7 april 2011 ansokte [IVDP] vid [EUIPO], om ogiltighetsforklaring av det omtvistade
varumarket, enligt artikel 53.1 ¢ jamford med artiklarna 8.4, 53.2 d och 52.1 a i forordning
nr 207/2009, jamforda med artikel 7.1 ¢ och 7.1 g i samma forordning, i den del varumérket
omfattar varor som avses i punkt 3 ovan.

Som svar pa ansokan om ogiltighetsforklaring inskrénkte [Bruichladdich] forteckningen 6ver varor
for vilka det omtvistade varumirket registrerats till varor som motsvarar foljande beskrivning:
"Whisky”.

Till stod for sin ansokan om ogiltighetsforklaring har [IVDP] aberopat ursprungsbeteckningarna
‘[Plorto’ och ’[Plort), vilka ... dr skyddade i samtliga medlemsstater enligt flera bestimmelser i
portugisisk ratt och enligt artikel 118m.2 i férordning nr [1234/2007] ...

Genom beslut av den 30 april 2013 avslog annulleringsenheten ansokan om ogiltighetsfoérklaring.

[IVDP] o6verklagade den 22 maj 2013 annulleringsenhetens beslut till [EUIPO] med stod av
artiklarna 58—64 i férordning nr 207/20009.

I [det omtvistade beslutet] avslog [EUIPO:s] fjarde 6verklagandendmnd overklagandet.

Overklagandenimnden valde, for det forsta, att inte godta grunden avseende ett asidosittande av
artikel 53.1 c i forordning nr 207/2009, jamférd med artikel 8.4 i samma foérordning, i huvudsak
med hénvisning till att skyddet for ursprungsbeteckningar vad giller viner uteslutande regleras i
forordning nr [1234/2007], och séledes omfattades av Europeiska unionens exklusiva behorighet. ...

Overklagandenimnden slog vidare fast att dessa geografiska beteckningar dessutom enbart ar
skyddade vad géller viner, vilka &r varor som varken ér identiska eller jamforbara med en produkt
med beteckningen 'Whisky’, som dr en spritdryck med ett annat utseende och en annan
alkoholhalt, och som inte uppfyller produktspecifikationen fér vin, i den mening som avses i
artikel 118m.2 i forordning nr [1234/2007]. I den del [IVDP] har &beropat de ndmnda
ursprungsbeteckningarnas anseende, i den mening som avses i artikel 118m.2 a ii, har
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overklagandendmnden konstaterat att det omtvistade varumaérket varken ’anvinder’ eller "anspelar
p& de geografiska beteckningarna 'Porto’ eller 'Port’ och att det darfor inte var nodvéindigt att
avgora huruvida de hade nagot anseende. ... Den portugisiske konsumenten kénner till att 'den
geografiska beteckningen i sjdlva verket dr 'Oporto’ eller 'porto’ och att 'port’ helt enkelt dr en
forkortning av dessa ord som anvidnds pa etiketterna till vinflaskor for att beteckna det slags vin
som skyddas av denna geografiska beteckning’ (punkterna 19-26 i det [omtvistade] beslutet).

13 Overklagandenimnden har i detta avseende inte godtagit [[VDP:s] argument att skyddet enligt
artikel 118m.2 i férordning nr [1234/2007] borde utvidgas till varje kdnnetecken som ’'innehaller’
ordet 'Port’. Det ir inte heller fraiga om nagon ’anspelning’ pa ett Portvin, i den mening som avses i
artikel 118m.2 b i samma forordning, eftersom whisky ér ett helt annat slags produkt och eftersom
det omtvistade varumérket inte heller innehaller nagon del som &r potentiellt vilseledande eller
falsk. Overklagandenimnden slog fast att [6verklagandet] foljaktligen inte kunde vinna bifall med
stod av unionsrattsliga bestaimmelser om skydd for geografiska beteckningar vad giller vin, och att
det inte var nodvandigt att avgora huruvida varumaérket var kant eller inte (punkterna 27-29 i det
[omtvistade] beslutet).

14 For det andra avslog 6verklagandendmnden grunden avseende ett asidosdttande av artikel 53.2 d i
forordning nr 207/2009, med hénvisning till de pastadda ursprungsbeteckningarna ’[P]orto’ och
‘[Plort’ vilka den 18 mars 1983 registrerats hos Virldsorganisationen for den intellektuella
aganderitten (WIPO) under nummer 682, i enlighet med Lissabondverenskommelsen. ...

15 For det tredje avslog overklagandendmnden grunden avseende ett asidosittande av artikel 52.1 a i
férordning nr 207/2009, jamford med artikel 7.1 c och 7.1 g i samma forordning. ... ”

Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 15 september 2014 Overklagade IVDP det
omtvistade beslutet.

IVDP anforde till stod for sitt overklagande en grund som ror de faktiska omstandigheterna och fem
grunder som ror de rittsliga omstédndigheterna.

I overklagandet vid domstolen &r foljande grunder relevanta: Den tredje grunden, som avsag att
overklagandendmnden gjort en felaktig bedomning nir den fann att skyddet for
ursprungsbeteckningar vad giller viner uteslutande regleras i forordning nr 1234/2007, och inte i
nationell rétt, den forsta delen av den fjirde grunden, avseende att artikel 53.1 c i forordning
nr 207/2009 jamfoérd med artikel 8.4 i samma forordning asidosatts, eftersom overklagandendmnden
underldt att tillimpa relevant portugisisk lagstiftning och den andra delen av den fjarde grunden, i
vilken det gjordes gillande att artikel 118m.2 i forordning nr 1234/2007 asidosatts, eftersom
overklagandendmnden felaktigt hade funnit att registreringen eller anvindningen av det omtvistade
varumérket inte utgjorde vare sig bruk av eller en anspelning pa ursprungsbeteckningen "Porto” eller
"Port” och att det déarfor inte var nodvéandigt att prova dess anseende.

I den overklagade domen bif6ll tribunalen 6verklagandet savitt avsdg den tredje grunden och den forsta
delen av den fjarde grunden, i det att IVDP genom dessa grunder ifragasatte overklagandenamnden for
att denna inte hade tillimpat relevant portugisisk lagstiftning om skydd for ursprungsbeteckningarna
"Porto” eller "Port”, och ogillade 6verklagandet savitt avsdg ovriga grunder.

Tribunalen ogiltigforklarade foljaktligen det omtvistade beslutet.

8 ECLIL:EU:C:2017:693
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Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

EUIPO overklagade tribunalens dom genom skrivelse av den 22 januari 2016. Genom sérskild handling
av den 27 maj 2016 overklagade IVDP denna dom genom anslutningséverklagande.

Genom beslut av domstolens ordférande den 7 juli 2016 tilldts Republiken Portugal att intervenera till
stod for IVDP:s yrkanden.

Genom beslut av domstolens ordférande av den 12 augusti 2016 tillits Europeiska kommissionen att
intervenera till stod for EUIPO:s yrkanden vid den muntliga férhandlingen.

EUIPO har yrkat att domstolen ska

— bifalla 6verklagandet i dess helhet,

— upphéva den overklagade domen, och

— forplikta IVDP att ersidtta EUIPO:s rattegdngskostnader.
IVDP har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet i dess helhet,

— faststilla den 6verklagade domen, och

— forplikta EUIPO att ersitta de rattegangskostnader som uppkommit for IDVP i forfarandet vid
EUIPO, vid overklagandendmnden, vid tribunalen och vid domstolen.

Bruichladdich har yrkat att domstolen ska upphdva den overklagade domen och forplikta IVDP att
ersitta rittegangskostnaderna i detta forfarande.

Republiken Portugal har yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och forplikta EUIPO att ersétta
rattegangskostnaderna.

IVDP har genom sitt anslutningséverklagande yrkat att domstolen ska

— bifalla anslutningséverklagandet i dess helhet,

— delvis upphéva den 6verklagade domen, och

— forplikta EUIPO att ersdtta de kostnader IVDP haft som klagande vid domstolen.

EUIPO har yrkat att domstolen ska

— ogilla anslutningséverklagandet,

— bifalla EUIPO:s 6verklagande, och

— forplikta IVDP att ersatta EUIPO:s réttegangskostnader i samband med anslutningséverklagandet.

Bruichladdich har yrkat att domstolen ska ogilla anslutningsoverklagandet i dess helhet och forplikta
IVDP att ersitta rattegangskostnaderna i detta forfarande.

ECLILEU:C:2017:693 9
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Provning av huvudoverklagandet och anslutningsoverklagandet
Parternas argument

Parternas argument avseende huvudoverklagandet

EUIPO har som enda grund for sitt overklagande gjort gillande att artikel 53.1 ¢ i forordning
nr 207/2009 jamford med artiklarna 8.4 och 53.2 d i denna forordning har asidosatts.

Genom denna grund har EUIPO gjort géllande att tribunalen gjorde en korrekt bedémning nér den, i
punkt 41 i den oOverklagade domen, fann att “artikel 118m.1 och 118m.2, vad giller
tillimpningsomradet for forordning [nr 1234/2007], enhetligt och exklusivt reglerar savil tillstand som
begrinsningar av eller forbud mot kommersiellt utnyttjande av unionsrittsligt skyddade
ursprungsbeteckningar ...”. EUIPO har gjort gillande att tribunalen emellertid gjorde sig skyldig till en
felaktig rattstillimpning nédr den i punkt 44 i denna dom fann att sadana ursprungsbeteckningar énda
kunde ges kompletterande skydd enligt nationell rétt, som skulle kunna grundas pa artikel 8.4 i
férordning nr 207/20009.

Genom denna bedémning asidosatte tribunalen enligt EUIPO savdl de principer som anges i
EUF-fordraget — i vilket foreskrivs att utovandet av medlemsstaternas befogenhet kréver att unionen
inte har utovat sin egen befogenhet — som domstolens praxis. Egenskaperna hos och syftena med
forordning nr 510/2006, pa vilka domstolen grundade sig i dom av den 8 september 2009,
Budéjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), for att sla fast att det skydd som foreskrivs i denna
férordning &r uttommande, dr ndmligen desamma som dem i forordningarna nr 1234/2007 och
nr 479/2008. De materiella bestimmelserna i dessa férordningar ér dessutom till stor del identiska.

EUIPO har aven gjort géllande att unionslagstiftaren fér de ursprungsbeteckningar som omfattas av
tillimpningsomradet for forordningarna nr 1234/2007 och 479/2008 infort ett skydd for dessa
beteckningar inom vinsektorn endast pd unionsrdttsnivd. Det enda undantaget avser
overgangsbestimmelserna for skydd for ursprungsbeteckningar och medlemsstaternas befintliga
geografiska beteckningar.

EUIPO har hévdat att 4ven om tribunalen uttryckligen i punkt 38 i den 6verklagade domen godtog den
analoga tillimpningen av de principer som anges i dom av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar
(C-478/07, EU:C:2009:521), ska, tviartemot vad tribunalen fann i punkt 44 i denna dom, slutsatsen dras
att den uttommande karaktiren hos skyddsbestimmelserna i forordning nr 1234/2007 utesluter
mojligheten att ge ett kompletterande skydd som fyller ut, eller ersitter, det skydd som ges i férordning
nr 1234/2007.

IVDP har hévdat att det klart foljer av punkterna 38 och 41 i den 6verklagade domen att det skydd
som i forordning nr 1234/2007 ges ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar regleras
endast i denna forordning. Det dr dock inte mojligt att av denna dom dra slutsatsen att det skydd som
inrdttats genom denna forordning dr uttdmmande och strider mot tillimpningen eller inrdttandet av
nagot annat skyddssystem.

Det skydd som ges i férordning nr 1234/2007 utgor saledes inte hinder for vare sig riackvidden av eller

arten hos det skydd som ges i forordning nr 207/2009, i synnerhet inte det skydd som foljer av
artikel 53.1 c i denna forordning, jamford med artiklarna 8.4 och 53.2 d i denna forordning.

10 ECLIL:EU:C:2017:693
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Enligt IVDP kunde tribunalen, utan att gora sig skyldig till en felaktig réttstillimpning eller négra
motsédgelser i domskélen, anse att det skydd som ges ursprungsbeteckningar for vin i férordning
nr 1234/2007 var exklusivt, &ven om det kunde kompletteras av det skydd som ges dldre rattigheter
enligt nationell lagstiftning, i den mening som avses i artikel 8.4 i féorordning nr 207/2009, eftersom
dessa regler hade skilda och sjélvstandiga tillimpningsomraden.

IVDP har éven ifragasatt den pastadda parallellitet mellan forordning nr 510/2006 och férordning
nr 1234/2007 som EUIPO utgick fran och, séledes, tillimpningen pé viners ursprungsbeteckningar av
de principer som domstolen angav i domen av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07,
EU:C:2009:521), avseende ursprungsbeteckningar for livsmedel.

IVDP har péapekat att dven om det foljer av punkt 114 i domen av den 8 september 2009, Budéjovicky
Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), att syftet med radets forordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel
(EGT L 208, 1992, s. 1; svensk specialutgava, omrade 3, volym 43, s. 153) och forordning nr 510/2006
ar att infora ett enhetligt och uttommande skyddssystem, utgor denna exklusiva karaktidr dock inte
hinder for att det tillimpas ett skyddssystem for geografiska beteckningar som ligger utanfor
tillampningsomradet for dessa forordningar.

IVDP har gjort gillande att om unionslagstiftaren hade haft for avsikt att inrétta ett uttdmmande och
exklusivt skyddssystem, skulle detta ha foljt uttryckligen av bestimmelserna om detta system. I detta
hénseende dr de begrepp talande som anvénds i skél 6 i forordning nr 510/2006 eller i artiklarna 1
och 92.1 i radets forordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens véxtforadlarratt
(EGT L 227, 1994, s. 1; svensk specialutgidva, omrade 3, volym 60, s. 196).

IVDP har dven papekat att det i skél 28 i férordning nr 479/2008 foreskrivs att medlemsstaterna, for att
bevara de sdrskilda kvalitetskdnnetecken som é&r utmérkande for vin som beskrivs med en
ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning, "bor kunna tillitas att tillimpa strédngare
bestimmelser i det avseendet”.

Bruichladdich har gjort géllande att, sdsom tribunalen godtagit i punkt 38 i den 6verklagade domen,
domstolens fasta praxis avseende den uttémmande karaktiren hos forordning nr 510/2006 om
ursprungsbeteckningar for livsmedel ska tillimpas med nodvidndiga éndringar pa forordning
nr 1234/2007 savitt avser viners ursprungsbeteckningar. Dessa forordningar innehéller namligen
likartade bestammelser, sarskilt avseende registreringsforfarandet och skyddets rackvidd.

Vidare bor enligt Bruichladdich varje mojlighet for medlemsstaterna att ge ett specifikt skydd enligt
andra bestimmelser grundas pa uttryckliga bestimmelser. Bruichladdich har gjort géllande att
medlemsstaterna for ndrvarande endast har mojlighet att ge en ursprungsbeteckning ett tillfilligt
nationellt skydd till dess att kommissionen fattar beslut om registrering av denna beteckning pa
unionsniva.

Artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 kan inte heller betraktas som ett "uttryckligt undantag”, eftersom
den innehaller allménna bestimmelser och endast avser nationell lagstiftning som ar "tillamplig” pa det
aberopade éldre kiannetecknet.

Republiken Portugal har daremot gjort géllande att den tolkning enligt vilken skyddet for viners
ursprungsbeteckningar &r uteslutande och utgoér hinder for kompletterande skydd i den nationella
ritten i medlemsstaterna, inte kan godtas.

Vid forhandlingen vid domstolen har kommissionen gjort gillande att skyddssystemet for
ursprungsbeteckningar inom vinsektorn sasom detta foreskrivs i forordning nr 1234/2007 har en
uttommande karaktdr som utesluter andra typer av skydd for dessa beteckningar i medlemsstaternas
nationella lagstiftning.

ECLILEU:C:2017:693 11
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Parternas argument avseende anslutningsoverklagandet
IVDP har anfort tre grunder till stod for sitt anslutningsoverklagande.

Genom den forsta grunden for anslutningsoverklagandet, som syftar till att ifragasdtta punkterna 38
och 41 i den overklagade domen, har IVDP gjort gillande att tribunalen gjorde en felaktig
rattstillaimpning nédr den fann att artikel 118m.1 och 118m.2 i férordning nr 1234/2007 enhetligt och
exklusivt reglerar savil tillstdind som begrdnsningar av eller forbud mot kommersiellt utnyttjande av
unionsrittsligt skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Enligt IVDP &r sa inte
fallet, eftersom den analogi som hirvidlag gjordes mellan férordning nr 510/2006 och foérordning
nr 1234/2007 saknar rittslig grund.

IVDP har i detta hidnseende grundat sin argumentation pa de argument IVDP framfort inom ramen for
EUIPO:s huvudoverklagande, enligt vilka skyddet for ursprungsbeteckningarna foér vin inte regleras
uteslutande i forordning nr 1234/2007 utan dven omfattas av nationell ratt. Till stod for dessa
argument har det gjorts gillande att de principer som anges i punkt 114 i dom av den
8 september 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), avseende rdckvidden av det
skyddssystem som fOreskrivs i férordning nr 510/2006, inte kunde utvidgas till att omfatta det skydd
som foreskrivs i forordning nr 1234/2007, mot bakgrund av de bada forordningarnas vasentligt skilda
syften och egenskaper.

IVDP har genom den andra grunden for anslutningsoverklagandet gjort géllande att tribunalen i
punkterna 68-73 i den Overklagade domen felaktigt avfirdade den andra invdndningen i den andra
delen av den fjarde grunden, avseende att artikel 118m.2 a ii i forordning nr 1234/2007 asidosatts, pa
den grunden att det omtvistade varumérket inte medférde ett bruk av den skyddade
ursprungsbeteckningen "Porto” eller "Port” som IVDP innehar och inte heller anspelade pa detta,
varfor det inte var nddvéndigt att prova denna ursprungsbetecknings anseende.

IVDP har gjort gillande att tribunalen gjorde en felaktig bedomning nir den, i punkt 71 i den
overklagade domen, fann att "port” pa flera olika europeiska sprak, diribland engelska och
portugisiska, i forsta hand betydde hamn, det vill sdga en plats vid havet eller en flod. Pa portugisiska
finns namligen inte ordet "port”, utan det ord som anvénds for att beteckna en hamn ar "porto”. Pa
portugisiska utgor "port” endast en av flera andra former av den skyddade ursprungsbeteckningen
"Porto”.

IVDP har aven ifragasatt den bedomning tribunalen gjorde i ovannidmnda punkt 71, enligt vilken
kdannetecknet "PORT CHARLOTTE” ”for omsittningskretsen [framstir] som beteckningen pa en
hamn som bdr namnet pad en person som kallas Charlotte, varvid det inte upprittas nagot direkt
samband med ursprungsbeteckningen '[P]orto’ eller ’[Plort” eller med portvin”.

Att ordet "Port” ingar i det omtvistade varumairket utgoér en imitation av eller en anspelning pa
ursprungsbeteckningen "Port”, vilket innebér att IVDP som innehavare av denna ursprungsbeteckning
borde kunna skyddas mot bruket av detta varumirke enligt artikel 118m.2 a ii i foérordning
nr 1234/2007.

Genom den tredje grunden for anslutningsoverklagandet har IVDP ifragasatt att tribunalen i
punkterna 74-77 i den 6verklagade domen ogillade den tredje invindningen i den andra delen av den
fjarde grunden for overklagandet, genom att faststélla att anvindandet av det omtvistade varumairket
inte utgjorde “obehorigt bruk, imitation eller anspelning” i forhallande till ursprungsbeteckningen
"Porto” eller "Port”, i den mening som avses i artikel 118m.2 b i forordning nr 1234/2007.

12 ECLIL:EU:C:2017:693
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IVDP har till stod for sin tredje grund hénvisat till de argument som framforts inom ramen fér den
andra grunden for anslutningséverklagandet, eftersom IVDP anser att tribunalen i punkt 75 i den
overklagade domen grundade sin bedomning pa i huvudsak samma bedomningar som dem som
forekommer i punkt 71 i denna dom, som avses i den andra grunden.

Pa grundval av samma argument har IVDP &ven ifragasatt punkt 76 i den 6verklagade domen, i vilken
tribunalen gjorde foljande bedémning: "av skdl som redovisats i punkt 71 [i den 6verklagade domen],
att &ven om ordet port utgor en del av varumaérket sa uppfattar en genomsnittskonsument — d&ven om
vederborande antas vara portugis eller tala portugisiska — som stills infér en whisky med berorda
varumirke emellertid inte denna dryck som ett portvin som omfattas av den ifragavarande
ursprungsbeteckningen.”

Tribunalen gjorde inte heller en korrekt bedomning nér den i punkt 76 i den 6verklagade domen fann
att denna konsument inte associerar en whisky med det omtvistade varumédrket med ett portvin som
omfattas av denna beteckning, pa grund av de inte forsumbara skillnaderna mellan de utmérkande
egenskaperna hos respektive dryck vad giller bland annat ingredienser, alkoholstyrka och smak.

Aven om whisky och portvin dr uppenbart olika drycker, som IVDP papekade vid tribunalen, rér det
sig under alla omstédndigheter om jamforbara produkter.

Vad giller den forsta grunden for anslutningsoverklagandet, har EUIPO hianvisat till de argument
EUIPO redan framfort till stod for sitt overklagande.

EUIPO har gjort gillande att den andra och den tredje grunden for anslutningséverklagandet inte kan
tas upp till sakprovning, eftersom de endast avser argument avseende den faktiska bedomningen i fallet
och inte innehaller nagon rattsfraga.

Genom dessa grunder har IVDP inte forsokt visa att tribunalen gjorde en felaktig bedomning av de
juridiskt relevanta kriterierna for tillimpningen av artikel 118m i foérordning nr 1234/2007, utan
ifragasatt tribunalens bedomning av de faktiska omstédndigheterna i maélet, och i synnerhet den
avseende fragan huruvida det omtvistade varumérket anspelar pa ursprungsbeteckningen "Port” och
huruvida whisky och portvin ér jamférbara produkter.

EUIPO har papekat att IVDP inom ramen for den andra och den tredje grunden for
anslutningsoverklagandet inte har gjort gillande att tribunalen missuppfattat de faktiska
omsténdigheterna.

EUIPO har &dven gjort géllande att tribunalen tillimpade adekvata rattsliga kriterier, eftersom, enligt
fast rattspraxis, begreppet anspelning omfattar det ténkta fallet att det ord som anvénds for att ange
en produkt innehéller en del av ett skyddat namn, pa sd sétt att produktnamnet fir konsumenten att
som referensbild tinka pa den vara som har den skyddade beteckningen (se, for en liknande
bedémning, dom av den 21 januari 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punkt 21 och dir angiven
rattspraxis).

Bruichladdich har gjort géllande att anslutningsoverklagandet inte kan bifallas savitt avser den forsta
grunden, eftersom det foljer av domstolens praxis avseende forordning nr 510/2006 att det
skyddssystem som inrdttas genom denna forordning for ursprungsbeteckningar for livsmedel &ar
uttommande. Om en produkt omfattas av tillimpningsomradet for unionsbestimmelserna om
geografiska beteckningar, bor varje parallellt eller liknande nationellt skydd saledes inte ldngre
tillampas.
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Bruichladdich har tviartom gjort gillande att den omstdndigheten att det skyddssystem som foreskrivs i
unionsratten dr exklusivt inte utesluter andra nationella skydd for ursprungsbeteckningar. Ett sadant
nationellt skydd &r namligen tdnkbart avseende geografiska beteckningar som inte omfattas av
tillimpningsomradet for unionsbestimmelserna i fraga. Sa& &dr dock inte fallet savitt avser
ursprungsbeteckningen "Porto” eller "Port”, eftersom denna skyddas enligt férordning nr 1234/2007.

Bruichladdich har gjort géllande att den andra och den tredje grunden for anslutningsoverklagandet
inte heller &r valgrundade.

Bruichladdich anser att tribunalen gjorde en riktig bedomning ndr den fann att det omtvistade
varumidrket inte registrerats i strid med artikel 118m.1 och 118m. 2 i forordning nr 1234/2007.
Bruichladdich anser dven att tribunalen gjorde en riktig bedomning da den fann att det inte foreligger
ndgon risk for forvaxling hos omsittningskretsen i unionen mellan de varor som omfattas av det
omtvistade varumirket "PORT CHARLOTTE” och de viner som omfattas av den skyddade
ursprungsbeteckningen "Porto”.

Bruichladdich har harvidlag sérskilt gjort gillande att ursprungsbeteckningen “Porto” eller "Port”
uppfattas som att den hénvisar till en del av Portugal, ndmligen den region dér viner som siljs under
denna beteckning produceras. Det omtvistade varumairket hénvisar daremot inte till denna region,
utan till en plats ndra havet, eftersom ordet "port” dr ett ord i det engelska spriaket som avser en
anldggning som anlagts vid en kust for att ta emot batar. I det sammansatta kidnnetecknet "PORT
CHARLOTTE” tolkas det andra kiannetecknet "CHARLOTTE”, som &dr den dominerande
bestindsdelen pa grund av sin storlek och sirskiljningsformaga, omedelbart som ett kvinnligt
fornamn. Det forsta kdannetecknet, som anvdnds ofta for flera olika produkter, daribland alkoholhaltiga
drycker, beskriver endast en typ av anldggning.

Under alla omstdndigheter ar produkterna i fraga, namligen portvin och whisky, tillrackligt olika vad
bland annat géller ingredienser, smak och alkoholhalt.

Domstolens bedomning

Den forsta grunden for anslutningsoverklagandet
Domstolen ska forst prova den forsta grunden for IVDP:s anslutningséverklagande.

Denna grund avser punkterna 38 och 41 i den oOverklagade domen i vilka tribunalen konstaterade
foljande:

”38 I enlighet med andan och systematiken i regelverket kring den gemensamma jordbrukspolitiken
(skdl 1 i forordning nr 491/2009, se ocksa, for ett liknande resonemang, och analogt med
forordning nr 510/2006, dom av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07, REG,
EU:C:2009:521, punkt 107 och foljande punkter), vad giller tillimpningsomradet f6r forordning
nr [1234/2007] faststdlls de precisa villkoren for och réckvidden av detta skydd ... uteslutande i
artikel 118m.1 och 118m.2 i denna foérordning.

41 Av detta foljer att artikel 118m.1 och 118m.2, vad giller tillimpningsomradet for forordning
nr [1234/2007], enhetligt och exklusivt reglerar savil tillstind som begriansningar av eller forbud
mot kommersiellt utnyttjande av unionsrattsligt skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska
beteckningar. I just detta ssmmanhang innebér det ovanstaende att 6verklagandendmnden inte var
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skyldig att tillimpa de skyddsvillkor som sarskilt faststéllts i de relevanta bestimmelserna i den
Portugisiska rétten och pa grundval av vilka ursprungsbeteckningarna ’[Plorto’ och ’[Plort’ fordes
in i databasen E-Bacchus.”

Tvéartemot vad IVDP har gjort géllande gjorde sig tribunalen inte skyldig till en felaktig rattstillimpning
nar den pa det system som foreskrivs i forordning nr 1234/2007 tillimpade de principer som
domstolen slog fast i domen av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07,
EU:C:2009:521), avseende den enhetliga och exklusiva karaktiren hos det skydd som foreskrivs i
forordning nr 510/2006.

Aven om det skyddssystem som inrittas genom férordning nr 1234/2007 visserligen inte ir identiskt
med det skydd som foreskrivs i forordning nr 510/2006, gjorde tribunalen nadmligen en riktig
bedomning nér den fann att dessa tvd system i huvudsak hade samma karaktir, eftersom deras syften
och egenskaper var jamforbara, vilket dven generaladvokaten anforde i punkt 63 i sitt forslag till
avgorande.

For att undersoka syftena med skyddssystemet i forordning nr 1234/2007, kan hénvisning goras till
skilen till forordning nr 479/2008, eftersom forordning nr 491/2009, genom vilken férordning
nr 1234/2007 é&ndrades i dess tidigare lydelse, i huvudsak begrinsades till att i forordning
nr 1234/2007 inforliva de bestimmelser om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom
vinsektorn som hade inforts genom forordning nr 479/2008.

Det framgar harvidlag av beaktandeleden i férordning nr 479/2008 att denna férordning, precis som
forordning nr 510/2006, antogs med bestimmelserna i EG-fordraget om den gemensamma
jordbrukspolitiken som grund.

Vad giller syftena med dessa rittsakter anges i skil 27 i denna forordning att skyddssystemet i fraga
syftar till att gora det mojligt for konsumenterna att med hjilp av skyddade ursprungsbeteckningar
och skyddade geografiska beteckningar identifiera sa kallade kvalitetsviner. For detta andamal anges i
detta skal att ansokningar om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning bor granskas i
overensstimmelse med unionens Overgripande kvalitetspolitik for andra livsmedel &n vin och
spritdrycker i forordning nr 510/2006.

Det ska for ovrigt konstateras att syftena med forordning nr 1234/2007 motsvarar dem i férordning
nr 510/2006, vilka domstolen redogjorde for i punkterna 110-113 i dom av den 8 september 2009,
Budéjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521). I denna dom fann domstolen att den registrerade
geografiska beteckningen enligt forordning nr 510/2006 erbjod konsumenterna en kvalitetsgaranti
avseende de produkter som avsags.

Domstolen erinrade hiarvidlag om att ursprungsbeteckningar omfattas av den industriella och
kommersiella dganderétten. De tillimpliga bestimmelserna skyddar dem som har rétt att anvénda
beteckningarna mot missbruk av tredje man som oOnskar dra fordel av det goda anseende som de
niamnda ursprungsbeteckningarna har forvarvat. Syftet med ursprungsbeteckningarna dr att garantera
att produkten kommer fran ett visst geografiskt omrade och har vissa sdrskilda egenskaper. Sddana
beteckningar kan atnjuta ett hogt anseende bland konsumenterna och vara ett viktigt medel att dra till
sig en kundkrets for de producenter som wuppfyller kraven for att fd anvinda dem.
Ursprungsbeteckningarnas anseende beror pa den framtoning som dessa har bland konsumenterna.
Denna uppfattning beror huvudsakligen pé speciella sirdrag och mer allmént pa produktens kvalitet.
Det dr kvaliteten som till syvende och sist ligger till grund for produktens anseende. Sambandet i
konsumentens medvetande mellan producenternas anseende och kvaliteten pa produkterna beror
dessutom pa att han eller hon &r oOvertygad om att de produkter som sélts under
ursprungsbeteckningen dr &dkta (dom av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07,
EU:C:2009:521, punkt 110 och dér angiven réttspraxis).
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Av detta foljer att forordning nr 1234/2007 utgor ett redskap for den gemensamma jordbrukspolitiken
som visentligen syftar till att garantera konsumenterna att jordbruksprodukter forsedda med en
geografisk beteckning som registrerats i enlighet med denna forordning har vissa sérskilda egenskaper
till f6ljd av att de kommer fran ett visst geografiskt omrade, sa att deras geografiska harkomst innebér
en kvalitetsgaranti. Producenter pa jordbruksomridet kan darmed tillforsakra sig storre inkomster
genom verkliga insatser for att forbattra kvaliteten och forhindra att tredje man ordttmatigt drar nytta
av det goda anseende som ér en foljd av produkternas kvalitet (se, analogt, dom av den
8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 111).

Om medlemsstaterna far tillita sina producenter att inom landet anvinda nagon av de bendmningar
eller symboler som enligt forordning nr 1234/2007 &r forbehallna beteckningar som registrerats enligt
denna forordning, pa grundval av en nationell rattighet for vilken kan ténkas stillas lagre krav pa
produkterna i fraga 4n dem som giller enligt ndmnda forordning, riskerar denna kvalitetsgaranti —
som dr det centrala &ndamalet med de rittigheter som beviljas med stéd av forordning nr 1234/2007
— att inte kunna sékerstéllas. Om medlemsstaterna far tillata sina nationella producenter att gora detta
skulle detta éven riskera att vara till men for malsattningen om likviardig konkurrens inom den inre
marknaden mellan dem som producerar produkter som bdr dessa bendmningar eller symboler och
skulle i synnerhet kunna inverka menligt pa de rattigheter som bor forbehallas producenter som gjort
verkliga insatser for att forbéttra kvaliteten i avsikt att fa anvdnda en geografisk beteckning som
registrerats i enlighet med denna forordning (se, analogt, dom av den 8 september 2009, Budéjovicky
Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 112).

Denna risk for att det centrala syftet med forordning nr 1234/2007 att garantera kvaliteten pa de
berorda jordbruksprodukterna motverkas dr desto mer overhdngande som det, till skillnad frdn vad
gdller varumairken, inte parallellt har skett nagon harmonisering p& unionsniva av eventuella nationella
skyddssystem for skydd av geografiska beteckningar (se, analogt, dom av den 8 september 2009,
Budéjovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 113).

Det ska for ovrigt konstateras att egenskaperna hos det skyddssystem som foreskrivs i forordning
nr 1234/2007 motsvarar dem i forordning nr 510/2006, vilka domstolen redogjorde for i punkt 115
och foljande punkter i dom av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521).

For det forsta grundar sig registreringsforfarandet for ursprungsbeteckningar och geografiska
beteckningar i forordning nr 1234/2007 — till skillnad fran andra unionsrittsliga regelverk om skydd
for industriell och kommersiell dganderétt, saisom EU-varumérken enligt férordning nr 207/2009 eller
regelverket om vaxtforadlarratt enligt forordning nr 2100/94 — pa en kompetensfordelning mellan de
berérda medlemsstaterna och kommissionen, da kommissionen bara kan besluta att registrera en
beteckning om den berérda medlemsstaten har ingett en ansokan hérom, vilket bara kan géras om
medlemsstaten har kontrollerat att den &r berdttigad (se, analogt, dom av den 8 september 2009,
Budéjovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 116).

De nationella registreringsforfarandena ér saledes integrerade i unionens beslutsprocess och utgor en
visentlig del av denna. De kan inte existera utanfor systemet for unionsskydd (se, analogt, dom av den
8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 117).

Vad giller forfarandet for registrering ar det ocksa talande att artikel 118£.7 i forordning nr 1234/2007,
en bestimmelse som i sak &r identisk med artikel 38.7 i forordning nr 479/2008, foreskriver att
medlemsstaterna pa eget ansvar far besluta om ett tillfilligt skydd till dess att ett beslut om
registrering fattas av kommissionen angaende registreringsansokan (se, analogt, avseende artikel 5.6 i
forordning nr 510/2006, dom av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07,
EU:C:2009:521, punkt 118).
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Det framgir av den bestimmelsen att nidr medlemsstaterna har behorighet att fatta beslut, dven
tillfalliga, som avviker fran bestimmelserna i férordningen, foljer denna behorighet — inom ramen for
det system som har inforts genom forordning nr 1234/2007 — av uttryckliga bestimmelser (se,
analogt, med avseende artikel 5.6 i forordning nr 510/2006, dom av den 8 september 2009, Budéjovicky
Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 119).

En bestimmelse av det slaget skulle for 6vrigt sakna mening om medlemsstaterna énda kunde behélla
sina egna skyddssystem for skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar i den mening
som avses i forordningarna nr 1234/2007 och 479/2008 och fa dem att samexistera med det skydd som
foljer av dessa forordningar (se, analogt, dom av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07,
EU:C:2009:521, punkt 120).

For det andra vittnar dven 6vergangsbestimmelserna for redan existerande geografiska beteckningar,
sasom ursprungsbeteckningen "Porto” eller "Port”, om att det skydd som foreskrivs i forordningarna
nr 1234/2007 och 479/2008 ar uttommande (se, analogt, dom av den 8 september 2009, Budéjovicky
Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 121).

I artikel 118s i forordning nr 1234/2007, en bestimmelse som i sak dr identisk med artikel 51 i
forordning nr 479/2008, foreskrivs sédledes ett Overgangsskyddssystem som syftar till att av
rattssdkerhetsskal behalla det skydd for vinbeteckningar som redan var skyddade fore den
1 augusti 2009 i nationell ratt. Detta Gvergangsskyddssystem é&r, sasom framgar av artikel 118s.1 i
forordning nr 1234/2007, organiserat pa unionsnivd enligt forordning nr 1493/1999 och ges
automatiskt till de vinbeteckningar som redan skyddas genom tillimpning av bland annat férordning
nr 1493/1999 (se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 februari 2014, Ungern/kommissionen,
C-31/13 P, EU:C:2014:70, punkt 58).

I artikel 118s.4 i forordning nr 1234/2007 foreskrivs for ovrigt att kommissionen pa eget initiativ till
och med den 31 december 2014 kan fatta beslut om att dra in detta automatiska skydd for
vinbeteckningar om de inte uppfyller villkoren i artikel 118b i denna forordning.

Det vore svart att forstd syftet med ett sadant overgangsskyddssystem for ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar om det system for skydd av sddana beteckningar som foreskrivs i forordning
nr 1234/2007 inte var uttommande och medlemsstaterna da i alla hdndelser fortfarande hade en
obegriansad mojlighet att uppritthalla sddana nationella rattigheter (se, analogt, dom av den
8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, punkt 128).

Det anges visserligen i skél 28 till férordning nr 479/2008 att ”[f]6r att kunna bevara de sérskilda
kvalitetskdnnetecken som ar utmirkande for vin som beskrivs med en ursprungsbeteckning eller en
geografisk beteckning bor medlemsstaterna ha mojlighet att tillimpa strdngare bestimmelser i det
avseendet”. Som generaladvokaten papekade i punkt 74 i sitt forslag till avgorande avser detta
skdl dock endast artikel 28 i denna forordning, med rubriken ”Striktare regler faststéillda av
medlemsstaterna”, som endast giller oenologiska metoder.

Tribunalen gjorde saledes en riktig bedomning nédr den, i punkterna 38 och 41 i den 6verklagade
domen, fann att férordning nr 1234/2007 innehaller ett enhetligt och exklusivt skydd, med avseende
pa ursprungsbeteckningarna "Porto” eller "Port”, som skyddas genom denna forordning, och att
overklagandendmnden darfor inte var skyldig att tillimpa de bestimmelser som var relevanta i den
portugisiska lagstiftningen och pa grundval av vilka dessa ursprungsbeteckningar forts in i databasen
E-Bacchus.

Anslutningsoverklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall savitt avser den forsta grunden.
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Grunden for huvudoverklagandet

EUIPO har som enda grund for sitt huvudoverklagande gjort gillande att artikel 53.1 c i férordning
nr 207/2009 jamford med artiklarna 8.4 och 53.2 d i denna forordning har asidosatts. EUIPO har i
denna grund ifragasatt punkt 44 i den overklagade domen, i vilken tribunalen slog fast foljande:

"Vad giller fragan huruvida skyddet enligt artikel 118m.1 och 118m.2 i férordning nr [1234/2007], som
erkdnts av Overklagandendmnden och aberopats av [EUIPO], dr uttommande eller inte, konstaterar
tribunalen att det varken av bestimmelserna i férordning nr [1234/2007] eller av bestimmelserna i
forordning nr 207/2009 framgar att skyddet enligt den forstndimnda forordningen ska tolkas som
uttommande och foljaktligen inte kan kompletteras, utanfor dess tillimpningsomrade, med négot annat
skyddssystem. Tviartom framgar det av den otvetydiga lydelsen i artikel 53.1 c, jamford med artikel 8.4,
och artikel 53.2 i forordning nr 207/2009 att ogiltighetsgrunderna som alternativ eller kumulativt kan
grundas pa en dldre rattighet "enligt [unions]lagstiftningen eller enligt den nationella rdtt som ger detta
skydd’. Av detta foljer att det skydd som ges (skyddade) ursprungsbeteckningar och geografiska
beteckningar, kan kompletteras av relevant nationell riatt som foreskriver ett komplementerande
skydd, under forutsittning att detta skydd utgor ’dldre rattigheter’ i den mening som avses i férordning
nr 207/2009.”

Det foljer av det faktum att anslutningsoverklagandet inte vunnit bifall savitt avser den forsta grunden,
att tribunalen inte gjorde sig skyldig till en felaktig rattstillimpning ndr den — pa grundval av den
tolkning som gjordes av domstolen i punkt 107 och foljande punkter i dom av den 8 september 2009,
Budéjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), avseende bestimmelserna om det skyddssystem som
foreskrivs i forordning nr 510/2006 — i punkterna 38 och 41 i den Overklagade domen fann att
skyddssystemet for ursprungsbeteckningarna ”"Porto” eller "Port” i artikel 118m.1 och 118m.2 i
forordning nr 1234/2007 ar enhetligt och exklusivt savitt avser ursprungsbeteckningar som omfattas
av tillimpningsomradet for denna forordning.

I domen av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), fann domstolen att
det skyddssystem for ursprungsbeteckningar som foreskrivs i forordning nr 510/2006 ska tolkas pa sa
satt att det dr sival enhetligt som uttommande.

Till foljd av den uttdémmande karaktdren hos nidmnda skyddssystem, fann domstolen att férordning
nr 510/2006 ska tolkas dven pa sa sdtt att den utgoér hinder mot tillimpning av bestimmelser i avtal
mellan tvd medlemsstater, som ger en beteckning som enligt en medlemsstats nationella ritt erkdnns
som ursprungsbeteckning skydd i en annan medlemsstat, ddr detta skydd faktiskt aberopas trots att
ursprungsbeteckningen i fraga inte blivit foremal f6r nagon ansokan om registrering i enlighet med
ndmnda férordning.

Det foljer for oOvrigt inte av domen av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar (C-478/07,
EU:C:2009:521), att den slutsats domstolen saledes drog avseende den uttommande karaktdren hos
skyddssystemet i forordning nr 510/2006 inte omfattade det fallet att skyddssystemet i nationell ratt
i fraga gav en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning ett "kompletterande” skydd, det vill
sdga ett forstarkt skydd eller ett skydd som &ér pa en hogre niva dn det skydd som foljer enbart av
forordningen.

Av de skil som framgar av punkterna 83 och 89-93 ovan ér det skyddssystem som foreskrivs i
férordning nr 1234/2007 uttommande, vilket innebdr att denna férordning utgér hinder for
tillimpning av ett nationellt skyddssystem for geografiska beteckningar som skyddas genom denna
forordning.
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Tribunalen ansag dock i punkt 44 i den 6verklagade domen att skyddet for ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar enligt férordning nr 1234/2007 inte skulle forstas som uttommande, det vill
sdga att det inte kunde kompletteras “utanfor dess tillimpningsomrade”, med nagot annat

skyddssystem.

I forevarande mal géller tvisten ett ogiltighetsforfarande som inleddes mot innehavaren av varumairket
PORT CHARLOTTE pa grund av att det skydd som ursprungsbeteckningen "Porto” eller "Port” getts i
portugisisk lagstiftning inte hade beaktats vid registreringen av detta varumairke.

Denna ursprungsbeteckning omfattas

uppenbarligen av tillimpningsomradet for

férordning

nr 1234/2007, eftersom det ror sig om en geografisk beteckning som avser en typ av vin och som
registrerats enligt denna férordning och atnjuter skydd enligt denna.

Aven om férordning nr 1234/2007 i princip inte utgér hinder for att ett skydd enligt nationell ritt av
en “enkel geografisk harkomstbeteckning”, det vill sdga en beteckning for vilken det inte foreligger
nagot direkt samband mellan dels produktens kvalitet, anseende eller annan egenskap, och dels
produktens sirskilda geografiska ursprung, och som fo6ljaktligen inte omfattas av forordning
nr 1234/2007 (se, analogt, dom av den 8 september 2009, Budéjovicky Budvar, C-478/07,
EU:C:2009:521, punkt 73 och déir angiven réttspraxis), géller dock inte detsamma nér, som i
forevarande mal, tvisten avser en ursprungsbeteckning for vin, vilken omfattas av tillimpningsomradet

for denna forordning.

Av detta foljer att tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rattstillimpning nér den i punkt 44 i den
overklagade domen fann att det skydd som ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska
beteckningar ges enligt férordning nr 1234/2007 “kan kompletteras av relevant nationell riatt som
foreskriver ett komplementerande skydd”, under forutsdttning att dessa beteckningar utgor "dldre
rattigheter” i den mening som avses i artikel 53.1 ¢ i forordning nr 207/2009, jamférd med
artiklarna 8.4 och 53.2 d i denna f6érordning.

Av det ovan anforda foljer att huvudoverklagandet ska bifallas savitt avser den enda grund som

aberopats.

Den andra grunden for anslutningsoverklagandet

IVDP har genom den andra grunden for anslutningsoverklagandet — som avser asidosittande av
artikel 118m.2 a ii i forordning nr 1234/2007, i vilken det foreskrivs att ursprungsbeteckningarna
i fraga skyddas mot varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk, dven for produkter som inte &r
jamforbara, av den skyddade beteckningen i den man detta bruk innebér att en ursprungsbetecknings
anseende utnyttjas — kritiserat tribunalen for att den i punkt 72 i den 6verklagade domen fann att
overklagandendmnden hade gjort en korrekt bedomning nir den fann att det omtvistade varumaérket,
eller anspelade pd”

det vill sdga kinnetecknet

ursprungsbeteckningen "Porto” eller "Port”.

"PORT CHARLOTTE”,

"varken anvinde

Denna grund avser de skdl som anges i punkterna 70 och 71 i den 6verklagade domen, som har

foljande lydelse:

”70 For det fOrsta

konstaterar

tribunalen

i

detta

avseende

att

[klagandens]

skyddade

ursprungsbeteckning, som anges i databasen E-Bacchus, inbegriper beteckningarna ’[O]Porto’,
‘[P]ortvin’, '[P]ortwein’, '[Plortwijn’, '[V]in de [P]orto’, '[P]ort wine’, '[P]ort’, '[V]inho do [P]orto’ och
‘[Plorto’. Det ror sig saledes om beteckningar pa olika sprik som bestar av antingen tva delar,
ndmligen 'Port’ eller 'Porto’ och ’vin’, eller en enda del, ndmligen ’oporto’ eller ’porto’. For det
andra, och i likhet med vad [EUIPO] har gjort gillande, ska hénsyn tas till den omstdndigheten

ECLILEU:C:2017:693

19



112

113

114

115

116

DOM AV DEN 14.9.2017 — MAL C-56/16 P
EUIPO MOT INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO

att ocksd det omtvistade varumirket bestir av tvd delar, nirmare bestimt ’port’ och ’charlotte’,
vilka i likhet med uttrycket 'port wine’ ska forstds sa, att det bildar en egen logisk och
begreppsmadssig enhet ...

71 Till skillnad fran den ifrdgavarande skyddade ursprungsbeteckningen hénfor sig det omtvistade
varumairket emellertid inte uttryckligen till ett vin utan till kvinnonamnet Charlotte, som é&r direkt
sammansatt med orddelen 'Port’, som i forsta hand, pa flera europeiska sprak, déribland engelska
och Portugisiska, betyder hamn, det vill siga en plats vid havet eller en flod. Som
overklagandendmnden helt riktigt fann i punkt 24 i det [omtvistade] beslutet framstar
kannetecknet PORT CHARLOTTE, last i dess helhet som en egen logisk och begreppsmaissig
enhet, for omsittningskretsen som beteckningen pa en hamn som bar namnet pa en person som
kallas Charlotte, varvid det inte upprattas nagot direkt samband mellan ursprungsbeteckningen
‘[P]orto’ eller ’[P]ort” eller med Portvin. Som [Bruichladdich] har gjort géllande, ér detta i én hogre
grad riktigt eftersom ordet "charlotte” utgér den viktigaste och den mest utmérkande delen av det
omtvistade varumirket, som direkt drar omsattningskretsens uppmérksamhet till sig.
Omsittningskretsen uppfattar inte orddelen 'port’ som en fran ordet 'charlotte’ utmirkande och
atskild del, utan som en bendmning som har ett direkt samband med sistndimnda ord och som
formedlar att det omtvistade varumirket hanfor sig till en plats vid kusten eller utmed en flod.
Denna uppfattning géller for alla genomsnittskonsumenter i unionen med i varje fall
grundldggande kunskaper i engelska eller ett romanskt sprak.”

Sasom IVDP har gjort géllande finns inte ordet "port” i det portugisiska spraket. Det ord som anvinds
for att beteckna en hamn, namligen en plats vid havet eller vid en flod, dr "porto”. Pa denna sérskilda
punkt har tribunalen saledes gjort en uppenbart oriktig bedomning av de faktiska omstédndigheterna.

Det kvarstar icke desto mindre att tribunalens bedomning — enligt vilken omsattningskretsen, ndmligen
genomsnittskonsumenten i Europeiska unionen, som har atminstone grundldggande kunskaper i
engelska eller ett romanskt sprik, uppfattar kannetecknet "PORT CHARLOTTE” som beteckningen
pa en hamn som bédr namnet pa en person som kallas Charlotte, varvid det inte uppréttas nagot direkt
samband med ursprungsbeteckningen "Porto” eller "Port” eller med portvin — rent allmént &ér en
faktisk beddomning. Denna beddmning kan inte i sig, och utan att IVDP kan visa att tribunalen
uppenbart har missuppfattat bevisning pa ett sadant sdtt att det kan paverka denna bedomning, utgéra
foremal for en provning i ett mal om Gverklagande.

Denna bedomning foljer inte heller av en felaktig tolkning av orden “varje direkt eller indirekt
kommersiellt bruk” i artikel 118m.2 a i férordning nr 1234/2007.

Det kan namligen inte anses att den omstidndigheten att en beteckning som skyddas enligt forordning
nr 1234/2007, sasom ursprungsbeteckningen “port”, utgor en del av ett varumaérke, innebdr att denna
ursprungsbetecknings anseende utnyttjas i den mening som avses i artikel 118m.2 a ii i denna
férordning, nidr omséttningskretsen inte till f6ljd dérav associerar detta varumairke eller de produkter
som omfattas av registreringen med ursprungsbeteckningen i fraga eller den vinprodukt som detta
marke skyddar.

I forefarande fall konstaterade tribunalen i punkterna 71 och 76 i den 6verklagade domen, inom ramen
for sin exklusiva provning av de faktiska omsténdigheterna, att kédnnetecknet "PORT CHARLOTTE”,
eftersom det bestir av ordet "port” och féornamnet Charlotte, av omséttningskretsen uppfattas som en
logisk och begreppsmaéssig enhet som avser en hamn, det vill sdga en plats vid havet eller vid en flod,
som forknippas med ett fornamn, vilket utgor den viktigaste och mest sirskiljande delen av det
omtvistade varumdirket. Enligt tribunalen uppfattar inte omséttningskretsen nagon geografisk
hanvisning till portvin som omfattas av ursprungsbeteckningen i fraga.
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P& grundval av denna faktiska bedomning kunde tribunalen, utan att gora sig skyldig till felaktig
rattstillimpning, sla fast att overklagandendmnden hade gjort en riktig bedomning nir den fann att
det inte kunde anses att det omtvistade varumirket utgjorde ett bruk av ursprungsbeteckningen
"Porto” eller "Port” i den mening som avses i artikel 118.m.2 a ii i forordning nr 1234/2007.

Aven om tribunalen i punkt 72 i den 6verklagade domen felaktigt tillade att det omtvistade varumirket
inte anspelade pa denna ursprungsbeteckning, ett resonemang den grundade pa artikel 118m.2 a i
forordning nr 1234/2007, trots att anspelning omfattas av led b i denna bestimmelse, paverkar inte
detta fel tribunalens beslut att ogilla den invindning som avsig asidosdttande av artikel 118m.2 a ii i
forordning nr 1234/2007.

Anslutningsoverklagandet kan f6ljaktligen inte vinna bifall savitt avser den andra grunden.

Den tredje grunden for anslutningsoverklagandet

IVDP har som tredje grund for anslutningsoverklagandet gjort géllande att tribunalen asidosatte
artikel 118m.2 b i férordning nr 1234/2007 ndr den i punkt 75 i den Overklagade domen fann att
anvdandningen av det omtvistade varumédrket PORT CHARLOTTE, som registrerats for en whisky,
inte utgjorde “obehorigt bruk, imitation eller anspelning” i foérhéallande till den skyddade
ursprungsbeteckningen "Porto” eller "Port”, i den mening som avses i denna bestimmelse.

Tribunalen erinrade inledningsvis i punkt 76 i den 6verklagade domen om domstolens praxis avseende
begreppet anspelning, i den mening som avses i unionslagstiftningen pa omradet for skydd for
ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.

Enligt denna réttspraxis omfattar begreppet anspelning det tinkta fallet att det ord som anvinds for att
ange en produkt innehéller en del av en skyddad beteckning, pa sa sitt att produktnamnet far
konsumenten att som referensbild tinka pa den vara som har den skyddade beteckningen (se, bland
annat, avseende artikel 16.b i Europaparlamentets och radets forordning (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 upphdvande av radets forordning (EEG) nr 1576/89
(EUT L 39, 2008, s.16), som ér identisk med artikel 118m.2 b i forordning nr 1234/2007, dom av den
21 januari 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punkt 21 och dér angiven réttspraxis).

Det kan for 6vrigt vara fraga om en anspelning dven nér det inte finns nagon risk for forvixling mellan
de ifragavarande produkterna, da det vésentliga dr att omséttningskretsen i sina tankar inte far nagra
associationer till varans ursprung, eller att en niringsidkare inte pa ett orattmadtigt sitt kan dra fordel
av den skyddade geografiska beteckningens renommé (se, bland annat, dom av den 21 januari 2016,
Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, punkt 45).

Tribunalen tillimpade, utan att gora sig skyldig till en felaktig rattstillimpning, det vdsentliga kriteriet
som foljer av denna rattspraxis, ndr den i punkt 76 i den Gverklagade domen, av de skidl som
redovisades i punkt 71 i denna dom, fann att d&ven om ordet port utgér en del av det omtvistade
varumairket, sd uppfattar en genomsnittskonsument — om vederbdrande antas vara portugis eller tala
portugisiska — som stélls infor en whisky med berérda varumérke emellertid inte denna dryck som ett
portvin som omfattas av den ifrdgavarande ursprungsbeteckningen.

Tribunalen tillade i ovanndmnda punkt 76 att denna bedomning bekriftas av de icke forsumbara
skillnaderna mellan de utmérkande egenskaperna hos ett portvin respektive en whisky vad giller
bland annat ingredienser, alkoholstyrka och smak, vilka genomsnittskonsumenten kénner vél till och
vilka overklagandendmnden pa ett korrekt sitt hade erinrat om i punkterna 20 och 34 i det omtvistade
beslutet.
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I och med att de bedomningar tribunalen saledes gjorde i punkt 76 i den 6verklagade domen var
faktiska bedomningar, och eftersom IVDP inte har visat att tribunalen missuppfattat bevisningen, kan
dessa bedomningar inte kritiseras i ett 6verklagande vid domstolen, da de &dven grundar sig pa en
exakt tolkning av begreppet anspelning, i den mening som avses i artikel 118m.2 b i férordning
nr 1234/2007.

Anslutningsoverklagandet kan séaledes inte vinna bifall savitt avser den tredje grunden.

Av det ovan anforda foljer att huvudoverklagandet ska bifallas och att anslutningséverklagandet ska
ogillas. Den 6verklagade domen ska foljaktligen upphévas.

Provning av overklagandet vid tribunalen

Enligt artikel 61 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den
upphéver tribunalens avgorande, sjélv slutligt avgora malet, om detta ar firdigt for avgoérande.

Eftersom malet ar fardigt for avgorande, ska domstolen avgora malet vid tribunalen.

Tribunalen underkdnde ndmligen genom den overklagade domen samtliga grunder som hade anforts
till stod for overklagandet, forutom den tredje grunden, som avsdg att dverklagandendmnden felaktigt
hade funnit att skyddet for ursprungsbeteckningar for viner uteslutande reglerades i forordning
nr 1234/2007 och inte samtidigt reglerades i nationell ritt, samt den forsta delen av den fjarde
grunden, enligt vilken klaganden gjort gillande att Gverklagandendmnden &sidosatt artikel 53.1 c i
forordning nr 207/2009, jamférd med artikel 8.4 i denna foérordning, eftersom den hade underlétit att
tillimpa relevanta bestaimmelser i den portugisiska lagstiftningen.

Genom forevarande dom har domstolen dels bifallit huvudéverklagandet av den overklagade domen,
eftersom tribunalen i denna dom bifoll 6verklagandet savitt avsag den tredje grunden och den forsta
delen av den fjarde grunden, dels ogillat anslutningsoverklagandet som avser att tribunalen ogillade
overklagandet savitt avsag den andra delen av den fjarde grunden, enligt vilken det gjorts gillande att
artikel 118m.2 i forordning nr 1234/2007 asidosatts, eftersom oOverklagandendmnden felaktigt hade
funnit att registreringen eller anvindningen av det omtvistade varumérket varken utgjorde bruk av
eller anspelning pa ursprungsbeteckningen ”"Porto” eller "Port” och att det dérfor inte var nédvéandigt
att prova denna ursprungsbetecknings anseende.

Hérav foljer att ingen av de grunder som aberopades vid tribunalen till stod for overklagandet av det
omtvistade beslutet kan godtas.

Overklagandet vid tribunalen ska siledes ogillas i sin helhet och det saknas anledning att aterforvisa
malet till tribunalen.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rittegangsregler ska domstolen, ndr o6verklagandet bifalls och
domstolen sjélv slutligt avgor saken, besluta om rattegangskostnaderna.

Enligt artikel 138.1 i rédttegangsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillimpas i mal om &verklagande,
ska tappande part forpliktas att ersétta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

I forevarande mal har domstolen bifallit EUIPO:s overklagande och ogillat IVDP:s
anslutningsoverklagande. IVDP har ddarmed tappat malet vid tribunalen.
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133 EUIPO och Bruichladdich har yrkat att IVDP ska ersitta rattegdngskostnaderna. Eftersom IVDP har
tappat malet, ska IVDP ersitta EUIPO:s och Bruichladdichs rattegangskostnader bade vid tribunalen
och vid domstolen.

139 Republiken Portugal och kommissionen, som intervenerat i malet, ska bdra sina rattegangskostnader
enligt artikel 140.1 i réttegangsreglerna, som enligt artikel 184.1 i dessa regler &ven ska tillimpas i
mal om overklagande.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) f6ljande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 18 november 2015, Instituto
dos Vinhos do Douro e do Porto/harmoniseringskontoret — Bruichladdich Distillery (PORT
CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), upphivs.

2) Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP:s 6verklagande i mal T-659/14 av det beslut som
meddelades av fjarde overklagandenimnden vid Kontoret for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken och monster) den 8 juli 2014 (drende R 946/2013-4) ogillas.

3) Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP ska ersitta de rittegangskostnader som
uppkommit for Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) och Bruichladdich

Distillery Co. Ltd i bada instanserna.

4) Republiken Portugal och Europeiska kommissionen ska bira sina rittegangskostnader.

Underskrifter
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