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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 20 lipca 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny unijny znak towarowy SUEDTIROL — Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) i art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Oznaczenie pochodzenia geograficznego — Charakter opisowy
W sprawie T-11/15

Internet Consulting GmbH, z siedziba w Brunico (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéow
L. Mioriego oraz A. Bertelle,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPOQO), reprezentowanemu przez
A. Schifka, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Wielka Izba Odwolawcza EUIPO, wystepujaca przed
Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Wlochy), reprezentowana przez adwokata
Ch. Volkmanna,

interwenient,
majacej za przedmiot zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji Wielkiej Izby Odwotawczej EUIPO
z dnia 10 pazdziernika 2014 r. (sprawa R 574/2013-G) dotyczacej postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku miedzy Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige a Internet
Consulting,
SAD (czwarta izba),
w sktadzie: M. Prek (sprawozdawca), prezes, I. Labucka i V. Kreuschitz, sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 9 stycznia 2015 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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ECLLEU:T:2016:422 1




WYROK Z DNIA 20.7.2016 R. — SPRAWA T-11/15
INTERNET CONSULTING/EUIPO — PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE (SUEDTIROL)

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia EUIPO na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 19 czerwca
2015 r,,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
8 czerwca 2015 r,,

uwzgledniwszy, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron postepowania gtéwnego
o zamknieciu pisemnego etapu postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy,
i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem, orzec
w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 19 sierpnia 2002 r. skarzaca, spotka Internet Consulting GmbH, dokonala w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 11), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009,
L 78, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest stowne oznaczenie SUEDTIROL.

Ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 35, 39 i 42 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 35: ,zarzadzanie w dzialalnosci gospodarczej, administrowanie dziatalnosci gospodarczej,
prace biurowe”;

— Kklasa 39: ,pakowanie i sktadowanie towaréw”;

— klasa 42: ,ustugi naukowe i technologiczne oraz odnoszace si¢ do nich uslugi badawcze i ustugi
projektowania; ustugi w zakresie analizy i badann przemystowych; projektowanie i opracowywanie
sprzetu i oprogramowania komputerowego; ustugi prawne”.

Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych nr 83/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. Znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu
16 grudnia 2011 r. pod numerem 2826931.

W dniu 3 stycznia 2012 r. interwenient, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (autonomiczna
prowincja Bolzano-Gérna Adyga, Wlochy), wniésl o stwierdzenie niewaznosci prawa do spornego
znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich oznaczonych tym znakiem ustug. Oparl on swdj
wniosek na art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego
rozporzadzenia, poniewaz sporny znak towarowy jest oznaczeniem pochodzenia geograficznego
wskazujacym autonomiczny region Trydent-Gérna Adyga/Tyrol Poludniowy (zwany dalej ,regionem
Tyrol Potudniowy”), znajdujacy sie w péinocnych Wtoszech.
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Decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. Wydzial Uniewazniert oddalit wniosek o uniewaznienie prawa do
spornego znaku towarowego.

Interwenient wniést odwotanie od tej decyzji zgodnie z art. 58 i nast. rozporzadzenia nr 207/20009.

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2014 r. Pierwsza Izba Odwolawcza przekazata sprawe Wielkiej Izbie
Odwotawczej.

W decyzji z dnia 10 pazdziernika 2014 r. (zwanej dalej ,zaskarzong decyzja”) Wielka Izba Odwolawcza
uwzglednila odwolanie interwenienta, stwierdzajac, zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009, niewazno$¢ prawa do spornego znaku towarowego ze wzgledu na to, ze znak ten zostal
zarejestrowany z naruszeniem przepiséw zawartych w art. 7 ust. 1 lit. ¢) i art. 7 ust. 2 tego
rozporzadzenia.

W szczegélnosci, co sie tyczy dopuszczalnosci wniosku o stwierdzenie niewaznosci prawa do znaku
towarowego, Wielka Izba Odwolawcza stwierdzita, ze wspomniany wniosek jest dopuszczalny ze
wzgledu na to, iz art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze kazda osoba fizyczna
i prawna ma legitymacje procesowa i ze pojecie osoby prawnej obejmuje osoby prawne prawa
publicznego, takie jak interwenient.

Co sie tyczy rozpatrzenia co do istoty wniosku o stwierdzenie niewaznosci prawa do znaku
towarowego, Wielka Izba Odwotawcza w szczegdlnosci wskazata, ze:

— termin ,sudtirol” jest zwyczajowa nazwa w jezyku niemieckim najbardziej wysunietej na péinoc
prowincji we Wloszech, i jednej z najbogatszych, ktérej autonomie potwierdzono w konstytucji
Wtoch;

— ze wzgledu na to, ze istnienie takiego regionu jest znane wlasciwemu kregowi odbiorcéw,
skladajacemu sie przynajmniej z konsumentéw wloskich i konsumentéw niemieckojezycznych Unii
Europejskiej wiedzacych o istnieniu regionu Tyrol Poludniowy, sporny znak towarowy moze zostac
uznany za wskazujacy wspomnianemu kregowi odbiorcéw pochodzenie geograficzne oznaczonych
nim ustug;

— ze wzgledu na to, ze pochodzenie geograficzne uslug jest jedna z wlasciwosci tych ustug
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, termin ,suedtirol” jest oznaczeniem
pochodzenia geograficznego, ktére nalezy chroni¢ w interesie ogélnym;

— oznaczone uslugi nie wykazuja innych szczegdélnych cech, ktére moglyby skloni¢ wlasciwego
konsumenta do niekojarzenia wskazania ,stidtirol” z pochodzeniem geograficznym tych ustug;

— uslugi zarzadzania i administrowania dzialalno$cia gospodarcza, prace biurowe, ustugi pakowania
i skladowania towardéw, uslugi naukowe i technologiczne, ustugi w zakresie analizy i badan
przemyslowych, projektowanie i opracowywanie sprzetu i oprogramowania komputerowego,
a takze ustugi prawne, gdy beda oferowane i oznaczone spornym znakiem towarowym, beda
postrzegane przez wlasciwego konsumenta jako pochodzace z regionu Tyrol Potudniowy, jako
$wiadczone w tym regionie lub jako oferowane przedsiebiorstwom prowadzacym dzialalnos¢ w tym
regionie;

— fakt, ze znaczna liczba przedsigbiorstw prowadzacych dziatalnos¢ w regionie Tyrol Potudniowy

zawarla termin ,siidtirol” lub termin ,suedtirol” w swoich nazwach handlowych, potwierdza, ze
termin ten jest oznaczeniem pochodzenia geograficznego.
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Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci lub przynajmniej zmiane zaskarzonej decyzji poprzez oddalenie,
w kazdym wypadku, wniosku o stwierdzenie niewaznosci prawa do spornego znaku towarowego;

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, dotyczace, zarzut pierwszy — naruszenia i btednego
zastosowania art. 5 i 56 rozporzadzenia nr 207/2009, oraz zarzut drugi — naruszenia i blednego
zastosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) i art. 12 i 52 rozporzadzenia nr 207/2009.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszemnia i blednego zastosowania art. 5 i 56
rozporzgdzenia nr 207/2009

Skarzaca jest zdania, ze z art. 5 rozpatrywanego w zwiazku z art. 56 rozporzadzenia nr 207/2009
wynika, iz interwenient — podmiot prawa publicznego — nie ma legitymacji procesowej, aby wnies¢
wniosek o stwierdzenie niewaznosci prawa do znaku towarowego. W zakresie, w jakim w art. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, odnoszacym si¢ do prawa do bycia wlascicielem unijnego znaku
towarowego, wyraznie wymieniono po ,kazdej osobie fizycznej lub prawnej” ,podmioty prawa
publicznego”, wymienienie jedynie os6b fizycznych lub prawnych w art. 56 tego rozporzadzenia
wyklucza zdaniem skarzacej mozliwosé¢, aby podmioty prawa publicznego mogly wystapi¢ z wnioskiem
o stwierdzenie niewaznosci prawa do znaku towarowego.

EUIPO i interwenient kwestionuja te argumenty.

W art. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zawarto ogdlna definicje osdb, ktére moga by¢ wilascicielami
unijnego znaku towarowego. Uscislono w nim, ze ,[w]lascicielem unijnego znaku towarowego moze
by¢ kazda osoba fizyczna lub prawna, tacznie z podmiotami prawa publicznego”.

Z powyzszego wynika, ze podmioty prawa publicznego wskazano w tym przepisie tytulem przykladu
0s6b prawnych, ktére moga by¢ wlascicielami takiego znaku towarowego, oraz ze s3 one uprawnione
do wykonywania swoich praw zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.
Natomiast nie istnieje zadne wskazanie, zgodnie z ktérym art. 56 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia —
ktéry, w odréznieniu od art. 5 wspomnianego rozporzadzenia, ogranicza si¢ do wymienienia
w szczeg6lnosci ,kazdej osoby fizycznej lub prawnej” — nalezaloby interpretowaé jako nieobejmujacy
podmiotéw prawa publicznego. Na podstawy stwierdzenia wygasniecia lub uniewaznienia prawa do
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znaku towarowego, a zwlaszcza na bezwzgledne podstawy uniewaznienia w rozumieniu art. 52
rozporzadzenia nr 207/2009, moze si¢ bowiem powola¢ kazda osoba — niezaleznie od swojego
prywatnego lub publicznego statusu — w zwigzku z czym w art. 56 ust. 1 lit. a) in fine tego
rozporzadzenia ograniczono si¢ do wymagania, aby wspomniana osoba ,posiada[ta] zdolno$¢
pozywania lub bycia pozwanym we wlasnym imieniu”. A zatem wbrew temu, co twierdzi skarzaca,
brak wyraznego wymienienia w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 podmiotéw prawa
publicznego nie moze by¢ interpretowany jako majacy na celu wykluczenie ich z zakresu stosowania
tego przepisu.

W konsekwencji Wielka Izba Odwolawcza nie naruszyta art. 5 i 56 rozporzadzenia nr 207/2009,
orzekajac, ze interwenient ma legitymacje procesowa, aby wnie$¢ wniosek o stwierdzenie niewaznos$ci
prawa do spornego znaku towarowego.

W konsekwencji nalezy oddali¢ zarzut pierwszy.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia i blednego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢)
oraz art. 12 i 52 rozporzgdzenia nr 207/2009

Skarzaca podnosi, ze Wielka Izba Odwolawcza, stwierdzajac, iz sporny znak towarowy jest
oznaczeniem pochodzenia geograficznego z miejsca znanego wlasciwemu kregowi odbiorcéw,
informujacym o pochodzeniu geograficznym rozpatrywanych uslug, a nie o ich pochodzeniu
handlowym, naruszyla art. 7 ust. 1 lit. c¢) oraz art. 12 i 52 rozporzadzenia nr 207/2009.

Zdaniem skarzacej w szczegélnosci art. 7 ust. 1 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia zakazuje
rejestracji oznaczenia pochodzenia geograficznego, jedynie gdy oznaczenie wskazuje na miejsce, ktére
aktualnie wykazuje lub ktére mogloby wykazywa¢ w przyszlosci zwigzek z kategoria oznaczonych
towaréw lub ustug, a nie na miejsce, w ktérym uslugi sa $wiadczone, poniewaz odniesiono si¢ do
»pochodzenia geograficznego”. Ponadto, w odréznieniu od towaréw, co do zasady uslugi nie sa same
w sobie zwiazane z wlasciwosciami terytorium, na ktérym sa one §wiadczone lub na ktérym znajduje
sie siedziba przedsigbiorstwa, ktére je $wiadczy. A zatem zdaniem skarzacej jedynymi elementami,
ktére charakteryzuja uslugi, jest raczej sposéb, w jaki sa one $wiadczone, lub cechy ustugodawcy niz
ich pochodzenie geograficzne, z wyjatkiem uslug ,typowych” dla danego regionu. Ze wzgledu na to, ze
siedziba przedsiebiorstwa bedacego ustugodawca lub miejsce wykonywania $wiadczenia moga sie
zmieniaé, nie moga one stanowi¢ nierozerwalnego powiazania miedzy ustuga a terytorium. Wreszcie,
racjonalne prawdopodobienistwo skojarzenia uslugi z miejscem powinno istnie¢ w chwili rejestracji
znaku towarowego, czego interwenient nie wykazal.

Ponadto Wielka Izba Odwotawcza nie uwzglednita skutku art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009,
ktéry zezwala osobie trzeciej na umieszczenie terminu ,suedtirol” w jej nazwie lub firmie, pomimo
rejestracji spornego znaku towarowego. Przepis ten pozwala zapewni¢ zachowanie wystarczajacej
dostepnosci oznaczen pochodzenia geograficznego w obrocie.

EUIPO i interwenient sa zdania, ze te zarzuty szczeg6lowe sa bezzasadne.

Przede wszystkim nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nie
sa rejestrowane ,znaki towarowe, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych
stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jako$ci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub
ustug”.

Ponadto art. 7 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia stanowi, ze ,[ust.] 1 stosuje si¢ bez wzgledu na
fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci Unii”.

ECLLEU:T:2016:422 5



28

29

30

31

32

33

34

WYROK Z DNIA 20.7.2016 R. — SPRAWA T-11/15
INTERNET CONSULTING/EUIPO — PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE (SUEDTIROL)

Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 ,[u]nijny znak towarowy podlega
uniewaznieniu na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu
w sprawie naruszenia: [...] w przypadku gdy unijny znak towarowy zostal zarejestrowany
z naruszeniem przepiséw art. 7 [...]".

Z orzecznictwa wynika, ze art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 stuzy realizacji celu lezacego
w interesie ogdlnym, polegajacego na umozliwieniu wszystkim swobodnego uzywania objetych
zgloszeniem oznaczen lub wskazéwek, ktére opisuja kategorie towaréw lub uslug. Przepis ten stoi
zatem na przeszkodzie przyznawaniu wylaczno$ci na uzywanie takich oznaczen lub wskazéwek
jednemu przedsiebiorcy z tytulu ich rejestracji w charakterze znaku towarowego [zob. wyrok z dnia
15 pazdziernika 2003 r., Nordmilch/OHIM (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, pkt 29
i przytoczone tam orzecznictwo].

W szczegélnosci co sie tyczy oznaczen lub wskazéwek mogacych okresla¢ pochodzenie geograficzne
kategorii towaréw, w odniesieniu do ktérych dokonano zgloszenia — a zwlaszcza nazw geograficznych
— istnieje ogdlny interes w zachowaniu ich dostepnosci, w szczegdélnosci ze wzgledu na ich zdolnos¢
nie tylko do ewentualnego wskazywania jakosci i innych cech danych kategorii towaréw, lecz takze do
wplywania w rézny sposéb na preferencje konsumentéw, na przyklad poprzez powiazanie towaréw
z miejscem, ktdre moze wywolywaé pozytywne odczucia [zob. podobnie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r.,
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 26; z dnia 13 wrze$nia 2013 r.,
Firstlich Castell'sches Doménenamt/OHIM - Castel Freres (CASTEL), T-320/10, niepublikowany,
EU:T:2013:424, pkt 43].

Whbrew temu, co twierdzi skarzaca, powyzsze orzecznictwo ma takze zastosowanie do ustug [zob.
podobnie wyrok z dnia 7 czerwca 2005 r., Minchener Riickversicherungs-Gesellschaft/OHIM
(MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, pkt 32].

Ponadto nalezy wskaza¢, ze z rejestracji jako znak towarowy wylaczone sa, po pierwsze, nazwy
geograficzne, w wypadku gdy oznaczaja one okre$lone obszary geograficzne, ktére z powodu danej
kategorii towaréw ciesza sie juz uznaniem lub sg z niej znane i w konsekwencji w zainteresowanych
kregach wykazuja z nig zwiazek, oraz po drugie, nazwy geograficzne, ktére moga by¢ uzywane przez
przedsiebiorstwa i musza pozostawa¢ takze dla nich dostepne jako oznaczenia pochodzenia
geograficznego danej kategorii towaréw lub uslug [zob. podobnie wyroki: z dnia 15 pazdziernika
2003 r., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia
15 stycznia 2015 r., MEM/OHIM (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, pkt 48].

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze prawodawca Unii zastrzegl — w drodze odstepstwa od art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 — mozliwo$¢ rejestracji oznaczenn mogacych stuzy¢ do
wskazywania pochodzenia geograficznego w charakterze znakéw wspdlnych zgodnie z art. 66 ust. 2
wspomnianego rozporzadzenia, a takze niektérych towardéw, gdy spelniaja one niezbedne przestanki
jako oznaczenia pochodzenia geograficznego lub chronione nazwy pochodzenia w ramach przepiséw
rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczen
geograficznych i nazw pochodzenia produktéw rolnych i $rodkéw spozywczych (Dz.U. 1992, L 208,
s. 1) (wyrok z dnia 15 pazdziernika 2003 r., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, pkt 32).

Nalezy jednakze wskaza¢, iz co do zasady art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nie stoi na
przeszkodzie rejestrowaniu nazw geograficznych, ktére nie sa znane w zainteresowanych kregach lub
przynajmniej nie sa znane jako oznaczenie obszaru geograficznego, ani nazw, odnosnie do ktérych —
ze wzgledu na cechy wskazanego miejsca — nie jest prawdopodobne, aby zainteresowane kregi mogly
uznal, ze dana kategoria towaréw lub ustug pochodzi z tego miejsca (zob. podobnie wyroki: z dnia
15 pazdziernika 2003 r., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, pkt 33 i przytoczone tam
orzecznictwo; z dnia 15 stycznia 2015 r., MONACO, T-197/13, EU:T:2015:16, pkt 49).
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Ocena opisowego charakteru oznaczenia moze zosta¢ jedynie dokonana, po pierwsze, w odniesieniu do
danych towaréw lub ustug, oraz po drugie, z uwzglednieniem sposobu jego rozumienia przez wlasciwy
krag odbiorcéw (wyrok z dnia 15 pazdziernika 2003 r., OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267,
pkt 34).

W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o wlasciwy krag odbiorcéw, nalezy potwierdzi¢ definicje wskazang
przez Wielka Izbe Odwolawcza w pkt 36—42 zaskarzonej decyzji. Po pierwsze, sporny znak towarowy
jest bowiem slownym oznaczeniem SUEDTIROL, ktére moze zosta¢ zrozumiane przez wloskich
odbiorcéow i przez odbiorcéw niemieckojezycznych w Unii. Termin ,suedtirol” i niemiecki termin
»stdtirol”, uzywany w celu identyfikacji regionu Tyrol Poludniowy, sa réwnowazne, poniewaz pierwszy
termin zawiera dyftong zastepujacy zwykle litere ,i” niemieckiego alfabetu. Po drugie, niektére
oznaczone spornym znakiem towarowym uslugi — a mianowicie ustugi zarzadzania w dzialalnosci
gospodarczej, administrowania dzialalnosci gospodarczej, prace biurowe, uslugi naukowe
i technologiczne, uslugi w zakresie analizy i badan przemyslowych, projektowanie i opracowywanie
sprzetu i oprogramowania komputerowego — sa przeznaczone dla przedsiebiorstw prowadzacych
dziatalno$¢ w jakimkolwiek sektorze gospodarki i bedacych wyspecjalizowanym konsumentem. W tym
wzgledzie nalezy przypomnie¢, Ze mimo iz mozna stwierdzi¢, ze ustugi te skierowane sg takze do
przedsiebiorcéw indywidualnych, ci ostatni powinni takze by¢ postrzegani jako profesjonalisci, a zatem
jako bedacy czescia wyspecjalizowanych odbiorcéw. Co sie tyczy ustug prawnych (klasa 42) oraz
pakowania i skladowania towaréw (klasa 39), ustugi te sa przeznaczone dla przecietnego konsumenta
i dla wyspecjalizowanego konsumenta. Najwieksza cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw sklada sie zatem
z bardziej uwaznych odbiorcéw.

W tym wzgledzie Sad orzek! juz, ze aby oznaczenie zostalo objete okreslonym w art. 7 ust. 1 lit. b)
lub ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 zakazem, wystarcza, ze podstawa odmowy rejestracji istnieje
w stosunku do czesci docelowego kregu odbiorcéow i ze w tym wzgledzie nie jest niezbedne
rozpatrywanie, czy pozostali nalezacy do wlasciwego kregu odbiorcéw konsumenci takze znaja
wspomniane oznaczenie [zob. wyrok z dnia 25 listopada 2015 r., bd breyton-design/OHIM (RACE
GTP), T-520/14, niepublikowany, EU:T:2015:884, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

Stusznie zatem Wielka Izba Odwolawcza przyjela, ze podlegajacy uwzglednieniu wtasciwy krag
odbiorcéw sklada sie¢ z wykazujacych raczej wysoki poziom uwagi wloskich i unijnych odbiorcéw
niemieckojezycznych oraz z wloskojezycznych odbiorcéw we Wtoszech.

W drugiej kolejnosci, w $wietle wskazanych w pkt 26-35 powyzej rozwazan, aby dokonaé oceny
opisowego charakteru spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009, nalezy okresli¢, po pierwsze, czy tworzace zgloszony znak towarowy okre$lenie
geograficzne jest rozumiane jako takie i znane przez wlasciwy krag odbiorcéw, oraz po drugie, czy to
okreslenie geograficzne wykazuje aktualnie w mniemaniu wtasciwego kregu odbiorcéw zwigzek ze
wskazanymi w zgloszeniu uslugami lub czy taki zwigzek mozna bedzie racjonalnie ustali¢
w przysztosci.

Po pierwsze za$, jak w pkt 15-19, 43 i 44 zaskarzonej decyzji slusznie wskazuje Wielka Izba
Odwotawcza, termin ,Suedtirol”, réwnowazny niemieckiemu wyrazowi ,Sudtirol”, jest postrzegany
przez wlasciwy krag odbiorcéow jako oznaczenie geograficzne odnoszace sie do regionu Tyrol
Potudniowy — regionu znanego od dawna przed dokonaniem zgloszenia spornego znaku towarowego
ze wzgledu na jego historie, polozenie geograficzne, autonomie, szczegdélny system jezykowy
i znaczenie gospodarcze. Podobnie jak Wielka Izba Odwotawcza, Sad jest zdania, ze powyzsze
okolicznosci stanowia fakt powszechnie znany, to znaczy fakt, ktéry wszyscy moga zna¢ lub o ktérym
mozna si¢ dowiedzie¢ z powszechnie dostepnych zZrédet [wyrok z dnia 22 czerwca 2004 r.,
Ruiz-Picasso i in./OHIM - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, pkt 29],
wystepujacy na dlugo przed dokonaniem wspomnianego zgloszenia.
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Po drugie, co sie tyczy przestanki zwigzanej z istnieniem zwiazku miedzy nazwa geograficzna
a objetymi zgloszeniem ustugami, nalezy wskaza¢, ze takze slusznie Wielka Izba Odwolawcza
podkreslita — w szczegélnosci w pkt 19 zaskarzonej decyzji — w istocie, iz region Tyrol Potudniowy
jest od dawna ogoélnie postrzegany jako prosperujacy region o dynamicznej gospodarce, jak wskazano
w pkt 40 powyzej. Sad jest zdania, ze okolicznos¢, iz region Tyrol Poludniowy jest ekonomicznie
prosperujacym regionem o dynamicznej gospodarce, takze jest powszechnie znana. Co wiecej, jest takze
bezsporne, jak w pkt 50 zaskarzonej decyzji stusznie wskazuje Wielka Izba Odwolawcza, ze ustugi —
takie jak ustugi oznaczone spornym znakiem towarowym — sa co do zasady oferowane w kazdym
regionie majacym okres$lone znaczenie gospodarcze. Ponadto w ramach niniejszej skargi oceny tej nie
podaja w watpliwo$¢ ogélne zastrzezenia skarzacej, zreszta niewykazane.

Co wiecej, jest prawda, ze wlasciwy krag odbiorcéw moze postrzega¢ sporny znak towarowy jako
odniesienie do szczegdlnej cechy wspomnianych ustug, na przyklad jako odniesienie do faktu, ze
ustugi te sa dostosowane do specyficznych wymogdéw przedsiebiorstw prowadzacych dziatalno$¢ w tym
regionie, cechujacym sie szczeg6lnym kontekstem politycznym, administracyjnym i jezykowym (pkt 51
zaskarzonej decyzji). A zatem uzywanie takiego oznaczenia pochodzenia geograficznego moze
wprowadza¢ w zainteresowanych kregach pozytywna idee lub pozytywny obraz szczegélnej cechy tych
ustug, w rozumieniu orzecznictwa [zob. podobnie wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r., Mévenpick/ OHIM
(PASSIONATELY SWISS), T-377/09, niepublikowany, EU:T:2011:753, pkt 44, 45], i moze wzbudzaé
pozytywne odczucia w rozumieniu orzecznictwa przywotanego w pkt 30 powyzej, gdy wspomniane
oznaczenie jest uzywane w powiazaniu z wprowadzaniem do obrotu ustug oznaczonych spornym
znakiem towarowym.

Z powyzszego wynika, ze sporny znak towarowy bedzie rozumiany przez wlasciwy krag odbiorcéw nie
tylko jako odniesienie do regionu geograficznego, ktéry wzbudza pozytywne odczucia, lecz takze —
majac na wzgledzie dobrobyt i dynamiczny rozwéj gospodarki wspomnianego regionu — jako wskazanie
tego, ze oznaczone nim ustugi pochodza z tego regionu. Ponadto nalezy doda¢, ze interwenient wykazal
przed Wielka Izbg Odwotawczy, iz liczne majace siedzibe w tym regionie przedsiebiorstwa faktycznie
oferuja ustugi tego samego rodzaju co uslugi oznaczone spornym znakiem towarowym (pkt 55
zaskarzonej decyzji), oraz ze skarzacej nie udalo sie podwazy¢ tej oceny. W konsekwencji gdy takie
ustugi sa oferowane w obrocie pod spornym znakiem towarowym, wlasciwy krag odbiorcéw postrzega
ten znak towarowy jako wskazanie ich pochodzenia.

Co wiecej, w zakresie, w jakim skarzaca podnosi w istocie, ze nazwa geograficzna nie opisuje cech
rozpatrywanych ustug, wystarczy przypomnie¢, iz art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 ma
na celu zapobiezenie temu, aby podmiot gospodarczy zmonopolizowal oznaczenie pochodzenia
geograficznego z uszczerbkiem dla swoich konkurentéw. O ile jest prawda, ze Wielka Izba
Odwotawcza — zanim odmoéwi rejestracji danego znaku zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 — jest co do zasady zobowigzana do rozpatrzenia istotno$ci oznaczenia pochodzenia
geograficznego dla tych relacji konkurencyjnych poprzez zbadanie zwiazku miedzy tym pochodzeniem
a towarami i uslugami, dla ktérych zgloszono znak towarowy, o tyle natezenie tego obowigzku moze
zmienia¢ sie¢ w zaleznos$ci od kilku czynnikéw, takich jak zakres, renoma lub charakter danego
oznaczenia pochodzenia geograficznego. Prawdopodobienstwo, Ze oznaczenie pochodzenia
geograficznego bedzie wplywac¢ na relacje konkurencyjne, jest bowiem wysokie, gdy chodzi o duzy
region znany z jakosci szerokiej gamy towaréw i uslug, a jest ono niskie, gdy chodzi o okreslone
miejsce, ktérego reputacja ogranicza si¢ do waskiej liczby towaréw lub ustug (zob. podobnie wyrok
z dnia 15 grudnia 2011 r., PASSIONATELY SWISS, T-377/09, niepublikowany, EU:T:2011:753,
pkt 41).

W niniejszym wypadku jest bezsporne, ze prawdopodobienstwo to nalezy uzna¢ za wysokie, majac na
wzgledzie pozytywne odczucia, ktére moze wzbudzi¢ odniesienie do Tyrolu Poludniowego przy
wprowadzaniu do obrotu rozpatrywanych ustug. Ciazacy na EUIPO obowigzek rozpatrzenia zwiazku
miedzy pochodzeniem a ustugami oznaczonymi spornym znakiem towarowym nalezy w konsekwencji
uzna¢ za mniej intensywny.
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W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze z orzecznictwa wynika, iz w okoliczno$ciach takich jak
rozpatrywane w niniejszej sprawie, w ktorej oznaczenie pochodzenia geograficznego jest juz znane lub
cieszy sie renoma, EUIPO moze raczej ograniczy¢ si¢ do stwierdzenia istnienia takiego zwigzku niz
prowadzi¢ konkretne badanie istnienia tego zwigzku (zob. podobnie wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r.,
PASSIONATELY SWISS, T-377/09, niepublikowany, EU:T:2011:753, pkt 43).

W kazdym wypadku nalezy wskaza¢, ze w pkt 51-56 zaskarzonej decyzji Wielka Izba Odwolawcza
dokonata konkretnego badania zwigzku mogacego istnie¢ miedzy oznaczeniem pochodzenia
geograficznego a kazda z kategorii ustug oznaczonych spornym znakiem towarowym i ze badanie to
nie jest bledne.

Ponadto, jak w pkt 49 zaskarzonej decyzji slusznie wskazala Wielka Izba Odwotawcza, uslugi
oznaczone spornym znakiem towarowym nie wykazuja zadnej szczegdlnej cechy, ktéra moglaby
spowodowaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw nie skojarzy oznaczenia geograficznego z pochodzeniem
geograficznym wspomnianych ustug. W konsekwencji, stosujac orzecznictwo przywotane w pkt 34
powyzej, nalezy stwierdzi¢, ze art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie
zarejestrowaniu rozpatrywanego oznaczenia geograficznego — znanego w zainteresowanych kregach
jako okreslenie regionu geograficznego — w zakresie, w jakim jest prawdopodobne, iz zainteresowane
kregi beda postrzega¢ rozpatrywane ustugi jako pochodzace z tego regionu (zob. pkt 57 zaskarzonej
decyzji).

W Swietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze sporny znak towarowy zostal
zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/20009.

Whniosku tego nie podwazaja rézne przedstawione przez skarzaca argumenty.

W pierwszej kolejnosci skarzaca kwestionuje istotno$¢ uwzglednienia miejsca $wiadczenia ustug lub
siedziby przedsiebiorstwa jako kryterium pochodzenia. W tym wzgledzie wystarczy wskazaé, ze
w odniesieniu do kategorii uslug oznaczonych spornym znakiem towarowym wskazanie miejsca jest
zwykle uzywane i rozumiane jako odniesienie do siedziby przedsiebiorstwa $wiadczacego dane ustugi
i w konsekwencji do miejsca, z ktérego te ustugi sa co do zasady $wiadczone. Pozostale ewentualne
znaczenia tego oznaczenia geograficznego nie sa istotne, poniewaz zgodnie z orzecznictwem
wystarczy, ze dane oznaczenie wskazuje — przynajmniej w ramach jednego ze swych potencjalnych
znaczen — ceche danych towaréw lub uslug (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 czerwca 2005 r.,
MunichFinancialServices, T-316/03, EU:T:2005:201, pkt 33).

W drugiej kolejnosci skarzaca twierdzi, ze art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 wystarcza, aby
zachowa¢ dostepno$¢ w szczegélnosci oznaczen pochodzenia geograficznego w obrocie, poniewaz stoi
on na przeszkodzie temu, aby wlasciciel znaku towarowego zakazal osobom trzecim uzywania
wspomnianych wskazéwek w ich nazwie lub firmie lub dla celéw informacji handlowe;j.

Artykut 12 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze ,[unijny] znak towarowy nie uprawnia
wlasciciela do zakazania stronie trzeciej uzywania w obrocie [...] oznaczenn dotyczacych rodzaju,
jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia uslugi, lub tez innych wlasciwosci towaréw lub ustug”.

Wprawdzie przepis ten ma na celu — w ramach jego powiazania z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009, zwlaszcza w odniesieniu do znakéw towarowych, ktére nie sa objete tym przepisem,
poniewaz nie sa wylacznie opisowe — umozliwienie w szczegdlnosci, aby uzywanie wskazowki
odnoszacej sie do pochodzenia geograficznego, ktéra stanowi ponadto element zlozonego znaku
towarowego, nie podlegalo zakazowi, ktéry moéglby ustanowi¢ wlasciciel takiego znaku towarowego
zgodnie z art. 9 wspomnianego rozporzadzenia, jezeli taka wskazéwka jest uzywana zgodnie
z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle (zob. wyrok z dnia 15 pazdziernika 2003 r.,
OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Jednakze nalezy wskaza¢, ze w okolicznosciach analogicznych do tych zaistnialych w niniejszej sprawie
Trybunal wyraznie orzekl, iz zasada orzecznicza — przywotana w pkt 30 powyzej i odnoszaca sie do
interesu ogolnego lezacego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, wykazanego
takze przez mozliwo$¢ wskazang w art. 66 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia, zgodnie z ktéra to
zasady, w drodze odstepstwa od wspomnianego art. 7 ust. 1 lit. c), oznaczenia lub wskazéwki mogace
stuzy¢ do okreélania pochodzenia geograficznego towaréw moga by¢ znakami wspélnymi — nie stoi
w sprzeczno$ci z art. 12 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, ktéry nie wpltywa réwniez w sposdéb
rozstrzygajacy na wykladnie rzeczonego art. 7 ust. 1 lit. c¢). Artykut 12 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, ktéry ma w szczegélnosci na celu uregulowanie probleméw pojawiajacych sie, gdy zostal
zarejestrowany znak towarowy zlozony w calosci lub w czes$ci z nazwy geograficznej, nie przyznaje
bowiem osobom trzecim prawa uzywania takiej nazwy jako znaku towarowego, lecz ogranicza sie do
zapewnienia, ze beda one mogly uzywac tej nazwy w sposéb opisowy, a mianowicie jako wskazéwki
dotyczacej pochodzenia geograficznego, pod warunkiem ze to uzywanie jest dokonywane zgodnie
z uczciwymi praktykami w handlu i przemysle (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 4 maja
1999 r., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 26-28).

Z powyzszego wynika, ze interes w zachowaniu dostepnosci oznaczen pochodzenia geograficznego —
wbrew temu, co twierdzi skarzaca — nie jest wystarczajaco chroniony brzmieniem art. 12 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009. Argument skarzacej nalezy zatem oddali¢.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan zarzut drugi nalezy oddali¢.

Z powyzszego wynika, ze skarge nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postgpowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem EUIPO i interwenienta — obciazy¢ ja
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Internet Consulting GmbH zostaje obciazona kosztami postepowania.
Prek Labucka Kreuschitz
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 lipca 2016 r.

Podpisy
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