TUOMIO 29.9.2010 — ASIA T-378/07

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

29 péivana syyskuuta 2010*

Asiassa T-378/07,

CNH Global NV, kotipaikka Amsterdam (Alankomaat), edustajinaan barrister M. Eden-
borough ja solicitor R. Harrison,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV), asia-
miehenéén A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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CNH GLOBAL v. SMHV (TRAKTORISSA KAYTETTY PUNAISEN, MUSTAN JA HARMAAN VARIN YHDISTELMA)
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmaisen valituslautakunnan
5.7.2007 tekemaéstd paatoksestd (asia R 1642/2006-1), joka koskee hakemusta sellai-

sen merkin rekisteréimiseksi yhteison tavaramerkiksi, joka esittdd puna-musta-har-
maata traktoria,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikdnova seké tuomarit K. Jiirimée ja
S. Soldevila Fragoso (esittelevd tuomari),

kirjaaja: K. Poche¢,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.10.2007 toimitetun
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.1.2008 jétetyn vas-
tauskirjelmaén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.5.2008 jétetyn vas-
tauksen,
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ottaen huomioon 17.3.2010 pidetyssi istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Kantaja, CNH Global NV, teki 15.7.2004 yhteison tavaramerkkié koskevan hakemuk-
sen sisimarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhtei-
son tavaramerkisti 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on korvattu yhteison tava-
ramerkista 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009; EUVL L 78,
s. 1), perusteella.
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CNH GLOBAL v. SMHV (TRAKTORISSA KAYTETTY PUNAISEN, MUSTAN JA HARMAAN VARIN YHDISTELMA)

Tavaramerkki, jonka rekister6imisté haettiin, on seuraava kuviomerkki:

Kysymyksesséd oleva merkki kuvataan seuraavasti: "punaisen, mustan ja harmaan
virin yhdistelmd, jota kdytetddn traktorin ulkopinnoissa ja josta punaista kaytetdan
traktorin konepellissé, katossa ja lokasuojissa, vaalean ja tumman harmaata kone-
pellin vaakasuorassa raidoituksessa ja mustaa konepellin edessé olevassa ristikossa,
alustassa sekd traktorin ulkopintojen pystysuorien osien viimeistelyssd”.

Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja pal-
velujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien rekister6imistd varten koskevaan,
15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muu-
tettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
“traktorit”,
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Tutkija hylkési rekisterdintihakemuksen 27.10.2006 tekemaillaan péaatokselld silld pe-
rusteella, ettd vaikka kantaja oli osoittanut myyntilukujensa olevan Lansi-Euroopassa
sijaitsevissa jasenvaltioissa "merkittivid’, se ei kuitenkaan ollut esittédnyt ndytto4 siité,
ettd kyseistd merkkid kiytetddn runsaasti uusissa jisenvaltioissa, jotka ovat pddosin
maatalousmaita, ja ettd ndin ollen ei voitu osoittaa, ettd haettu tavaramerkki olisi tul-
lut kayton perusteella erottamiskykyiseksi merkittdvassa osassa Euroopan yhteisoa.

Kantaja valitti tutkijan paitoksestd 15.12.2006. Ensimmaéinen valituslautakunta hyl-
kési valituksen ja vahvisti tutkijan pédédtoksen 5.7.2007 tekemélldadn péaitokselld (jal-
jempéna riidanalainen péitos).

Valituslautakunta korosti yhtaaltd sitd, ettd kohdeyleis6 muodostui maanviljelijoistd,
ja toisaalta sitd, ettd koska kyseiseltd virien yhdistelméltd puuttui siihen itseensa pe-
rustuva erottamiskyky, rekisterditdviksi haettu tavaramerkki voitiin rekister6ida ai-
noastaan, jos se oli kiyton perusteella tullut erottamiskykyiseksi merkittévéssa osassa
yhteis6d. Valituslautakunta katsoi kuitenkin, ettei kantaja ollut osoittanut timén edel-
lytyksen tdyttyvin yhtdélta siksi, ettei se ollut ottanut huomioon uusia jasenvaltioita
merkityksellisten markkinoiden médrittelyss, ja toisaalta siksi, ettd sen myyntiluvut
ndissd jasenvaltioissa — ja jopa tietyissd vanhoissa jdsenvaltioissa — olivat ilmeisen riit-
tdmattomid kyseisen merkin runsaan kayton osoittamiseksi.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen paitoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkéd kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkdyntikulut.
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Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee ase-
tuksen N:0 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artik-
lan 3 kohta) rikkomista.

Asianosaisten lausumat

Kantaja katsoo, ettd kohdeyleiso, joka koostuu hyvin pienestd prosenttiosuudesta
koko véestod, kasittdd kantajan valmistaman traktorin vérien yhdistelmén tavaramer-
kiksi ja ymmaértad ndiden virien yhdistelméin samalla tavoin eri jasenvaltioissa.

Kantaja katsoo, ettd kohdeyleis6 muodostuu traktoreiden nykyisistd omistajista sekd
niiden tulevista ostajista, mutta ei niistd henkil6istd, joilla on pelkkd mahdollinen
intressi nditd tavaroita kohtaan, koska ainoastaan ensiksi mainituilla on todellinen
intressi siihen, ettéd tavaramerkki téyttaa keskeisen tehtévénsa tavaroiden kaupallisen
alkuperin osoittajana.

Kantajan mukaan kisitettd "maanviljelija” ei voida ottaa huomioon kohdeyleisén
madrittelyssd, koska tdma kisite on epitismallinen ja sisdltdd madrittelyn kannalta
merkityksettomid henkil6itd, kuten pienviljelijat ja maanviljelijat, joilla ei ole talou-
dellisia resursseja traktorin ostamiseen. Kantajan mukaan valituslautakunta katsoi
téstd syysté virheellisesti, ettd kohdeyleis6 koostuu maanviljelijoistd yleensd, ja tima
virhe johti sen mukaan siihen, ettd valituslautakunta arvioi virheellisesti sille esitettya
nayttoa.
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Kantaja kiistdad ndin ollen SMHV:n tekemén péitelmén, jonka mukaan kantaja hyvik-
syisi kohdeyleison koostuvan maanviljelijoisté yleensa.

Kantaja viittad oikeuskdytdnndsté johtuvan, ettd tavaramerkille kiyton perusteella
syntynyt erottamiskyky on osoitettava kohdeyleison merkittdvian osan keskuudessa,
mutta ei koko tdmin yleisoén keskuudessa. Liséksi se katsoo, ettd tétd seikkaa kos-
keva ndytto on esitettdvd merkityksellisen alueen olennaisesta osasta, mutta ei koko
alueesta koska SMHV:n viitteestd poiketen tdimansuuntaista oikeuskdytdnnén muu-
tosta tai lakimuutosta ei ole olemassa.

Kantaja katsoo my0s, ettd SMHV:n niakemys siit4, ettd tavaramerkin tuleminen kay-
ton perusteella erottamiskykyiseksi on osoitettava jokaisen jasenvaltion koko alueella
ja koko kohdeyleison keskuudessa, on “kayttokelvoton”

Kantajan mukaan kohdeyleiso ei jakaudu tasaisesti kaikkien jasenvaltioiden kesken ja
asianmukaisen kidyton maar4 vaihtelee siksi jokaista jasenvaltiota koskevien erityisten
olosuhteiden mukaan.

Kantaja katsoo, ettd nyt esilld olevassa asiassa kyseisten tavaroiden absoluuttiset
myyntiluvut, katettu maantieteellinen alue sekd se, ettd myynti ei jakaudu tasaisesti
yhteison alueella, eivit ole merkityksellisid seikkoja sen osoittamiseksi, ettd haettu
tavaramerkki on kdyton perusteella tullut erottamiskykyiseksi merkittivissa osas-
sa yhteis6d. Huomioon otettavat tekijat ovat kantajan mukaan yhtdaltd markkinoi-
den kokoon suhteutettu myynnin méaird ja toisaalta kohdeyleison maantieteellinen
jakautuminen.
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Kantaja viittdd, ettd nyt esilld olevassa asiassa niiden tavaroiden, joita varten tavara-
merkin rekisterdintid haetaan, myyntiluvut ovat "merkittévid” jisenvaltioissa, jotka
sijaitsevat Lansi-Euroopassa. Kantajan mukaan téstd seuraa, ettd haettu tavaramerkki
on kédyton perusteella tullut erottamiskykyiseksi vanhoissa jéasenvaltioissa, jotka muo-
dostavat 90 prosenttia yhteisosté ja joista ndin ollen koostuu merkittdvé osa yhteisoa,
ja siksi tavaramerkki on kohdeyleison keskuudessa tullut tilla tavoin erottamiskykyi-
seksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Kantaja viittad, ettd vieston méird, maantieteellisen alueen laajuus ja se, etté Itia-Eu-
roopassa sijaitsevat jdsenvaltiot ovat maatalousmaita, ovat merkityksettomié seikkoja
sen osoittamiseksi, ettd haettu tavaramerkki on tullut kdyton perusteella erottamis-
kykyiseksi merkittavéissd osassa yhteis6d. Kantajan mukaan kohdeyleis6 on se tekijg,
joka on otettava huomioon. Kantaja katsoo nimittdin, ettd ndissa jasenvaltiossa sijait-
sevat maatilat ovat lilan pienid traktoreiden kayttdmiseen ja ettd tdstéd syystd kohde-
yleis6 on téssd osassa yhteisod hyvin pieni. Kantajan mukaan SMHYV arvioi néin ollen
virheellisesti, ettd kantaja ei ollut huomioinut Itd-Euroopassa sijaitsevia jasenvaltioita
ja ettd se oli sivuuttanut uusien jasenvaltioiden markkinat niiden vihamerkityksisyy-
den vuoksi.

Kantaja viittad, ettd SMHYV kaytti kantajan myyntilukuja "harhaanjohtavasti ja ennen
kaikkea virheellisesti”

Kantaja vittdd lisdksi, ettd SMHV on maininnut vastineessaan kaksi sellaista seikkaa,
joita ei ole esitetty tutkijalle tai valituslautakunnassa ja jotka koskevat niiden kahden
ammatillisen yhteenliittymén edustajan riippumattomuutta, joiden lausumat kantaja
esitti kannekirjelménsa liitteessd, ja ndiden edustajien kykyd yhtaaltd osoittaa, milla
tavoin tietty tavaramerkki ymmarretddn Euroopassa, ja toisaalta, milld tavoin haettua
tavaramerkkid kiytetddn yhdessd sanamerkistda CASE tai CASE INTERNATIONAL
muodostuvan tavaramerkin kanssa. Nam4 vditteet eivit ole kantajan mukaan perus-
teltuja yhtééltd siksi, ettd kyseiset edustajat voivat asemansa vuoksi osoittaa, kuinka
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CNH GLOBAL v. SMHV (TRAKTORISSA KAYTETTY PUNAISEN, MUSTAN JA HARMAAN VARIN YHDISTELMA)

tavaramerkki ymmarretddn, ja toisaalta siksi, ettd haetun tavaramerkin sanaosat ovat
epéselvid, jolloin vdrien yhdistelmé on ainoa erottamiskykyinen tekija.

Lopuksi kantaja tdsmentia, ettd on esitetty sekd suoria todisteita siitd, ettd traktorin
viriyhdistelmd voi osoittaa kaupallista alkuperdd, ettd valokuvia téstd virien yhdis-
telméstd. Kantajan mukaan on myos osoitettu, ettd sen traktoreita koskeva erityinen
mainoskampanja on kohdennettu kohdeyleis66n.

SMHYV kiistaa kaikki kantajan véitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Virit ja variyhdistelmit voivat itsessddn olla yhteison tavaramerkkeja, ja niistd voi sel-
laisenaan tulla erottamiskykyisid kdyton perusteella niiden tavaroiden tai palveluiden
osalta, joille rekisterdintid on haettu, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla
(asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHYV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107, 79 kohta ja
asia T-137/08, BCS v. SMHYV - Deere (Vihrein ja keltaisen virin yhdistelmad), tuomio
28.10.2009, Kok., s. I1-4047, 28 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa kantaja ei kiistd tutkijan ja valituslautakunnan péaételmia
siitd, ettd haetulta tavaramerkiltd puuttuu siihen itseensd perustuva erottamiskyky,
vaan rajaa keskustelun koskemaan sanotun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan soveltamis-
ta kysymyksessé olevaan merkkiin.
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Asetuksen N:0 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b, c ja d alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b, ¢
ja d alakohta) tarkoitetut ehdottomat hylkdysperusteet eivit ole esteend tavaramerkin
rekisterdimiselle, jos se on kéytossé tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai
palveluiden osalta, joille rekisterdintid haetaan.

Télta osin on ensinndkin todettava, ettd oikeuskdytdnnon mukaan erottamiskykyisek-
si tuleminen tavaramerkin kayton perusteella edellyttda, ettd ainakin merkittévd osa
kohdeyleisostd tunnistaa kyseisen tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tai
palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (asia T-141/06, Glaverbel v. SMHV
(Lasipinnan rakenne), tuomio 12.9.2007, 32 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoel-
massa; ks. analogisesti yhdistetyt asiatC-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
tuomio 4.5.1999, Kok., s. I-2779, 52 kohta ja asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005,
Kok., s. I-6135, 30 kohta).

Tdmaén tunnistamisen on tapahduttava merkin tavaramerkkind kayton ja siis sen sel-
laisen luonteen ja vaikutuksen perusteella, jotka tekeviit siité sellaisen, ettd sen perus-
teella voidaan erottaa kysymyksessd olevat tavarat ja palvelut muiden yritysten tava-
roista ja palveluista (ks. analogisesti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok.,
s. [-5475, 64 kohta ja em. asia Nestlé, tuomion 26 kohta).

Toiseksi tavaramerkin rekisterdinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perus-
teella edellyttda sen osoittamista, ettd kyseinen tavaramerkki on tullut kdyton perus-
teella erottamiskykyiseksi koko silld alueella, jolla tdimé ominaisuus tavaramerkilta
alun perin puuttui (ks. vastaavasti asia C-25/05 P, Storck v. SMHYV, tuomio 22.6.2006,
Kok., s. I-5719, 83 ja 86 kohta; em. asia Lasipinnan rakenne, tuomion 35 ja 40 kohta;
asia T-8/08, Piccoli v. SMHV (Simpukan muoto), tuomio 10.3.2009, 36 ja 41 kohta, ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja T-75/08, JOOP! v. SMHV(!), tuomio 30.9.2009,
41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. myos analogisesti asia C-108/05,
Bovemij Verzekeringen, tuomio 7.9.2006, Kok., s. I-7605, 22 kohta).
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Kolmanneksi unionin tuomioistuimen oikeuskdytinnostd ilmenee, ettd sen maérit-
tdmiseksi, onko kysymyksessé oleva merkki tullut erottamiskykyiseksi kdyton perus-
teella, on arvioitava kokonaisuutena niité seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramer-
kin tulleen sellaiseksi, ettd sen perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut voidaan
tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa ndin muiden yritysten
tavaroista tai palveluista (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee,
tuomion 49 kohta).

Arvioitaessa tavaramerkin tulemista kdyton perusteella erottamiskykyiseksi voidaan
ottaa huomioon erityisesti télld tavaramerkilld markkinoitujen tavaroiden markkina-
osuus, tavaramerkin kéyttdmisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se,
missd madrin yritys on kayttdnyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se,
missé laajuudessa asianomaisessa kohderyhmaéssé tunnistetaan tdimén tavaramerkin
perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekd
kauppakamarien ja muiden liike-elimén yhteenliittymien antamat lausunnot (ks.
em. asia!, tuomion 44 kohta; ks. myds analogisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing
Chiemsee, tuomion 51 kohta ja em. asia Nestlé, tuomion 31 kohta).

Neljanneksi tavaramerkin erottamiskykyé ja myds merkin kdyton perusteella synty-
nyttéd erottamiskykyé on arvioitava yhtééaltd suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin,
joita varten tavaramerkin rekisterdintid on haettu, ja toisaalta ottamalla huomioon
se, kuinka kyseessd olevan tavara- tai palveluryhméin tavanomaisesti valistuneen seka
kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmartévéan
asian (ks. analogisesti em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta ja em. asia Nestlé, tuo-
mion 25 kohta).

Lopuksi erottamiskyvyn on pitdnyt syntyd kdyton perusteella ennen tavaramerkki-
hakemuksen jattdmistd (asia C-542/07 P, Imagination Technologies v. SMHYV, tuo-
mio 11.6.2009, Kok., s. 1-4937, 60 kohta ja asia T-289/08, Deutsche BKK v. SMHV
(Deutsche BKK), tuomio 11.2.2010, 60 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
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Edelld mainitun oikeuskéytdnnon valossa on tutkittava, onko valituslautakunta nyt
esilld olevassa asiassa tehnyt oikeudellisen virheen jéttdessdéan huomioimatta kanta-
jan viitteet siitd, ettd haettu tavaramerkki on tullut kdyton perusteella erottamisky-
kyiseksi merkittévésséd osassa yhteisod ja ettd tavaramerkki olisi siten pitdnyt rekiste-
roidé kyseisid tavaroita varten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

Téltd osin on todettava, ettd kantaja kiistdd valituslautakunnan kohdeyleis6a koske-
van mdiritelmén ja padtelmain siitéd, ettd kysymyksessd oleva merkki ei olisi kdyton
perusteella tullut erottamiskykyiseksi merkittavissi osassa yhteisod.

Ensinnékin sitd kohdeyleis6d koskevasta madritelmaésté, jonka osalta haettu tavara-
merkki on kantajan mukaan tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi, on todet-
tava, ettd kantaja rajaa mairitelmén koskemaan tdmaén hetkiset traktoreiden omista-
jat ja niiden tulevat ostajat, kun taas valituslautakunta katsoo kohdeyleison kattavan
kaikki maanviljelijat.

Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettd kohdeyleison médrittdminen liittyy ar-
viointiin siitd, kenelle kyseiset tavarat on tarkoitettu, koska tavaramerkin keskeisen
tehtdvin on taytyttyva suhteessa niihin tahoihin. Tastd seuraa, ettd tdllaisen méaa-
rittdmisen on perustuttava tavaramerkkien keskeiseen tehtdvaén eli tehtdvain taata
kuluttajalle tai loppukéyttdjille, ettd tavaramerkilld varustetulla tavaralla tai palve-
lulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai loppukéyttdja voi tavaramerkin perus-
teella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja pal-
veluista, joilla on toinen alkuperé (em. asia Lasipinnan rakenne, tuomion 23 kohta
oikeuskéyténtoviittauksineen).

II - 5168



39

40

41

CNH GLOBAL v. SMHV (TRAKTORISSA KAYTETTY PUNAISEN, MUSTAN JA HARMAAN VARIN YHDISTELMA)

Kun tdmin oikeuskdytdnnon valossa tarkastellaan kantajan vditteitd, joilla on tarkoi-
tus kiistad se, ettd kohdeyleiso voisi koostua maanviljelijoisté yleensd, ja joilla timén
mééritelmén piiristd on tarkoitus sulkea pois koko se osa viestd4, joka on vain poten-
tiaalisesti kiinnostunut kyseisistd tavaroista, ilmenee, etteivét ne ole merkityksellisia.

Yhtdalta on niin, ettd maanviljelijit maataloutta harjoittavina yrittdjind ovat kyseisis-
sd yrityksissd tarvittavien tyovalineiden, erityisesti traktoreiden, ilmoitettu kohderyh-
ma. Kantaja tekee itsekin timén padtelman erddssd unionin yleiselle tuomioistuimelle
esittdimdssddn asiakirjassa toteamalla, ettd maanviljelijit ovat traktoreiden tavan-
omaisia kuluttajia. Erdiden maatilojen pientd kokoa ja maanviljelijoiden taloudellisia
vaikeuksia koskevat viitteet eivit kumoa tédtd padtelmdd. Kantajan unionin yleiselle
tuomioistuimelle esittdmistd asiakirjoista ilmenevalla tavalla on nimittdin niin, ettd
useat traktoreiden valmistajat ovat onnistuneet kehittdméin pienimoottorisia trak-
toreita, jotka on suunniteltu kéytettaviksi pienillé tiloilla. Samaten se, ettei joillakin
maanviljelijoilld ole resursseja ostaa traktoria, on olosuhde, joka voi muuttua ajan
myotd tai johon voidaan 10ytdd ratkaisu esimerkiksi maantalouskoneiden myyjien
tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien ansiosta.

Toisaalta on niin, ettd kantajan tekema erottelu traktoreiden tulevien ostajien ja néisti
koneista ainoastaan potentiaalisesti kiinnostuneiden henkil6iden vililld on keinote-
koinen. Kun nimittdin kysymys on tavaramerkkioikeudesta ja siis markkinoille saa-
tettujen tavaroiden kaupallisen alkuperdn tunnistamisesta, ei voi olla olemassa mui-
ta potentiaalisesti traktoreista kiinnostuneita henkil6itd kuin niiden tulevat ostajat.
Niin ollen on valittomaésti suljettava pois muut “kiinnostuneet’, kuten mekaanikot,
historioitsijat, sosiologit ja politologit, joille tavaramerkin keskeiselld tehtévalla, eli
kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperén osoittamisella ostopaétoksen tekemiseksi,
ei ole mitddn merkitysta.
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Lisdksi on niin, ettd kantajan esittdmat viitteet, joilla on tarkoitus kiistéd valituslau-
takunnan omaksuma maiéritelmd kohdeyleisostd, eivit osoita sitd, ettd traktoreiden
nykyisten omistajien ja niiden potentiaalisten ostajien kisitys kyseessé olevasta mer-
kistd eroaisi kisityksestd, joka maanviljelijoilla yleensd on. Téllaisen kohdeyleison
suppean maédritelmén omaksuminen johtaisi nimittdin siihen, ettd kantaja voisi kei-
notekoisesti rajata yleison, jonka osalta sen on osoitettava, ettd haettu tavaramerkki
on tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi.

Edelld todetusta seuraa, ettd valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen p&a-
toksen 13 kohdassa, ettd kohdeyleiso koostuu maanviljelijoistd, tekeméttd eroa sen
suhteen, onko heidén intressinsé ostaa traktori todellinen vai potentiaalinen.

Toiseksi on todettava, ettd valituslautakunnan riidanalaisen paitoksen 25 kohdassa
esitetystd poiketen kantaja viittdd osoittaneensa, ettd haettu tavaramerkki on tullut
kédyton perusteella erottamiskykyiseksi merkittédvissd osassa yhteis6d oikeuskdytdn-
nossé edellytetylld tavalla.

Télta osin on muistettava, ettd asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdan (josta on tul-
lut asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohta) mukaisesti yhteison tavaramerkki on
"yhtendinen’, mikd merkitsee, ettd "sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla
yhteisossd” Yhteison tavaramerkin yhtendisyydestd seuraa, ettd merkin rekisterointi
edellyttdd, ettd silla on erottamiskyky koko yhteison alueella. Ndin ollen asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta)
mukaan tavaramerkkid ei voida rekister6idd, jos siltd puuttuu erottamiskyky osassa
yhteisod (asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok.,
s. 11-1925, 23-25 kohta).
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Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa, jonka nojalla voidaan rekisterdidé sellaiset
merkit, jotka ovat tulleet erottamiskykyisiksi kéyton perusteella, on luettava tdméan
vaatimuksen valossa. Edelld 30 kohdassa mainitun oikeuskdytann6én mukaan on osoi-
tettava, ettd kyseinen tavaramerkki on tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi
koko silld alueella, jolla timé ominaisuus puuttui.

Kantajan viitteistd poiketen tdtd oikeuskaytantod ei pidéd sekoittaa siihen, jolla py-
ritddn tdsmentdmidn, mitd tarkoittaa jasenvaltioiden tavaramerkkilainsddadannon
lahentdmisestd 21.12.1988 annetun ensimmadisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 koh-
dan c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c ala-
kohta) tarkoitettu ilmaisu “on laajalti tunnettu” jasenvaltiossa tai yhteisossi eli edel-
lytys, joka rekisterdidyn tavaramerkin on taytettdva saadakseen suojaa myos sellaisiin
tavaroihin tai palveluihin nidhden, jotka eivit ole samankaltaisia kuin ne, joita varten
tavaramerkki on rekisteroity. Tdssé tilanteessa ei nimittdin arvioida sitd, tayttdako
merkki ne edellytykset, jotka on asetettu merkin rekisterdimiseksi yhteison tavara-
merkiksi koko yhteison alueella. Kysymys on pikemminkin siitd, ettéd estetddn merkin
kéyttdminen, kun olemassa oleva tavaramerkki on laajalti tunnettu joko jasenvaltiossa
tai yhteisossd ja kun merkin kéyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsee kyseisen
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyvaksikédyttod taikka on
niille haitaksi. Néin ollen unionin tuomioistuin on katsonut alueellisen tunnettuuden
osalta, ettd laaja tunnettuus olennaisessa osassa jasenvaltiota direktiivin 89/104/EY
osalta tai yhteis6d asetuksen N:o 40/94 osalta riittdd haetun merkin kayton kieltami-
seen (asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok., s. I-5421, 28 ja 29 koh-
ta ja asia C-301/07, PAGO International, tuomio 6.10.2009, Kok., s. [-9429, 27 ja
30 kohta).

Nyt esilld olevassa asiassa edelld esitetystd seuraa, ettd kantajan viitteestd ja valitus-
lautakunnan riidanalaisen paatoksensé 19 kohdassa esittdmésta poiketen on niin, etta
se, ettd rekisterditavaksi haettu tavaramerkki on tullut kidyton perusteella erottamis-
kykyiseksi, on osoitettava koko yhteisossé sellaisena kuin yhteiso oli yhteison tavara-
merkin rekisterdintid koskevan hakemuksen hetkelld eli 15.7.2004, lukuun ottamatta
sitd osaa yhteis64d, jossa haetulla tavaramerkilld oli tdllainen ominaisuus alun perin.

II - 5171



49

50

TUOMIO 29.9.2010 — ASIA T-378/07

Nain ollen on niin, ettéd edelld 28 kohdassa mainitun oikeuskéytinnon mukaan juuri
tdlla alueella, johon kymmenen uuden, laajentumisessa Euroopan unioniin 1.5.2004
liittyneen jdsenvaltion alueet kuuluvat, ainakin merkittdvdn osan kohdeyleisostd on
voitava tunnistaa haetun tavaramerkin perusteella asianomaiset tavarat tietyn yrityk-
sen tavaroiksi.

Tastd valituslautakunnan arviointivirheesti ei kuitenkaan seuraa, etti riidanalainen
padtos on lainvastainen, koska edellytykset, jotka on otettava huomioon arvioita-
essa, onko haettu tavaramerkki tullut kidyton perusteella erottamiskykyiseksi, ovat
ankarampia kuin valituslautakunnan soveltamat edellytykset. Edelld 30 kohdassa
mainitusta oikeuskdytdnndstd nimittédin seuraa, ettd haetun kuviomerkin rekisteroi-
miseksi kantajan olisi pitdnyt osoittaa, ettd kysymyksessd oleva merkki oli — ennen
rekisterdintihakemuksen jattdmistd — tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi
koko yhteison alueella kohdeyleison merkittdvan osan keskuudessa. Tété tarkoitusta
varten kantajan olisi pitinyt esittdd SMHV:ssd edelléd 32 kohdassa tarkoitetun kaltais-
ta ndyttod jokaista jasenvaltiota koskevien, saatavilla olevien tietojen perusteella (ks.
em. asia Vihreén ja keltaisen vérin yhdistelmé, tuomion 39 kohta).

Vaikka kantajalla on siten ollut ndyton esittdmisessé harkinnanvaraa, se ei ole esit-
tdnyt mitddn sellaista ndyttod, jonka perusteella se voisi osoittaa, ettd sanotun kal-
tainen erottamiskyky on syntynyt kymmenessd uudessa jésenvaltiossa. Se ei nimit-
tdin ole yhtéalta esittdnyt mitddn sellaista seikkaa, joka vahvistaisi sen véitteet siit4,
ettd se on tehnyt "merkittévid ldpimurtoja” sanotuissa jasenvaltioissa, ja toisaalta se
myontdd, ettd "ndytostd ilmenee selvisti, ettd haetulla tavaramerkilld varustettuja
tavaroita on myyty 23:ssa 25:sté (silloisesta) jasenvaltiosta” Kuten unionin yleiselle
tuomioistuimelle esitetystd asiakirja-aineistosta ilmenee, kantaja myontéa liséksi, ettd
rekisterdintihakemuksen jittamishetkelld se ei voinut osoittaa, ettd kyseinen merkki
oli kdyton perusteella tullut erottamiskykyiseksi ndissa jisenvaltioissa. Téstd seuraa,
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ettd erottamiskyvyn puuttuminen osassa yhteistd on asetuksen N:o 40/94 7 artik-
lan 2 kohdan mukaisesti esteend haetun tavaramerkin rekisteréimiselle.

Yksikddn kantajan esittdmistd perusteluista, jotka koskevat tiettyjen sellaisten asia-
kirjojen néyttdarvoa, jotka se on esittdnyt osoittaakseen, ettd haettu tavaramerkki
on tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi, ei ole luonteeltaan sellainen, ettd se
asettaisi taimédn padtelmin kyseenalaiseksi.

Ensinnékin on todettava kantajan hankkimista erikoistuneen yleison lausumista, ettd
ne eivit ole periisin kaikista jdsenvaltioista. Itse asiassa kantajan esittamét lausumat
ovat perdisin yksinomaan Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan ammatillisten yh-
teenliittymien edustajilta, ja ne koskevat ainoastaan Belgiaa ja Yhdistynyttd kuningas-
kuntaa, joihin sanottujen edustajien tiedot selvistikin rajoittuvat.

Tietysti on niin, ettd ndma lausumat ovat suoria todisteita siitd, ettd haettu tavara-
merkki on tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi, mitd asianosaiset eivit kiis-
td. Oikeuskdytdnnostd kuitenkin seuraa, ettd tavaramerkin rekisteréintihakemuksen
jattamishetkelld 25 jasenvaltion joukosta ainoastaan kahden jdsenvaltion ammatti-
laisten lausumat eivét riitd osoitukseksi siitd, ettd kyseinen merkki on tullut erotta-
miskykyiseksi muissa yhteison jasenvaltioissa (ks. vastaavasti em. asia Lasipinnan ra-
kenne, tuomion 39 kohta). Kantajan suullisessa istunnossa esittiméstd huolimatta se
ei ole osoittanut, ettid kysymys on Euroopan laajuisten jérjestdjen edustajista, joiden
lausumat koskevat koko yhteis6d. Néin ollen néitd lausumia ei voida pitéa riittdvina
sen osoittamiseksi, ettd haettu tavaramerkki on tullut kdyton perusteella erottamisky-
kyiseksi ndiden kahden jasenvaltion ulkopuolella.
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Toiseksi on todettava myyntimédristé ja mainosmateriaalista, ettéd oikeuskdytannosti
ilmenevalla tavalla kysymys on toissijaisista todisteista, jotka voivat tilanteen mukaan
vahvistaa suorilla todisteilla, kuten lausumilla, esitetyn ndyton siitd, ettd erottamisky-
ky on syntynyt kdyton perusteella. Myyntimédrat ja mainosmateriaali eivdt nimittdin
sellaisinaan osoita, ettd kyseisten tavaroiden kohdeyleis6 késittdd merkin kaupalli-
sen alkuperén osoittajaksi. Niiden jdsenvaltioiden osalta, joiden osalta ei ole esitetty
minkéénlaista muuta néyttod, tistd seuraa, ettei ndytoksi tavaramerkin tulemisesta
erottamiskykyiseksi kdyton perusteella riitd pelkastddn myyntiméérien ja mainosma-
teriaalin esittdiminen (ks. vastaavasti em. asia Lasipinnan rakenne, tuomion 41 kohta).

Kantajan nyt esilld olevassa asiassa esittdmén asiakirja-aineiston tarkastelusta ilme-
nee, ettei mikddn myyntimaarid tai mainontaponnisteluja koskeva asiakirja osoita,
miké osa kohdeyleisostéd tunnistaa kyseisen merkin kaupallisen alkuperén osoittajak-
si. Lisaksi esitetty mainosmateriaali on varsin vahdistd, silld se rajoittuu muutamiin
englannin- ja saksankielisiin asiakirjoihin seka sellaisia kuluja koskevaan tiliotteeseen,
joka liittyy haettua tavaramerkkid koskevaan viestintddn kahdeksassa jasenvaltiossa.

Kantaja on toki myos esittdnyt asiakirja-aineistoa haetun tavaramerkin markkina-
osuuksista eri jasenvaltiossa sen osoittamiseksi, ettd kyseistd tavaramerkkid kayte-
tddn runsaasti ja jatkuvasti kyseisilla markkinoilla. Unionin yleinen tuomioistuin on
kuitenkin havainnut ilmeisid epdjohdonmukaisuuksia verratessaan sanottuja mark-
kinaosuuksia kantajan ilmoittamiin myyntilukuihin ja samaten kantajan esittdmain
riippumattomaan tutkimukseen. Téstd seuraa, ettd kantajan esittdmédt markkina-
osuudet eivit ole luotettavia eivatkd ne ole riittavid sen osoittamiseksi, ettd haettua
tavaramerkkid on kéytetty runsaasti ja jatkuvasti yhteison markkinoilla.
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Lopuksi on todettava valokuvista, ettéd ne osoittavat ainoastaan, ettd kantaja on kéyt-
tdnyt punaisen, mustan ja harmaan vériyhdistelmés traktoreissaan. Samoin kuin
myyntiméddrat tai mainosmateriaali, valokuvatkaan eivat sellaisenaan osoita, etté
kyseisten tavaroiden kohdeyleis6 ymmaértda kyseisen merkin kaupallisen alkuperdn
osoittajaksi.

Kaikesta edelld esitetysté seuraa, kuten edelld 49 kohdassa on esitetty, ettd valituslau-
takunnan virheelld merkityksellisen alueen maérittelyss, ei ole voinut olla vaikutusta
riidanalaisen péitoksen laillisuuteen, koska kantaja ei ole osoittanut, ettd haettu tava-
ramerkki olisi tullut kéyton perusteella erottamiskykyiseksi koko yhteisossa.

Téstd seuraa, ettd ainoa kanneperuste ja siten koko kanne on hyléttava.

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen ty6jérjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hivida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkayntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on hdvinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan SMHV:n oikeudenkéyntikulut timén vaatimuksen mukaisesti.

II - 5175



TUOMIO 29.9.2010 — ASIA T-378/07

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitidan.

2) CNH Global NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pelikdanova Jirimae Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 29 pdivana syyskuuta 2010.

Allekirjoitukset
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