KOHTUOTSUS 28.10.2009 -~ KOHTUASI T-137/08
ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (kaheksas koda)
28. oktoober 2009 *

Kohtuasjas T-137/08,

BCS SpA, asukoht Milano (Itaalia), esindajad: advokaadid M. Franzosi, V. Jandoli ja
F. Santonocito,

hageja,

versus

Siseturu Uhtlustamise Amet (kaubamiirgid ja toostusdisainilahendused), esindaja:
D. Botis,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.
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teine menetluspool Siseturu Uhtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja
Esimese Astme Kohtus oli

Deere & Company, asukoht Wilmington, Delaware (Uhendriigid), esindajad: solicitor
J. Gray ja advokaat A. Tornato,

mille ese on néue tithistada Siseturu Uhtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja
16. jaanuari 2008. aasta otsus (asi R 222/2007-2), mis kasitleb BCS SpA ja
Deere & Company vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust,

EUROOPA UHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (kaheksas koda),

koosseisus: koja esimees E. Martins Ribeiro, kohtunikud N. Wahl (ettekandja) ja
A. Dittrich,

kohtusekretar: ametnik N. Rosner,

arvestades 9. aprillil 2008 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 22. juulil 2008 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu
Uhtlustamise Ameti vastust,

arvestades 29. juulil 2008 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse
astuja seisukohti,
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arvestades 11. mértsil 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

otsuse

Vaidluse taust

Menetlusse astuja Deere & Company esitas 1. aprillil 1996 Siseturu Uhtlustamise
Ametile (kaubamirgid ja t6ostusdisainilahendused) (edaspidi ,ithtlustamisamet”)
néukogu 20. detsembri 1993. aasta miiruse (EU) nr 40/94 iihenduse kaubamirgi
kohta (EUT 1994, L 11, Ik 1; ELT eriviljaanne 17/01, Ik 146) (muudetud kujul)
(asendatud néukogu 26. veebruari 2009. aasta miirusega (EU) nr 207/2009 ithenduse
kaubamirgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel jargmise téhise ithenduse kaubamérgina
registreerimise taotluse:
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Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta markide
registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza
kokkuleppe (uuesti labi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 7 ja 12 ning vastavad
neis klassides jargmisele kirjeldusele:

- Kklass 7: ,pukseeritavad voi motoriseeritud pollu- voi metsatodmasinad”;

- klass 12: ,motoriseeritud pdllu- voi metsatoomasinad, eelkoige traktorid,
véiketraktorid, tiheteljelised aiatraktorid ja haagised”.

Menetlusse astuja kirjeldas registreerimistaotluses nimetatud virve Munselli varvi-
siisteemi viidetega 9.47 GY3.57/7.45 (roheline) ja 5.06 Y7.63/10.66 (kollane).
Kirjelduses tédpsustati, et ,soiduki kere on roheline ning rattad kollased”, nagu on
néha taotlusele lisatud ja siin esitatud joonisel:

g0

Asjaomane menetlusse astuja kaubamérk (edaspidi ,vaidlustatud kaubamérk”)
registreeriti 20. novembril 2001.
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Hageja BCS SpA esitas 5. jaanuaril 2004 koigi vaidlustatud kaubamirgiga kaitstud
kaupade osas maaruse nr 40/94 artikli 51 16ike 1 punkti a ja artikli 7 1dike 1 punkti b
(ntiid madruse nr 207/2009 artikli 52 16ike 1 punkt a ja artikli 7 16ike 1 punkt b) sitete
koostoimel ning konealuse médruse artikli 52 16ike 1 punkti c ja artikli 8 16ike 4 (niiiid
médruse nr 207/2009 artikli 53 16ike 1 punkt c ja artikli 8 16ige 4) sitete koostoimel
vaidlustatud kaubamargi kehtetuks tunnistamise taotluse.

Hageja viitis kehtetuks tunnistamise taotluse toetuseks esiteks seda, et vaidlustatud
kaubamaérgil puudus registreerimistaotluse esitamise ajal eristusvdime ning et tdend,
mis on esitatud mairuse nr 40/94 artikli 7 16ike 3 (niiiid maaruse nr 207/2009 artikli 7
16ige 3) tdhenduses kasutamise tagajérjel omandatud eristusvdime kohta, on ebapiisav.

Teiseks viitis hageja, et vaidlustatud kaubamérk registreeriti sellest hoolimata, et
Itaalias on olemas registreerimata kaubamark, mis samuti koosneb rohelise ja kollase
virvi kombinatsioonist. Hageja mairgib, et kuna ta on seda kaubamirki enne
1996. aastat kaupadele ,pollutoomasinad, eelkoige traktorid, vdiketraktorid, ithetelje-
lised aiatraktorid ja haagised” Belgias, Taanis, Kreekas, Hispaanias, Prantsusmaal,
Itaalias, Madalmaades, Austrias, Portugalis ja Uhendkuningriigis kasutanud, siis on tal
oigus hilisema kaubamérgi kasutamist keelata.

Tithistamisosakonna 30. novembri 2006. aasta otsusega liikati hageja nendel kahel
viitel pohinev kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi, leides iihelt poolt, et hageja ei ole
suutnud vaidlustada tdendeid, mille menetlusse astuja oli esitanud kasutamise
tagajdrjel maaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 3 alusel omandatud eristusvoime kohta,
ning teiselt poolt seda, et kuigi hageja on tdendanud, et ta on erinevatel pollu-
majandusmasinatel rohelist ja kollast védrvi enne vaidlustatud kaubamirgi taotluse
esitamist kasutanud, ei ole ta tdendanud, et konealuse territooriumi asjaomane
avalikkus tajus enne nimetatud téhtaega seda tahist kui kaubandusliku péritolu tahist.
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Hageja esitas 2. veebruaril 2007 tithistamisosakonna otsuse peale tithistamiskaebuse,
pohjendades seda viitega, et vaidlustatud kaubamairgi kasutamise tagajérjel omandatud
eristusvoimet ei ole kogu asjaomase territooriumi suhtes hinnatud, ning véitega, et
kuigi tithistamisosakond oli néustunud asjaoluga, et hagejale kuuluvat kaubamairki on
turul kasutatud, jareldas tithistamisosakond véaralt, et asjaomane avalikkus ei taju seda
kui péritolutdhist.

Uhtlustamisameti teise apellatsioonikoja 16. jaanuari 2008. aasta otsusega (edaspidi
yvaidlustatud otsus”) jdeti kaebus tervikuna rahuldamata.

Menetlus ja poolte nouded

Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tiihistada vaidlustatud otsus;

- moista kohtukulud vilja tihtlustamisametilt.

Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad Esimese Astme Kohtul:

- jétta hagi tervikuna rahuldamata;
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- moista kohtukulud vélja hagejalt.

Esimese Astme Kohus kutsus 5. mértsi 2009. aasta otsusega pooli iiles esitama oma
voimalikud mirkused teatavate dokumentide kohta kohtuistungil.

Oiguslik kisitlus

Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm viidet, mis tuginevad mé&druse nr 40/94
vastavalt artikli 7 16ike 3, artikli 8 loike 4 ja artikli 73 (niiiid maéruse nr 207/2009
artikkel 75) rikkumisele.

Esimene vdide, mis tugineb mdcdruse nr 40/94 artikli 7 loike 3 rikkumisele

Poolte argumendid

Hageja véidab esiteks, et apellatsioonikoda rikkus 6igusnormi, kui ta jéttis kontrolli-
mata, kas vaidlustatud kaubamirki (rohelise ja kollase virvi kombinatsioon) on
vastavalt kohtupraktikas sedastatud tingimustele kaubamirgina kasutatud. Hageja
mirgib selle argumendi toetuseks, et apellatsioonikoda ei hinnanud tdendeid
tervikuna, vaid kontrollis neid tikshaaval, ilma et see tegevus oleks olnud kooskélla
viidud ning ilma et apellatsioonikoda oleks tdendeid tervikuna uurinud.
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Teiseks vididab hageja, et apellatsioonikoda ei ole toimikus olevaid tdendeid
nouetekohaselt hinnanud, sest iihelt poolt ei hdlma esitatud dokumendid kogu
Euroopa Liitu voi selle olulist osa, ning teiselt poolt on nende tdendite toendusjoud
nork, kuna need néitavad ainult seda, et véirve kasutati sonamérgis voi et asjaomased
toendid parinevad menetlusse astuja &dripartneritelt ja mitte asjaomaseid tarbijaid
esindavatelt s6ltumatutelt allikatelt.

Vaidlustatud kaubamairgi kasutamise tagajdrjel omandanud eristusvoime uurimisel
tuleb hageja sonul kohaldada eriti korget toendamiskiinnist, kuna vérvidel ei ole
seetottu, et neid kasutatakse kaupadel pohiliselt dekoratiivsel ja mitte péritolu
téahistamise eesmérgil, olemuslikku eristusvdimet. See on nii eriti siis, kui — nagu
kéesoleval juhul — vdrve kasutatakse pohiliselt koos mone teise eristava tdhisega,
millele asjaomased tarbijad po6ravad enam tihelepanu.

Lisaks véidab hageja, et apellatsioonikoda ei kontrollinud, kas asjaomane avalikkus
tajub rohelise ja kollase vdrvi kombinatsiooni tegelikult ja ilma mone teise kujutis- voi
sonamirgi lisamiseta kui konealuste kaupade kaubandusliku péritolu téhist. Haldus-
toimikus on turu-uuring ainult selle kohta, kuidas Saksamaa asjaomane avalikkus seda
tdhist tajub, ning milles hinnatakse vaidlustatud kaubamérgi eristusvoimet.

Kolmandaks mairgib hageja iihelt poolt, et miiligimahtusid, reklaamikulusid ja
turuosasid késitlevad andmed ei puuduta kogu asjaomast territooriumi voi on selle
ithes osas viga madalate nditajatega, ning teiselt poolt, et erinevate ithenduste
avaldatud seisukohtades ei ole osutatud sellele, et menetlusse astuja on olnud
vaidlustatud kaubamaérgi ainukasutaja, lisades, et nimetatud avaldused on tehtud pérast
vaidlustatud kaubamargi registreerimistaotluse esitamist ega ole tehtud notari juures.
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Hageja markis kohtuistungil, et vaidlustatud kaubamirgi graafiline kujutis on
»>muutuv’, kuna see ei ole selge ega tépne ja ei vasta seega kohtupraktikas seatud
tingimustele.

Komisjon ja menetlusse astuja paluvad kiesoleva viite tagasi liikata. Uhtlustamisamet
markis kohtuistungil lisaks, et vaidlustatud kaubamairgi graafilisel kujutisel pohinev
viide on uus ning seetdttu vastuvoetamatu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

— Kohtuistungil esitatud viite vastuvoetavus

Tuleb nentida, et vaidlustatud kaubamérgi graafilise kujutise ebaselgusele tuginev vdide
puudutab maéruse nr 40/94 artikli 4 (ntiid mééruse nr 207/2009 artikkel 4) ja artikli 7
16ike 1 punkti a kohaldamist (niitid mééruse nr 207/2009 artikli 7 loike 1 punkt a).
Hagiavalduses heitis hageja apellatsioonikojale ette seda, et viimane on rikkunud
tiksnes médruse nr 40/94 artikli 7 16iget 3 — mis voimaldab teha erandit artikli 7 16ike 1
punktidestb, cja d (artikli 7 16ike 1 punktid c ja d on niitid méaruse nr 207/2009 artikli 7
16ike 1 punktid c ja d) — artikli 8 1diget 4, ja artiklit 73.

Sellest tuleneb, et hageja poolt kohtuistungil esitatud viditega, mis puudutab
vaidlustatud kaubamérgi vastavust graafilise kujutamise nduetele, ei laiendata hagis
esitatud véidet, vaid see on uus kohtumenetluse kiigus esitatud véide. Seetdttu on
nimetatud vdide Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 48 loike 2 alusel vastu-
vOetamatu.
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— Madruse nr 40/94 artikli 7 16ike 3 rikkumisele tugineva esimese véite pohjendatus

Koigepealt tuleb meenutada, milliseid pohimotteid on kohtupraktikas médruse
nr 40/94 artikli 7 16ike 3 kohaldamisel késitletud.

Mis puutub kasutamise tagajdrjel eristusvoime omandamisse, siis peab kohtupraktika
pohjal olukord, kus kaupade vdi teenuste sihtrithm seostab neid teatava ettevotjaga,
tekkima tédnu kaubamairgi kasutamisele kaubamirgina ning seega tinu kaubamirgi
olemusele ja mdjule, mis muudavad kaubamargi selliseks, et selle pohjal on voimalik
asjaomast kaupa voi teenust teiste ettevdtjate omadest eristada (vt analoogia alusel
Euroopa Kohtu 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002,
1k I-5475, punkt 64).

Viljendit ,kaubamérgi kasutamine kaubamérgina” tuleb méista nii, et sellega viidatakse
kaubamirgi kasutamisele selleks, et sihtrithm saaks identifitseerida kaupu voi
teenuseid teatavalt ettevotjalt périnevatena (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu
7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, 1k I-6135, punkt 29).

Peale selle saab kaubamérk omandada eristusvoime ka siis, kui kaubamaérki kasutatakse
teise registreeritud kaubamargiga koos voi selle koostisosana (vt selle kohta Euroopa
Kohtu 17. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-488/06 P: L & D vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet ja Simann, EKL 2008, 1k 1-5725, punkt 49 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Samuti tuleb meenutada, et maaruse nr 40/94 artikli 7 16ikes 3 ei tehta erinevat liiki
kaubamaérkidel vahet. Seetottu voivad vérvid voi virvikombinatsioonid kui sellised
muutuda kasutamise kdigus madruse nr 40/94 artikli 7 loike 3 alusel neid kaupu voi
teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse (vt selle kohta Euroopa
Kohtu 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-447/02 P: KWS Saat vs. Siseturu
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Uhtlustamise Amet, EKL 2004, 1k 1-10107, punktid 78 ja 79 ning seal viidatud
kohtupraktika).

Kaubamairgi eristusvoimet, sh kasutamise tagajirjel omandatud eristusvoimet hinnates
tuleb ldhtuda {ihelt poolt kaupadest voi teenustest, mille jaoks kaubamairgi
registreerimist taotletakse, ja teiselt poolt vottes arvesse seda, kuidas asjaomaste
kaupade ja teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, maistlikult
tidhelepanelik ja arukas, eeldatavalt seda kaubamérki tajub (vt analoogia alusel eespool
viidatud kohtuotsus Philips, punktid 59 ja 63).

Neil asjaoludel tuleb pddeval asutusel selleks, et teha kindlaks, kas kaubamark on
muutunud voimeliseks identifitseerima asjaomast kaupa iihelt kindlalt ettevotjalt
périnevana, igakiilgselt hinnata kdiki asjaolusid, mis voivad téendada, et kaubamérk
eristab seda teiste ettevdtjate kaupadest (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 4. mai
1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee,
EKL 1999, 1k I-2779, punkt 49).

Samuti tuleneb viljakujunenud kohtupraktikast, et selle hindamiseks, kas kaubamark
on kasutamise kdigus eristusvoime omandanud, tuleb arvestada eelkdige kaubamérgi
turuosa; selle kaubamérgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle
edendamiseks ettevotja poolt kasutatud ressursside ulatust; seda, millises ulatuses
asjaomases sihtrithmas tuntakse selle kaubamaérgi alusel koénealused kaubad voi
teenused dra teatavate ettevotjate kaupade voi teenustena, ning kaubandus- ja
toostuskoja voi teiste erialaliitude avaldatud seisukohti (vt analoogia alusel eespool
viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 51; eespool viidatud kohtuotsus
Philips, punkt 60, ja eespool viidatud kohtuotsus Nestlé, punkt 31).

Kiesolevat viidet tuleb analiitisida eelnevatest kaalutlustest lahtudes.
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Mis puutub viitesse, et apellatsioonikoda ei hinnanud tdendeid tervikuna, vaid
kontrollis neid iikshaaval, ilma et ta oleks tdendeid tervikuna uurinud, siis tuleb
mairkida, et kuigi apellatsioonikoda kontrollis vaidlustatud otsuse pohjal iga téendit,
leidis ta ka seda, et koik menetlusse astuja esitatud tdendid ,toetavad ja kinnitavad
tiksteist” (vaidlustatud otsuse punkt 33).

Vaidlustatud otsuse punktidest 32, 36—38 ja 41 tuleneb ka, et apellatsioonikoja jareldus
eristusvoime omandamise kohta pohineb iihelt poolt koigi nende tdendite arvesse-
votmisel, mis on esitatud vaidlustatud kaubamérgi pika ja intensiivse kasutuse kohta, ja
teiselt poolt asjaolul, et nimetatud kasutamine voimaldab asjaomasel avalikkusel
identifitseerida seda téhist kandvate kaupade kaubanduslikku péritolu.

Mis puutub viitesse, et apellatsioonikoda eksis, kui ta jéttis kontrollimata, kas
vaidlustatud kaubamérki on kaubamairgina kasutatud, siis tuleb mérkida, et kauba-
mairgi mis tahes kasutamine, eriti varvikombinatsiooni kasutamine, ei ole tingimata
selle kasutamine kaubamérgina (vt eespool punktid 25 ja 26).

Kéesoleval juhul vottis apellatsioonikoda selle hindamisel, kas vaidlustatud kaubamérgi
registreerimine on pohjendatud, vaidlustatud otsuse punktides 32 ja 38 arvesse
erialaliitude avaldatud seisukohti, mille kohaselt rohelise ja kollase virvi kombinat-
sioon viitab menetlusse astuja toodetavatele péllumajandusmasinatele, ning et Euroopa
Liidus on menetlusse astuja kasutanud seda vérvikombinatsiooni oma masinatel
thtmoodi enne aastat 1996 markimisvaarselt pikka aega.

Nendest kahest asjaolust piisab jareldamaks, et rohelise ja kollase varvi kombinatsiooni
kasutamine ei ole ainuiiksi stilistiline abinou, vaid voimaldab asjaomasel avalikkusel
identifitseerida selle vdrvikombinatsiooniga kaupade kaubanduslikku péritolu.
Seetottu ei saa ndustuda hageja viitega, mille kohaselt apellatsioonikoda rikkus
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médruse nr 40/94 artikli 7 16iget 3, kui ta jattis kontrollimata, kas rohelise ja kollase
virvi kombinatsiooni kasutati kui kaubamarki.

Mis puutub viitesse, et apellatsioonikoja toimikus olevad téendid ei puuduta koiki riike,
mis olid 1. aprillil 1996 Euroopa Liidu liikmed, siis tuleb mérkida jargmist.

Koigepealt tuleb rohutada, et kuigi ei ole tdendatud, et vaidlustatud kaubamirk on
omandanud eristusvoime kogu ithenduses (vt selle kohta Euroopa Kohtu 22. juuni
2006. aasta otsus kohtuasjas C-25/05 P: Storck vs. Siseturu Uhtlustamise Amet,
EKL 2006, 1k I-5719, punkt 83), ei ole kuskil néutud, et sama liiki tdendeid tuleb esitada
iga liikmesriigi kohta.

Asjaoluy, et toimiku kohaselt ei ole peale Saksamaa seda, kuidas asjaomane avalikkus
vaidlustatud kaubamaérki tajub, tiheski Euroopa Liidu muus riigis arvamuskiisitluse
kaigus vilja selgitatud, ei tdhenda, et vaidlustatud otsus tuleks tithistada.

See, et arvamuskiisitlust ei ole ldbi viidud, ei vilista asjaolu, et tdhise eristusvoime
omandamine kasutamise tagajirjel on toendatud, kuna selle omandamist voivad
ndidata muud tdendid (vt eespool punkt 31). Eespool viidatud kohtuotsusest
Windsurfing Chiemsee (punktid 49-53) tuleneb, et téhise kasutamise tagajérjel
omandatud eristusvoime tuvastamiseks ei ole kindlasti vaja viia ldbi arvamuskiisitlust.

Mis puutub arvandmetesse, siis tuleb mérkida, et apellatsioonikoja toimikust puuduvad
ainult Soomet ja lirimaad puudutavad kdibeandmed. Samas on menetlusse astuja
esitanud ihtlustamisametile iiksikasjalikud andmed enda ja oma konkurentide
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turuosade ja miitigimahtude kohta aastatel 1970-1996 nende kahe riigi ja muude
1. aprillil 1996 Euroopa Liidu liikmesriikideks olevate riikide osas.

Mis puutub viitesse, et menetlusse astuja turuosad on asjaomase turu pohjaliku ja
kestva jagunemise toendamiseks liiga viikesed, siis tuleb mérkida, et asjaomased
kaubad on koérgehinnalised tootmisvahendid, mille ostmisele eelneva protsessi kiigus
viib tarbija ennast tdhelepanelikult kurssi miitigil olevate toodetega ning vordleb ja
uurib erinevaid konkureerivaid mudeleid.

Sellisel turul ei eelda selle tuvastamine, et kaubamérk on jédnud asjaomastele tarbijatele
meelde, suure turuosa saavutamist. Selleks piisab tdendamisest, et vaidlustatud
kaubamairk on pikka aega olnud turul juurdunud.

Kéesoleval juhul tuleneb apellatsioonikoja toimikust iihelt poolt, et menetlusse astuja
kasutas asjaomast virvikombinatsiooni Euroopa Liidus koigil oma pollumajandusma-
sinatel mérkimisvédrselt pikka aega enne 1996. aastat ithtmoodi, ja teiselt poolt, et
riikides, mille osas hageja leiab, et menetlusse astuja turuosa oli eriti véike, oli
menetlusse astuja turul esindatud vdhemalt 30 aastat enne registreerimistaotluse
esitamist, kuna Austria turul on menetlusse astuja olnud esindatud alates aastast 1966,
Soomes aastast 1939, Kreekas aastast 1949 ja Itaalias aastast 1953 (vaidlustatud otsuse
punktid 5 ja 38). Hageja ei ole neid asjaolusid vaidlustanud.

Eeltoodust tuleneb, et kuigi vaidlustatud kaubamaérki on tdesti kasutatud ja reklaamitud
koos sonamaérgiga John Deere ning kuigi menetlusse astuja reklaamkulud Euroopa
Liidus esitati tervikuna mitte iga riigi kohta eraldi, eksib hageja, viites, et diguslikult
piisavalt ei ole tdendatud, et menetlusse astuja kasutas oma kaupadel rohelise ja kollase
varvi kombinatsiooni kui kaubamaérki ning et need kaubad on 1996. aasta seisuga olnud
koigi Euroopa Liidu liikmesriikide turul pikka aega juurdunud.
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Seetottu tuleb kontrollida, kas kasutamine ja levik on olnud piisavad, et voimaldada
asjaomasel avalikkusel asjaomaste kaupade kaubanduslikku péritolu vaidlustatud
kaubamargi abil identifitseerida.

Selles osas seab hageja kahtluse alla erinevate ithenduste avaldatud seisukohtade
asjakohasuse ja toendusliku véaartuse, mida apellatsioonikoda on arvestanud. Hageja
heidab ette asjaolu, et neid seisukohti ei avaldatud spontaanselt; et nende sisu on
menetlusse astuja poolt ette kirjutatud voi vihemalt temaga kooskdlastatud; et need ei
viita sellele, et menetlusse astuja on olnud vaidlustatud kaubamirgi ainukasutaja; et
need on esitatud pérast aluseks voetavat ajavahemikku; et need ei ole tehtud notari
juures ning et seisukohti avaldanud iiksused ei esindanud asjaomast avalikkust ega ole
ka soltumatud, kuna enamikul juhtudel on tegemist menetlusse astuja kaubandus-
partneritega.

Mis puutub seisukohtade esitamise kuupdeva, siis tuleb mirkida, et nende
allkirjastamine 2000. aastal ei tdhenda veel nende téendusliku véirtuse puudumist
selle hindamisel, kas vaidlustatud kaubamaérgi registreerimistaotluse esitamise ajal oli
eristusvoime kasutamise tagajarjel omandatud (vt selle kohta Euroopa Kohtu 17. aprilli
2008. aasta otsus kohtuasjas C-108/07 P: Ferrero Deutschland vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet ja Cornu, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 53).
Peale selle keelab miédruse nr 40/94 artikli 51 16ige 2 (niitid méédruse nr 207/2009
artikli 52 1dige 2) vaidlustatud kaubamaérki tithistada, kui on tdendatud, et see on
omandanud eristusvdime enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist, kdesoleval
juhul 5. jaanuaril 2004. Seetottu ei saa ndustuda hageja viitega, mille kohaselt avaldatud
seisukohad ei ole asjakohased, kuna need ei puuduta ilmtingimata 1. aprillile 1996
eelnenud aega.

Mis puutub sellesse, kas asjaomaste ithenduste avaldused ei ole olnud spontaansed ja
kiisimusse, mis on olnud menetlusse astuja roll avaldatud seisukohtade koostamises,
siis tuleb mérkida, et asjaolu, et need seisukohad sdnastati menetlusse astuja taotlusel
ning viimane on nende koostamist voib-olla koordineerinud, ei liikkka iseenesest timber
nende sisu ega toenduslikku vaartust.
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Vastupidiste tdendite puudumisel tuleb eeldada, et iga ithendus on allkirjastanud oma
seisukohad vabal tahtel ja vastutab selle sisu eest. Peale selle ei saa esitatud seisukohtade
toenduslikku védrtust eitada pohjusel, et need ei tehtud notari juures (Esimese Astme
Kohtu 10. septembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-325/06: Boston Scientific vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet — Terumo (CAPIO), kohtulahendite kogumikus ei
avaldata, punkt 41).

Peale selle ei saa noustuda hageja viitega, mille kohaselt pollumajandusmasinate
turustajate ja pollumajandusmasinate tootjate ithenduste avaldatud seisukohad ei ole
usaldusvédrsed.

Esiteks ei ole kohtupraktikas sedastatud, et arvesse saab votta ainult tarbijaithenduste
esitatud seisukohti. Vastupidi, Euroopa Kohtu poolt selles osas kasutatud sonastus
skaubandus- ja toostuskoja voi teiste erialaliitude avaldatud seisukohad” (eespool
viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 51) holmab ka tootjate ja/voi
turustajate tthenduste esitatud seisukohti.

Seetottu tuleb kéesoleval juhul kindlaks teha iiksnes seda, kas seisukohti avaldanud
erinevaid tthendusi voib pidada soltumatuks, nii et nad voisid oma seisukohad
sonastada menetlusse astuja erihuvi arvestamata.

Mis puutub pollumeeste ja pollumajandusmasinate tootjate iithendustesse, mille
peamine eesmérk on kaitsta ja edendada nende esindatava ja ithendatava sektori huve,
siis tuleb mérkida, et hageja ei ole esitanud ithtki tdendit nende erapoolikuse voi huvi
kohta, et menetlusse astuja registreeriks kaubamirgi, millele tal ei ole digust. Seetottu
vottis apellatsioonikoda konealuste ithenduste avaldatud seisukohti arvesse digesti.
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Mis puutub nende iiksuste soltumatusse, kes on turustanud menetlusse astuja kaupu
Soomes ja Itaalias, siis piisab markimisest, et nende avaldatud seisukohad kinnitavad
Itaalia pollumajandusmasinate tootjate ithenduse ja Soome pollumeeste ithenduse
seisukohti. Nagu eespool punktis 55 nenditud, ei ole hageja aga esitanud tihtki téendit,
mis voiks nende kahe {ihenduse seisukohtade toenduslikku vaértust kahtluse alla seada.
Sellest tulenevalt ei anna asjaolu, et apellatsioonikoda arvestas Soomes ja Itaalias
tegutsevate turustajate seisukohtadega, alust vaidlustatud otsust tiihistada.

Mis puutub argumenti, et konealused seisukohad ei tdenda asjaolu, et menetlusse
astuja on olnud vaidlustatud kaubamirgi ,ainukasutaja”, siis tuleb mérkida, et oluline
on see, et asjaomane avalikkus seostab kaubamirki asjaomase kaubandusliku
péritoluga, ja mitte see, kas menetlusse astuja on olnud ainukasutaja.

Kéesoleval juhul toendavad erinevate ithenduste avaldatud seisukohad, v.a need, mis
puudutavad lirimaad ja Taanit, et pdllumajandusmasinatega seoses kasutatud rohelise
ja kollase vérvi kombinatsiooni seostatakse asjaomases sektoris menetlusse astujaga.
Saksamaal labi viidud arvamuskdsitlus kinnitab seda véidet.

lirimaa ja Taani osas niditavad avaldatud seisukohad, et nimetatud vérvide kombinat-
siooni seostatakse mitme erineva tootja ja mitte ainult menetlusse astuja toodetega.
Siiski ei anna see alust vaidlustatud otsust tithistada.

Esiteks hindas apellatsioonikoda seda, kas vaidlustatud kaubamirk on eristusvdime
omandanud, paljude tdendite pdhjal, milleks on erinevate {ithenduste avaldatud
seisukohad, Saksamaal labiviidud arvamuskiisitlus ja asjaolud, et menetlusse astuja
kaubad on kogu asjaomasel turul olnud kindlalt esindatud mérkimisvaérse aja jooksul
ning menetlusse astuja on intensiivselt ja pikka aega kasutanud nendel kaupadel
rohelise ja kollase vérvi kombinatsiooni kui kaubamarki.
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Teiseks tuleb rohutada, et vaidlustatud otsuse punktist 5 tuleneb, et menetlusse astuja
on Taani turul olnud esindatud 1947. aastast alates ja liri turul 1951. aastast alates.
Lisaks tuleneb apellatsioonikoja toimikust, et menetlusse astuja on nendel turgudel
olnud kindlalt esindatud 1970. aastast alates, mis on vorreldav tema olemasoluga teiste
liikmesriikide turgudel samal aastal.

Seega ei saa apellatsioonikojale heita ette jareldust, et vaidlustatud kaubamérgi
eristusvoime omandamine on 1. aprilli 1996. aasta seisuga, mil vaidlustatud
kaubamirgi registreerimistaotlus esitati, mdaruse nr 40/94 artikli 7 16ike 3 tahenduses
oiguslikult piisavalt tdendatud.

Koige eeltoodu pohjal ei saa hageja esimese viitega ndustuda.

Teine ja kolmas vdide, mis tuginevad vastavalt mddruse nr 40/94 artikli 8 loike 4 ja
artikli 73 rikkumisele

Poolte argumendid

Teise ja kolmanda viite raames margib hageja sisuliselt seda, et vaidlustatud otsuses on
temale kuuluva rohelisest ja kollasest vérvist koosneva Itaalia registreerimata kauba-
margi suhtes kohaldatud rangemaid kriteeriume, kui neid, mida kohaldati vaidlustatud
kaubamirgi registreerimistaotluse ldbivaatamisel, samas kui kaubamirgidiguste
omandamise tingimused on neil kahel juhul pohiliselt samad. Seetdttu rikkus
apellatsioonikoda mitte ainult méiruse nr 40/94 artikli 8 1diget 4, vaid kas selle
médruse artiklit 73, sest apellatsioonikoja pohjendus on ebapiisav ja vastukdiv.
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Uhtlustamisamet ja menetlusse astuja paluvad selle viite tagasi liikata.

Esimese Astme Kohtu hinnang

Madruse nr 40/94 artikli 73 rikkumisele tugineva véite osas tuleb nentida, et see ei ole
pohjendatud.

Véljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et midruse nr 40/94 artikli 73 kohane
pohjendus peab niitama selgelt ja tiheselt moistetavalt oigusakti koostanud
institutsiooni arutluskéiku. Sellel kohustusel on kaks eesmarki: esiteks, et huvitatud
isikud saaksid vastuvoetud meetme pohjendused oma diguste kaitsmiseks teada, ning
teiseks, et voimaldada tihenduste kohtul kontrollida otsuse diguspérasust (vt Esimese
Astme Kohtu 21. novembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-111/06: Wesergold
Getriankeindustrie vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Lidl Stiftung (VITAL FIT),
kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 62 ja seal viidatud kohtupraktika).

Tuleb ka meenutada, et otsuse pdhjenduste vastuolulisus kujutab endast méiruse
nr 40/94 artiklist 73 tuleneva kohustuse rikkumist, mis md&jutab asjassepuutuva akti
kehtivust, kui on tdendatud, et selle vastuolulisuse tottu ei ole akti adressaadil voimalik
moista otsuse tegelikke pdhjusi tervikuna voi osaliselt ning et seetottu puudub akti
resolutsioonil tervikuna voi osaliselt diguslik alus (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu
24. jaanuari 1995. aasta otsus kohtuasjas T-5/93: Tremblay jt vs. komisjon, EKL 1995,
1k I1-185, punkt 42).

Kéesoleval juhul ei vdida hageja, et tal ei ole olnud voimalik madista tegelikke pohjusi,
miks apellatsioonikoda vottis vaidlustatud otsuse vastu. Ta vdidab pigem seda, et
apellatsioonikoda hindas samalaadseid tdendeid erinevalt ning et seetdttu tegi ta
sarnaste toendite pdhjal erinevaid jareldusi. Samas aga ei tihenda nimetatud
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ldhenemine, eeldades isegi selle digsust, mitte madruse nr 40/94 artikli 73, vaid tiksnes
konealuse méadruse artikli 8 16ike 4 rikkumist.

Hageja sonul on apellatsioonikoda méaruse nr 40/94 artikli 8 loike 4 viidetava
rikkumise osas jareldanud, et hageja ei ole Itaalia turul registreerimata kauba-
mirgidigust omandanud, samas kui tema tdhise védrvid on vaidlustatud kaubamérgi
omadega identsed, esitatud toendid on samavéirsed vdi isegi tugevamad ning teisese
tdhenduse omandamise tingimused on samad.

Selles osas tuleb maérkida, et médruse nr 40/94 artikli 8 16ike 4 alusel hagejal lasuv
toendamiskoormis vastab sama maéruse artikli 7 ldikest 3 menetlusse astujale
tulenevale tdendamiskoormisele.

Samas tuleb nentida, et kéesoleval juhul tuleneb vaidlustamata asjaoludest, et hageja
poolt apellatsioonikojas esitatud toendid tervikuna on menetlusse astuja omadest
norgema toendusliku védrtusega.

Esiteks ei ole poolte vahel vaidlust selles, et vihemalt aastatel 1973—1982 ei kasutanud
hageja Itaalias oma kaupadel rohelise ja kollase varvi kombinatsiooni. Kuigi hagejal oli
aastatel 1983-1996 voimalik kasutamisega omandada téhise registreerimata kauba-
mirgidigus, ei teinud ta seda. Samuti tuleneb vaidlustatud otsuse punktides 45 ja 46
tehtud jareldusest, et hageja ei vaidlusta, et ta ei ole rohelise ja kollase vérvi
kombinatsiooni kasutanud ithtmoodi ja tihtlaselt. Vastupidi, ta on kasutanud erinevaid
rohelise ja kollase toone ning ka rohelise ja valge varvi kombinatsiooni.

Sellest tuleneb, et kuna rohelise ja kollase vérvi kombinatsiooni kui kaubamérgi
kasutamist on katkestatud ning kasutatud vdrve on muudetud, takistavad need asjaolud
avalikkusel hagejat tépse varvikombinatsiooniga siistemaatiliselt seostada.
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Teiseks leidis apellatsioonikoda oGigesti, et hageja endiste tOotajate avaldatud
seisukohtade tdenduslik védartus on kaheldav. Nagu vaidlustatud otsuse punktidest 46
ja 54 tuleneb, ei kinnita neid seisukohti teised toimikus olevad tdendid, vaid viimased on
nendega osaliselt lausa vastuolus.

Kolmandaks ei saa apellatsioonikojale ette heita jareldust, et hageja esitatud turu-
uuring ei ole veenev. Selles osas tuleb rohutada, et apellatsioonikoda maérkis
vaidlustatud otsuse punktides 57 ja 58 digesti, et vastupidi menetlusse astuja esitatud
uuringule ei ole hageja esitatud uuringus osalejatelt kiisitud, miks on nende vastus
asjaomasele kiisimusele just selline, ning et osalejatele ei ole ndidatud teistsugust ja
teistes vérvides joonist, tagamaks, et dratundmine ei pohine muudel kui vérvikritee-
riumidel. Hageja ei ole neid asjaolusid vaidlustanud. Seetottu ei saa tuvastada, et hageja
teostatud uuringus osalejad tundsid hageja kaupu dra iiksnes tdnu nende varvidele,
mitte aga tdnu kujule v6i muudele elementidele.

Apellatsioonikoda leidis digesti ka seda, et hageja teostatud uuringu téenduslik vaéartus
on menetlusse astuja omast mirgatavalt viiksem, kuna hageja teostatud turu-uuringu
raames paluti osalejatel tuletada meelde, kuidas nad kaubamérke kiimme aastat tagasi
olid tajunud.

Eeltoodu pohjal tuleb teine ja kolmas vdide tagasi likata.
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7  Seega jdetakse hagi rahuldamata.

Kohtukulud

so Kodukorra artikli 87 16ike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud
hiivitama kohtukulud, kui vastaspool on seda ndudnud. Kuna hageja on kohtuvaidluse
kaotanud, moistetakse kohtukulud vastavalt ithtlustamisameti ja menetlusse astuja
noudele vilja hagejalt.

Esitatud pohjendustest lihtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (kaheksas koda)

otsustab:

1. Jédtta hagi rahuldamata.
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2. Moaista kohtukulud vilja BCS SpA-It.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 28. oktoobril 2009 Luxembourgis.

Allkirjad
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