g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziewiata izba)

z dnia 12 listopada 2014 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspolnotowego znaku towarowego LOVOL — Wcze$niejsze wspélnotowe, stowny i graficzny, oraz
graficzne krajowe znaki towarowe VOLVO — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy wcze$niejszego znaku
towarowego — Artykut 8 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009
W sprawie T-524/11

Volvo Trademark Holding AB, z siedziba w Goteborgu (Szwecja), reprezentowana przez adwokata
M. Treisa,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez P. Geroulakosa, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktoérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd., z siedziba w Zhangjiakou (Chiny), reprezentowana przez
adwokat A. Alejos Cutuli,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 19 lipca 2011 r.
(sprawa R 1870/2010-1), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Volvo Trademark
Holding AB a Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd,

SAD (dziewiata izba),
w sktadzie: G. Berardis, prezes, O. Czlcz (sprawozdawca) i A. Popescu, sedziowie,
sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 30 wrze$nia 2011 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
31 stycznia 2012 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
20 stycznia 2012 r,,

po zapoznaniu sie z replika ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 29 maja 2012 r.,
po zapoznaniu si¢ z duplika interwenienta zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 10 sierpnia 2012 r.,

uwzgledniajac postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. w przedmiocie polaczenia spraw T-524/11
i T-525/11 do tacznego rozpoznania na ustnym etapie postepowania,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 kwietnia 2014 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 20 kwietnia 2006 r. interwenient, Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd., dokonal w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego 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
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

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

LOVOL

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 7 i 12 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadajg, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 7: ,zniwiarki; maszyny rolnicze, walce drogowe; koparki (czerparki); tadowarki; koparki
(czerparki); mieszarki do betonu; dZzwigi; mlocarnie; maszyny do przesadzania ryzu”;

— klasa 12: ,samochody osobowe; pojazdy transportowe do uzytku rolniczego; motocykle; platformy
z zurawiami masztowymi; auta o malej pojemnosci typu cycle car; rowery; pojazdy elektryczne;
silniki do pojazdéw ladowych; wézki widlowe; ciezaréwki — betoniarki; traktory”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 39/2006 z dnia 25 wrzesnia 2006 r.

W dniu 21 grudnia 2006 r. skarzaca, Volvo Trademark Holding AB, wniosla na podstawie art. 42

rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla towaréw wskazanych w pkt 3 powyze;j.
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6 W uzasadnieniu sprzeciwu powolano sie na nastepujace wczesniejsze znaki towarowe:
— stowny wspélnotowy znak towarowy VOLVO, zarejestrowany w dniu 20 czerwca 2005 r. pod

numerem 2 361 087, oznaczajacy towary i uslugi nalezace do klas 1-9, 11, 12, 14, 16-18, 20-22,
24-28 i 33-42;
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— zgloszenie przedstawionego ponizej graficznego wspdlnotowego znaku towarowego, dokonane
w dniu 30 sierpnia 2001 r. dla towaréw i ustug nalezacych do klas 1-4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
25, 28, 35-39 i 41:

VOLAD

— przedstawiony ponizej graficzny krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym
Krélestwie pod numerem 747 361, oznaczajacy towary nalezace do klasy 12:

— graficzny krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Kroélestwie pod numerem
1408 143, oznaczajacy towary nalezace do klasy 7:

7 W uzasadnieniu sprzeciwu powolano 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) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009].
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Decyzja z dnia 3 wrzeé$nia 2010 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw w calosci z tego wzgledu, ze
kolidujace ze soba znaki towarowe nie wykazywaly wystarczajacego stopnia podobienistwa z punktu
widzenia wymogé6w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W dniu 27 wrze$nia 2010 r. skarzaca — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009
— wniosta do OHIM odwotlanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 19 lipca 2011 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza
potwierdzila decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i oddalita odwotanie wniesione przez skarzaca. Stwierdzita
ona, ze poziom uwagi wykazywanej przez wlasciwy krag odbiorcéw jest szczegdlnie wysoki, gtéwnie
z uwagi na cene rozpatrywanych towaréw i ich wysoce techniczny charakter. Ponadto Izba
Odwotawcza uznatla, ze kolidujace ze soba oznaczenia réznia sie od siebie. A zatem w przypadku tych
oznaczen nie moze istnie¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009. Co wiecej, Izba Odwolawcza, przyznawszy, ze w przypadku zastosowania
art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia minimalny stopien podobieristwa moze by¢ nizszy, uznala

jednak, iz poniewaz oznaczenia te réznia sie od siebie, przestanka dotyczaca podobienstwa nie zostala
spelniona.

Zadania stron

W skardze skarzaca wnosi do Sadu o:

— uznanie skargi za dopuszczalng;

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— odrzucenie zgloszenia do rejestracji znaku towarowego LOVOL;

— obcigzenie interwenienta kosztami postepowania poniesionymi przez nia w zwigzku z niniejszym
postepowaniem i z postepowaniem przed OHIM.

Podczas rozprawy skarzaca odstapita od zadania trzeciego.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Interwenient wnosi do Sadu o:

— potwierdzenie zaskarzonej decyzji;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.
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Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009:

»[...] w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2,
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wczedniejszego znaku [identyczny z wczeéniejszym znakiem lub do niego podobny] i jest
zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy znak jest
zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego, cieszy sie on
renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wcze$niejszego krajowego znaku towarowego, cieszy si¢ on
renoma w danym panstwie czlonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku
towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy takiego wczes$niejszego znaku towarowego [i jezeli uzywanie tego znaku
towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci
z odrdzniajacego charakteru lub z renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez dziatalo na ich
szkode]”.

Naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, jesli wystepuja, stanowia
konsekwencje pewnego stopnia podobienstwa miedzy wcze$niejszym a pdzniejszym znakiem
towarowym, z powodu ktérego dany krag odbiorcéw bedzie kojarzyt te dwa znaki, to znaczy dostrzeze
miedzy nimi zwiazek, nie mylac ich jednak [wyrok z dnia 12 marca 2009 r. Antartica/OHIM,
C-320/07 P, EU:C:2009:146, pkt 43; wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r. Bimbo/OHIM — Grupo Bimbo
(GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, pkt 29; zob. réwniez analogicznie wyrok z dnia
27 listopada 2008 r. Intel Corporation, C-252/07, Zb.Orz., EU:C:2008:655, pkt 30].

Stosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 uzaleznione jest od wystapienia trzech przestanek,
mianowicie: po pierwsze, musi zachodzi¢ identyczno$¢ lub podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw
towarowych; po drugie, wczes$niejszy znak towarowy, na ktéry powolano sie w sprzeciwie, musi cieszy¢
sie renomg; i po trzecie, musi istnie¢ niebezpieczenstwo, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego
bez uzasadnionej przyczyny bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego
charakteru lub z renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez dziatalo na ich szkode. Te trzy
przestanki maja charakter kumulatywny, w zwiazku z czym niespelnienie chocby jednej z nich
skutkuje brakiem zastosowania wspomnianego przepisu [wyrok z dnia 27 wrze$nia 2011 r. El Jirari
Bouzekri/OHIM - Nike International (NC NICKOL), T-207/09, EU:T:2011:537, pkt 29; zob. takze
podobnie wyroki: z dnia 25 maja 2005 r. Spa Monopole/OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements
(SPA-FINDERS), T-67/04, Zb.Orz., EU:T:2005:179, pkt 30; z dnia 27 listopada 2007 r. Gateway/OHIM
— Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, EU:T:2007:359, pkt 57].

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza stwierdzita, ze wlasciwym dla oceny terytorium jest cala Unia
i ze wlasciwy krag odbiorcow sklada sie¢ zarazem z ogélu odbiorcéow, jak i z odbiorcow
wyspecjalizowanych, zainteresowanych specjalistycznymi maszynami i pojazdami. Ze wzgledu na
charakter towardw i ich cene poziom uwagi wykazywanej przez odbiorcéw przy dokonywaniu wyboru
towaréw jest w tym wypadku wysoki. Ustalenia te nie zostaly zakwestionowane przez skarzaca.

Skarzaca nie zgadza sie jednak z dokonanym przez Izbe Odwolawcza stwierdzeniem, iz rejestracji
znaku towarowego LOVOL nie mozna bylo odméwi¢ na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 ze wzgledu na to, ze kolidujace ze soba oznaczenia réznily si¢ od siebie, a w zwigzku
z tym nie zostaly spetnione kumulatywne przestanki zastosowania rzeczonego przepisu.

W przedmiocie podobienstwa oznaczen

Zgodnie z orzecznictwem kryteria, jakie nalezy wzia¢ pod uwage przy ocenie podobienstwa
rozpatrywanych towaréw, sa identyczne w przypadku odmowy rejestracji zgloszonego znaku
towarowego z powodu prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 i odmowy rejestracji z powodu dzialania na szkode renomy
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wczesniejszego znaku towarowego zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (ww. w pkt 18
wyrok NC NICKOL, EU:T:2011:537, pkt 31). W istocie w obu tych przypadkach umozliwiajacych
odmoéwienie rejestracji zgloszonego znaku towarowego przestanka podobienstwa oznaczen wymaga
istnienia w szczegdlnosci elementéw podobienistwa wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego,
w wyniku czego z punktu widzenia wtasciwego kregu odbiorcéw sa one przynajmniej cze$ciowo
identyczne w jednym lub kilku z istotnych aspektéw (ww. w pkt 18 wyroki: ACTIVY Media Gateway,
EU:T:2007:359, pkt 35; NC NICKOL, EU:T:2011:537, pkt 31; zob. takze analogicznie wyrok z dnia
23 pazdziernika 2003 r. Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Rec., EU:C:2003:582, pkt 28, 30
i przytoczone tam orzecznictwo).

Ocena dotyczaca podobienistwa wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego rozpatrywanych znakéw
towarowych musi opiera¢ sie na caloSciowym wrazeniu, jakie znaki te wywieraja, ze szczegélnym
uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych [wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r.
SABEL, C-251/95, Rec., EU:C:1997:528, pkt 23; z dnia 9 lipca 2003 r. Laboratorios RTB/OHIM -
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., EU:T:2003:199, pkt 39; z dnia
24 listopada 2005 r. Simonds Farsons Cisk/OHIM — Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, Zb.Orz.,
EU:T:2005:418, pkt 38].

W rezultacie zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 17 powyzej nalezy rozpatrzyé, czy
kolidujace ze soba znaki wykazuja wystarczajacy stopient podobienstwa, ktéry moze sprawi¢, ze dany
krag odbiorcéw bedzie kojarzyt te dwa znaki, to znaczy dostrzeze miedzy nimi zwiazek, nie mylac ich
jednak.

— W przedmiocie wizualnego aspektu poréwnania

W zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza poréwnala najpierw zgloszony znak towarowy ze slownym
znakiem towarowym VOLVO i z elementem stownym wystepujacym we wczesniejszych graficznych
znakach towarowych. Stwierdzila ona, Ze cztery z pieciu liter skladajacych sie na kolidujace ze soba
oznaczenia sa identyczne, cho¢ wystepuja w réznej kolejnosci. Ponadto oznaczenia te réznig sie
poczatkowymi literami, odpowiednio ,v” i ,1”, oraz pierwszymi sylabami — ,vol” i ,lo”. Co wigcej, jest
malo prawdopodobne, ze przecietny konsument dokona rozbioru sylabicznego kazdego z tych znakéw
w celu stworzenia anagramu i skojarzy w ten sposéb ,lovol” z ,volvo”. Nastepnie Izba Odwolawcza
uznala, ze elementy graficzne zgloszonego znaku towarowego sa dosy¢ pospolite i nie stanowia
elementu réznicujacego, ktéry zdominuje wizualne postrzeganie oznaczen przez konsumenta lub na nie
wplynie. Ponadto element stowny wcze$niejszych znakéw towarowych jest zapisany bialymi literami na
czarnym tle, natomiast sporny znak towarowy jest przedstawiany za pomoca czarnych liter.
W rezultacie Izba Odwotawcza stwierdzila, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa wizualnie rézne.

Skarzaca ogranicza swa argumentacje do porédwnania elementu stownego znaku towarowego
LOVOL ze slownym znakiem towarowym VOLVO. Podnosi ona, ze kazdy z tych dwdch znakéw
sklada sie z pieciu liter i ze zawieraja one podobng kombinacje liter ,v”, ,0” i ,1”. Poniewaz wielkie
litery ,V” i ,L” maja posta¢ kata, ich struktura geometryczna jest podobna. Rozpatrywane znaki
towarowe sa tworzone przez te sama sekwencje samoglosek, a mianowicie ,0” i ,0”, i podobna
sekwencje spoélglosek, czyli ,v7, ,I” i ,v' w przypadku jednego z nich oraz ,l”, ,v’ i ,1I” w przypadku
drugiego z nich. Wreszcie oba te znaki zawieraja sylaby ,vol” i ,vo” lub ich odwrotnos¢.

Po pierwsze, nalezy podkresli¢, ze poczatek kolidujacych ze soba oznaczen jest rézny, poniewaz
zgloszony znak towarowy zaczyna si¢ od litery ,l”, natomiast pierwsza litera znaku towarowego
VOLVO jest ,v’. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem konsument nadaje zwykle wieksze znaczenie
poczatkowej czesci slow [zob. analogicznie wyrok z dnia 17 marca 2004 r. El Corte Inglés/OHIM —
Gonzélez Cabello (MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Rec., EU:T:2004:79, pkt 81].
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Po drugie, jezeli chodzi o argument skarzacej, zgodnie z ktérym pierwsza sylaba znaku towarowego
LOVOL jest odwrdceniem ,vol”, nalezy zauwazy¢, ze skarzaca nie wskazala zadnego jezyka Unii,
ktérego reguly nakazywalyby podzial znaku towarowego LOVOL na sylaby ,lov” i ,ol”. Natomiast
zgodnie z regulami jezykéw angielskiego, niemieckiego, francuskiego, wloskiego, hiszpanskiego,
polskiego, niderlandzkiego i wegierskiego wyraz ,lovol” dzieli si¢ na sylaby ,lo” i ,vol”. Nawet gdyby
zalozy¢, ze w jednym z jezykéw Unii ,lov” stanowi pierwsza sylabe, skarzaca nie przedstawila
dowodéw na poparcie twierdzenia, ze przecietny konsument bylby skionny dokonac¢ rozbioru
krétkiego wyrazu nieposiadajacego znaczenia i odczytaé jego pierwsza sylabe w odwrotnej kolejnosci.

Co wiecej, skarzaca nie moze skutecznie powolywac sie w tym wzgledzie na wyroki z dnia 11 czerwca
2009 r. Hedgefund Intelligence/OHIM — Hedge Invest (InvestHedge) (T-67/08, EU:T:2009:198) i z dnia
25 czerwca 2010 r. MIP Metro/OHIM — CBT Comunicacién Multimedia (Metromeet) (T-407/08,
Zb.Orz., EU:T:2010:256).

W wyroku InvestHedge Sad rozpatrywal podobienstwo miedzy graficznymi znakami towarowymi
InvestHedge i HEDGE INVEST, z ktérych kazdy zawieral elementy stowne ,invest” i ,hedge”.
Stwierdzil on, ze kazde z oznaczen bedacych przedmiotem tej sprawy skladalo sie z dwdch
identycznych elementéw, ktére mozna bylo latwo wyrézni¢, poniewaz we wczesniejszym znaku
towarowym byly one oddzielone spacja, a w zgloszonym znaku towarowym byly wyraznie oddzielone
dzieki uzyciu wielkich liter ,I” i ,H”. Taki uklad pozwalal natychmiast dokona¢ ich rozdzialu na dwie
odrebne czesci, a mianowicie na ,invest” i ,hedge”, ktére byly identyczne. To wlasnie w tym
konteksécie Sad uznal, ze samo odwrécenie kolejnosci elementéw w znaku towarowym nie moze
prowadzi¢ do stwierdzenia braku podobienstwa wizualnego (ww. w pkt 28 wyrok InvestHedge,
EU:T:2009:198, pkt 35).

Podobnie w wyroku Metromeet Sad analizowal podobienstwo wizualne miedzy znakami towarowymi
meeting metro i Metromeet. Uznal on, ze zgloszony znak towarowy skladal sie¢ z dwéch elementéw,
»metro” i ,meet”, ktére wystepowaly réwniez, w odwréconej kolejnosci, we wczesniejszym znaku
towarowym, poniewaz stowo ,meeting” moze z latwoscia zosta¢ uznane przez wlasciwy krag
odbiorcéw za imiestéw stowa ,meet”. Sad przypomnial, ze samo odwrdcenie kolejnosci elementéw
w znaku nie moze prowadzi¢ do stwierdzenia braku podobienstwa wizualnego (ww. w pkt 28 wyrok
Metromeet, EU:T:2010:256, pkt 37, 38).

Niemniej jednak w niniejszym przypadku — inaczej niz w sprawach, w ktérych wydano ww. w pkt 28
wyroki InvestHedge (EU:T:2009:198) i Metromeet (EU:T:2010:256) - oznaczenia VOLVO
i LOVOL nie skladaja sie¢ z wyrazéw majacych rézne znaczenie, ktére sa zrozumiate dla wtasciwego
kregu odbiorcéw. Jednoczesnie uklad liter zgloszonego znaku towarowego LOVOL w zaden sposéb
nie pozwala na uznanie, ze przecietny konsument bedzie dokonywal jego rozbioru i postrzegal dwie
sktadajace sie na niego sylaby oddzielnie. Ponadto nawet gdyby zalozy¢, ze przecietny konsument
dokona takiego rozbioru, nic nie wskazuje na to, ze na przekér zwyklemu procesowi czytania alfabetu
lacinskiego przeczyta on trzy pierwsze litery ,1”, ,0” i ,v’ w odwrotnej kolejnosci jako ,vol”.

Z powyzszego wynika, ze argumenty skarzacej oparte na ww. w pkt 28 wyrokach InvestHedge
(EU:T:2009:198) i Metromeet (EU:T:2010:256) nalezy oddali¢ z powodu istotnych réznic w faktycznym
kontekscie z jednej strony spraw, w ktéorych wydano wspomniane wyroki, i z drugiej strony

rozpatrywanej tu sprawy.

Po trzecie, nalezy podkresli¢, ze przecietny konsument nie skojarzy tych dwéch oznaczenn nawet przy
ich pobieznej lekturze, poniewaz kolidujace ze soba oznaczenia réznia sie zaréwno pierwsza, jak
i druga swoja litera, przy czym dodatkowo zgloszony znak towarowy ma dwie litery ,l”, a znak
towarowy VOLVO - dwie litery ,,v”.

8 ECLL:EU:T:2014:944
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Po czwarte, wprawdzie kolidujace ze soba oznaczenia zawieraja zestawienie liter ,vol”, jednak we
wczesniejszym slownym znaku towarowym te trzy litery stanowia jego poczatkowa cze$¢, podczas gdy
w zgloszonym znaku towarowym sytuuja si¢ one na jego korncu.

Po piate, skarzaca nie moze skutecznie podnosic¢ jakiegokolwiek argumentu dotyczacego podnoszonego
przez nia podobienistwa wielkich liter ,L” i ,V”. Przyjmuje si¢ bowiem, ze przecigtny konsument
instynktownie odroéznia litery alfabetu facinskiego, a w niniejszym przypadku bedzie dostrzegal réznice
dzielace wspomniane litery, zwazywszy takze na fakt, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa stosunkowo
krétkie.

Ponadto nalezy podkresli¢, ze skladajace sie na wcze$niejsze graficzne znaki towarowe elementy
graficzne dodatkowo odrézniaja te znaki od zgloszonego znaku towarowego, a w kazdym razie
skarzaca nie podnosi zadnego argumentu dotyczacego wskazanych powyzej réznic miedzy znakami
towarowymi w kontekscie poréwnania wizualnego.

W $wietle powyzszych rozwazan sama okoliczno$¢, ze kolidujace ze soba oznaczenia sg tworzone przez
litery ,v”, ,1I” i ,0” i zawieraja zestawienie liter ,vol”, nie wystarczy, aby sprawi¢, ze wlasciwy krag
odbiorcéw bedzie kojarzyl wspomniane oznaczenia, bazujac na ich postrzeganiu wizualnym. A zatem
nie mamy tu do czynienia z podobiefistwem wizualnym, ktére moze by¢ brane pod uwage przy
stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W rezultacie nalezy potwierdzi¢ dokonane przez Izbe Odwolawcza stwierdzenie, ze rozpatrywane
oznaczenia réznig sie od siebie na plaszczyznie wizualnej.

— W przedmiocie fonetycznego aspektu poréwnania

Co sie tyczy fonetycznego poréwnania oznaczen, Izba Odwolawcza uznata, ze sam fakt, iz kolidujace ze
soba znaki maja taka sama liczbe sylab, nie ma zadnego szczegdlnego znaczenia. Natomiast z uwagi na
odmienne ,wokaliczne brzmienie” dwdch sylab kolidujacych ze soba znakéw te ostatnie réznia sie od
siebie na plaszczyznie fonetycznej.

Skarzaca uwaza, ze znaki towarowe VOLVO i LOVOL sa do siebie podobne pod wzgledem
fonetycznym. Podnosi ona, ze wymowie kolidujacych ze soba znakéw ton nadaja sylaby ,vol”, ,vo”
i ,lov”, wykazujace uderzajace podobienstwo. Te dwa oznaczenia laczy powtérzenie samogtoski ,0”,
ktora charakteryzuje wymowe kazdego z tych oznaczen, a takze wystepowanie spoétgltosek miekkich ,1”
i ,v7, ktérych wymowa jest bezdzwieczna.

Nalezy zauwazy¢, ze skarzaca nie moze skutecznie utrzymywad, iz te dwa znaki towarowe skladaja sie
jedynie z sylab ,vol”, ,vo” i ,lov”, poniewaz zgloszony znak towarowy wymawia sie nie LOVVOL, ale
LOVOL. Ponadto trzeba przypomnie¢, ze skarzaca nie wskazuje zadnego jezyka Unii, w ktérym wyraz
LOVOL dzielitby si¢ na sylaby ,lov” i ,ol”. Przeciwnie, zgodnie z regutami gramatycznymi jezykéw
wymienionych w pkt 27 powyzej zgloszony znak towarowy sklada sie z sylab ,lo0” i ,vol”.

Ponadto nalezy ponownie zwréci¢ uwage na fakt, ze zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 26
powyzej konsument nadaje zwykle wieksze znaczenie poczatkowej czesci stéw. Tymczasem pierwsze
gloski kolidujacych ze soba oznaczen sg rézne.

Wprawdzie samogloski wystepujace w tych dwdch oznaczeniach sa identyczne i s3 wymawiane
w identyczny sposéb w wiecej niz jednym z jezykéw Unii, jednak wbrew temu, co utrzymuje skarzaca,
wymowa liter ,1” i ,v’ znacznie si¢ rézni, gdyz gloska ,1” jest spoéigloska dzigstows, natomiast gtoska ,v”
jest spolgtoska wargowo-zebowa.

ECLLEU:T:2014:944 9
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Co wiecej, w elemencie stownym ,volvo” spélgtoski ,1” i ,v” wystepuja obok siebie, co powoduje lekkie
zawieszenie w jego wymowie, podczas gdy w wyrazie ,lovol” samogloski i spotgloski wystepuja
naprzemiennie, sprawiajac, ze jego wymowa jest bardziej plynna. Kolidujace ze soba oznaczenia maja
w rezultacie odmienny rytm wymowy.

A zatem nalezy stwierdzi¢, iz sama okoliczno$¢, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa tworzone przez
litery ,v”, ,1I” i ,0” i zawieraja zestawienie liter ,vol”, nie wystarczy, aby sprawi¢, ze wlasciwy krag
odbiorcéw bedzie kojarzyl wspomniane oznaczenia, bazujac na ich postrzeganiu fonetycznym.
W zwiazku z tym nie mamy tu do czynienia z podobienstwem fonetycznym, ktére moze by¢ brane
pod uwage przy stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/20009.

W konsekwencji nalezy potwierdzi¢ wniosek Izby Odwotawczej, ze z punktu widzenia stosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 kolidujace ze soba oznaczenia réznia si¢ od siebie na plaszczyznie
fonetycznej.

— W przedmiocie konceptualnego aspektu poréwnania

Skarzaca podziela stanowisko Izby Odwolawczej, wedlug ktérej ze wzgledu na to, ze rozpatrywane
oznaczenia nie posiadaja znaczenia chocby nawet w jednym z jezykéw Unii, przeprowadzenie
poréwnania konceptualnego nie jest mozliwe.

Jednakze podnosi ona, ze konsument, ktéry zetknie sie z ,wymyslonym znakiem towarowym” LOVOL,
bedzie zaintrygowany ta nowa marka samochodu, tym bardziej ze liczba producentéw w branzy
motoryzacyjnej jest stosunkowo ograniczona. W rezultacie konsument bedzie si¢ zastanawial, czy ta
nowa marka samochodu ma zwiazek z jaka$§ duzo starsza i wysoko ceniona marka samochodu,
i w tym momencie zostanie skloniony do skojarzenia jej ze znakiem towarowym VOLVO.

Nalezy wskazaé, ze w tym wzgledzie skarzaca nie oparla sie¢ na zadnej z zasad ustanowionych
W orzecznictwie.

Ponadto nie przedstawila ona dowodu, ktéry wykazalby, ze konsument wykazujacy wysoki stopien
uwagi przy dokonywaniu zakupu rozpatrywanych tu towaréw, kiedy zetknie si¢ z ,wymyslonym
znakiem”, ktéry nie posiada zadnego znaczenia semantycznego, bedzie instynktownie kojarzyl nowy
znak z istniejacym juz znakiem towarowym.

Skarzaca podnosi jednak, ze mogloby dojs¢ do skojarzenia oznaczen LOVOL i VOLVO przez
konsumenta z powodu istnienia w ludzkim mézgu ,obrazkowego stownika”, ktéry rozwija sie
w trakcie nauki czytania. W tym wzgledzie oparfa si¢ ona na artykule naukowym zatytulowanym
»Skilled Readers Rely on Their Brain’s »Visual Dictionary« to Recognize Words” (,Doswiadczeni
czytelnicy w celu rozpoznania stéw opieraja si¢ na »obrazkowym stowniku« w ich moézgu”),
opublikowanym w dniu 14 listopada 2011 r.

OHIM podnosi, ze wspomniany artykul naukowy, zalaczony do repliki, nie moze zosta¢ uwzgledniony
przez Sad, gdyz nie zostal przedstawiony w odpowiednim terminie.

Sad uwaza, ze nie ma potrzeby rozpatrywaé¢ dopuszczalnosci nowego dowodu, jaki stanowi éw artykut,
gdyz tak czy inaczej artykul ten nie stanowi poparcia dla tezy skarzacej. Autorzy tego artykulu
podkreslaja bowiem, ze nawet w przypadku zbieznosci kilku liter w dwoéch stowach réznice
w pozostalych literach powoduja, iz lektura tych sléw pobudza odmienne neurony w ludzkim mézgu.
Na przyklad w odczuciu do$wiadczonego czytelnika angielskie stowa ,hair” i ,hare” dzieli tyle samo co
stowa ,hair” i ,soup”, i to mimo identycznej wymowy wyrazéw ,hair” i ,hare”.
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W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszym przypadku poréwnanie konceptualne nie jest mozliwe.
Jednocze$nie skarzaca nie udowodnila, ze konceptualne postrzeganie oznaczenn moze prowadzi¢ do ich
skojarzenia w rozumieniu orzecznictwa przywotanego w pkt 17 powyzej. Z tego wzgledu nie mozna
uwzglednic jej argumentéw.

Na podstawie powyzszych ustalen, a zwlaszcza w $wietle stwierdzen dokonanych w pkt 37 i 45 powyzej,
nalezy zauwazy¢, iz sama okoliczno$¢, ze kolidujace ze soba oznaczenia sg tworzone przez litery ,v”, ,1”
i ,0” i zawieraja zestawienie liter ,vol”, nie wystarczy, aby sprawi¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw bedzie
kojarzyl wspomniane oznaczenia lub dostrzeze miedzy nimi zwiagzek. A zatem wspomniana zbiezno$¢
liter nie moze zosta¢ zakwalifikowana do celéw stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
jako podobienstwo.

W konsekwencji nalezy potwierdzi¢ zaskarzona decyzje w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza,

w kontekscie stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, doszta do wniosku, ze kolidujace ze
sobg oznaczenia s3 rézne.

W przedmiocie zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem przywotanym w pkt 18 powyzej niespelnienie jednej
z trzech przestanek kumulatywnych wystarczy, by art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie znalazt
w danym wypadku zastosowania.

W niniejszej sprawie kolidujace ze soba oznaczenia sa rézne. Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza
prawidlowo stwierdzila, iz rejestracji zgloszonego znaku towarowego nie mozna bylo odméwié na

podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W $wietle powyzszego nalezy oddali¢ jedyny zarzut skarzacej, a co za tym idzie — skarge w calosci.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na Zzadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie
z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami postepowania.
Z powyzszych wzgledéw

SAD (dziewiata izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Volvo Trademark Holding AB zostaje obcigzona kosztami postepowania.
Berardis Czicz Popescu
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 listopada 2014 r.

Podpisy
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