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UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 pdivéand syyskuuta 2017 *

Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta —
Sanamerkit ja kuviomerkit, jotka sisédltavit sanaosan “darjeeling” tai "darjeeling collection de lingerie”
— Viite, jonka on tehnyt EU-yhteisomerkkien haltija — Maantieteellisestd merkinnésta "Darjeeling”
muodostuvat yhteisomerkit — 66 artiklan 2 kohta — Keskeinen tehtdva — Ristiriita yksilollisid
tavaramerkkeja koskevien hakemusten kanssa — Sekaannusvaara — Kasite — Tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuus — Arviointiperusteet — 8 artiklan 5 kohta

Yhdistetyissa asioissa C-673/15 P—C-676/15 P,

joissa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 56 artiklaan perustuvista neljasta
valituksesta, jotka on pantu vireille 15.12.2015,

The Tea Board, kotipaikka Kalkutta (Intia), edustajinaan M. Maier ja A. Nordemann, Rechtsanwilte,
valittajana,
ja joissa muina osapuolina ovat
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenéén J. Crespo Carrillo,
vastaajana ensimmadisessd oikeusasteessa, ja
Delta Lingerie, kotipaikka Cachan (Ranska), edustajinaan G. Marchais ja P. Martini-Berthon, avocats,
viliintulijana ensimmaisessd oikeusasteessa,
UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilesic (esittelevd tuomari) sekd tuomarit A. Prechal,
A. Rosas, C. Toader ja E. Jarasitnas,

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa kasittelyssd ja 25.1.2017 pidetyssa istunnossa esitetyn,
kuultuaan julkisasiamiehen 31.5.2017 pidetyssd istunnossa esittdman ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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tuomion

Valituksillaan The Tea Board vaatii kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 2.10.2015 antaman
tuomion The Tea Board v. SMHV — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), 2.10.2015
antaman tuomion The Tea Board v. SMHV - Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)
(T-625/13, ei julkaistu, EU:T:2015:742), 2.10.2015 antaman tuomion The Tea Board v. SMHV - Delta
Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, ei julkaistu, EU:T:2015:741) ja 2.10.2015
antaman tuomion The Tea Board v. SMHV — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, ei julkaistu,
EU:T:2015:740) (jdljempand vyhdessd valituksenalaiset tuomiot) siltd osin kuin unionin yleinen
tuomioistuin hylkési kyseisilla tuomioilla osittain valittajan kanteet, joilla se vaati Euroopan unionin
teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 11.9.2013 ja 17.9.2013 tekemien péétosten
(asiat R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 ja R 1504/2012-2, jdljempéand riidanalaiset
paatokset) kumoamista.

Delta Lingerie vaatii liitdnndisvalituksessaan valituksenalaisten tuomioiden kumoamista siltd osin kuin
unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaiset paatokset.

Asiaa koskevat oikeussdaannot

Marrakeshissa 15.4.1994 allekirjoitetun Maailman kauppajarjeston (WTO) perustamissopimuksen
liitteessi 1 C olevan ja Uruguayn kierroksen monenvilisissdé kauppaneuvotteluissa (1986—1994)
laadittujen sopimusten tekemisestd Euroopan yhteison puolesta yhteison toimivaltaan kuuluvissa
asioissa 22.12.1994 tehdylld neuvoston paitoksella 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1) hyviksytyn
teollis- ja tekijanoikeuksien kauppaan liittyvistd ndkokohdista tehdyn sopimuksen (jéljempana
TRIPS-sopimus) 22 artiklan, jonka otsikkona on “Maantieteellisten merkintdjen suoja”, 2 kohdan
a alakohdassa maaritdaan seuraavaa:

”2. Maantieteellisten merkintdjen osalta jdsenten tulee sdidtdd oikeudellisista keinoista, joilla
asianosaiset voivat estda

a) minkd tahansa tavan merkita tai esittdd tavara, joka osoittaa tai antaa ymmartas, ettd kyseessé oleva
tavara on perdisin muulta maantieteelliseltd alueelta kuin sen todelliselta ldhtopaikalta tavalla, joka
johtaa yleis6d harhaan tavaran maantieteellisen alkuperén osalta;

”

Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL
2009, L 78, s. 1) 4 artiklassa saadetddn seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkkingd voi olla mikéd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti, erityisesti sanat,
henkilonnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden paéllyksen
muoto, jos sellaisella merkilla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista
tai palveluista.”

Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetian seuraavaa:

"Seuraavia merkkejd ei rekisteroida:
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¢) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistd, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa kéyttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, madras,
kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai
palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”.

Kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa sdddetddn seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkia ei rekisteroida:

b) jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia
tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisdltdd vaaran tavaramerkin ja aikaisemman
tavaramerkin vilisestd mielleyhtymasta.

5. Jos aikaisempi [EU-tavaramerkki] on [Euroopan unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen
tavaramerkki on kyseisessd jdsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei myoskddn rekister6idd, jos se on sama tai
samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteroitdisiin sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka eivdt tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi
tavaramerkki on rekisterdity, mutta joiden osalta rekisteroitdvin tavaramerkin kdyttiminen ilman
perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua
hyviksikéyttod taikka olisi niille haitaksi.”

Mainitun asetuksen 66 artiklassa, jonka otsikkona on "[EU-yhteiso]merkit”, sdiddetddn seuraavaa:

”1. [EU-yhteisomerkkind] voi olla [EU-]Jtavaramerkki, joka on télla tavalla nimetty hakemusta
jatettdessd ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymén jdsenten tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista. [EU-yhteisomerkkid] koskevan hakemuksen voivat jattaa
valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien tai kauppiaiden yhteenliittymat, joilla niihin sovellettavan
lainsdddénnon mukaan on kelpoisuus omissa nimissddn hankkia kaikenlaisia oikeuksia ja tehdd
kaikenlaisia sitoumuksia, olla osapuolena sopimuksissa tai muissa oikeustoimissa ja esiintyd kantajana
tai vastaajana oikeudenkdynneissd, samoin kuin julkisoikeudelliset oikeushenkilot.

2. Poiketen siitd, mitd 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddetddn, timén artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuna [EU-yhteisomerkkind] voi olla merkki tai merkintd, jota voidaan kaupassa kayttaa
tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperda. [Yhteisomerkki] ei oikeuta haltijaa
kieltaiméédn kolmansia kdyttamaéstda nditd merkkeja tai merkint6ja kaupassa, jos tdimé kayttd on hyvin
liilketavan mukaista; erityisesti, tdllaista tavaramerkkid ei voida kayttdd kolmansia vastaan, jos ndilld on
oikeus kayttdd maantieteellistd nimitysta.

3. Tamén asetuksen sddnnoksid sovelletaan [EU-yhteisomerkkeihin], jollei 67-74 artiklassa toisin
saddetda.”
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Asetuksen N:o 207/2009 67 artiklan, jonka otsikkona on ”"Merkin kéyttomaardaykset”, 2 kohdassa
sdddetddn seuraavaa:

"Kayttomadrayksissd ilmaistaan henkilot, joilla on lupa kayttdd merkkid, yhteenliittymdan liittymisen
edellytykset sekd, siltd osin kuin ne ovat olemassa, merkin kéyttod koskevat edellytykset, mukaan lukien
seuraamukset. Edelld 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun merkin kayttomadrayksissda on hyvaksyttava
merkin haltijana olevan yhteenliittymén jéseneksi jokainen henkild, jonka tavaroiden tai palvelujen
maantieteellinen alkuperd on kyseiselld alueella.”

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujérjestelmistd 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1) 5 artiklan 2 kohdassa saddetdan
seuraavaa:

"Tésséd asetuksessa 'maantieteellisella merkinnélld’ tarkoitetaan nimes, jolla yksiloidaan tuote,
a) joka on perdisin tietyltd alueelta taikka tietystd paikasta tai maasta;

b) jonka tietty laatu, maine tai muu ominaispiirre juontuu pédosin sen maantieteellisestd alkuperists;
ja

¢) jonka tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu rajatulla maantieteelliselld alueella.”
Asetuksen 13 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa sdddetdén seuraavaa:

”1. Rekisteroidyt nimet on suojattu

¢) muilta vadriltd tai harhaanjohtavilta maininnoilta, jotka koskevat tuotteen ldhtopaikkaa, alkuperds,
luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia ja joita kéytetddn sisd- tai ulkopakkauksessa, mainoksissa tai
asianomaista tuotetta koskevissa asiakirjoissa, sekéd tuotteen pakkaamiselta tavalla, joka on omiaan
antamaan vadran kuvan sen alkuperist;

d) muilta kidytannoiltd, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperin
suhteen.

»

Mainitun asetuksen 14 artiklan, jonka otsikkona on ”“Tavaramerkkien, alkuperdnimitysten ja
maantieteellisten merkintdjen vilinen suhde”, 1 kohdan ensimmaéisessd alakohdassa sdddetddn
seuraavaa:

"Jos alkuperdnimitys tai maantieteellinen merkintd on rekisterdity tidmén asetuksen mukaisesti,
kaytoltdaan 13 artiklan 1 kohdan vastaisen ja samantyyppistd tuotetta koskevan tavaramerkin
rekisterdintihakemus on hylattévd, jos tavaramerkin rekisterdintihakemus on tehty sen péivén jilkeen,

jona alkuperdnimitystd tai maantieteellistd merkintdd koskeva rekisterdintihakemus toimitettiin
komissiolle.”

Asian tausta

Asian tausta, sellaisena kuin se kéy ilmi valituksenalaisista tuomioista, voidaan tiivistdd seuraavasti.
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Delta Lingerie teki 21.10. ja 22.10.2010 asetuksen N:o 207/2009 nojalla EUIPO:lle EU-tavaramerkiksi
rekisterdintia koskevat hakemukset.

Tavaramerkit, joiden rekisterdintid haettiin, ovat seuraavat:

— seuraava kuviomerkki, joka sisdltdd valkoisin kirjaimin kirjoitetun sanaosan “darjeeling”, joka on
sijoitettu vaaleanvihredn suorakulmion sisdén:

— seuraava kuviomerkki, joka siséltdd valkoisin kirjaimin kirjoitetun sanaosan “darjeeling collection de
lingerie”, joka on sijoitettu vaaleanvihreén suorakulmion sisdan:

— seuraava kuviomerkki, joka sisédltdd mustin kirjaimin valkoiselle pohjalle kirjoitetun sanaosan
"darjeeling collection de lingerie”:

Darjeeling

collection de lingerie

— seuraava kuviomerkki, joka sisdltdd mustin kirjaimin valkoiselle pohjalle kirjoitetun sanaosan
"darjeeling”:

Darjeeling

Tavarat ja palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvélistd
luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jdljempéna Nizzan sopimus), pohjautuvan
luokituksen luokkiin 25, 35 ja 38, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 25: "Naisten alusasut ja alusvaatteet pdivd- ja yokdyttoon, erityisesti housuliivit, bodyt,
korsetit, kokoliivit, rintaliivit, pikkuhousut, alushousut, tangat, hihanpaallyset, lahkeelliset alushousut,
bokserit, sukkanauhaliivit, sukkanauhat, hihanpidikkeet, yopaidat, trikoot, pitkdat sukat, uima-asut;
Vaatteet, neulotut vaatteet, alusvaatteet, hihattomat aluspaidat, t-paidat, korsetit, bodyt, yoasut,
puuhkat, haalarit, bodyt, neulepuserot, kerrastot, pyjamat, miesten yopaidat, housut, sisahousut, saalit,
aamutakit, kylpytakit, uimapuvut, uimahousut, alusmekot, huivit”;

ECLILEU:C:2017:702 5
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— luokka 35: ”Seuraavien vahittdismyyntipalvelut: naisten alusvaatteet, hajuvedet, toilettivedet ja
kosmeettiset tuotteet, kodin- ja kylpyhuonetekstiilit; Vahittdismyyntipisteiden ja véhittdismyyntiin
keskittyvien  ostoskeskusten  perustamiseen ja  hoitamiseen sekd mainontaan liittyvat
yritysneuvontapalvelut; Myynninedistimispalvelut (muiden lukuun), mainonta, liikkeenjohto,
yrityshallinto, online-mainonta tietoverkossa, mainosmateriaalin (esitteiden, lehtisten, ilmaislehtien,
nédytteiden) jakelu, sanomalehtien tilauspalvelut muiden lukuun; Liiketaloudellinen tiedotus tai
neuvonta; Tapahtumien ja nayttelyiden jarjestiminen kaupallisessa tai mainostarkoituksessa,
mainontaan liittyva tekninen johto, mainostilan vuokraus, radio- ja televisiomainonta, sponsorointi”;

— luokka 38: ”Tietoliikenne, sanomien ja kuvien tietokoneavusteinen siirto, interaktiiviset
teleldhetyslaitteet tuotteiden esittelyyn, viestinta tietokonepéétteiden avulla, viestintd (siirto) avoimessa
tai suljetussa maailmanlaajuisessa tietoverkossa”.

Tavaramerkkihakemukset julkaistiin 7.1.2011 Yhteison tavaramerkkilehdessa nro 4/2011.

The Tea Board, joka on Intian teelain nro 29/1953 mukaan perustettu elin, jolle on mydnnetty
toimivalta hallinnoida teen tuotantoa, teki 7.4.2011 viitteen vastustaakseen haettujen tavaramerkkien
rekisterdintida tamén tuomion 15 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten.

Viite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— aikaisempi EU-yhteisomerkiksi rekisterdity sanamerkki DARJEELING, joka rekisterditiin 31.3.2006
numerolla 4325718

— aikaisempi EU-yhteisomerkiksi rekisteroity kuviomerkki, joka rekisterditiin 23.4.2010 numerolla
8674327 ja joka on ulkoasultaan seuraava:

&"%

v 4

Molemmat EU-yhteisomerkiksi rekisterdidyt tavaramerkit koskevat luokkaan 30 kuuluvia tavaroita ja
vastaavat seuraavaa kuvausta: "Tee”.

DARy,

Viitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan
mukaiset perusteet.

EUIPO:n viiteosasto hylkasi kyseisten merkkien rekisterdintida vastaan tehdyn viitteen 31.5., 11.6.
ja 10.7.2012 tekemilladn neljalla paatokselld. The Tea Board teki 27.7. ja 10.8.2012 EUIPO:ssa
valitukset, joilla se vaati kyseisten paitosten kumoamista.

Valituksenalaisista tuomioista ilmenee, ettd kyseisissd valituksissa The Tea Board esitti EUIPO:n
toisessa valituslautakunnassa (jéljempéna valituslautakunta) seikkoja, jotka osoittavat, ettd sanaosa
"darjeeling” eli vastakkain oleville merkeille yhteinen sanaosa on teen suojattu maantieteellinen
merkintd, joka on rekisterdity nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperdnimitysten ja suojattujen
maantieteellisten merkintjen rekisteriin (Darjeeling (SMM)) 20.10.2011 annetun komission
taytantoonpanoasetuksen (EU) N:o 1050/2011 (EUVL 2011, L 276, s. 5) nojalla 12.11.2007
vastaanotetun hakemuksen perusteella. Mainittu taytintoonpanoasetus annettiin maataloustuotteiden
ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintdjen ja alkuperdnimitysten suojasta 20.3.2006 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (EUVL 2006, L 93, s. 12) nojalla, joka on sittemmin korvattu
asetuksella N:o 1151/2012.
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Valituslautakunta hylkdsi valitukset riidanalaisilla paétoksilla ja pysytti véiteosaston paatokset.
Valituslautakunta katsoi erityisesti, ettd kun otetaan huomioon riidanalaisten merkkien kattamien
tavaroiden ja palvelujen erilaisuus, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettua sekaannusvaaraa ei ollut. Se hylkési myos viitteen kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan
rikkomisesta silla perusteella, ettd The Tea Boardin esittdmit todisteet eivdt riittdneet osoittamaan,
ettd kyseisen artiklan soveltamisedellytykset tayttyivit.

Menettely unionin yleisessd tuomioistuimessa ja valituksenalaiset tuomiot

The Tea Board nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.11.2013 jattdmilldén
kannekirjelmilld nelja kannetta, joissa se vaati neljén riidanalaisen paatoksen kumoamista.

Jokaisen kanteensa tueksi se esitti kaksi kanneperustetta, joista ensimmdisen mukaan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, koska valituslautakunta ei ottanut huomioon
mainitun asetuksen 66 artiklan 2 kohdasta ilmenevad EU-yhteisomerkkien erityistd tehtdvad, ja joista
toisen mukaan mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.

Valituksenalaisilla tuomioillaan unionin yleinen tuomioistuin yhtdalta hylkdsi ensimmadisen
kanneperusteen perusteettomana katsottuaan olennaisilta osin, ettd EU-yhteisomerkkien — myos
niiden, jotka muodostuvat ilmaisusta, jolla voidaan kuvata kyseessd olevien tavaroiden maantieteellista
alkuperdd — keskeinen tehtédva ei ole erilainen kuin yksilollisten EU-tavaramerkkien tehtivi ja ettd nyt
kasiteltdavassd asiassa sekaannusvaaraa ei ollut, koska riidanalaiset tavarat ja palvelut eivit olleet samoja
tai samankaltaisia.

Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin hyviaksyi osittain toisen kanneperusteen. Ottaen huomioon
hypoteettisen olettaman aikaisempien tavaramerkkien poikkeuksellisen laajasta tunnettuudesta, johon
valituslautakunta perusti arvionsa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, unionin
yleinen tuomioistuin katsoi, ettd valituslautakunta oli sulkenut virheellisesti pois kaikkien
rekisterdintihakemuksessa mainittujen Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvien
tavaroiden ja Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien “naisten alusvaatteiden,
hajuvesien, toilettivesien ja kosmeettisten tuotteiden sekd kodin- ja kylpyhuonetekstiilien
vahittdismyyntipalvelujen” osalta sen mahdollisuuden, ettd rekisteroidyiksi haettujen tavaramerkkien
kayttdmisestd ilman perusteltua syytd olisi aiheutunut hyviksikdyton vaara. Unionin yleinen
tuomioistuin kumosi taltd osin riidanalaiset paatokset.

Asian kisittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

Kaikissa valituksissaan The Tea Board vaatii unionin tuomioistuinta

— kumoamaan valituksenalaisen tuomion siltd osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkési kanteen
— palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, mikali tdimé on tarpeen

— velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Unionin tuomioistuimen presidentin 12.2.2016 antamalla maérédykselld asiat yhdistettiin kirjallista ja
suullista kasittelyd sekd tuomion antamista varten.

EUIPO ja Delta Lingerie vaativat, ettd unionin tuomioistuin hylkda valitukset ja velvoittaa The Tea
Boardin korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

Delta Lingerie vaatii liitdnndisvalituksessaan, ettd unionin tuomioistuin

ECLILEU:C:2017:702 7
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— kumoaa valituksenalaiset tuomiot siltd osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkési riidanalaiset
paatokset

— palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, mikéli tdiméa on tarpeen
— velvoittaa The Tea Boardin korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

EUIPO ja The Tea Board vaativat, ettd unionin tuomioistuin hylkédd liitdnnaisvalituksen ja velvoittaa
Delta Lingerien korvaamaan liitdnndisvalituksesta aiheutuvat oikeudenkayntikulut.

Paavalitukset

The Tea Board esittdd kaksi valitusperustetta, joista ensimmaiinen koskee asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistd soveltamista ja toinen saman asetuksen
8 artiklan 5 kohdan virheellistd soveltamista.

Ensimmdinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

The Tea Board viittdd ensiksi, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen ja/tai otti
tosiseikat vadristyneelld tavalla huomioon katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 39-41 kohdassa,
ettd yhteisomerkin, joka voi olla merkki tai merkintd, jota voidaan kaupassa kayttdaa tarkoittamaan
“tavaroiden tai palvelujen maantieteellista alkuperda” — asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla — keskeinen tehtdvd ei eroa saman artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta
EU-yhteisomerkin keskeisestd tehtdvéstd, ja ettd unionin yleinen tuomioistuin teki siis oikeudellisen
virheen katsoessaan, ettd tavaramerkkien keskeisend tehtdvind — molemmissa tapauksissa — on toimia
kaupallisen alkuperdn merkinténa.

Tamén osalta The Tea Board toteaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa sdddetddn
mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sdddettyjen ehdottomien hylkédysperusteiden
poikkeuksesta, jolla yhteenliittymén jasenille sallitaan nimenomaisesti yksinoikeus EU-yhteisomerkilla
suojeltuun merkkiin.

The Tea Board viittdd myos, ettd mainitun asetuksen 67 artiklan 2 kohdan mukaan EU-yhteisomerkin
kayttomaarayksissd on hyviksyttava merkin haltijana olevan yhteenliittyman jaseneksi jokainen henkilo,
jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperd on kyseiselld alueella, minkd vuoksi
maantieteellisestd merkinndstd muodostuvalla EU-yhteisomerkilld ei milloinkaan voida erottaa merkin
haltijana olevan vyhteenliittymén jdsenten tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. Témdn osalta unionin tuomioistuin on katsonut 29.3.2011 antamassaan tuomiossa
Anheuser-Busch v. Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 147 kohta), ettd maantieteellisen
merkinnin tehtdvina on taata kuluttajille tavaroiden maantieteellinen alkupera tai tavaroiden luontaiset
erityisominaisuudet.

The Tea  Boardin mukaan  asetusta  N:o  207/2009  olisi  tulkittava  asetuksen
N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan c¢ ja d alakohdan ja TRIPS-sopimuksen 22 artiklan valossa;
viimeksi mainitun médardyksen mukaan WTO:n jdsenten on sdddettavda oikeudellisista keinoista, joilla
asianosaiset voivat estdd minkd tahansa tavan merkitd tai esittdd tavara, joka osoittaa tai antaa
ymmairtdd, ettd kyseessd oleva tavara on perdisin muulta maantieteelliseltd alueelta kuin sen
todelliselta lahtopaikalta tavalla, joka johtaa yleis6d harhaan tavaran maantieteellisen alkuperdn osalta.
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Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin teki The Tea Boardin mukaan oikeudellisen virheen ja/tai otti
tosiseikat vadristyneelld tavalla huomioon katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 49, 51-53
ja 60 kohdassa, etta silloin, kun kyseessa on asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
yhteisomerkki, joka muodostuu Kkyseisten tavaroiden maantieteellistda alkuperda tarkoittavasta
merkinndstd, kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd — todellista tai mahdollista —
alkuperdd ei voida ottaa huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti ndiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin teki The Tea Boardin mukaan oikeudellisen virheen ja/tai
otti tosiseikat vadristyneelld tavalla huomioon katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 60 kohdassa,
ettd silloin kun kyseessd on asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisomerkki,
kyseessd olevien tavaroiden tai palvelujen maantieteellistda — todellista tai mahdollista — alkuperéa ei
voida ottaa huomioon arvioitaessa kokonaisuutena mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja ettd merkitystd ei ole silld, saattaako yleiso luulla vai ei,
ettd palveluilla, kyseessd olevilla tavaroilla tai kyseessd olevien yhteisomerkkien tarkoittamien
tavaroiden valmistamiseen kéytetyilld raaka-aineilla voi olla sama maantieteellinen alkupera.

EUIPO ja Delta Lingerie kiistavat The Tea Boardin viitteet.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Védristyneella tavalla huomioon ottamista koskevien The Tea Boardin viitteiden osalta on
muistutettava aluksi, ettd téllaisten viitteiden poikkeuksellisuuden vuoksi SEUT 256 artiklassa ja
Euroopan unionin tuomioistuimen perussddnnon 58 artiklan ensimmadisessd kohdassa ja unionin
tuomioistuimen tydjarjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohdassa edellytetddn erityisesti, ettd
valittaja ilmoittaa tasmallisesti ne seikat, jotka se katsoo unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen
huomioon védristyneelld tavalla, ja nédyttdd toteen ne arviointivirheet, joiden takia unionin yleinen
tuomioistuin on valittajan mukaan péaédtynyt ndiden seikkojen ottamiseen huomioon vidristyneella
tavalla. Téllaisen véadristyneelld tavalla huomioon ottamisen on ilmettdvd toimitetusta aineistosta
selvisti ilman, ettd tosiseikastoa ja selvitysaineistoa on tarpeen ryhtyd arvioimaan uudelleen (tuomio
11.5.2017, Yoshida Metal Idustry v. EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, 23 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

On kuitenkin todettava, ettd The Tea Boardin viittimén tosiseikkojen védristyneelld tavalla huomioon
ottamisen tueksi ei ole esitetty minkdédnlaista ndyttod ja ettd sen vuoksi viite on hylédttiva
perusteettomana.

The Tea Boardin esiin tuomien oikeudellisten virheiden osalta on todettava, ettd valituksenalaisten
tuomioiden 41-43 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi lahinnéd sen, ettd EU-yhteisomerkin
keskeinen tehtdvd on erottaa sen haltijana olevan yhteenliittymén jdsenten tavarat tai palvelut toisten
yritysten tavaroista ja palveluista eikd erottaa nditd tavaroita niiden maantieteellisen alkuperdn
perusteella.

Tamén vuoksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi mainittujen tuomioiden 49 ja 51-53 kohdassa, ettd
kun viitemenettelyssd vastakkain olevat merkit ovat yhtdalta yhteisomerkkeja ja toisaalta yksilollisid
tavaramerkkejd, kyseessd olevien tavaroiden ja palvelujen vertailu on nidin ollen toteutettava samojen
arviointiperusteiden nojalla kuin ne, joita sovelletaan arvioitaessa kahden yksilollisen tavaramerkin
kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta tai samanlaisuutta. Unionin yleinen tuomioistuin
hylkdsi siten The Tea Boardin viitteen, jonka mukaan se mahdollisuus, ettd yleisé voi katsoa, ettd
vastakkain olevien merkkien kattamilla tavaroilla ja palveluilla on sama maantieteellinen alkuperd, voi
muodostaa  arviointiperusteen, joka voi riittdd vahvistamaan niiden samanlaisuuden tai
samankaltaisuuden sovellettaessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
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Lopuksi valituksenalaisten tuomioiden 60 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin hylkdsi The Tea
Boardin viitteen, jonka mukaan arvioitaessa EU-yhteisomerkkien ja vyksilollisten tavaramerkkien
vilisen sekaannusvaaran olemassaoloa vaarassa on kyse siitd, ettd yleiso voi luulla, ettd vastakkain
olevien merkkien kattamat tavarat tai palvelut tai kyseisten tavaroiden valmistuksessa kaytetyt
raaka-aineet voivat olla perdisin samalta maantieteelliseltd alueelta.

Taltd osin on muistettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jota
sovelletaan — mikali mainitun asetuksen 67-74 artiklassa ei ole toisin sdddetty — mainitun asetuksen
66 artiklan 3 kohdan nojalla EU-yhteisomerkkeihin, mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6idd, jos sen vuoksi, ettd se on sama tai samankaltainen kuin
aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen
yleison keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara.

Vakiintuneesta oikeuskédytdnnosta ilmenee, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan soveltamiseksi sekaannusvaara edellyttda yhtd aikaa rekisterditdvaksi haetun tavaramerkin
ja aikaisemman tavaramerkin samuutta tai samankaltaisuutta sekd rekisterdintihakemuksessa
mainittujen tavaroiden tai palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin rekisterdinnin kattamien tavaroiden
tai palvelujen samuutta tai samankaltaisuutta ja ettd on kyse kumulatiivisista edellytyksistd (tuomio
23.1.2014, SMHV v. riha WeserGold Getrianke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, 41 kohta
oikeuskaytantoviittauksineen).

Vakiintuneen oikeuskdytinnén mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden
arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden viliseen suhteeseen liittyvdat merkitykselliset tekijat.
Naihin tekijoihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, kéyttotarkoitus, kayttotavat seka
se, ovatko ne keskendin kilpailevia tai toisiaan tdydentaviéd (ks. erityisesti tuomio 11.5.2006, Sunrider v.
SMHYV, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 85 kohta ja tuomio 18.12.2008, Les Editions Albert René v.
SMHYV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 65 kohta).

Nyt kasiteltavdssd asiassa The Tea Board viittad ldhinnd, ettd kun otetaan huomioon se seikka, ettd
EU-yhteisomerkkien, joita voivat olla merkki tai merkintd, jota voidaan kaupassa kéyttda tarkoittamaan
tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperid, keskeinen tehtdvé on osoittaa ndiden tavaroiden tai
palvelujen kollektiivinen maantieteellinen alkuperd, unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen
virheen siind, ettei se pitdnyt kyseessa olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioinnissa
merkityksellisend tekijdnd tdmdn tuomion 48 kohdassa tarkoitetulla tavalla niiden kollektiivista —
todellista tai mahdollista — maantieteellistda alkuperaa.

On  todettava, ettd tdmd  vidite perustuu  olettamaan, jonka mukaan asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisomerkkien keskeinen tehtdvéd eroaa
saman sadnnoksen 1 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisomerkkien keskeisestd tehtdvastd. Tama
olettama on kuitenkin virheellinen. Nidin on siksi, ettd ensinndkin — kuten asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdan sanamuodosta ilmenee — EU-yhteisomerkki, joka on merkki tai
merkintd, jota voidaan kaupassa kayttdd tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd
alkuperad, on mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla EU-yhteisomerkki. Mainitun 1 kohdan
mukaan yhteison yhteisomerkkind voi olla ainoastaan sellainen EU-yhteisomerkki, joka voi erottaa
haltijana olevan yhteenliittymén jésenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Lisdksi asetuksen N:o 207/2009 4 artiklassa, jota sovelletaan yhteisomerkkeihin mainitun asetuksen
66 artiklan 3 kohdan nojalla, sdddetddn olennaisilta osin, ettd EU-yhteisomerkkind voi olla vain
sellainen merkki, jolla voidaan erottaa tavaroiden tai palvelujen, jotka on varustettu kyseisilld
merkeilld, kaupallinen alkupera.
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Taltd osin unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, ettd tavaramerkin keskeinen tehtdva on taata
kuluttajille tavaran alkupera siten, ettd tavaramerkki pystyy yksiloiméén silld varustetun tavaran tai
palvelun tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottamaan ndin tdmén tavaran tai palvelun muiden
yritysten tavaroista tai palveluista (tuomio 6.3.2014, Backaldrin Osterreich The Kornspitz Company,
C-409/12, EU:C:2014:130, 20 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Vaikka unionin tuomioistuin on jo todennut, ettd tavaramerkilld voi olla my6s muita tehtdvid kuin
alkuperdn osoittaminen ja ettd myds nditd tehtdvid on suojattava kolmansien tekemid loukkauksia
vastaan — kuten sen tavaran tai palvelun, jolla tavaramerkki on varustettu, laadun takaamiseen liittyva
tehtdva sekd tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvit tehtdvit —, se on kuitenkin aina
korostanut, ettd tavaramerkin keskeinen tehtdvd on edelleen alkuperdn osoittaminen (ks. vastaavasti
tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08—C-238/08, EU:C:2010:159, 77 ja 82 kohta ja
tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 37-40 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Néin ollen padttelemélld, ettd asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
EU-yhteisomerkin keskeinen tehtdvd on kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
maantieteellisen — ei kaupallisen — alkuperdn osoittaminen, sivuutettaisiin taméa keskeinen tehtava.

Tata padtelmda eivit horjuta The Tea Boardin vditteet, jotka perustuvat asetuksen
N:o 207/2009 67 artiklan 2 kohtaan ja 29.3.2011 annetusta tuomiosta Anheuser-Busch v. Budéjovicky
Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, 147 kohta) ilmenevdan oikeuskéytdntoon, joiden mukaan asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu EU-yhteisomerkki ei luonteensa vuoksi voi téayttaa
tallaista erottamistehtavaa.

Koska The Tea Boardin viite, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 67 artiklan 2 kohtaan, on epéselva
eikd sitd tukevaa ndyttdd ole esitetty, on todettava, ettd unionin tuomioistuin on katsonut 29.3.2011
antamassaan tuomiossa Anheuser-Busch v. Budéovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189,
147 kohta) ainoastaan, ettd maantieteellisen merkinndn keskeisend tehtdvdnd on taata kuluttajille
tavaroiden maantieteellinen alkupera ja tavaroiden luontaiset erityisominaisuudet. Unionin
tuomioistuin ei kuitenkaan arvioinut siind millddn tavoin asetuksen

N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen EU-yhteisomerkkien keskeistd tehtavaa.

Toiseksi on huomattava, ettd vaikka - kuten The Tea Board vaittdd - asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohta on poikkeus asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdassa tarkoitetusta rekisterdintihakemuksen ehdottomasta hylkédysperusteesta, tamé seikka ei
aseta kyseenalaiseksi sitd, ettd asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
EU-yhteisomerkin keskeinen tehtidvd on taata kyseiselld tavaramerkilld varustettujen tavaroiden
kollektiivinen kaupallinen alkuperé eiké niiden kollektiivista maantieteellistd alkuperaa.

Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 34-36 kohdassa, asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdan sddnnds, jolla poiketaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohdasta, voidaan selittdd 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisomerkkien kattamien merkkien
luonteella.

Téltd osin unionin tuomioistuin on jo aiemmin todennut, ettd 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla
pyritdédn siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, ettd merkkejé tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen
tyyppisid tavaroita tai palveluja, joita varten rekister6intid haetaan, on jokaisen saatava vapaasti kayttas,
mukaan lukien kaytto yhteisomerkissé taikka yhdistelma- tai kuviomerkissa. Télla sadnnokselld estetdan
siis se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi rekisterdinnin perusteella kayttdd yksilollisend tavaramerkkindén
tallaisia merkkeja tai ilmauksia (ks. vastaavasti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97
ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25 kohta ja tuomio 19.4.2007, SMHV v. Celltech, C-273/05 P,
EU:C:2007:224, 75 kohta oikeuskayténtoviittauksineen).
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Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla EU-yhteisomerkilld ei sivuuteta téllaista
yleisen edun mukaista tavoitetta, koska on niin, ettd yhtdéltd mainitun 2 kohdan viimeisen virkkeen
mukaan yhteisomerkki ei oikeuta haltijaa kieltimddn kolmansia kéyttaméstd nditd merkkejd tai
merkint6ja kaupassa, jos tdimd kayttd on hyvédn liiketavan mukaista, ja toisaalta saman asetuksen
67 artiklan 2 kohdassa sdddetddn, ettd 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun merkin kayttomaarayksissa
hyvaksytddan merkin haltijana olevan yhteenliittymdn jaseneksi jokainen henkild, jonka tavaroiden tai
palvelujen maantieteellinen alkuperé on kyseiselld alueella.

Kolmanneksi The Tea Board ei voi vedota viditteensd tueksi asetuksen
N:o 1151/2012 13 artiklan 1 kohdan c ja d alakohtaan eikd TRIPS-sopimuksen 22 artiklaan, jotka
koskevat suojattujen maantieteellisten merkintdjen suojaa.

Taltd osin on riittdvdd todeta, ettd yhtdédltda mainitut maantieteelliset merkinndt ja toisaalta
EU-yhteisomerkit, joita ovat sellaiset merkit tai merkinnit, joita voidaan kaupassa kayttaa
tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistd alkuperdd, ovat merkkejd, joihin sovelletaan
toisistaan poikkeavia oikeudellisia sddnnostoja  ja joilla on keskenddn erilaiset tavoitteet.
EU-tavaramerkki on asetuksen N:o 207/2009 4 artiklan mukaisesti merkki, jolla voidaan erottaa
tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperd, kun taas maantieteellinen merkintd on asetuksen
N:o 1151/2012 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimi, jolla yksiloiddédn se, ettd tietty tuote, jonka laatu,
maine tai muu ominaispiirre juontuu péddosin sen maantieteellisestd alkuperdstd ja jonka
tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu rajatulla maantieteelliselld alueella, on perdisin talta tietyltd
maantieteelliseltd alueelta.

Edelld esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettd katsoessaan
valituksenalaisten tuomioiden 41-43 kohdassa, ettd EU-yhteisomerkin keskeinen tehtdvd on erottaa
haltijana olevan yhteenliittyméan jasenten tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista,
ei erottaa nditd tavaroita niiden maantieteellisen alkuperdn perusteella.

Tastd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettd myoskadn katsoessaan
valituksenalaisten tuomioiden 49 ja 51-53 kohdassa olennaisilta osin, ettd kun sovelletaan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja kun vastakkaiset merkit ovat yhtailta
yhteisomerkkejd ja toisaalta yksilollisia tavaramerkkejd, se mahdollisuus, ettd yleisoé voisi luulla
vastakkain olevien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen olevan samaa maantieteellistd
alkuperds, ei ole merkittava tekijd niiden samanlaisuuden tai samankaltaisuuden maarittdmisessa.

Kuten unionin yleinen tuomioistuin nimittéin totesi valituksenalaisten tuomioiden 52 kohdassa, samalla
maantieteelliselld alueella voidaan tuottaa tai tarjota erittdin laajaa valikoimaa tavaroita ja palveluja.
Mikaén ei myoskadn sulje pois sitd, ettd alue, jonka maantieteellinen nimi on rekisterdity asetuksen
N:o 207/2009 66 artiklan 2 kohdan nojalla EU-yhteisomerkiksi, olisi sellaisten eri raaka-aineiden ldhde,
joita voidaan kayttdd monien erilaisten tavaroiden valmistamiseen.

Kun lopuksi tarkastellaan oikeudellista virhettd, jonka unionin yleisen tuomioistuimen viitetddn
tehneen valituksenalaisten tuomioiden 60 kohdassa, on riittdvdd todeta, ettd mainittu kohta on
ylimédérdinen tuomion perustelu, koska valituksenalaisten tuomioiden 56—59 kohdassa unionin yleinen
tuomioistuin oli jo todennut perustellusti — kuten edelld tdmén tuomion 43-63 kohdasta kdy ilmi —,
ettd asiassa ei voida soveltaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska yksi sen
soveltamisedellytyksistd ei tayty. Néin ollen The Tea Boardin mainitusta 60 kohdasta esittdma véite on
tehoton ja se on hyldttivd (ks. vastaavasti tuomio 19.4.2007, SMHV v. Celltech, C-273/05 P,
EU:C:2007:224, 56 ja 57 kohta).

Kaikesta edelld esitetystd seuraa, ettd ensimmaéinen valitusperuste on hylattava.
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Toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

The Tea Board viittdd, ettd unionin vyleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa ja/tai se otti kisiteltivdn asian tosiseikat huomioon véaaristyneelld
tavalla katsoessaan valituksenalaisten tuomioiden 145 kohdassa, ettd sanaosan “darjeeling” esiin
tuomat positiiviset ominaisuudet eivit voi siirtyd Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35
kuuluviin palveluihin — lukuun ottamatta naisten alusvaatteiden, hajuvesien, toilettivesien ja
kosmeettisten tuotteiden sekd kodin- ja kylpyhuonetekstiilien vahittdismyyntipalveluja — eikd
mihinkddn Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 38 kuuluviin palveluihin, jotka vastakkain olevat
tavaramerkit kattavat. Unionin yleinen tuomioistuin oli vddrdssd erityisesti todetessaan, ettei ole
sellaista syytd, miksi riidanalaisten tavaramerkkien kdyttiminen antaisi Delta Lingerielle kaupallisen
edun mainittujen palvelujen osalta. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan nimittdin sanaosan
"darjeeling” vélittdmat hienostuneen ja ainutlaatuisen tuotteen luonnehdinnat voidaan siirtdd myos
koskemaan yritysneuvontapalvelujen ja tietoliikenteen kaltaisia palveluja ja ne voivat vahvistaa
riidanalaisten tavaramerkkien kiinnostavuutta tiltd osin. Unionin yleinen tuomioistuin ei myodskadn
perustellut valituksenalaisten tuomioiden 145 Lkohdassa esittimddnsd péadatelmédsd, jonka mukaan
sanaosaan “darjeeling” yhdistettyja ominaisuuksia ei voida siirtdd Nizzan sopimuksen mukaisiin
luokkiin 35 ja 38 kuuluviin palveluihin.

EUIPO ja Delta Lingerie vdittdvat, ettd toista valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska The
Tea Board vaatii, ettd unionin tuomioistuin korvaa unionin yleisen tuomioistuimen arvion The Tea
Boardin tekemadlld arviolla ja koska valitusperuste on joka tapauksessa perusteeton, silli The Tea
Board ei ole esittinyt ndyttod oikeudellisesta virheestd eikd tosiseikkojen huomioon ottamisesta
vadristyneelld tavalla.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi — kun otetaan huomioon tdmén tuomion 41 kohdassa mainittu oikeuskéytinto — The Tea
Boardin viite, joka koskee tosiseikkojen huomioon ottamista vadristyneelld tavalla, on hylattiva, koska
kantaja ei ole esittanyt minkaanlaista nayttod vditteensa tueksi.

Viitteestd, jonka mukaan valituksenalaisten tuomioiden 145 kohdassa esitettyd paédtelméaa ei ole
perusteltu, on riittdvda todeta, ettd tdssd kohdassa unionin yleinen tuomioistuin hylkasi sille esitetyn
viitteen silld perusteella, ettd syy, jonka vuoksi riidanalaisten tavaramerkkien kayttdminen antaisi Delta
Lingerielle kaupallisen edun muiden palvelujen kuin naisten alusvaatteiden, hajuvesien, toilettivesien ja
kosmeettisten tuotteiden sekd kodin- ja kylpyhuonetekstiilien osalta, ei kdynyt milldén tavoin ilmi
asiakirja-aineistosta eikd The Tea Board esittinyt mitddn erityistd seikkaa, jonka perusteella tillainen
etu olisi voitu todeta. Niin ollen viitettyd perustelujen puuttumista ei ole néytetty toteen.

Viitteelld, jonka mukaan sanaosan ”"darjeeling” ominaisuudet voidaan siirtdd koskemaan kaikkia niité
palveluja, joiden rekisterdintia on haettu, pyritddn todellisuudessa saamaan unionin tuomioistuimelta
arvio tosiseikoista, ja sen vuoksi viite on jétettavd tutkimatta (ks. vastaavasti tuomio 24.3.2011, Ferrero
v. SMHYV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 73 ja 89 kohta).

Tastd seuraa, ettd toinen valitusperuste on hyldttivd ja ettd péévalitukset on hylattava
kokonaisuudessaan.
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Liitanndiisvalitus

Liitanndisvalituksensa tueksi Delta Lingerie vetoaa yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen. Mainitussa valitusperusteessa
on kaksi osaa, joista ensimmadinen perustuu yhtdalta siihen, ettd tavaramerkkien tehtdvéit on otettu
huomioon viiristyneelld tavalla, ja toinen siihen, ettd perustelut ovat ristiriitaisia ja ettd asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa on tehty oikeudellinen virhe.

Ainoan valitusperusteen ensimmdinen osa

Asianosaisten lausumat

Delta Lingerie viittdd, ettd tavaramerkin tehtdvdnd on taata kaupallinen alkuperd, kun taas
maantieteellisen merkinnidn tehtdvidnd on taata maantieteellinen alkuperd. Kun otetaan huomioon
ndmd erilaiset tehtdvdt, ei voida koskaan katsoa, ettd suojatun maantieteellisen merkinndn maine
voitaisiin  tosiasiallisesti siirtdd koskemaan samaa suojattua merkkid samat tavarat kattavana
yhteisomerkkind. Téstd seuraa, ettd unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen
tukeutumalla hypoteettiseen olettamaan, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus
oli osoitettu sen padtelmén perusteella, jonka mukaan "Darjeeling”-nimen tunnettuus teen suojattuna
maantieteellisend merkinténd oli siirtynyt samalle merkille, joka oli suojattu samat tavarat kattavana
yhteisomerkkind, ja ottamalla ndin yhtddltda mainittujen tavaramerkkien ja toisaalta suojattujen
maantieteellisten merkintdjen tehtdvdt huomioon vaaristyneelld tavalla.

EUIPO ja The Tea Board kiistavit Delta Lingerien viitteet.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

On todettava, ettd unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisten tuomioiden 79 kohdassa
todennut, ettd - kun kyse on siitd, ovatko aikaisemmat tavaramerkit asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettuja vai eivat — riidanalaisten
paatosten muotoilu on viahintddnkin moniselitteinen. Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin
korostanut, ettd riidanalaisten péitosten kyseisen kappaleen ainoa virke, joka ei ole moniselitteinen, on
se, jossa sanotaan, ettd “valituslautakunta ei ole ratkaissut lopullisesti kysymystd aikaisempien
tavaramerkkien maineen olemassaolosta”. Unionin yleinen tuomioistuin totesi myos, ettd EUIPO, jolle
esitettiin tdtd koskeva kysymys istunnossa, vahvisti myos, ettei tdstd seikasta ole tehty lopullista
paatelmaa.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin valituksenalaisten tuomioiden 80 kohdassa, ettd kun
otetaan huomioon se, ettd valituslautakunta jatkoi analyysidan asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi, on kuitenkin katsottava, ettd tdma analyysi perustui
hypoteettiseen olettamaan siitd, ettd aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus oli todistettu.

Ottaen huomioon sen, ettd riidanalaiset padtokset perustuvat hypoteettiseen olettamaan aikaisempien
tavaramerkkien poikkeuksellisen laajasta tunnettuudesta, unionin yleinen tuomioistuin paatti
valituksenalaisten tuomioiden 146 kohdassa kumota paatokset siltd osin kuin valituslautakunta hylkasi
asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen sulkemalla pois kaikkien hakemuksen
kohteena olevan tavaramerkin kattamien Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvien
tavaroiden ja Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 35 kuuluvien véhittdismyyntipalvelujen osalta
sen mahdollisuuden, ettd rekisteroidyiksi haettujen tavaramerkkien kéyttamisestd ilman perusteltua
syytd olisi aiheutunut hyvéksikdyton vaara. Mainittujen tuomioiden 147 kohdassa unionin yleinen
tuomioistuin totesi, ettd osittaisten kumoamisten jdlkeen oli valituslautakunnan asiana tehda
lopullinen péédtelmé aikaisempien tavaramerkkien laajasta tunnettuudesta ja mahdollisesti sen tasosta.
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Niin ollen — toisin kuin Delta Lingerie viittad ja kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa
85 kohdassa — unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut kantaa kysymykseen siitd, oliko aikaisempien
tavaramerkkien todistettu olleen laajalti tunnettuja, eikd mydskdan lausunut siitd kysymyksestd, voiko
tillaisen todistamisen osalta ”"Darjeeling”’-nimen laaja tunnettuus teen maantieteellisend merkintana
siirtyd samalle merkille, joka oli suojattu samat tavarat kattavana yhteisomerkkina.

Delta Lingerien valitusperusteen ensimmadinen osa perustuu niin ollen valituksenalaisten tuomioiden
virheelliseen tulkintaan ja se on hylattdvd perusteettomana.

Ainoan kanneperusteen toinen osa

Asianosaisten lausumat

Delta Lingerie vdittdd, ettd unionin yleisen tuomioistuimen perustelut valituksenalaisissa tuomioissa
ovat ristiriitaisia ja ettd unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen
N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa.

Erityisesti valituksenalaisten tuomioiden 89, 107, 111 ja 120 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin
katsoi, ettd oli vahvistettava valituslautakunnan toteamukset, joiden mukaan aikaisempien
tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen vahingoittumisesta ei ollut vaaraa, kun otetaan huomioon
yhtddltd se, ettd mitddn erityistd analyysid vastakkain olevien merkkien vilisestd yhteydestd ei ollut
tehty, ja toisaalta vastakkain olevien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden
taydellinen puuttuminen. Namid toteamukset ovat Delta Lingerien mukaan ristiriidassa sen pédatelmén
kanssa, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyviksikayttod ja jonka nojalla unionin tuomioistuin katsoi mainittujen tuomioiden 141 kohdassa, ettei
mikédn estdnyt sitd, ettd Darjeelingin alueeseen (Intia) liittyvien arvojen ja positiivisten ominaisuuksien
siirtyminen hakemuksen kohteena oleviin tavaramerkkeihin voi houkutella yleisod, jolle hakemuksen
kohteena olevat tavaramerkit on osoitettu.

EUIPO kiistdaa Delta Lingerien viitteet.

The Tea Board katsoo, ettei ainoan valitusperusteen titd osaa voida ottaa tutkittavaksi ja ettd se on joka
tapauksessa perusteeton.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

Aluksi on muistutettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa erotellaan — kuten unionin
yleinen tuomioistuin on valituksenalaisten tuomioiden 94 kohdassa todennut — kolme erityyppistd
riskid, nimittdin se, ettd haetun tavaramerkin kédyttdminen ilman perusteltua syytd on haitaksi ensiksi
aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja toiseksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai
kolmanneksi merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epdoikeutettua
hyvaksikayttoa.

Unionin yleinen tuomioistuin tutki valituksenalaisissa tuomioissa erikseen jokaisen tdmén tuomion
edellisessd kohdassa mainitun riskin. Ensiksi unionin yleinen tuomioistuin totesi aikaisempien
tavaramerkkien erottamiskyvylle aiheutuvan haitan osalta valituksenalaisten tuomioiden 107
ja 111 kohdassa yhtdaltd, ettd kun otetaan huomioon se, ettd vastakkain olevien merkkien kattamat
tavarat ja palvelut ovat tédysin erilaisia, The Tea Boardin esittdmd vaara on tdysin hypoteettinen, ja
toisaalta, ettd on epdtodenndkoistd, ettd kohdeyleis6 voisi luulla, ettd hakemusten kohteena olevien
tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat periisin Darjeelingin alueelta.
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Aikaisempien tavaramerkkien maineelle aiheutuneen haitan osalta unionin yleinen tuomioistuin katsoi
valituksenalaisten tuomioiden 120 kohdassa, ettd se, ettd maantieteellisen alueen Darjeeling ja
aikaisempien tavaramerkkien kattaman tavararyhmén vililld on yksi ainoa yhteys, ja téllaisen yhteyden
puuttuminen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen sekd
kyseisen alueen vililld vahvistavat sitd ndkemystd, ettd on vain hypoteettinen riski siitd, ettd
aikaisempien tavaramerkkien houkuttelevuus vahenee.

Lopuksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutetun hyviksikdyton osalta
unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 141 kohdassa, ettd mikéédn ei estd
sitd, ettd kyseiseen alueeseen liittyvien arvojen ja positiivisten ominaisuuksien siirtyminen hakemuksen
kohteena oleviin tavaramerkkeihin voi houkutella yleisod, jolle hakemuksen kohteena olevat
tavaramerkit on osoitettu.

Valituksenalaisissa tuomioissa ei tiltd osin ilmene mink&énlaista perustelujen ristiriitaa.

Valituksenalaisten tuomioiden 107, 111 ja 120 kohdassa analysoidaan aikaisempien tavaramerkkien
erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuvan vakavan haitan vaaraa, kun taas mainittujen tuomioiden
141 kohdassa Kkasitelldén unionin yleisen tuomioistuimen suorittamaa sen vaaran tutkimista, ettd
hakemusten kohteena olevien tavaramerkkien kayttdmiselld ilman perusteltua syytd voitaisiin kayttaa
epédoikeutetusti hyviksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyé tai mainetta.

Kuten julkisasiamies huomautti olennaisilta osin ratkaisuehdotuksensa 90 kohdassa, néiden
erityyppisten vaarojen arviointi vaatii tarkastelua, jossa sovellettavat edellytykset eivit valttdmattd ole
keskenddn samat. Kuten unionin yleinen tuomioistuin on huomauttanut valituksenalaisten tuomioiden
71 ja 95 kohdassa, sen vaaran olemassaoloa, ettd aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai
maineelle aiheutuvat haitat toteutuvat, on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tima
tavaramerkki on rekisterdity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten
keskivertokuluttajien ndkokulmasta. Sen sijaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen
epédoikeutetusta hyviksikéytostd aiheutuvan haitan olemassaoloa — siltd osin kuin kiellettyd on se, etté
my6hemmaén tavaramerkin haltija hyotyy aikaisemmasta tavaramerkisti — on arvioitava niiden
tavaroiden tai palvelujen, joita varten myohempdd tavaramerkkid on haettu, tavanomaisesti
valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien nédkokulmasta.

Unionin yleinen tuomioistuin ei siis ole menetellyt ristiriitaisesti todetessaan yhtdaltd, ettd aikaisempien
tavaramerkkien — tdssd tapauksessa teen — kattamien tavaroiden kuluttaja ei uskoisi, ettd Delta
Lingerien jattdmien tavaramerkkihakemusten kohteena olevat tavarat ja palvelut ovat perdisin
Darjeelingin alueelta, ja toisaalta, ettd mainittuun alueeseen liittyvdt arvot ja positiiviset ominaisuudet
houkuttelisivat Delta Lingerien jdttamien tavaramerkkihakemusten kohteena olevien tavaroiden ja
palvelujen kuluttajaa.

Toiseksi erityisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan virheellisen soveltamisen osalta on
riittdvad todeta, ettei kyseisen viitteen tueksi ole esitetty mitddn perusteluita lukuun ottamatta sita,
jonka mukaan valituksenalaisten tuomioiden perustelut ovat ristiriitaisia, miké ei ole perusteltu viite,
kuten tdmén tuomion 90-93 kohdasta ilmenee.

Edelld esitetyn perusteella ainoan valitusperusteen toinen osa, samoin kuin liitdnndisvalitus
kokonaisuudessaan, on hylattava.
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Oikeudenkayntikulut

Unionin tuomioistuimen tydjérjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, ettd jos valitus on
perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkéyntikuluista. Saman tyo6jarjestyksen
138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen kasittelyyn tyojarjestyksen
184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka hévida asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska The Tea Board on héavinnyt péaavalituksensa ja koska EUIPO ja Delta Lingerie ovat vaatineet The
Tea Boardin velvoittamista korvaamaan oikeudenkdyntikulut, The Tea Board on velvoitettava
korvaamaan pédvalituksista aiheutuneet oikeudenkayntikulut.

Koska Delta Lingerie on hévinnyt liitdinndisvalituksensa ja koska EUIPO ja The Tea Board ovat
vaatineet Delta Lingerien velvoittamista korvaamaan oikeudenkdyntikulut, Delta Lingerie on
velvoitettava korvaamaan liitdnniisvalituksesta aiheutuneet oikeudenkéyntikulut.

Nailld perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitukset hylitdan.

2) The Tea Board velvoitetaan korvaamaan péivalituksista aiheutuneet oikeudenkiyntikulut.

3) Delta Lingerie velvoitetaan korvaamaan liitinnaisvalituksesta aiheutuneet
oikeudenkiayntikulut.

Allekirjoitukset
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