g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (siédma izba)

z dnia 24 wrzeénia 2019 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
unijnego znaku towarowego V V-WHEELS — Wczes$niejsze graficzne niezarejestrowane, krajowe
i unijne znaki towarowe VOLVO - Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Podobienstwo oznaczenn — Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia (UE) 2017/1001
W sprawie T-356/18

Volvo Trademark Holding AB, z siedziba w Goteborgu (Szwecja), reprezentowana przez adwokata
T. Doldego i M. Hawkinsa, solicitor,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
S. Bonne i H. O'Neilla, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO byla
Paalupaikka Oy, z siedziba w Iisalmi (Finlandia),
majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 21 marca 2018 r.
(sprawa R 1852/2017-4) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Volvo Trademark
Holding a Paalupaikka,
SAD (siédma izba),
w skladzie: V. Tomljenovi¢, prezes, E. Bieliinas i A. Kornezov (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: R. Ukelyte, administrator,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 7 czerwca 2018 r.,
po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 4 pazdziernika 2018 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 maja 2019 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.
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Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 4 sierpnia 2015 r. Paalupaikka Oy dokonala w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.
2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017,
L 154, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest nastepujace oznaczenie graficzne:

\/-WHEELS

Oznaczenie to opisano w zgloszeniu jako ,[n]iebieska, okragla obwddke, wewnatrz ktérej [znajduje sie]
srebrna litera »v«”, ktéra to obwédka ,ma waskie, srebrne obramowanie” i zostala ukazana powyzej
stekstu »V-WHEELS«”, za§ w ,tekscie litera »V« jest srebrna, a pozostale znaki niebieskie”. Towary,
dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,obrecze do kot
samochodowych; obrecze két pojazdow; kota; rolki [kota] do pojazdéw; kota samochodowe; kota do
motocykli; kola pojazdéw; koétka samonastawne do wdzkéw [pojazdy]; kola [czesci do pojazdéw
ladowych]; kota do gokartéw; kota, opony i gasienicowy uklad biezny”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Znakéow Towarowych Unii
Europejskiej nr 182/2015 z dnia 25 wrze$nia 2015 r.

W dniu 31 grudnia 2015 r. skarzaca, Volvo Trademark Holding AB, wniosta sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego oznaczenia dla towaréw oznaczonych w pkt 3 powyzej.

2 ECLL:EU:T:2019:690



WYROK Z DNIA 24.9.2019 R. — SprawA T-356/18
VorLvo TRADEMARK/EUIPO — Paaruraikka (V V-WHEELS)

Sprzeciw zostal oparty na nastepujacych wcze$niejszych znakach towarowych, ktérymi oznaczono
towary nalezace do klasy 12:

— graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym pod nr. 10397016, ukazanym ponizej:

VOLVO:

— graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym pod nr. 4804522, ukazanym ponizej:

@

— graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym pod nr. 9045311, ukazanym ponizej:

@

— graficznym finlandzkim znaku towarowym zarejestrowanym pod nr. 66240, ukazanym ponizej:

VOL

N

— graficznym szwedzkim znaku towarowym zarejestrowanym pod nr. 385923, ukazanym ponizej:

4

— graficznym szwedzkim znaku towarowym, zgloszonym w dniu 22 sierpnia 2014 r., ukazanym
ponizej:

@

— powszechnie znanym w Unii Europejskiej znaku towarowym, ukazanym ponizej:

—

N\

VOLVO

<\\

— powszechnie znanym w Unii znaku towarowym, ukazanym ponizej:

S

— powszechnie znanym w Unii znaku towarowym, ukazanym ponizej:

@

@

Na poparcie sprzeciwu podniesiono podstawy okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001].

W dniu 19 czerwca 2017 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw w calosci.
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W dniu 22 sierpnia 2017 r. skarzaca wniosta do EUIPO, na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 66-71 rozporzadzenia 2017/1001), odwolanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 21 marca 2018 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzja”) Czwarta Izba Odwotawcza EUIPO
oddalita odwotanie. W szczegdlnosci stwierdzila ona przede wszystkim, ze oznaczenie, dla ktdérego
dokonano zgloszenia, jest odmienne od wcze$niejszych znakéw towarowych przywotanych na poparcie
sprzeciwu i ze, w konsekwencji, nie mozna stwierdzi¢ zadnego prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001. Nastepnie oddalita ona sprzeciw
w zakresie, w jakim opiera si¢ on na podstawie okre$lonej w art. 8 ust. 5 wspomnianego
rozporzadzenia, poniewaz pierwsza przestanka zastosowania tego przepisu nie jest spelniona ze
wzgledu na to, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa odmienne. Wreszcie stwierdzita ona, ze ani
badanie opinii publicznej, ani decyzja Patentstyret (norweskiego urzedu wtasnosci przemystowej) —
przedstawione przez skarzaca — nie moga poda¢ powyzszych stwierdzen w watpliwosc.

Zadania stron
Strona skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi w zwiazku
z postepowaniem przed Wydziatem Sprzeciwéw i Czwarta Izbg Odwotawcza EUIPO.

EUIPO wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi w calosci;

— obciazenie skarzacej poniesionymi przez EUIPO kosztami.

Co do prawa

Na poparcie skargi strona skarzaca podnosi cztery zarzuty. Zarzuty pierwszy i drugi dotycza
odpowiednio naruszenia art. 8 ust. 5 i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001. Zarzut trzeci
dotyczy przeinaczenia okolicznosci faktycznych i dowoddéw przez Izbe Odwolawczy, z naruszeniem
art. 72 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001. Zarzut czwarty dotyczy naruszenia obowigzku uzasadnienia
ciazacego na Izbie Odwotawczej zgodnie z art. 94 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001.

Z zaskarzonej decyzji wynika, iz Izba Odwolawcza stwierdzita, w ramach analizy wzglednej podstawy
odmowy rejestracji wskazanej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001, ze kolidujace ze soba
oznaczenia sa odmienne, w zwiazku z czym nalezy oddali¢ sprzeciw oparty zaréwno na art. 8 ust. 1
lit. b), jak i na art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

Co sie tyczy zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001,
skarzaca jest w istocie zdania, ze Izba Odwolawcza blednie stwierdzila brak jakiegokolwiek
podobienistwa miedzy oznaczeniami, odmawiajac w ten sposéb zastosowania wzglednej podstawy
odmowy rejestracji wskazanej w tym przepisie.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niej
zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 nie rejestruje si¢ zgloszonego znaku
towarowego, jezeli jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym lub do niego podobny,
niezaleznie od tego, czy towary lub ustugi, dla ktérych jest zglaszany, sa identyczne z tymi, podobne
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lub niepodobne do tych, dla ktérych zostal zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy, jezeli
w przypadku wczesniejszego unijnego znaku towarowego cieszy si¢ on renoma w Unii lub
w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego cieszy sie on renomg w danym panstwie
czlonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowaloby
czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczeéniejszego znaku
towarowego badz tez dziatalo na ich szkode.

Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 wynika, Ze zastosowanie tego przepisu jest
uzaleznione od spelnienia kumulatywnych przestanek takich jak, po pierwsze, identycznos$¢ lub
podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw towarowych, po drugie, istnienie renomy wcze$niejszego
znaku towarowego, na ktéry powotano sie w sprzeciwie, po trzecie, istnienie prawdopodobienstwa, ze
uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego bedzie powodowaé czerpanie
nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz
tez dziala¢ na ich szkode (wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r., EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509,
pkt 54).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem naruszenia, o ktéorych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
2017/1001, jesli wystepuja, stanowia konsekwencje pewnego stopnia podobienstwa miedzy
wczesniejszym a pozniejszym znakiem towarowym, z powodu ktérego dany krag odbiorcéw bedzie
kojarzyl te dwa znaki, to znaczy dostrzeze miedzy nimi zwigzek, nie mylac ich jednak (zob. wyrok
z dnia 12 marca 2009 r., Antartica/OHIM, C-320/07 P, niepublikowany, EU:C:2009:146, pkt 43
i przytoczone tam orzecznictwo).

Co sie tyczy w szczegdlnosci pierwszej przestanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001,
wspomnianej w pkt 17 powyzej, a mianowicie identycznosci lub podobienstwa kolidujacych ze soba
oznaczen, nalezy przypomnie¢, Ze zgodnie z orzecznictwem Trybunalu stopien podobienstwa,
wymagany zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 z jednej strony i art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia z drugiej strony, jest odmienny. Otéz podczas gdy objecie ochrona ustanowiona na
mocy pierwszego z tych dwoéch przepisow jest uzaleznione od stwierdzenia takiego stopnia
podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, ze w odczuciu danego kregu
odbiorcéw istnieje w przypadku tych znakéw prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, istnienie
takiego prawdopodobiernstwa nie jest wymagane dla ochrony przyznanej na podstawie drugiego z nich.
Zatem naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001, moga stanowic
konsekwencje nizszego stopnia podobienstwa miedzy wczesniejszym a pdzniejszym znakiem
towarowym, o ile stopien ten jest wystarczajacy, by dany krag odbiorcéw kojarzyt ze soba wspomniane
znaki, to znaczy stwierdzal, ze wystepuje miedzy nimi zwigzek (wyroki: z dnia 24 marca 2011 r.,
Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 53; z dnia 20 listopada 2014 r., Intra-Presse/Golden
Balls, C-581/13 P i C-582/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2387, pkt 72).

Z powyzszego wynika, ze gdy wszelkie podobieristwo miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami jest
wykluczone, art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001, podobnie jak art. 8 ust. 1 lit. b), oczywiscie nie
moze znalez¢ zastosowania. Wylacznie przy zalozeniu, ze kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja
pewne podobienstwo, nawet niewielkie, nalezy przeprowadzi¢ calo$ciowa ocene w celu zbadania, czy
niezaleznie od niskiego stopnia podobieristwa miedzy nimi istnieje, ze wzgledu na obecno$¢ innych
majacych znaczenie czynnikéw takich jak powszechna znajomo$¢ lub renoma wczesniejszego znaku
towarowego, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad lub zwiazek miedzy tymi znakami
towarowymi w odczuciu danego kregu odbiorcéw (zob. podobnie wyroki: z dnia 24 marca 2011 r.,
Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 66; z dnia 20 listopada 2014 r., Intra-Presse/Golden
Balls, C-581/13 P i C-582/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2387, pkt 73).

To w $wietle powyzszych wstepnych uwag nalezy rozpatrzy¢ pierwszy z zarzutéw podniesionych przez
skarzaca.
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W niniejszym wypadku Izba Odwolawcza stwierdzita, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa odmienne i,
na tej podstawie, wskazala na niestosowanie podstawy odmowy rejestracji wskazanej w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia 2017/1001 — bez zbadania pozostalych przestanek okreslonych w tym przepisie,
wspomnianych w pkt 17 powyzej.

Nalezy zatem zbada¢, czy Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze nie istnieje zadne podobienistwo —
nawet nieznaczne — miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze dwa oznaczenia sa podobne, gdy z punktu widzenia
wlasciwego kregu odbiorcéw istnieje miedzy nimi przynajmniej cze$ciowa réwnos¢ w zakresie jednego
lub szeregu istotnych aspektéow, a mianowicie aspektéw wizualnych, fonetycznych i konceptualnych
[zob. wyrok z dnia 29 listopada 2018 r., Louis Vuitton Malletier/EUIPO - Fulia Trading (LV BET
ZAKLADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, niepublikowany, EU:T:2018:850, pkt 66 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Ocena podobienistwa dwdch oznaczen nie moze ograniczy¢ sie do zbadania tylko jednego z elementéw
tworzacych dany zlozony znak towarowy i poréwnania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie,
poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize danych znakéw towarowych postrzeganych jako calos¢,
co nie oznacza, ze calo$ciowe wrazenie pozostawione przez zlozony znak towarowy w pamieci
wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych przypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden
lub kilka z jego sktadnikéw (zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P,
EU:C:2007:333, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Dopiero wtedy, gdy wszystkie pozostale
sktadniki znaku towarowego sa pomijalne, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wylacznie od skladnika
dominujacego (wyroki: z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 42;
z dnia 20 wrzesnia 2007 r., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, niepublikowany, EU:C:2007:539, pkt 43). Jest tak
w szczegbdlno$ci wowcezas, gdy skladnik ten jest w stanie samodzielnie zdominowa¢ wizerunek tego
znaku, jaki wlasciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci, skutkiem czego wszystkie pozostale skiadniki
tego znaku towarowego sa bez znaczenia dla wywieranego przez ten znak calo$ciowego wrazenia
(wyrok z dnia 20 wrzesnia 2007 r., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, niepublikowany, EU:C:2007:539,
pkt 43).

W niniejszym wypadku Izba Odwolawcza przede wszystkim stwierdzita, w ramach oceny opartej na
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001, ze wlasciwy krag odbiorcédw, jaki nalezy uwzgledni¢, to
szeroki krag odbiorcéw, mianowicie konsumenci koncowi i profesjonalisci, ktérych poziom uwagi
waha sie od przecietnego do wysokiego, za$ terytorium wlasciwym dla analizy prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad jest Unia — co sie tyczy wczesniejszych unijnych znakéw towarowych
i niezarejestrowanych powszechnie znanych wczeéniejszych znakéw towarowych — a takze Szwecja
i Finlandia — co sie tyczy krajowych znakéw towarowych zarejestrowanych na tych terytoriach. Strony
nie kwestionuja tej definicji wlasciwego kregu odbiorcéw.

Nastepnie Izba Odwolawcza przeprowadzita poréwnanie wizualne, fonetyczne i konceptualne
kolidujacych ze soba oznaczen. W pierwszej kolejnosci rozpatrzylta sprzeciw w zakresie, w jakim zostal
on oparty na unijnym znaku towarowym nr 10397016, ukazanym w pkt 6 powyze;.

W tym wzgledzie Izba Odwotawcza stwierdzita, ze oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest
oznaczeniem graficznym utworzonym ze stylizowanej litery ,v”, zapisanej srebrnym kolorem
i umieszczonej w niebieskim kregu. Wedlug Izby Odwotawczej uzyta czcionka jest podobna do
standardowej czcionki Garamond, dostepnej w kazdym programie edytujacym tekst. Dodata, ze — pod
tym kregiem — ukazano taka sama stylizowana litere, lecz w mniejszym rozmiarze, a nastepnie facznik
i wyraz ,wheels” zapisany czcionka podobna do czcionki Arial. Stwierdzia ona, Ze wspomniany wyraz
— bedacy znanym angielskim wyrazem, ktéry moze zosta¢ zrozumiany w calej Unii — jest opisowy
w odniesieniu do towaréw oznaczonych znakiem towarowym, co do ktérego wniesiono o rejestracje,
i nieodrézniajacy w odniesieniu do samochodéw, a takze ze litera ,v’ nie przenosi zadnego znaczenia
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w odniesieniu do samochodéw. Na tej podstawie wskazala, ze ,w najlepszym wypadku dla wnoszacej
odwolanie” oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest zdominowane przez srebrna litere ,v”
umieszczong w niebieskim kregu — za$ kolor niebieski jest kolorem podstawowym.

Co sig tyczy unijnego znaku towarowego nr 10397016, Izba Odwolawcza wskazala, ze sklada si¢ on ze
stylizowanego przedstawienia elementu slownego ,volvo” zapisanego niebieskimi literami — za$ kolor
niebieski jest kolorem podstawowym - czcionka podobna do standardowej czcionki Garamond,
»jedynie z ta réznica, ze litery te [wydaja sie] nieznacznie grubsze niz we [wspomnianej czcionce]”. Co
sie tyczy kolidujacych ze soba oznaczen, wskazala, ze zaréwno czcionka, jak i uzyty kolor sa bardzo
proste i powszechnie uzywane w obrocie handlowym, w zwigzku z czym nie nadaja one charakteru
odrézniajacego wspomnianym oznaczeniom.

Co sig tyczy poréwnania wizualnego kolidujacych ze soba oznaczen, w pkt 30 zaskarzonej decyzji Izba
Odwotawcza stwierdzila, ze elementy dominujace wspomnianych oznaczen, a mianowicie,
odpowiednio, litera ,v’ w wypadku oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia, i element stowny
»volvo” w wypadku wczesniejszego znaku towarowego, sa odmienne. Wskazala, ze oznaczenia
skladajacego sie z jednej litery nie mozna uzna¢ za podobne do wyrazu rozpoczynajacego sie od tej
samej litery. Wedlug Izby Odwotawczej dodatkowe elementy graficzne réwniez sa odmienne. Wskazata
ona, ze nawet jesli dwa oznaczenia maja niebieski kolor i nawet jesli chodzi o taki sam odcient koloru
niebieskiego, nie kompensuje to istniejacych pomiedzy nimi réznic.

Pod wzgledem fonetycznym Izba Odwotawcza stwierdzila, ze pojedyncza litera ,v”, zawarta
w oznaczeniu, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest wymawiana odmiennie od litery ,v’ zawartej
w elemencie stownym ,volvo” wcze$niejszego znaku towarowego, w jezykach angielskim, hiszpanskim
i niemieckim. Majac na wzgledzie, ze nie dysponowala ona zadnym przykladem w innym jezyku
wykazujacym stan odmienny, stwierdzila, ze kolidujace ze soba oznaczenia nie sa podobne pod
wzgledem fonetycznym.

Pod wzgledem konceptualnym Izba Odwotawcza stwierdzila, ze zadne poréwnanie nie jest mozliwe,
poniewaz ani element dominujacy i odrdzniajacy oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia, ani
wczesniejszy znak towarowy nie niosa ze sobg znaczenia.

Ponadto Izba Odwotawcza wskazata, ze gdyby uwzgledni¢ element ,v-wheels” oznaczenia, dla ktérego
dokonano zgloszenia, kolidujace ze soba oznaczenia bylyby jeszcze bardziej rézne pod wzgledem
wizualnym i fonetycznym. Podobnie zdaniem Izby Odwolawczej, gdyby przypisaé elementowi
dominujacemu wspomnianego oznaczenia dane pojecie, a mianowicie pojecie pojedynczej litery, lub
gdyby uwzgledni¢ wyraz ,wheels” elementu ,v-wheels” tego oznaczenia, kolidujace ze soba oznaczenia
bylyby odmienne pod wzgledem konceptualnym.

W drugiej kolejnosci Izba Odwolawcza dokonala poréwnania oznaczenia, dla ktérego dokonano
zgloszenia, z wszystkimi innymi wcze$niejszymi graficznymi znakami towarowymi przedstawionymi na
poparcie sprzeciwu i ukazanymi w pkt 6 powyzej. W tym wzgledzie wskazala, ze wszystkie te znaki
towarowe skladaja sie ze slownego elementu odrézniajacego ,volvo”, zapisanego taka sama czcionka
jak unijny znak towarowy nr 10397016, i ,ze wsp6ldominujacego elementu graficznego”, przy czym
element stowny ,volvo” zapisano czarnym kolorem na bialej etykiecie albo kolorem bialym na czarnej
lub niebieskiej etykiecie. Co wiecej, stwierdzita ona, ze owe znaki towarowe nie zawieraja kregu, wbrew
temu, co twierdzi skarzaca, poniewaz ich elementu graficznego nie da sie rozlozy¢ na krag i strzatke,
lecz jest postrzegany jako jednolity element przypominajacy powszechnie znany symbol plci meskiej (),
w zwigzku z czym kolidujace ze soba oznaczenia nie maja takiego samego okraglego elementu. Ponadto
w zadnym z tych znakéw towarowych element stowny ,volvo” nie zostal zapisany srebrnym kolorem —
w odréznieniu od litery ,,v7 wspomnianego oznaczenia. Ze wzgledu za$ na to, ze wszystkie te znaki
towarowe zawieraja dodatkowy element ,wspétdominujacy”, réznice miedzy nimi a tym oznaczeniem
sa ,tym wieksze”. W konsekwencji Izba Odwolawcza stwierdzila, ze rozpatrywane oznaczenie jest
odmienne od wszystkich wyzej wymienionych znakéw towarowych.
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Skarzaca podnosi, ze dla celéw stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 ocena podobieristwa
miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, ktérej dokonata Izba Odwotawcza, jest bledna pod wieloma
wzgledami. W skardze i na rozprawie skarzaca uscislila, ze jej argumenty koncentruja sie w istocie na
poréwnaniu miedzy oznaczeniem, dla ktérego dokonano zgloszenia, a powszechnie znanym unijnym
znakiem towarowym ukazanym ponizej (zwanym dalej ,,wcze$niejszym znakiem towarowym, na ktéry
sie powotano”):

Oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia Wczesniejszy powszechnie znany w Unii znak

towarowy

/-WHEELS

Zdaniem skarzacej istnieje okre$lone podobienstwo wizualne miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami ukazanymi w pkt 35 powyzej ze wzgledu na to, ze maja one szereg wspdlnych
elementéw, a mianowicie litere ,v”, okragle ksztalty, pozycje elementéw stownych wewnatrz
wspomnianych okraglych ksztaltéw, taka sama kombinacje koloréw niebieskiego i srebrnego oraz
uzywanie takiej samej czcionki, ktéra nie jest standardowa czcionka Garamond, lecz czcionka
specjalnie utworzona przez skarzaca. Izba Odwolawcza nie uwzglednita za$§ niektérych z tych
zbieznosci ani calo$ciowego wrazenia wywolywanego przez wspomniane oznaczenia. Poza tym istnieje
rowniez okres$lone podobienistwo fonetyczne miedzy tymi oznaczeniami.

EUIPO odpowiada, po pierwsze, ze okoliczno$¢, iz element stowny ,volvo” zawarty w wczesniejszym
znaku towarowym, na ktdry sie powotano, rozpoczyna sie od litery ,v”, ktéra nastepnie sie powtarza,
nie wystarcza, aby usuna¢ rdznice istniejace miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami ukazanymi
w pkt 35 powyzej, i ze uzyta czcionka nie jest szczegdlnie odrézniajaca. Po drugie, wspomniane
oznaczenia nie majg takich samych elementéw graficznych, w szczegélnosci okraglego ksztaltu, ani
takich samych elementéw stownych, w zwigzku z czym nie mozna ich uzna¢ za podobne. Po trzecie,
wbrew temu, co twierdzi skarzaca, element slowny wczeéniejszego znaku towarowego, na ktéry sie
powolano, zostal umiejscowiony w prostokacie zajmujacym mniej niz jedna trzecia symbolu plci
meskiej, podczas gdy element ,v” oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia, zajmuje cala
powierzchnie kota, na ktérym go umieszczono. Po czwarte, odcienn srebrnego koloru uzyty we
wspomnianym oznaczeniu nie pokrywa sie¢ ze srebrnym kolorem wcze$niejszego znaku towarowego,
na ktéry sie powolano, a proporcja koloréw nie jest na tyle identyczna, by upodobnila wspomniane
oznaczenia. Kombinacja koloréw niebieskiego i srebrnego nie jest, ponadto, samoistnie odrézniajaca.

Nalezy wskaza¢, ze oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest zlozonym oznaczeniem
graficznym. Zawiera ono element, ktéry — przy uwzglednieniu jego rozmiaru i pozycji — jest elementem
dominujacym, utworzonym z litery ,,v” zapisanej srebrnym kolorem, nieznacznie stylizowana czcionka,
umieszczonej w niebieskim kregu ograniczonym cienka srebrna linia. Ponizej tego elementu znajduje
sie element slowny mniejszych rozmiaréw, a mianowicie ,v-wheels”, ktérego litera ,v” jest taka sama
jak litera zawarta w niebieskim kregu, lecz ukazana w nieznacznie mniejszym rozmiarze, a pozostate
znaki zapisano kolorem niebieskim, czcionka przypominajaca czcionke Arial.
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W tym wzgledzie w pkt 27 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza prawidlowo wskazatla, ze elementem
dominujacym oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest element skladajacy sie z wielkiej litery
»v" zapisanej srebrnym kolorem i umieszczonej w niebieskim kregu. Nalezy jednak uscisli¢, ze éw
niebieski krag, ze swej strony, jest ograniczony cienka okragla srebrna linia (zob. pkt 2 i 3 powyzej),
czego wspomniana izba nie wskazala. Co si¢ tyczy elementu stownego ,v-wheels” wspomnianego
oznaczenia, nalezy stwierdzi¢, ze nie mozna go uzna¢ za dominujacy, majac na wzgledzie jego rozmiar
i okolicznos¢, ze ukazuje on, w czesci, wielka stylizowana litere ,,v’ elementu dominujacego. Nie jest on
jednak pomijalny.

Jesli chodzi o wczesniejszy znak towarowy, na ktéry sie powolano, jest on réwniez zlozonym znakiem
towarowym utworzonym z elementu stownego ,volvo” zapisanego nieznacznie stylizowanymi literami
w kolorze bialym na tle niebieskiego prostokata umieszczonego w okraglym elemencie w srebrnym
kolorze polaczonym z niewielka strzalka o tym samym kolorze, wystajaca z prawej strony. W tym
wzgledzie Izba Odwolawcza rozwaznie wskazala, ze wspomniany znak towarowy zostal utworzony
z elementéw dominujacych, a mianowicie elementu stownego ,volvo” i okraglego elementu
polaczonego z niewielka strzatka wystajaca z prawej strony.

W pierwszej kolejnosci, co sie tyczy poréwnania ukazanych w pkt 35 powyzej kolidujacych ze soba
oznaczen pod wzgledem wizualnym, Izba Odwotawcza stwierdzita w istocie, ze sa one odmienne.

Jednakze w tym wzgledzie nalezy wskaza¢, jak twierdzi w istocie skarzaca, ze ukazane w pkt 35 powyzej
kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja zbieznosci pod wzgledem wizualnym.

Po pierwsze, element stowny elementu dominujacego oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia,
i element stowny wczesniejszego znaku towarowego, na ktéry sie powolano - mianowicie
odpowiednio litera ,v” i element stowny ,volvo” — wykazuja bowiem pewne podobienstwa. Z jednej
strony wspomniana litera pokrywa sie zwlaszcza z pierwsza litera tego elementu stownego. Z drugiej
strony w obydwu wypadkach, zapisano je identyczna czcionka. Nawet jesli ta czcionka nie jest
szczeg6lnie fantazyjna, jest ona jednak stylizowana i nie wymieniono jej wérédd ,standardowych”
czcionek programéw edytujacych tekst — jak potwierdzily strony na rozprawie. EUIPO nie kwestionuje
ponadto okoliczno$ci, ze rozpatrywana czcionka zostala opracowana specjalnie dla skarzacej i jest przez
nig uzywana od wielu lat. Ponadto, jak slusznie twierdzi skarzaca i wbrew temu, co wskazala Izba
Odwotawcza, réznice miedzy czcionka Garamond a czcionka uzyta w ukazanych w pkt 35 powyzej
kolidujacych ze soba oznaczeniach nie polegaja jedynie na zapisie ,nieznacznie grubszymi” literami,
lecz réwniez na okoliczno$ci, ze — odmiennie niz w wypadku czcionki Garamond - litera ,v’ we
wspomnianych oznaczeniach zostala zapisana z obcigeciem jej ostrej dolnej cze$ci. W konsekwencji
nalezy stwierdzi¢, ze w oznaczeniach tych uzyto takiej samej czcionki dla zapisu ich elementéw
stfownych ,v” i ,volvo”, ktéra to czcionka — wbrew temu, co stwierdzila Izba Odwotawcza — nie nalezy
do czcionek powszechnie uzywanych w obrocie handlowym.

W kazdym wypadku Sad wskazal juz, ze uzywanie takiej samej czcionki, nawet standardowej, stanowi
okoliczno$¢, ktora nalezy uwzgledni¢ w ramach dokonywania poréwnania wizualnego kolidujacych ze
soba oznaczen [zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r., Starbucks/EUIPO —
Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, niepublikowany, EU:T:2018:4, pkt 29, 52], w zwiazku z czym,
nawet w sytuacji gdyby elementy slowne kolidujacych ze soba oznaczen zostaly zapisane standardowa
czcionky, nie staloby to na przeszkodzie stwierdzeniu, ze istnieje zbiezno$¢ miedzy nimi.

Po drugie, elementy stowne ,,v” i ,volvo” kolidujacych ze soba oznaczen sa umiejscowione w $rodkowej
czeSci danego oznaczenia i zostaly wyraznie uwidocznione. W ukazanych w pkt 35 powyzej
kolidujacych ze soba oznaczeniach owe elementy slowne, zapisane odpowiednio kolorem srebrnym
i bialym, zostaly bowiem oba przedstawione na niebieskim tle posrodku okraglego elementu
graficznego (zob. pkt 50 ponizej), co je wyrdznia. Ze wzgledu na ich pozycje i zamierzony kontrast
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w zakresie uzytych koloréw sa one wyraznie uwidocznione. Jak stusznie twierdzi skarzaca, Izba
Odwotawcza nie uwzglednila tego aspektu przy ocenie podobienstwa wizualnego wspomnianych
oznaczen.

Po trzecie, w oznaczeniu, dla ktérego dokonano zgloszenia, i we wcze$niejszym znaku towarowym, na
ktéry sie powotano, uzyto bardzo podobnej kombinacji koloréw. Sa one bowiem oba koloru
niebieskiego, w bardzo podobnym odcieniu, nawet identycznym, ktéry to kolor uzyto we
wspomnianym oznaczeniu w odniesieniu do kregu, w ktérym umieszczono litere , v’ zapisang srebrnym
kolorem, a we wspomnianym znaku towarowym w prostokacie, w ktérym zapisano wyraz ,volvo”
w kolorze bialym. W obu uzyto takze srebrnego koloru: dla litery ,v” i cienkiej okraglej linii
otaczajacej niebieski krag — co sie tyczy tego oznaczenia; dla symbolu plci meskiej — co sie tyczy tego
znaku towarowego.

W tym wzgledzie o ile Izba Odwotawcza wskazala, ze w ukazanych w pkt 35 powyzej kolidujacych ze
soba oznaczeniach uzyto niebieskiego koloru, o tyle nie uwzglednita calo$ciowo uzywania bardzo
podobnej kombinacji koloréw. Podkreslona przez wspomniana izbe okoliczno$é¢, ze element stowny
wczesniejszego znaku towarowego, na ktory sie¢ powotano, zostal zapisany kolorem bialym, podczas
gdy element slowny elementu dominujacego oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest
zapisany srebrnym kolorem, nie usuwa wcale podobienstwa kombinacji koloréw uzytej we
wspomnianych oznaczeniach, poniewaz gdy te dwa kolory sa skontrastowane z niebieskim ttem — tak
jak w niniejszym wypadku — réznica miedzy nimi nie jest fatwo dostrzegalna. Faktycznie wspomniane
kombinacje koloréw przyczyniaja si¢ wtlasnie do uwidocznienia tych elementéw stownych i do
uzyskania analogicznego calo$ciowego rezultatu estetycznego.

Podobnie wskazana przez Izbe Odwolawcza okoliczno$¢, ze niebieski kolor uzyty w ukazanych
w pkt 35 powyzej kolidujacych ze soba oznaczeniach jest bardzo prosty i powszechnie uzywany
w obrocie handlowym, nie usuwa podobienistwa, jakie stwierdzono w odniesieniu do kombinacji
uzytych koloréw. W tym wzgledzie wystarczy przypomnieé, ze dla celéw poréwnania wizualnego
dwéch oznaczen nalezy uwzgledni¢ uzycie takich samych koloréw, nawet jesli sa one podstawowe,
takich jak kombinacja koloréw czarnego i bialego w sprawie lezacej u podstaw wyroku z dnia
16 stycznia 2018 r., COFFEE ROCKS (T-398/16, niepublikowanego, EU:T:2018:4, pkt 52).

Ponadto jesli chodzi o argument podniesiony przez EUIPO w odpowiedzi na skarge, zgodnie z ktérym
zaréwno proporcja, w jakiej podzielono kolory w ukazanych w pkt 35 powyzej kolidujacych ze soba
oznaczeniach, jak i uzyty w tych oznaczeniach odcienn srebrnego koloru sa odmienne, nalezy
stwierdzi¢, ze takiego uzasadnienia nie zawarto w zaskarzonej decyzji, w zwiazku z czym, poprzez taki
argument, EUIPO zamierza uzasadni¢ zaskarzona decyzje okoliczno$ciami, ktérych nie wskazano w tej
decyzji. Takiego uzupelnienia uzasadnienia nie mozna skutecznie powolywaé przed Sadem i nalezy je
oddali¢ jako niedopuszczalne [zob. podobnie wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r, CEDC
International/ OHIM - Underberg (Ksztalt zdzbta trawy w butelce), T-235/12, EU:T:2014:1058,
pkt 71]. W kazdym wypadku podnoszona réznica proporcji i odcienia srebrnego koloru nie podwaza
w zaden sposéb stwierdzenia, ze w oznaczeniu, dla ktérego dokonano zgloszenia, i we wczesniejszym
znaku towarowym, na ktéry sie powolano, uzyto bardzo podobnej kombinacji koloréw — wyraznie
i natychmiast dostrzegalne;j.

Po czwarte, nalezy wskaza¢, ze zaréwno oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia, jak
i wezesdniejszy znak towarowy, na ktéry sie powotano, calosciowo maja okragly ksztalt. Z jednej strony
jest bowiem bezsporne, ze oznaczenie to zawiera duzy niebieski krag, ktdry jest ograniczony cienka
okragla srebrna linia, nawet jesli Izba Odwolawcza nie uwzglednila tego ostatniego elementu.
Z drugiej strony wspomniana izba nie uwzglednila okoliczno$ci, ze wspomniany znak towarowy
obejmuje okragly wewnetrzny ksztalt ograniczony srebrnymi konturami symbolu plci meskiej, lub
przynajmniej dwoma pé6lokregami umieszczonymi powyzej i ponizej niebieskiego prostokata, w ktérym
zapisano element slowny ,volvo”. Co wiecej, zawarty w tym znaku towarowym symbol plci meskiej ()
sklada sie z okraglego elementu i strzatki. Nawet jesliby zalozy¢, tak jak EUIPO, ze wlasciwy krag
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odbiorcéw natychmiast rozpozna wspomniany symbol, nie bedzie to jednak oznaczalo — wbrew temu,
co stwierdzila wspomniana izba w pkt 37 zaskarzonej decyzji — ze 6w krag odbiorcéw nie zauwazy, iz
symbol plci meskiej sklada sie w szczegdlnosci z okraglego wyraznie dostrzegalnego elementu, tym
bardziej ze polaczona z nim strzatka jest o wiele mniejsza niz sam okragly element. Blednie zatem
Izba Odwotawcza stwierdzila we wspomnianym punkcie, ze rozpatrywany znak towarowy ,nie
[zawiera] kregu”.

Z powyzszego wynika, ze oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia, i wczesniejszy znak towarowy,
na ktory sie powolano, maja szereg wspélnych elementéw wizualnych, a mianowicie uzywanie takiej
samej czcionki, kombinacje bardzo podobnych koloréw, okragle ksztalty, posrodku ktérych
umiejscowiono i uwidoczniono ich odpowiednie elementy stowne, a elementy te pokrywaja sie ponadto
w zakresie litery ,v’ — pojedynczej litery w elemencie dominujacym oznaczenia, dla ktérego dokonano
zgloszenia, i pierwszej litery elementu slownego wcze$niejszego znaku towarowego, na ktoéry sie
powotano.

Jest prawda, jak wskazano to w zaskarzonej decyzji i jak twierdzi EUIPO, ze ukazane w pkt 35 powyzej
kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja réwniez istotne wizualne réznice. I tak, w szczegélnosci,
element stowny elementu dominujacego oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia, skladajacy sie
z jednej litery, mianowicie ,v”, rézni si¢ od elementu stownego ,volvo” wczesniejszego znaku
towarowego, na ktéry sie powotano, skladajacego sie z pieciu liter; wspomniane oznaczenie zawiera
niebieski krag w odréznieniu od wspomnianego znaku towarowego, w ktérym kontury okraglego
ksztaltu sa koloru srebrnego (zob. pkt 40 powyzej); w odréznieniu od wspomnianego oznaczenia
w znaku tym zawarto niebieski prostokat, w ktérym zapisano element stowny ,volvo”, a takze element
graficzny przypominajacy symbol plci meskiej; we wcze$niejszym znaku towarowym, na ktéry sie
powolano, nie zawarto elementu stownego ,v-wheels” ujetego w tym oznaczeniu.

Jednakze réznice te, niezaleznie od tego jak wazne by byly, nie czynia pomijalnymi, w ramach
calosciowego wrazenia wywolanego przez ukazane w pkt 35 powyzej kolidujace ze soba oznaczenia,
podobienstw wskazanych w pkt 43-51 powyzej. Wszystkie te podobienstwa dotycza bowiem réznych
aspektow elementéw dominujacych oznaczenia, dla ktérego dokonano zgloszenia, oraz wczesniejszego
znaku towarowego, na ktéry sie powolano, w zwigzku z czym nie mozna pominaé ich istotnego
charakteru.

Ponadto zakladajac, tak jak EUIPO, ze zadna z tych zbieznosci wskazanych w pkt 43-51 powyzej,
rozpatrywana odrebnie, nie wystarcza do stwierdzenia istnienia podobienistwa miedzy ukazanymi
w pkt 35 powyzej kolidujacymi ze soba oznaczeniami dla celéw stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
2017/1001, niemniej wspomniane zbieznosci, rozpatrywane lacznie, wykazuja niski stopien
podobienistwa wizualnego, ktéry nalezy uwzgledni¢ dla celéw stosowania tego przepisu. W tym
wzgledzie wystarczy przypomnie¢, ze zgodnie ze wspomnianym w pkt 24 i 25 powyzej orzecznictwem
dwa oznaczenia s3a podobne, gdy z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw istnieje miedzy nimi
przynajmniej czesciowa identyczno$¢ w zakresie jednego lub kilku istotnych aspektéw.

Ponadto na rozprawie EUIPO przyznalo, ze istnieja pewne zbieznosci miedzy ukazanymi w pkt 35
powyzej kolidujacymi ze soba oznaczeniami, podnoszac réwnocze$nie, ze jego zdaniem chodzi
o ,wypadek graniczny”, ktéry nie wskazuje na istnienie stopnia podobieristwa wymaganego na mocy
orzecznictwa. Jednakze w tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, Zze zgodnie z orzecznictwem
wspomnianym w pkt 19 powyzej stopienn podobiefistwa wymagany na mocy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
2017/1001 jest nizszy od stopnia wymaganego na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia i ze
zbieznosci wskazane w pkt 43—-51 powyzej, rozpatrywane lacznie, wystarczaja, aby stwierdzi¢ istnienie
niskiego stopnia podobienstwa wizualnego miedzy oznaczeniem, dla ktérego dokonano zgloszenia,
i wczeéniejszym znakiem towarowym, na ktéry sie powotano, ktére to podobienstwo nalezy
uwzgledni¢ dla celéw stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001.
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Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza bltednie stwierdzila, iz ukazane w pkt 35 powyzej kolidujace
ze soba oznaczenia s3 odmienne pod wzgledem wizualnym.

W drugiej kolejnosci, co si¢ tyczy poréwnania fonetycznego ukazanych w pkt 35 powyzej kolidujacych
ze soba oznaczen, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita brak podobienistwa
miedzy nimi. Po pierwsze bowiem, o ile oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest wymawiane
jedynie za pomoca litery ,v”, o tyle w pkt 31 zaskarzonej decyzji wspomniana izba stusznie wskazala, ze
litere ,,v’ wymawia si¢ odmiennie od elementu stownego ,volvo” zawartego we wcze$niejszym znaku
towarowym, na ktory sie powolano. W tym wypadku wspomniana litere wymawia sie za pomoca
dzwieku odpowiadajacego jego odczytowi alfabetycznemu, podczas gdy wspomniany element stowny,
utworzony z sylab ,vol” i ,vo”, wymawia si¢ w sposéb ciggly — z odmiennym akcentowaniem,
odmienng intonacja i odmiennym rytmem.

Po drugie, o ile oznaczenie, dla ktérego dokonano zgloszenia, jest wymawiane w taki sam sposéb jak
jego element stowny ,v-wheels”, o tyle takiego sposobu wymowy nie mozna skojarzy¢ z wymowa
elementu slownego ,volvo” wczes$niejszego znaku towarowego, na ktdry sie powolano. Wbrew temu,
co twierdzi skarzaca, sylaby, na jakie mozna rozlozy¢ kolidujace ze soba oznaczenia ukazane w pkt 35
powyzej, wymawia sie¢ w rézny sposob. I tak, nawet jesli niektére litery sie pokrywaja, sa one
wymawiane w odmiennej kolejnosci, z réznym akcentowaniem i rytmem.

Wreszcie w trzeciej kolejnosci, co sie tyczy poréwnania konceptualnego ukazanych w pkt 35 powyzej
kolidujacych ze soba oznaczen, wystarczy wskazaé, ze strony nie kwestionuja stwierdzenia Izby
Odwotawczej, zgodnie z ktérym takie poréwnanie nie jest, w niniejszym wypadku, mozliwe.

Nalezy zatem stwierdzi¢ istnienie niskiego stopnia podobienstwa wizualnego miedzy ukazanymi
w pkt 35 powyzej kolidujacymi ze soba oznaczeniami i brak podobienistwa miedzy nimi pod wzgledem
fonetycznym.

Dodatkowo nalezy przypomnie¢, ze aspekty wizualne, fonetyczne lub konceptualne kolidujacych ze
soba oznaczen nie zawsze majg taka sama wage. Znaczenie elementéw podobienistwa lub réznicy
miedzy oznaczeniami moze zaleze¢ w szczegdlnosci od samoistnych wlasciwosci tych oznaczen lub od
warunkow sprzedazy towaréw lub ustug oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami towarowymi. Jezeli
towary oznaczone danymi znakami towarowymi sa zwykle sprzedawane w sklepach samoobstugowych,
gdzie konsument sam wybiera towar i jest zmuszony wobec tego ufa¢ przede wszystkim wizerunkowi
znaku towarowego znajdujacemu sie na tym towarze, podobienistwo wizualne oznaczen bedzie mialo
co do zasady najwieksze znaczenie. Jezeli zas§ dany towar jest przede wszystkim sprzedawany poprzez
namawianie do zakupu ustnie, wieksze znaczenie bedzie zwykle przypisywane fonetycznemu
podobienistwu oznaczer. Wobec tego stopienn podobienstwa fonetycznego miedzy dwoma znakami
towarowymi ma ograniczone znaczenie w przypadku towardw, ktore sa sprzedawane w taki sposéb, ze
wlasciwy krag odbiorcéw podczas zakupu zazwyczaj postrzega znak towarowy, ktéry je oznacza,
w postaci wizualnej [wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Coca-Cola/OHIM - Mitico (Master), T-480/12,
EU:T:2014:1062, pkt 68; zob. takze podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2016 r., Future Enterprises/EUIPO —
McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 32].

Z powyzszego wynika, ze stwierdzajac niestusznie, ze ukazane w pkt 35 powyzej kolidujace ze soba
oznaczenia sa odmienne pod wzgledem wizualnym, Izba Odwotawcza popelnita btad, nie dokonujac
oceny calosciowego podobieristwa wspomnianych oznaczen i nie badajac, w konsekwencji, wszystkich
pozostalych przestanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001, wspomnianych w pkt 17

i 18 powyzej.

Wobec tego nalezy uwzgledni¢ zarzut pierwszy.
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W tych okoliczno$ciach i w zakresie, w jakim wystarcza, ze jedna wzgledna podstawa odmowy
rejestracji, taka jak wskazana w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001, stoi na przeszkodzie rejestracji
zgloszonego znaku towarowego, oraz w jakim Izba Odwolawcza powinna rozpatrzy¢é pozostale
przestanki zastosowania wspomnianego przepisu, nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji
w caloéci — bez koniecznosci badania pozostatych zarzutéw skarzacej [zob. podobnie wyrok z dnia
27 pazdziernika 2016 r., Spa Monopole/EUIPO - YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE),
T-625/15, niepublikowany, EU:T:2016:631, pkt 71].

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz EUIPO przegrato sprawe, nalezy zgodnie z zadaniem skarzacej orzec, ze pokrywa ono wlasne
koszty oraz koszty poniesione przez skarzaca w postepowaniu przed Sadem.

Ponadto ze wzgledu na to, ze skarzaca wniosla o obciazenie EUIPO kosztami poniesionymi przez nia
w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw i Izba Odwotawcza, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z art. 190 § 2 regulaminu postepowania niezbedne koszty poniesione przez strony w zwigzku
z postepowaniem przed izba odwolawcza uznaje si¢ za koszty podlegajace zwrotowi, wobec czego to
zadanie skarzacej jest dopuszczalne. Powyzsze nie dotyczy kosztéw poniesionych w zwiazku
z postepowaniem przed Wydzialem Sprzeciwéw. W rezultacie zadanie skarzacej dotyczace kosztow
poniesionych w zwiazku z postepowaniem przed Wydziatem Sprzeciwéw, ktére nie stanowia kosztéw

podlegajacych zwrotowi, jest niedopuszczalne [wyrok z dnia 20 wrzesnia 2018 r., Kwizda
Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, pkt 90, 91].

Z powyzszych wzgledéw
SAD (siédma izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 21 marca 2018 r. (sprawa R 1852/2017-4).

2) EUIPO zostaje obciazone kosztami postepowania, w tym niezbednymi kosztami poniesionymi
przez Volvo Trademark Holding AB dla celéw postepowania przed Izba Odwolawcza EUIPO.

Tomljenovic¢ Bielitinas Kornezov
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 24 wrze$nia 2019 r.

Podpisy
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