VOLVO TRADEMARK PRZECIWKO OHIM — GREBENSHIKOVA (SOLVO)
WYROK SADU (szésta izba)
z dnia 2 grudnia 2009 r.*

W sprawie T-434/07

Volvo Trademark Holding AB, z siedziba w Goteborg (Szwecja), reprezentowana
przez adwokatéw T. Doldego, V. von Bomhard oraz A. Rencka,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen i A. Folliarda-Monguirala,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktérej druga strona w postepowaniu przed Druga Izba Odwotawcza Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory), wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Elena Grebenshikova, zamieszkala w Sankt Petersburgu (Rosja), reprezentowana
przez adwokata M. Bjorkenfeldta,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia
2 sierpnia 2007 r. (sprawa R 1240/2006-2) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Volvo Trademark Holding AB a Elena Grebenshikova,

SAD (szésta izba),

w skladzie: A.W.H. Meij (sprawozdawca), prezes, V. Vadapalas i T. Tchipev, sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 28 listopada 2007 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge ztozona w sekretariacie Sadu
w dniu 3 marca 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia Urzedu na skarge ztozona w sekretariacie Sadu w dniu
18 marca 2008 r.,
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po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 czerwca 2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 26 listopada 2003 r. Elena Grebenshikova, wystepujaca w postepowaniu
w charakterze interwenienta, dokonata zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami
[zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Zgloszenie dotyczylo oznaczenia stowno-graficznego:

sO0\O=

Towary, dla ktérych dokonano zgtoszenia znaku towarowego, nalezg do klas 9, 39 i 42
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
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Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 47/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

W dniu 17 lutego 2005 r. skarzaca, Volvo Trademark Holding AB, wniosta, na
podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia
nr 207/2009), sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

W uzasadnieniu sprzeciwu powotano sie na dwie wcze$niejsze rejestracje wspdlnoto-
wych znakéw towarowych o numerach 2347193i 2361087 oraz na cztery rejestracje
dokonane wcze$niej w Zjednoczonym Kroélestwie pod numerami 747362, 1102971,
1552528 i 1552529, wszystkie dotyczace oznaczenia stownego VOLVO.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano sie réwniez na dokonana wcze$niej w Zjedno-
czonym Kroélestwie rejestracje nr 747361 odnoszaca sie do oznaczenia stowno-
-graficznego:
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Wczesniejsze znaki towarowe, ktore w przekonaniu skarzacej ciesza sie we Wspdlnocie
Europejskiej renoma, obejmuja szeroka game towardéw i ustug. W szczegdlnosci
wspolnotowy znak towarowy nr 2361087 odnosi sie miedzy innymi do ,oprogramo-
wania komputerowego”, nalezacego do klasy 9.

Sprzeciw opieral sie na wszystkich towarach i ustugach oznaczonych wcze$niejszymi
znakami towarowymi i zostal skierowany wobec wszystkich towaréw i ustug objetych
zgloszeniem wspdlnotowego znaku towarowego.

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji okreslone
w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b)
iart. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009].

W dniu 1 czerwca 2005 r. interwenient ograniczyl wykaz towaréw zawarty w zgloszeniu
wspdlnotowego znaku towarowego do ,programéw komputerowych do systemu
zarzadzania zasobami i programéw komputerowych do systemu terminalu kontene-
rowego”, nalezacych do klasy 9.

Decyzja z dnia 23 sierpnia 2006 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw z uzasadnie-
niem, Ze sporne oznaczenia nie sa podobne. Przy rozpatrywaniu sprzeciwu wzial pod
uwage jedynie wczesniejszy wspdélnotowy znak towarowy nr 2361087 tworzony przez
oznaczenie sfowne VOLVO, ktérym oznaczane sa towary i ustugi nalezace do klas 9142,
uznajac, ze nie wplywa to negatywnie na sytuacje skarzacej.

W dniu 21 wrzesnia 2006 r. skarzgca odwolata si¢ od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.
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Decyzja z dnia 2 sierpnia 2007 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwolawcza oddalita odwotanie. Podobnie jak Wydzial Sprzeciwéw Izba Odwolawcza
dokonala oceny zasadnosci sprzeciwu, biorac pod uwage wylacznie wczesniejszy
wspdlnotowy znak towarowy nr 2361087 tworzony przez oznaczenie sfowne VOLVO.

W odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 Izba Odwolawcza uznala,
ze sporne znaki towarowe nie sa podobne i ze w rezultacie jedna z przestanek
ustanowionych w tym przepisie nie zostata spelniona. Co do art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 1zba Odwolawcza stwierdzita, poza brakiem podobieristwa spornych znakéw
towarowych, ze nie maja one zadnego wspdlnego im elementu, ktéry mégtby sktaniac
do przyjecia, iz istnieja miedzy nimi jakiekolwiek powiazania gospodarcze.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie Urzedu kosztami postepowania.

Na rozprawie skarzaca wniosla do Sadu o obciazenie kosztami réwniez interwenienta.
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18 Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

19 Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami poniesionymi w zwigzku z postepowaniem przed
Sadem oraz kosztami poniesionymi w zwigzku z postepowaniem przed Izba
Odwotawcza.

Co do prawa

20  Skarzaca podnosi dwa zarzuty dotyczace — odpowiednio — naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza btednie stwierdzila, iz sporne oznaczenia nie
sa podobne, i na poparcie tego twierdzenia podnosi cztery argumenty. Po pierwsze,
réznica polegajaca na innej pierwszej literze w kazdym z tych oznaczen nie wystarczy do
calkowitego wykluczenia podobienistwa miedzy nimi, zwazywszy na fakt, ze cztery
z pieciu tworzacych je liter sg identyczne i wystepuja w tej samej kolejnosci. Po drugie,
Izba Odwotawcza skoncentrowala si¢ na powtérzeniu litery , v’ we wczesniejszych
znakach, nie przywigzujac najmniejszej wagi do powtdrzenia samogtoski ,0”,
wystepujacej w spornych oznaczeniach. Po trzecie, Izba Odwotawcza niestusznie
oparla sie na szczegdlnej typografii zgtoszonego znaku towarowego, nie biorac pod
uwage, ze wczesniejsze stlowne znaki towarowe réwniez moga by¢ przedstawiane
z zastosowaniem podobnej typografii. Wreszcie, po czwarte, Izba Odwolawcza
przywiazala nadmierna wage do elementu graficznego zgloszonego znaku towarowego.
Skarzaca uwaza wiec, ze Izba Odwotawcza powinna byla dokona¢ calo$ciowej oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

Urzad podnosi na wstepie, ze specjalistyczne oprogramowanie do systeméw
zarzadzania zasobami i terminalu kontenerowego jest przeznaczone dla specjalistéw,
ktérzy wykazuja stosunkowo wysoki poziom uwagi.

Nastepnie wskazuje zasadniczo, Ze réznice na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej
uzasadniaja wniosek, iz sporne oznaczenia nie sa podobne. I tak, w odniesieniu do
podobienstwa wizualnego spornych oznaczen Urzad zwraca uwage na to, ze pierwsza
litera spornych oznaczen jest rézna oraz ze kréj pisma uzyty w zgloszonym znaku
towarowym ma szczeg6lny charakter i odgrywa istotna role w catosciowym wrazeniu
wywieranym przez ten znak. Urzad zauwaza réwniez, ze w zgloszonym znaku
towarowym dominuje wrazenie asymetrii, podczas gdy wcze$niejsze oznaczenie
stowne cechuje symetria ze wzgledu na powtérzenie grupy liter ,vo”. Ponadto
element graficzny zgloszonego znaku towarowego stanowi istotny czynnik rozréz-
nienia wizualnego. Co sie tyczy podobienstwa na plaszczyznie fonetycznej, Urzad
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zauwaza, ze réznica dotyczaca pierwszej litery spornych oznaczen wystarczy do tego, by
nie mogly one zosta¢ uznane za podobne.

Interwenient uwaza, w gltéwnych zarysach, ze dokonana przez Izbe Odwotawcza
analiza jest prawidlowa. Zwraca on szczeg6lna uwage na fenomen, zgodnie z ktérym
jezeli znak towarowy jest bardzo znany wéréd konsumentéw, to sa oni w stanie —
paradoksalnie — tfatwiej odrézni¢ go od innych znakéw towarowych przez
wychwycenie ich réznic, w wyniku czego zmniejsza sie prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad. Interwenient twierdzi ponadto, ze sporne znaki towarowe
wykazuja réznice takze na plaszczyznie koncepcyjnej, poniewaz wyrazy ,solvo”
i ,volvo” moga sugerowaé odmienne znaczenie w lacinie. Na rozprawie interwenient
ktadt szczegélny nacisk na fakt, ze stowa te wywodza sie z jezyka taciniskiego.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznos$ci lub podobienistwa do wczesniejszego znaku towarowego,
identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia odbiorcéw w blad na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony.

W mysl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
istnieje, jezeli odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospo-
darczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
podlega calo$ciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych
oznaczen oraz towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych okolicznosci danego przypadku [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly
Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. 11-2821, pkt 31-33 i przytoczone tam
orzecznictwo].

II - 4427



27

28

29

30

WYROK Z DNIA 2.12.2009 r. — SPRAWA T-434/07

Owa calo$ciowa ocena powinna by¢ dokonywana przy uwzglednieniu w szczegdlnosci
rozpoznawalno$ci znaku towarowego na rynku, jak réwniez stopnia podobienstwa
znakéw towarowych i oznaczanych nimi towaréw lub uslug. Przy dokonywaniu tej
oceny nalezy wzia¢ pod uwage pewna wspolzaleznos¢ miedzy branymi pod uwage
czynnikami w tym sensie, ze niski stopienn podobienstwa miedzy oznaczanymi
towarami lub ustugami moze by¢ kompensowany wysokim stopniem podobienstwa
miedzy znakami towarowymi i odwrotnie (wyroki Trybunatu: z dnia 29 wrzeé$nia 1998 r.
w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 19).

W niniejszej sprawie nalezy na wstepie wskaza¢, ze w swym sprzeciwie skarzaca
powolala sie na siedem wczesniejszych znakéw towarowych, obejmujacych zaréwno
oznaczenie stowne VOLVO, jak i przedstawione w pkt 7 powyzej oznaczenie graficzne.
Nie kwestionuje ona jednak tego, ze Wydzial Sprzeciwéw i nastepnie Izba Odwotawcza
ograniczyly sie do zbadania prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad, biorac pod
uwage wylacznie wczeéniejszy wspélnotowy znak towarowy nr 2361087 tworzony
przez oznaczenie stowne VOLVO. Poniewaz to oznaczenie slowne najbardziej
przypomina zgloszony znak towarowy i jego rejestracja obejmuje miedzy innymi
towarami i ustugami takze oprogramowanie komputerowe, a zatem towary identyczne
z towarami oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym, czyli programami
komputerowymi do systemdéw zarzadzania zasobami i terminalu kontenerowego,
nalezy uzna¢, ze wziecie pod uwage tylko tego wcze$niejszego znaku towarowego nie
wplynelo w sposéb negatywny na interesy skarzacej.

Nalezy stwierdzi¢ nastepnie, ze identyczno$¢ rozpatrywanych towaréw nie zostata
zakwestionowana przez strony. W zwigzku z tym spér miedzy stronami dotyczy
wylacznie podobienistwa oznaczen.

Nalezy przypomnie¢, ze w kontekscie wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego
podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen calo$ciowa ocena prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad powinna opieraé¢ sie na wywieranym przez nie calo$ciowym
wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominu-
jacych [zob. wyroki Sadu: z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-
-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec.
s. 11-4335, pkt 47; z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciwko
OHIM — Wiseman (Rysunek skéry krowy), Zb.Orz. s. 1I-1677, pkt 26].
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Ponadto zgodnie z linia orzeczniczg dwa znaki towarowe sg podobne, jezeli z punktu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw sa one przynajmniej czesciowo identyczne pod
wzgledem przynajmniej jednego z branych pod uwage aspektéw, ktérymi sa aspekty
wizualny, fonetyczny i koncepcyjny [wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. s. 11-4335, pkt 30; z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
T-211/03 Faber Chimica przeciwko OHIM — Nabersa (Faber), Zb.Orz. s. 11-1297,
pkt 26].

Przedmiotem niniejszej sprawy sa z jednej strony oznaczenie slowno-graficzne, ktére
sklada sie z elementu slownego ,solvo”, przedstawionego przy uzyciu stylizowanego
kroju pisma, oraz elementu graficznego umieszczonego po prawej stronie elementu
stownego, i z drugiej strony oznaczenie stowne VOLVO.

Co sie¢ tyczy podobienstwa wizualnego, nalezy stwierdzi¢, ze element stowny
zgloszonego znaku towarowego catkowicie dominuje zachowywany w pamieci przez
wlasciwy krag odbiorcéw obraz tego znaku, w zwigzku z czym element graficzny
znajdujacy sie po prawej stronie elementu stownego nie dominuje w calo$ciowym
wrazeniu wywieranym przez to oznaczenie.

Izba Odwolawcza uznala zasadniczo, Ze inna pierwsza litera w kazdym ze spornych
oznaczen oraz stylizowany kréj pisma uzyty w zgloszonym znaku towarowym stanowia
istotne réznice, ktdre stoja na przeszkodzie ustaleniu jakiegokolwiek podobienistwa na
plaszczyznie wizualnej.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzila, iz
stylizowany krdj pisma uzyty w zgloszonym znaku towarowym stanowi wysoce
odrézniajacy element, ktory istotnie rézni ten znak od weze$niejszego stownego znaku
towarowego VOLVO. Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze ten krdj pisma w znacznym
stopniu wplywa na calosciowe wrazenie wywierane przez zgloszony znak towarowy,
poniewaz charakteryzuje jego dominujacy element stowny.
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Istotna réznica wynikajaca z zastosowania tego szczegdélnego kroju pisma jest, jak
stusznie zwrécila uwage Izba Odwotawcza, wzmocniona obecnosécia w tym znaku
elementu graficznego. W tym zakresie nie mozna zgodzi¢ sie ze skarzaca, ze Izba
Odwolawcza przywigzata nadmierna wage do tego elementu graficznego. Z zaskarzonej
decyzji wynika bowiem, ze wniosek, do ktérego Izba Odwotawcza doszta w zakresie
braku podobienistwa spornych oznaczen na plaszczyznie wizualnej, nie opiera sie
w gléwnej mierze na obecnosci tego elementu graficznego, ale — i stusznie — na fakcie
zastosowania stylizowanego kroju pisma w celu przedstawienia elementu stownego
zgloszonego znaku towarowego.

Skarzgca nie moze ponadto utrzymywac, ze wczesniejsze oznaczenie stowne moze by¢
przedstawiane z zastosowaniem typografii podobnej do zgloszonego znaku towaro-
wego. Nalezy bowiem podkresli¢, ze przy badaniu podobienistwa spornych znakéw
towarowych pod uwage bierze si¢ dane znaki w calosci, tak jak zostaly one
zarejestrowane lub zgloszone do rejestracji. Stowny znak towarowy jest znakiem
skladajagcym sie wylacznie z liter, sléw lub zestawierr sléw, zapisanych znakami
drukarskimi o zwyklym kroju pisma, bez jakichkolwiek szczegdlnych elementéw
graficznych. Ochrona, ktéra wynika z rejestracji stownego znaku towarowego, dotyczy
stowa wskazanego w zgloszeniu do rejestracji, a nie szczegélnej postaci graficznej czy
stylistycznej, ktérg mozna ewentualnie nada¢ temu znakowi. Przy badaniu podobieni-
stwa nie nalezy zatem uwzglednia¢ formy przedstawienia graficznego, jaka moze
przybra¢ wczesniejsze oznaczenie stowne w przysziosci [zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Faber, pkt 36, 37; wyroki Sadu: z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-353/04
Ontex przeciwko OHIM — Curon Medical (CURON), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 74; z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie T-254/06 Radio Regenbogen Horfunk in Baden
przeciwko OHIM (RadioCom), niepublikowany w Zbiorze, pkt 43].

W odniesieniu do podobienstwa fonetycznego Izba Odwotawcza stwierdzila, ze sporne
oznaczenia rozniag si¢ pod wzgledem wymowy ich pierwszej litery, poniewaz ,s”
w elemencie ,,solvo” zgloszonego znaku towarowego jest spoétgloska syczaca, podczas
gdy ,,v’ w znaku towarowym VOLVO jest spélgloska frykatywna.

Nalezy jednak stwierdzi¢, co uczynita skarzaca, ze jezeli réznica miedzy pierwszymi
literami spornych oznaczen wskazuje na brak podobiernistwa fonetycznego, wymowa
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szeregu czterech nastepujacych dalej liter ,olvo” jest catkowicie identyczna
i nieodzownie wywoluje pewien stopienn podobienstwa [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko
OHIM — ELS Educational Services (ELS), Rec. s. 1I-4301, pkt 69-73].

Nawet jesli prawda jest, na co wskazuje Izba Odwotawcza, ze poczatek oznaczenia
odgrywa istotna role w wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, to w niniejszej
sprawie istnienie pewnego podobienistwa jest niezaprzeczalne, zwazywszy na
identyczna wymowe bardzo duzej czesci spornych oznaczen, a mianowicie czterech
z pieciu liter.

W konsekwencji, nie stwierdzajac pewnego stopnia podobienstwa fonetycznego
miedzy spornymi oznaczeniami, Izba Odwotawcza popetnita btad w ocenie.

W odniesieniu do podobienstwa koncepcyjnego skarzaca zgadza sie z dokonang przez
Izbe Odwotawcza analiza prowadzaca do stwierdzenia, Ze konsument nie bedzie miat
wystarczajacej wiedzy, by okresli¢ tacinskie korzenie spornych oznaczen. Jedynie
interwenient podnosi, ze lacifiskie korzenie rozpatrywanych znakéw towarowych
pozwalaja na dostrzezenie braku podobienstwa miedzy nimi na plaszczyznie
koncepcyjne;j.

Sad uwaza jednak, Ze jest malo prawdopodobne, by dany konsument postrzegat
znaczenie, jakie moga mie¢ sporne znaki towarowe, w $wietle ich facinskich korzeni,
poniewaz jest ogélnie malo prawdopodobne, by znacznej czesci konsumentéw
nasuwalo sie skojarzenie miedzy wyrazami tworzacymi te znaki a facina. W odniesieniu
do niniejszej sprawy nalezy zatem orzec, Ze istniejace na plaszczyZnie koncepcyjnej
podobienistwo odgrywa jedynie bardzo marginalna role w ocenie podobienstwa
spornych oznaczen.

Z powyzszego wynika, ze o ile Izba Odwotawcza prawidlowo przyjela, ze zgloszony
znak towarowy SOLVO i wcze$niejsze oznaczenie stowne VOLVO nie sa podobne na

II - 4431



45

46

47

48

WYROK Z DNIA 2.12.2009 r. — SPRAWA T-434/07

plaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej, o tyle popelnita ona blad w ocenie, wykluczajac
wszelkie ich podobienstwo na plaszczyznie fonetyczne;.

Urzad podnosi jednak, ze rozpatrywane w niniejszej sprawie towary, a mianowicie
specjalistyczne oprogramowanie do systeméw zarzadzania zasobami i terminalu
kontenerowego, sa przeznaczone dla odbiorcéw profesjonalnych, w zwiazku z czym do
celéw kontroli zgodnosci z prawem oceny dokonanej przez Izbe Odwotawcza
w przedmiocie podobienistwa spornych oznaczen nalezy przyja¢ stosunkowo wysoki
stopient uwagi, jaka moga oni wykazywac.

Sad zauwaza niemniej, ze przy dokonywaniu oceny podobienistwa spornych oznaczen
Izba Odwotawcza nie wzieta pod uwage tak okreslonego kregu odbiorcéw. Wysuwajac
ten argument, Urzad nie dostarcza zatem motywéw pozwalajacych na wyjasnienie
uzasadnienia zawartego w zaskarzonej decyzji, ale przedstawia dodatkowe wzgledy
potwierdzajace zasadno$¢ wniosku Izby Odwotawczej zawartego w zaskarzonej
decyzji — wzgledy, ktére nie zostaly zawarte w tej decyzji. Nalezy przypomnie¢, ze
zgodnosé¢ aktu wspdlnotowego z prawem winna by¢ oceniana na podstawie stanu
faktycznego i prawnego istniejacego w chwili wydania tego aktu [wyroki Sadu: z dnia
3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. II-5167,
pkt 63; z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM
(ECOPY), Rec. s. I1-5301, pkt 46].

W tym zakresie nie mozna przyjaé, jak utrzymywat Urzad podczas rozprawy, ze kwestia
zdefiniowania wlasciwego kregu odbiorcéw stanowi przestanke prawna, ktéra moze
zostaé rozpatrzona po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem, i to z urzedu.
Definicja wlasciwego kregu odbiorcéw opiera si¢ bowiem na okolicznosciach stanu
faktycznego, ktére musza zostac ocenione w pierwszej kolejnosci przez Urzad, zgodnie
z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, i moga w danym wypadku nastepnie by¢
przedmiotem kontroli zgodnosci z prawem dokonywanej przez sad wspélnotowy
w $wietle argumentéw i dowoddéw przedstawionych przez strony.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze o ile w my$l orzecznictwa analiza podobieristwa
rozpatrywanych oznaczen, ktéra stanowi podstawowy element calo$ciowej oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, powinna by¢ dokonywana, na wzor tej
ostatniej, w odniesieniu do sposobu postrzegania ich przez wtasciwy krag odbiorcéw
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[wyrok Sadu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko
OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. s. II-1739, pkt 53; zob. réwniez wyrok
Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma przeciwko OHIM —
Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. I1-449, pkt 58], o tyle ma to zastosowanie tylko
w takim stopniu, w jakim szczegélne cechy rozpatrywanych konsumentéw moga
wplyna¢ na ich sposéb postrzegania w zakresie podobienistwa spornych oznaczen. Jest
tak w szczegdlno$ci w przypadku postrzegania stopnia podobieristwa pod wzgledem
fonetycznym i koncepcyjnym, ktéry moze sie r6zni¢ w zaleznosci od jezyka i kontekstu
kulturowego konsumentéw tudziez stopnia znajomosci przez nich okre$lonych
termindw specjalistycznych, wynikajacego czasami z faktu, Ze sa oni odbiorcami
zawodowo trudnigcymi sie dana dziedzing.

Natomiast sposéb postrzegania oznaczen przez dany krag odbiorcéw, z uwagi na to, ze
moze wplyna¢ na istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, tj. na
przypisanie rozpatrywanych towaréw lub ustug temu samemu przedsigbiorstwu lub
przedsigbiorstwom powiazanym gospodarczo, powinien zosta¢ uwzgledniony na etapie
calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad. Odnosi si¢ to
w szczeg6lnosci do podwyzszonego stopnia uwagi, jaki wykazuja zwykle odbiorcy
profesjonalni.

W niniejszej sprawie istnienie miedzy spornymi znakami pewnego stopnia podobieni-
stwa pod wzgledem poddanych badaniu istotnych aspektéw, a mianowicie podobien-
stwa fonetycznego, uniemozliwia stwierdzenie, ze jedna z zasadniczych przestanek
stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie zostala spetniona. W tych
okoliczno$ciach I1zba Odwotawcza zobowigzana byla przystapi¢ do calosciowej oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad celem ustalenia, czy ze wzgledu na
stwierdzony stopienn podobienstwa fonetycznego spornych oznaczen identycznosé
oznaczanych towaréw i powszechna znajomos¢ wczesniejszego oznaczenia odbiorcy,
do ktérych kierowane sa rozpatrywane towary, beda mogli uznaé, ze te towary
pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw powiazanych
gospodarczo.

Interwenient podnosi jednak, ze jezeli znak towarowy jest bardzo znany ws$réd
konsumentéw, to sa oni w stanie — paradoksalnie — tatwiej odréznic¢ go od innych
znakéw towarowych przez wychwycenie ich réznic, w wyniku czego zmniejsza sie
prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.
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W tym zakresie na wstepie nalezy przypomnie¢, ze co do zasady prawdopodobieristwo
wprowadzenia w btad jest tym wieksze, im bardziej odrézniajacy jest wczesniejszy znak
towarowy [wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL,
Rec. s. I-6191, pkt 24; wyrok Sadu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 Diaz
przeciwko OHIM — Granjas Castellé (CASTILLO), Rec. s. I1-4835, pkt 44]. Niemniej
bez konieczno$ci wypowiadania si¢ na temat zasadnosci propozycji interwenienta
w rozpatrywanym tutaj konkretnym przypadku nalezy ogdlnie zauwazy¢, ze argument
ten powinien zosta¢ rozpatrzony na etapie calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa
wprowadzenia w btad oraz ze nie moze on podwazy¢ wniosku, zgodnie z ktérym sporne
znaki towarowe nie sa catkowicie pozbawione podobienistw.

Poniewaz w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza nie dokonata calosciowej oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, nalezy uzna¢, ze naruszyta ona art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W konsekwencji nalezy uwzglednic¢ zarzut pierwszy i na
tej podstawie stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi — z tych samych wzgledéw, co przedstawione w ramach zarzutu
pierwszego — ze Izba Odwolawcza popelnita btad w ocenie, stwierdzajac, iz sporne
oznaczenia nie sg wystarczajaco podobne. Dodaje, ze nawet gdyby przyjaé, iz sporne
oznaczenia nie sa wystarczajaco podobne, by uzasadni¢ zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, sa one w kazdym razie wystarczajaco podobne do celéw
stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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Zdaniem Urzedu, nawet jesli art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 wymaga mniejszego
stopnia podobienstwa oznaczen, niz ma to miejsce w przypadku art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia, w niniejszej sprawie absolutnie nie mozna dopatrzy¢ sie zwiazku
miedzy spornymi znakami towarowymi, poniewaz sg one rézne w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia i w rezultacie nie wykazuja zadnych
podobienstw.

Interwenient kwestionuje zasadno$¢ zarzutu drugiego i wskazuje, ze sporne znaki
towarowe nie funkcjonujg na tym samym rynku. Dodaje, ze ewentualny zwigzek miedzy
znakami musi wywiera¢ wplyw na zachowanie konsumenta na rynku i ze nie wystarczy,
by dane oznaczenie przywolywalo na mysl wczeéniejszy znak towarowy.

Ocena Sadu

Artykut 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze ,w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgtoszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do wczesniejszego
znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do tych, dla
ktérych wcezedniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego
wspoélnotowego znaku towarowego, cieszy sie on renoma we Wspdlnocie i, w przypadku
wczeéniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy sie on renoma w danym panstwie
czlonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego
przynositoby nienalezyte korzysci z tego powodu lub byloby szkodliwe dla
odrézniajacego charakteru lub renomy takiego wcze$niejszego znaku towarowego
[jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowatoby
czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego
znaku towarowego badz tez dzialato na ich szkode]”.

Z orzecznictwa Trybunatu dotyczacego wykladni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), ktérego
tre§¢ normatywna jest co do istoty identyczna z trescig art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, wynika, ze dla spelnienia przeslanki podobieristwa nie jest konieczne
wykazanie, ze dany krag odbiorcéw moze zosta¢ wprowadzony w btad w odniesieniu do
wcze$niejszego znaku towarowego cieszacego sie renoma i zgloszonego znaku
towarowego. Wystarczy, by stopieni podobienistwa miedzy tymi znakami byl na tyle
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duzy, by dany krag odbiorcéw nabral przekonania o istniejacym miedzy nimi zwiazku
[wyrok Trybunatu z dnia 23 paZdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon
i Adidas Benelux, Rec. s. [-12537, pkt 31; zob. takze wyrok Sadu z dnia 16 kwietnia
2008 r. w sprawie T-181/05 Citigroup i Citibank przeciwko OHIM — Citi (CITI),
Zb.Orz. s. I1-669, pkt 64].

Istnienie takiego zwiazku nalezy ocenia¢ calo$ciowo, majac na uwadze wszystkie
majace znaczenie w danej sprawie czynniki (ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon
i Adidas Benelux, pkt 30). W tym zakresie Trybunal orzek}, ze do takich istotnych
czynnikéw naleza miedzy innymi stopieni podobieristwa miedzy kolidujacymi ze soba
znakami, charakter i stopienn podobieristwa oznaczonych towaréw lub usltug,
intensywno$¢ renomy wcze$niejszego znaku towarowego, stopien — samoistnego
lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — charakteru odrézniajacego wcze$niejszego
znaku towarowego czy tez istnienie prawdopodobiernistwa wprowadzenia odbiorcéw
w blad (wyrok Trybunalu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel
Corporation, ZbOrz. s. 1-8823, pkt 42).

Izba Odwolawcza uznata, ze sporne oznaczenia nie sa do siebie podobne w stopniu
wystarczajacym, by odbiorcy mogli nabraé¢ przekonania o istniejacym miedzy nimi
zwiazku, co uzasadnialoby zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Whniosek ten wynika jednak po czesci z dokonanej przez Izbe Odwotawcza oceny
podobienistwa rozpatrywanych oznaczen w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Z cze$ci dotyczacej rozpatrzenia zarzutu pierwszego wynika
niemniej, ze Izba Odwolawcza popelnita blad w ocenie, stwierdzajac, iz sporne
oznaczenia s3 pozbawione wszelkiego podobienistwa, podczas gdy wykazuja one
podobienistwo na plaszczyznie fonetyczne;j.

W zakresie, w jakim btad w ocenie moze wptynac¢ na ocene kwestii, czy ze wzgledu na
ustalony stopieft podobienistwa rozpatrywanych oznaczen wlasciwy krag odbiorcow
mogl nabrad przekonania o istniejacym miedzy nimi zwiazku, nalezy stwierdzic, ze Izba
Odwotawcza blednie zastosowala art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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W zwiazku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ zarzut drugi i réwniez na tej podstawie
stwierdzi¢ niewazno$c¢ zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz Urzad i interwenient przegrali
sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obcigzy¢ ich kosztami postgpowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (sz6sta izba)

orzeka, co nastepuje:

1)

2)

Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 2 sierpnia 2007 r. (sprawa R 1240/2006-2) dotyczacej postepowania
w sprawie sprzeciwu miedzy Volvo Trademark Holding AB a Elena
Grebenshikova.

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) pokrywa, oprécz wlasnych kosztéw, polowe kosztéw
poniesionych przez Volvo Trademark Holding.
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3) Elena Grebenshikova pokrywa, oprécz wlasnych kosztéw, polowe kosztéw
poniesionych przez Volvo Trademark Holding.

Meij Vadapalas Tchipev

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 grudnia 2009 r.

Podpisy
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