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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljas jaosto)

20 péivand heindkuuta 2016*

EU-tavaramerkki — Mitattomyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteroity sanamerkki
SUEDTIROL — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan
a alakohta — Ehdoton hylkédysperuste — Maantieteellinen alkuperdmerkintda — Kuvailevuus

Asiassa T-11/15,

Internet Consulting GmbH, kotipaikka Brunico (Italia), edustajinaan asianajajat L. Miori ja
A. Bertella,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenadn A. Schifko,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n suuressa valituslautakunnassa kiaydyssd menettelyssd oli ja
valiintulijana unionin yleisessa tuomioistuimessa on

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Italia), edustajanaan asianajaja C. Volkmann,

viliintulijana,
ja jossa on kyse EUIPO:n suuren valituslautakunnan 10.10.2014 antaman pééatoksen (asia
R 574/2013-G), joka koskee Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adigen ja Internet Consultingin
valistd mitdittomyysmenettelyd, kumoamista koskevasta vaatimuksesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek (esittelevd tuomari) sekd tuomarit I. Labucka
ja V. Kreuschitz,

kirjaaja: E. Coulon,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.1.2015 jatetyn kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.6.2015 jitetyn EUIPO:n
vastinekirjelmén,

* Oikeudenkayntikieli: saksa.

FI

ECLLEU:T:2016:422 1




TUOMIO 20.7.2016 — ASIA T-11/15
INTERNET CONSULTING v. EUIPO — PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE (SUEDTIROL)

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.6.2015 jdtetyn viliintulijan
vastinekirjelmén,

ottaen huomioon sen, etteivit varsinaiset asianosaiset ole pyytdneet istunnon pitdmistd kolmen viikon
kuluessa siitd, kun ilmoitus asian kasittelyn kirjallisen vaiheen pdattamisestd on annettu tiedoksi, ja
pédtettyddn unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista
kanteen ilman asian késittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantajana oleva Internet Consulting GmbH teki 19.8.2002 EU-tavaramerkiksi rekisteréimistd koskevan
hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin
kyseinen asetus on muutettuna (asetus on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)).

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on sanamerkki SUEDTIROL.

Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisterdintia haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35,
39 ja 42, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 35: "Liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtévit”
— luokka 39: "Tavaroiden pakkaus ja varastointi”

— luokka 42: "Tieteelliset ja teknologiset palvelut seké niihin liittyvad tutkimus ja suunnittelu; teolliset
analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmien suunnittelu ja kehittdiminen;
oikeudelliset palvelut”.

EU-tavaramerkkia koskeva hakemus julkaistiin 24.11.2003 ilmestyneessa Yhteison tavaramerkkilehdessa
nro 83/2003. Tavaramerkki rekisteréitiin 16.12.2011 numerolla 2826931.

Viliintulijana oleva Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Bolzano-Eteld-Tirolin autonominen
maakunta, Italia) vaati 3.1.2012, ettd riidanalainen tavaramerkki todetaan mitattomaéksi kaikkien niiden
palvelujen osalta, jotka se kattaa. Se perusti vaatimuksensa asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessi saman asetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, siltd osin kuin riidanalainen tavaramerkki on maantieteellinen
alkuperdmerkintd, joka osoittaa Pohjois-Italiassa sijaitsevaa autonomista Trentino-Eteld-Tirolin
hallintoaluetta (jaljempana Eteld-Tirolin alue).

Mitdttomyysosasto hylkasi riidanalaisen tavaramerkin mitéttomaksi julistamista koskevan vaatimuksen
15.2.2013 tekemalldan paatoksella.

Viliintulija valitti kyseisestd paatoksestd asetuksen N:o 207/2009 58 artiklan ja sitd seuraavien artiklojen
nojalla.
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Ensimmainen valituslautakunta siirsi asian suurelle valituslautakunnalle 3.4.2014 tekemalldan
paatoksella.

Suuri valituslautakunta hyvaksyi valiintulijan valituksen 10.10.2014 tekemalldaan paatokselld (jaljempéana
riidanalainen  padtés) ja  totesi  riidanalaisen  tavaramerkin = mitdttoméksi  asetuksen
N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla sen vuoksi, ettd se oli rekisterdity saman
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan sddnnosten vastaisesti.

Suuri valituslautakunta katsoi erityisesti mitdttomyysvaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta, ettd
mainittu vaatimus voitiin ottaa tutkittavaksi, koska asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa sdddetddn, ettd jokaisella luonnollisella henkilolld ja oikeushenkil6llda on asiavaltuus ja
ettd oikeushenkilon késitteen piiriin kuuluvat véliintulijan kaltaiset julkisoikeudelliset oikeushenkilot.

Suuri valituslautakunta huomautti mitattomyysvaatimuksen asiasisallon tutkinnan osalta muun muassa
seuraavaa:

— ilmaisu ”siidtirol” on saksan kielessd tavanomaisesti kéytetty nimitys Italian pohjoisimmasta
maakunnasta, joka on yksi Italian vauraimmista maakunnista ja jonka autonomia on tunnustettu
Italian perustuslaissa,

— koska kohdeyleisd, joka muodostuu ainakin italialaisista kuluttajista ja Euroopan unionin
saksankielisistd kuluttajista, jotka tuntevat Eteld-Tirolin alueen, tuntee tdllaisen alueen,
riidanalaisen tavaramerkin voidaan katsoa ilmaisevan mainitulle yleisolle siind tarkoitettujen
palvelujen maantieteellisen alkuperén,

— koska palvelujen maantieteellinen alkuperd on yksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitetuista palvelujen ominaisuuksista, ilmaisu ”“suedtirol” on maantieteellinen
alkuperdmerkinti, jota on suojeltava yleisen intressin vuoksi,

— tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ole muita erityisid ominaisuuksia, joiden johdosta
kohderyhmdan kuuluva kuluttaja saattaisi olla yhdistdmattd ilmaisua “suedtirol” mielessdén niiden
maantieteelliseen alkuperdan,

— kohderyhmddn  kuuluva  kuluttaja  kasittdad  liikkeenjohto-  ja  yrityshallintopalvelujen,
toimistotehtdvien, tavaroiden pakkaus- ja varastointipalvelujen, tieteellisten ja teknologisten
palvelujen, teollisten analyysi- ja tutkimuspalvelujen; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmien
kehittamispalvelujen sekd oikeudellisten palvelujen silloin, kun niitd tarjotaan riidanalaisella
tavaramerkilld, olevan perdisin Eteld-Tirolin alueelta kyseiselld alueella suoritettuina palveluina tai
kyseisella alueella toimiville yrityksille tarjottuina palveluina,

— se, ettd hyvin useat Eteld-Tirolin alueella toimivat yritykset kéyttavit ilmaisuja stidtirol” tai

"suedtirol” liikenimissddn, vahvistaa sen, ettd kyseinen ilmaisu on maantieteellinen
alkuperamerkinta.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaédtoksen tai ainakin muuttaa sitd ja hylkdd joka tapauksessa riidanalaista
tavaramerkkid koskevan mitattomyysvaatimuksen ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
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EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.
Viliintulija vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéa kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuvat yhtdaltd asetuksen
N:o 207/2009 5 ja 56 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen ja toisaalta asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sekd 12 ja 52 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen
soveltamiseen.

Ensimmdinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 S ja 56 artiklan rikkomiseen ja
virheelliseen soveltamiseen

Kantaja katsoo, ettd kun asetuksen N:o 207/2009 5 ja 56 artiklaa luetaan yhdessd, niistd ilmenee, ettei
valiintulijalla, joka on julkisoikeudellinen yhteiso, ole oikeutta esittdd mitdttomyysvaatimusta. Siltd osin
kuin asetuksen N:o 207/2009 5 artiklassa, joka koskee oikeutta olla EU-tavaramerkin haltijana,
mainitaan  nimenomaisesti  ilmaisun  ”luonnolliset  henkilot tai  oikeushenkilot” jilkeen
“julkisoikeudelliset yhteisot”, silld, ettd tuon saman asetuksen 56 artiklassa mainitaan pelkéstdan
luonnolliset henkilot tai oikeushenkilot, suljetaan pois julkisoikeudellisten yhteisdjen mahdollisuus
esittdd mitattomyysvaatimus.

EUIPO ja viliintulija riitauttavat ndma vaitteet.

Asetuksen N:o 207/2009 5 artiklassa madritellaén yleisesti henkilot, jotka voivat olla EU-tavaramerkin
haltijoina. Siind tdsmennetddn, ettd "[EU-]tavaramerkin haltijana voivat olla luonnolliset henkilot tai
oikeushenkilot, mukaan lukien julkisoikeudelliset yhteisot”.

Tastd ilmenee, ettd julkisoikeudelliset yhteisot esitetddn siind esimerkkeind oikeushenkildistd, jotka
voivat olla tdllaisen tavaramerkin haltijoina, ja ettd kyseiset henkil6t voivat kayttda oikeuksiaan
asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan mukaisesti. Missddn ei sitd vastoin ole
ilmaistu, ettd saman asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jossa tuon asetuksen 5 artiklasta
poiketen vain mainitaan muun muassa “jokainen luonnollinen henkilo tai oikeushenkil6”, olisi
tulkittava siten, etteivit julkisoikeudelliset yhteis6t kuulu sen piiriin. Menettimis- ja
mitdttomyysperusteisiin ja erityisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa tarkoitettuihin ehdottomiin
mitdttomyysperusteisiin voi ndet vedota jokainen henkil6 siitd riippumatta, onko hén yksityinen vai
julkinen, minka vuoksi saman asetuksen 56 artiklan 1 kohdan a alakohdan lopussa vain vaaditaan, etté
mainittu henkil6 "voi esiintyéd kantajana tai vastaajana oikeudenkdynneissd”. Toisin kuin kantaja vaittda,
sitd, ettei asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainita nimenomaisesti
julkisoikeudellisia yhteis6jd, ei voida tulkita siten, ettd ne olisi tarkoitus jattda kyseisen sdadnnoksen
soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tamén perusteella suuri valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 207/2009 5 ja 56 artiklaa
katsoessaan, ettd viliintulijalla oli oikeus esittdd mitdttomyysvaatimus riidanalaisen tavaramerkin
osalta.

Ensimmadinen kanneperuste on siis hylattava.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c¢ alakohdan sekd 12
ja 52 artiklan rikkomiseen ja virheelliseen soveltamiseen

Kantaja viittad, ettd suuri valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohtaa sekd 12 ja 52 artiklaa katsoessaan, ettd riidanalainen tavaramerkki oli kohdeyleison
tuntemaa paikkaa koskeva maantieteellinen alkuperdmerkintd, jolla annetaan tietoja kyseessd olevien
palvelujen maantieteellisestd alkuperistd eikéd niiden kaupallisesta alkuperasta.

Kantajan mukaan on erityisesti niin, ettd mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
kielletdédn maantieteellisen alkuperdmerkinnén rekister6iminen yksinomaan silloin, kun merkki ilmaisee
paikkaa, jolla on titd nykya tai jolla voi olla tulevaisuudessa yhteys kyseessd olevan tyyppisiin tavaroihin
tai palveluihin, eikd sitd paikkaa, jossa palvelut tarjotaan, koska siind viitataan “maantieteellis[een]
alkuperd[d]n”. Tavaroista poiketen palvelut eivit myoskddn yleensd koske sindnsd sen alueen
ominaisuuksia, jolla ne tarjotaan tai jolla palvelut tarjoavan yrityksen kotipaikka sijaitsee. Ainoat seikat,
jotka voivat luonnehtia palveluja, ovat se tapa, jolla niitd tarjotaan, tai se, missd asemassa niiden
suorittaja on, eikd niinkddn niiden maantieteellinen alkuperd lukuun ottamatta tietylle alueelle
"tyypillisia” palveluja. Palvelun suorittajana olevan yrityksen kotipaikka tai palvelun suorituspaikka voi
vaihdella, joten ne eivit voi muodostaa erottamatonta yhteyttd palvelun ja alueen vilille. Kantaja véittaa
lopuksi, ettd palvelun ja paikan valilld olisi oltava yhteys kohtuullisen todennékéisesti silloin, kun
tavaramerkki rekister6idaan, mitd véliintulija ei ole osoittanut.

Suuri valituslautakunta ei lisdksi ole ottanut huomioon sitd vaikutusta, joka on asetuksen
N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdalla, jonka nojalla kolmas voi kéyttdd ilmaisua “suedtirol”
nimessddn tai toiminimessddn riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinnista huolimatta. Kyseiselld
sadannokselld on mahdollista varmistaa, ettd maantieteelliset alkuperamerkinnit ovat riittdvén vapaasti
kaytettavissa elinkeinotoiminnassa.

EUIPO ja viliintulija katsovat, etteivit nima véitteet ole perusteltuja.

Alustavasti on huomautettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan
rekisteroimattd jdtetddn “tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistd tai
merkinnéistd, joita voidaan elinkeinotoiminnassa kayttdd osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, maarad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperéd, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”.

Kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa sdddetddn lisdksi, ettd "edelld 1 kohtaa sovelletaan, vaikka
rekisterdinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa [unionia]”.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan "[EU-]tavaramerkki julistetaan
mitdttomaksi [EUIPO:lle] tehdylla vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella,

’;

jos — — [EU-]tavaramerkki on rekisteroity 7 artiklan sdédnnosten vastaisesti; — —”

Oikeuskaytdannostd ilmenee, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritdén
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, joka edellyttdd, ettd jokaisen on saatava kéyttdd vapaasti
merkkejd tai merkintdjé, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita
varten rekisterdintid haetaan. Kyseiselld sdannokselld estetddn siis se, ettd ainoastaan yksi yritys saisi

ECLLEU:T:2016:422 5



30

31

32

33

34

35

36

TUOMIO 20.7.2016 — ASIA T-11/15
INTERNET CONSULTING v. EUIPO — PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE (SUEDTIROL)

kayttda téllaisia merkkeja tai merkint6ja sen vuoksi, ettd ne on rekisterdity tavaramerkiksi (ks. tuomio
15.10.2003, Nordmilch v. SMHV (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, 29 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

Silloin kun on erityisesti kyse merkeistd tai merkinnoistd, joita voidaan kayttdd sen tyyppisten
tavaroiden maantieteellisen alkuperdn ilmaisemiseen, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haetaan,
eli erityisesti maantieteellisistd nimistd, on olemassa yleinen intressi siihen, ettd ne ovat vapaasti
kaytettdvissd, muun muassa sen vuoksi, ettd ndilla merkeilld tai merkinnéilld voidaan ilmaista tdmén
tyyppisten tavaroiden laatua ja muita ominaisuuksia ja koska tdman lisdksi ndilld voidaan vaikuttaa eri
tavoin kuluttajien mieltymyksiin esimerkiksi niin, ettd kuluttajat yhdistdvat tavarat miellyttaviksi
kokemaansa paikkaan (ks. vastaavasti tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97,
EU:C:1999:230, 26 kohta ja tuomio 13.9.2013, Firstlich Castell’'sches Domédnenamt v. SMHV — Castel
Freres (CASTEL), T-320/10, ei julkaistu, EU:T:2013:424, 43 kohta).

Kyseistd oikeuskdytant6d voidaan — toisin kuin kantaja vaittdd — soveltaa myos palveluihin (ks.
vastaavasti ~ tuomio  7.6.2005,  Miinchener = Rickversicherungs-Gesellschaft v.  SMHV
(MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, 32 kohta).

Lisdksi on huomattava, ettd tavaramerkeiksi ei voida rekisteroidd yhtaalta maantieteellisid nimia silloin,
kun ne ovat sellaisten tdsmallisesti madriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimid, jotka ovat jo
kuuluisia tai tunnettuja tdmén tyyppisistd tavaroista tai palveluista ja jotka asianomainen kohderyhma
yhdistdd ndihin tavaroihin tai palveluihin, eikd toisaalta maantieteellisia nimid, joita yritykset
mahdollisesti kayttavit vastaisuudessa ja jotka on jétettdva téllaisten yritysten vapaaseen kayttoon, jotta
ndmad yritykset voisivat ilmaista tdimén tyyppisten tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperin
(ks. wvastaavasti tuomio 15.10.2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 31 kohta
oikeuskiytdntoviittauksineen ja tuomio 15.1.2015, MEM v. SMHV (MONACO), T-197/13,
EU:T:2015:16, 48 kohta).

Taltd osin on korostettava, ettd unionin lainsdétdja on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
¢ alakohtaan siséltyvilla poikkeuksella varannut mahdollisuuden rekister6idd merkit, joita voidaan
kéayttdd osoittamaan maantieteellistd alkuperdd, mainitun asetuksen 66 artiklan 2 kohdan perusteella
yhteismerkiksi ja tiettyjen tavaroiden osalta silloin, kun ne téyttavit tarpeelliset edellytykset, suojatuiksi
maantieteellisiksi alkuperamerkinnéiksi ja alkuperdnimityksiksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
maantieteellisten merkintojen ja alkuperdnimitysten suojasta 14.7.1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2081/92 (EYVL 1992, L 208 s. 1) sddnnosten perusteella (tuomio 15.10.2003,
OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 32 kohta).

On kuitenkin korostettava, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei
lahtokohtaisesti ole esteend sellaisten maantieteellisten nimien rekisterdimiselle, jotka eivédt ole
asianomaisessa kohderyhmadssd tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen
paikkaan, eikd myoskadn sellaisten nimien rekisteroimiselle, jotka ovat sellaisten paikkojen nimid,
joiden ominaispiirteiden vuoksi on epatodenndkoistd, ettd tdmdn tyyppisten tavaroiden tai palvelujen
katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmdssd olevan perdisin tdstd paikasta (ks. vastaavasti tuomio
15.10.2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 33 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen ja
tuomio 15.1.2015, MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, 49 kohta).

Merkin kuvailevuutta voidaan arvioida ainoastaan yhtééltd suhteessa kyseessd oleviin tavaroihin tai
palveluihin ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleis6 ymmaértdd merkin (tuomio 15.10.2003,
OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, 34 kohta).

Kohdeyleison osalta on ensimmadiseksi vahvistettava suuren valituslautakunnan omaksuma maaritelms,
joka on esitetty riidanalaisen paatoksen 36—42 kohdassa. Yhtdaltd néet riidanalainen tavaramerkki on
sanamerkki SUEDTIROL, jonka italialainen yleis6 ja unionin saksankielinen yleisé voivat ymmartéa.
IImaisu “suedtirol” ja saksankielinen ilmaisu “siidtirol”, jota kéytetddn Eteld-Tirolin alueen
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yksiloimiseen, ovat samanarvoisia, koska ensimmaéiseksi mainittuun sisaltyy diftongi, jolla korvataan
tavallisesti saksankielinen kirjain "ii”. Toisaalta erdat riidanalaisen tavaramerkin kattamat palvelut, joita
ovat liikkeenjohto- ja vyrityshallintopalvelut, toimistotehtdvit, tieteelliset ja teknologiset palvelut,
teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut, tietokonelaitteistojen ja -ohjelmien suunnittelu ja kehittdminen,
on suunnattu milld tahansa talouden alalla toimiville yrityksille, jotka ovat erikoistuneita kuluttajia.
Taltd osin on korostettava, ettd vaikka on mahdollista katsoa, ettd kyseiset palvelut on suunnattu myos
yksityisyrittgjille, myos viimeksi mainittuja on pidettidva elinkeinonharjoittajina ja ne kuuluvat ndin
erikoistuneeseen yleisoon. Oikeudellisista palveluista (luokka 42) sekd tavaroiden pakkaamisesta ja
varastoinnista (luokka 39) on todettava, ettd ne on suunnattu keskivertokuluttajalle seké erikoistuneelle
kuluttajalle. Kohderyhmén suurin osa muodostuu siis tarkkaavaisemmasta yleisosta.

Unionin yleinen tuomioistuin on téltd osin jo katsonut, ettd merkin kuulumiseksi asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b tai ¢ alakohdan kiellon piirin on riittdvad, ettd hylkdysperuste on
olemassa suhteessa osaan kohdeyleisosti, ja ettei tiltd osin ole tarpeen tutkia, tuntevatko myds muut
kohdeyleis66n kuuluvat kuluttajat mainitun merkin (ks. tuomio 25.11.2015, bd breyton-design v.
SMHV (RACE GTP), T-520/14, ei julkaistu, EU:T:2015:884, 29 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Suuri valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, ettd huomioon otettava kohdeyleis6 muodostui
Italian ja wunionin saksankielisestd yleisostd sekd Italian italiankielisestd yleisostd, joiden
tarkkaavaisuusaste on pikemminkin korkea.

Toiseksi on madritettiva edelld 26—35 kohdassa esitettyjen seikkojen valossa riidanalaisen tavaramerkin
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kuvailevuuden arvioimiseksi
yhtdaltd, ymmartdadko kohdeyleiso haetun tavaramerkin muodostavan maantieteellisen ilmaisun
tillaiseksi ja tunteeko se sen, ja toisaalta, onko kyseiselld maantieteelliselld sanalla tdtd nykya
kohdeyleison silmissd yhteys niihin palveluihin, joita varten tavaramerkkid on haettu, tai voidaanko
tillainen yhteys luoda kohtuudella tulevaisuudessa.

Kuten suuri valituslautakunta on riidanalaisen péaatoksen 15-19, 43 ja 44 kohdassa perustellusti
todennut, kohdeyleis6 kasittdd sanan ”Suedtirol”, joka vastaa saksankielistd sanaa “Sidtirol”,
maantieteelliseksi merkinnéksi, joka viittaa Etela-Tirolin alueeseen, joka on tunnettu jo pitkddn ennen
riidanalaista tavaramerkkida koskevan rekisterointihakemuksen jattdmista historiansa, maantieteellisen
sijaintinsa, autonomiansa, erityisen kielijarjestelynsd ja taloudellisen merkittdvyytensd vuoksi. Unionin
yleinen tuomioistuin katsoo suuren valituslautakunnan tavoin, ettd kyseiset seikat ovat notorisia
seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti
saatavilla olevista ldhteistd (tuomio 22.6.2004, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV - DaimlerChrysler
(PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, 29 kohta) ja jotka olivat olemassa paljon ennen mainitun
hakemuksen tekemista.

Toiseksi on korostettava edellytyksestd, joka liittyy maantieteellisen nimen ja niiden palvelujen, joita
tavaramerkilld osoitetaan, vilisen yhteyden olemassaoloon, ettd suuri valituslautakunta on perustellusti
huomauttanut muun muassa riidanalaisen péaiatoksen 19 kohdassa, ettd Etela-Tirolin alue on jo pitkddn
kasitetty yleisesti vauraaksi alueeksi, jonka talous on dynaamista, kuten edelld 40 kohdassa on jo tuotu
esiin. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd myos se, ettd Eteld-Tirolin alue on taloudellisesti
vauras alue, jonka talous on dynaaminen, on notorinen seikka. Lisdksi on my0s osoitettu, ettd — kuten
suuri valituslautakunta on riidanalaisen paatoksen 50 kohdassa perustellusti todennut — riidanalaisen
tavaramerkin kattamien palvelujen kaltaisia palveluja tarjotaan ldhtokohtaisesti kaikilla alueilla, joilla
on tiettyd taloudellista merkitystd. Kyseistd arviointia ei kyseenalaisteta myoskddn kantajan nyt
kasiteltavan kanteen yhteydessa esittimilld yleisluonteisilla arvosteluilla, joita ei ole lisdksi tuettu.

Lisdksi on totta, ettd kohdeyleis6 voi kasittdéd riidanalaisella tavaramerkilld tarkoitettavan mainittujen
palvelujen erityistd laatua esimerkiksi siitd syystd, ettd kyseiset palvelut soveltuvat tuolla alueella, jolle
on ominaista erityinen poliittinen ja hallinnollinen kehys sekd kielijarjestely, toimivien yritysten
erityistarpeisiin (riidanalaisen péidtoksen 51 kohta). Téllaisen maantieteellisen alkuperdmerkinnin
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kayttdmiselld voidaan siis vilittdd asianomaisessa kohderyhméssd myonteinen kasitys tai kuva kyseisten
palvelujen erityisestd laadusta oikeuskadytdnnossé tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti tuomio 15.12.2011,
Movenpick v. SMHV (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, ei julkaistu, EU:T:2011:753, 44 ja 45 kohta),
ja se on omiaan herdttimddn myonteisid tuntemuksia edelld 30 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun
mainittua merkintdd kaytetddn riidanalaisen tavaramerkin kattamia palveluja markkinoitaessa.

Tastd ilmenee, ettd kohdeyleis6 ymmartdd riidanalaisella tavaramerkilld viitattavan paitsi
maantieteelliseen alueeseen, joka herdttdd myonteisid tuntemuksia, mutta myos — kun otetaan
huomioon mainitun alueen vauraus ja sen talouden dynaaminen kehittyminen - siihen, etté
tavaramerkin kattamat palvelut ovat perdisin kyseiseltd alueelta. On lisdksi vield todettava, etté
viliintulija on ndyttdnyt suuressa valituslautakunnassa toteen, ettd lukuisat kyseiselle alueelle
sijoittautuneet yritykset tarjoavat todellakin samanluonteisia palveluja kuin riidanalaisen tavaramerkin
kattamat palvelut (riidanalaisen péadtoksen 55 kohta), ja ettd kantaja ei ole kyennyt kyseenalaistamaan
titd arviointia. Kun tdllaisia palveluja markkinoidaan riidanalaisella tavaramerkilld, kohdeyleis6 kasittdaa
siis kyseisen tavaramerkin ilmaisevan niiden alkuperaa.

Siltd osin kuin kantaja viittdd, ettd maantieteellinen nimi ei voi kuvata kyseessd olevien palvelujen
ominaisuuksia, on lisdksi riittdvdd huomauttaa, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan tarkoituksena on vilttda se, ettd talouden toimija kéyttdd yksinoikeudella maantieteellistd
alkuperdamerkintdaa kilpailijoidensa vahingoksi. Vaikka on totta, ettd suuri valituslautakunta on
lahtokohtaisesti velvollinen tutkimaan maantieteellisen alkuperdmerkinnén merkityksellisyyden ndiden
kilpailusuhteiden kannalta tutkimalla kyseisen alkuperdn sekd niiden tavaroiden ja palvelujen, joita
varten tavaramerkkid haetaan, vilisen yhteyden ennen kuin se voi evitd sen rekisterdimisen asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, kyseisen velvollisuuden tiukkuus voi kuitenkin
vaihdella useiden sellaisten tekijoiden mukaan, joita ovat esimerkiksi kyseessd olevan maantieteellisen
alkuperamerkinnédn laajuus, maine tai luonne. Todenndkdisyys siitd, ettd maantieteellistd alkuperda
ilmaiseva merkinta voi vaikuttaa kilpailusuhteisiin, on suuri silloin, kun on kyse suuresta alueesta, joka
on kuuluisa useiden tavaroiden ja palvelujen laadusta, ja se on pieni silloin, kun on kyse tarkkaan
médritetystd paikasta, joka on kuuluisa vain muutamista tavaroista tai palveluista (vastaavasti tuomio
15.12.2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, ei julkaistu, EU:T:2011:753, 41 kohta).

Kasiteltavdssa tapauksessa on selvid, ettd kyseisen todenndkoisyyden on katsottava olevan suuri, kun
otetaan huomioon ne mydnteiset tuntemukset, joita Eteld-Tiroliin viittaaminen voi heréttdd kyseessa
olevia palveluja markkinoitaessa. EUIPO:lla olevaa velvollisuutta tutkia alkuperdn ja riidanalaisella
tavaramerkilld osoitettujen palvelujen vélinen yhteys ei ndin ollen voida pitdé niin tiukkana.

Taltd osin on korostettava, ettd oikeuskdytdnnostd ilmenee, ettd nyt kasiteltdvéssd tapauksessa kyseessa
olevan kaltaisissa olosuhteissa, joissa maantieteellinen alkuperdmerkintéd on jo tunnettu tai silla on hyva
maine, EUIPO voi vain todeta téllaisen yhteyden olemassaolon eikd sen tarvitse tutkia konkreettisesti
kyseisen yhteyden olemassaoloa (ks. vastaavasti tuomio 15.12.2011, PASSIONATELY SWISS,
T-377/09, ei julkaistu, EU:T:2011:753, 43 kohta).

On joka tapauksessa huomautettava, ettd suuri valituslautakunta on tutkinut riidanalaisen péaiatoksen
51-56 kohdassa konkreettisesti maantieteellisen alkuperdmerkinndn ja kaikkien sentyyppisten
palvelujen vililla, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, mahdollisesti olevan yhteyden ja sen, etté
kyseisessd tutkinnassa ei ole tehty virhetta.

Kuten suuri valituslautakunta on riidanalaisen péaatoksen 49 kohdassa perustellusti huomauttanut,
riildanalaisen tavaramerkin kohteena olevilla palveluilla ei ole myoskddn mitddn tunnusomaista
erityispiirrettd, jonka johdosta kohdeyleis6 voisi olla mieltiméttd maantieteellistd merkintdd
mainittujen palvelujen maantieteelliseen alkuperddn. On siis katsottava edelld 34 kohdassa mainitun
oikeuskdytdnnon perusteella, ettd asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta oli esteend
sen kyseessd olevan maantieteellisen merkinnén, jonka katsotaan asianomaisessa kohderyhmaissa
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viittaavan maantieteelliseen alueeseen, rekisteréimiselle siltd osin kuin on todenndkoistd, ettd kyseisten
palvelujen katsotaan asianomaisessa kohderyhmaéssé olevan perdisin kyseiseltd alueelta (ks. riidanalaisen
paatoksen 57 kohta).

Kaiken edelld esitetyn perusteella on todettava, ettd riidanalainen tavaramerkki on rekisterdity
asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaisesti.

Tatd paatelméd ei voida kumota erindisilla kantajan esittamilld viitteilla.

Kantaja kiistdd ensinndkin sen, ettd sen paikan, jossa palvelut tarjotaan tai jossa yritykselld on
kotipaikka, huomioon ottamisella alkuperdkriteerind olisi merkitystd. Téltd osin on riittdvaa
huomauttaa, ettd sentyyppisten palvelujen osalta, jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, paikannimié
kéaytetddn vyleisesti ja ne ymmaérretddn viittauksena kyseessd olevia palveluja tarjoavan yrityksen
kotipaikkaan eli paikkaan, josta kyseisid palveluja ldhtokohtaisesti tarjotaan. Kyseisen maantieteellisen
merkinndn muilla mahdollisilla merkityksilld ei ole merkitystd, silld oikeuskdytdnnon mukaan riittéds,
jos ainakin yksi kyseessd olevan merkin mahdollisista merkityksistd osoittaa yhtd kyseisten tavaroiden
tai palvelujen ominaisuutta (ks. analogisesti tuomio 7.6.2005, MunichFinancialServices, T-316/03,
EU:T:2005:201, 33 kohta).

Kantaja viittad toiseksi, ettd asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohta riittdd siihen, ettd muun
muassa maantieteelliset alkuperdmerkinndt ovat vapaasti kaytettdvissd elinkeinotoiminnassa, koska se
estdd tavaramerkin haltijaa kieltimastd kolmansia kdyttaméstd mainittuja merkint6ja nimessddn tai
liilkenimesséén tai liiketoiminnasta tiedotettaessa.

Asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan b alakohdassa sdiddetddn, ettd “[EU-tavaramerkki] ei oikeuta
haltijaa kieltaimddn kolmatta kayttdmésta elinkeinotoiminnassa — — tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, madrad, kayttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia
merkintoja”.

Kyseiselld sadnnokselld pyritddn tosin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
yhteydessa erityisesti sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka eivat kuulu kyseisen sdédnnoksen
soveltamisalaan sen vuoksi, ettd ne eivit ole yksinomaan kuvailevia, mahdollistamaan muun muassa
se, ettei sellaisen maantieteellistd alkuperdd koskevan merkinndn kayttd, joka muodostaa lisdksi
yhdistelmamerkin osan, kuulu sen kiellon alaan, jota tillaisen tavaramerkin haltija voisi vaatia
mainitun asetuksen 9 artiklan nojalla, kun téllaista merkintdd kéytetddn hyvaa liiketapaa noudattaen
(ks.  tuomio 15.10.2003, = OLDENBURGER,  T-295/01,  EU:T:2003:267, 55  kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen).

On kuitenkin korostettava, ettd unionin tuomioistuin on katsonut nyt kasiteltdvan tapauksen
olosuhteita vastaavissa olosuhteissa nimenomaisesti, ettei edelld 30 kohdassa esitetty oikeuskaytdntoon
perustuva periaate, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla
olevaa vyleistd intressid ja jota osoittaa myOs mainitun asetuksen 66 artiklan 2 kohdassa oleva
mahdollisuus siitd, ettd mainitusta 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen merkit tai merkinnit,
joita voidaan kayttda osoittamaan tavaroiden maantieteellistd alkuperdd, voivat olla yhteisomerkkejd,
ole ristiriidassa mainitun asetuksen 12 artiklan b alakohdan kanssa, joka ei vaikuta myoskain
merkittavasti ensimmadiseksi mainitun sddnnoksen tulkintaan. Asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan
b alakohdalla, jolla pyritddan muun muassa ratkaisemaan ne ongelmat, joita aiheutuu siitd, ettd osittain
tai pelkdstadn maantieteellisestd nimestd koostuva tavaramerkki on rekisterdity, ei anneta kolmansille
oikeutta kayttad téllaista nimed tavaramerkkind, vaan silld ainoastaan turvataan kolmansille
mahdollisuus kayttda téllaista nimed deskriptiivisesti eli maantieteellisen alkuperén ilmaisemiseen silla
edellytykselld, ettd nimed kéytetddn hyvéd liiketapaa noudattaen (ks. vastaavasti analogisesti tuomio
4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 26—-28 kohta).
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Tastd on padteltivd, ettd intressid siihen, ettd maantieteelliset alkuperdmerkinndt ovat vapaasti
kaytettdvissd, ei — toisin kuin kantaja vidittdd — suojella riittdvasti asetuksen N:o 207/2009 12 artiklan
b alakohdan siséllolla. Kantajan véite on ndin ollen hylattéva.

Kaiken edelld esitetyn perusteella toinen kanneperuste on hylattava.

Tastd seuraa, ettd kanne on hylattavd kokonaisuudessaan.

Oikeudenkayntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojéarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vastapuoli on sité vaatinut.

Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkéyntikulut EUIPO:n ja
viliintulijan esittimien vaatimusten mukaisesti.

Niilla perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylidtiaan.

2) Internet Consulting GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.
Prek Labucka Kreuschitz
Julistettiin Luxemburgissa 20 paivdand heindkuuta 2016.

Allekirjoitukset
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