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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 12 november 2014 *

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumirke av figurmérket LOVOL — Det éldre gemenskapsordmarket och
gemenskapsfigurmérket samt de nationella figurmarkena VOLVO — Relativt registreringshinder —
Otillborlig fordel av det dldre varumairkets sarskiljningsformaga eller renommé — Artikel 8.5 i
forordning (EG) nr 207/2009”

I mal T-524/11,
Volvo Trademark Holding AB, Goteborg (Sverige), foretritt av advokaten M. Treis,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av P. Geroulakos, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendamnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd, Zhangjiakou (Kina), foretritt av advokaten A. Alejos Cutuli,
angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréans forsta 6verklagandenamnd
den 19 juli 2011 (drende R 1870/2010-1) om ett invandningsforfarande mellan Volvo Trademark
Holding AB och Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd,
meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
sammansatt av ordféranden G. Berardis samt domarna O. Cztcz (referent) och A. Popescu,
justitiesekreterare: handlaggaren J. Weychert,

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 30 september 2011,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
31 januari 2012,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 20 januari 2012,
med beaktande av repliken, som inkom till tribunalens kansli den 29 maj 2012,
med beaktande av intervenientens duplik som inkom till tribunalens kansli den 10 augusti 2012,

med beaktande av beslutet av den 27 mars 2014 att forena malen T-524/11 och T-525/11 vad géller
det muntliga forfarandet,

efter forhandlingen den 2 april 2014,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten, Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd, ingav den 20 april 2006 en ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumirke till Byrdn fo6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse (ersatt av radets forordning (EQG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av nedanstaende figurkédnnetecken:

LOVOL

De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 7 och 12 i Niceoverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tillagg, och motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— Klass 7: ”Avverkningsmaskiner; jordbruksmaskiner, végvaltar; schaktningsmaskiner; lastare;
bulldo[z]rar; betongblandare; lyftkranar; troskmaskiner for spannmal; maskiner for omplantering av
ris.”

— Klass 12: ”Bilar; transportfordon for jordbruksanvindning; motorcyklar; sparbundna lyftkranar;
smabilar; cyklar; elektriska fordon; motorer for fordon; gaffeltruckar; betongblandarlastbilar;
traktorer.”

Ansokan om  registrering av  gemenskapsvarumirke offentliggjordes i  Bulletinen  for
gemenskapsvarumdrken nr 39/2006 av den 25 september 2006.

Den 21 december 2006 framstéllde sokanden, Volvo Trademark Holding AB, med stod av artikel 42 i

forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i foérordning nr 207/2009) en invindning mot registrering av det
sokta varumairket for de varor som avses i punkt 3 ovan.
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6 Invandningen grundade sig bland annat pa foljande dldre varumérken:

— Gemenskapsordmérket VOLVO, som registrerades den 20 juni 2005 under nummer 2 361 087, for
varor och tjanster i klasserna 1-9, 11, 12, 14, 16—18, 20-22, 24—28 och 33-42.
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— Ansokan om nedan atergivna gemenskapsfigurmaérke, ingiven den 30 augusti 2001, for varor och
tjanster i klasserna 1-4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-39 och 41:

VOLAD

— Det nedan atergivna nationella figurmarket, registrerat i Forenade kungariket under nummer
747 361, for varor i klass 12:

— Det nedan atergivna nationella figurmarket, registrerat i Forenade kungariket under nummer
1408 143, for varor i klass 7:

Till stod for invindningen hénvisade sokanden till de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b
och 8.5 i forordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 207/2009).

Genom beslut av den 3 september 2010 avslog invdndningsenheten invdndningen i dess helhet, med

motiveringen att de motstdende varumérkena inte var tillrdckligt lika for att kraven i artikel 8.1 b
och 8.5 i férordning nr 207/2009 skulle vara uppfyllda.
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Den 27 september 2010 6verklagade sokanden invdndningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran
med stod av artiklarna 58—62 i férordning nr 207/20009.

Genom beslut av den 19 juli 2011 (nedan kallat det angripna beslutet) faststillde forsta
overklagandendmnden inviandningsenhetens beslut och avslog sokandens talan. Den fann att
omsittningskretsens uppmarksamhet var sarskilt hog, bland annat med tanke pa priset pa de berérda
varorna och deras starkt tekniska karaktdr. Den fann vidare att de motstdende kdannetecknen var olika.
Det kunde saledes inte foreligga nagon risk for forvaxling av kidnnetecknen i den mening som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009. Den medgav att det for tillimpning av artikel 8.5 i

forordningen kunde ricka med en ligre grad av likhet, men fann att kdnnetecknen &nda var olika och
att villkoret om kénneteckenslikhet darfor inte var uppfyllt.

Parternas yrkanden

Sokanden har i sin ansokan yrkat att tribunalen ska

— forklara att ansokan kan tas upp till sakprovning,

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— avsld ansokan om registrering av varumérket LOVOL, och

— forplikta intervenienten att ersitta sokandens kostnader i forevarande mal och i forfarandet infor
harmoniseringsbyran.

Vid forhandlingen forklarade sig sokanden aterkalla det tredje yrkandet.
Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta réttegangskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— faststdlla det angripna beslutet, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har anfort en enda grund till stod for sin talan, ndmligen &sidosittande av artikel 8.5 i
férordning nr 207/20009.

Artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 har foljande lydelse:
”... efter invindning fran innehavaren av ett dldre varumarke enligt punkt 2, [fir] det varumirke som
ansdkan om registrering avser inte ... registreras om det dr identiskt med eller liknar det é&ldre
varumirket och avses bli registrerat for varor eller tjdnster som inte liknar dem for vilka det dldre
varumérket dr registrerat, nir — i fraga om ett dldre gemenskapsvarumérke — det ar kint i [Europeiska
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unionen], eller, nir — i friga om ett dldre nationellt varumarke — det &r kdnt i medlemsstaten i fraga,
och anvindningen av det varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé.”

De intrdng som asyftas i artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 &r, nir de dger rum, foljden av ett visst
matt av likhet mellan det dldre och det yngre varumairket, som medfér att omsittningskretsen
forknippar dessa tva varumérken med varandra, det vill sidga att de far uppfattningen att det finns ett
samband mellan dem, dven om de inte forvixlar dem (dom av den 12 mars 2009,
Antartica/harmoniseringsbyrdn, C-320/07 P, EU:C:2009:146, punkt 43, och dom av den
14 december 2012, Bimbo/harmoniseringsbyran — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11,
EU:T:2012:696, punkt 29; se &ven, analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation,
C-252/07, REG, EU:C:2008:655, punkt 30).

Artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ér endast tillimplig under forutséttning att foljande tre villkor ar
uppfyllda. For det forsta ska de motstaende varumaérkena vara identiska eller likna varandra, for det
andra ska det édldre varumirke som aberopats till grund for invindningen vara kdnt och for det tredje
ska det finnas risk for att anvdndningen av det varumirke som ansdkan avser utan skilig anledning
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumarkets sérskiljningsformaga eller
renommé. Dessa tre villkor dr kumulativa, si om ett av dem inte dr uppfyllt &r bestimmelsen inte
tillamplig (dom av den 27 september 2011, El Jirari Bouzekri/harmoniseringsbyran — Nike
International (NC NICKOL), T-207/09, EU:T:2011:537, punkt 29, se é&ven, for ett liknande
resonemang, dom av den 25 maj 2005, Spa Monopole/harmoniseringsbyran — Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, REG, EU:T:2005:179, punkt 30, och dom av den
27 november 2007, Gateway/harmoniseringsbyran — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media
Gateway), T-434/05, EU:T:2007:359, punkt 57).

[ forevarande fall fann Overklagandendmnden att det relevanta territoriet var hela unionen och att
omsattningskretsen samtidigt bestod av den breda allmidnheten och av en specialiserad krets
intresserad av maskiner och fordon for professionellt bruk. Med tanke pa varornas art och pris var
omsdttningskretsens uppmaéarksamhet hog vid valet av produkter. Sokanden har inte bestritt dessa
konstateranden.

Sokanden har didremot bestritt 6verklagandendmndens slutsats att ansdkan om registrering av
varumirket LOVOL inte kunde avslas pa grundval av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, eftersom
de motstaende kdnnetecknen var olika och ett av de kumulativa villkoren for att tillimpa den
bestaimmelsen ddrmed inte var uppfyllt.

Kanneteckenslikheten

Enligt rattspraxis ska samma kriterier tillimpas vid bedomningen av likheten mellan de aktuella
varumirkena bade i det fallet att en ansokan om registrering av ett varumarke avslas pa grund av risk
for forvaxling, enligt artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009, och i det fallet att en ansdkan avslas pa
grund av att ett dldre varumirkes renommé kan lida skada, enligt artikel 8.5 i forordningen (dom NC
NICKOL, punkt 18 ovan, EU:T:2011:537, punkt 31). I dessa tva fall av avslag pa en ansékan om
registrering av ett varumairke forutsitter villkoren om kénneteckenslikhet sarskilt att det finns visuella,
fonetiska eller begreppsmassiga likheter mellan varumérkena, sd att de ur omsittningskretsens
synvinkel atminstone delvis liknar varandra i ett eller flera relevanta avseenden (dom ACTIVY Media
Gateway, punkt 18 ovan, EU:T:2007:359, punkt 35, och dom NC NICKOL, punkt 18 ovan,
EU:T:2011:537, punkt 31; se dven, analogt, dom av den 23 oktober 2003, Adidas-Salomon och Adidas
Benelux, C-408/01, REG, EU:C:2003:582, punkterna 28 och 30 och dir angiven réttspraxis).
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Bedomningen av de aktuella varumérkenas visuella, fonetiska och begreppsmassiga likheter ska grunda
sig pa det helhetsintryck som varumairkena ger, i synnerhet med hénsyn till deras sdrskiljande och
dominerande bestdndsdelar (dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, REG, EU:C:1997:528,
punkt 23, dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, REG, EU:T:2003:199, punkt 39, och dom av den
24 november 2005, Simonds Farsons Cisk/harmoniseringsbyran — Spa Monopole (KINJI by SPA),
T-3/04, REG, EU:T:2005:418, punkt 38).

Enligt den réttspraxis som ndmns ovan i punkt 17 ska det saledes provas huruvida de motstiende
varumérkena dr tillrackligt lika for att omséttningskretsen ska koppla samman de tva varumérkena,
det vill sdga fa uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, d&ven om den inte forvaxlar dem.

— Jamforelsen i visuellt hinseende

I det angripna beslutet jamforde overklagandendmnden forst det sokta varumérket med ordmairket
VOLVO och ordelementet i de dldre figurmarkena. Den fann att de motstaende kdnnetecknen har
fyra gemensamma bokstiver av totalt fem, dock i olika ordning. Kénnetecknen har olika
inledningsbokstaver ("v’respektive ”1”), och den inledande stavelsen skiljer sig ocksa at ("vol’respektive
”"l0”). Den fann det vidare foga troligt att genomsnittskonsumenten kommer att dissekera stavelserna
och bilda anagram och dirmed associera "lovol’med "volvo”. Overklagandenimnden gjorde direfter
bedomningen att de grafiska bestdndsdelarna i det sokta varuméirket dr banala och inte utgor en
sarskiljande bestandsdel som dominerar eller péaverkar konsumentens visuella uppfattning av
kéannetecknen. Ordelementet i de dldre varumirkena ér dessutom skrivet med vita bokstdver pa svart
bakgrund, medan det omstridda varumirket &terges med svarta bokstiver. Overklagandenimnden
fann dérfor att de motstaende kdnnetecknen ér visuellt olika.

Sokanden har begrdnsat sin argumentation till en jamforelse mellan ordelementet i varumérket
LOVOL och ordmiérket VOLVO. Sokanden har gjort géllande att de bada kénnetecknen innehaller
fem bokstdver och bestar av likartade kombinationer av bokstédverna v, o och L. Versalerna V och L ér
vinkelformade och har dérfor liknande geometrisk struktur. Varumérkena bestar av samma
vokalsekvens, namligen o — o, och liknande konsonantsekvenser, v — 1 — v respektive 1 — v — L
Slutligen kiannetecknas de bada varumirkena av stavelserna "vol”’och "vo” eller dessa stavelser i omvand
bokstavsfoljd.

Tribunalen vill for det forsta understryka att den inledande delen av de motstidende kidnnetecknen ar
olika. Det sokta varumérket borjar med ett 1, medan den forsta bokstaven i varumarket VOLVO ér ett
v. Enligt rattspraxis faster konsumenten normalt storre vikt vid den inledande delen av ord (se, analogt,
dom av den 17 mars 2004, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrian — Gonzélez Cabello (MUNDICOR),
T-183/02 och T-184/02, REG, EU:T:2004:79, punkt 81).

For det andra, vad géller sokandens argument att den forsta stavelsen dr "vol”baklédnges, har sokanden
inte specificerat nagot sprak i unionen dér varumirket LOVOL maéste delas upp i stavelserna "lov” och
"ol”. 1 engelskan, tyskan, franskan, italienskan, spanskan, polskan, nederlindskan och ungerskan ska
"lovol” delas upp i stavelserna "lo”och "vol”. Aven om den forsta stavelsen skulle bli "lov” i nagot av
unionens sprak, har sokanden inte lagt fram nagon bevisning till stod for sitt pastdende att
genomsnittskonsumenten skulle vara bendgen att kapa av ett kort ord, som saknar betydelse, och ldsa
den forsta stavelsen baklanges.

Sokanden kan harvid for ovrigt inte med framgang aberopa dom av den 11 juni 2009, Hedgefund
Intelligence/harmoniseringsbyran — Hedge Invest (InvestHedge) (T-67/08, EU:T:2009:198), och dom
av den 25 juni 2010, MIP Metro/harmoniseringsbyran — CBT Comunicacién Multimedia (Metromeet)
(T-407/08, REU, EU:T:2010:256).
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I domen InvestHedge provade forstainstansritten likheten mellan figurmirkena InvestHedge och
HEDGE INVEST, vilka bada inneholl ordelementen ”invest’och “hedge”. Den fann att dessa
kénnetecken bada bestod av tva identiska bestandsdelar, vilka var tydligt urskiljbara, eftersom de i det
dldre varumarket var atskilda av ett mellanslag och i det sokta varumaérket klart framtriadde separat
genom anvandningen av versalerna I och H. En sadan uppstillning gjorde att de direkt kunde delas
upp i tva distinkta delar, "invest’och "hedge”, vilka var identiska. Det var i detta sammanhang som
forstainstansritten slog fast att det inte kan konstateras att det saknas visuell likhet enbart pa den
grunden att ordningsfoljden mellan bestiandsdelarna i ett varumérke har dndrats (dom InvestHedge,
punkt 28 ovan, EU:T:2009:198, punkt 35).

Likasa provade tribunalen i domen Metromeet den visuella likheten mellan varumirkena meeting
metro och Metromeet. Den fann att det sokta varumirket bestod av tva bestandsdelar, namligen
metro och meet, vilka stod i omvdnd ordningsfoljd i det dldre ordmaérket, varvid omsittningskretsen
enkelt kunde kénna igen ordet meeting som gerundiumformen av ordet meet. Tribunalen erinrade om
att det inte kan konstateras att det saknas visuell likhet enbart pa den grunden att ordningsféljden
mellan bestandsdelarna dndrats (dom Metromeet, punkt 28 ovan, EU:T:2010:256, punkterna 37
och 38).

I forevarande fall, till skillnad fran i malen InvestHedge, punkt 28 ovan (dom EU:T:2009:198), och
Metromeet, punkt 28 ovan (dom EU:T:2010:256), bestar kidnnetecknen VOLVO och LOVOL inte av
ord med en distinkt och begriplig betydelse for omsittningskretsen. Inget i bokstdvernas arrangemang
i det sokta varumérket LOVOL ger heller skal att tro att genomsnittskonsumenten skulle dela upp det
och betrakta det som tva separata stavelser, och dven om sa skulle vara fallet, finns det inget skal att tro
att denne skulle ldsa de forsta tre bokstdaverna bakldnges, som "vol”, tviartemot den normala ldsningen
for det latinska alfabetet.

Av detta foljer att sokandens argument utifran domarna InvestHedge, punkt 28 ovan (EU:T:2009:198)
och Metromeet, punkt 28 ovan (EU:T:2010:256) inte kan godtas, eftersom det faktiska sammanhanget
i de malen skiljer sig markant fran detta mal

For det tredje ska det betonas att dven vid en snabb ldsning av de bada kdnnetecknen, kommer
genomsnittskonsumenten inte att uppfatta en likhet, eftersom bade den forsta och den sista bokstaven
i de motstaende kinnetecknen &r olika och det sokta varumérket dessutom innehaller tva 1, medan
varumirket VOLVO innehaller tva v.

For det fjarde innehéller de motstaende kannetecknen forvisso bokstavskombinationen "vol”. I det éldre
varumairket star de bokstdverna emellertid i borjan, medan de i det sokta varumirket ar placerade sist.

For det femte kan sokanden inte med framgang anfora en pastadd likhet mellan versalerna L och V till
stod for sin talan. Genomsnittskonsumenten far antas instinktivt skilja mellan bokstdverna i det
latinska alfabetet och kommer i férevarande fall att uppfatta skillnaderna mellan dessa bokstéaver, dven
med tanke pa att de motstaende kdnnetecknen é&r relativt korta.

Det ska understrykas att figurelementen i de édldre figurméarkena skiljer dem vytterligare fran det sokta
varumérket. I alla hidndelser har s6kanden inte anfort nagot argument som ror dessa skillnader nér det
giller jamforelsen i visuellt hanseende.

Av detta foljer att enbart den omsténdigheten att de motstdende kénnetecknen innehaller bokstédverna
v, | och o och bokstavsfoljden "vol” inte ricker for att omsittningskretsen ska koppla samman de tva
varumirkena, pa grundval av det visuella intrycket. Det dr siledes inte fraga om en visuell likhet som
kan beaktas vid tillampning av artikel 8.5 i forordning nr 207/20009.

Overklagandenimndens slutsats att de motstdende varumirkena dr olika i visuellt hidnseende ar
foljaktligen korrekt.

8 ECLL:EU:T:2014:944
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— Jamforelsen i fonetiskt hanseende

Vad giller jamforelsen av kénnetecknen i fonetiskt hénseende, fann 6verklagandendmnden att den
omsténdigheten att de motstdende varumirkena hade lika manga stavelser i sig inte hade nagon
sarskild betydelse. Tviartom dr de motstdende varumirkena med hdnsyn till skillnaden i "ljudklang” i
de tva stavelserna olika i fonetiskt hdanseende.

Sokanden anser att varumirkena VOLVO och LOVOL ér fonetiskt lika. Bolaget har gjort géllande att
uttalet av de motstaende varumirkena kdnnetecknas av stavelserna "vol”, "vo” och ”lov”, som uppvisar
slaende likheter. I bada kdnnetecknen upprepas vokalen o, som dominerar uttalet, samt de tvd mjuka
konsonanterna | och v, som har ett dovt ljud.

Sokanden kan dock inte med framgang hdvda att de bada varumirkena enbart bestar av stavelserna
"vol”, "vo” och "lov”, eftersom det sOkta varumirket inte ar LOVVOL, utan LOVOL. Tribunalen
erinrar ocksa om att sokanden inte ndmnt nagot av unionens sprak dir LOVOL skulle delas upp i
stavelserna "lov” och ”ol”. Tviartom bestar det sokta varumairket enligt de i punkt 27 ovan
ndmnda grammatiska reglerna av stavelserna "lo” och "vol”.

Tribunalen vill ocksd upprepa att enligt den rattspraxis som ndmns ovan i punkt 26 faster
konsumenten normalt storre vikt vid den inledande delen av ord. I de motstidende kiénnetecknen
skiljer sig emellertid de forsta ljuden at.

Vokalerna i de bada kénnetecknen &r forvisso identiska och uttalas likadant pa manga av unionens
sprak. I motsats till vad sokanden har pastatt, uttalas daremot bokstdverna | och v klart olika. L-ljudet
ar en alveolar konsonant, medan v-ljudet ar en labiodental konsonant.

Dessutom innehéller ordelementet “volvo”’konsonanterna 1 och v sida vid sida, vilket stoppar upp
uttalet en aning, medan ordet "lovol” innehaller alternerande vokaler och konsonanter, vilket ger det
ett mjukare uttal. De motstdende kdnnetecknen har foljaktligen olika uttalsrytm.

Tribunalen konstaterar saledes att enbart den omstidndigheten att de motstdende kdnnetecknen
innehaller bokstdverna v, I och o och bokstavsfoljden "vol” inte racker for att omséttningskretsen ska
koppla samman de tva varumérkena pa grundval av det fonetiska intrycket. Det &r séledes inte fraga
om en fonetisk likhet som kan beaktas vid tillimpning av artikel 8.5 i féorordning nr 207/2009.

Overklagandenimndens slutsats att de motstiende varumirkena dr olika i fonetiskt hanseende vad
galler tillampningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 ar foljaktligen korrekt.

— Jamforelsen i begreppsmaéssigt hanseende

Sokanden delar o6verklagandendmndens uppfattning av de aktuella kdnnetecknen inte har nagon
innebord pa ndgot av unionens sprak. Nagon jamforelse i begreppsmassigt hianseende kan saledes inte
goras.

Sokanden har dock gjort gillande att en konsument som tréffar pa det ”pahittade varumérket” LOVOL
kommer att bli nyfiken pa detta nya bilmarke, desto mer som antalet biltillverkare ar relativt begransat.
Konsumenten kommer att friga sig om detta nya bilmirke har nidgon koppling till ett bilméirke som
funnits mycket linge och atnjuter stort anseende och dr da bendgen att associera det till varumarket
VOLVO.

Tribunalen vill papeka att sokanden hérvid inte har stott sig pa ndgon etablerad princip i réttspraxis.
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Sokanden har inte heller lagt fram nagon bevisning for att en konsument, som uppvisar en hog grad av
uppmarksamhet vid kop av de aktuella varorna, instinktivt skulle associera ett nytt varumérke med ett
existerande varumairke nir denne triffar pa en ”péhittat varumérke” utan innebord.

Sokanden har emellertid gjort gillande att konsumenten kan tdnkas gora en koppling mellan
kdannetecknen LOVOL och VOLVO till f6ljd av det "visuella lexikon” som finns i den manskliga
hjarnan och som utvecklas ndr man lar sig att ldsa. Bolaget har darvid hénvisat till en vetenskaplig
artikel med rubriken "Erfarna ldsare stoder sig pa det ’visuella lexikonet’ i hjarnan for att kdnna igen
ord”, publicerad den 14 november 2011.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att den vetenskapliga artikeln, som bifogats repliken, inte kan
beaktas av tribunalen, eftersom den gavs in for sent.

Tribunalens bedémning dr att den inte behéver avgéra huruvida den aktuella artikeln kan tillatas som
bevisning, eftersom den i alla hédndelser inte stoder sokandens pastdenden. Faktum é&r att
artikelforfattarna betonar att dven om ett flertal av bokstdverna dr desamma i tva ord, gor skillnaderna
bland bokstdverna i ovrigt att olika neuroner aktiveras i hjarnan. Exempelvis upplever en erfaren lasare
avstandet mellan de engelska orden "hair’och "hare” som lika langt som avstandet mellan orden "hair”
och "soup”, trots att "hair’och "hare” uttalas likadant.

Slutsatsen blir darfor att ingen jamforelse i begreppsmaéssigt avseende kan goras i detta fall. Sokanden
har inte heller visat att det begreppsmassiga intrycket av kénnetecknen kan medfora att de kopplas
samman i den mening som avses i den rdttspraxis som ndmns ovan i punkt 17. Dessa argument kan
saledes inte vinna framgang.

Mot denna bakgrund och med hédnsyn i synnerhet till slutsatserna i punkterna 37 och 45 ovan finner
tribunalen att enbart den omsténdigheten att de motstaende kénnetecknen innehaller bokstéverna v, 1
och o och bokstavsfoljden "vol” inte riacker for att omsittningskretsen ska koppla samman de tva
varumadrkena eller fa uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. Dessa gemensamma inslag
kan séledes inte betraktas som likhet vid tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/20009.

Det angripna beslutet ska saledes faststillas i den del o6verklagandenidmnden fann, vad géller
tillampningen av artikel 8.5 i forordning nr 207/2009, att de motstaende kénnetecknen ar olika.

Huruvida artikel 8.5 i férordning nr 207/2009 ér tillamplig

Enligt den réttspraxis som ndmns ovan i punkt 18 riacker det att ett av de tre kumulativa villkoren i
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009 inte dr uppfyllt for att den bestimmelsen inte ska vara tillamplig.

I férevarande fall &r de motstdende kinnetecknen olika. Overklagandenimnden gjorde dirfor ritt som
fann att registrering av det sokta varumairket inte kunde nekas med stod av artikel 8.5 i forordning
nr 207/2009.

Av vad som anforts foljer att det saknas fog for den enda grund som sokanden anfort och att talan
foljaktligen ska ogillas.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna,

om detta har yrkats. Eftersom sokanden har tappat malet ska den forpliktas att ersétta
rattegangskostnaderna i enlighet med harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.

2) Volvo Trademark Holding AB ska ersitta riattegangskostnaderna.
Berardis Czicz
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 12 november 2014.

Underskrifter

ECLLEU:T:2014:944

Popescu
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