DOM AF 28.10.2009 — SAG T-137/08
RETTENS DOM (Ottende Afdeling)
28. oktober 2009 *

I sag T-137/08,

BCS SpA, Milano (Italien), ved avocats M. Franzosi, V. Jandoli og F. Santonocito,

sagsoger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design) (KHIM)
ved D. Botis, som befuldmeegtiget,

sagsagt,

* Processprog: engelsk.
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den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og
intervenient ved Retten:

Deere & Company, Wilmington, Delaware (Amerikas Forenede Stater), ved solicitor
J. Gray og avocat A. Tornato,

angdende en pastand om annullation af afggrelse truffet den 16. januar 2008 af Andet
Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og
Design) (sag R 222/2007-2) vedrerende en sag om ugyldighed, som verserer mellem
BCS SpA og Deere & Company,

har

DE EUROPZAISKE FALLESSKABERS RET
I FORSTE INSTANS (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M.E. Martins Ribeiro, og dommerne N. Wahl
(refererende dommer) og A. Dittrich,

justitssekreteer: fuldmeegtig N. Rosner,

under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
9. april 2008,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens
Justitskontor den 22. juli 2008,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens
Justitskontor den 29. juli 2008,
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efter retsmodet den 11. marts 2009,

afsagt folgende

Dom

Sagens faktiske omstendigheder

Den 1. april 1996 indgav intervenienten, Deere & Company, i henhold til Radets
forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemeerker (EFT 1994 L 11,
s. 1), som eendret (erstattet af Radets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009
om EF-varemeerker (EUT L 78, s. 1)), en ansegning om registrering af folgende tegn
som EF-varemeerke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og
Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«):
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2 De varer, som varemeerkeansggningen vedrerer, henherer under klasse 7 og 12 i
Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international klassificering af varer og
tjenesteydelser til brug ved registrering af varemeerker, som revideret og eendret, og
svarer i hver enkelt af disse klasser til folgende beskrivelse:

— Kklasse 7: »Opheengte, frontmonterede eller selvkerende landbrugs- og skovbrugs-
maskiner«

— klasse 12: »Selvkeorende landbrugs- og skovbrugsmaskiner, seerlig traktorer til
agerbrug, sma traktorer, pleeneklippertraktorer samt anheengere«.

s De af registreringsansggningen omfattede farver er blevet betegnet i henhold til
Munsell-systemet: 9.47 GY3.57/7.45 (gren) og 5.06 Y7.63/10.66 (gul). Beskrivelsen
preeciserer, at »koretgjets chassis er gront|, og at] hjulene er gule«, siédan som det er
illustreret pa det billede, som var vedlagt ansggningen og er gengivet nedenfor:

g0

+  Den 20. november 2001 fik intervenienten registreret dette varemeerke (herefter »det
anfegtede varemeerke«).
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Den 5. januar 2004 indgav sagsegeren, BCS SpA, en ugyldighedsbegeering vedrgrende
alle de varer, der er beskyttet af den anfegtede varemeerkeregistrering, i medfer af
artikel 51, stk. 1, litra a), ssmmenholdt med artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 207/2009], og artikel 52, stk. 1, litra c), sammenholdt med neevnte forordnings
artikel 8, stk. 4 [nu artikel 53, stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009].

Til stette for sin ugyldighedsbegeering har sagsegeren for det forste gjort geeldende, at
det anfegtede varemeerke pé tidspunktet for registreringsansggningen manglede
forngdent seerpreeg, og at det ikke er tilstreekkeligt godtgjort, at det har opnéet
forngdent seerpreeg ved brug som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (nu
artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009).

For det andet har sagsegeren pastaet, at det anfeegtede varemserke var blevet registreret
patrods af forekomsten af et ikke-registreret italiensk varemeerke, der ogsa bestod af en
kombination af farverne gren og gul. Sagsegeren har gjort geldende, at brugen af dette
varemzerke for 1996 for »selvkerende landbrugsmaskiner, seerligt traktorer til agerbrug,
sma traktorer, pleeneklippertraktorer samt anheengere« i Belgien, Danmark, Greeken-
land, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Ostrig, Portugal og Det Forenede
Kongerige gav sagsogeren ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemeerke.

Ved afgorelse af 30. november 2006 meddelte Annullationsafdelingen ved Harmonise-
ringskontoret afslag pa ugyldighedsbegeeringen vedrerende begge de heri anforte
anbringender, idet den for det forste ikke ansd, at det var lykkedes sagsogeren at
afsveekke veerdien af de beviser, som intervenienten havde fremlagt til stotte for, at
varemeerket havde opnaet forngdent seerpreeg ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i
forordning nr. 40/94, og for det andet lagde til grund, at sagsegeren — uanset at denne
havde godtgjort at have brugt farverne gren og gul pé forskellige landbrugsmaskiner for
ansegningen om det anfegtede varemeerke — havde godtgjort, at den relevante
kundekreds pa de pageldende omrader inden denne dato opfattede tegnet som en
angivelse af den handelsmaessige oprindelse.
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Den 2. februar 2007 paklagede sagsegeren Annullationsafdelingens afggrelse med
anmodning om annullation heraf med den begrundelse, at det fornedne serpreeg, som
det anfeegtede varemeerke havde opnaet, ikke var blevet vurderet i forhold til alle de
pégeeldende omréader, og at Annullationsafdelingen med urette havde konkluderet, at
det tegn, som sagsegeren var indehaver af, ikke af den relevante kundekreds blev
opfattet som en oprindelsesbetegnelse, uanset at den tidligere havde medgivet, at tegnet
var blevet anvendt pa markedet.

Ved afgorelse af 16. januar 2008 truffet af Harmoniseringskontorets Andet
Appelkammer (herefter den »anfaegtede afgarelse«) blev klagen forkastet i sin helhed.

Retsforhandlinger og parternes pastande

Sags@geren har nedlagt folgende pastande:

— Den anfeegtede afgarelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Harmoniseringskontoret har nedlagt folgende pastande:

— Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.
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— Sagsegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Ved beslutning af 5. marts 2009 har Retten opfordret parterne til at fremseette deres
eventuelle bemeerkninger om visse dokumenter under retsmedet.

Retlige bemzrkninger

Til statte for sogsmalet har sagsegeren paberabt sig tre anbringender om tilsideseettelse
af henholdsvis artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 4, og artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu
artikel 75 i forordning nr. 207/2009).

Om det forste anbringende vedrorende tilsidescettelse af artikel 7, stk. 3, i forordning
nr. 40/94

Parternes argumenter

Sagsegeren har for det forste gjort geeldende, at appelkammeret har foretaget urigtig
retsanvendelse ved at undlade at efterprove, om det anfegtede varemserke
(kombinationen af farverne gren og gul) var blevet brugt som varemeerke i
overensstemmelse med de vilkar, som er fastsldet i retspraksis. Til stotte for dette
argument har sagsogeren gjort geeldende, at appelkammeret undlod at foretage en
helhedsvurdering af beviserne og begreensede sig til at vurdere dem hver for sig uden at
samordne dem eller foretage en samlet bedommelse af dem.
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Sagsogeren har for det andet heevdet, at appelkammeret ikke foretog en korrekt
bedemmelse af beviserne i sagsakten, dels fordi de fremlagte dokumenter ikke
omfattede hele Den Europeeiske Union eller i det mindste en veesentlig del heraf, dels
fordi bevisveerdien af disse beviser var ringe, fordi de blot viste, at farverne havde veeret
anvendt sammen med et ordmeerke, eller fordi de hidrerte fra intervenientens
handelspartnere og ikke fra uatheengige kilder, som var repreesentative for de
pageeldende forbrugere.

Ifolge sagsogeren skal bevistersklen seettes seerligt hojt ved efterprovelsen af, om det
anfeegtede varemeerke har faet forngdent seerpreeg ved brug, eftersom farverne ikke i sig
selv har noget forngdent seerpreeg, da de hovedsageligt er blevet brugt p& varerne i
dekorativt gjemed og ikke med henblik pa at angive oprindelsen. Dette geelder sa meget
desto mere, nar farverne — som i det foreliggende tilfeelde — hovedsageligt har veeret
anvendt sammen med et andet karakteristisk kendetegn, som i hejere grad fanger de
péageeldende forbrugeres opmeerksomhed.

Sagsegeren har desuden gjort geeldende, at appelkammeret har undladt at efterprove,
hvorvidt den relevante kundekreds reelt havde opfattet kombinationen af farverne gron
og gul uden ledsagelse af et andet figur- eller ordmeerke som en angivelse af de
pégeeldende varers handelsmeessige oprindelse. Den administrative sagsakt indeholdt
nemlig kun en markedsundersggelse, hvori det anfegtede varemeerkes forngdne
seerpreeg blev vurderet i forhold til den relevante kundekreds’ opfattelse af det i
Tyskland.

For det tredje er det sagsegerens opfattelse, dels at oplysningerne om salgsmeengder,
reklameudgifter og markedsandele ikke vedrgrer alle omraderne, eller at de er seerlig
ufyldestgorende vedrerende nogle blandt dem, dels at erkleeringerne fra forskellige
sammenslutninger ikke henviser til intervenientens eneret til at anvende det anfeegtede
varemaerke, at disse erkleeringer ligger efter indgivelsen af ansegningen om det
anfeegtede varemeerkes registrering, og at de ikke er notarattesterede.

II - 4057



20

21

22

23

DOM AF 28.10.2009 — SAG T-137/08

Under retsmodet har sagsogeren ogsa gjort geeldende, at den grafiske gengivelse af det
anfeegtede varemeerke »kan afpasses efter forholdene« i den forstand, at den hverken er
klar eller preecis, idet den er mangelfuld i forhold til de i retspraksis opstillede krav.

Harmoniseringskontoret og intervenienten har pastaet dette anbringende forkastet.
Under retsmgdet papegede Harmoniseringskontoret desuden, at sagsegerens anbrin-
gende vedregrende det anfegtede varemeerkes grafiske gengivelse udger et nyt
anbringende og folgelig ikke kan antages til realitetsbehandling.

Rettens bemeerkninger

— Formaliteten vedrorende det under retsmadet rejste klagepunkt

Det skal fastslas, at klagepunktet vedrerende det anfegtede varemeerkes mangetydige
grafiske gengivelse vedrerer anvendelsen af artikel 4 (nu artikel 4 i forordning
nr. 207/2009) og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1,
litra a), i forordning nr. 207/2009]. I sin steevning har sagsegeren dog begreenset sig til at
bebrejde appelkammeret at have tilsidesat artikel 7, stk. 3 — som ger det muligt at
fravige artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d) [artikel 7, stk. 1, litra c) og d), er nu blevet artikel 7,
stk. 1, litra ¢) og d), i forordning nr. 207/2009] — artikel 8, stk. 4, og artikel 73 i
forordning nr. 40/94.

Heraf folger, at dette klagepunkt om det anfeegtede varemeerkes forenelighed med
kravene til den grafiske fremstilling, som under retsmodet er blevet paberabt af
sagsogeren, ikke udger uddybningen af et anbringende, der tidligere er fremfort i
steevningen, men udger et nyt anbringende, som er fremsat under sagen. I henhold til
artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement skal dette anbringende derfor afvises.
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— Hvorvidt anbringendet vedrerende tilsideseettelse af artikel 7, stk. 3, i forordning
nr. 40/94 er velbegrundet

Indledningsvis skal opmeerksomheden henledes pa de principper, der er fastsldet i
retspraksis, vedrgrende anvendelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94-.

Hvad angar opnaelsen af forngdent seerpreeg ved brug folger det af retspraksis, at den
pégeeldende branches identifikation af varen eller tjenesteydelsen som hidrgrende fra
en bestemt virksomhed skal foretages i kraft af den brug, der er gjort af varemeerket som
varemaerke, og dermed i kraft af varemeerkets art og virkning, der gor det egnet til at
adskille den pageeldende vare fra andre virksomheders (jf. analogt Domstolens dom af
18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, preemis 64).

I denne forbindelse skal udtrykket »den brug, der er gjort af varemeerket som
varemeerke« forstas séledes, at det alene henviser til en brug af varemeerket med henblik
pé de relevante omseetningskredses identifikation af varen eller tjenesteydelsen som
hidrerende fra en bestemt virksomhed (jf. analogt Domstolens dom af 7.7.2005, sag
C-353/03, Nestlé, Sml. I, s. 6135, preemis 29).

Et varemeerkes opnaelse af forngdent seerpreeg kan i ovrigt folge af brugen af det i
kombination med eller som en del af et andet registreret varemaerke (jf. i denne retning
Domstolens dom af 17.7.2008, sag C-488/06 P, L&D mod KHIM og Samann, endnu
ikke trykt i Samling af Afggrelser, preemis 49 og den deri neevnte retspraksis).

Det skal ogsa bemeerkes, at artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ikke skelner mellem de
omhandlede tegns art. Folgelig kan farverne og kombinationerne af farverne i sig selv
som folge af den brug, der er gjort deraf, have faet fornedent seerpreeg for de varer eller
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tjenesteydelser, for hvilke de soges registreret, jf. artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94
(jf. i denne retning Domstolens dom af 21.10.2004, sag C-447/02 P, KWS Saat mod
KHIM, Sml. I, s. 10107, preemis 78 og 79 og den deri neevnte retspraksis).

Et tegns forngdne seerpreeg, herunder det seerpreeg, der er opnéet ved brug heraf, skal
bedgmmes i forhold dels til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansggt om
registrering af varemeerket, dels til den formodede opfattelse af den pageldende vare-
eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmerksom og
velunderrettet gennemsnitsforbruger (jf. analogt Philips-dommen, preemis 59 og 63).

I denne forbindelse skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de
elementer, som kan godtgore, at det anmeldte tegn er blevet egnet til at identificere den
pégeeldende vare som hidrerende fra en bestemt virksomhed (jf. analogt Domstolens
dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I,
s. 2779, preemis 49).

Det fremgar desuden af fast retspraksis, at der ved vurderingen af, om et varemaerke har
faet fornedent seerpreeg som folge af den brug, der er gjort deraf, bl.a. kan tages hensyn
til varemeerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstraekning og varig-
heden af brugen af dette varemeerke, storrelsen af de investeringer, som virksomheden
har foretaget for at fremme varemeerket, den andel af de relevante omseetningskredse,
der identificerer varen som hidrgrende fra en bestemt virksomhed pa grund af
varemeerket, samt erkleringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige
sammenslutninger (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, preemis 51, Philips-
dommen, preemis 60, og Nestlé-dommen, preemis 31).

Det er pa grundlag af disse betragtninger, at neerveerende anbringende skal vurderes.
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Hvad angéir antagelsen, hvorefter appelkammeret havde undladt at foretage en
helhedsvurdering af beviserne og begreenset sig til at vurdere dem hver for sig uden at
tage dem samlet i betragtning, skal det fastslas, at det af den anfaegtede afgorelse folger,
at uanset om appelkammeret skulle have vurderet hver enkelt bevis for sig, ansa det
ogs4, at alle de af intervenienten fremlagte beviser var »sammenheaengende og gensidigt
stattede hverandre« (den anfegtede afgerelses punkt 33).

Det folger tilsvarende af den anfaegtede afgorelses punkt 32, 36-38 og 41, at
appelkammerets konklusion vedrgrende opndelsen af fornedent serpreg er
begrundet, dels henset til de samlede beviser, som godtger den lange og intensive
brug af det anfeegtede varemeerke, dels pa grundlag af den faktiske omsteendighed, at
denne brug har gjort det muligt for den relevante kundekreds at identificere den
handelsmzessige oprindelse af varer med dette tegn.

Hvad angar klagepunktet om, at appelkammeret havde begéet en fejl ved at undlade at
efterprove, om det anfeegtede varemeerke var blevet brugt som varemeerke, skal det
papeges, at en hvilken som helst brug af et tegn — navnlig brugen af en kombination af
to farver — ikke nedvendigvis udger en brug som varemeerke (jf. preemis 25 og 26
ovenfor).

I det foreliggende tilfeelde har appelkammeret imidlertid i den anfeegtede afgorelses
punkt 32 og 38 inden for rammerne af sin bedemmelse af, om registreringen af det
anfeegtede varemeerke var velbegrundet, navnlig i betragtning af erkleeringerne fra
erhvervssammenslutninger, hvoraf folger, at kombinationen af farverne gren og gul
henviser til landbrugsmaskiner fremstillet af intervenienten, og den omsteendighed, at
intervenienten gennemgaende inden for Den Europeeiske Union havde anvendt samme
kombination af farver pa sine maskiner i en anseelig periode for 1996.

Disse to forhold er tilstreekkelige til at konkludere, at brugen af kombinationen af
farverne gren og gul ikke alene udgjorde dekoration, men gjorde det muligt for den
relevante kundekreds at identificere den handelsmeessige oprindelse af varer med
denne kombination af farver. Folgelig kan sagsegerens klagepunkt om, at appelkam-
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meret tilsidesatte artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ved at undlade at efterprove, om
kombinationen af farverne gron og gul var blevet brugt som varemeerke, ikke tages til
folge.

Hvad angér klagepunktet om, at beviserne i sagsakten fra appelkammeret ikke vedrorte
alle medlemsstaterne i Den Europeeiske Union den 1. april 1996, bemeerkes falgende.

Indledningsvis skal det papeges, at uanset at det skal godtgeres, at det anfegtede
varemeerke har forngdent seerpreeg i hele Feellesskabet (jf. i denne retning Domstolens
dom af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, preemis 83), er det
dog pa ingen méde pékreevet, at ssmme type af bevis fremleegges for hver medlemsstat.

Den omstendighed, at sagsakten med undtagelse af Tyskland ikke indeholder
forbrugerundersogelser med henblik pa at vurdere opfattelsen af det anfegtede
varemeerke hos den relevante kundekreds i Den Europeeiske Union, kan dermed ikke
fore til annullation af den anfegtede afgorelse.

Manglen pa forbrugerundersegelser udelukker ikke, at det godtgeres, at et tegn som
folge af den brug, der er gjort deraf, har faet forngdent seerpraeg, eftersom godtgerelsen
heraf kan ske ved hjeelp af andre beviser (jf. preemis 31 ovenfor). Det folger nemlig af
Windsurfing Chiemsee-dommen (preemis 49-53), at det ikke er absolut ngdvendigt at
foretage en forbrugerundersggelse for at konkludere, at et tegn har faet fornedent
seerpreeg som folge af brug.

Hvad angér de fremlagte tal skal det fastslas, at de eneste tal, som ikke fremgér af
sagsakten fra appelkammeret, er omseetningen i Finland og Irland. For disse to
medlemsstater samt for de gvrige medlemsstater af Den Europeeiske Union den 1. april
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1996 havde intervenienten imidlertid for Harmoniseringskontoret fremlagt detaljerede
oplysninger om dennes og dennes konkurrenters markedsandele og salgsmeengder
mellem 1970 og 1996.

Hvad angar péastanden om, at intervenientens markedsandele havde veeret for
ubetydelige til at kunne godtgere en betydelig og varig spredning p& markedet, skal
det fastslas, at de omhandlede varer udger dyre produktionsvarer, forud for hvis
erhvervelse forbrugeren ngje indhenter oplysninger om det udbudte sortiment ved at
sammenligne og undersoge forskellige konkurrerende modeller.

P4 et sddant marked er det ikke ngdvendigt, at et varemeerke har opnaet en veesentlig
markedsandel, for at det kan konkluderes, at de relevante forbrugere har det i
erindringen. Hertil er det tilstreekkeligt, at det kan fastslés, at det anfeegtede varemeerke
er etableret pa markedet og har haft en robust tilstedeveerelse dér igennem leengere tid.

I det foreliggende tilfeelde folger det af sagsakten fra appelkammeret, dels at
intervenienten inden for Den Europeiske Union gennemgéiende har anvendt den
samme kombination af farver pa alle sine landbrugsmaskiner i en anseelig periode for
1996, dels at intervenienten i de lande, hvor sagsggeren mener, at intervenientens
markedsandel har veeret seerligt ubetydelig, har veeret repreesenteret i mindst 30 ar
forud for datoen for registreringsansegningen, eftersom denne repreesentation gér
tilbage til 1966 i Dstrig, 1939 i Finland, 1949 i Graekenland og 1953 i Italien (punkt 5
og 38 i den anfegtede afgorelse). Sagsegeren har ikke bestridt disse faktiske
omsteendigheder.

Det folger af det foregéende, at selv om det er rigtigt, at det anfeegtede varemeerke har
veeret anvendt og markedsfert i forbindelse med ordmeerket John Deere, og at
intervenientens reklameudgifter inden for Den Europeiske Union er blevet fremlagt
som et samlet belgb og ikke individualiseret for hvert land, er det ikke rigtigt, som
heevdet af sagsageren, at der ikke er fremlagt tilstreekkeligt bevis for, at intervenienten
pé sine varer havde anvendt kombinationen af farverne gren og gul som varemeerke, og
at spredningen af varerne i alle medlemsstaterne i Den Europeeiske Union den 1. april
1996 var betydelig og varig.
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Folgelig skal det undersgges, om denne brug og denne spredning har veeret
tilstreekkelig til at gere det muligt for den relevante kundekreds ved hjelp af det
anfeegtede varemeerke at identificere den handelsmeessige oprindelse af de heraf
omfattede varer.

I denne forbindelse har sagsegeren draget relevansen og bevisveerdien af forskellige
sammenslutningers erkleeringer, som appelkammeret havde taget i betragtning, i tvivl.
Sagsegeren har kritiseret den omstendighed, at disse erkleeringer ikke er fremsat
spontant, at deres indhold blev dikteret eller i hvert fald koordineret af intervenienten,
at de ikke henviser til intervenientens eneret til at anvende det anfeegtede varemeerke, at
de er udstedt efter referenceperioden og ikke er notarattesterede, og at de organer, der
udstedte erkleeringerne, hverken repreesenterede den relevante kundekreds eller var
uafheengige, eftersom de for storstedelens vedkommende var intervenientens handels-
partnere.

Hvad angér datoen for erkleeringerne skal det fastslés, at den omsteendighed, at de blev
underskrevet i 2000, ikke indebeerer, at de var uden bevisveerdi ved vurderingen af, om
det anfegtede varemeerke pa tidspunktet for indgivelsen af ansegningen om
registrering af det anfeegtede varemeerke havde fiet fornedent seerpreeg (jf. i denne
retning Domstolens dom af 17.4.2008, sag C-108/07 P, Ferrero Deutschland mod
KHIM og Cornu, ikke trykt i Samling af Afgorelser, preemis 53). I gvrigt forbyder
artikel 51, stk. 2,iforordning nr.40/94 (nu artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) at
annullere registreringen af det anfaegtede varemeerke, hvis det er godtgjort, at det for
tidspunktet for ugyldighedsbegeeringen, i det foreliggende tilfzelde den 5. januar 2004,
har faet fornedent seerpreeg. Folgelig er sagsogerens klagepunkt om, at de fremlagte
erkleeringer ikke er relevante, fordi de ikke nedvendigvis vedrerer perioden for den
1. april 1996, uden betydning.

Hvad angar spergsmalet om sammenslutningernes manglende spontanitet og om
intervenientens rolle ved udarbejdelsen af de fremlagte erkleeringer skal det fastslas, at
den omsteendighed, at de neevnte erkleeringer er blevet udarbejdet pé intervenientens
anmodning, og at intervenienten eventuelt har koordineret deres udarbejdelse, ikke i
sig selv svaekker deres indhold og bevisveerdi.
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I mangel pa bevis for det modsatte ma det nemlig antages, at hver sammenslutning
frivilligt har underskrevet sin erkleering og vedstar sig indholdet. Desuden kan
bevisveerdien af en erkleering ikke bestrides med den begrundelse, at den ikke er
notarattesteret (Rettens dom af 10.9.2008, sag T-325/06, Boston Scientific mod KHIM
— Teruma (CAPIO), ikke trykt i Samling af Afgorelser, preemis 41).

Det skal i gvrigt fastslas, at sagsegerens pastand om, at erkleeringerne, der hidrorer fra
distributgrer af landbrugsmaskiner og fra sammenslutninger af landbrugsmaskin-
eproducenter, ikke er troveerdige, ikke kan tiltreedes.

Indledningsvis falger det pa ingen méde af retspraksis, at udelukkende erkleeringer fra
sammenslutninger, der repreesenterer forbrugerne, kan tages i betragtning. Tveertimod
omfatter den formulering, som Domstolen i denne forbindelse har brugt — nemlig
»erkleeringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger«
(Windsurfing Chiemsee-dommen, preemis 51) — ogsa erkleeringer fra producent- og/
eller distributersammenslutninger.

Folgelig skal det i det foreliggende tilfeelde alene fastslds, hvorvidt de forskellige
sammenslutninger, der har udstedt erkleeringer, kan anses for at veere uatheengige,
siledes at de har kunnet formulere deres erkleeringer uden at tage hensyn til
intervenientens seerlige interesse.

Hvad angdr sammenslutningerne af landbrugere og sammenslutningerne af land-
brugsmaskineproducenter, hvis hovedformal er at sikre og fremme interesserne for den
branche, de repreesenterer og organiserer, skal det fastslas, at sagsegeren ikke har
fremlagt noget bevis for, at de har udvist partiskhed, eller at de har interesse i, at
intervenienten opnér registrering af et varemeerke, denne ikke har nogen ret til. Folgelig
tog appelkammeret med rette disse sammenslutningers erkleeringer i betragtning.
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Hvad angar uafhengigheden af de enheder, der har handlet i egenskab af
intervenientens distributerer i Finland og Italien, er det tilstreekkeligt at fastsla, at
deres erkleringer kun stetter erkleeringerne fra sammenslutningen af landbrugsma-
skineproducenter i Italien og sammenslutningen, der repreesenterer landbrugerne i
Finland. Som allerede fastslaet i preemis 55 ovenfor har sagsegeren ikke fremlagt noget
bevis, der kan drage bevisveerdien af disse to sammenslutningers erkleeringer i tvivl.
Heraf folger, at den omsteendighed, at appelkammeret har taget erkleeringer fra finske
og italienske distributerer i betragtning, ikke kan fore til den anfegtede afgorelses
annullation.

Hvad angar argumentet om, at erkleeringerne ikke beviser, at intervenienten har en
»eneret« til det anfeegtede varemeerke, bemeerkes, at det relevante forhold er den
forbindelse, som kundekredsen knytter mellem varemeerket og den handelsmeessige
oprindelse, og ikke eneretten til varemeerket.

Med undtagelse af erkleeringerne vedrerende Irland og Danmark fremgar det i det
foreliggende tilfeelde af erkleeringerne fra de forskellige sammenslutninger, at
kombinationen af farverne gren og gul anvendt i forbindelse med landbrugsmaskiner
i den péageeldende branche forbindes med intervenienten. Forbrugerundersggelsen i
Tyskland stetter denne antagelse.

Hvad angar Irland og Danmark viser de fremlagte erkleeringer, at kombinationen af de
ovenneevnte farver forbindes med varer fra flere producenter og ikke kun med
intervenientens varer. Dette kan imidlertid ikke fore til den anfeegtede afgorelses
annullation.

For det forste skal det fastslds, at appelkammeret har vurderet det anfaegtede
varemeerkes opnaelse af forngdent seerpreeg pa grundlag af en raekke indicier, navnlig
erkleeringerne fra forskellige sammenslutninger og forbrugerundersogelsen foretaget i
Tyskland, samt den omsteendighed, at intervenientens varer i en anseelig periode havde
veeret veletablerede pa alle de relevante markeder, og at intervenienten i udbredt
omfang og i lang tid havde anvendt kombinationen af farverne gren og gul som
varemeerke for disse varer.
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For det andet skal det papeges, at det af den anfeegtede afgorelses punkt 5 fremgar, at
intervenienten har veeret pa det danske marked siden 1947 og pa det irske marked siden
1951. Det folger desuden af sagsakten fra appelkammeret, at intervenienten siden 1970
har veeret veletableret pa begge disse markeder pa en méde, der er sammenlignelig med
dennes tilstedeveerelse i flere andre medlemsstater pa dette tidspunkt.

Det kan séledes ikke bebrejdes appelkammeret, at det ansd, at det i tilstreekkeligt
omfang var blevet bevist, at det anfeegtede varemserke den 1. april 1996 — hvilket var
datoen for indgivelsen af ansggningen om registrering af det anfeegtede varemeerke —
havde faet fornedent seerpraeg som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

Det folger af det foregéende, at sagsogerens forste anbringende ikke kan tages til folge.

Om det andet og det tredje anbringende vedrorende tilsidescettelse af henholdsvis
artikel 8, stk. 4, og artikel 73 i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

Inden for rammerne af andet og tredje anbringende har sagsegeren hovedsageligt gjort
geldende, at den anfegtede afgorelse i forhold til sagsegerens italienske ikke-
registrerede varemeerke, der omfatter farverne gren og gul, har anvendt strengere
kriterier end dem, som fandt anvendelse i forbindelse med undersogelsen af
ansegningen om registrering af det anfeegtede varemeerke, uanset at betingelserne for
at erhverve rettigheder til varemeerker i det veesentlige er de samme i de to tilfeelde.
Folgelig har appelkammeret ikke blot tilsidesat artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94,
men ogsa forordningens artikel 73 i det omfang, dets begrundelse var utilstreekkelig og
selvmodsigende.
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Harmoniseringskontoret og intervenienten har pastaet disse anbringender forkastet.

Rettens bemeerkninger

Hvad angér anbringendet vedrgrende tilsideseettelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94
skal det fastslas, at det ber forkastes.

Det folger nemlig af retspraksis, at begrundelsen i henhold til artikel 73 i forordning
nr. 40/94 klart og utvetydigt skal angive, hvilke overvejelser udstederen af akten har
gjort sig. Formélet med begrundelsespligten er, dels at de bergrte personer kan fa
kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, for at de kan forsvare deres
rettigheder, dels at Feellesskabets retsinstanser kan efterprgve beslutningens lovlighed
(jf. Rettens dom af 21.11.2007, sag T-111/06, Wesergold Getrankeindustrie mod KHIM
— Lidl Stiftung (VITAL FIT), ikke trykt i Samling af Afgerelser, preemis 62 og den deri
neevnte retspraksis).

Tilsvarende bemzerkes det, at en selvmodsigelse i begrundelsen for en beslutning udger
en tilsideseettelse af forpligtelsen i henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94, som kan
pavirke gyldigheden af den omhandlede retsakt, safremt det godtgeres, at adressaten
for retsakten pa grund af selvmodsigelsen helt eller delvist er afskaret fra at gere sig
bekendt med den egentlige begrundelse for beslutningen, og at der derfor ikke er nogen
som helst retlig stotte for retsaktens konklusion eller dele heraf (jf. i denne retning
Rettens dom af 24.1.1995, sag T-5/93, Tremblay m.fl. mod Kommissionen, Sml. II,
s. 185, preemis 42).

I det foreliggende tilfeelde foregiver sagsogeren ikke at have veeret afskaret fra at gore sig
bekendt med begrundelsen for, at appelkammeret traf den anfegtede afgorelse.
Sagsogeren gor snarere geldende, at appelkammeret har vurderet sammenlignelige
beviser forskelligt, og at det folgelig har draget forskellige konklusioner péa grundlag af
lignende omsteendigheder. En sédan tilgang kan dog ikke — selv hvis den godtgeres —
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udgere en tilsideseettelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94, men kun en tilsideseettelse
af forordningens artikel 8, stk. 4.

Hvad angér den pastaede tilsideseettelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 pastar
sagsogeren, at appelkammeret har konkluderet, at sagsogeren ikke i realiteten havde
erhvervet en varemeerkerettighed pa det italienske marked, uanset at farverne pa
sagsogerens tegn var de samme som pa det anfeegtede varemeerke, at de fremlagte
beviser havde samme veegt, hvis ikke de vejede tungere, og at betingelserne for
erhvervelse af en sekundeer betydning var de samme.

I denne forbindelse skal det papeges, at den bevisbyrde, der pahviler sagsegeren i
henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, svarer til den, der pahviler
intervenienten i henhold til denne forordnings artikel 7, stk. 3.

Det skal imidlertid i det foreliggende tilfeelde fastslas, at det af de ubestridte faktiske
omstendigheder fremgér, at de af sagsogeren for appelkammeret fremlagte beviser
samlet set havde en ringere bevisveerdi end de af intervenienten fremlagte.

For det forste er det mellem parterne ubestridt, at sagsegeren i hvert fald mellem 1973
og 1982 indstillede brugen af farvekombinationen gren og gul pé sine varer i Italien.
Uanset at det for sagsogeren havde veeret muligt ved brugen mellem 1983 og 1996 at
erhverve en ikke-registreret rettighed til sit tegn, blev muligheden ikke udnyttet. Det
folger ogsa af det i den anfaegtede afggorelses punkt 45 og 46 anforte, at sagsegeren ikke
bestrider, at denne ikke har brugt kombinationen af farverne gren og gul pa en
gennemgaende og ensartet made. Tveertimod har sagsggeren anvendt mange nuancer
af gren og gul samt en kombination af farverne gren og hvid.

Det folger heraf, at afbrydelsen i brugen af kombinationen af farverne gren og gul som
varemeerke samt den varierende brug af disse farver har veeret af en beskaffenhed, som
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har hindret kundekredsen i systematisk at forbinde sagsogeren med en bestemt
kombination af farver.

For det andet ansd appelkammeret med rette, at bevisveerdien af erkleeringer fra
tidligere ansatte hos sagsegeren var tvivlsom. Som det fremgar af den anfegtede
afgorelses punkt 46 og 54, blev disse erkleeringer ikke stottet af andre beviser i
sagsakten, og de blev endda delvist modsagt.

For det tredje kan det ikke bebrejdes appelkammeret, at det har konkluderet, at den af
sagsogeren fremlagte markedsundersggelse ikke var overbevisende. Det skal i denne
forbindelse papeges, at appelkammeret i den anfeegtede afggrelses punkt 57 og 58 med
rette gjorde opmeerksom p4, at deltagerne i denne undersggelse — i modseetning til den
afintervenienten gennemforte undersogelse — ikke var blevet spurgt om grunden til, at
de gav et givent svar, og at deltagerne ikke var blevet forevist et andet billede i en anden
farve med henblik pd at sikre, at de ikke genkendte billedet i kraft af andre kriterier end
farven. Sagsegeren har ikke bestridt disse faktiske omstendigheder. Folgelig kan det
ikke fastslas, hvorvidt deltagerne ved slutningen af sagsegerens undersogelse
genkendte sagsegerens varer alene pa grund af deres farver og ikke péa grund af deres
form eller andre bestanddele.

Tilsvarende skal det fastslds, at appelkammeret med rette konkluderede, at
bevisveerdien af sagsegerens undersegelse var veesentligt ringere end den af
intervenienten fremlagte, eftersom de i sagsegerens undersegelse deltagende personer
var blevet bedt om ud fra erindringen at genskabe deres opfattelse af varemeerker ti ar
tidligere.

P4a grundlag af det anforte ma det andet og det tredje anbringende forkastes.

1I - 4070



79

80

BCS MOD KHIM — DEERE (KOMBINATION AF FARVERNE GRON OG GUL)

Sagsagte bor derfor frifindes.

Sagens omkostninger

I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, péleegges det den tabende part at
betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Sagsogeren har tabt
sagen og ber derfor pélegges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med
Harmoniseringskontorets og intervenientens pastande herom.

Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling):

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
frifindes.
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2) BCS SpA betaler sagens omkostninger.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Afsagt i offentligt retsmode i Luxembourg den 28. oktober 2009.

Underskrifter
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