WYROK Z DNIA 28.10.2009 r. — SPRAWA T-137/08
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (ésma izba)

z dnia 28 pazdziernika 2009 r.*

W sprawie T-137/08

BCS SpA, z siedzibg w Mediolanie (Wlochy), reprezentowana przez adwokatéw
M. Franzosiego, V. Jandoliego oraz F. Santonocita,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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BCS PRZECIWKO OHIM — DEERE (KOMBINACJA KOLOROW ZIELONEGO I ZOLTEGO)

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Deere & Company, z siedziba w Wilmington, Delaware (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez J. Gray, solicitor, oraz adwokata A. Tornata,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Drugiej Izby
Odwolawczej OHIM z dnia 16 stycznia 2008 r. (sprawa R 222/2007-2) dotyczacej
postepowania w sprawie uniewaznienia miedzy BCS SpA a Deere & Company,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (ésma izba),

w skltadzie: ML.E. Martins Ribeiro, prezes, N. Wahl (sprawozdawca) i A. Dittrich,
sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 9 kwietnia 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge ztozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 22 lipca 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge ztozona w sekretariacie Sadu
w dniu 29 lipca 2008 r.,
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po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 marca 2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci postania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U.1994,L 11,s.1),
ze zm. [zastgpionego przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1], interwenient
Deere & Company wnidést w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestracje jako wspdlnotowy znak towarowy
nastepujace oznaczenie:
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 7 i 12 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i uslug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm., i odpowiadaja dla kazdej
z tych klas nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 7:,,Ciggnione, przyczepne i samobiezne maszyny przeznaczone dla rolnictwa
i le$nictwa”;

— Kklasa 12: ,Samobiezne maszyny przeznaczone dla rolnictwa i leSnictwa, w szcze-
goblnosci traktory, mate traktory, ciagniki i przyczepy”.

Kolory objete wnioskiem o rejestracje zostaly oznaczone zgodnie z systemem Munsella:
9.47 GY3.57/7.45 (zielony) i 5.06 Y7.63/10.66 (z6lty). Opis precyzuje, ze ,nadwozie
pojazdu jest zielone [i ze] kota sa zolte”, jak ilustruje zalaczony do wniosku
i przedstawiony ponizej wizerunek:

g0

W dniu 20 listopada 2001 r. interwenient uzyskal rejestracje tego znaku towarowego
(zwanego dalej ,,spornym znakiem towarowym”).
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W dniu 5 stycznia 2004 r. skarzaca BCS SpA zlozyta wniosek o uniewaznienie prawa
z rejestracji znaku dotyczacy wszystkich towaréw chronionych rejestracja spornego
znaku towarowego na podstawie przepiséw art. 51 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009], jak réwniez przepiséw art. 52 ust. 1 lit. ¢) w zwiazku
z art. 8 ust. 4 powyzszego rozporzadzenia [obecnie art. 53 ust. 1 lit. ¢) i art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009].

Na poparcie swojego wniosku o uniewaznienie prawa z rejestracji znaku skarzaca
podniosta po pierwsze, ze sporny znak towarowy byl w dniu zloZenia wniosku
o rejestracje pozbawiony charakteru odrézniajacego oraz ze dowdd na uzyskanie
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania w rozumieniu art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009) byl
niewystarczajacy.

Po drugie, skarzaca twierdzita, ze sporny znak towarowy zostal zarejestrowany bez
wzgledu na istnienie niezarejestrowanego wloskiego znaku towarowego, ktéry sktadat
sie rowniez z kombinacji koloréw zielonego i zéttego. Utrzymywala ona, ze uzywanie
tego znaku towarowego przed 1996 r. w odniesieniu do ,maszyn przeznaczonych dla
rolnictwa, w szczegdlnosci traktoréw, malych traktoréw, ciagnikéw i przyczep”
w Belgii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Francji, we Wloszech, w Niderlandach, w Austrii,
Portugalii i Zjednoczonym Krdlestwie uprawnialo ja do zakazania uzywania
pdZniejszego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 30 listopada 2006 r. Wydzial Uniewaznien OHIM oddalil wniosek
0 uniewaznienie prawa z rejestracji znaku na dwoéch podstawach, stwierdzajac po
pierwsze, ze skarzaca nie zdolala podwazy¢ zasadnosci przedstawionych przez
interwenienta zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 dowodéw na uzyskanie
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania, i po drugie, ze mimo iz skarzaca
wykazala, Ze uzywata koloréw zielonego i z6ttego na réznych maszynach rolniczych
przed dokonaniem zgloszenia spornego znaku towarowego, nie zdofata jednak
wykazaé, Zze oznaczenie to bylo przed ta data postrzegane przez wlasciwy krag
odbiorcéw z terytoriéw objetych zgloszeniem jako wskazéwka pochodzenia handlo-
wego.
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W dniu 2 lutego 2007 r. skarzaca wniosta odwotanie, zmierzajac do uchylenia decyzji
Wydzialu Uniewaznien na takiej podstawie, iz uzyskany przez sporny znak towarowy
w nastepstwie uzywania charakter odrézniajacy nie zostal oceniony w $wietle
wszystkich terytoriéw objetych zgloszeniem oraz ze Wydzial Uniewaznienr, mimo iz
przyznal, ze oznaczenie, ktérego wlascicielem jest skarzaca, bylo uzywane na rynku, nie
mial racji, stwierdzajac, ze nie bylo ono postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéw
jako wskazéwka pochodzenia.

Decyzja Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 16 stycznia 2008 r. (zwana dalej
»zaskarzona decyzja”) odwotanie zostato oddalone w catosci.

Przebieg postepowania i Zzadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi w catosci;
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— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Decyzja z dnia 5 marca 2009 r. Sad wezwal strony do przedstawienia w trakcie rozprawy
ich ewentualnych uwag na temat niektérych dokumentéw.

Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty naruszenia, odpowiednio, art. 7
ust. 3, art. 8 ust. 4 i art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporzadzenia
nr 207/2009).

W przedmiocie zarzutu pierwszego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje po pierwsze, ze Izba Odwotawcza naruszyla prawo, nie dokonujac
weryfikacji, czy sporny znak towarowy (kombinacja koloréw zielonego i z6ttego) byt
uzywany jako znak towarowy zgodnie z warunkami ustanowionymi w orzecznictwie.
Na poparcie tego argumentu, skarzaca twierdzi, ze Izba Odwotawcza nie dokonata
calosciowej oceny dowodéw i ograniczyta sie do ich zbadania indywidualnie bez
skoordynowania czy tez rozpatrywania ich jako calos¢.
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Po drugie, skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza nie dokonata prawidtowej oceny
dowoddw znajdujacych sie w aktach sprawy, po pierwsze, dlatego ze przedstawione
dokumenty nie obejmowaly calej Unii Europejskiej a przynajmniej jej zasadniczej
czesci, i po drugie, dlatego ze dowody te posiadaly niewielka moc dowodowa ze wzgledu
na to, ze ukazywaly po prostu, ze kolory byly uzywane ze stownym znakiem towarowym
czy tez pochodzily od partneréw handlowych interwenienta a nie z niezaleznych Zrédet
reprezentujacych zainteresowanych konsumentéw.

Zdaniem skarzacej nalezy zastosowac szczeg6lnie wysokie wymogi dowodowe, badajac,
czy sporny znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania,
zwazywszy, ze kolory nie maja samoistnego charakteru odrézniajacego, gdyz sa
zasadniczo uzywane na towarach w celach dekoracyjnych a nie w celu wskazania
pochodzenia. Jest tak tym bardziej wéwczas, gdy, jak w niniejszej sprawie, sa one
zasadniczo uzywane wraz z inng odrézniajaca wskazéwka, do ktérej zainteresowani
konsumenci sg sklonni przywigzywa¢ wigksza wage.

Ponadto skarzgca twierdzi, ze Izba Odwotawcza nie dokonata weryfikacji czy dany krag
odbiorcow rzeczywiscie postrzegal kombinacje koloréw zielonego i zéttego, bez
towarzyszacego jej innego znaku graficznego czy slownego, jako wskazowke
pochodzenia handlowego towaréw, o ktérych mowa. Dokumentacja administracyjna
zawiera bowiem jedynie analize¢ rynku dotyczaca sposobu postrzegania znaku przez
dany krag odbiorcéw w Niemczech, w ktérej dokonano oceny charakteru odréznia-
jacego spornego znaku towarowego.

Po trzecie, skarzaca uwaza, z jednej strony, ze dane dotyczace wielkosci sprzedazy,
wydatkéw zwigzanych z reklama oraz udzialéw w rynku nie dotycza wszystkich
terytoriow lub sg szczegdlnie malowarto$ciowe w odniesieniu do niektdérych z nich,
i z drugiej strony, ze o$wiadczenia zlozone przez rézne stowarzyszenia nie odnoszg sie
do wylacznego uzywania spornego znaku towarowego przez interwenienta, ze zostaty
zlozone pdzniej niz dokonano zgloszenia spornego znaku towarowego oraz ze nie
zostaly sporzadzone notarialnie.
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W trakcie rozprawy skarzaca podniosta réwniez, Ze przedstawienie graficzne spornego
znaku towarowego posiada ,,zmienna geometrie”, w takim znaczeniu, ze nie jest ono ani
jasne, ani precyzyjne i nie spelnia nalozonych przez orzecznictwo wymogdw.

OHIM i interwenient wnosza o oddalenie niniejszego zarzutu. Ponadto OHIM
podkreslit podczas rozprawy, ze zarzut skarzacej oparty na przedstawieniu graficznym
spornego znaku towarowego stanowil nowy zarzut i byt w zwiazku z tym
niedopuszczalny.

Ocena Sadu

— W przedmiocie dopuszczalno$ci zarzutu podniesionego podczas rozprawy

Nalezy stwierdzi¢, Ze zarzut oparty na niejasnym przedstawieniu graficznym spornego
znaku towarowego dotyczy stosowania art. 4 (obecnie art. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009) i art. 7 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009]. W skardze skarzaca ograniczyla sie do zarzucenia Izbie
Odwolawczej, ze naruszyta art. 7 ust. 3, — ktéry umozliwia odstepstwo od art. 7 ust. 1
lit. b), ¢) i d) [art. 7 ust. 1 lit. ¢) i d) to obecnie art. 7 ust. 1 lit. ¢) i d) rozporzadzenia
nr 207/2009] — art. 8 ust. 4 i art. 73 rozporzadzenia nr 40/94.

Wrynika z tego, ze zarzut podniesiony przez skarzaca w trakcie rozprawy dotyczacy
zgodnosci spornego znaku towarowego z wymogami przedstawienia graficznego nie
stanowi uzupetnienia zarzutu podniesionego w skardze, lecz stanowi nowy zarzut
przedstawiony w trakcie postepowania. W konsekwencji zarzut ten jest niedopusz-
czalny na mocy art. 48 § 2 regulaminu Sadu.
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— W przedmiocie zasadno$ci zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢ zasady sformulowane w orzecznictwie dotyczace
stosowania art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Co sie tyczy uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania, z orzecz-
nictwa wynika, Ze rozpoznawanie towaru lub ustugi jako pochodzacych od okreslonego
przedsiebiorstwa przez zainteresowanych odbiorcéw winno by¢é dokonywane na
podstawie uzycia znaku jako znaku towarowego, a zatem na podstawie jego wtasciwosci
i skutkéw, ktére umozliwiaja mu odréznianie danego towaru od towaréw innych
przedsigbiorstw (zob. analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 64).

W tym zakresie wyrazenie ,uzywanie znaku w charakterze znaku towarowego” nalezy
rozumie¢ jako odnoszace sie wylacznie do uzywania znaku w tym celu, aby wlasciwy
krag odbiorcéw rozpoznawal towar lub usluge jako pochodzace z okre§lonego
przedsiebiorstwa (zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie
C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 29).

Ponadto uzyskanie przez znak towarowy charakteru odrézniajacego moze nastapi¢
w nastepstwie jego uzywania w polaczeniu z innym zarejestrowanym znakiem
towarowym lub jako cze$¢ tego znaku (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia
17 lipca 2008 r. w sprawie C-488/06 P L & D przeciwko OHIM i Samann, Zb.Orz.
s. I-5725, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy réwniez przypomnied, ze art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 nie dokonuje
rozréznienia w zalezno$ci od charakteru rozpatrywanych oznaczen. W konsekwencji
kolory i kombinacje koloréw moga same z siebie uzyska¢ dla towaréw lub ustug
objetych wnioskiem o rejestracje charakter odrézniajacy w nastepstwie ich uzywania na
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podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia
21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. [-10107, pkt 78, 79 i przytoczone tam orzecznictwo).

Charakter odrézniajacy oznaczenia, w tym charakter odrézniajacy uzyskany w nastep-
stwie jego uzywania, nalezy ocenia¢, po pierwsze, w odniesieniu do towaréw lub ustug,
dla ktérych znak ten zostat zgloszony, i pod drugie, przy uwzglednieniu przypuszczal-
nego sposobu postrzegania go przez wlasciwie poinformowanego, dostatecznie
uwaznego i rozsadnego przecigtnego konsumenta omawianej kategorii towaréw lub
ustug (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 59, 63).

W tym konteks$cie wlasciwy organ wladzy winien dokona¢ calosciowej oceny dowodéw
mogacych wykaza¢, ze oznaczenie bedace przedmiotem zgloszenia stalo sie zdolne do
identyfikowania danego towaru jako pochodzacego z okreslonego przedsigbiorstwa
(zob. analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach potaczonych
C-108 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. [-2779, pkt 49).

Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie, czy dany znak towarowy
uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania mozna wzigé pod uwage
w szczegoblnosci udziat tego znaku w rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny i dtugosé
okresu uzywania tego znaku towarowego, wysoko$¢ nakladéw przedsiebiorstwa
zwigzanych z jego promocja, odsetek zainteresowanego kregu odbiorcéw, ktéry
dzieki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzacy od okres$lonego przedsigbior-
stwa, jak réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemyslowych oraz innych
stowarzyszefi zawodowych (zob. analogicznie ww. wyroki: w sprawie Windsurfing
Chiemsee, pkt 51; w sprawie Philips, pkt 60; w sprawie Nestlé, pkt 31).

Analize niniejszego zarzutu nalezy przeprowadzi¢ w $wietle powyzszych rozwazan.
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Co sie tyczy twierdzenia, ze Izba Odwolawcza nie dokonala calo$ciowej oceny
dowodéw i ograniczyta sie do zbadania ich indywidualnie bez uwzglednienia ich catosci,
nalezy stwierdzi¢, iz z zaskarzonej decyzji wynika, ze mimo iz Izba Odwotawcza zbadata
kazdy dowdd, uznala ona réwniez, ze wszystkie przedlozone przez interwenienta
dowody byly ,spojne i sie¢ wzajemnie uzupetnialy”(pkt 33 zaskarzonej decyzji).

Z pkt 32,36—-38 142 zaskarzonej decyzji wynika réwniez, ze wniosek wysnuty przez Izbe
Odwotawczg odnoénie do uzyskania charakteru odrézniajacego opiera sie po pierwsze,
na uwzglednieniu cato$ci dowodéw wykazujacych dlugotrwale i intensywne uzywanie
spornego znaku towarowego i po drugie, na fakcie, iz uzywanie to umozliwilo danemu
kregowi odbiorcéw rozpoznanie pochodzenia handlowego towaréw oznaczonych
rozpatrywanym oznaczeniem,

Co sie tyczy zarzutu, ze Izba Odwotawcza popelnifa btad, nie sprawdzajac, czy sporny
znak towarowy byl uzywany w charakterze znaku towarowego, nalezy przypomnie¢, ze
prawda jest, iz nie kazde uzywanie oznaczenia, w szczegdlnosci uzywanie kombinacji
dwoéch koloréw, stanowi koniecznie uzywanie w charakterze znaku towarowego
(zob. pkt 25 i 26 powyzej).

Jednakze w niniejszym przypadku, dokonujac oceny zasadnosci rejestracji spornego
znaku towarowego, Izba Odwolawcza w pkt 32 i 38 zaskarzonej decyzji uwzglednifa
w szczegdlnosci oswiadczenia zlozone przez stowarzyszenia zawodowe, zgodnie
z ktérymi kombinacja koloréw zielonego i zéttego odnosifa sie do maszyn rolniczych
wyprodukowanych przez interwenienta i fakt, ze interwenient uzywal na jego
maszynach w Unii Europejskiej w sposdb spojny tej samej kombinacji koloréw przez
znaczny okres czasu przed 1996 r.

Te dwie okoliczno$ci wystarcza, aby doj$¢ do wniosku, ze uzywanie kombinacji koloréw
zielonego i z61tego nie mialo czysto stylistycznego charakteru, lecz umozliwito danemu
kregowi odbiorcéw rozpoznanie pochodzenia handlowego towaréw oznaczonych za
pomoca powyzszej kombinacji koloréw. W konsekwencji nie mozna uwzgledni¢
zarzutu skarzacej, ze [zba Odwolawcza naruszyta art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94,

II - 4061



38

39

40

41

42

WYROK Z DNIA 28.10.2009 r. — SPRAWA T-137/08

nie dokonujac weryfikacji, czy kombinacja koloréw zielonego i z6ttego byla uzywana
w charakterze znaku towarowego.

Co sie tyczy zarzutu, ze znajdujace sie w aktach sprawy Izby Odwotawczej dowody nie
odnosity sie do wszystkich panstw cztonkowskich Unii Europejskiej na dzien 1 kwietnia
1996 r., nalezy podkresli¢ co nastepuje.

Przede wszystkim winno si¢ zaznaczyé, ze cho¢ nalezy wykazal, ze sporny znak
towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w calej Wspélnocie (zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. I-5719, pkt 83), to w zaden sposéb nie wymaga sie, aby ten sam rodzaj
materialu dowodowego zostal przedstawiony w odniesieniu do kazdego panstwa
czlonkowskiego.

Okoliczno$¢, ze za wyjatkiem Niemiec akta sprawy nie zawieraly badan opinii
publicznej majacych na celu dokonanie oceny sposobu postrzegania spornego znaku
towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw w Unii Europejskiej nie moze zatem
doprowadzi¢ do stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji.

Brak badan opinii publicznej nie wyklucza mozliwosci wykazania, ze dane oznaczenie
uzyskato charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania, skoro mozna to wykazad,
dostarczajac inny materiat dowodowy (zob. pkt 31 powyzej). Z ww. (w pkt 49-53)
wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee wynika bowiem, ze przeprowadzenie badan
opinii publicznej nie jest absolutnie konieczne do tego aby doj$¢ do wniosku, ze dane
oznaczenie uzyskalo charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

Co sie tyczy danych liczbowych, to nalezy stwierdzi¢, ze jedynymi takimi danymi
liczbowymi nieznajdujacymi sie w aktach sprawy Izby Odwotawczej sa te odnoszace sie
do wielkosci obrotéw osiagnietych w Finlandii i w Irlandii. Jednakze w odniesieniu do
tych dwoch panstw czlonkowskich oraz w odniesieniu do innych panstw cztonkow-
skich Unii Europejskiej interwenient przedstawit OHIM na dzieni 1 kwietnia 1996 r.
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szczegdtowe dane dotyczace jego udzialéw w rynku i jego wielko$ci sprzedazy w latach
1970-1996, a takze te dotyczace jego konkurentéw.

Co sie tyczy twierdzenia, ze posiadane przez interwenienta udzialy w rynku byly zbyt
mate, aby mozna byto wykaza¢ intensywne i dlugotrwale rozpowszechnienie na rynku,
to nalezy zaznaczy¢, ze rozpatrywane towary stanowia dobra produkcyjne, o wysokiej
cenie, ktérych nabycie poprzedza proces, w trakcie ktérego konsument zdobywa
uwaznie informacje na temat oferowanej ich gamy, poréwnujac i sprawdzajac rézne
konkurujace ze soba modele.

Dany znak towarowy nie musi zdoby¢ na takim rynku znaczacego udziatu, aby mozna
bylo wywnioskowad, ze zostal on zapamietany przez wlasciwych odbiorcow. Wystarczy
wykaza¢, ze obecno$¢ spornego znaku towarowego na rynku jest widoczna
i dlugotrwata.

W niniejszym przypadku z akt sprawy Izby Odwolawczej wynika, po pierwsze, ze
interwenient uzywat w Unii Europejskiej w sposéb spdjny tej samej kombinacji koloréw
na wszystkich swoich maszynach rolniczych przez znaczny okres czasu przed 1996 r.,
i po drugie, ze w kraju, w ktérym skarzgca uznaje, ze udzial interwenienta w rynku byt
szczegoblnie niewielki obecno$¢ interwenienta poprzedza date wystapienia z wnioskiem
o rejestracje o przynajmniej 30 lat, z uwagi na to, ze ta obecnos¢ siega w Austrii do
1966 r., w Finlandii do 1939 r., w Grecji do 1949 r., we Wtoszech do 1953 r. (pkt 51 38
zaskarzonej decyzji) Ten stan faktyczny nie zostal zakwestionowany przez skarzaca.

Z powyzszego wynika, ze o ile prawda jest, ze sporny znak towarowy byl uzywany
i reklamowany lacznie ze sfownym znakiem towarowym John Deere i ze wydatki
interwenienta zwiazane z reklama w Unii Europejskiej zostaly przedstawione w cato$ci
a nie indywidualnie dla kazdego z krajéw, o tyle skarzaca blednie utrzymuje, ze nie
zostalo prawnie dowiedzione, Ze interwenient uzywal na swoich towarach kombinacji
koloréw zielonego i zbttego jako znaku towarowego i ze rozpowszechnienie tych
towar6w byto na dzien 1 kwietnia 1996 r. we wszystkich panistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej intensywne i dlugotrwate.
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W konsekwencji nalezy zbada¢, czy to uzywanie i to rozpowszechnienie byly na tyle
wystarczajace, aby umozliwi¢ wlasciwemu kregowi odbiorcéw rozpoznanie za
posrednictwem spornego znaku towarowego pochodzenia handlowego rozpatrywa-
nych towardéw.

W tym zakresie skarzaca kwestionuje znaczenie i moc dowodowa zlozonych przez
rézne stowarzyszenia o$wiadczen uwzglednionych przez Izbe Odwotawcza. Krytykuje
ona fakt, iz o$wiadczenia te nie zostaly zlozone w sposéb spontaniczny, ze ich tres¢
zostala podyktowana lub przynajmniej koordynowana przez interwenienta, ze nie
zawieraly odniesienia do wylacznego uzywania spornego znaku towarowego przez
interwenienta, ze zostaly wydane po omawianym okresie odniesienia i nie zostaty
sporzadzone notarialnie oraz ze skladajace o$wiadczenia podmioty nie byly ani
przedstawicielami wtasciwego kregu odbiorcéw, ani podmiotami niezaleznymi, ze
wzgledu na to, ze w wiekszo$ci przypadkéw byli to handlowi partnerzy interwenienta.

Jesli chodzi o date zlozenia o$wiadczen, nalezy zaznaczy¢, ze fakt, iz zostaly one
podpisane w 2000 r. nie oznacza, ze sa one pozbawione mocy dowodowej do celéw
dokonania oceny uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania na
dzien ztozenia wniosku o rejestracje spornego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-108/07 P Ferrero Deutschland
przeciwko OHIM i Cornu, pkt 53). Ponadto art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009) zabrania uniewaznienia rejestracji
spornego znaku towarowego, jesli zostanie wykazane, ze uzyskal on charakter
odrézniajacy przed dniem zlozenia wniosku o uniewaznienie praw z rejestracji
znaku, w tym przypadku przed dniem 5 stycznia 2004 r. W konsekwencji zarzut
skarzacej, ze zlozone o$wiadczenia nie mialy znaczenia w sprawie, poniewaz
niekoniecznie odnosza sie one do okresu przed dniem 1 kwietnia 1996 r., jest
w kazdym razie chybiony.

Co sie tyczy kwestii braku spontanicznosci ze strony stowarzyszen i roli jaka odegrat
interwenient w sporzadzaniu zlozonych oswiadczen, to nalezy podkresli¢, ze fakt, iz
powyzsze o$wiadczenia zostaly sformulowane na skutek wniosku interwenienta i ze
tenze interwenient ewentualnie koordynowat ich przygotowanie nie umniejsza sam
z siebie ich tresci ani ich mocy dowodowe;j.
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Wobec braku przeciwnych dowodéw nalezy bowiem domniemywad, ze kazde ze
stowarzyszen podpisato swoje o§wiadczenie z wlasnej woli i jest odpowiedzialne za jego
tre$¢. Ponadto nie mozna podwazy¢ mocy dowodowej danego o$wiadczenia na takiej
podstawie, Ze nie zostalo ono sporzadzona notarialnie [wyrok Sadu z dnia 10 wrze$nia
2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM-Terumo (CAPIO),
pkt 41].

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze nie mozna zgodzi¢ sie z twierdzeniem skarzacej, iz
o$wiadczenia pochodzace od dystrybutoréw maszyn rolniczych oraz stowarzyszen
producentéw maszyn rolniczych sa niewiarygodne.

Przede wszystkim w zaden sposéb z orzecznictwa nie wynika, ze nalezy uwzglednic¢
jedynie o$wiadczenia zlozone przez stowarzyszenia reprezentujace konsumentéw.
Wprost przeciwnie sformutowanie uzyte w tym wzgledzie przez Trybunal, a mianowicie
»0$éwiadczenia izb handlowych i przemystowych i innych stowarzyszen zawodowych”
(ww. wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51) obejmuje réwniez o§wiadczenia
pochodzace od stowarzyszen producentéw lub dystrybutoréw.

W konsekwencji nalezy jedynie w tym wypadku ustali¢ czy rézne stowarzyszenia, ktére
zlozyly o$wiadczenia moga by¢ uznane za niezalezne, w taki sposéb, ze mogly one
sformutowaé swoje o$wiadczenia bez uwzgledniania specyficznego interesu interwe-
nienta.

Co sie tyczy stowarzyszen rolnikéw i stowarzyszen producentéw maszyn rolniczych,
ktérych zasadniczym celem jest zabezpieczenie i obrona intereséw sektora, ktéry one
reprezentuja i ksztaltuja, nalezy stwierdzi¢, ze skarzgca nie przedstawila zadnej poszlaki
na to, aby wykazac ich stronniczos¢ oraz ich interes w tym, aby interwenient uzyskat
rejestracje znaku towarowego, do ktérego nie byl uprawniony. W zwiazku z tym Izba
Odwotawcza stusznie uwzglednita opinie tych stowarzyszen.
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Co sie zas tyczy niezaleznos$ci podmiotéw, ktdre dziataly w charakterze dystrybutora dla
interwenienta w Finlandii i we Wtoszech, wystarczy stwierdzi¢, ze ich oswiadczenia sa
jedynie poparciem dla tych zlozonych przez stowarzyszenie producentéw maszyn
rolniczych we Wloszech oraz stowarzyszenie reprezentujace rolnikéw w Finlandii. Jak
stwierdzono w pkt 55 powyzej skarzaca nie przedstawila Zzadnego dowodu
umozliwiajacego podwazenie mocy dowodowej oswiadczen zlozonych przez te dwa
stowarzyszenia. Wynika z tego, ze uwzglednienie przez Izbe Odwolawcza o§wiadczen
dystrybutoréw finskich i wloskich nie moze doprowadzi¢ do stwierdzenia niewazno$ci
zaskarzonej decyzji.

W kwestii argumentu, ze o$wiadczenia nie dostarczyly dowodu na ,wylaczne uzywanie”
spornego znaku towarowego przez interwenienta, nalezy zaobserwowadé, Ze znaczenie
posiada nie wylaczne uzywanie znaku towarowego, lecz skojarzenie, jakie krag
odbiorcow tworzy miedzy znakiem towarowym a pochodzeniem handlowym.

W niniejszej sprawie o$wiadczenia zlozone przez rézne stowarzyszenia za wyjatkiem
tych odnoszacych sie do Irlandii i Danii ukazujg, ze kombinacja koloréw zielonego
i z61tego uzywana w odniesieniu do maszyn rolniczych jest w sektorze, o ktérym mowa,
kojarzona z interwenientem. Badania opinii publicznej w Niemczech popieraja takie
twierdzenie.

Co sie tyczy Irlandii i Danii, przedlozone o$wiadczenia wskazuja, ze kombinacja wyzej
wymienionych koloréw jest kojarzona z towarami kilku producentéw a nie jedynie
z towarami interwenienta. Jednakze nie moze to doprowadzi¢ do stwierdzenia
niewazno$ci zaskarzonej decyzji.

Po pierwsze, nalezy zaznaczy¢, ze Izba Odwotlawcza dokonala oceny uzyskania
charakteru odrézniajacego przez sporny znak towarowy na podstawie zbioru poszlak,
zwlaszcza o§wiadczen wydanych przez rézne stowarzyszenia, badania opinii publicznej
przeprowadzonego w Niemczech, jak réwniez faktéw, ze towary interwenienta byly
widocznie obecne na wszystkich wlasciwych rynkach przez znaczny okres czasu i ze
interwenient uzywat na tych towarach w sposéb intensywny i dlugotrwaly kombinacji
koloréw zielonego i zéttego jako znaku towarowego.
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Po drugie, nalezy podkresli¢, ze z pkt 5 zaskarzonej decyzji wynika, iz interwenient jest
obecny na rynku duriskim od 1947 r. a na rynku irlandzkim od 1951 r. Ponadto z akt
sprawy Izby Odwotawczej wynika, Ze obecno$¢ interwenienta byla widoczna na tych
dwoch rynkach od 1970 r. i poréwnywalna z jego obecnoscia w kilku innych panstwach
czlonkowskich w tym samym czasie.

Nie mozna zatem zarzuci¢ Izbie Odwotawczej, ze doszta do wniosku, iz zostalo prawnie
dowiedzione, ze sporny znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w rozumieniu
art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 na dzienn 1 kwietnia 1996 r., dzien w ktérym
dokonano zgloszenia spornego znaku towarowego.

W $wietle powyzszego pierwszy zarzut skarzacej nie moze zosta¢ uwzgledniony.

W przedmiocie drugiego i trzeciego zarzutu naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 4
i art. 73 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

W ramach zarzutéw drugiego i trzeciego skarzaca utrzymuje zasadniczo, ze
w zaskarzonej decyzji zastosowano w odniesieniu do jej niezarejestrowanego znaku
wloskiego obejmujacego kolory zielony i z6tty bardziej rygorystyczne kryteria niz te,
ktére zastosowano w trakcie badania zgloszenia spornego znaku towarowego, podczas
gdy przestanki uzyskania praw do znaku towarowego sa zasadniczo te same w obu
przypadkach. W konsekwencji Izba Odwolawcza naruszyla jej zdaniem nie tylko art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, lecz réwniez art. 73 tego rozporzadzenia w zakresie
w jakim jej rozumowanie bylo niezadowalajace i sprzeczne.
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OHIM i interwenient wnosza o oddalenie tych zarzutéw.

Ocena Sadu

W kwestii zarzutu naruszenia art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy stwierdzi¢, ze jest
on niezasadny.

Z orzecznictwa wynika bowiem, ze uzasadnienie, jakiego wymaga art. 73 rozporza-
dzenia nr 40/94 musi przedstawia¢ w sposdb jasny i jednoznaczny rozumowanie autora
aktu. Podwojnym celem tego obowiazku jest, po pierwsze, umozliwienie zaintereso-
wanym osobom zapoznania si¢ z motywami wydania danego aktu, w celu obrony ich
praw, a po drugie, umozliwienie sadowi wspdlnotowemu przeprowadzenia kontroli
zgodnosci z prawem decyzji [zob. wyrok Sadu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
T-111/06 Wasergold Getrankeindustrie przeciwko OHIM — Lidl Stiftung (VITAL
FIT), pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nalezy réwniez przypomnieé, ze sprzeczno$¢ w uzasadnieniu decyzji stanowi
naruszenie obowiazku wynikajacego z art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, ktére moze
mie¢ wplyw na wazno$¢ rozpatrywanego aktu, jesli zostanie wykazane, ze ze wzgledu na
te sprzeczno$¢ adresat aktu nie jest w stanie zapozna¢ sie z faktycznymi powodami
wydania decyzji, wszystkimi lub tylko niektérymi, i ze z tego wzgledu sentencja aktu jest
w calosci lub w czesci pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej (zob. podobnie wyrok
Sadu z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie T-5/93 Tremblay i in. przeciwko Komisji, Rec.
s. I1-185, pkt 42).

W niniejszej sprawie skarzaca nie twierdzi, ze nie byla w stanie zapoznaé sie
z motywami wydania przez Izbe Odwolawcza zaskarzonej decyzji. Podnosi ona raczej,
iz Izba Odwotawcza dokonata oceny poréwnywalnych dowodéw w sposéb odmienny
i w konsekwencji wysnula rozbiezne wnioski z podobnego materialu dowodowego.
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Jednakze takie podejscie, przy zatozeniu, ze zostaloby wykazane, nie moze stanowic
naruszenia art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, lecz jedynie naruszenie art. 8 ust. 4 tego
rozporzadzenia.

Co sie tyczy zarzucanego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
twierdzi, ze Izba Odwolawcza doszta do wniosku, iz nie nabyta ona de facto prawa do
znaku towarowego na rynku wloskim, mimo iz kolory jej oznaczenia byly identyczne
z kolorami spornego znaku towarowego, przytoczone dowody posiadly te sama, jak nie
wieksza moc i przestanki uzyskania drugorzednego znaczenia byly takie same?

W tym kontekscie nalezy zaznaczy¢, ze ciezar dowodu, jaki spoczywa na skarzacej na
podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 odpowiada temu, jaki spoczywa na
interweniencie na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia.

Jednakze nalezy stwierdzi¢, Zze w niniejszej sprawie z niezakwestionowanego stanu
faktycznego wynika, ze dowody przedstawione Izbie Odwolawczej przez skarzaca
posiadaly, jako calo§¢ mniejsza moc dowodowa niz te przedstawione przez
interwenienta.

Po pierwsze, strony sa zgodne co do tego, ze skarzaca zaprzestala przynajmniej w latach
1973-1982 uzywania kombinacji koloréw zielonego i zoéttego na jej towarach we
Wloszech. Mimo iz mozliwe byloby uzyskanie przez skarzaca niezarejestrowanego
prawa do jej oznaczenia w drodze uzywania w latach 1983-1996, nie uczynila ona tego.
Z ustalen dokonanych w pkt 45 i 46 zaskarzonej decyzji wynika réwniez, ze skarzaca nie
kwestionuje tego, iz nie uzywata ona kombinacji koloréw zielonego i zéitego w spos6b
spdjny i jednolity. Przeciwnie uzywala ona kilku odcieni koloru zielonego i zéttego,
a takze kombinacje koloréw zielonego i biatego.

Wynika z tego, iZ wstrzymanie uzywania kombinacji koloréw zielonego i z6ttego jako
znaku towarowego, jak réwniez réznorodne uzywanie tychze koloréw uniemozliwito
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odbiorcom kojarzenie skarzacej w sposdb systematyczny ze specyficzna kombinacja
koloréw.

Po drugie, Izba Odwolawcza stusznie uznata moc dowodowa o$wiadczen zlozonych
przez bylych pracownikéw skarzacej za watpliwa. Jak wynika z pkt 46 i 54 zaskarzonej
decyzji, powyzsze o$wiadczenia nie zostaly poparte innymi dowodami znajdujacymi sie
w aktach sprawy, a nawet zostaly cze$ciowo obalone.

Po trzecie, nie mozna zarzuci¢ Izbie Odwotawczej, iz doszta do wniosku, Ze
przedstawiony przez skarzaca sondaz rynku nie byl przekonywujacy. W tym zakresie
nalezy zaznaczy¢, ze Izba Odwolawcza stusznie wykazata w pkt 57 i 58 zaskarzonej
decyzji, ze uczestnicy tego sondazu, w przeciwienistwie do tego, jaki zostal
przeprowadzony przez interwenienta, nie zostali zapytani o przyczyny udzielenia
przez nich konkretnej odpowiedzi i nie przedstawiono im innego wizerunku
w odmiennym kolorze, aby zapewnié, ze nie rozpoznali oni wizerunku dzieki
zastosowaniu innych kryteriéw niz kolor. Skarzaca nie kwestionuje tego stanu
faktycznego. W konsekwencji nie mozna ustali¢ czy na zakonczenie sondazu
przeprowadzonego przez skarzgca uczestnicy rozpoznali towary skarzacej jedynie
dzieki ich kolorom a nie ich ksztaltowi czy innym kryteriom.

Nalezy réwniez stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza doszla do stusznego wniosku, ze
sondaz przeprowadzony przez skarzaca posiadal wyraznie nizsza moc dowodowa od
tego, jaki zostal przeprowadzony przez interwenienta, zwazywszy, ze osoby zapytane
w ramach sondazu przeprowadzonego przez skarzaca zostaly poproszone o zrekon-
struowanie z pamieci sposobu, w jaki postrzegaly te znaki towarowe dziesie¢ lat
wczesniej.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ zarzut drugi i trzeci.
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7o Skarga zostaje zatem oddalona.

W przedmiocie kosztow

s Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) BCS SpA zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 28 pazdziernika
2009 r.

Podpisy
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