DOM AV DEN 28.10.2009 — MAL T-137/08
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (ittonde avdelningen)
den 28 oktober 2009 *

I mal T-137/08,

BCS SpA, Milano (Italien), foretritt av advokaterna M. Franzosi, V. Jandoli och
F. Santonocito,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rattegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

Deere & Company, Wilmington, Delaware (Forenta staterna), foretrétt av J. Gray,
solicitor, och advokaten A. Tornato,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byrans andra 6verklagandendmnd den 16 januari 2008 (drende R 222/2007-2) om ett
ogiltighetsforfarande mellan BCS SpA och Deere & Company,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (4ttonde avdelningen)

sammansatt av ordféranden E. Martins Ribeiro samt domarna N. Wahl (referent) och
A. Dittrich,

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den 9 april 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 22 juli 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 29 juli 2008,
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efter forhandlingen den 11 mars 2009,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten, Deere & Company, ingav den 1 april 1996 en ansékan om registrering
av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvaru-
mirken (EUT L 78, s. 1)). Registreringsansokan avsag foljande kdnnetecken:
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De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 7 och 12 i Nice6verens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumarkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning:

— Kilass 7: "Jordbruks- och skogsbruksmaskiner som dras, skjuts eller &r sjalvgdende.”

— Klass 12: "Sjélvgaende jordbruks- och skogsbruksmaskiner, speciellt jordbruks-
traktorer, mindre traktorer, akgrasklippare, samt slap.”

De firger som avsags i registreringsansokan har angetts i enlighet med Munsell-
systemet: 9.47 GY3.57/7.45 (gron) och 5.06 Y7.63/10.66 (gul). Genom beskrivningen
preciseras att “sjdlva fordonet dr gront och att hjulen ér gula”, sasom framgar av en bild
som fogats till ans6kan och som &terges nedan:

g0

Den 20 november 2001 registrerades detta varumirke (nedan kallat det omtvistade
varumarket).
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Den 5 januari 2004 ingav s6kanden BCS SpA en ansékan om ogiltighetsforklaring som
avsdg samtliga varor som omfattas av registreringen av det omtvistade varumérket.
Denna ans6kan grundades pé artikel 51.1 a jaimfoérd med artikel 7.1 b i forordning
nr40/94 (nu artikel 52.1 a och artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009) samt artikel 52.1 c
jamford med artikel 8.4 i samma foérordning (nu artikel 53.1 ¢ och artikel 8.4
i forordning nr 207/2009).

Sokanden gjorde, till stod for sin ans6kan om ogiltighetsforklaring, for det forsta
gillande att det omtvistade varumirket saknade sirskiljningsférméga nir registre-
ringsansékan ingavs och att bevisningen for att sarskiljningsformaéga forvirvats till foljd
av anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.3
i forordning nr 207/2009) var otillracklig.

For det andra gjorde sokanden géllande att det omtvistade varumérket hade registrerats
trots att det forelag ett icke-registrerat italienskt varumarke, som éven det bestar av en
kombination av firgerna gront och gult. S6kanden péstod att anvdndningen av det
varumirket fore ar 1996, med avseende pa ”sjilvgdende jordbruksbruksmaskiner,
speciellt jordbrukstraktorer, mindre traktorer, akgrasklippare, samt sldp” i Belgien,
Danmark, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederlinderna, Osterrike, Portugal
och Forenade kungariket, innebar att sokanden hade ritt att férbjuda anvindningen av
ett yngre varumdrke.

Harmoniseringsbyrans annulleringsenhet beslutade den 30 november 2006 att avsla
ans6kan om ogiltighetsférklaring. Annulleringsenheten ansidg, & ena sidan, att
sokanden inte med framgang hade lyckats bestrida giltigheten hos den bevisning
som intervenienten hade forebringat med avseende pé& att sdrskiljningsférmaga
forvarvats till foljd av anviandning i den mening som avses i artikel 7.3 i férordning
nr 40/94 och, & andra sidan, att aven om sokanden hade visat att den hade anvint
fargerna gront och gult pa olika jordbruksmaskiner innan ansékan om registrering av
det omtvistade varumairket ingavs, hade den emellertid inte visat att kdnnetecknet
i friga fore den tidpunkten, av omséttningskretsen i de berérda omrédena, uppfattades
som en angivelse av det kommersiella ursprunget.
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Den 2 februari 2007 6verklagade skanden annulleringsenhetens beslut och yrkade att
det skulle upphédvas pa den grunden att bedémningen av den sérskiljningsférméga som
forvarvats till f6ljd av anvandning av det omtvistade varumérket inte omfattade alla
berérda omraden och att annulleringsenheten felaktigt hade fastslagit att det
kénnetecken som soOkanden innehar av omsittningskretsen inte uppfattas som en
ursprungsangivelse, trots att annulleringsenheten medgett att detta kénnetecken hade
anvénts pa marknaden.

Harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd beslutade den 16 januari 2008 att
ogilla 6verklagandet i dess helhet (nedan kallat det angripna beslutet).

Forfarande och parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansratten ska

— ogiltigférklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att férstainstansratten ska

— ogilla talan i dess helhet, och
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— forplikta sokanden att ersitta rattegidngskostnaderna.

Forstainstansritten har genom beslut av den 5 mars 2009 anmodat parterna att avge
eventuella yttranden med avseende pa vissa handlingar under férhandlingen.

Riittslig bedomning

Sokanden har aberopat tre grunder till stod for sin talan. De tre grunderna ror
asidosattande av artikel 7.3, artikel 8.4 respektive artikel 73 i férordning nr 40/94 (nu
artikel 75 i forordning nr 207/2009).

Den forsta grunden: Asidosdittande av artikel 7.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har for det forsta gjort géllande att 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig
till felaktig rattstillimpning ndr den underldt att prova huruvida det omtvistade
varumairket (kombinationen av firgerna gront och gult) hade anvints som varumaérke,
i enlighet med de villkor som fastslagits i réttspraxis. Till stod for detta argument har
sokanden anfort att 6verklagandendmnden underlit att gora en helhetsbedomning av
bevisningen och i stillet endast gjorde en bedémning av de olika bevisen var for sig,
utan att samordna detta arbete och utan att bedoma dem i sitt sammanhang.
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For det andra har sokanden gjort gillande att 6verklagandendmnden inte gjorde en
korrekt bedomning av den bevisning som &terfanns i handlingarna i drendet. De
handlingar som ingetts omfattade ndmligen inte hela Europeiska unionen eller en
betydande del av densamma. Vidare var dessa handlingars bevisvirde lagt, eftersom de
endast styrkte att firgerna hade anvénts tillsammans med ett ordmaérke eller att
handlingarna hirrérde fran intervenientens olika affirspartner och inte fran oberoende
kéllor som kan anses vara representativa for omséattningskretsen.

Enligt sokanden ska beviskraven vara sérskilt hoga vid prévningen av huruvida det
omtvistade varumirket har forvirvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvéndning,
eftersom firger inte har nagon ursprunglig sédrskiljningsforméga genom att de
huvudsakligen anvénds pa varor i dekorativt syfte och inte i syfte att ange varornas
ursprung. Detta giller desto mer som de, sasom i forevarande fall, huvudsakligen
anvinds tillsammans med en annan sérskiljande angivelse som omsattningskretsen kan
fasta storre uppmairksamhet vid.

Dessutom har sokanden gjort gillande att 6verklagandendmnden underlit att prova
huruvida omsittningskretsen faktiskt hade uppfattat kombinationen av firgerna gront
och gult, nér denna inte &tfoljdes av ett annat figur- eller ordmirke, som en angivelse av
det kommersiella ursprunget for de ifragavarande varorna. Handlingarna i drendet vid
harmoniseringsbyran innehéller ndmligen endast en marknadsundersokning som
avser omsittningskretsen i Tyskland och i vilken det omtvistade varumirkets
sarskiljningsforméaga bedoms.

For det tredje anser sokanden dels att uppgifterna avseende forséljningsvolymer,
marknadsforingskostnader och marknadsandelar inte avser samtliga omraden eller ar
synnerligen obetydliga med avseende pa flera av dem, dels att olika branschorgani-
sationers utlatanden inte avser intervenientens ensamrétt att anvéinda det omtvistade
varumdrket, att de gjordes efter det att ans6kan om registrering av det omtvistade
varumadrket ingavs och att de inte gjorts i ndrvaro av en notarius publicus.
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Under forhandlingen har s6kanden dven gjort géllande att den grafiska atergivningen av
det omtvistade varumarket dr "geometriskt varierande”, pa sé sitt att den varken ar klar
eller precis och darigenom inte uppfyller de krav som uppstélls i rattspraxis.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att talan inte ska bifallas savitt avser
forevarande grund. Harmoniseringsbyrén har under férhandlingen dessutom papekat
att den grund som sokanden har framfort som avser den grafiska atergivningen av det
omtvistade varumadrket utgor en ny grund, och talan kan séledes inte provas savitt avser
den grunden.

Forstainstansriattens bedomning

— Upptagande till sakprovning av den anmérkning som framforts under férhand-
lingen

Forstainstansrétten konstaterar att anmérkningen betriaffande den tvetydiga grafiska
atergivningen av det omtvistade varumirket avser tillimpningen av artikel 4 (nu
artikel 4 i forordning nr 207/2009) och artikel 7.1 a i férordning nr 40/94 (nu
artikel 7.1 a i férordning nr 207/2009). I sin ansokan har sékanden dock endast gjort
gillande att 6verklagandendmnden hade &sidosatt artikel 7.3 — genom vilken det ar
mojligt att gora ett undantag fran artikel 7.1 b—d (artikel 7.1 c—d motsvaras nu av
artikel 7.1 c-d i forordning nr 207/2009) —, artikel 8.4 och artikel 73 i férordning
nr 40/94.

Haérav foljer att denna anmérkning, som sokanden har framfort under forhandlingen
och som avser fragan huruvida det omtvistade varumarket uppfyller de krav som stélls
vad géller den grafiska dtergivningen, inte utgor en utvidgning av en grund som angetts
i ansokan, utan utgor en ny grund som aberopats under rittegdngen. Talan kan
foljaktligen inte provas savitt avser den grunden i enlighet med artikel 48.2
i forstainstansrittens rattegangsregler.
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— Huruvida talan kan bifallas pa den grund som avser &sidosdttande av artikel 7.3
i forordning nr 40/94

Forstainstansrétten erinrar inledningsvis om de principer som har fastslagits
i rattspraxis avseende tillimpningen av artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Vad betriffar sdrskiljningsformaga som forvirvats till f6ljd av anvéndning, foljer det av
rittspraxis att omsdttningskretsens identifiering av varan eller tjdnsten sisom
héirrorande frin ett visst foretag maste vara ett resultat av att varumérket anvints
som sadant, och séledes att varumérkets art och verkan dr av den arten att det &r dgnat
att sérskilja den aktuella produkten fran andra foretags produkter (se, analogt,
domstolens dom av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475,
punkt 64).

Uttrycket "att varumaérket anvints som sadant” ska forstas sd, att det endast omfattar
sddant bruk av varumirket som mojliggor for omsittningskretsen att identifiera varan
eller tjansten sdsom hirrorande frén ett visst foretag (se, analogt, domstolens dom av
den 7 juli 2005 i mal C-353/03, Nestlé, REG 2005, s. [-6135, punkt 29).

Dessutom kan ett varumadrkes sérskiljningsformaga éven forviarvas genom att det har
anvénts tillsammans med eller som en del av ett annat registrerat varumarke (se, for ett
liknande resonemang, domstolens dom av den 17 juli 2008 i mal C-488/06 P, L & D mot
harmoniseringsbyran och Sdmann, REG 2008, s. I-5725, punkt 49 och dir angiven
rittspraxis).

Det ska dven erinras om att det i artikel 7.3 i forordning nr 40/94 inte gors nagon
atskillnad beroende pa vilket slags kannetecken det ar fraga om. Foljaktligen kan farger
eller kombinationer av firger som sédana till foljd av deras anvindning forvirva
sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster som registreringsansékan avser, med
stod av artikel 7.3 i forordning nr 40/94 (se, for ett liknande resonemang, domstolens
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dom av den 21 oktober 2004 i mal C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s. I-10107, punkterna 78 och 79 och dér angiven rattspraxis).

Ett kdnneteckens sarskiljningsformaga, inbegripet sérskiljningsforméga som forvirvats
till f6ljd av anvdndning, ska bedomas med avseende pa de varor eller tjanster som
registreringsansokan omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt
informerad och skaligen uppmérksam och medveten genomsnittskonsument av den
berérda kategorin varor eller tjdnster kan antas ha (se, analogt, domen i det
ovanniamnda maélet Philips, punkterna 59 och 63).

Harvid ska den behoriga myndigheten gora en samlad beddmning av de uppgifter som
kan visa att det sokta varumérket ldmpar sig som identifikationsmedel for att faststélla
att den aktuella produkten kommer fran ett visst foretag (se, analogt, domstolens dom
avden 4 maj 1999 i de forenade mélen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
REG 1999, s. 1-2779, punkt 49).

Det foljer dessutom av fast réttspraxis att, vid bedomningen av huruvida ett varumérke
har forvérvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvidndning, hédnsyn kan tas bland annat
till varumérkets marknadsandel, till i hur stor omfattning, hur lange och pa hur stort
geografiskt omrade varumairket har anvints, till hur stora investeringar som har gjorts
for att marknadsfora det, hur stor del av omsittningskretsen som tack vare varumérket
kan ange att varan kommer fran ett visst foretag samt till utlatanden fran industri- och
handelskamrar och andra branschorganisationer (se, analogt, domen i de ovanndmnda
forenade malen Windsurfing Chiemsee, punkt 51, de ovanndmnda maélen Philips,
punkt 60 och Nestlé, punkt 31).

Det dr mot bakgrund av dessa 6verviganden som forevarande grund ska provas.
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Vad betriffar pastaendet att 6verklagandendmnden underldt att gora en helhetsbe-
domning av bevisningen och i stéllet endast gjorde en bedomning av de olika bevisen
var for sig, utan att bedoma dem i sitt sammanhang, papekar forstainstansréitten
foljande. Det foljer av det angripna beslutet att dven om 6verklagandendmnden gjorde
en bedomning av varje bevis, angav den &dven att alla bevis som forebringats av
intervenienten var “sammanhingande och styrkte varandra sinsemellan” (punkt 33
i det angripna beslutet).

Det foljer dven av punkterna 32, 36-38 och 41 i det angripna beslutet att
overklagandendmndens slutsats betréffande forvarv av sirskiljningsférméga grundas
pé ett beaktande av ett flertal omstandigheter som styrker en langvarig och omfattande
anvindning av det omtvistade varumairket. Denna slutsats grundas &ven pa att denna
anvindning gjorde det mojligt for omsattningskretsen att uppfatta det kommersiella
ursprunget for de varor som forsetts med kiannetecknet.

Vad betriffar anmaérkningen att 6verklagandendmnden gjorde fel nér den underlét att
prova huruvida det omtvistade varumirket hade anvints som varumirke, erinrar
forstainstansratten om att det &r riktigt att all anvandning av ett kidnnetecken, sérskilt
anvindningen av en kombination av tva firger, inte nddvindigtvis innebér att det
anvénts som varumérke (se punkterna 25 och 26 ovan).

I forevarande fall beaktade 6verklagandendmnden emellertid, inom ramen for sin
bedémning av huruvida registreringen av det omtvistade varumarket var vilgrundad,
i punkterna 32 och 38 i det angripna beslutet bland annat utlitanden fran
branschorganisationer. Enligt dessa utlitanden forknippades kombinationen av
fairgerna gront och gult med jordbruksmaskiner som intervenienten tillverkat.
Overklagandenimnden beaktade hirvid édven den omstindigheten att intervenienten
genomgdende i Europeiska unionen anvint samma fargkombination pé sina maskiner
under en ansenlig tid fére ar 1996.

Dessa tva omstandigheter racker for att det ska kunna fastslas att kombinationen av
fargerna gront och gult inte endast anvindes av stilistiska skél, utan gjorde det mojligt
for omsittningskretsen att uppfatta det kommersiella ursprunget for varor med
nimnda firgkombination. Sokanden kan saledes inte vinna framgang med sin
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anmdrkning att overklagandendmnden asidosatte artikel 7.3 i férordning nr 40/94
genom att underlata att prova huruvida kombinationen av firgerna gront och gult hade
anvénts som varumérke.

Vad betréffar anmérkningen att den bevisning som aterfanns i 6verklagandendmndens
handlingar inte avsdg samtliga medlemsstater i Europeiska unionen per den
1 april 1996, gor forstainstansrétten foljande beddmning.

Det ska inledningsvis framhallas att 4ven om det ska faststillas att det omtvistade
varumadrket har forvarvat sarskiljningsformaéga i hela gemenskapen (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 22 juni 2006 i méal C-25/05 P, Storck mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-5719, punkt 83), uppstills det inte krav pa att
samma typ av bevisning dberopas med avseende pa varje medlemsstat.

Den omstindigheten att, med undantag for Tyskland, handlingarna inte innehéll
nagon opinionsundersokning i syfte att bedoma hur omséttningskretsen i Europeiska
unionen uppfattar det omtvistade varumairket innebir séledes inte att det angripna
beslutet ska ogiltigforklaras.

Avsaknaden av opinionsundersokning utesluter inte att det visas att ett kidnnetecken
har forvirvat sérskiljningsforméaga till f6ljd av anvindning, eftersom detta kan visas
genom andra omsténdigheter (se punkt 31 ovan). Det foljer ndmligen av domen i de
ovanndmnda forenade malen Windsurfing Chiemsee (punkterna 49—-53), att det inte dr
absolut nodvindigt att genomfora en opinionsundersokning i syfte att faststilla att ett
kannetecken har forvirvat sérskiljningsformaga till £6ljd av anvéndning.

Vad betriffar sifferuppgifterna konstaterar forstainstansréitten att det endast ar
uppgifter om omsittningen i Finland och Irland som inte aterfinns i 6verklagande-
ndmndens handlingar. Intervenienten hade emellertid med avseende pa dessa tva
medlemsstater, samt med avseende pa dvriga medlemsstater i Europeiska unionen per
den 1 april 1996, ingett detaljerade uppgifter till harmoniseringsbyran betraffande dess
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marknadsandelar och forséljningsvolymer mellan aren 1970 och 1996 samt betréiffande
dess konkurrenters marknadsandelar och forsaljningsvolymer.

Vad betriffar pastaendet att intervenientens marknadsandelar var alltfor obetydliga for
att de ska kunna anses visa en omfattande och varaktig spridning pa marknaden, finner
forstainstansritten att de ifragavarande varorna utgdr produktionsvaror som séljs till
ett hogt pris och att forvirv av sddana varor foregas av ett forfarande diar konsumenten
omsorgsfullt skaffar information om de varor som erbjuds och samtidigt jamfor och
undersoker olika konkurrerande modeller.

Pa en sddan marknad &ér det inte nodvéindigt att ett varumirke har en stor
marknadsandel for att det ska kunna fastslas att omséttningskretsen ligger det pa
minnet. Det dr tillrdckligt att det star klart att det omtvistade varumérket stadigt har
funnits pa marknaden under langre tid.

I forevarande fall foljer det av o6verklagandendmndens handlingar i &drendet att
intervenienten i Europeiska unionen genomgaende har anvint samma fargkombina-
tion pa alla jordbruksmaskiner under en ansenlig tid fore ar 1996, och att
intervenienten har varit nirvarande pad marknaden under &tminstone 30 ar fore den
tidpunkt dé registreringsansokan ingavs i de linder dér sokanden anser att interve-
nientens marknadsandel har varit sérskilt liten. Intervenienten har nédmligen varit
nirvarande pa marknaden i Osterrike sedan ar 1966, i Finland sedan ar 1939, i Grekland
sedan ar 1949 och i Italien sedan ar 1953 (punkterna 5 och 38 i det angripna beslutet).
Detta har inte bestritts av sokanden.

Av det ovanstaende foljer att d&ven om det &r riktigt att det omtvistade varumarket har
anviants och marknadsforts tillsammans med ordmairket John Deere och att det
redogjorts for intervenientens marknadsforingskostnader i Europeiska unionen totalt
sett och inte med avseende pa varje stat for sig, har sokanden felaktigt pastatt att det inte
har forebringats tillricklig bevisning for att intervenienten har anviant kombinationen
av fargerna gront och gult pa sina varor sdsom varumaérke och att det var fraga om en
omfattande och varaktig spridning av varorna i samtliga medlemsstater i Europeiska
unionen per den 1 april 1996.
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Forstainstansritten ska foljaktligen prova huruvida denna anvéndning och spridning
var tillrdcklig for att, tack vare det omtvistade varumérket, gora det mojligt for
omsidttningskretsen att uppfatta de avsedda varornas kommersiella ursprung.

Sokanden har hirvid ifragasatt betydelsen och bevisvirdet av de utlatanden fran olika
branschorganisationer som 6verklagandendmnden beaktat. Sokanden har framfort
kritik av det skalet att dessa utldtanden inte har laimnats spontant, att deras innehéll har
dikterats eller atminstone samordnats av intervenienten, att det i nimnda utlitanden
inte hénvisades till intervenientens exklusiva anvidndning av det omtvistade
varumirket, att de lamnats efter referensperioden och inte har lamnats i nérvaro av
en notarjus publicus samt att de sammanslutningar som yttrat sig varken var
representativa for omséttningskretsen eller oberoende, eftersom de i de flesta fall var
affarspartner till intervenienten.

Vad betriffar tidpunkten for dessa yttranden, ska det framhallas att den omstindig-
heten att de undertecknades ar 2000 inte innebdr att de saknar bevisvirde med
avseende pa bedéomningen av huruvida det omtvistade varumérket hade forvirvat
sarskiljningsforméaga till f6ljd av anvindning nir registreringsansokan ingavs (se, for ett
liknande resonemang, domstolens dom av den 17 april 2008 i mal C-108/07 P, Ferrero
Deutschland mot harmoniseringsbyran och Cornu, ej publicerad i réttsfallssamlingen,
punkt 53). Dessutom far det omtvistade varumérket enligt artikel 51.2 i forordning
nr40/94 (nu artikel 52.2 i férordning nr 207/2009) inte forklaras ogiltigt om det visas att
det har forvirvat sarskiljningsformaga innan ansékan om ogiltighetsforklaring ingavs,
i forevarande fall den 5 januari 2004. S6kandens anmérkning att de utlatanden som
gjorts gillande saknar betydelse, eftersom de inte med nddvandighet avser den
tidsperiod som foregar den 1 april 1996, forblir siledes under alla omsténdigheter
verkningslos.

Vad betriffar det forhallandet att branschorganisationerna inte lamnat utlatandena
spontant samt intervenientens roll vid utformningen av desamma, papekar forsta-
instansritten att den omstdndigheten att nimnda utlatanden utformats pa forfragan
fran intervenienten och att det bolaget eventuellt samordnat dem inte i sig paverkar
deras innehall och bevisvarde.
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I avsaknad av bevis pa4 motsatsen, ska det namligen antas att varje branschorganisation
har undertecknat sitt utlatande frivilligt och star for dess innehéll. Dessutom kan
bevisvirdet av ett utlitande inte med framgang ifragasittas av det skilet att det inte
gjorts i nédrvaro av en notarius publicus (forstainstansrittens dom av den
10 september 2008 i mal T-325/06, Boston Scientific mot harmoniseringsbyran —
Terumo (CAPIO), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 41).

Vidare kan sokanden inte vinna framgéng med péstdendet att de utlaitanden som
distributorer av jordbruksmaskiner och sammanslutningar for tillverkare av jord-
bruksmaskiner har gjort inte ar tillforlitliga.

Det foljer inte av réttspraxis att det endast dr utlaitanden fran sammanslutningar som
foretrdder konsumenter som kan beaktas. Tviartom omfattar domstolens formulering
i detta avseende — ndmligen "utlatanden fran industri- och handelskamrar och andra
branschorganisationer” (domen i de ovannimnda foérenade malen Windsurfing
Chiemsee, punkt 51) — &ven utlatanden fran sammanslutningar som foretréder
tillverkare och/eller distributorer.

I forevarande fall ska det foljaktligen endast provas huruvida de olika sammanslut-
ningar som ldmnat utlatanden kan anses vara oberoende, sa att de har kunnat utforma
sina utlatanden utan att dérvid beakta intervenientens sérskilda intressen.

Vad betriffar sammanslutningar f6r jordbrukare och sammanslutningar for tillverkare
av jordbruksmaskiner, vilkas huvudsakliga syfte ar att bevara och framja intressena for
den sektor som de foretrider och organiserar, konstaterar fOrstainstansritten att
sokanden inte har forebringat ndgon bevisning till styrkande av att de dr partiska eller
att de har ett intresse av att intervenienten erhéller rattigheter genom en registrering av
ett varumairke vilken den inte har ritt till. Overklagandenimnden gjorde saledes ritt
nér den beaktade utlatandena fran dessa sammanslutningar.
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Vad betriffar fragan huruvida de enheter som har agerat i egenskap av intervenientens
distributor i Finland och Italien &r oberoende, ér det tillrdckligt att ange att deras
utlatanden endast styrker utlatandena frén sammanslutningen for tillverkare av
jordbruksmaskiner i Italien och fran den sammanslutning som foretrader jordbrukarna
i Finland. Sdsom har fastslagits i punkt 55 ovan har sokanden inte forebringat nagon
bevisning som &r sddan att bevisvirdet av utlatandena fran dessa sammanslutningar
med framgéng kan ifragasittas. Harav foljer att den omstiandigheten att 6verklagande-
ndmnden beaktade utlaitandena fran de finldndska och italienska distributérerna inte
kan medfora att det angripna beslutet ogiltigforklaras.

Sokanden har framfort ett argument som avser att utlitandena inte visar en "exklusiv
anviandning” av det omtvistade varumérket fran intervenientens sida. Forstainstans-
ratten papekar med anledning av detta argument att det dr den association som
allménheten gor mellan varumairket och ett kommersiellt ursprung, och inte den
exklusiva anvindningen av varumérket, som &r relevant.

I forevarande fall framgér av utlitandena fran de olika sammanslutningarna, med
undantag for dem som avser Irland och Danmark, att kombinationen av firgerna gront
och gult, ndr den anvénds i samband med jordbruksmaskiner, pa det berérda omradet,
associeras med intervenienten. Opinionsundersokningen i Tyskland styrker detta
pastaende.

Vad betréffar Irland och Danmark, framgér det av de dberopade utlaitandena att den
ovanniamnda fargkombinationen associeras med flera tillverkares varor och inte endast
med intervenientens varor. Detta medfor emellertid inte att det angripna beslutet ska
ogiltigforklaras.

For det forsta framhaller forstainstansritten att overklagandendmnden gjorde en
bedéomning av det omtvistade varumairkets forviarvade sarskiljningsformaga pa
grundval av en méngd olika bevis, bland annat utlatanden frén olika sammanslutningar
och opinionsundersdkningen fran Tyskland, samt pa grundval av den omstandigheten
att intervenientens varor stadigt har funnits pa samtliga relevanta marknader under en
betydande period och att intervenienten i stor omfattning och under lang tid hade
anvint kombinationen av firgerna gront och gult som varumairke pa ndimnda varor.
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For det andra ska det framhallas att det foljer av punkt 5 i det angripna beslutet att
intervenienten har funnits pad den danska marknaden sedan ar 1947 och pa den
irlindska marknaden sedan ar 1951. Dessutom f6ljer det av 6verklagandendmndens
handlingar att intervenienten stadigt har funnits pa de bida marknaderna sedan ar 1970
och att denna nirvaro kan likstdllas med intervenientens narvaro i flera andra
medlemsstater vid den tidpunkten.

Overklagandenimnden kan siledes inte med framgéng kritiseras for att den fastslog att
det i tillricklig man hade visats att det omtvistade varumirket hade forvdrvat
sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.3 i férordning nr 40/94 den
1 april 1996, da ans6kan om registrering av det omtvistade varumérket ingavs.

Av det ovanstaende foljer att talan inte kan bifallas pa sokandens forsta grund.

Den andra och den tredje grunden: Asidosdttande av artiklarna 8.4 och 73 i forordning
nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har inom ramen for den andra och den tredje grunden gjort géllande att
strangare kriterier har tillimpats i det angripna beslutet — med anledning av sokandens
italienska icke-registrerade varumérke som omfattar firgerna gront och gult — én vad
som var fallet vid bedomningen av ansokan om registrering av det omtvistade
varumadrket, trots att villkoren for att forvirva réttigheter med avseende pa varumérket
i huvudsak dr desamma i bada fallen. Overklagandenimnden sidosatte foljaktligen inte
endast artikel 8.4 i forordning nr 40/94, utan dven artikel 73 i samma forordning,
eftersom dess resonemang ir otillrdckligt och motstridigt.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har gjort géllande att talan inte kan bifallas pa
dessa grunder.

Forstainstansréttens bedomning

Vad betriffar den grund som avser asidosittande av artikel 73 i forordning nr 40/94,
finner forstainstansrétten att talan inte kan bifallas i den delen.

Det foljer ndmligen av réttspraxis att det av den motivering som kréavs enligt artikel 73
i forordning nr 40/94 klart och tydligt ska framga hur den som har antagit rattsakten har
resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, ndmligen dels att gora det mojligt for
dem som berdrs darav att fa kinnedom om skilen till den vidtagna atgarden, sa att de
kan gora géllande sina rittigheter, dels att gora det mojligt for gemenskapsdomstolen
att prova beslutets lagenlighet (se forstainstansréttens dom av den 21 november 2007
i mal T-111/06, Wesergold Getrinkeindustrie mot harmoniseringsbyran — Lidl
Stiftung (VITAL FIT), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 62, och dir angiven
rattspraxis).

Forstainstansritten erinrar dven om att en motségelse i ett besluts motivering utgor ett
asidosittande av den skyldighet som foljer av artikel 73 i forordning nr 40/94, av den
arten att det paverkar den aktuella rattsaktens giltighet om det faststélls att den som
rattsakten dr riktad till pd grund av denna motségelse helt eller delvis inte kan fa
kénnedom om de faktiska skélen till beslutet och att rittsaktens artikeldel pa grund av
detta faktum helt eller delvis saknar réttsligt stod (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansriattens dom av den 24 januari 1995 i mal T-5/93, Tremblay m.fl. mot
kommissionen, REG 1995, s. II-185, punkt 42).

I forevarande fall har sdkanden inte pastatt att den inte har kunnat fa kinnedom om
skalen till varfor det angripna beslutet har antagits av 6verklagandendmnden. Sokanden
har snarare gjort gillande att 6verklagandendmnden bedémde likvardig bevisning pa
olika sétt och att den dérigenom har dragit olika slutsatser mot bakgrund av liknande
omsténdigheter. Ett sddant tillvigagangssitt, vid antagandet att det styrks, kan
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emellertid inte anses utgora ett asidosdttande av artikel 73 i férordning nr 40/94, utan
endast ett asidosdttande av artikel 8.4 i samma f6érordning.

Vad betraffar det pastddda dsidosdttandet av artikel 8.4 i forordning nr 40/94, har
s6kanden gjort gillande att 6verklagandendmnden fastslog att sokanden i praktiken
inte forvirvat varumérkesrattigheter pa den italienska marknaden, trots att firgerna
i sokandens kénnetecken var identiska med det omtvistade varumérkets firger, att den
bevisning som forebringats hade samma bevisvirde, eller till och med ett hogre
bevisvdrde, och att villkoren for ett forvérv av en sekundar betydelse var desamma.

Det ska hirvid framhallas att den bevisborda som aligger s6kanden i enlighet med
artikel 8.4 i férordning nr 40/94 motsvarar den som aligger intervenienten i enlighet
med artikel 7.3 i samma férordning.

Det kan emellertid i forevarande fall konstateras att det framgér av ostridiga
omsténdigheter att den bevisning som sdkanden forebringade vid 6verklagande-
nidmnden, som helhet betraktad, hade ett lagre bevisvirde dn den bevisning som
intervenienten férebringade.

Det ar for det forsta ostridigt att sokanden, &tminstone mellan aren 1973 och 1982,
upphorde att anvinda kombinationen av firgerna gront och gult pa sina varor i Italien.
Trots att sokanden hade mojlighet att forvirva en icke registrerad réttighet med
avseende pa sitt kinnetecken till f5ljd av anvdndning mellan aren 1983 och 1996, gjorde
den inte det. Det foljer 4ven av vad som angetts i punkterna 45 och 46 i det angripna
beslutet att sokanden inte har bestritt att den inte har anvdnt kombinationen av
fargerna gront och gult genomgéende och pa ett enhetligt sétt. Sokanden har tvirtom
anvént flera olika nyanser av gront och gult samt en kombination av fargerna gront och
vitt.

Harav foljer att uppehallet i anvindningen av firgkombinationen gront och gult som
varumérke samt den varierande anviandningen av nimnda farger har kunnat hindra
allménheten fran att systematiskt associera sokanden med en viss firgkombination.
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For det andra gjorde 6verklagandendmnden en riktig bedomning nér den fastslog att
bevisviardet av de uttalanden som tidigare anstéllda hos sdkanden gjort var osdkert.
Sasom foljer av punkterna 46 och 54 i det angripna beslutet, har dessa uttalanden inte
styrkts genom annan bevisning i handlingarna, och de har till och med delvis blivit
motsagda.

For det tredje kan 6verklagandendmnden inte med framgéng kritiseras for att ha
fastslagit att den marknadsundersékning som sokanden gett in inte var 6vertygande.
Det ska hérvid framhallas att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér
den i punkterna 57 och 58 i det angripna beslutet angav att de som deltagit i ndmnda
marknadsundersokning, till skillnad frédn vad som var fallet med den marknads-
undersokning som intervenienten gjort, inte hade tillfragats om varfor de lamnade ett
visst svar och att de inte hade visats ndgon annan bild, i en annan firg, i syfte att
sakerstélla att de inte kdnde igen bilden tack vare andra kriterier &n firgen. Sokanden
har inte bestritt dessa omstidndigheter. Det kan saledes inte faststdllas huruvida
deltagarna, efter sokandens undersokning, kinde igen sokandens varor endast tack
vare firgerna och inte med anledning av deras form eller andra bestindsdelar.

Forstainstansratten konstaterar dven att Gverklagandendmnden gjorde en riktig
bedémning ndr den fastslog att bevisvirdet av s6kandens undersékning var betydligt
lagre &n bevisvéirdet hos den undersokning som intervenienten gett in, eftersom de som
deltog i sokandens undersokning skulle férsoka aterskapa en minnesbild av hur de
uppfattade varumarkena tio ar tidigare.

Av det ovanstaende foljer att talan varken kan bifallas pa den andra eller den tredje
grunden.
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Talan ska med andra ord ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegéngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten
har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersdtta rdttegdngskostnaderna. Eftersom
sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyréns och intervenientens yrkanden
bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (ittonde avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.
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2) BCS SpA ska ersitta rittegangskostnaderna.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 28 oktober 2009.

Underskrifter
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