g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 24 september 2019*

"EU-varumérke — Inviandningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av
figurmiarket V V-WHEELS — De éldre EU-figurméarkena VOLVO, de dldre nationella figurmérkena
VOLVO och de idldre icke-registrerade figurmarkena VOLVO — Relativt registreringshinder —
Kanneteckenslikhet — Artikel 8.5 i férordning (EU) 2017/1001”
I mal T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, Goteborg (Sverige), foretritt av advokaten T. Dolde och M. Hawkins,
solicitor,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av S. Bonne och H. O’Neill,
bada i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i férfarandet vid EUIPO:s dverklagandendmnd var
Paalupaikka Oy, Idensalmi (Finland),
angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd den
21 mars 2018 (drende R 1852/2017-4) om ett inviandningsforfarande mellan Volvo Trademark
Holding och Paalupaikka,
meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Tomljenovi¢ samt domarna E. Bieliinas och A. Kornezov (referent),
justitiesekreterare: handlaggaren R. Ukelyte,
med beaktande av overklagandet som inkom till tribunalens kansli den 7 juni 2018,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 4 oktober 2018,

efter forhandlingen den 16 maj 2019,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 4 augusti 2015 ingav Paalupaikka Oy en ansokan om registrering av EU-varumadrke till Europeiska
unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dndrad lydelse (ersatt av
Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken
(EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumadrket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

“/-WHEELS

Kannetecknet beskrivs i registreringsansdokan som en ”[b]la rund cirkel, inuti vilken i mitten finns en
silverfargad "V”-bokstav. Den bla cirkeln omges av en smal silverfirgad avgransning. Nedanfor cirkeln
texten "V-WHEELS”. I texten ar "V”-bokstaven silverfirgad och ovriga tecken bla.”. De varor som
registreringsansdkan avsdg omfattas av klass 12 i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och
tilldgg, och motsvarar foljande beskrivning: "Hjulfilgar for bilar; [f]dlgar for fordonshjul; [h]jul;
[s]vangbara hjul [hjul till fordon och farkoster]; [h]jul till bilar; [h]jul fér motorcyklar; [f]Jordonshjul;
[s]vangbara hjul for vagnar (fordon); [h]jul [delar till fordon]; [h]jul for racerbilar i form av go-kart;
[h]jul, dack och larvband”

Registreringsansokan offentliggjordes i Tidningen om EU-varumdrken nr 182/2015 av den
25 september 2015.

Klaganden, Volvo Trademark Holding AB, framstillde den 31 december 2015 en invdndning mot
registreringen av det sokta kdnnetecknet for de varor som avses ovan i punkt 3.
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Invindningen grundade sig pa foljande dldre varumarken, som samtliga omfattade varor i klass 12:

det nedan étergivna EU-figurmarket, som registrerats under nr 10397016:

VOLVO:

— det nedan atergivna EU-figurmarket, som registrerats under nr 4804522:

4

— det nedan atergivna EU-figurmarket, som registrerats under nr 9045311:

(A
(vorvo]
N

— det nedan atergivna finldndska figurmarket, som registrerats under nummer 66240:

VOLVO,

— det nedan atergivna svenska figurmarket, som registrerats under nummer 385923:

@

— det nedan atergivna svenska figurmérket, som varit foremal for en registreringsansokan den
22 augusti 2014:

@

— det nedan atergivna, i Europeiska unionen vilkdnda, varumaérket:

—

N\

VOLVO

\

N

— det nedan atergivna, i unionen vélkdnda, varumarket:

S

— det nedan atergivna, i unionen vilkanda, varumairket:

@

Till stod for invandningen &beropades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 85 i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i férordning 2017/1001).

@

Den 19 juni 2017 avslog invindningsenheten invdndningen i dess helhet.
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Den 22 augusti 2017 oOverklagade klaganden invéndningsenhetens beslut vid EUIPO enligt
artiklarna 58-64 i férordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66—71 i forordning 2017/1001).

EUIPO:s fjarde overklagandendmnd avslog dverklagandet genom beslut av den 21 mars 2018 (nedan
kallat det overklagade beslutet). I synnerhet ansidg oOverklagandendmnden att det kénnetecken som
registreringsansokan avsdg skiljde sig fran de é&ldre varumiérken som aberopats till stod for
invindningen och att nagon risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
2017/1001 dirfor inte kunde konstateras. Overklagandenimnden avslog 6verklagandet dven vad
betriffar den grund for invindning som baserade sig pa artikel 8.5 i den forordningen, eftersom det
forsta villkoret for att tillimpa den bestimmelsen inte var uppfyllt, dd de motstaende kinnetecknen var
olika. Slutligen fann 6verklagandendmnden att varken marknadsundersokningar eller det beslut fran
Patentstyret (Norska patentverket) som klaganden har ingett, kunde paverka dessa slutsatser.

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigférklara det 6verklagade beslutet, och

— forplikta EUIPO att ersdtta rdttegdngskostnaderna, inklusive kostnaderna for forfarandet vid
invandningsenheten och vid EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd.

EUIPO har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Till stod for overklagandet har klaganden aberopat fyra grunder. Den forsta och den andra grunden
avser asidosdttande av artikel 8.5 respektive artikel 8.1 b i forordning 2017/1001. Den tredje grunden
avser att Overklagandendmnden missuppfattat de faktiska omstédndigheterna och bevisningen, vilket
strider mot artikel 72.2 i forordning 2017/1001. Som fjarde grund har det gjorts gillande att
overklagandendmnden asidosatte motiveringsskyldigheten enligt artikel 94.1 i férordning 2017/1001.

Det framgar av det 6verklagade beslutet att 6verklagandendmnden, vid bedomningen av det relativa
registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i foérordning 2017/1001, ansag att de motstaende
kénnetecknen var olika varandra, varfor den invindning som grundades pa artikel 8.1 b och 8.5 i
samma forordning inte skulle godtas.

Klaganden anser betriffande den forsta grunden, som avser asidosittande av artikel 8.5 i forordning
2017/1001, i huvudsak att overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning nédr den slog fast att
kdnnetecknen inte liknar varandra, och ddrmed avfirdade det relativa registreringshinder som avses i
den bestammelsen.

Enligt artikel 8.5 i férordning 2017/1001 far, efter invdndning fran innehavaren av ett éldre registrerat
varumairke i den mening som avses i artikel 8.2, det varumirke som ansokan avser inte registreras om
det dr identiskt med eller liknar ett dldre varumairke, oavsett om de varor eller tjanster for vilka det
tillampas dr identiska med, liknar eller inte liknar dem for vilka det dldre varumarket ar registrerat, om
det, i friga om ett dldre EU-varumirke, dr kdnt i unionen eller, i fraga om ett dldre nationellt
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varumérke, ar kdnt i medlemsstaten i fraga, och anvindningen av det varumérke som ansdkan avser
utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det édldre varumairkets
sarskiljningsformaga eller renommé.

Det framgar av lydelsen i artikel 8.5 i férordning 2017/1001 att den bestimmelsen ér tillaimplig endast
under forutsittning att foljande kumulativa villkor &r uppfyllda; for det forsta ska de motstaende
varumérkena vara identiska eller likna varandra, for det andra ska det dldre varumérke som aberopats
till grund for invandningen vara kint och for det tredje ska det finnas risk for att anviandningen av det
varumairke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang
for det aldre varumairkets sdrskiljningsformaga eller renommé (dom av den 28 juni 2018, EUIPO/Puma,
C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54).

Enligt fast rattspraxis dr de intrang som avses i artikel 8.5 i forordning 2017/1001, nir de &dger rum,
foljden av en viss likhet mellan det dldre och det yngre varumirket och denna likhet innebér att
omsittningskretsen forknippar dessa bada varumérken med varandra, det vill sdga att
omsittningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, &ven om den inte
forvaxlar dem (se dom av den 12 mars 2009, Antartica/harmoniseringskontoret, C-320/07 P, ej
publicerad, EU:C:2009:146, punkt 43 och dér angiven réttspraxis).

Nar det sarskilt galler det forsta villkoret for tillimpning av artikel 8.5 i férordning 2017/1001 (se ovan
punkt 17), ndmligen att de motstdende kénnetecknen &r identiska eller liknar varandra, erinrar
tribunalen om att enligt domstolens praxis skiljer sig den grad av likhet som krévs enligt artikel 8.1 b i
férordning 2017/1001, & ena sidan, och enligt artikel 8.5 i samma forordning, & andra sidan. For att det
skydd som inforts genom den forsta av dessa bada bestimmelser ska kunna genomféras kravs det att
det konstateras att det foreligger en sadan grad av likhet mellan de motstdende varumérkena att det
finns en risk for att omséttningskretsen forvaxlar dem. For skydd enligt den andra bestémmelsen
kravs emellertid inte att det foreligger en sadan risk. De intrang som avses i artikel 8.5 i forordning
2017/1001 kan saledes vara foljden av en mindre grad av likhet mellan det dldre och det yngre
varumadrket, forutsatt att likheten ér tillracklig for att omsattningskretsen forknippar varumérkena med
varandra, det vill sdga att omsattningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa
(dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 53,
och dom av den 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P och C-582/13 P, ej
publicerad, EU:C:2014:2387, punkt 72).

Harav foljer att det ar uppenbart att artikel 8.5 i forordning 2017/1001 och artikel 8.1 b i samma
forordning inte kan tillimpas ndr det inte foreligger nagra likheter mellan de motstaende
kéannetecknen. Det dr endast om de motstaende varumérkena i viss mén liknar varandra, om é&n i ringa
omfattning, som tribunalen ska gora en helhetsbedomning for att avgéra om det — trots att de
motstdende varumirkena liknar varandra endast i ringa omfattning — med anledning av andra
relevanta faktorer, sasom att det dldre varumadrket &ar vilkdnt eller kant, finns en risk for att
omsittningskretsen forvixlar varumirkena eller far uppfattningen att det finns ett samband mellan
dem (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret,
C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66, och dom av den 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls,
C-581/13 P och C-582/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2387, punkt 73).

Tribunalen ska prova klagandens forsta grund mot bakgrund av dessa inledande 6vervaganden.

I forevarande fall ansag overklagandendmnden att de motstdende kidnnetecknen var olika och drog
dédrav slutsatsen att det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i forordning 2017/1001 inte var
tillampligt. Namnden provade dérfor inte de andra villkor som foreskrivs i den bestimmelsen och som

angetts ovan i punkt 17.

Tribunalen ska dérfér prova huruvida 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nir den slog
fast att det inte forelag nagon likhet, inte ens i ringa omfattning, mellan de motstidende kannetecknen.
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24

25

26

27

28

29

Dowm AV DEN 24. 9. 2019 — MAL T-356/18
Vorvo TRADEMARK MOT EUIPO — PAALUPAIKKA (V V-WHEELS)

Tribunalen erinrar om att tva kédnnetecken liknar varandra om de ur omsittningskretsens synvinkel
atminstone delvis Overensstimmer med varandra i ett eller flera relevanta hdnseenden, namligen i
visuellt, fonetiskt eller begreppsmaissigt hianseende (se dom av den 29 november 2018, Louis Vuitton
Malletier/EUIPO - Fulia Trading (LV BET ZAKLADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, ej publicerad,
EU:T:2018:850, punkt 66 och dér angiven rattspraxis).

Bedomningen av likheten mellan tva kénnetecken kan inte begrénsas till att beakta endast en
bestandsdel i ett sammansatt varumirke och till att jamfora den med ett annat varumdérke.
Jamforelsen ska tvirtom goras genom att vart och ett av de aktuella varumirkena undersoks i sin
helhet. Detta utesluter inte att omséttningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett
sammansatt varumarke ger under vissa forhallanden kan domineras av en eller flera av varumairkets
bestindsdelar (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P,
EU:C:2007:333, punkt 41 och dir angiven réttspraxis). Det dr endast ndr alla andra bestandsdelar i
varumadrket dr forsumbara som beddomningen av likheten kan grunda sig enbart pa den dominerande
bestandsdelen (dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333,
punkt 42, och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C-193/06 P, ej
publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43). Sa kan bland annat vara forhallandet ndr den bestandsdelen
ensam kan dominera omsittningskretsens minnesbild av varumairket, pa ett sddant sitt att Gvriga
bestandsdelar blir forsumbara for helhetsintrycket av detsamma (dom av den 20 september 2007,
Nestlé/harmoniseringskontoret, C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43).

I forevarande fall ansag overklagandendmnden, i samband med sin bedémning enligt artikel 8.1 b i
forordning 2017/1001, att den omséattningskrets som skulle beaktas var den breda allménheten, det vill
sdga slutkonsumenter och fackmain, vars uppmarksamhetsnivd varierade fran medelhog till hog. Det
relevanta territoriet for bedomningen av risken for forvaxling var unionen betriffande de é&ldre
EU-varumiérkena och de icke-registrerade vilkdnda &ldre varumairkena, samt Sverige och Finland
betriffande de nationella varumérken som registrerats dar. Parterna har inte bestritt denna definition
av omsittningskretsen.

Dérefter gjorde overklagandendamnden en visuell, fonetisk och begreppsmassig jamforelse mellan de
motstdende kdnnetecknen. For det forsta provade ndamnden invdndningen i den del den grundade sig
pa EU-varumérket nr 10397016, som atergetts ovan i punkt 6.

Overklagandenimnden konstaterade i detta avseende att det kinnetecken som registreringsansokan
avsag var ett figurkdnnetecken bestdende av den stiliserade silverfirgade bokstaven "v” i en bla cirkel.
Enligt 6verklagandendmnden liknade typsnittet standardtypsnittet Garamond, som ér tillgdngligt i alla
ordbehandlingsprogram. Nédmnden tillade att samma stiliserade bokstav atergavs under cirkeln i
mindre storlek, foljd av ett bindestreck och ordet "wheels” skrivet i ett typsnitt som liknade typsnittet
Arial. Overklagandenimnden ansig att det ordet, som dr ett engelskt grundliggande ord som kan
forstas i hela unionen, var beskrivande for de varor som omfattades av det sokta varumairket och inte
hade sarskiljningsformaga med avseende pa bilar samt att bokstaven ”v’ inte formedlar nagon
innebérd med avseende pa bilar. Overklagandenimnden angav pa denna grund att ”i bista fall for
klaganden” dominerades det kdnnetecken som registreringsansokan avsdg av den silverfirgade

»_»

bokstaven "v” i en bla cirkel, varvid blatt &r en elementarfarg.

Overklagandenimnden péapekade att EU-varumirket nr 10397016 utgjordes av en stiliserad atergivning
av ordelementet "volvo” i bla bokstaver, varvid blatt dr en elementarfirg, och med bokstaver som liknar
standardtypsnittet Garamond "med den enda skillnaden att dessa bokstéaver [forefoll] nagot tjockare dn
[ndmnda typsnitt]”. I fraga om de motstaende kdnnetecknen angav 6verklagandendmnden att bade det
typsnitt och den firg som anvints var mycket enkla och ofta anvdnda i néringslivet, vilket innebéar att
de inte gav de ovanndmnda kédnnetecknen sarskiljningsformaga.
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Vad giller jamforelsen mellan de motstdende kinnetecknen i visuellt hénseende, ansag
overklagandendmnden i punkt 30 i det 6verklagade beslutet att de dominerande bestandsdelarna i
kdannetecknen, det vill siga bokstaven ”v” i det kdnnetecken som registreringsansokan avsadg och
ordelementet "volvo” i det é&ldre varumérket, var olika varandra. Ndmnden papekade att ett
kdnnetecken som bestar av en enda bokstav inte kan anses likna ett ord som bdrjar med den
bokstaven. Enligt 6verklagandendmnden var dven de ytterligare figurelementen olika. Den angav att
dven om de bada kénnetecknen var bla och dven om det rérde sig om samma bld nyans,
kompenserade detta inte de skillnader som fanns mellan dem.

»_»

I fonetiskt hidnseende ansag overklagandendmnden att den enda bokstaven "v” i det kidnnetecken som
registreringsansokan avsag uttalas annorlunda pa engelska, spanska och tyska dn bokstaven v’ i
ordelementet "volvo” i det dldre varumérket. Eftersom den inte hade nigot exempel pad nagot annat
sprak som visar motsatsen, drog nidmnden slutsatsen att de motstdende kénnetecknen inte liknade

varandra i fonetiskt hinseende.

I begreppsmaissigt hinseende ansag oOverklagandendmnden att det inte var mojligt att gora nagon
jamforelse, eftersom varken den dominerande och sirskiljande bestandsdelen i det kdnnetecken som
registreringsansokan avsag eller det dldre varumérket hade nidgon innebord.

Overklagandenimnden papekade vidare att om man beaktade bestandsdelen “v-wheels” i det
kdannetecken som registreringsansokan avsag, stod de motstdende kdnnetecknen dnnu lingre fran
varandra i visuellt och fonetiskt hédnseende. P4 samma sdtt ansdg Overklagandendmnden att om ett
begrepp skulle tillskrivas den dominerande bestindsdelen i det kdnnetecknet, det vill sdga for en enda
bokstav, eller om ordet "wheels” i bestandsdelen "v-wheels” i det kdnnetecknet skulle beaktas, skulle de
motstdende kdnnetecknen vara olika i begreppsmassigt hénseende.

For det andra jamforde overklagandendmnden det kénnetecken som registreringsansékan avsag med
alla andra éldre figurmirken som aberopats till stod for invdndningen och som é&tergetts ovan i
punkt 6. Overklagandenimnden angav hirvid att samtliga dessa varumirken utgjordes av det
sarskiljande ordelementet "volvo”, i samma typsnitt som EU-varumirke nr 10397016, och “ytterligare
ett dominerande figurelement”, ordelementet "volvo” i svart pa en vit etikett eller i vitt pa en svart
eller bld etikett. Overklagandenimnden beaktade vidare att de varumirkena, i motsats till vad
klaganden gjort géllande, inte inneholl nagon cirkel, eftersom deras figurelement inte kunde delas upp
i en cirkel och en pil, utan uppfattades som en enda bestandsdel som liknar den vilkdnda symbolen for
maskulint genus (), vilket innebér att de motstdende kdnnetecknen inte innehéller samma cirkelrunda
bestandsdel. Till skillnad fran bokstaven "v” i ndmnda kénnetecken var ordelementet "volvo” for ovrigt
inte silverfiargat i nagot av dessa varumaérken. Eftersom alla dessa varumaérken innehéller ytterligare en
"meddominerande” bestdndsdel, ar skillnaderna mellan dem och detta kédnnetecken “"desto storre”.
Overklagandenimnden fann foljaktligen att det aktuella kinnetecknet skilde sig fran alla de 6vriga
ovanndmnda varumaérkena.
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Klaganden har hédvdat att Overklagandendmndens bedomning av likheten mellan de motstaende
kdannetecknen vid tillimpningen av artikel 8.5 i forordning 2017/1001 &r felaktig i flera avseenden. I
overklagandet och vid forhandlingen preciserade klaganden att bolagets argument koncentrerades
huvudsakligen till jamforelsen mellan det kdnnetecken som registreringsansokan avsdg och det
valkanda EU-varumirke som aterges nedan (nedan kallat det aberopade dldre varumarket):

Kénnetecken som registreringsansokan avser Det dldre i unionen vilkdnda varumaérket

@

/-WHEELS

Enligt klaganden foreligger det en viss visuell likhet mellan de motstdende kdnnetecken som aterges
ovan i punkt 35 pa grund av att de har flera gemensamma bestandsdelar, namligen bokstaven "v”,
cirkelrunda former, en placering av ordelementen i den runda formen, samma kombination av firgen
bla och silverfirg jamte samma typsnitt; detta &ér inte standardtypsnittet Garamond, utan ett typsnitt
som sirskilt skapats av klaganden. Overklagandenimnden underlit emellertid att beakta vissa av dessa
likheter och det helhetsintryck som dessa kdnnetecken dstadkommer. For ovrigt foreligger d@ven en viss

fonetisk likhet mellan kiannetecknen.

EUIPO har genmalt, for det forsta, att den omstédndigheten att ordelementet "volvo” i det aberopade
aldre varumadrket borjar med bokstaven v, som darefter upprepas, inte ér tillracklig for att undanréja
skillnaderna mellan de motstiende kénnetecken som atergetts ovan i punkt 35 och att det anvinda
typsnittet inte ar sdrskilt sdrskiljande. For det andra innehéller nidmnda kénnetecken inte samma
figurelement, bland annat en cirkelrund form, eller samma ordelement, vilket innebér att de inte kan
anses likna varandra. For det tredje dr ordelementet i det dberopade dldre varumirket, till skillnad
fran vad klaganden har gjort gillande, placerat i en rektangel som ticker mindre &dn en tredjedel av
symbolen for maskulint genus, medan bestandsdelen ”v” i det kidnnetecken som registreringsansékan
avser tdcker hela ytan av den skiva som den dr anbringad pa. For det fjairde sammanfaller inte
silvernyansen i nimnda kénnetecken med silverfirgen i det aberopade éldre varumairket, och fargernas
proportion &r inte sd identisk att dessa kidnnetecken kan anses likna varandra. Kombinationen av

fargerna blatt och silver &r for ovrigt inte sdrskiljande i sig.

Tribunalen péapekar att det kénnetecken som registreringsansokan avser dr ett sammansatt
figurkannetecken. Det innehaller en bestandsdel som, med hansyn till sin storlek och placering, dr den
dominerande bestandsdelen. Den bestar av den silverfirgade bokstaven "v” i ett svagt stiliserat typsnitt,
inford i en bla cirkel som avgridnsas med en smal linje i silverfirg. Under den bestandsdelen finns ett
ordelement i mindre storlek, ndmligen "v-wheels”, vari bokstaven "v” dr densamma som den som
aterges i den bla cirkeln, men i mindre storlek, medan de 6vriga bokstdverna dr skrivna i blatt i ett

typsnitt som liknar typsnittet Arial.

Overklagandenimnden har i det avseendet, i punkt 27 i det 6verklagade beslutet, korrekt papekat att
den dominerande bestandsdelen i det kdnnetecken som registreringsansokan avsag var den som

]

bestod av den stora bokstaven "v” i silverfarg inford i en bla cirkel. Tribunalen preciserar emellertid
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att vad betraffar den bla cirkeln &r den omgiven av en smal cirkelformad linje i silverfirg (se ovan
punkterna 2 och 3), vilket Overklagandenimnden underldt att ange. Det ska konstateras att
ordelementet "v-wheels” i ndimnda kénnetecken inte kan anses vara dominerande med héansyn till sin
storlek och pa grund av att det till viss del &aterger den stora stiliserade bokstaven ”v” i den
dominerande bestdndsdelen. Det ar emellertid inte forsumbart.

Aven det aberopade ildre varumirket dr ett sammansatt varumairke, vilket utgérs av ordelementet
"volvo” skrivet med ldtt stiliserade bokstdver i vitt mot bakgrund av en bla rektangel, inford i en
cirkelrund bestdndsdel i silverfirg med en liten pil i samma firg som sticker ut uppat till hoger.
Overklagandenimnden papekade hirvid pa ett korrekt sitt att det varumirket bestod av dominerande
bestandsdelar, ndmligen ordelementet "volvo” och en cirkelrund bestandsdel med en liten pil som
sticker ut uppat till hoger.

Vad forst och framst giller jamforelsen i visuellt hdnseende av de motstdende kidnnetecken som
atergetts ovan i punkt 35, fann 6verklagandendmnden i huvudsak att de var olika.

Tribunalen papekar emellertid hérvid, i likhet med vad klaganden i huvudsak har gjort géllande, att de
motstaende kidnnetecken som atergetts ovan i punkt 35 foreter likheter i visuellt hédnseende.

For det forsta finns det vissa likheter mellan ordelementet i den dominerande bestandsdelen i det
kannetecken som registreringsansdkan avser och ordelementet i det aberopade é&ldre varumaérket,
namligen bokstaven "v” respektive ordelementet "volvo™ dels sammanfaller den bokstaven med bland
annat den forsta bokstaven i detta ordelement, dels dr de i bada fallen skrivha med ett identiskt
typsnitt. Aven om det typsnittet inte #r sirskilt fantasifullt dr det inte desto mindre stiliserat och ingar
inte bland ’“standardtypsnitten” i ordbehandlingsprogram, vilket parterna ocksa bekriftat vid
forhandlingen. EUIPO har for ovrigt inte bestritt att typsnittet i fraga har utformats specifikt for
klaganden och anvdnds av denne sedan maénga ar tillbaka. Sdsom klaganden med fog har gjort
gillande, och i motsats till vad oOverklagandenidmnden angav, dr skillnaderna mellan typsnittet
Garamond och typsnittet i de motstdende kinnetecken som atergetts ovan i punkt 35 inte bara att
bokstdaverna dr "nagot tjockare”, utan dven att bokstaven v’ i de kdnnetecknen, till skillnad fran
typsnittet Garamond, skrivs pa sa sitt att den spetsiga nedre delen av denna skurits av. Tribunalen
konstaterar foljaktligen att ett och samma typsnitt anvénts i kdnnetecknen for deras ordelement ”v” och
"volvo”. Det typsnittet ingar, i motsats till vad 6verklagandendmnden angett, inte bland de typsnitt som

ofta anvénds i naringslivet.

Tribunalen har i vart fall redan haft tillfille att papeka att anvindningen av samma typsnitt, dven
standardtypsnitt, dr en omstédndighet som ska beaktas vid provningen av den visuella jamforelsen av
de motstdende kiénnetecknen (se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den
16 januari 2018, Starbucks/EUIPO - Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, ej publicerad,
EU:T:2018:4, punkterna 29 och 52), vilket innebér att dven for det fall ordelementen i de motstaende
kdannetecknen skrivits i ett standardtypsnitt, hindrar inte detta att en likhet anses foreligga mellan
dem.

For det andra édr ordelementen ”v” och "volvo” i de motstaende kdnnetecknen placerade i mitten av
respektive kdnnetecken och tydligt framhdvda. I de motstdende kdnnetecken som atergetts ovan i
punkt 35 aterfinns ndmligen dessa ordelement, i silverfirg respektive vitt, bada pa en bla bakgrund i
mitten av ett cirkelrunt figurelement (se nedan punkt 50), vilket framhéver dem. De framhévs tydligt
genom sin placering och den sokta kontrasten mellan de anvéinda fargerna. Sasom klaganden har gjort
gillande underldt 6verklagandendmnden emellertid att beakta den aspekten vid beddmningen av den
visuella likheten mellan kédnnetecknen.

For det tredje anvinds fargkombinationer som liknar varandra mycket i det kénnetecken som

registreringsansokan avser och i det aberopade dldre varumirket. De har namligen bada den bla
fargen, i en mycket liknande, eller till och med identisk, nyans som anvinds for den cirkel som
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»_»

omsluter bokstaven "v” i silverfirg, och anviands for en rektangel i vilken ordet "volvo” skrivs i vitt. De
»_»

anvéinder dven bada silverfirg for bokstaven v’ och den smala cirkelformade linjen som omger den bla
cirkeln, i fraga om kdnnetecknet, och fér symbolen for maskulint genus, i friga om varumaérket.

Aven om 6verklagandenimnden i detta avseende noterade att de motstiende kinnetecken som
atergetts ovan i punkt 35 bada anvinder firgen blatt, underldt den att mer allmént ta hédnsyn till att
fargkombinationer anvdnts som liknar varandra i hog utstrackning. Den omstdndigheten, vilken
overklagandendmnden har betonat, att ordelementet i det aberopade dldre varumaérket skrivs i vitt,
medan ordelementet i den dominerande bestindsdelen i det kidnnetecken som registreringsansokan
avser dr i silverfirg undanréjer inte den likhet som foreligger avseende firgkombinationen i ndmnda
kdnnetecken, eftersom skillnaden mellan de tva fargerna inte latt kan urskiljas nir de som i férevarande
mal stélls i kontrast mot en blad bakgrund. I sjdlva verket bidrar dessa firgkombinationer just till att
framhéva dessa ordelement och fa till ett liknande estetiskt helhetsresultat.

Den omstidndigheten som 6verklagandendmnden angav, ndmligen att den bla firg som anvénts i de
motstdende kénnetecken som atergetts ovan i punkt 35 &r mycket enkel och ofta anvinds i
ndringslivet, innebdr inte att den likhet inte foreligger som konstaterats betréiffande den
fargkombination som anvénts. Det &r hdrvid tillrackligt att erinra om att det vid en visuell jamforelse
av tvd kdnnetecken ska beaktas om samma fiarger anvidnds, d&ven om de dr elementarfirger, saisom
kombinationen av svart och vitt i det méal som avgjordes genom domen av den 16 januari 2018,
COFFEE ROCKS (T-398/16, €j publicerad, EU:T:2018:4, punkt 52).

I fraga om det argument som EUIPO har anfort i svarsskrivelsen, ndmligen att bade den andel i vilken
fargerna dr fordelade i de motstdende kdnnetecken som atergetts ovan i punkt 35, och den nyans av
silverfairg som anvinds i de kénnetecknen skiljer sig at, konstaterar tribunalen att nigot sadant
skél inte anges i det overklagade beslutet, varfor EUIPO med det argumentet har pastatt sig stodja det
overklagade beslutet genom omstandigheter som inte beaktats i detsamma. En sddan kompletterande
motivering kan inte med framgéng aberopas vid tribunalen och kan inte tas upp till sakprovning (se,
for  ett  liknande  resonemang, dom av den 11 = december 2014, CEDC
International/harmoniseringskontoret — Underberg (formen pa ett grasstra i en flaska), T-235/12,
EU:T:2014:1058, punkt 71). Under alla omstindigheter péverkar den pastddda skillnaden i
proportioner och silverfirgnyans inte pd nagot sdtt konstaterandet att det i det kdnnetecken som
registreringsansokan avser och i det aberopade dldre varumairket anvinds fargkombinationer som
liknar varandra i hog utstrackning och som klart och omedelbart kan uppfattas.

For det fjarde ska det péapekas att bade det kdnnetecken som registreringsansokan avser och det
aberopade dldre varumaérket totalt sett har en cirkelrund form. Dels har det ndmligen inte bestritts att
det forstnamnda innehaller en stor bla cirkel, som omges av en smal cirkelformad linje i silverfarg,
dven om Overklagandendmnden underldt att beakta den sistndmnda bestandsdelen. Dels underlat
overklagandendmnden att beakta att namnda varumarke inneholl en inre cirkelrund form som omgavs
av de silverfirgade konturerna av symbolen for maskulint genus, eller atminstone tva halvcirklar som
lagts ovanfor och under den bld rektangel i vilken ordelementet "volvo” forts in. Dessutom &r
symbolen fér maskulint genus (), som aterfinns i det varumérket, sammansatt av en cirkelrund
bestandsdel och en pil. Aven om det — i likhet med vad EUIPO gjort — antas att omsittningskretsen
omedelbart kénner igen den symbolen, innebdr detta inte ddrmed - i motsats till vad
overklagandendmnden angav i punkt 37 i det Overklagade beslutet — att omsittningskretsen inte
kommer att uppfatta att symbolen for maskulint genus dr sammansatt av bland annat en cirkelrund
bestandsdel som &r klart synlig, sédrskilt som den pil som ar fogad vid den dr mycket mindre &n den
cirkelrunda bestandsdelen. Overklagandenimnden gjorde saledes en felaktig bedémning nir den i
ndmnda punkt slog fast att det aktuella varumaérket ”inte [inneholl] ndgon cirkel”.

Harav foljer att det kidnnetecken som registreringsansokan avser och det aberopade dldre varumairket

har flera gemensamma visuella bestandsdelar, ndmligen samma typsnitt, fairgkombinationer som liknar
varandra i hog utstrackning, cirkelrunda former i vars mitt de respektive ordelementen placerats och
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»_»

framhdvs, varvid de sistnimnda dessutom sammanfaller i bokstaven ”v”, som &r den enda bokstaven i
den dominerande bestindsdelen i det kénnetecken som registreringsansokan avser och den forsta
bokstaven i ordelementet i det aberopade dldre varumaérket.

Sasom angetts i det 6verklagade beslutet och sasom EUIPO har gjort géllande, foreligger visserligen
dven betydande visuella skillnader mellan de motstaende kinnetecken som atergetts ovan i punkt 35.
Ordelementet i den dominerande bestandsdelen i det kdnnetecken som registreringsansokan avser,
vilket bestar av en enda bokstav, ndmligen "v”, skiljer sig frdn ordelementet "volvo” i det aberopade
dldre varumirket som bestir av fem bokstdver. Namnda kdnnetecken innehéller en bla cirkel till
skillnad fran ndmnda varumirke, i vilket konturerna av cirkelformen éar silverfirgade (se ovan
punkt 40). Varumaérket innehéller, till skillnad fran kédnnetecknet, en bla rektangel i vilken ordelementet
"volvo” forts in samt ett figurelement som liknar symbolen f6r maskulint genus. Ordelementet

"v-wheels” i kdnnetecknet saknas i det aberopade édldre varumairket.

Dessa skillnader, hur viktiga de 4n ma vara, medfor emellertid inte att de likheter som anges ovan i
punkterna 43-51 blir forsumbara for det helhetsintryck som astadkoms av de motstiende
kdnnetecken som atergetts ovan i punkt 35. Alla dessa likheter ror namligen olika aspekter av de
dominerande bestandsdelarna i det kdnnetecken som registreringsansokan avser och det dberopade
aldre varumaérket, varfor deras relevans inte kan avfirdas.

Aven om det — i likhet med vad EUIPO gjort — antas att ingen av de likheter som angetts ovan i
punkterna 43-51, beaktad for sig, ar tillriacklig for att konstatera att det foreligger en likhet mellan de
motstdende kdnnetecken som &tergetts ovan i punkt 35 vid tillimpningen av artikel 8.5 i forordning
2017/1001, &r det inte desto mindre sa att de likheterna, sammantagna, visar pa en lag grad av visuell
likhet, som ska beaktas vid tillimpningen av den artikeln. Det ar harvid tillrackligt att erinra om att det
framgér av rittspraxis (se ovan punkterna 24 och 25) att tva kdnnetecken liknar varandra om de ur
omsittningskretsens synvinkel atminstone delvis Overensstimmer med varandra i ett eller flera
relevanta hdnseenden.

Vid forhandlingen medgav EUIPO for ovrigt att det fanns vissa likheter mellan de motstaende
kdnnetecken som atergetts ovan i punkt 35, samtidigt som EUIPO gjorde gillande att det enligt
EUIPO var fraga om ett “grinsfall” som inte uppnadde den grad av likhet som krévs enligt
rittspraxis. I detta hénseende ska det emellertid erinras om att enligt den rdttspraxis som namnts
ovan i punkt 19 dr den grad av likhet som krévs enligt artikel 8.5 i forordning 2017/1001 mindre dn
den som krédvs enligt artikel 8.1 b i forordningen, och att de likheter som anges ovan i
punkterna 43-51 sammantaget dr tillrackliga for att sla fast att det foreligger en lag grad av visuell
likhet mellan det kdnnetecken som registreringsansokan avser och det dberopade dldre varumarket,
vilken ska beaktas vid tillimpningen av artikel 8.5 i férordning 2017/1001.

Harav foljer att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning nédr den fann att de motstaende
kéannetecken som atergetts ovan i punkt 35 var olika i visuellt hédnseende.

Vad darefter giller den fonetiska jamforelsen mellan de motstiende kdnnetecken som atergetts ovan i
punkt 35, finner tribunalen att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den fann att det
inte forelag nagon likhet mellan dem. Om, & ena sidan, det kdnnetecken som registreringsansokan
avsag uttalas endast som bokstaven "v”, gjorde 6verklagandenimnden nadmligen en riktig bedomning
ndr den i punkt 31 i det 6verklagade beslutet angav att bokstaven ”v” uttalas pa ett annat sitt &n
ordelementet "volvo” i det dberopade &ldre varumirket. Namnda bokstav uttalas i sadant fall genom
ett ljud som motsvarar bokstaven vid uppldsning av alfabetet, medan ndmnda ordelement, som bestar

av stavelserna ”vol” och ”vo”, uttalas kontinuerligt samt betonas och intoneras olika och har olika

rytm.
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Om, & andra sidan, det kdnnetecken som registreringsansokan avser uttalas pa samma sitt som dess
ordelement “v-wheels”, ndrmar sig inte heller detta uttal uttalet av ordelementet "volvo” i det
aberopade aldre varumirket. I motsats till vad klaganden har hdvdat uttalas de stavelser som de
motstiende kinnetecken som &tergetts ovan i punkt 35 kan delas upp i pa olika sitt. Aven om vissa
bokstdver sammanfaller, uttalas de saledes i en annan ordning och med en annan betoning och rytm.

Vad slutligen giller den begreppsmaissiga jamforelsen av de motstiende kénnetecken som atergetts
ovan i punkt 35, dr det tillrackligt att papeka att parterna inte har bestritt overklagandendmndens
slutsats att en sadan jamforelse inte d4r mojlig i forevarande mal.

Tribunalen finner saledes att det foreligger en lag grad av visuell likhet mellan de motstaende
kannetecken som atergetts ovan i punkt 35 samt att de inte liknar varandra i fonetiskt hédnseende.

Tribunalen erinrar om att de visuella, fonetiska och begreppsmaissiga aspekterna av de motstaende
kdnnetecknen inte alltid véger lika tungt. Hur viktiga likheterna eller skillnaderna mellan
kdnnetecknen dr kan bero pa bland annat kdnnetecknens egenskaper i sig eller villkoren for saluféring
av de varor eller tjdnster som de motstdende varumirkena avser. Om de varor som avses med de
aktuella varumaérkena normalt siljs i affirer med sjélvbetjaning dér konsumenten sjélv viljer ut varan
och saledes huvudsakligen maste utgd fran bilden av det varumirke som varan forsetts med, dr en
visuell likhet mellan kédnnetecknen i allménhet av storre betydelse. Om den avsedda varan daremot till
storsta delen séljs muntligen, fasts normalt sett storre vikt vid fonetiska likheter mellan kdnnetecknen.
Graden av fonetisk likhet mellan tva varumirken har darféor mindre betydelse i fraga om varor som
salufors pa ett sadant sitt att omsattningskretsen vid kopet vanligtvis far en visuell uppfattning av det
varumarke som  varorna  forsetts med (dom av  den 11 december 2014,
Coca-Cola/harmoniseringskontoret — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 68; se &ven,
for ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2016, Future Enterprises/harmoniseringskontoret —
McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 32).

Harav foljer att 6verklagandendmnden — genom att felaktigt sla fast att de motstaende kénnetecken
som atergetts ovan i punkt 35 var olika i visuellt hinseende — gjorde en felaktig bedomning nér den
underlét att bedoma likheten ur ett helhetsperspektiv mellan ndmnda kénnetecken och foljaktligen att
prova samtliga 6vriga villkor for tillimpning av artikel 8.5 i férordning 2017/1001, vilka tribunalen
erinrat om ovan i punkterna 17 och 18.

Overklagandet ska saledes bifallas pa den férsta grunden.

Under dessa omstdndigheter och eftersom det ar tillrackligt att ett enda relativt registreringshinder,
sasom det som avses i artikel 8.5 i forordning 2017/1001, utgér hinder for registrering av det sokta
varumarket samt eftersom Overklagandendmnden ska prova de 6vriga villkoren for tillimpning av den
artikeln, ska det overklagade beslutet ogiltigforklaras i sin helhet. Det saknas dérvid anledning att
prova de ovriga grunder som klaganden har &beropat (se, for ett liknande resonemang, dom av den
27 oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SpA VILLAGE), T-625/15, ej
publicerad, EU:T:2016:631, punkt 71).

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegdngsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Klaganden har yrkat att EUIPO ska forpliktas att bara sina rattegangskostnader och ersétta klagandens

rattegangskostnader i forfarandet vid tribunalen. Eftersom EUIPO har tappat malet, ska klagandens
yrkande bifallas.
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67 Klaganden har vidare yrkat att EUIPO ska forpliktas att ersitta klagandens kostnader i forfarandet vid
invindningsenheten och 6verklagandendmnden. Tribunalen erinrar darvid om att enligt artikel 190.2 i
rattegangsreglerna ska nodvindiga kostnader som parterna haft for forfarandet vid
overklagandendmnden betraktas som ersdttningsgilla kostnader. Klagandens yrkande i denna del kan
saledes tas upp till sakprovning. Detta giller emellertid inte de kostnader som har uppkommit for
forfarandet vid invdndningsenheten. Foljaktligen kan klagandens yrkande avseende de kostnader som
ar hanforliga till forfarandet vid invindningsenheten och som inte utgor ersittningsgilla kostnader inte
tas upp till sakprovning (dom av den 20 september 2018, Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm
(UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punkterna 90 och 91).

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)
foljande:
1) Det beslut som meddelades av fjirde overklagandenimnden vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 21 mars 2018 (dirende R 1852/2017-4)

ogiltigforklaras.

2) EUIPO ska ersitta rittegangskostnaderna, inklusive de nodvindiga kostnader som Volvo
Trademark Holding AB haft med anledning av forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandenamnd.

Tomljenovi¢ Bielitinas Kornezov
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 24 september 2019.

Underskrifter
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