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UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemés jaosto)

24 pdivand syyskuuta 2019*

EU-tavaramerkki — Viitemenettely — Hakemus kuviomerkin V V-WHEELS rekisteréimiseksi
EU-tavaramerkiksi — Kuviomerkki VOLVO, joka on aikaisempi EU-tavaramerkki, kansallinen
tavaramerkki ja rekister6imdton tavaramerkki — Suhteellinen hylkdysperuste —
Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta
Asiassa T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, kotipaikka Goteborg (Ruotsi), edustajinaan asianajaja T. Dolde ja
M. Hawkins, solicitor,

kantajana,
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinéén S. Bonne ja H. O’Neill,
vastaajana,
jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa oli
Paalupaikka Oy, kotipaikka Iisalmi (Suomi),
ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljannen valituslautakunnan 21.3.2018 tekemésta
paatoksestd (asia R 1852/2017-4), joka koskee Volvo Trademark Holdingin ja Paalupaikan valistd
vditemenettelyd,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tomljenovi¢ sekd tuomarit E. Bieliinas ja
A. Kornezov (esitteleva tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ukelyte,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.6.2018 jatetyn kannekirjelmén,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.10.2018 jatetyn vastauskirjelmén,
ottaen huomioon 16.5.2019 pidetyssé istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkdyntikieli: englanti.
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TUOMIO 24.9.2019 — ASIA T-356/18
VOLVO TRADEMARK v. EUIPO — PAALUPAIKKA (V V-WHEELS)

tuomion

Asian tausta

Paalupaikka Oy jatti 4.8.2015 EU-tavaramerkin rekisterointihakemuksen Euroopan unionin
teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistd 26.2.2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu
Euroopan unionin tavaramerkistd 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterointid haettiin, on seuraava kuviomerkki:

-WHEELS

Merkkia kuvaillaan rekisterdintihakemuksessa seuraavasti: “sininen ympyrd, jonka keskelld on
hopeanvirinen [v]-kirjain”; ympyrdd "ymparoi ohut hopeanvérinen viiva” ja sen alapuolella on "teksti
[v-wheels]”, jossa ”[v]-kirjain —— on hopeanvirinen ja muut kirjaimet sinisida”. Tavarat, joita varten
rekisterdintida on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvilistd luokitusta tavaramerkkien
rekisteroimistd varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on
tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 12, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: “autonpyorien vanteet;
vanteet ajoneuvojen pyoriin; pyordt; pyordt [pyordt] ajoneuvoille; pyorét autoihin; moottoripyorien
pyordt; ajoneuvojen pyorat; pyordt karryihin; pyordt [maa-ajoneuvojen osat]; kilpa-autojen pyorit;
pyorat, ulkorenkaat ja telaketjut”.

Tavaramerkin rekisterdintihakemus julkaistiin 25.9.2015 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessa
nro 182/2015.

Kantajana oleva Volvo Trademark Holding AB teki 31.12.2015 viitteen edelld 3 kohdassa tarkoitettuja
tavaroita varten haetun merkin rekisterointia vastaan.
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Viite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka koskevat kaikkia luokkaan 12 kuuluvia
tavaroita:

— alla esitetty numerolla 10397016 rekisteroity EU-kuviomerkki:

VOLVO:

— alla esitetty numerolla 4804522 rekisterdity EU-kuviomerkki:

@

— alla esitetty numerolla 9045311 rekisterdity EU-kuviomerkki:

@

— alla esitetty numerolla 66240 Suomessa rekisterdity kuviomerkki:

VOL

N

— alla esitetty numerolla 385923 Ruotsissa rekisteroity kuviomerkki:

4

— alla esitetty kuviomerkki, jonka rekister6imista on haettu Ruotsissa 22.8.2014:

@

— alla esitetty Euroopan unionissa yleisesti tunnettu tavaramerkki:

—

L

LV

\

N

=

§
3

— alla esitetty unionissa yleisesti tunnettu tavaramerkki:

S

— alla esitetty unionissa yleisesti tunnettu tavaramerkki:

@

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
ja 8 artiklan 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
ja 8 artiklan 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

@

Viiteosasto hylkasi 19.6.2017 viitteen kokonaisuudessaan.

ECLIL:EU:T:2019:690 3



10

11

12

13

14

15

16

TUOMIO 24.9.2019 — ASIA T-356/18
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Kantaja valitti 22.8.2017 EUIPO:ssa viiteosaston péadtoksestd asetuksen N:o 207/2009 58-64 artiklan
(joista on tullut asetuksen 2017/1001 66-71 artikla) nojalla.

EUIPO:n neljas valituslautakunta hylkési valituksen 21.3.2018 tekemallddan paatokselld (jaljempana
riidanalainen paatos). Valituslautakunta katsoi erityisesti ensinndkin, ettd rekisterditdviksi haettu
merkki oli erilainen kuin viditteen tueksi esitetyt aikaisemmat tavaramerkit ja ettd ndin ollen merkkiin
ei voitu katsoa liittyvdn asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa. Toiseksi valituslautakunta hylkédsi asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan
vditeperusteen silld perusteella, ettd asiassa ei tdyttynyt kyseisen sddnnoksen ensimmdinen
soveltamisedellytys, koska kyseiset merkit olivat erilaisia. Kolmanneksi valituslautakunta totesi, etté
nditd kysymyksid ei ollut arvioitava toisin kantajan esittimien mielipidekyselyjen ja Patentstyretin
(teollisoikeusvirasto, Norja) paatoksen perusteella.

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen paatoksen ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkayntikulut, viiteosastossa ja EUIPO:n neljannessa
valituslautakunnassa kéaydyistd menettelyistd aiheutuneet kulut mukaan lukien.

EUIPO vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin
— hylkaa kanteen kokonaisuudessaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan sen oikeudenkdyntikulut.

QOikeudellinen arviointi

Kantaja esittdd kanteensa tueksi neljd kanneperustetta. Ensimmadinen ja toinen kanneperuste koskevat
tdssd jarjestyksessa asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista. Kolmannen kanneperusteen mukaan valituslautakunta on ottanut tosiseikat ja todisteet
huomioon védristyneelld tavalla asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 kohdan vastaisesti. Neljannen
kanneperusteen mukaan valituslautakunta on laiminlyonyt asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan
mukaisen perusteluvelvollisuutensa.

Riidanalaisesta ~ padtoksestd  ilmenee,  ettd  valituslautakunta on  katsonut  asetuksen
2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua suhteellista hylkdysperustetta koskevassa
arvioinnissaan, ettd kyseiset merkit olivat erilaisia, jolloin sekd kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan ettd 8 artiklan 5 kohdan nojalla esitetty viite oli hylattava.

Ensimmadisessa ~ kanneperusteessaan,  jonka  mukaan  asiassa on  rikottu  asetuksen
2017/1001 8 artiklan 5 kohtaa, kantaja vaittaa lahinng, ettd valituslautakunta on virheellisesti katsonut,
ettd merkit eivit ole lainkaan samankaltaisia, ja hylannyt télla perusteella kyseisessd kohdassa
tarkoitetun suhteellisen hylkaysperusteen.

Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa sdddetdédn, ettd jos aikaisempi EU-tavaramerkki on
unionissa laajalti tunnettu tai aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessd jasenvaltiossa laajalti
tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun rekisteroidyn aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta
tavaramerkkid ei rekisterdidd, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki,
riippumatta siitd, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitd haetaan, samat tai samankaltaiset taikka
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erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteroity, ja jos haettavan
tavaramerkin  kdyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman tavaramerkin
erottamiskyvyn tai maineen epéoikeutettua hyvéksikayttoa taikka olisi niille haitaksi.

Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta ilmenee, ettd timén sddnnoksen soveltamisen
edellytyksend on kolmen kumulatiivisen edellytyksen tdyttyminen; niistd ensimmdinen on se, ettd
kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, toinen se, ettd viitteen tueksi esille tuotu
aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmas se, ettd on olemassa vaara siitd, ettd
rekisteroitdvan tavaramerkin kédyttdminen ilman perusteltua syytd merkitsisi aikaisemman
tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epédoikeutettua hyviksikdyttod taikka olisi niille haitaksi
(tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 54 kohta).

Vakiintuneen oikeuskédytdinnon mukaan asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut haitat,
jos niitd syntyy, johtuvat tietynasteisesta aikaisemman ja ~myO6hemmén tavaramerkin
samankaltaisuudesta, jonka takia kohdeyleis¢ yhdistdd namé kaksi tavaramerkkid toisiinsa, toisin
sanoen liittdd ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitd toisiinsa (ks. tuomio 12.3.2009, Antartica v.
SMHYV, C-320/07 P, ei julkaistu, EU:C:2009:146, 43 kohta oikeuskéytantoviittauksineen).

Erityisesti asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan edelld 17 kohdassa mainitusta ensimmaisestd
soveltamisedellytyksesta eli siitd, ettd kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, on
muistettava, ettd unionin tuomioistuimen oikeuskdytdnnén mukaan yhtdiltd asetuksen
2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja toisaalta asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa vaadittava
samankaltaisuuden aste on erilainen. Ensin mainitun sddnnoksen mukaisen suojan antaminen
nimittdin edellyttdd sen toteamista, ettd kyseiset tavaramerkit ovat siind madrin keskenddn
samankaltaisia, ettd kohdeyleison keskuudessa on sekaannusvaara niiden vdlilld, kun taas
sekaannusvaaran olemassaolo ei ole tarpeen viimeksi mainitussa kohdassa saddetyn suojan osalta. Ndin
ollen asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut haitat voivat johtua aikaisemman ja
myohemmadn tavaramerkin vidhdisemmaistd samankaltaisuudesta, sikdli kuin se on riittdvd, jotta
kohdeyleiso liittdd mainitut tavaramerkit yhteen eli yhdistdd ne toisiinsa (tuomio 24.3.2011, Ferrero v.
SMHYV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 53 kohta ja tuomio 20.11.2014, Intra-Presse v. Golden Balls,
C-581/13 P ja C-582/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2387, 72 kohta).

Tastd seuraa, ettd jos todetaan, ettd kyseiset merkit eivdt ole lainkaan samankaltaisia, on ilmeistd, ettd
asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoin myoskadn asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa
ei voida soveltaa. Tuomioistuimen on vain siind tapauksessa, ettd kyseiset tavaramerkit ovat tietyssa
madrin, vaikka vahdisessikin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen maarittelemiseksi, onko
ndiden tavaramerkkien vélilla niiden véhdisestd samankaltaisuusasteesta huolimatta muiden
merkityksellisten tekijoiden, kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden tai maineen, vuoksi
olemassa sekaannusvaara tai muodostaako kohdeyleiso niiden vilille yhteyden (ks. vastaavasti tuomio
24.3.2011, Ferrero v. SMHYV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 66 kohta ja tuomio 20.11.2014, Intra-Presse
v. Golden Balls, C-581/13 P ja C-582/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2387, 73 kohta).

Kantajan ensimmdistd kanneperustetta on tarkasteltava ndiden alustavien huomautusten valossa.

Kasiteltavéssa asiassa valituslautakunta on arvioinut, ettd kyseiset merkit olivat erilaisia, ja katsonut talla
perusteella, ettd asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua hylkédysperustetta ei voida
soveltaa, tutkimatta muita kyseisessi kohdassa sdddettyja edellytyksid, jotka on esitetty edelld

17 kohdassa.

Nain ollen on tutkittava, saattoiko valituslautakunta katsoa perustellusti, ettd kyseiset merkit eivit olleet
lainkaan, edes vihdisessd madrin, samankaltaisia.
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Téltd osin on muistettava, ettd kaksi merkkid ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleison
nakokulmasta ainakin osittain yhtildisia yhdelld tai useammalla merkitykselliselld tavalla, eli
ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisaltoon liittyvien seikkojen osalta (ks. tuomio 29.11.2018, Louis
Vuitton Malletier v. EUIPO - Fulia Trading (LV BET ZAKLADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, ei
julkaistu, EU:T:2018:850, 66 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kahden merkin vilisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, ettd huomioon otettaisiin
ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoistd, jota verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin.
Tallainen vertailu on sitd vastoin syytd suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessd olevaa tavaramerkkia
yhtend kokonaisuutena, mika ei sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta
tavaramerkistd jdd kohdeyleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi
tavaramerkin osatekijoista (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333,
41 kohta oikeuskaytdntoviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijat
jaavat merkityksettomiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijan perusteella
(tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 42 kohta ja tuomio 20.9.2007, Nestlé
v. SMHYV, C-193/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:539, 43 kohta). Asia voi olla ndin muun muassa silloin,
kun kyseinen osatekija pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleison muistiin jaavaa, tavaramerkkid koskevaa
mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin osatekijat jaavat merkityksettomiksi
tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV, C-193/06 P, ei
julkaistu, EU:C:2007:539, 43 kohta).

Nyt kasiteltavdssa asiassa valituslautakunta on ensinnédkin asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaan perustuvan arviointinsa yhteydessi katsonut, ettd huomioon otettava kohdeyleis6 oli suuri
yleiso, eli loppukayttdjat ja ammattikdyttdjat, joiden tarkkaavaisuuden taso vaihteli keskiverrosta
korostuneeseen, ja ettd sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellinen alue oli aikaisempien
EU-tavaramerkkien osalta ja aikaisempien yleisesti tunnettujen rekisteroiméttomien tavaramerkkien
osalta unioni ja Ruotsissa ja Suomessa rekisterdityjen kansallisten tavaramerkkien osalta Ruotsi ja
Suomi. Asianosaiset eivit kiistd tdtd kohdeyleison méaaritelmaa.

Tamén jilkeen valituslautakunta on vertaillut kyseisten merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja
merkityssisaltod. Ensiksi se on tutkinut viitteen siltd osin kuin se perustui edelld 6 kohdassa esitettyyn
EU-tavaramerkkiin nro 10397016.

Valituslautakunta on todennut tdltd osin, ettd rekisterditavaksi haettu merkki oli kuviomerkki, joka
muodostuu tyylitellystd, hopeanvirisestd kirjaimesta "v” sinisen ympyrin sisédlld. Valituslautakunnan
mukaan kaytetty Kkirjasinlaji ndyttdd Garamond-vakiokirjasinlajilta, joka on saatavilla kaikissa
tekstinkdsittelyohjelmissa. Valituslautakunta on todennut liséksi, ettd sama tyylitelty kirjain esitetdén
uudestaan ympyrin alapuolella mutta pienempénd, ja tdimén jédlkeen merkissd on yhdysviiva ja sana
"wheels”, jonka kirjasinlaji néyttdd Arial-kirjasinlajilta. Valituslautakunta on katsonut, ettd kyseinen
sana, joka on englannin kielen perussanastoa ja joka todenndkdisesti ymmadrretddn koko unionin
alueella, kuvasi haetun tavaramerkin kattamia tavaroita eikéd se ollut erottamiskykyinen autojen osalta
ja ettd v-kirjain ei merkinnyt mitddn autojen yhteydessd. Valituslautakunta on todennut tilla
perusteella, ettd “valittajan ndkokulmasta parhaassa tapauksessa” rekisterditdviksi haettua merkkid

»_»

hallitsi hopeanvirinen kirjain "v” sinisen ympyrén sisélld ja ettd sininen on perusviri.

EU-tavaramerkistd nro 10397016 valituslautakunta on todennut, ettdi se muodostui tyylitellystd, sinisin
kirjaimin kirjoitetusta sanaosasta "volvo”, ettd sininen on perusviri, ettd sanaosassa kaytetty kirjasinlaji
ndyttdd Garamond-vakiokirjasinlajilta ja ettd "ainoana erona on se, ettd kirjaimet [ndyttdvat] hieman
paksummilta kuin [kyseisen kirjasinlajin kirjaimet]”. Valituslautakunta on todennut kyseisten merkkien
osalta, ettd sekd kaytetty kirjasinlaji ettd kaytetty véri ovat hyvin pelkistettyja ja yleisesti liike-elaméssa
kaytettyja, joten kyseiset merkit eivit ole niiden perusteella erottamiskykyisia.
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Kyseisten merkkien ulkoasun vertailun osalta valituslautakunta on katsonut riidanalaisen paatoksen
30 kohdassa, ettd merkkien hallitsevat osat — eli rekisteroitivaksi haetun merkin kirjain "v” ja
aikaisemman tavaramerkin sanaosa "volvo” — olivat erilaisia. Valituslautakunta on huomauttanut, etté
yhdestd ainoasta kirjaimesta muodostuvaa merkkiéd ei voida pitdd kyseiselld kirjaimella alkavan sanan
kaltaisena. Valituslautakunnan mukaan myo6s muut kuvio-osatekijit olivat erilaisia. Valituslautakunta
on todennut, ettd vaikka molemmissa merkeissd on kéytetty sinistd virid ja vaikka kyse oli samasta
sinisen sévystd, tdma ei riittdnyt poistamaan merkkien vélisten erojen vaikutusta.

Lausuntatavasta valituslautakunta on katsonut, ettd ainoa rekisteroitdviksi haetussa merkissd oleva
kirjain eli "v” lausutaan englanniksi, espanjaksi ja saksaksi eri tavalla kuin aikaisemman tavaramerkin
sanaosassa “volvo” esiintyva v-kirjain. Kun valituslautakunnan kaytettévissa ei ollut sellaista esimerkkié
jollain toisella kielelld, joka osoittaisi asian olevan toisin, valituslautakunta on katsonut, ettd kyseiset

merkit eivit olleet lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Merkityssisallon osalta valituslautakunta on katsonut, ettd vertailua ei voitu suorittaa, koska
rekisteroitdviksi haetun merkin hallitseva ja erottamiskykyinen osa ja aikaisempi tavaramerkki eivit
kumpikaan merkinneet mitaan.

Lisdksi valituslautakunta on todennut, ettd jos arvioinnissa otettaisiin huomioon rekisteroitaviksi
haetun merkin osa ”v-wheels”, kyseisten merkkien ulkoasu ja lausuntatapa eroaisivat toisistaan vield
selvemmin. Vastaavasti valituslautakunnan mukaan on niin, ettd jos merkin hallitsevalle osalle — eli
yhdelle ainoalle kirjaimelle — annettaisiin merkityssisdlto tai jos arvioinnissa otettaisiin huomioon
merkin osan "v-wheels” sana "wheels”, kyseiset merkit olisivat merkityssisélloltdaédn erilaisia.

Toiseksi valituslautakunta on verrannut rekisterditdvaksi haettua merkkid kaikkiin muihin véitteen
tueksi esitettyihin aikaisempiin kuviomerkkeihin, jotka on esitetty edelld 6 kohdassa. Taltd osin se on
todennut, ettd kaikkiin viimeksi mainittuihin merkkeihin sisdltyi erottamiskykyinen sanaosa "volvo”,
jonka kirjasinlaji oli sama kuin EU-tavaramerkissd nro 10397016, sekd “yhtd hallitseva kuviomerkki” ja
ettd sanaosa “volvo” oli kirjoitettu mustalla valkoisella taustalla tai valkoisella mustalla tai siniselld
taustalla. Lisdksi valituslautakunta on katsonut, ettd — toisin kuin kantaja viittdd — tavaramerkeissa ei
ollut ympyrad, koska niiden kuvio-osaa ei voitu jakaa ympyrédédn ja nuoleen vaan se mielletdén yhdeksi
osaksi, joka muistuttaa yleisesti tunnettua miessukupuolen symbolia (), jolloin asiassa kyseessd olevilla
merkeilld ei ole yhteistd ympyrdaosaa. Muutenkaan yhdessdkdan niistd tavaramerkeistd sanaosa "volvo”
ei ollut hopeanvidrinen, toisin kuin rekisterditdvaksi haetun merkin kirjain "v’. Koska kyseisiin
tavaramerkkeihin siséltyi lisdksi “yhtd hallitseva” muu osa, niiden ja rekisterditaviksi haetun merkin
viliset erot olivat ”sitdkin merkittavimpia”. Nain ollen valituslautakunta on katsonut, ettd
rekisteroitdvaksi haettu merkki oli erilainen kuin muut edelld mainitut tavaramerkit.
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Kantaja vdittad, ettd asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen ndkokulmasta
valituslautakunnan suorittama arviointi kyseisten merkkien samankaltaisuudesta on monin tavoin
virheellinen. Kannekirjelmésséd ja istunnossa kantaja on todennut, ettd se on keskittynyt viitteissddn
lahinnd rekisterditdviksi haetun merkin ja alla esitetyn, yleisesti tunnetun EU-tavaramerkin
(jaljempana viitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki) vertailuun:

Rekisteroitavaksi haettu merkki Aikaisempi unionin alueella yleisesti tunnettu

tavaramerkki

-WHEELS

Kantajan mukaan edelld 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessd olevat merkit ovat ulkoasultaan tietyssa
madrin samankaltaisia, koska niilld on useita yhteisid piirteitd, nimittdin v-kirjain, ympyréamuoto,
sanaosien sijoittaminen kyseisten ympyramuotojen sisélle, sama sinisen ja hopean viriyhdistelma ja
saman kirjasinlajin kayttd, joka ei ole Garamond-vakiokirjasinlaji vaan nimenomaisesti kantajan
kehittimd kirjasinlaji. Kantajan mukaan valituslautakunta on jattinyt huomiotta osan ndistd
samankaltaisuuksista sekd kyseisten merkkien perusteella syntyvin kokonaisvaikutelman. Liséksi
merkit ovat my0s lausuntatavaltaan tietyssd méérin samankaltaisia.

EUIPO viittaa tatd vastaan, ettd ensinndkin se, ettd viitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin
sanaosa “volvo” alkaa v-kirjaimella, joka toistuu siind myohemmin, ei riitd poistamaan edelld
35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessd olevien merkkien vilisten erojen vaikutusta ja ettd kaytetty
kirjasinlaji ei ole erityisen erottamiskykyinen. Toiseksi EUIPO vaittdd, ettd kyseisissd merkeissd ei ole
samoja kuvio-osia, erityisesti ympyramuotoa, ja eikd sanaosia, joten niitd ei voida pitdd
samankaltaisina. Kolmanneksi — toisin kuin kantaja vaittad — viitteen tueksi esitetyn aikaisemman
tavaramerkin sanaosa on sijoitettu suorakulmioon, joka kattaa alle kolmasosan miessukupuolen
symbolista, kun taas rekisterditaviksi haetun merkin osa v’ kattaa koko sen levyn pinnan, johon
kyseinen Kkirjain on sijoitettu. Neljanneksi EUIPO viittdd, ettd rekisterditdviaksi haetussa merkissé
kaytetty hopean sédvy ei ole sama kuin viitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin hopean sivy
eikd vdrien suhde ole niin sama, ettd kyseiset merkit olisivat samankaltaisia. Lisdksi EUIPO vaittaa,
ettd sinisen ja hopean viriyhdistelma ei ole itsessdén erottamiskykyinen.

On todettava, ettd rekisterditdviksi haettu merkki on moniosainen kuviomerkki. Siind on kokonsa ja
sijoittelunsa perusteella hallitseva osa, joka on hopeanvirinen, hieman tyylitellyllda kirjasinlajilla
kirjoitettu kirjain ”v” sinisessd ympyrdssd, jota ympéroi ohut, hopeanvirinen viiva. Tdmén osan
alapuolella on pienempi sanaosa “v-wheels”, jossa on sama kirjain "v” kuin sinisessd ympyréssédkin
mutta pienikokoisempana, kun sanaosan muut kirjaimet on Kkirjoitettu siniselld ja niiden kirjasinlaji

ndyttdd Arial-kirjasinlajilta.

Téltd osin valituslautakunta on todennut riidanalaisen péadtoksen 27 kohdassa aivan oikein, ettd
rekisteroitdviksi haetun merkin hallitseva osa muodostui siniseen ympyrddn sijoitetusta isosta,
hopeanvirisestd kirjaimesta ”v”. On kuitenkin tdsmennettdva, ettd kyseistd sinistd ympyrdd ympéaroi
puolestaan ohut, hopeanvirinen ja ympyranmuotoinen viiva (ks. edelld 2 ja 3 kohta), mité
valituslautakunta ei ole todennut. Merkin sanaosasta "v-wheels” on todettava, etté sitd ei voida pitda
hallitsevana kokonsa puolesta eikd mydskadn, koska osana sité toistetaan hallitsevan osan iso, tyylitelty

»_»

kirjain "v”. Kyseinen sanaosa ei kuitenkaan jaa merkityksettomaksi.
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Viitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on myods moniosainen tavaramerkki ja se muodostuu
sanaosasta "volvo”, joka on kirjoitettu hieman tyylitellyin valkoisin kirjaimin suorakulmion muotoiselle
siniselle taustalle, joka on sellaisen hopeanvirisen, ympyranmuotoisen osan sisilld, jossa on pieni,
hopeanvirinen, ulospdin osoittava nuoli ylhailld oikealla. Talta osin valituslautakunta on todennut
perustellusti, ettd kyseinen tavaramerkki muodostui hallitsevista osista eli sanaosasta “volvo” ja
ympyranmuotoisesta osasta, jossa on pieni, ulospéin osoittava nuoli ylhéalld oikealla.

Ensinndkin edelld 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessd olevien merkkien ulkoasun vertailun osalta
valituslautakunta on katsonut ldhinna, ettd merkit olivat erilaisia.

Taltd osin on kuitenkin todettava, ettd — kuten kantaja ldhinnd viittdd — edelld 35 kohdassa esitetyt
asiassa kyseessd olevat merkit ovat ulkoasultaan osin samankaltaisia.

Ensinndkin nimittdin rekisteroitdviksi haetun merkin hallitsevan osan sanaosa ja vditteen tueksi
esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa, eli kirjain "v” ja sanaosa "volvo”, ovat osin samankaltaisia.
Yhtddltd kirjain ”"v” on erityisesti sanaosan "volvo” ensimmadinen kirjain. Toisaalta sanaosien kirjasinlaji
on sama. Vaikka kyseinen kirjasinlaji ei ole erityisen mielikuvituksellinen, se on kuitenkin tyylitelty eika
se kuulu tekstinkasittelyohjelmien vakiokirjasinlajeihin, kuten asianosaiset ovat istunnossa vahvistaneet.
EUIPO ei myoskaan kiistd sitd, ettd kyseinen kirjasinlaji on muotoiltu nimenomaan kantajaa varten ja
ettd kantaja on kayttinyt sitd useiden vuosien ajan. Lisdksi, kuten kantaja perustellusti vaittaa ja toisin
kuin valituslautakunta on todennut, Garamond-kirjasinlajin ja edellda 35 kohdassa esitetyissd asiassa
kyseessd olevissa merkeissd kdytetyn kirjasinlajin véliset erot eivét typisty ainoastaan siihen, ettd
sanaosien kirjaimet ovat “hieman paksum(pia]”’, vaan - toisin kuin Garamond-kirjasinlajissa —
kyseisten merkkien v-kirjaimesta on lisdksi leikattu kirjaimen alaosan terdva karki. Ndin ollen on
todettava, ettd kyseisten merkkien sanaosien v’ ja ”volvo” kirjasinlaji on sama, eikd kyseinen
kirjasinlaji — toisin kuin valituslautakunta on todennut — kuulu liike-eldmadssa yleisesti kaytettyihin

kirjasinlajeihin.

Unionin yleinen tuomioistuin on muutenkin jo todennut, ettd se, ettd merkeissd on kdytetty samaa
kirjasinlajia, on otettava huomioon vertailtaessa merkkien ulkoasua, vaikka kyse olisi vakiokirjasinlajista
(ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 16.1.2018, Starbucks v. EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS),
T-398/16, ei julkaistu, EU:T:2018:4, 29 ja 52 kohta), jolloin on niin, ettd vaikka kyseisten merkkien
sanaosien kirjasinlajina olisi kaytetty vakiokirjasinlajia, merkkien voitaisiin katsoa olevan osin
samankaltaisia.

Toiseksi kyseisten merkkien sanaosat "v” ja "volvo” sijaitsevat kumpikin merkkinsd keskelld ja niitd
korostetaan selvdsti. Molemmat edellda 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessd olevien merkkien
sanaosat, joista toinen on hopeanvirinen ja toinen valkoinen, esitetddn nimittdin siniselld taustalla,
joka on keskella ympyranmuotoista kuvio-osaa (ks. jaljempéana 50 kohta), minkd vuoksi ne pistavit
silméddn. Sanaosia korostetaan selvdsti niiden sijoittelulla ja kaytetyilld véreilld haetulla kontrastilla.
Kuten kantaja perustellusti toteaa, valituslautakunta ei kuitenkaan ole ottanut tétd seikkaa huomioon
arvioidessaan kyseisten merkkien ulkoasun samankaltaisuutta.

Kolmanneksi rekisteroitavaksi haetussa merkissd ja viitteen tueksi esitetyssd aikaisemmassa
tavaramerkissd kédytetddn hyvin samankaltaisia védriyhdistelmid. Kyseisille merkeille on nimittdin
yhteistd hyvin samansdvyinen tai sama sininen véri, jota on kéytetty rekisteroitdvéksi haetussa merkissa
ympyrassd, jossa hopeanvirinen kirjain ”v” sijaitsee, ja tavaramerkissa suorakulmiossa, jonka sisdlld on
valkoisella kirjoitettu sana "volvo”. Merkeille on yhteistd myos se, ettd rekisterditaviksi haetussa
merkissd kirjain ”v” ja sinistd ympyrdd ymparoivd ohut, ympyrdnmuotoinen viiva, ja tavaramerkissa
miessukupuolen symboli, ovat hopeanvirisia.

Talta osin on todettava, etti vaikka valituslautakunta on todennut, etti molemmissa edelld 35 kohdassa

esitetyissd asiassa kyseessd olevissa merkeissd on kéytetty sinistd virid, se ei ole ottanut yleisemmin
huomioon sitd, ettd merkeissd on kéytetty hyvin samankaltaista vériyhdistelmaa. Se valituslautakunnan
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korostama seikka, ettd viitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa on kirjoitettu
valkoisella, kun taas rekisteroitdviksi haetun merkin hallitsevan osan sanaosa on hopeanvirinen, ei
poista kyseisissd merkeissa kdytetyn vériyhdistelmdn samankaltaisuutta, koska kyseisen kahden virin
vilinen ero ei ole helposti havaittavissa, kun — kuten on tdssé tapauksessa — vérit ja sininen tausta ovat
kontrastissa. Itse asiassa nimenomaan kyseiset viriyhdistelmét auttavat osaltaan korostamaan kyseisid
sanaosia ja tuottamaan samankaltaisen esteettisen kokonaisvaikutelman.

Myo6skdan siitd valituslautakunnan mainitsemasta seikasta, ettd edelld 35 kohdassa esitetyissd asiassa
kyseessd olevissa merkeissd kaytetty sininen on hyvin pelkistetty ja yleisesti kaytetty liike-elamassd, ei
seuraa, ettd kdytettyjen vériyhdistelmien todetulla samankaltaisuudella ei olisi merkitystd. Téltd osin
riittdd, ettd todetaan, ettd kahden merkin ulkoasujen vertailussa on otettava huomioon samojen vérien
kaytto, vaikka vérit ovatkin perusvirejd, kuten esimerkiksi mustan ja valkoisen yhdistelméa 16.1.2018
annetun tuomion COFFEE ROCKS (T-398/16, ei julkaistu, EU:T:2018:4, 52 kohta) taustalla olleessa
asiassa.

Lisaksi EUIPO:n vastineessaan esittdmastd viitteestd, jonka mukaan sekd virien kayttosuhteet edelld
35 kohdassa esitetyissd asiassa kyseessd olevissa merkeissd ettd merkeissd kiytetyt hopean savyt ovat
erilaiset, on todettava, ettd téllaista perustelua ei esitetd riidanalaisessa padtoksessd, joten talla
viitteelladan EUIPO pyrkii perustelemaan riidanalaista pdatosta sellaisilla seikoilla, joita ei ole otettu
huomioon kyseisessd padtoksessd. Téllaisiin lisdperusteluihin ei voida vedota pédtevdsti unionin
yleisessd tuomioistuimessa ja ndin ollen ne on jatettdvé tutkimatta (ks. vastaavasti tuomio 11.12.2014,
CEDC International v. SMHV - Underberg (Pullossa olevan ruohonkorren muoto), T-235/12,
EU:T:2014:1058, 71 kohta). Muutenkaan véitetty ero kayttosuhteissa ja hopean sévyissd ei mitenkaan
vaikuta toteamukseen, ettd rekisteroitdviksi haetussa merkissd ja viitteen tueksi esitetyssd
aikaisemmassa tavaramerkissd kaytetddn hyvin samankaltaista vériyhdistelmédd, mikd on selvésti ja
valittomasti havaittavissa.

Neljanneksi on todettava, ettd sekd rekisterditaviaksi haettu merkki ettd viitteen tueksi esitetty
aikaisempi tavaramerkki ovat kokonaisuutena arvioiden ympyrdnmuotoisia. Yhtddltda asiassa on
nimittdin riidatonta, ettd ensiksi mainitussa merkissd on iso sininen ympyrd, jota ympdroi ohut,
hopeanvirinen ja ympyrdnmuotoinen viiva, vaikka valituslautakunta ei olekaan ottanut huomioon tata
viimeksi mainittua osaa. Toisaalta valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sit3, etti aikaisemmassa
tavaramerkissd on sisdinen ympyrdmuoto, jota ympdroi miessukupuolen symbolin hopeanvirinen
muoto, tai ainakin kaksi puoliympyrdd sen sinisen suorakulmion ylad- ja alapuolella, johon sanaosa
"volvo” on kirjoitettu. Lisdksi kyseisessd tavaramerkissd oleva miessukupuolen symboli () muodostuu
ympyrdosasta ja nuolesta. Vaikka EUIPO:n tavoin oletettaisiin, ettd kohdeyleisé tunnistaa valittomasti
kyseisen symbolin, tdmad ei kuitenkaan merkitse, toisin kuin valituslautakunta on todennut
riidanalaisen paatoksen 37 kohdassa, ettd kyseinen yleiso ei havaitse, ettd miessukupuolen symboli
muodostuu muun muassa selvdsti nakyvastd ympyrdosasta, varsinkin, kun ympyrdosaan liitetty nuoli
on paljon pienempi kuin itse ympyrdosa. Siten valituslautakunta on kyseisessd kohdassa katsonut
virheellisesti, ettd kyseisessd tavaramerkissa "ei ole ympyraa”.

Téastd seuraa, ettd rekisteroitdviksi haetulla merkilld ja viitteen tueksi esitetylld aikaisemmalla
tavaramerkilld on useita yhteisia ulkoasuun liittyvid piirteitd, nimittdin niissd on kéytetty samaa
kirjasinlajia, hyvin samankaltaista vériyhdistelméd ja ympyramuotoja, joiden keskelle on sijoitettu
merkin korostettu sanaosa. Sanaosille on lisdksi yhteistd v-kirjaimen kaytto, joka on rekisteroitaviksi
haetun merkin hallitsevan osan ainoa kirjain ja véitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin
sanaosan ensimmadinen kirjain.

On totta, kuten riidanalaisessa péadtoksessé esitetddn ja kuten EUIPO viittad, ettd edella 35 kohdassa
esitetyt asiassa kyseessd olevat merkit myds eroavat merkittdvasti toisistaan ulkoasunsa puolesta. Siten
erityisesti rekisteroitavaksi haetun merkin hallitsevan osan yhdestd ainoasta kirjaimesta, eli kirjaimesta

v’, muodostuva sanaosa eroaa viitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosasta "volvo”,
jossa on viisi kirjainta; haetussa merkissé on sininen ympyra, kun taas tavaramerkissd ympyramuodon
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kehd on hopeanvirinen (ks. edelld 40 kohta); toisin kuin haetussa merkissd, tavaramerkissd on sininen
suorakulmio, jonka sisdlld on sanaosa ”"volvo”, sekd kuvio-osa, joka muistuttaa miessukupuolen
symbolia, eikd haetun merkin sanaosaa “v-wheels” ole viitteen tueksi esitetyssd aikaisemmassa
tavaramerkissa.

Vaikka ndmaé erot ovat merkittdvid, ne eivit tee edelld 43—-51 kohdassa esitetyistd samankaltaisuuksista
merkityksettomid arvioitaessa sitd kokonaisvaikutelmaa, joka edelld 35 kohdassa esitettyjen asiassa
kyseessd olevien merkkien perusteella syntyy. Kaikki kyseiset samankaltaisuudet nimittdin liittyvat
rekisteroitdviksi haetun merkin ja viitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin hallitsevien osien
eri piirteisiin, jolloin niité ei voida pitdd merkityksettomina.

Lisdksi on niin, ettd vaikka EUIPO:n tavoin katsottaisiin, ettd mikadn edelld 43-51 kohdassa mainituista
samankaltaisuuksista ei yksinddn riitd perusteeksi todeta, ettd edelld 35 kohdassa esitetyt asiassa
kyseessd olevat merkit ovat samankaltaisia asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla
tavalla, yhdessd tarkasteltuna kyseiset samankaltaisuudet osoittavat kuitenkin, ettd merkit ovat
ulkoasultaan vihdisissd madrin samankaltaisia, mikd on otettava huomioon sovellettaessa kyseisté
artiklaa. Téltd osin on riittdvdd muistuttaa, ettd edelld 24 ja 25 kohdassa mainitun oikeuskédytdnnon
mukaan kaksi merkkid ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleison nékokulmasta ainakin osittain
yhtdldisid yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta.

Lisaksi EUIPO myonsi istunnossa, ettd edelld 35 kohdassa esitetyisséd asiassa kyseessd olevissa merkeissa
on tiettyjd samankaltaisuuksia, mutta sen mukaan asiassa on kyse “rajatapauksesta”, jossa merkkien
samankaltaisuuden aste ei vastaa oikeuskdytdnnossa edellytettyd samankaltaisuuden astetta. Téltd osin
on kuitenkin muistettava, ettd edella 19 kohdassa mainitun oikeuskdaytinnén mukaan asetuksen
2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa edellytetddan vahdisempéad samankaltaisuuden astetta kuin asetuksen
8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja ettd yhdessd tarkasteltuna edelld 43-51 kohdassa mainitut
samankaltaisuudet riittdvit perusteeksi todeta, ettd rekisterditdvaksi haettu merkki ja viitteen tueksi
esitetty aikaisempi tavaramerkki ovat ulkoasultaan vahdisissd madrin samankaltaisia, mikd on otettava
huomioon sovellettaessa asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohtaa.

Tastd seuraa, ettd valituslautakunta on katsonut virheellisesti, ettd edella 35 kohdassa esitetyt asiassa
kyseessd olevat merkit ovat ulkoasultaan erilaisia.

Toiseksi edelld 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessa olevien merkkien lausuntatavan vertailusta on
katsottava, ettd valituslautakunta on perustellusti katsonut, etteivit merkkien lausuntatavat ole
samankaltaisia. Yhtddltd on nimittdin niin, ettd kun rekisteroitavaksi haettu merkki lausutaan pelkkéna
v-kirjaimena, valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen péadtoksen 31 kohdassa, ettd
kirjain ”"v” lausutaan toisin kuin viitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa “volvo”.
Ensin mainitussa tapauksessa kirjain lausutaan lausumalla &dnne, joka vastaa kyseistd kirjainta
aakkosissa, kun taas sanaosa "volvo”, joka muodostuu tavuista "vol” ja "vo”, lausutaan sanana ja silla

on erilainen painotus, intonaatio ja rytmi.

Jos toisaalta rekisteroitaviaksi haettu merkki lausutaan samalla tavoin kuin sen sanaosa “v-wheels”,
tatdkdan lausuntatapaa ei voida rinnastaa viitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosan
"volvo” lausuntatapaan. Toisin kuin kantaja vaittda, tavut, joihin edelld 35 kohdassa esitetyt asiassa
kyseessd olevat merkit voidaan jakaa, lausutaan eri tavoin. Ndin ollen on niin, ettd vaikka merkeissa on
osin samat kirjaimet, ne lausutaan eri jarjestyksessa ja niiden painotus ja rytmi poikkeavat toisistaan.

Kolmanneksi edelld 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessd olevien merkkien merkityssisdllon
vertailusta on riittdvdd todeta, ettd asianosaiset eivét riitauta valituslautakunnan pdatelmad, jonka

mukaan tillaista vertailua ei ole mahdollista suorittaa kisiteltavissa asiassa.

Nidin ollen on pdaiteltavéd, ettd edelli 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessd olevat merkit ovat
ulkoasultaan vdhdisissd maarin samankaltaisia ja ettd ne eivdt ole lausuntatavaltaan samankaltaisia.
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Lisaksi on muistutettava, ettei kyseisten merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisdltoon
liittyvilla seikoilla ole aina samaa painoarvoa. Merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys
voi riippua erityisesti merkkeihin itseensd liittyvistd ominaisuuksista tai kyseisten tavaramerkkien
kattamien tavaroiden tai palveluiden myyntiolosuhteista. Jos kyseisten tavaramerkkien kattamia
tavaroita myydadn normaalisti itsepalvelumyymaéloissd, joissa kuluttaja valitsee tuotteen itse ja hdnen
taytyy ndin ollen pddosin luottaa tuotteeseen merkityn tavaramerkin kuvaan, merkkien ulkoasun
samankaltaisuuden merkitys on pddsdantoisesti suurempi. Jos taas kyseistd tavaraa myydddn niin, ettd
sitd pyydetddn suullisesti, merkkien lausuntatavan samankaltaisuudella katsotaan yleensd olevan
enemmén painoarvoa. Kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuuden asteella on siis
vahemmain merkitystd silloin, kun kyse on tavaroista, joita myyddén niin, ettd kohdeyleis6 yleensd
ostohetkelld mieltdd tavaramerkin, joka ne kattaa, ulkoasun kautta (tuomio 11.12.2014, Coca-Cola v.
SMHV - Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, 68 kohta; ks. myos vastaavasti tuomio 5.7.2016,
Future Enterprises v. EUIPO - McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13,
EU:T:2016:389, 32 kohta).

Tastd seuraa, ettd koska valituslautakunta on virheellisesti katsonut, ettd edelld 35 kohdassa esitetyt
asiassa kyseessd olevat merkit olivat ulkoasultaan erilaisia, valituslautakunta on virheellisesti jattanyt
arvioimatta Kkyseisten merkkien yleistd samankaltaisuutta ja ndin ollen tarkastelematta loppuja
asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksid, jotka on esitetty edelld 17
ja 18 kohdassa.

Naiin ollen ensimmadinen kanneperuste on hyviksyttava.

Téssa tilanteessa ja koska yksi ainoa suhteellinen hylkdysperuste, kuten esimerkiksi asetuksen
2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa sdddetty hylkdysperuste, riittdd estiméan rekisterditdavaksi haetun
merkin rekisterdinnin ja koska valituslautakunnan on tutkittava muut kyseisen artiklan
soveltamisedellytykset, riidanalainen paatds on kumottava kokonaisuudessaan ilman, ettd on tutkittava
muita kantajan esittdmid kanneperusteita (ks. vastaavasti tuomio 27.10.2016, Spa Monopole v. EUIPO
— YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, ei julkaistu, EU:T:2016:631, 71 kohta).

Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka
hédvida asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vastapuoli on sitd vaatinut.

Koska EUIPO on hivinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkdyntikuluistaan ja se velvoitetaan
korvaamaan kantajalle asian kasittelystd unionin yleisessdé tuomioistuimessa aiheutuneet
oikeudenkayntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Koska kantaja on lisdksi vaatinut, ettd EUIPO velvoitetaan korvaamaan sille viiteosastolla kaydysta
menettelystd syntyneet kustannukset ja asian kasittelystd valituslautakunnassa aiheutuneet
oikeudenkédyntikulut, on muistutettava, ettd tyojarjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan
asianosaisille asian késittelystéd valituslautakunnassa aiheutuneita valttdmattomia kustannuksia pidetdan
korvattavina oikeudenkdyntikuluina, jolloin kyseinen kantajan vaatimus on hyvaksyttavd. Tamé ei
kuitenkaan koske viiteosastossa kidydystd menettelystd syntyneitd kustannuksia. Néin ollen kantajan
vaatimus, joka koskee viditeosaston menettelyssda aiheutuneita kuluja, jotka eivdt ole korvattavia
oikeudenkéyntikuluja, on jitettivd tutkimatta (tuomio 20.9.2018, Kwizda Holding v. EUIPO -
Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, 90 ja 91 kohta).
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TUOMIO 24.9.2019 — ASIA T-356/18
VOLVO TRADEMARK v. EUIPO — PAALUPAIKKA (V V-WHEELS)

Nailld perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemds jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljinnen valituslautakunnan 21.3.2018
tekemi piaitos (asia R 1852/2017-4) kumotaan.

2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkidyntikulut, mukaan lukien Volvo Trademark
Holding AB:lle asian kisittelystda EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet vilttamattomit
oikeudenkiyntikulut.

Tomljenovi¢ Bielitinas Kornezov
Julistettiin Luxemburgissa 24 piaivénd syyskuuta 2019.

Allekirjoitukset
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