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W Kohtulahendite kogumik

ULDKOHTU OTSUS (seitsmes koda)

24. september 2019*

Euroopa Liidu kaubamirk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismargi V V-WHEELS
taotlus — Varasemad Euroopa Liidu, riigisisesed ja registreerimata kujutismargid VOLVO -
Suhteline keeldumispohjus — Tahiste sarnasus — Méaruse (EL) 2017/1001 artikli 8 ldige 5
Kohtuasjas T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, asukoht Goteborg (Rootsi), esindajad: advokaat T. Dolde ja solicitor
M. Hawkins,

hageja,
versus
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: S. Bonne ja H. O’Neill,
kostja,
teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses oli
Paalupaikka Oy, asukoht Iisalmi (Soome),

mille ese on hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. maértsi 2018. aasta otsuse (asi R 1852/2017-4)
peale, mis kasitleb Volvo Trademark Holdingu ja Paalupaikka vahelist vastulausemenetlust,

ULDKOHUS (seitsmes koda),
koosseisus: koja president V. Tomljenovi¢, kohtunikud E. Bieliinas ja A. Kornezov (ettekandja),
kohtusekretir: ametnik R. Ukelyte,
arvestades hagiavaldust, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 7. juunil 2018,
arvestades kostja vastust, mis saabus Uldkohtu kantseleisse 4. oktoobril 2018,
arvestades 16. mail 2019 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud jargmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

ET
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otsuse

Vaidluse taust

Paalupaikka Oy esitas 4. augustil 2015 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) noukogu
26. veebruari 2009. aasta miiruse (EU) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamirgi kohta (ELT 2009,
L 78, 1k 1), muudetud redaktsioonis (asendatud Euroopa Parlamendi ja noukogu 14. juuni 2017. aasta
madrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamaérgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)), ELi kaubamaérgi
registreerimise taotluse.

Kaubamark, mille registreerimist taotleti, on jargmine kujutismark:

\/-WHEELS

Konealust tdhist on registreerimistaotluses kirjeldatud kui ,sinine ring, mille keskel asub hdbedane
[kirjatdht ,v“]“, kusjuures ringjoont ,adristab hobedane kitsas raam“ ja see paikneb iilalpool ,sona
»v-wheels“, milles kirjatdht ,[v]“ [...] on hobedane [ja] muude tihtede vdrvus on sinine“. Kaubad, mille
jaoks kaubamairgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta mérkide registreerimisel
kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti labi vaadatud
ja parandatud kujul) klassi 12 ning vastavad jargmisele kirjeldusele: ,sdiduautode rattaveljed; sdoidukite
rattaveljed; rattad; soidukirullikud [rattad]; soiduautorattad; mootorratta rattad; soidukirattad; kérude
[s6idukid] rullikud; rattad [maismaasoidukite osad]; kartautode rattad; rattad, rehvid ja roomikud®.

Kaubamargitaotlus avaldati 25. septembri 2015. aasta viljaandes Bulletin des marques de I'Union
européenne nr 182/2015.

Hageja Volvo Trademark Holding AB esitas 31. detsembril 2015 taotletava téhise registreerimisele
eespool punktis 3 nimetatud kaupade osas vastulause.
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Vastulause tugines jargmistele varasematele kaubamairkidele, mis holmasid koiki klassi 12 kuuluvaid
kaupu:

— ELi kujutismérk, mille registreerimisnumber on 10397016 ja mis on kujutatud alljargnevalt:

VOLVO:

— ELi kujutismérk, mille registreerimisnumber on 4804522 ja mis on kujutatud alljargnevalt:

@

— ELi kujutismérk, mille registreerimisnumber on 9045311 ja mis on kujutatud alljargnevalt:
(A
[vorvo]
N\

— Soome kujutismaérk, mille registreerimisnumber on 66240 ja mis on kujutatud alljargnevalt:

VOL

€

— Rootsi kujutismérk, mille registreerimisnumber on 385923 ja mis on kujutatud alljargnevalt:

4

— Rootsi kujutismérk, mille registreerimise taotlus esitati 22. augustil 2014 ja mis on kujutatud
alljargnevalt:

@

— Euroopa Liidus tildtuntud kaubamairk, mis on kujutatud alljargnevalt:

D

§

LVO

\

— liidus @ldtuntud kaubamairk, mis on kujutatud alljargnevalt:

S

— liidus @ldtuntud kaubamairk, mis on kujutatud alljargnevalt:

@

Vastulause toetuseks esitati méaédruse nr 207/2009 artikli 8 1dike 1 punktis b ja loikes 5 (ntiid mééruse
2017/1001 artikli 8 16ike 1 punkt b ja loige 5) toodud pohjendused.

Vastulausete osakond litkkkas 19. juunil 2017 vastulause tervikuna tagasi.
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Hageja esitas 22. augustil 2017 EUIPO-le madruse nr 207/2009 artiklite 58-64 (niiid maédaruse
2017/1001 artiklid 66—71) alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. maértsi 2018. aasta otsusega (edaspidi ,vaidlustatud otsus®) jéeti
kaebus rahuldamata. Eelkdige asus apellatsioonikoda esiteks seisukohale, et taotletav téhis on
vastulause toetuseks esitatud varasematest kaubamairkidest erinev ja seega ei esine segiajamise
tdendosust madruse 2017/1001 artikli 8 ldike 1 punkti b tdhenduses. Seejdrel litkkas ta tagasi
nimetatud maéadruse artikli 8 16ikel 5 pohineva vastulause pohjenduse, kuna selle sitte kohaldamise
esimene tingimus ei ole vastandatud téhiste erinevuse tottu tdidetud. Lopetuseks viitis ta, et ei
arvamuskiisitlused ega Patentstyret’i (Norra toostusomandi amet) otsus, mille hageja esitas, ei sea neid
jareldusi kahtluse alla.

Poolte nouded
Hageja palub Uldkohtul:
— tihistada vaidlustatud otsus;

— mdista menetluskulud, sealhulgas EUIPO vastulausete osakonna ja neljanda apellatsioonikoja
menetluse kulud vilja EUIPO-It.

EUIPO palub Uldkohtul:
— jatta hagi tervikuna rahuldamata;

— mdista tema kohtukulud vilja hagejalt.

Oiguslik kisitlus

Hageja pohjendab hagi nelja viitega. Esimese ja teise viite kohaselt on rikutud vastavalt méaaruse
2017/1001 artikli 8 1oiget 5 ja artikli 8 16ike 1 punkti b. Kolmanda véite kohaselt on apellatsioonikoda
moonutanud fakte ja tdendeid, rikkudes nii madruse 2017/1001 artikli 72 loiget 2. Neljas véide
puudutab méaruse 2017/1001 artikli 94 loikes 1 ette ndhtud apellatsioonikoja pohjendamiskohustuse
rikkumist.

Vaidlustatud otsusest nahtub, et apellatsioonikoda leidis méaaruse 2017/1001 artikli 8 l6ike 1 punktis b
sdtestatud suhtelise keeldumispohjuse analiitisimisel, et vastandatud téhised on erinevad, mistdttu tuleb
vastulause nii selle maaruse artikli 8 16ike 1 punkti b kui ka artikli 8 ldike 5 alusel tagasi liikata.

Seoses esimese viitega, mille kohaselt on rikutud maédruse 2017/1001 artikli 8 loiget 5, leiab hageja
sisuliselt, et apellatsioonikoda eksis, kui ta jareldas, et tdhised ei ole iildse sarnased, ning liikkas selles
sittes ette ndhtud suhtelise keeldumispdhjuse seetdttu tagasi.

Madruse 2017/1001 artikli 8 ldikes 5 on sdtestatud, et ldike 2 tdhenduses registreeritud varasema
kaubamérgi omaniku vastulause korral ei registreerita taotletavat kaubamarki, kui see on identne voi
sarnane varasema kaubamairgiga, soltumata sellest, kas seda tahetakse registreerida kaupade voi
teenuste jaoks, mis on identsed, sarnased voi ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamérk
on registreeritud, kui varasema ELi kaubamérgi olemasolu korral on see liidus tildtuntud ja varasema
riigisisese kaubamadrgi olemasolu korral on see iildtuntud asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava
kaubamargi kasutamine ilma asjakohase pohjuseta tihendaks varasema kaubamairgi eristatavuse voi
maine ebaausat drakasutamist voi kahjustamist.
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Maédruse 2017/1001 artikli 8 loike 5 sOnastusest ndhtub, et nimetatud artikli kohaldamine soltub
kumulatiivsetest tingimustest, millest esimene on seotud vastandatud kaubamairkide identsuse voi
sarnasusega, teine vastulause aluseks oleva varasema kaubamdrgi maine olemasoluga, ja kolmas
toendosusega, et taotletava kaubamirgi kasutamisega ilma tungiva pohjuseta vdidakse varasema
kaubamirgi eristusvoimet voi mainet dra kasutada voi kahjustada (28. juuni 2018. aasta kohtuotsus
EUIPO vs. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54).

Viljakujunenud kohtupraktika kohaselt on maaruse 2017/1001 artikli 8 loikes 5 kasitletud rikkumised
nende aset leidmise korral varasema ja taotletava kaubamirgi teatava sarnasuse tagajarg, mille tottu
asjaomane avalikkus neid kaubamairke vastastikku seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei
agja neid tingimata omavahel segi (vt 12. mairtsi 2009. aasta kohtuotsus Antartica vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, C-320/07 P, ei avaldata, EU:C:2009:146, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).

Mis puutub konkreetselt maaruse 2017/1001 artikli 8 loike 5 kohaldamise esimesse tingimusse, millele
on osutatud eespool punktis 17, nimelt sellesse, et vastandatud tihised peavad olema identsed voi
sarnased, siis tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on mé&druse 2017/1001 artikli 8
16ike 1 punktis b ja sama madruse artikli 8 16ikes 5 noutav sarnasuse tase erinev. Nimelt, kui nendest
sdtetest esimeses ette ndahtud kaitse rakendamine soltub vastandatud téhiste sellise sarnasuse taseme
tuvastamisest, mis voib asjaomase avalikkuse silmis pohjustada nende segiajamise tdendosuse, siis
sellise toendosuse olemasolu ei ole teise asjaomases sittes ette nahtud kaitse tingimus. Seega vdib
madruse 2017/1001 artikli 8 1dikes 5 silmas peetud rikkumine olla varasema ja hilisema kaubamargi
vihema sarnasuse tagajirg, kui see sarnasus on piisav, et asjaomane avalikkus neid kaubamirke
seostaks, st looks nende vahel seose (24. martsi 2011. aasta kohtuotsus Ferrero vs. Siseturu
Uhtlustamise Amet, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 53, ja 20. novembri 2014. aasta kohtuotsus
Intra-Presse vs. Golden Balls, C-581/13 P ja C-582/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2387, punkt 72).

Sellest jareldub, et kui vastandatud téhiste mis tahes sarnasus on vilistatud, on méaaruse 2017/1001
artikli 8 1oige 5, nagu ka selle artikli 16ike 1 punkt b, ilmselgelt kohaldamatu. Ainult juhul, kui
vastandatud kaubamirgid on teataval, kas voi vihesel méadral sarnased, tuleb igakiilgselt hinnata, kas
kaubamairkide vidhesest sarnasusest hoolimata on muude asjakohaste tegurite nagu varasema
kaubamargi iildtuntuse voi mainekuse tottu toendoline, et asjaomane avalikkus ajab need kaubamairgid
toendoliselt segi voi loob nende vahel seose (vt selle kohta 24. mértsi 2011. aasta kohtuotsus Ferrero vs.
Siseturu Uhtlustamise Amet, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66, ja 20. novembri 2014. aasta
kohtuotsus Intra-Presse vs. Golden Balls, C-581/13 P ja C-582/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2387,
punkt 73).

Hageja esimest vididet tuleb analiiiisida nendest sissejuhatavatest markustest ldhtudes.

Kéesoleval juhul leidis apellatsioonikoda, et vastandatud tdhised on erinevad ja jareldas selle pohjal, et
madruse 2017/1001 artikli 8 loikes 5 sdtestatud keeldumispohjus ei ole kohaldatav, ilma et ta oleks
uurinud muid selles sdttes ette ndhtud ja eespool punktis 17 osutatud tingimusi.

Seega tuleb kontrollida, kas apellatsioonikojal oli alust jdareldada, et vastandatud tdhiste kas voi vihene
sarnasus taielikult puudub.

Siinkohal tuleb markida, et kaks tdhist on sarnased, kui asjaomase avalikkuse silmis on need iihest voi
mitmest asjakohasest visuaalsest, foneetilisest voi kontseptuaalsest aspektist vihemalt osaliselt samased
(vt 29. novembri 2018. aasta kohtuotsus Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO — Fulia Trading (LV BET
ZAKLADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, ei avaldata, EU:T:2018:850, punkt 66 ja seal viidatud
kohtupraktika).

Kahe tdhise sarnasuse hindamine ei saa piirduda sellega, et arvesse voetakse mitmeosalise kaubamargi

ainult thte koostisosa ja vorreldakse seda teise kaubamérgiga. Selle asemel tuleb vordlemisel uurida
igat konealust kaubamarki tervikuna, mis ei vilista, et mitmeosalisest kaubamargist asjaomase iildsuse
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malus tekkinud tervikmuljes voib monel juhul domineerida iiks voi mitu selle koostisosa (vt 12. juuni
2007. aasta kohtuotsus Siseturu Uhtlustamise Amet vs. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41
ja seal viidatud kohtupraktika). Uksnes siis, kui kaubamirgi kéik teised koostisosad on tihtsusetud,
voib hinnata sarnasust ainult domineeriva osa pohjal (12. juuni 2007. aasta kohtuotsus Siseturu
Uhtlustamise Amet vs. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42, ja 20. septembri 2007. aasta
kohtuotsus Nestlé vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-193/06 P, ei avaldata, EU:C:2007:539, punkt 43).
Sellise juhtumiga voib olla tegemist eeskitt siis, kui konealune koostisosa voib asjaomase avalikkuse
mallu jadnud kaubamairgi kuvandis tiksi domineerima hakata, mistottu selle kaubamaérgi koik teised
koostisosad on kaubamirgist jadvas tervikmuljes tdhtsusetud (20. septembri 2007. aasta kohtuotsus
Nestlé vs. Siseturu Uhtlustamise Amet, C-193/06 P, ei avaldata, EU:C:2007:539, punkt 43).

Kéesoleval juhul leidis apellatsioonikoda médruse 2017/1001 artikli 8 1dike 1 punkti b alusel antud
hinnangu raames, et arvesse voetav asjaomane avalikkus on lai avalikkus, see tahendab lopptarbijad ja
arikliendid, kelle tdhelepanelikkuse tase on keskmine voi korge, ning segiajamise tdendosuse
analiisimisel on varasemate liidu kaubamairkide ja varasemate dldtuntud registreerimata
kaubamairkide osas asjakohane liidu territoorium ning Rootsi ja Soome registreeritud riigisiseste
kaubamairkide osas nende riikide territoorium. Pooled ei vaidlusta seda asjaomase avalikkuse
maddratlust.

Seejdrel viis apellatsioonikoda ldbi vastandatud téhiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse vordluse.
Esiteks analiilisis ta vastulauset osas, milles see pohineb ELi kaubamirgil nr 10397016, mis on
kujutatud eespool punktis 6.

Selle kohta nentis apellatsioonikoda, et taotletav tdhis on kujutismark, mis koosneb stiliseeritud tdahest
»v*, mille virvus on hobedane ja mis on paigutatud sinisesse ringi. Tema sonul sarnaneb kasutatud
kirjastiil standardkirjastiille Garamond, mis on kattesaadav mis tahes tekstitootlusprogrammis. Ta
lisas, et ringi all on esitatud sama stiliseeritud, kuid suuruselt viiksem kirjatéht, millele jérgneb
sidekriips ja sona ,wheels” kirjutatuna kirjastiilis, mis sarnaneb kirjastiilile Arial. Ta leidis, et nimetatud
sona, mis kuulub inglise keele pohisonavarasse ja mida moistetakse kogu liidus, kirjeldab
registreerimistaotlusega holmatud kaupu, see ei ole sodidukitega seoses eristav ning kirjataht ,v* ei
anna soidukite suhtes edasi mingit tdhendust. Ta markis selle pohjal, et ,hageja seisukohast parimal
juhul” domineerib taotletavas tdhises hobedane kirjatdht ,v*, mis on kujutatud sinise ringi sees,
kusjuures asjaomane sinine vidrvus on pohivérvitoon.

Mis puutub ELi kaubamirki nr 10397016, siis markis apellatsioonikoda, et see koosneb siniste
kirjatdhtedega esitatud sonalise osa ,volvo” stiliseeritud kujutisest, kusjuures asjaomane sinine varvus
on pohivérvitoon, ning kasutatud kirjastiil sarnaneb Garamond standardkirjastiilile, ,ainus erinevus on
see, et need tihed [ndivad olevat] veidi rasvasemas kirjas kui [nimetatud kirjastiil]“. Ta markis
vastandatud tdhistega seoses, et nii kasutatud kirjastiil kui ka vérvus on véga lihtsad ja kaubanduses
laialt kasutuses, mistottu need ei muuda nimetatud tdhist eristusvoimeliseks.

Mis puutub vastandatud téhiste visuaalsesse vordlusse, siis leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse
punktis 30, et asjaomaste tdhiste domineerivad osad, s.o taotletava téhise kirjatdht , v ja varasema
kaubamaérgi sonaline osa ,volvo®, on erinevad. Ta markis, et {ihest kirjatdhest koosnevat téhist ei saa
pidada sarnaseks sonaga, mis algab selle sama tihega. Tema seisukoha pohjal on ka tdiendavad
kujutisosad erinevad. Ta mirkis, et isegi kui molemas tdhises on kasutatud sinist varvi ja isegi kui
tegemist on sinise sama tooniga, ei korva see nende vahelisi erinevusi.

Foneetilisest kiiljest leidis apellatsioonikoda, et iiksikut tdhte ,v“, mis sisaldub taotletavas téhises,
héadldatakse erinevalt varasema kaubamirgi koosseisu kuuluvas sonalises osas olevast kirjatdhest ,v*
inglise, hispaania ja saksa keeles. Arvestades, et temal puudus nidide muu keele kohta, mis toendaks
vastupidist, jareldas ta, et vastandatud tdhised ei ole foneetiliselt sarnased.
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Kontseptuaalsest kiiljest leidis apellatsioonikoda, et vordlus ei ole vodimalik, kuna ei taotletava
kaubamargi domineerival ja eristaval osal ega varasemal kaubamargil ei ole tdhendust.

Peale selle mirkis apellatsioonikoda, et kui taotletava tdhise osa ,v-wheels“ oleks voetud arvesse, siis
erineksid vastandatud tdhised visuaalselt ja foneetiliselt teineteisest veelgi enam. Samuti markis ta, et
kui konealuse téhise domineerivale osale, nimelt {iksikule kirjatdhele oleks omistatud teatav moistesisu
voi kui osas ,v-wheels” oleks voetud arvesse sona ,wheels“, oleksid vastandatud tdhised
kontseptuaalsest kiiljest erinevad.

Teiseks vordles apellatsioonikoda taotletavat tdhist koigi muude varasemate kujutismirkidega, mis on
esitatud vastulause toetuseks ja mis on kujutatud eespool punktis 6. Sellega seoses mairkis ta, et koik
need kaubamirgid koosnevad sonalisest osast ,volvo“, mis on kirjutatud samas Kkirjastiilis kui ELi
kaubamérk nr 10397016, ja ,kaasdomineerivast kujutisosast”, kusjuures sonaline osa ,volvo“ on
kirjutatud mustade tahtedega valgel mérgisel voi valgete tahtedega mustal voi sinisel mérgisel. Ta leidis
ka, et vastupidi hageja vdidetele ei sisalda need kaubamérgid ringi, kuna nende kujutisosa ei saa
lahutada ringiks ja nooleks, vaid seda tajutakse kui iihtset elementi, mis sarnaneb tuntud meessoo
stimboliga (), mistottu vastandatud tdhiste puhul puudub neile tihine ringikujuline osa. Lisaks sellele ei
ole erinevalt asjaomase tédhise kirjatdhest ,v“ {iheski nendes kaubamirkides sonaline osa ,volvo®
kirjutatud hobedaselt. Kuna aga kdik need kaubamairgid sisaldavad tdiendavat ,kaasdomineerivat® osa,
siis on erinevused nende kaubamairkide ja tdhise vahel ,veelgi suuremad®. Seetottu jéreldas
apellatsioonikoda, et asjaomane tdhis on koigist muudest eespool nimetatud kaubamaérkidest erinev.

Hageja vididab, et miaaruse 2017/1001 artikli 8 ldike 5 kohaldamisega seoses on apellatsioonikoja
labiviidud vastandatud téhiste sarnasuse hindamine mitmest kiiljest vadr. Hageja mérkis hagiavalduses
ja kohtuistungil, et tema argumendid keskenduvad peamiselt taotletava téhise ja alljargneva tildtuntud
ELi kaubamirgi (edaspidi ,asjaomane varasem kaubamirk”) vordlusele:

Taotletav tihis Varasem liidus tildtuntud kaubamérk

@

-WHEELS

Hageja viitel esineb teatav visuaalne sarnasus eespool punktis 35 esitatud vastandatud tdhiste vahel,
kuna neil on mitu ihist osa, nimelt kirjatdht ,v*, ringikujuline kujund, sonalise osa paigutamine selle
ringikujulise kujundi sisse, sama sinise ja hobedase vdrvuse kombinatsioon, sama kirjastiili kasutus,
kusjuures see Kkirjastiil ei ole standardkirjastiil Garamond, vaid iiks hageja enda loodud kirjastiil.
Apellatsioonikoda aga jéttis teatavad osutatud sarnasused ja nimetatud tédhisest jadva tervikmulje
arvesse votmata. Peale selle esineb ka nende tdhiste teatav foneetiline sarnasus.

EUIPO vaidab vastu, et esiteks ei ole asjaolu, et asjaomases varasemas kaubamadrgis esinev sonaline osa
»volvo® algab tdhega ,v“, mis kordub, eespool punktis 35 esitatud vastandatud tdhiste vaheliste
erinevuste vilistamiseks piisav ning kasutatud kirjastiil ei ole markimisvaarselt eristav. Teiseks ei ole
neil téhistel samad kujutisosad, eelkdige ringikujuline kujund, ega ka samad sonalised osad, mistottu
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neid ei saa pidada sarnaseks. Kolmandaks on vastupidi hageja véidetele varasema kaubamaérgi sonaline
osa paigutatud ristkiilikusse, mis holmab vihem kui ithe kolmandiku meessoo siimbolist, samas kui
taotletava tdhise osa ,v* holmab kogu selle ketta pindala, millele nimetatud tdht on kantud. Neljandaks
ei kattu selles tdhises kasutatud hobedase védrvi toon asjaomase varasema kaubamairgi hobedase
védrvusega ning vérvide proportsioon ei ole sama, mis muudaks need tdhised sarnaseks. Pealegi ei ole
sinise ja hobedase varvi kombinatsioon ka oma olemuselt eristav.

Tuleb markida, et taotletav tdhis on mitmeosaline kujutismérk. See sisaldab osa, mis suurust ja
paigutust arvesse vottes on domineeriv ning mis koosneb hobedasest kirjatahest ,v“, kirjutatuna
vihesel madral stiliseeritud Kkirjastiilis, mis on paigutatud sinisesse ringi, mida &éristab peenike
hobedane joon. Sellest osast allpool on viiksem sdnaline osa, nimelt ,v-wheels“, mille koosseisu
kuuluv kirjatdht ,v* on sama, mis sinises ringis, kuid see on esitatud vdiksemana, ning muud téhed on
kirjutatud siniselt kirjastiilis, mis sarnaneb kirjastiilile Arial.

Sellega seoses markis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 27 oigesti, et taotletava tdhise
domineeriv osa on osa, mis koosneb hobedasest suurtihest ,v“, mis on paigutatud sinisesse ringi.
Siiski olgu tépsustatud, et seda sinist ringi dédristab peenike ringjoon (vt eespool punktid 2 ja 3), mille
apellatsioonikoda jattis vdlja toomata. Mis puutub nimetatud tdhise sonalisse ossa ,v-wheels®, siis olgu
margitud, et seda ei saa pidada domineerivaks selle suuruse ja asjaolu pohjal, et selles on osaliselt
korratud domineeriva osa stiliseeritud suurtaht ,v*. See ei ole aga tdhtsusetu.

Mis puutub asjaomasesse varasemasse kaubamairki, siis on ka see mitmeosaline kaubamérk, mis
koosneb sonalisest osast ,volvo“, mis on Kkirjutatud valgete vdhesel méaral stiliseeritud viikeste
kirjatdhtedega sinise ristkiiliku taustal, mis omakorda on paigutatud hobedase ringikujulise koostisosa
sisse, millele on lisatud vdike sama viarvi nool ringist viljuval suunal iileval paremal. Sellega seoses
markis apellatsioonikoda oOigesti, et nimetatud kaubamirk koosneb domineerivatest osadest, nimelt
sonalisest osast ,volvo“ ja ringikujulisest osast, millele on lisatud vdike sama vérvi nool ringist valjuval
suunal tleval paremal.

Mis esiteks puutub eespool punktis 35 esitatud vastandatud tdhiste visuaalsesse vordlusse, siis leidis
apellatsioonikoda sisuliselt, et need on erinevad.

Siinkohal tuleb siiski méarkida, nagu sisuliselt vdidab hageja, et eespool punktis 35 toodud vastandatud
tahistel on visuaalselt sarnaseid osi.

Esiteks olgu maérgitud, et taotletava tdhise sonaline osa ja asjaomase varasema kaubamairgi sonaline osa,
nimelt vastavalt kirjatdht ,v* ja sonaline osa ,volvo“ on teataval maidral sarnased. Esiteks kattub
nimetatud kirjatdht selle sonalise osa esimese tihega. Teiseks on molemal juhul kirjutamisel kasutatud
identset kirjastiili. Isegi kui see kirjastiil ei ole eriti omapérane, on see siiski stiliseeritud ning seda ei
esine tekstitootlusprogrammide ,standardkirjastiilide” seas, nagu pooled seda kohtuistungil kinnitasid.
Ka ei vaidle EUIPO vastu sellele, et konealune kirjastiil on loodud konkreetselt hageja jaoks ja hageja
on seda kasutanud juba aastaid. Nagu hageja digesti mérgib ja vastupidi apellatsioonikoja seisukohale
ei seisne erinevused kirjastiili Garamond ja vastandatud tdhistes kasutatud, eespool punktis 35 esitatud
kirjastiili vahel tdhtede ,veidi paksemas” kirjas, vaid ka selles, et erinevalt kirjastiilist Garamond on téht
»v" nendes tdhistes kirjutatud nii, et alumine teravik on dra ldigatud. Seetottu tuleb markida, et nendes
tahistes on kasutatud sama kirjastiili sonaliste osade ,v* ja ,volvo“ jaoks, mida erinevalt
apellatsioonikoja viidetest ei esine kirjastiilide seas, mida tavaliselt kaubandustegevuses kasutatakse.

Igal juhul on Uldkohtul juba olnud véimalus mirkida, et sama, kas voi standardse kirjastiili kasutamine
on asjaolu, mida tuleb vastandatud téhiste visuaalse vordluse raames arvestada (vt selle kohta ja
analoogia alusel 16. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus Starbucks vs. EUIPO - Nersesyan (COFFEE
ROCKS), T-398/16, ei avaldata, EU:T:2018:4, punktid 29 ja 52), mistdttu isegi juhul, kui vastandatud
tiahiste sonalised osad oleksid kirjutatud standardkirjastiilis, ei takistaks see nende teatava sarnasuse
tunnustamist.
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Teiseks on vastandatud tahiste sonalised osad ,v* ja ,volvo® vastava tdhise keskmes ning neid on selgelt
rohutatud. Nimelt on eespool punktis 35 esitatud vastandatud téhistes need sonalised osad, kirjutatuna
vastavalt hobedaste ja valgete tidhtedega, molemal juhul esitatud sinisel taustal ringikujulise kujundi
keskel (vt allpool punkt 50), mis muudab need hiasti ndhtavaks. Nende paigutust ja kasutatud vérvide
osas taotletud kontrasti arvestades hakkavad need selgesti silma. Nagu hageja aga odigesti véidab, jattis
apellatsioonikoda nende tdhiste visuaalse sarnasuse hindamisel selle aspektiga arvestamata.

Kolmandaks on taotletavas tdhises ja asjaomases varasemas kaubamairgis kasutatud védga sarnaseid
vdrvikombinatsioone. Neile on iithine sinine virv, mille toon on sarnane voi lausa identne ja mida
nimetatud tdhises on kasutatud ringi jaoks, milles asub hobedane téht ,v“, ning mida on asjaomases
kaubamairgis kasutatud ristkiiliku jaoks, kuhu on paigutatud valgete tihtedega kirjutatud sona ,volvo“.
Neile on thine ka kirjatdhe ,v* kujutamine hobedasena ning peenike joon, mis asjaomase tdhise puhul
adristab sinist ringi ning asjaomase kaubamaérgi puhul meessoo siimbolit.

Selle kohta olgu margitud, et kuigi apellatsioonikoda sedastas, et eespool punktis 35 toodud
vastandatud tdhistes on molemas kasutatud sinist vdrvi, jattis ta arvestamata asjaoluga, et tildiselt on
kasutatud védga sarnast vdrvikombinatsiooni. Apellatsioonikoja rohutatud asjaolu, et asjaomase
varasema kaubamirgi sonaline osa on kirjutatud valgete tdhtedega, samas kui taotletava tdhise
domineeriva osa sonaline osa on kirjutatud hobedaste tihtedega, ei muuda olematuks nendes téhistes
kasutatud varvikombinatsiooni sarnasust, kuna juhul, kui need kaks vdrvi on moeldud vastanduma
sinisele taustale nagu kéesoleval juhul, ei ole nende vaheline erinevus kergesti margatav. Tegelikult
aitavad need varvikombinatsioonid nende sonaliste osade rohutamisele ja analoogse esteetilise
tulemuse saavutamisele just kaasa.

Samuti ei korvalda apellatsioonikoja sedastatud asjaolu, et vastandatud tédhistes kasutatud ja eespool
punktis 35 esitatud sinine vdrv on viga lihtne ja kaubandustegevuses tavapirane, kasutatud
varvikombinatsiooni osas tuvastatud sarnasust. Selles osas piisab, kui meenutada, et kahe tdhise
visuaalse vordluse puhul tuleb arvesse votta samade virvide kasutamist, isegi kui need on pohivérvid
nagu musta ja valge kombinatsioon, kohtuasjas, milles tehti 16. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus
COFFEE ROCKS (T-398/16, ei avaldata, EU:T:2018:4, punkt 52).

Mis aga puutub EUIPO argumenti kostja vastuses, mille kohaselt nii varvide omavaheline proportsioon
eespool punktis 35 esitatud vastandatud tdhistes kui ka neis tdhistes kasutatud hobedase vérvi toon on
erinevad, siis olgu mairgitud, et sellist pohjendust ei ole vaidlustatud otsuses esitatud, mistottu EUIPO
soovib selle argumendiga pohistada vaidlustatud otsust asjaoludega, mida selles otsuses arvesse ei
voetud. Sellist tiiendavat pohjendust ei saa Uldkohtus tulemuslikult esitada ja see tuleb
vastuvOoetamatuna tagasi lilkata (vt selle kohta 11. detsembri 2014. aasta kohtuotsus CEDC
International vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Underberg (pudelis oleva rohulible kuju), T-235/12,
EU:T:2014:1058, punkt 71). Igal juhul ei liikka vdidetav hobedase vérvi proportsiooni ja tooni erinevus
mingil moel Gimber jareldust, et taotletavas tdhises ja asjaomases varasemas kaubamirgis on kasutatud
vdga sarnast, selgelt ja vahetult tajutavat varvikombinatsiooni.

Neljandaks tuleb markida, et nii taotletav tdhis kui ka asjaomane varasem kaubamirk on tldistatult
ringikujulised. Esiteks ei ole vaidlust selles, et neist esimene sisaldab suurt sinist ringi, mida daristab
peenike hobedane ringjoon, isegi kui apellatsioonikoda jéttis viimati nimetatud asjaolu arvesse
votmata. Teiselt poolt jittis apellatsioonikoda arvesse votmata asjaolu, et nimetatud kaubamairgil on
kujutatud sisemine ringikujuline kujund, mida é&iristab meessoo siimboli hobedane kontuur voéi
vahemalt kaks poolringi, mis on paigutatud sonalist osa ,volvo“ sisaldavast sinisest ristkiilikust iiles- ja
allapoole. Peale selle koosneb selles kaubamairgis sisalduv meessoo siimbol () ringkujulisest elemendist
ja noolest. Isegi kui eeldada EUIPO eeskujul, et asjaomane avalikkus tunneb nimetatud siimboli
vahetult dra, ei tdhenda see vastupidi vaidlustatud otsuse punktis 37 esitatud apellatsioonikoja
seisukohale siiski, et see avalikkus ei taju, et meessoo stimbol koosneb muu hulgas selgelt néhtavast
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ringikujulisest koostisosast, seda enam, et sellele lisatud nool on palju viiksem kui ringikujuline osa ise.
Apellatsioonikoda leidis nimetatud punktis seega ekslikult, et asjaomane kaubamairk ,ei sisalda ringi“.

Sellest tuleneb, et taotletaval tdhisel ja asjaomasel varasemal kaubamérgil on mitu dhist visuaalset
koostisosa, nimelt on kasutatud sama Kkirjastiili, vdga sarnast varvikombinatsiooni, ringikujulisi
elemente, mille keskele on paigutatud ja mis rohutavad vastavaid sonalisi osi, kusjuures viimased
tthtivad ka kirjatdhe ,v* osas, mis on ainus téht taotletava tihise domineerivas osas ja asjaomase
varasema kaubamairgi sonalise osa esimene tiht.

Vastab ka toele, et nagu vaidlustatud otsuses on maérgitud ja nagu EUIPO vididab, on eespool
punktis 35 esitatud vastandatud téhistel ka olulisi visuaalseid erinevusi. Nimelt erineb taotletava tdhise
domineeriva osa sonaline osa, mis koosneb iihestainsast kirjatdhest, nimelt tdhest ,v* asjaomase
varasema kaubamadrgi sonalisest osast ,volvo“, mis koosneb viiest tdhest; see tdhis sisaldab sinist ringi
erinevalt asjaomasest kaubamargist, mille ringikujulise kujundi kontuurid on hdébedased (vt eespool
punkt 40); viimane sisaldab asjaomase tahisega vorreldes sinist ristkiilikut, kuhu on kirjutatud sonaline
osa ,volvo“, ning kujutisosa, mis sarnaneb meessoo siimbolile; sama tdhise sonaline osa ,v-wheels“
asjaomases varasemas kaubamargis puudub.

Siiski ei muuda need erinevused, kui tahes olulised need ka ei oleks, eespool punktis 35 esitatud
vastandatud téhistest jddvas tervikmuljes tdhtsusetuks eespool punktides 43-51 esitatud sarnasusi.
Koik need sarnasused puudutavad taotletava tdhise ja asjaomase varasema kaubamérgi domineerivate
osade erinevaid aspekte, mistottu nende asjakohasust ei saa jitta arvesse votmata.

Lisaks, kui eeldada samamoodi nagu EUIPO, et iikski eespool punktides 43—51 nimetatud sarnasustest
eraldi voetuna ei ole piisav eespool punktis 35 viidatud vastandatud téhiste sarnasuse olemasolu
tuvastamiseks madruse 2017/1001 artikli 8 1dike 5 kohaldamise eesmairgil, annavad need sarnasused
tervikuna siiski tunnistust vihesest visuaalsest sarnasusest, mida tuleb selle artikli kohaldamisel arvesse
votta. Siinkohal olgu maérgitud, et eespool punktides 24 ja 25 osutatud kohtupraktika kohaselt on kaks
tahist sarnased, kui asjaomase avalikkuse silmis on need tihe v6i mitme asjakohase aspekti poolest
viahemalt osaliselt samased.

Peale selle moonis EUIPO kohtuistungil, et esinevad eespool punktis 35 toodud vastandatud téhiste
teatavad sarnasused, markides samas, et tema arvates on tegemist ,piiripealse juhtumiga®, mis ei vasta
kohtupraktikas noutud sarnasuse tasemele. Siinkohal olgu aga margitud, et eespool punktis 19
viidatud kohtupraktika kohaselt on mé&druse 2017/1001 artikli 8 loikes 5 noutud sarnasuse tase
madalam kui see, mis on noutud selle méadruse artikli 8 ldike 1 punktis b, ning et eespool
punktides 43-51 tuvastatud sarnasused on koostoimes piisavad, et tuvastada taotletava tdhise ja
asjaomase varasema kaubamirgi vdhene sarnasus, mida tuleb mairuse 2017/1001 artikli 8 loike 5
kohaldamisel arvesse votta.

Sellest tulenevalt leidis apellatsioonikoda ekslikult, et eespool punktis 35 esitatud vastandatud téhised
on visuaalselt erinevad.

Mis teiseks puutub eespool punktis 35 toodud vastandatud tdhiste foneetilisse vordlusse, siis tuleb
asuda seisukohale, et apellatsioonikoda jéareldas digesti, et need ei ole sarnased. Nimelt, kui iihelt poolt
hadldatakse taotletavat tédhist ainult tdhe ,v“ abil, siis markis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse
punktis 31 oOigesti, et tdhte ,v* héidldatakse asjaomase varasema kaubamairgi sonalisest osast ,volvo*
erinevalt. Asjaomasel juhul hadldatakse nimetatud tahte vastavalt tdhestiku tdhe hédldusele, samas kui
nimetatud sonalist osa, mis koosneb silpidest ,vol“ ja ,vo“, hddldatakse katkestuseta, teistsuguse
rohuasetuse, intonatsiooni ja riitmiga.
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Teiselt poolt, kui taotletavat tdhist hadldatakse samamoodi nagu selle sonalist osa ,,v-wheels®, ei saa ka
sellist hadldust pidada sarnaseks asjaomase varasema kaubamargi sonalise osa ,volvo“ omaga. Vastupidi
hageja viidetele hédldatakse eespool punktis 35 toodud vastandatud tdhiste silpe erinevalt. Isegi kui
moni taht langeb kokku, hddldatakse neid teistsuguses jérjestuses, erineva rohu ja riitmiga.

Lopetuseks ja kolmandaks piisab eespool punktis 35 esitatud vastandatud tdhiste kontseptuaalse
vordluse osas tihelepanekust, et pooled ei vaidlusta apellatsioonikoja jéreldust, et selline vordlus ei ole
kéesoleval juhul voimalik.

Seega tuleb jareldada, et eespool punktis 35 esitatud vastandatud téhised on viahesel mééral visuaalselt
sarnased ning foneetiline sarnasus puudub.

Lisaks olgu margitud, et vastandatud tahiste visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel kiiljel ei ole alati
sama kaal. Tahiste sarnaste voi erinevate elementide tdhtsus voib soltuda eelkdige asjaomase
kaubamairgi olemusest tulenevatest omadustest voi vastandatud kaubamarkidega tahistatud kaupade ja
teenuste turustamistingimustest. Kui asjaomase kaubamirgiga tdhistatud kaupa miitiakse tavaliselt
selvehallis, kus tarbija valib tooteid ise ning peab seetottu usaldama kaubal olevat kaubamairgi kujutist,
on tédhiste visuaalne sarnasus ildiselt tdhtsam. Kui aga asjaomast kaupa miitiakse eelkoige suulise
noudmise alusel, on tavaliselt suurem téhtsus tdhiste foneetilisel sarnasusel. Nii on kaubamarkide
foneetilise sarnasuse tase vihem oluline juhtudel, kui kaupu turustatakse nii, et ostu sooritades tajub
asjaomane avalikkus tavaliselt neid kaupu tdhistavat kaubamarki visuaalselt (11. detsembri 2014. aasta
kohtuotsus Coca-Cola vs. Siseturu Uhtlustamise Amet — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062,
punkt 68; vt selle kohta samuti 5. juuli 2016. aasta kohtuotsus Future Enterprises vs. EUIPO —
McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 32).

Sellest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda jéreldas ekslikult, et eespool punktis 35 esitatud vastandatud
tiahised on visuaalselt erinevad, siis tegi ta vea, jéttes ldbi viimata asjaomaste tdhiste igakiilgse sarnasuse
hindamise ning jarelikult jattes analiiisimata ka koik muud maédruse 2017/1001 artikli 8 loike 5
kohaldamise tingimused, millele on viidatud eespool punktides 17 ja 18.

Jarelikult tuleb esimese vditega noustuda.

Neil asjaoludel ja kuna piisab, kui kas voi iiks keeldumispohjus, nagu seda on maédruse 2017/1001
artikli 8 1oikes 5 olev pohjus, annab alust keelduda taotletava kaubamaérgi registreerimisest, ning kuna
apellatsioonikoda peab kontrollima selle artikli kohaldamise muid tingimusi, tuleb vaidlustatud otsus
tervikuna tihistada, ilma et oleks vaja analiiiisida muid hageja esitatud viiteid (vt selle kohta
27. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus Spa Monopole vs. EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA
VILLAGE), T-625/15, ei avaldata, EU:T:2016:631, punkt 71).

Kohtukulud

Uldkohtu kodukorra artikli 134 16ike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hiivitama
kohtukulud, kui vastaspool on seda noudnud.

Kuna EUIPO on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb tema kohtukulud jétta tema enda kanda ja vastavalt
hageja noudele moista temalt vilja hageja kohtukulud.

Kuna hageja on palunud moéista EUIPO-It vilja ka kulud, mida ta kandis seoses vastulausete osakonna
ja apellatsioonikoja menetlusega, siis tuleb meenutada, et kodukorra artikli 190 loike 2 alusel
kasitatakse poolte viltimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega hiivitatavate kuludena,
mistottu see hageja ndue on vastuvoetav. Sama ei kehti siiski kulude kohta seoses vastulausete
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osakonna menetlusega. Seetottu on vastuvoetamatu hageja ndue, mis puudutab vastulausete osakonna
menetluses kantud kulusid, mis ei ole hivitatavad (20. septembri 2018. aasta kohtuotsus Kwizda
Holding vs. EUIPO — Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punktid 90 ja 91).
Esitatud pohjendustest lahtudes

ULDKOHUS (seitsmes koda)

otsustab:

1. Tiihistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja
21. mirtsi 2018. aasta otsus (asi R 1852/2017-4).

2. Moéista EUIPO-It vilja kohtukulud, sh Volvo Trademark Holding AB viltimatud kulud seoses
EUIPO apellatsioonikoja menetlusega.

Tomljenovi¢ Bieliainas Kornezov
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 24. septembril 2019 Luxembourgis.

Allkirjad
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