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"EU-varumiérke — Ogiltighetsforfarande — EU-ordmérket SUEDTIROL — Artikel 7.1 ¢ och
artikel 52.1 a i férordning (EG) nr 207/2009 — Absoluta registreringshinder —
Geografisk ursprungsbeteckning — Beskrivande karaktir”

Sammanfattning — Tribunalens dom (fjarde avdelningen) av den 20 juli 2016

1. EU-varumdrke — Avstdende, upphdvande och ogiltighet — Ansokan om ogiltighetsforklaring —
Upptagande till provning — Villkor — Berdittigat intresse av att fd saken provad

(Radets forordning nr 207/2009, artiklarna 5, 52 och 56.1 a, b och c)

2. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Absoluta registreringshinder —
Varumdrken som endast bestdr av kdnnetecken eller upplysningar vilka visar en varas eller en
tidinsts egenskaper — Bedomning av huruvida ett kinnetecken dr beskrivande —
Geografiska namn

(Radets forordning nr 207/2009, artiklarna 7.1 ¢ och 66.2; rddets forordning nr 2081/92)

3. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Absoluta registreringshinder —
Varumdrken som endast bestdr av kdnnetecken eller upplysningar vilka visar en varas eller en
tidgnsts egenskaper — Ordmdrket SUEDTIROL

(Radets forordning nr 207/2009, artikel 7.1 c)

4. EU-varumdrke — Definition och forvirv av EU-varumdrke — Absoluta registreringshinder —
Varumdrken som endast bestir av kdnnetecken eller upplysningar vilka visar en varas eller en
tignsts egenskaper — Madl — Frihdllningsbehov — Koppling wmellan den geografiska
ursprungsbeteckningen och varorna eller tjinsterna — Rdckvidden av EUIPO:s prévning

(Radets forordning nr 207/2009, artikel 7.1 c)

5. EU-varumdrke — EU-varumdrkets rdttsverkan — Grinser — Artikel 12 b i forordning
nr 207/2009 — Syfte — Forhdllandet till artikel 7.1 c i ndmnda forordning

(Radets forordning nr 207/2009, artikel 7.1 ¢ och 12 b)
1. Artikel 5 i forordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken innehaller en allmén definition av de

personer som kan inneha ett EU-varumaérke. I artikeln anges foljande: "[EU-varumérken] kan innehas
av fysiska och juridiska personer, daribland myndigheter och andra offentliga organ.”
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Myndigheter och andra offentliga organ anges foljaktligen som exempel pa juridiska personer som kan
inneha ett sadant varumiérke och som far utéva sina réttigheter i enlighet med artikel 56.1 b och c i
forordning nr 207/2009. Déremot finns det inget stod for att artikel 56.1 a i samma forordning, i
vilken endast anges, till skillnad fran artikel 5 i férordningen, bland annat “fysiska eller juridiska
personer”, ska tolkas sa, att den inte inbegriper offentligrittsliga organ. Grunderna for upphédvande och
ogiltighet, i synnerhet de absoluta ogiltighetsgrunderna i den mening som avses i artikel 52 i
forordning nr 207/2009, kan &beropas av alla, oavsett om det ror sig om privatrittsliga eller
offentligrattsliga organ. Darfor anges som enda krav i slutet av artikel 56.1 a i samma forordning att
nidmnda person ska’[ha] ritt att fora talan infor domstolar och andra myndigheter”. Den
omstidndigheten att myndigheter och andra offentliga organ inte uttryckligen anges i artikel 56.1 a i
forordning nr 207/2009 kan foljaktligen inte tolkas sa, att de inte ar avsedda att ingd i
tillampningsomradet for denna bestimmelse.

(se punkterna 18 och 19)

2. Det foljer av réttspraxis att forbudet i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 ér avsett att fraimja en
malsittning av allménintresse, namligen att kdnnetecken och upplysningar som beskriver egenskaper
hos de varor eller tjanster som registreringsansokan avser kan anvédndas fritt av alla. Denna
bestaimmelse hindrar séledes att sadana kédnnetecken eller upplysningar forbehalls ett enda foretag
genom att de registreras som varumarke.

Nar det sarskilt giller tecken och beteckningar som kan anvdndas for att ange det geografiska
ursprunget for kategorier av produkter som avses med en ansdkan om varumairkesregistrering, i
synnerhet geografiska namn, finns det ett allmédnintresse av att bevara deras tillgédnglighet bland annat
pd grund av att de utdver att kunna visa pa kvalitet och andra egenskaper hos de berdrda
produktkategorierna, dven kan paverka konsumenternas preferenser pa olika sitt, exempelvis genom
att koppla produkterna till en plats som kan vécka positiva kdnslor. Ovanndmnda réttspraxis ar dven
tillamplig pa tjanster.

Det ska framhallas att geografiska namn inte far registreras som varumérken om dessa pekar ut vissa
geografiska platser som redan dr omtalade eller kénda for den berorda kategorin av varor eller tjanster
och som dérfor har en koppling till denna kategori enligt malgruppens uppfattning. Det ar inte heller
tillatet att registrera geografiska namn som kan komma att brukas av foretag och som ska vara
tillgdngliga for dessa, sasom geografiska ursprungsbeteckningar f6r den berérda kategorin av varor eller
tjanster.

Tribunalen understryker att unionslagstiftaren genom undantag fran artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 207/2009 har lamnat sitt medgivande till att tecken som kan anvéndas for att beteckna geografiskt
ursprung registreras som kollektivmérken i enlighet med artikel 66.2 i ndimnda forordning. For vissa
produkter, som uppfyller vissa villkor, fir saddana tecken ocksa registreras som geografiska
ursprungsbeteckningar eller skyddade ursprungsbeteckningar inom ramen for bestimmelserna i
férordning nr 2081/92 om skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter
och livsmedel.

Det ska emellertid erinras om att artikel 7.1 ¢ i forordning nr 207/2009 inte utgér nagot hinder mot
registrering av geografiska namn som ar okdnda for omséattningskretsen, eller i vart fall 4r okdnda som
beteckning pa en geografisk plats, eller geografiska namn vilka omsdttningskretsen, pa grund av den
utpekade platsens karaktér, sannolikt inte kommer att uppfatta som en upplysning om det geografiska
ursprunget hos den beroérda kategorin varor eller tjénster.

(se punkterna 29-34)
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3. For omsittningskretsen, som utgors av en relativt uppmaérksam tysksprakig allménhet i Italien och i
unionen samt den italiensksprakiga allménheten i Italien, 4r ordmérket SUEDTIROL, registrerat for
"Foretagsledning, foretagsadministration, kontorstjanster”, "Emballering/paketering och forvaring av
gods”, "Vetenskapliga och teknologiska tjdnster och dartill relaterad forskning och design; industriella
analyser och forskningstjanster; design och utveckling av datahardvaror och mjukvaror; juridiska
tjanster” i klasserna 35, 39 och 42 i Nicedverenskommelsen, beskrivande i den mening som avses i
artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken.

Omsittningskretsen kommer namligen inte bara att se ordméarket SUEDTIROL som en héanvisning till
ett geografiskt omrade, som vicker positiva kdnslor, utan &ven, med héansyn till det ekonomiska
valstandet och den dynamiska utvecklingen i nimnda region, som en indikation pa att de tjanster som
avses hérror fran denna region. Det finns vidare manga foretag som ar etablerade i denna region och
faktiskt tillhandahaller tjanster av samma art som de tjanster som betecknas med varumaérket
SUEDTIROL. Om sadana tjanster marknadsfors med det ndmnda varumirket kommer
omsdttningskretsen saledes att uppfatta varumarket som en ursprungsbeteckning.

De tjénster som avses med det omstridda varumérket har dessutom inga sirskilda egenskaper som
skulle kunna fad omsittningskretsen att inte associera den geografiska angivelsen med ndmnda
tjidnsters geografiska ursprung. Artikel 7.1 c i féorordning nr 207/2009 utgjorde foljaktligen hinder for
registreringen av den aktuella geografiska beteckningen, som i berérda miljéer ar kind som en
beteckning pa en geografisk plats, i den méan det dr sannolikt att man i de berérda miljoerna kan
forestilla sig att de berorda tjansterna kommer fran denna plats.

(se punkterna 38, 43 och 48)

4. Syftet med artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken dr att forhindra att en
ekonomisk aktor far monopol pa en geografisk ursprungsbeteckning pa konkurrenternas bekostnad.
Det édr visserligen sant att storndmnden innan den kan avsla en ansokan om registrering enligt
artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 i princip ar skyldig att prova vilken betydelse en geografisk
ursprungsbeteckning har for siddana konkurrensforhéllanden genom att préva om det finns nagon
koppling mellan detta ursprung och de varor eller tjanster for vilka varumairkesregistreringen soks.
Hur ldngtgdende denna skyldighet &r kan emellertid variera beroende pé flera faktorer, bland annat
den geografiska ursprungsbeteckningens omfattning, anseende eller art. Sannolikheten att en
geografisk ursprungsbeteckning kan péaverka konkurrensforhéllandena &r namligen stor nir det ror sig
om en stor region som ar kiand for kvaliteten pa manga olika varor och tjanster och liten nir det ror
sig om en val avgrinsad plats som endast dr kdnd for ett begrinsat antal varor eller tjdnster.

Under sadana omsténdigheter dar den geografiska ursprungsbeteckningen redan ér kénd eller ansedd,
ar tillrackligt att Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet faststiller att det finns en sadan
koppling, i stéllet for att gora en konkret provning av denna koppling.

(se punkterna 44—46)

5. Artikel 12 b i forordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumérken, vad giller begransningar av
EU-varumarkets réttsverkan, syftar till att, i forhallande till artikel 7.1 ¢ i férordning nr 207/2009 och
sarskilt ndr det giller varumérken som inte omfattas av denna bestimmelse pa grund av att de inte
enbart dr beskrivande, bland annat undanta nyttjandet av uppgifter om geografiskt ursprung som
ingar i sammansatta varumairken fran det nyttjandeférbud som innehavaren av ett sadant varumérke
kan gora gillande med stod av artikel 9 i forordningen, nér uppgiften anvinds pa ett sitt som
overensstimmer med god affédrssed.

Den princip i réttspraxis, avseende det allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 ¢ i férordning

nr 207/2009, visas emellertid d&ven genom mojligheten i artikel 66.2 i ndmnda forordning, att tecken
eller upplysningar som, genom undantag fran ndmnda artikel 7.1 c, kan anvidndas for att visa det
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geografiska ursprunget till varor kan utgora kollektiva varumairken, inte motsdgs genom artikel 12 b i
niamnda forordning, vilken inte heller paverkar tolkningen av den forstndmnda bestammelsen pé
nagot avgorande sdtt. I artikel 12 b i forordning nr 207/2009, som sarskilt avser de fall da ett
varumirke som helt eller delvis bestar av ett geografiskt namn har registrerats, féreskrivs namligen
inte att tredje man har ritt att bruka ett sidant namn som varumadrke, utan dar foreskrivs endast att
de kan anvidnda namnet i upplysningssyfte, det vill siga som upplysning om det geografiska
ursprunget, forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affarssed.

Intresset av att se till att geografiska ursprungsbeteckningar forblir tillgéngliga skyddas foljaktligen inte
tillrackligt av foreskriften i artikel 12 b i férordning nr 207/2009.

(se punkterna 53-56)
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