TUOMIO 28.10.2009 — ASIA T-137/08

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kahdeksas jaosto)

28 péivénd lokakuuta 2009 *

Asiassa T-137/08,

BCS SpA, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat M. Franzosi, V. Jandoli ja
F. Santonocito,

kantajana,

vastaan

sisaimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHYV),
asiamieheniin D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkiyntikieli: englanti.
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BCS v. SMHV - DEERE (VIHREAN JA KELTAISEN VARIN YHDISTELMA)

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa kdydyssd menettelyssa oli ja
viliintulijana ensimmaéisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Deere & Company, kotipaikka Wilmington, Delaware (Yhdysvallat), edustajinaan
solicitor J. Gray ja asianajaja A. Tornato,

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 16.1.2008 tekemésta paatoksestd
(asia R 222/2007-2), joka liittyy BCS SpA:n ja Deere & Companyn viliseen
mitdttomyysmenettelyyn, nostetusta kumoamiskanteesta,

) EUROOPAN YHTEISOJEN
ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Martins Ribeiro sekéd tuomarit
N. Wahl (esittelevd tuomari) ja A. Dittrich,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.4.2008
toimitetun kannekirjelmén,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.7.2008 toimitetun
SMHYV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.7.2008 toimitetun
véliintulijan vastineen,
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ottaen huomioon 11.3.2009 pidetyssd istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Viliintulija Deere & Company teki 1.4.1996 sisémarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemuksen yhteison tavaramerkistd 20.12.1993
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:0 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna (korvattu yhteison tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla seuraavan merkin
rekisteroimiseksi yhteison tavaramerkiksi:
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2 Tavarat, joita varten rekisterdintida on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen
kansainvalistd luokitusta tavaramerkkien rekisterdimistd varten koskevaan 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja
muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7 ja 12, ja ne vastaavat ndiden luokkien
osalta seuraavaa kuvausta:

- luokka 7: "Kiinnitettavit, vedettévat tai itsestddn kulkevat maa- ja metsitalouden
tyokoneet.”

- luokka 12: ”Itsestddn kulkevat maa- ja metsitalouden tyokoneet, erityisesti
maataloustraktorit, pientraktorit, ruohonleikkurit, sekd peravaunut.”

3 Rekisterointihakemuksessa mainitut vérit on nimetty Munsellin jérjestelmén mukaan:
9.47 GY3.57/7.45 (vihred) ja 5.06 Y7.63/10.66 (keltainen). Kuvauksessa tarkennetaan,
ettd “ajoneuvon kori on vihred (ja ettd) pyordt ovat keltaiset”, kuten hakemukseen
liitetystd ja jaljempénd esitetystd kuvasta ilmenee:

5o

+  Tadmai viliintulijan tavaramerkki rekisteroitiin 20.11.2001 (jaljempéné riidanalainen
tavaramerkki).
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Kantaja, BCS SpA, teki 5.1.2004 mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen
kaikkien riidanalaisen tavaramerkin rekister6innin kattamien tavaroiden osalta
asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b
alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja
7 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekd mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan c
alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan
1 kohdan c alakohta ja 8 artiklan 4 kohta) séanndsten nojalla.

Kantaja viitti mitdttomaksi julistamista koskevan vaatimuksensa tueksi ensiksi, ettei
riildanalainen tavaramerkki ollut erottamiskykyinen rekisterdintihakemuksen jatté-
mispéivéand ja ettd asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) mukainen néytt6 tavaramerkin kayton perusteella
syntyneestd erottamiskyvysta oli riittdméaton.

Kantaja viitti toiseksi, ettd riidanalainen tavaramerkki oli rekister6ity huolimatta niin
ikddn vihredn ja keltaisen vidrin yhdistelmdstd koostuvasta rekisteréiméttomastd
italialaisesta tavaramerkistd. Se viitti, ettd timén tavaramerkin kéytté ennen vuotta
1996 “maatalouden tyokoneita, erityisesti maataloustraktoreita, pientraktoreita,
ruohonleikkureita sekd perévaunuja” varten Belgiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espan-
jassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa, Itdvallassa, Portugalissa ja Yhdistyneessd
kuningaskunnassa antaa sille oikeuden kieltdd myohemmaén tavaramerkin kéyttd-
minen.

SMHV:n mitattomyysosasto hylkési mitdttomaéksi julistamista koskevan vaatimuksen
30.11.2006 tekemailldan paidtokselld vaatimuksen kahden perusteen osalta katsoen
yhtaaltd, ettd kantaja ei ollut kiistinyt menestyksekkaasti valiintulijan asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti kdyton perusteella syntyneesti erottamiskyvysté
esittdimdn ndyton pétevyyttd ja toisaalta, ettd vaikka kantaja oli osoittanut, etti se oli
kéayttdnyt vihredd ja keltaista vérid eri maatalouskoneissa ennen riidanalaisen
tavaramerkin hakemista, se ei kuitenkaan ollut osoittanut, ettd kyseessd olevien
alueiden kohdeyleisé olisi katsonut tdmén merkin osoitukseksi kaupallisesta alku-
perésté ennen téitd ajankohtaa.
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Kantaja teki 2.2.2007 valituksen mitédttomyysosaston péaatoksen kumoamiseksi silld
perusteella, etté riidanalaisen tavaramerkin kayton perusteella syntynyttd erottamis-
kykya ei ollut arvioitu kaikkien kyseessd olevien alueiden osalta ja ettd mitattomyys-
osasto oli katsonut virheellisesti, ettei kohdeyleiso katsonut kantajan merkkid
osoitukseksi alkuperéstd, vaikka se myonsikin, etti sitd oli kiytetty markkinoilla.

SMHV:n toinen valituslautakunta hylkasi valituksen kokonaisuudessaan 16.1.2008
tekemalldén péadtokselld (jéljempéna riidanalainen péaatos).

Menettely ja asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen péaétoksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV ja viliintulija vaativat, ettd ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkéa kanteen kokonaisuudessaan
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- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Ensimmaiisen oikeusasteen tuomioistuin kehotti 5.3.2009 tekemaélldén padtokselld
asianosaisia esittdméan mahdolliset huomautuksensa tietyistd suullisessa késittelyssa
esitetyistd asiakirjoista.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan ja 73 artiklan (josta on tullut
asetuksen N:o 207/2009 75 artikla) rikkomista.

Ensimmdinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
rikkomista

Asianosaisten lausumat

Kantaja esittdd aluksi, ettd valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei
ole tarkastanut, kaytettiinko riidanalaista tavaramerkkid (vihredn ja keltaisen vérin
yhdistelmd) tavaramerkkind oikeuskéytinnostd ilmenevien edellytysten mukaisesti.
Tdmain vaitteen tueksi kantaja esittéd, ettd valituslautakunta ei ole arvioinut todisteita
kokonaisvaltaisesti ja ettd se on tyytynyt tarkastelemaan niitd yksittdin yhdistdmatté
niité toisiinsa tai arvioimatta niitd kokonaisuutena.
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Toiseksi kantaja viittdd, ettei valituslautakunta ole arvioinut asianmukaisesti
asiakirjavihkon sisdltamid todisteita, koska yht&alta esitetyt asiakirjat eivét kata koko
Euroopan unionia tai ainakaan sen olennaista osaa, ja koska toisaalta ndiden seikkojen
todistusarvo on heikko, koska ne osoittavat pelkdstdén sen, ettd vidreja kaytettiin
sanamerkin kanssa, tai koska ne ovat perdisin véliintulijan liikekumppaneilta, eivatka
kyseisid kuluttajia edustavista itsendisisté lahteista.

Kantajan mukaan on sovellettava erityisen korkeaa nayttokynnysta tarkasteltaessa sité,
onko riidanalaisesta tavaramerkisté tullut kidytossa erottamiskykyinen, koska varit eivit
ole sellaisinaan erottamiskykyisig, silla niitd kaytetddn tuotteissa pddosin koristelu-
tarkoituksessa, eikd alkuperin osoittamiseen. Tama pitéd sitd enemmain paikkansa, kun
niitd kéytetddn, kuten esilld olevassa asiassa, etupéddssd toisen erottamiskykyisen
merkinndn kanssa, johon kyseiset kuluttajat kiinnittédvat enemmén huomiota.

Lisédksi kantaja esittés, ettei valituslautakunta ole tarkastanut, katsoiko kyseinen yleiso
todellakin vihredn ja keltaisen vérin yhdistelmén ilman sitd seuraavaa kuvio- tai
sanamerkkid osoitukseksi kyseisten tuotteiden kaupallisesta alkuperdstd. Hallinnol-
linen asiakirjavihko sisdltdd nimittdin vain saksalaisen yleison kasitystd koskevan
markkinatutkimuksen, jossa riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyé on arvioitu.

Kolmanneksi kantaja katsoo, ettd yhtddltd myynnin méérddn, mainoskuluihin ja
markkinaosuuksiin liittyvit tiedot eivdt koske kaikkia alueita ja ne ovat erityisen
vihdiset tiettyjen alueiden osalta ja ettei toisaalta eri yhdistysten lausunnoissa viitata
viliintulijan yksinomaiseen riidanalaisen tavaramerkin kaytt6on, lausunnot on annettu
riildanalaista tavaramerkkid koskevan hakemuksen jattdmisen jalkeen, eikd niitd ole
tehty notaarin luona.
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Suullisessa kisittelyssd kantaja vditti my0s, ettd riidanalaisen tavaramerkin kuva on
“geometrinen variaabeli” siind mielessd, ettei se ole selvé eikd tarkka, eikd se tdyta
oikeuskdytdnnossé asetettuja vaatimuksia.

SMHYV ja viliintulija vaativat timén kanneperusteen hylkdamista. Lisaksi SMHYV esitti
suullisessa kasittelyssd, ettd riidanalaisen tavaramerkin graafiseen esitykseen liittyva
kantajan kanneperuste on uusi kanneperuste ja se on néin ollen jatettdva tutkimatta.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

— Suullisessa kasittelyssd esitetyn véitteen tutkittavaksi ottaminen

On todettava, ettd viite, joka liittyy riidanalaisen tavaramerkin epéselvain graafiseen
esitykseen, liittyy asetuksen N:o 40/94 4 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 4 artikla) ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o
207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohta) soveltamiseen. Kantaja on kannekirjelmés-
sddn tyytynyt vaittdmaan, ettd valituslautakunta on rikkonut 7 artiklan 33 kohtaa — jossa
sallitaan poikkeaminen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdasta (7 artiklan 1 kohdan cja
d alakohdasta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta) —,
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa ja 73 artiklaa.

Téstd seuraa, ettd timad vdite, johon kantaja on vedonnut suullisessa kasittelyssé ja joka
koskee sitd, tayttddko riidanalainen tavaramerkki graafista esitystd koskevat vaati-
mukset, ei ole kannekirjelméssi esitetyn kanneperusteen laajentamista, vaan se on uusi
tidssd oikeusasteessa esitetty kanneperuste. Néin ollen tdmd kanneperuste on
ensimmadisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojarjestyksen 48 artiklan 2 kohdan
nojalla jatettdva tutkimatta.
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— Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen liittyvd kanneperuste

Aluksi on muistutettava oikeuskaytdnnossé asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan
soveltamisesta esitetyisté periaatteista.

Oikeuskiytinnostd ilmenee kdyton perusteella syntyvin erottamiskyvyn osalta, ettd
sen, ettd tavaran tai palvelun kohderyhmissé tavaran tiedetddn olevan perdisin tietystd
yrityksestd, on johduttava tavaramerkin kéyttdmisestd tavaramerkkind eli tavaramerkin
luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevit tavaramerkistd sellaisen, ettd silla voidaan
erottaa kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista (ks. analogisesti asia C-299/99,
Philips, tuomio 18.6.2002, Kok., s. I-5475, 64 kohta).

IImaisun "tavaramerkin kayttd tavaramerkkind” on késitettava viittaavan ainoastaan
sellaiseen tavaramerkin kayttoon, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyh-
méssé tavaran tai palvelun tiedetddn olevan periisin tietysta yrityksesté (ks. analogisesti
asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-6135, 29 kohta).

Tavaramerkin erottamiskyvyn syntyminen voi lisdksi seurata sen kdytostd toisen
rekisterdidyn tavaramerkin yhteydessi tai sen osana (ks. asia C-488/06 P, L & D v.
SMHYV ja Sdmann, tuomio 17.7.2008, Kok, s. I-5725, 49 kohta oikeuskayténtoviittauk-
sineen).

On my0s muistutettava, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tehdd eroa
kyseessé olevan merkin tyypin perusteella. Néin ollen véreille tai vérien yhdistelmille
voi sellaisenaan syntyd erottamiskyky kdyton perusteella niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, joille rekisterdintida on haettu, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
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3 kohdan nojalla (ks. vastaavasti asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio
21.10.2004, Kok., s. I-10107, 78 ja 79 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Tavaramerkin erottamiskykyd ja myo0s tavaramerkin kdyton perusteella syntynytta
erottamiskykyd on arvioitava yhtdalta suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita
varten tavaramerkin rekisterdintia on haettu, ja toisaalta ottamalla huomioon se,
kuinka kyseessd olevan tavara- tai palveluryhmén tavanomaisesti valistuneen seka
kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetaan ymmartdvan
asian (ks. analogisesti em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).

Téltd osin toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitd seikkoja,
jotka voivat osoittaa kyseisen merkin saaneen sellaisen ominaisuuden, ettd sen
perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi (ks. analogisesti
yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok, s.
1-2779, 49 kohta).

Lisdksi vakiintuneesta oikeuskdytdnnostd seuraa, ettd arvioitaessa erottamiskyvyn
syntymisté tavaramerkille kiyton perusteella voidaan ottaa huomioon erityisesti talla
tavaramerkilla markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin kayttamisen
intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missd méédrin yritys on kéyttédnyt
varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missd laajuudessa asianomaisessa
kohderyhmissd tunnistetaan timéin tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn
yrityksen tavaraksi, sekd kauppakamarien ja muiden liike-elamédn yhteenliittymien
antamat lausunnot (ks. analogisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee,
tuomion 51 kohta; em. asia Philips, tuomion 60 kohta ja em. asia Nestlé, tuomion
31 kohta).

Esilld olevaa kanneperustetta on tutkittava edelld esitetyn perusteella.
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Siitd viitteestd, ettei valituslautakunta ole arvioinut todisteita kokonaisvaltaisesti ja ettd
se on tyytynyt tarkastelemaan niitd yksittdin ottamatta huomioon niitd kokonaisuu-
dessaan, on todettava, ettd riidanalaisesta padtoksestd ilmenee, ettd vaikka valituslau-
takunta tutki jokaista todistetta erikseen, se myos katsoi, ettd kaikki valiintulijan
jattdmat todisteet olivat “johdonmukaisia ja toisiaan tukevia” (riidanalaisen padtoksen
33 kohta).

Riidanalaisen péatoksen 32, 36-38 ja 41 kohdasta seuraa, ettd valituslautakunnan
erottamiskyvyn syntymistd koskeva toteamus perustuu yhtéilta kaikkien sellaisten
seikkojen huomioon ottamiseen, jotka osoittavat riidanalaisen tavaramerkin pitkdén
jatkuneen ja intensiivisen kédyton, ja toisaalta siihen, ettd kohdeyleis6 on voinut timén
kéyton avulla tunnistaa mainitun merkin siséltévien tuotteiden kaupallisen alkuperén.

Siitd viitteestd, jonka mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se ei ole
tarkastanut, kaytettiinko riitautettua tavaramerkkié tavaramerkkind, on muistutettava,
ettd on totta, ettd mikd tahansa merkin kéytto, erityisesti kahden vérin yhdistelmén
kaytto, ei valttamétta ole kayttod tavaramerkkin (ks. edelld 25 ja 26 kohta).

Valituslautakunta on kuitenkin — kun se on esilli olevassa asiassa arvioinut
riidanalaisen tavaramerkin rekisterdinnin perusteltavuutta riidanalaisen péétoksen 32
ja 38 kohdassa — ottanut huomioon muun muassa liike-eldmén yhteenliittymien
antamat lausunnot, joiden mukaan vihredn ja keltaisen vérin yhdistelma viittaa
viliintulijan valmistamiin maatalouskoneisiin, ja sen seikan, ettd viliintulija oli
Euroopan unionissa kéyttanyt koneissaan johdonmukaisesti samaa viriyhdistelmag
huomattavan ajanjakson aikana ennen vuotta 1996.

Namé kaksi seikkaa riittdvat, jotta voidaan katsoa, ettd vihredn ja keltaisen vérin
yhdistelmén kéytto ei ole pelkéstddn tyyliseikka, vaan ettéd sen perusteella kohdeyleiso
on voinut tunnistaa mainitun vériyhdistelmén sisaltdvien tuotteiden kaupallisen
alkuperén. Néin ollen kantajan viite, jonka mukaan valituslautakunta on rikkonut
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asetuksen N:040/94 7 artiklan 3 kohtaa, kun se on jéttanyt tarkastamatta, onko vihreén
ja keltaisen vidrin yhdistelmaa kéytetty tavaramerkking, ei voi menestya.

Siitd vaitteestd, jonka mukaan valituslautakunnan asiakirjavihkossa esiintyvit todisteet
eivit koske kaikkia Euroopan unionin jasenvaltioita 1.4.1996, on esitettévd seuraavaa.

Aluksi on korostettava, ettd vaikka on osoitettava, ettd riiddanalaiselle tavaramerkille on
syntynyt erottamiskyky koko yhteison alueella (ks. vastaavasti asia C-25/05 P, Storck v.
SMHYV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. 1-5719, 83 kohta), ei kuitenkaan vaadita, etti
samantyyppiset todisteet esitetddn jokaisen jdsenvaltion osalta.

Se seikka, ettd Saksaa lukuun ottamatta asiakirjavihko ei sisdlld mielipidetutkimusta,
jossa arvioidaan Euroopan unionin kohdeyleison kasitystéd riidanalaisesta tavaramer-
kistd, ei ndin ollen voi johtaa riidanalaisen paatoksen kumoamiseen.

Mielipidetutkimuksen puuttuminen ei estd sité, ettd merkille on syntynyt erottamis-
kyky kayton perusteella, koska tdmé voidaan osoittaa muilla todisteilla (ks. edelld
31 kohta). Edelld mainitusta asiassa Windsurfing Chiemsee annetusta tuomiosta (49—
53 kohta) ilmenee nimittdin, ettd mielipidetutkimuksen toteuttaminen ei ole
absoluuttinen valttaimattomyys, kun todetaan, ettd merkille on syntynyt erottamiskyky
kéyton perusteella.

Numerotietojen osalta on todettava, ettd ainoat luvut, jotka eivit sisilly valituslauta-
kunnan asiakirjavihkoon, ovat Suomessa ja Irlannissa kertyneet liikevaihdot. Viliintu-
lija oli kuitenkin jattanyt SMHV:lle ndiden kahden jésenvaltion osalta sekd muiden
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Euroopan unionin jasenvaltioiden osalta 1.4.1996 yksityiskohtaisia tietoja markkina-
osuuksistaan ja myyntiméaristddn vuosina 1970-1996, seki vastaavia tietoja kilpaili-
joistaan.

Siitd véitteestd, jonka mukaan véliintulijan hallussa olevat markkinaosuudet olivat liian
pienid, jotta ne voisivat osoittaa laajaa ja kestdvéd levinneisyyttd markkinoilla, on
todettava, ettd kyseiset tavarat ovat tuotantotavaroita, joiden hinta on korkea ja joiden
hankintaa edeltdd menettely, jossa kuluttaja hankkii tarkkaavaisesti tietoja tarjolla
olevasta valikoimasta ja vertailee ja tutkii erilaisia kilpailevia malleja.

Tallaisilla markkinoilla ei ole vilttamatontd, etta tavaramerkki saavuttaa huomattavan
markkinaosuuden, jotta voidaan todeta, etté se on jadnyt kohdeyleison mieleen. Téltd
osin on riittdvad, etti voidaan osoittaa, ettd riidanalainen tavaramerkki on ollut
markkinoilla jatkuvasti ja pitkdan.

Esilld olevassa asiassa valituslautakunnan asiakirjavihkosta ilmenee, ettd yhtaalta
viliintulija on kéayttanyt Euroopan unionissa johdonmukaisesti samaa vériyhdistelméaa
kaikissa maatalouskoneissaan huomattavan ajanjakson aikana ennen vuotta 1996, ja
ettd toisaalta maissa, joiden osalta kantaja viittad valiintulijan markkinaosuuden olevan
erityisen pieni, viliintulija on ollut markkinoilla ainakin 30 vuotta ennen rekisterdin-
tihakemuksen jattamist, silla tdma lasndolo alkoi Itdvallassa vuonna 1966, Suomessa
vuonna 1939, Kreikassa vuonna 1949 ja Italiassa vuonna 1953 (riidanalaisen péédtoksen
5 ja 38 kohta). Kantaja ei ole kiistanyt nditd tosiseikkoja.

Edelld esitetystd seuraa, ettd vaikka on totta, etté riidanalaista tavaramerkkid on kaytetty
ja mainostettu yhdessa sanamerkin John Deere kanssa ja ettd viliintulijan mainoskulut
Euroopan unionissa on esitetty kokonaisuutena, eika yksittdin jokaisen maan osalta,
kantaja vaittad virheellisesti, ettei ole oikeudellisesti riittavilla tavalla néytetty toteen,
ettd viliintulija on kayttéinyt vihredn ja keltaisen vérin yhdistelméa tavaramerkking
tavaroissaan ja ettd sen tavaroiden jakelu on ollut laajaa ja jatkuvaa kaikissa Euroopan
unionin jésenvaltioissa 1.4.1996.
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Niin ollen on tutkittava, ovatko kaytto ja jakelu olleet riittavig, jotta kohdeyleiso on
voinut tunnistaa riidanalaisen tavaramerkin avulla kyseisten tavaroiden kaupallisen
alkuperéan.

Kantaja kyseenalaistaa téltd osin valituslautakunnan huomioon ottamien eri yhdis-
tysten lausuntojen merkityksen ja todistusarvon. Se vaittda, ettei nditd lausuntoja ollut
annettu spontaanisti, ettd véliintulija on sanellut niiden siséllon tai ainakin ohjaillut sit4,
ettei niissd viitattu véliintulijan yksinomaiseen riidanalaisen tavaramerkin kiyttoon,
ettd ne on annettu viitejakson jalkeen eikd niitd ole tehty notaarin luona, ja etteivit
lausuntoja antaneet yksikot olleet kohdeyleison edustajia eivétkd riippumattomia,
koska ne olivat suurimmassa osassa tapauksia valiintulijan liikekumppaneita.

Lausuntojen pédiviméérian osalta on todettava, ettei se seikka, ettd ne on allekirjoitettu
vuonna 2000, tarkoita, etté niilta puuttuisi todistusarvo, kun arvioidaan erottamiskyvyn
syntymistd kayton perusteella sind péiviand, jona riidanalaisen tavaramerkin rekiste-
rointihakemus jétettiin (ks. vastaavasti asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHV
ja Cornu, tuomio 17.4.2008, 53 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Lisdksi
asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
52 artiklan 2 kohta) kielletdin riidanalaisen tavaramerkin rekisteréinnin kumoaminen,
jos on osoitettu, ettd sille on syntynyt erottamiskyky ennen mitétoimistd koskevan
vaatimuksen jittamistd, eli esilld olevassa asiassa 5.1.2004. Néin ollen kantajan viite,
jonka mukaan tehdyt ilmoitukset eivit ole merkityksellisid, koska ne eivit valttamétta
tarkoita ajanjaksoa ennen 1.4.1996, on joka tapauksessa tehoton.

Yhdistysten lausuntojen spontaanisuuden puuttumisesta ja viliintulijan roolista
annettujen lausuntojen valmistelussa on todettava, ettei se seikka, ettd mainitut
lausunnot annettiin véliintulijan hakemuksen jalkeen ja ettd timé oli mahdollisesti
ohjaillut niiden valmistelua, sellaisenaan kumoa niiden sisélt64 ja todistusarvoa.
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Ilman vastakkaisia todisteita on nimittdin oletettava, ettd jokainen yhdistys on
allekirjoittanut lausuntonsa vapaaehtoisesti ja hyviksynyt sen sisdllon. Lisdksi
lausunnon todistusvoimaa ei voida kielta silld perusteella, ettei sitd ole tehty notaarin
luona (asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV - Terumo (CAPIO), tuomio
10.9.2008, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Lisdksi on todettava, ettei kantajan viitettd, jonka mukaan maatalouskoneiden
jakelijoilta ja maatalouskoneiden tuottajien yhdistyksiltd tulevat ilmoitukset eivit ole
luotettavia, voida hyvaksya.

Aluksi on todettava, ettei oikeuskdytinnostd millddn tavoin ilmene, ettd ainoastaan
kuluttajia edustavien yhdistysten lausunnot voidaan ottaa huomioon. Pdin vastoin,
yhteisdjen tuomioistuimen téltd osin kdyttdmd muotoilu, eli "kauppakamarien ja
muiden liike-eldmén yhteenliittymien antamat lausunnot” (em. yhdistetyt asiat
Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta), kattaa my0s tuottajien ja/tai jalleenmyyjien
yhdistysten antamat lausunnot.

Niin ollen esilld olevassa asiassa on vain méériteltavé, voidaanko lausuntoja antaneet
eri yhdistykset katsoa silld tavoin itsendisiksi, ettd ne ovat voineet muotoilla
lausuntonsa ottamatta huomioon véliintulijan erityista etua.

Maataloustuottajien yhdistyksistd ja maatalouskoneiden tuottajien yhdistyksists,
joiden oleellinen tavoite on siilyttdd ja edistdd niiden edustaman ja organisoiman
sektorin etuja, on todettava, ettei kantaja ole esittanyt mitdédn seikkaa, joka osoittaisi
niiden puolueellisuutta tai niiden intressia siihen, etté viliintulija saa rekister6innin
tavaramerkkiin, johon silld ei ole oikeutta. Ndin ollen valituslautakunta on perustellusti
ottanut huomioon néiden yhdistysten lausunnot.
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Niiden yksikkojen, jotka ovat toimineet viliintulijan jélleenmyyjind Suomessa ja
Italiassa, itsendisyydestd on riittdvdd todeta, ettd niiden lausunnot vain tukevat
italialaisten maatalouskoneiden tuottajien ja Suomen maanviljelijoitd edustavan
yhdistyksen lausuntoja. Kuten edelld 55 kohdassa on todettu, kantaja ei ole esittanyt
mitédn seikkaa, joka kyseenalaistaisi ndiden kahden yhdistyksen lausumien todistus-
arvon. Tasta seuraa, ettei se, etta valituslautakunta on ottanut huomioon suomalaisten
ja italialaisten jdlleenmyyjien lausunnot, voi johtaa riidanalaisen paédtoksen kumoami-
seen.

Sen viitteen osalta, jonka mukaan lausunnot eivit ole todiste viliintulijan yksinomai-
sesta riidanalaisen tavaramerkin kdytostd, on huomattava, ettd merkityksellistd on
mielleyhtym4, jonka yleis6 muodostaa tavaramerkin ja taloudellisen alkuperén vilille,
eikd tavaramerkin yksinomainen kaytto.

Esilld olevassa asiassa eri yhdistysten lausunnoissa, paitsi Irlantia ja Tanskaa koskevissa
lausunnoissa, esitetddn, ettd maatalouskoneissa kaytetty vihredn ja keltaisen vérin
yhdistelma liitetddn kyseisella sektorilla viliintulijaan. Saksassa tehty mielipidetut-
kimus tukee tdta viitetta.

Irlannin ja Tanskan osalta annetuissa lausunnoissa esitetdén, ettd edelld mainittu
vériyhdistelmad liitetddn useiden tuottajien tuotteisiin eiké vain véliintulijan tuotteisiin.
Tdma ei kuitenkaan johda riidanalaisen padtoksen kumoamiseen.

Aluksi on todettava, etti valituslautakunta on arvioinut riidanalaisen tavaramerkin
erottamiskyvyn syntymistd asiakirjatodisteiden perusteella, nimittdin eri yhdistysten
lausuntojen ja Saksassa tehdyn mielipidetutkimuksen perusteella, sekd sen seikan
nojalla, ettd viliintulijan tuotteet ovat olleet vankasti ldsnd koko merkityksellisilla
markkinoilla merkityksellisen ajanjakson ajan ja ettd véliintulija oli intensiivisesti ja
jatketusti kayttanyt vihredn ja keltaisen virin yhdistelmdd mainittujen tuotteiden
tavaramerkkina.
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Toiseksi on todettava, etté riidanalaisen padtoksen 5 kohdasta ilmenee, ettd viliintulija
on ollut Tanskan markkinoilla vuodesta 1947 alkaen ja Irlannin markkinoilla vuodesta
1951 alkaen. Lisdksi valituslautakunnan asiakirjavihkosta ilmenee, etté viliintulija oli
vahvasti lasnd néilla kahdella markkinoilla vuodesta 1970 alkaen, miké on verrattavissa
sen lasnédoloon useissa muissa jdsenvaltioissa tuona ajankohtana.

Niin ollen valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettd se on todennut, ettd on
osoitettu oikeudellisesti riittdvilld tavalla, ettéd riidanalaisesta tavaramerkistd on tullut
erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa takoitetulla tavalla
1.4.1996 eli pdivdnd, jolloin hakemus riidanalaisen tavaramerkin rekisteroimiseksi
jatettiin.

Kaikesta edelld esitetystd johtuu, ettei kantajan ensimméinen kanneperuste voi
menestya.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista,
ja kolmas kanneperuste, joka koskee saman asetuksen 73 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

Toisen ja kolmannen kanneperusteen yhteydessd kantaja esittdd etenkin, ettd
riidanalaisessa padtoksessd on sovellettu sen italialaisen rekisterdiméttémén tavara-
merkin, joka siséltdad vihredn ja keltaisen vérin, osalta ankarampia kriteereitd kuin ne,
joita sovellettiin riidanalaisen tavaramerkin rekisterdintihakemusta tutkittaessa, vaikka
tavaramerkkioikeuksien saamisen edellytykset ovat olennaisilta osin samat néissé
kahdessa tapauksessa. Néin ollen valituslautakunta on kantajan mukaan rikkonut paitsi
asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 4 kohtaa my6s mainitun asetuksen 73 artiklaa, koska sen
perustelut ovat riittdimattomié ja ristiriitaisia.

II - 4067



65

66

67

68

69

TUOMIO 28.10.2009 — ASIA T-137/08

SMHY ja viliintulija vaativat ndiden kanneperusteiden hylkaédmista.

Ensimmaisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista koskevan kanneperusteen osalta on
todettava, ett se ei ole perusteltu.

Oikeuskaytdnnosta ilmenee nimittdin, ettd asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa
edellytetyistd perusteluista on selkedsti ja yksiselitteisesti ilmettdvd riidanalaisen
toimenpiteen tekijin paéttely. Télld velvollisuudella on kaksi tavoitetta: antaa
asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta he voisivat
puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisdjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa
péatoksen laillisuutta (ks. asia T-111/06, Wesergold Getrénkeindustrie v. SMHV — Lidl
Stiftung (VITAL FIT), tuomio 21.11.2007, 62 kohta oikeuskéytantéviittauksineen, ei
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

On myds muistettava, ettd paatoksen perusteluihin sisaltyva ristiriita merkitsee sellaista
asetuksen N:0 40/94 73 artiklaan perustuvan velvoitteen noudattamatta jattdmistd, joka
voi vaikuttaa padtoksen pétevyyteen, jos ndytetddn toteen, ettd tdmaén ristiriidan vuoksi
paitoksen adressaatti ei voi kokonaan tai osittain saada tietdda paitoksen todellisia
perusteluja ja ettd timén vuoksi pdatoksen padtososalta puuttuu kokonaan tai osittain
oikeudellinen perusta (ks. vastaavasti asia T-5/93, Tremblay ym. v. komissio, tuomio
24.1.1995, Kok, s. II-185, 42 kohta).

Esilld olevassa asiassa kantaja ei viit4, ettei se olisi voinut saada tietdd perusteita, joiden
nojalla valituslautakunta teki riidanalaisen péaétoksen. Se viittdd pikemminkin, ettd
valituslautakunta arvioi toisiinsa rinnastettavissa olevia todisteita eri tavoin ja ettd se on
vastaavasti tehnyt erilaisia johtopéddtoksid samankaltaisista seikoista. Téllainen
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nikokanta, vaikka se olisikin oikea, ei voi kuitenkaan tarkoittaa asetuksen N:o 40/94
73 artiklan rikkomista, vaan ainoastaan mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdan
rikkomista.

Viitetyn asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomisesta kantaja vaittda, ettd
valituslautakunta katsoi, ettei se ole saanut tosiasiallista tavaramerkkioikeutta Italian
markkinoilla, vaikka sen merkin virit ovat samat kuin riidanalaisen tavaramerkin varit,
esitetyt todisteet ovat samanarvoisia tai arvokkaampia ja toissijaisen merkityksen
saamisen edellytykset ovat samat.

Téssd yhteydessé on todettava, ettéd kantajalle asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan
nojalla kuuluva todistustaakka vastaa viliintulijalle mainitun asetuksen 7 artiklan
3 kohdan nojalla kuuluvaa todistustaakkaa.

On kuitenkin todettava, etta esilla olevassa asiassa riidattomista tosiseikoista ilmenee,
ettd kantajan valituslautakunnassa esittdmilld seikoilla oli kokonaisuudessaan
pienempi todistusarvo kuin véliintulijan esittdmilld seikoilla.

Ensiksi osapuolten vililld on riidatonta, ettd kantaja on keskeyttanyt ainakin vuosien
1973 ja 1982 vilisend aikana vihredn ja keltaisen vérin yhdistelmén kéyton tuotteissaan
Italiassa. Vaikka kantajan olisi ollut mahdollista hankkia rekister6imdton oikeus
merkkiinsd vuosien 1983 ja 1996 vilisen ajan kdyton perusteella, se ei ole hankkinut sita.
Riidanalaisen pddtoksen 45 ja 46 kohdassa esitetyisté toteamuksista ilmenee my0s, ettei
kantaja kiistd sitd, ettei se ole kéyttdnyt vihredn ja keltaisen vérin yhdistelmaa
johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti. Pdinvastoin se on kéyttdnyt useita vihredn ja
keltaisen sdvyjé seka vihredn ja valkoisen vérin yhdistelmaa.

Téstd seuraa, ettd vihredn ja keltaisen vérin yhdistelmdn kéyton tavaramerkkini
keskeyttdminen sekd mainittujen virien vaihteleva kéyttdo ovat estineet yleisod
yhdistdmaista kantajan jérjestelmallisesti tiettyyn vériyhdistelmaén.
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Toiseksi valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kantajan aikaisempien
tyontekijéiden antamien lausuntojen todistusarvo on epdilyttidva. Kuten riidanalaisen
paidtoksen 46 ja 54 kohdasta ilmenee, mainittuja lausumia ei ole tuettu muilla
asiakirjavihkosta ilmenevilla todisteilla ja ne ovat myos osittain ristiriitaisia.

Kolmanneksi valituslautakuntaa ei voida moittia siitd, ettd se on todennut, ettei
kantajan esittiméd markkinatutkimus ole vakuuttava. Taltd osin on todettava, ettd
valituslautakunta on riidanalaisen paitoksen 57 ja 58 kohdassa perustellusti esittényt,
ettd tdmén tutkimuksen osapuolilta ei ole kysytty, toisin kuin véliintulijan tekemén
tutkimuksen osapuolilta, syytd, jonka vuoksi ne antoivat tietyn vastauksen, eiké heille
ollut esitetty erilaista, erivéristd kuvaa sen takaamiseksi, etteiviat he tunnista kuvaa
muiden kriteerien kuin vérin avulla. Kantaja ei ole kiistdnyt naitd tosiseikkoja. Nédin
ollen ei voida todeta, ovatko kantajan tutkimukseen osallistuneet henkil6t tunnistaneet
kantajan tuotteet ainoastaan niiden virien avulla, eivitkd niiden muodon tai muiden
seikkojen avulla.

On myo0s todettava, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettd kantajan
tutkimuksen todistusarvo on huomattavasti vahédisempi kuin véliintulijan toimittaman
tutkimuksen todistusarvo, koska kantajan tutkimuksessa haastateltuja henkildita oli
pyydetty esittdmédn muistikuviin perustuva kasitys kymmenen vuotta sitten kéytetyisté
tavaramerkeista.

Edelld esitetyn perusteella toinen ja kolmas kanneperuste on hyléattava.
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79 Tdmdn vuoksi kanne hylataan.

Oikeudenkiyntikulut

s Ensimmiisen oikeusasteen tuomioistuimen tyojirjestyksen 87 artiklan 2 kohdan
mukaan asianosainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkaynti-
kulut. Koska kantaja on hévinnyt asian, se on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja
véliintulijan oikeudenkdyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN ENSIMMAISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitiadn,
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2) BCS SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 28 paivana lokakuuta 2009.

Allekirjoitukset
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