g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (druga izba)

z dnia 31 maja 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
unijnego znaku towarowego SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Wczesniejszy stowny
unijny znak towarowy VINA SOL — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru
odroézniajacego — Brak podobieristwa oznaczenn — Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-637/15

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, z siedzibg w Coral Gables, Floryda, (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez adwokata F. Terrana,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPQO), reprezentowanemu przez
J. Crespa Carrilla, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Miguel Torres, SA, z siedziba w Vilafranca del Penedes (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata
J. Giella Serre,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 3 wrze$nia 2015 r.
(sprawa R 356/2015-2) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Miguel Torres
a Alma-The Soul of Italian Wine,

SAD (druga izba),
w skladzie: M. Prek, prezes, F. Schalin (sprawozdawca) i J. Costeira, sedziowie,
sekretarz: M. Marescaux, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 16 listopada 2015 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedziag na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
20 stycznia 2016 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
17 lutego 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2017 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 4 marca 2011 r. skarzaca, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, dokonala w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

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

SorTo/SoLe

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,Wina”.

Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych nr 64/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. interwenient, Miguel Torres, SA, wniést — na podstawie art. 41
rozporzadzenia nr 207/2009 - sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla
wskazanych w pkt 3 powyzej towardw.

Sprzeciw, dotyczacy podstaw wskazanych w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, zostal oparty na nastepujacych wczesniejszych znakach towarowych:

— stownym unijnym znaku towarowym VINA SOL, zgltoszonym w dniu 12 lutego 1997 r.,
zarejestrowanym w dniu 29 pazdziernika 1998 r. pod nr 462523, ktérego rejestracje przediuzono
w dniu 5 marca 2007 r., dla ,napojéw alkoholowych (z wyjatkiem piw)”, nalezacych do klasy 33;

— stownym hiszpafiskim znaku towarowym VINA SOL, zgltoszonym w dniu 9 maja 1944 r.,
zarejestrowanym w dniu 13 stycznia 1947 r. pod nr 152231, ktérego rejestracje przediuzono
w dniu 11 wrze$nia 2007 r., dla ,win nalezacych do wszystkich klas, z wyjatkiem bialego wina
stofowego, mocno wytrawnego, posiadajacego cechy analogiczne do cech wina renskiego”,
nalezacych do klasy 33;

— stownym hiszpariskim znaku towarowym VINA SOL, zgloszonym w dniu 25 maja 1973 r.,

zarejestrowanym w dniu 21 marca 1977 r. pod nr 715524, ktérego rejestracje przedtuzono w dniu
25 marca 2003 r., dla ,brandy”, nalezacej do klasy 33.
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Sprzeciw, dotyczacy jedynie podstawy wskazanej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009,
zostal oparty na nastepujacych wczesniejszych znakach towarowych:

— graficznym hiszpanskim znaku towarowym, zgloszonym w dniu 26 pazdziernika 2007 r.
i zarejestrowanym w dniu 6 maja 2008 r. pod nr 2796505 dla ,napojéw alkoholowych (z wyjatkiem
piw)”, nalezacych do klasy 33, ukazanym ponizej:

.

— sftownym unijnym znaku towarowym SOL, zgloszonym w dniu 17 pazdziernika 2007 r.
i zarejestrowanym w dniu 2 maja 2010 r. pod nr 6373971 dla ,napojéw alkoholowych (z wyjatkiem
piw)”, nalezacych do klasy 33.

W decyzji z dnia 30 pazdziernika 2012 r. Wydzial Sprzeciwéw — majac na wzgledzie wcze$niejszy
sfowny unijny znak towarowy SOL - uwzglednil sprzeciw ze wzgledu na istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/20009.

W dniu 21 grudnia 2012 r. skarzaca — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009 —
wniosta do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

W decyzji z dnia 10 wrze$nia 2013 r. (zwanej dalej ,decyzja z dnia 10 wrze$nia 2013 r.”) Druga Izba
Odwotawcza EUIPO utrzymala w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwdw i odrzucila zgloszenie w calosci.
Wskazala ona jednak, ze ze wzgledéw ekonomii procesowej — mimo iz Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit
sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 — rozpatrzy ona okreslona
w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 podstawe sprzeciwu, uwzgledniajac wczeéniejszy stowny
unijny znak towarowy VINA SOL (zwany dalej ,wcze$niejszym znakiem towarowym”). Druga Izba
Odwotawcza EUIPO stwierdzita, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie¢ z przecietnych konsumentéw
w Unii Europejskiej, wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych. Wskazala
ona, po pierwsze, ze w odczuciu konsumentéw hiszpanskojezycznych, francuskojezycznych
i portugalskojezycznych kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja przecietny stopienn podobienstwa
— majac na wzgledzie, iz element dominujacy wcze$niejszego znaku towarowego ,sol” i element
dominujacy zgloszonego znaku towarowego ,sole” sa bardzo podobne — oraz po drugie, ze w odczuciu
konsumenta wloskiego kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja jedynie niski stopien
podobienstwa.

Zdaniem Izby Odwotawczej wczesniejszy znak towarowy cieszy sie¢ renoma w Unii w odniesieniu do
win. Majac na wzgledzie podobienistwo kolidujacych ze soba oznaczen, charakter odrézniajacy
i renome wcze$niejszego znaku towarowego, a takze identyczno$¢ towaréw oznaczonych kolidujacymi
ze soba znakami towarowymi, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze istnieje zwigzek miedzy kolidujacymi
ze soba oznaczeniami w odniesieniu do istotnej czesci wlasciwych konsumentéw, a mianowicie
konsumentéw hiszpanskojezycznych, wloskojezycznych, francuskojezycznych i portugalskojezycznych.
Stwierdzila ona, ze istnieje prawdopodobienstwo rozmycia, czyli ryzyko, ze uzywanie zgloszonego
znaku towarowego bedzie szkodliwe dla charakteru odrdzniajacego wczes$niejszego znaku towarowego
bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Z powyzszego
Izba Odwotawcza wywiodla, ze przestrzeganie okreslonych w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
przestanek — co sie tyczy konsumentéw hiszpanskojezycznych, wloskojezycznych, francuskojezycznych
i portugalskojezycznych — wystarcza, aby uwzgledni¢ sprzeciw.
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Z uwagi na to, ze w dniu 21 listopada 2013 r. skarzgca wniosta przed Sadem skarge o stwierdzenie
niewaznosci decyzji z dnia 10 wrze$nia 2013 r., w wyroku z dnia 25 wrzes$nia 2014 r., Alma-The Soul
of Italian Wine/OHIM — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T-605/13,
niepublikowanym, EU:T:2014:812), Sad stwierdzil niewazno$¢ wspomnianej decyzji.

W istocie Sad stwierdzil, ze decyzja z dnia 10 wrze$nia 2013 r. nie zawiera zadnego wyjasnienia
umozliwiajacego okreslenie, czy Izba Odwotawcza uwzglednila przedstawione przez skarzaca dowody,
ktére mialy na celu wykazanie stabo odrézniajacego charakteru wyrazéw ,sol” i ,sole” zawartych
w kolidujacych ze soba znakach towarowych, lub zrozumienie, z jakiego powodu Izba Odwolawcza
stwierdzita ewentualnie, ze owe dowody nie sa istotne. Sad wskazal zatem, ze we wspomnianej decyzji
brak jest uzasadnienia i nie mozna okresli¢, czy Izba Odwolawcza uwzglednila te okolicznosci
w ramach dokonanej przez siebie oceny, zgodnie z ktéra wyrazy te stanowia elementy dominujace
tych znakéw towarowych, i w konsekwencji w ramach stwierdzenia, zgodnie z ktérym wspomniane
znaki towarowe sa podobne.

W nastepstwie wydania przez Sad wyroku stwierdzajacego niewazno$¢ Druga Izba Odwotawcza EUIPO
ponownie rozpatrzyla sprawe i w decyzji z dnia 3 wrzesnia 2015 r. (zwanej dalej ,zaskarzong decyzja”)
utrzymala w mocy decyzje z dnia 10 wrzesnia 2013 r. oraz odrzucita zgloszenie w catosci.

Izba Odwotawcza wskazala, ze w $wietle sformulowania stwierdzajacego niewazno$¢ decyzji z dnia
10 wrzes$nia 2013 r. jej zadanie polega na dokonaniu oceny przedstawionych przez skarzaca dowodéw
dotyczacych ewentualnego slabo odrézniajacego charakteru wyrazu ,sun” (w réznych jezykach)
i przedstawien stonnca w odniesieniu do oznaczonych towaréw winiarskich, jesli chodzi
o konsumentéw w Unii, co moze mie¢ wplyw na poréwnanie kolidujacych ze soba oznaczen w $wietle
ich elementéw dominujacych i odrézniajacych. Zdaniem Izby Odwotawczej dowody te mozna podzieli¢
na trzy kategorie, a mianowicie, po pierwsze, wydruki z szeregu witryn internetowych réznych
przedsiebiorstw oferujacych konsumentom w Unii wina oznaczone znakami towarowymi
zawierajacymi wyrazy ,sol”, ,sole”, ,soleil” i ,sun”, a takze rézne wizerunki slonca, po drugie, wykazy
unijnych znakéw towarowych zarejestrowanych w celu oznaczania towaréw nalezacych do klasy 33
i zawierajacych te same wyrazy lub wizerunki, oraz po trzecie, wczesniejsza decyzje Wydzialu
Sprzeciwéw z dnia 26 marca 2004 r.

Izba Odwotawcza stwierdzila, Ze renoma wczes$niejszego znaku towarowego w odniesieniu do win
w Unii istniata w dacie zgloszenia spornego znaku towarowego w zakresie, w jakim owo zawarte
w decyzji z dnia 10 wrzes$nia 2013 r. stwierdzenie nie bylo kwestionowane przez skarzaca. Ponadto po
rozpatrzeniu przedstawionych przez skarzaca dowoddéw wskazala ona na identycznos$¢ wiasciwych
konsumentéw towaréw oznaczonych kolidujacymi ze soba oznaczeniami, podobienistwo tych oznaczen
w odczuciu cze$ci wspomnianych konsumentéw, charakter odrdzniajacy wczesniejszego znaku
towarowego, istnienie zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami w odczuciu istotnej czesci

wlasciwych konsumentdw, istnienie szkody wyrzadzonej charakterowi odrézniajacemu wcze$niejszego
znaku towarowego, a takze na brak uzasadnionej przyczyny uzywania zgloszonego znaku towarowego.

Przebieg postepowania i zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;
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— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi strona skarzaca podnosi trzy zarzuty, dotyczace naruszenia, po pierwsze, art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, po drugie, art. 64 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, oraz po
trzecie, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Na wstepie nalezy rozpatrzy¢ zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, przed rozpatrzeniem, w danym wypadku, zarzutéw drugiego i trzeciego.

Na poparcie zarzutu pierwszego skarzaca podnosi w istocie, ze EUIPO blednie stwierdzilo, ze terminy
»801” i ,sole” nie wykazuja bezposredniego zwigzku z rozpatrywanymi towarami, uznajac, ze nie sg one
opisowe ani w odniesieniu do wina, ani w odniesieniu do jego cech, ani w odniesieniu do jego
charakteru, ani w odniesieniu do jego przeznaczenia.

Zdaniem skarzacej jest to za$ stwierdzenie nieprawidiowe, poniewaz istnienie zwiazku miedzy sloricem
a winem jest faktem powszechnie znanym. Wyrazy ,sol” i ,sole” wyraznie odnosza si¢ do pochodzenia
wina, co potwierdza zalaczony przez nig do akt sprawy wykaz unijnych znakéw towarowych
oznaczajacych towary nalezace do klasy 33 i zawierajacych terminy ,sol”, ,sole”, ,soleil” lub ,sun” lub
wizerunki stonica. Te terminy lub wizerunki posiadaja zatem jedynie charakter bardzo stabo
odrézniajacy w odniesieniu do wina. Ponadto rozpatrywany wykaz wykazuje takze wspdlistnienie na
rynku Unii znakéw towarowych oznaczajacych wino i zawierajacych terminy ,sol”, ,sole”, ,soleil” lub
»sun” lub wizerunki storica.

Co wiecej, skarzaca kwestionuje fakt, Ze wczedniejszy znak towarowy cieszy si¢ renoma zyskana
w nastepstwie uzywania w Unii. W kazdym wypadku twierdzi ona, Ze — przy zalozeniu, iz ta renoma
zostala zyskana — niezbedne dla zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 kumulatywne
przestanki nie sa spetnione. Kolidujace ze soba oznaczenia nie sa bowiem podobne w zakresie,
w jakim podobienistwo wynikajace z istnienia w tych oznaczeniach wyrazéw ,sol” i ,sole”, ktére
posiadaja bardzo slabo odrézniajacy charakter, nie moze mie¢ wiekszego znaczenia niz réznice
istniejace miedzy wspomnianymi oznaczeniami, w zwiazku z czym nie wyrzadzono szkody
charakterowi odrézniajacemu wczesniejszego znaku towarowego. Wreszcie, skarzaca wskazuje na
uzasadniong przyczyne rejestracji i uzywania zgloszonego znaku towarowego, zwigzana z mozliwoscia
odniesienia si¢ do slorica dla znaku towarowego oznaczajacego wino — podobnie jak szereg innych
producentéw wina.

EUIPO twierdzi, ze ocena zawartych w zalacznikach 1-3 do skargi i przedlozonych w toku
postepowania administracyjnego dowodéw nie prowadzi do zmiany zawartego w zaskarzonej decyzji
stwierdzenia, zgodnie z ktérym termin ,sol” — jako element dominujacy wczesniejszego znaku
towarowego — nie moze zosta¢ uznany za opisowy i nie jest zatem pozbawiony charakteru
odrdzniajacego, w zwigzku z czym wlasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzega¢ wczesniejszy znak
towarowy VINA SOL jako znak towarowy.

EUIPO podnosi, ze majac na wzgledzie, po pierwsze, podobienistwo kolidujacych ze soba oznaczen —
zwiazane z zawarciem terminéw ,sol” w pierwszym i ,sole” w drugim z nich — oraz po drugie, renome
wcze$niejszego znaku towarowego w odniesieniu do win, istnieje zwiazek miedzy rozpatrywanymi
oznaczeniami w odczuciu istotnej czesci wlasciwych konsumentéw w zakresie, w jakim zgloszony znak
towarowy przypomina tej czesci kregu odbiorcéw wczesniejszy znak towarowy. Szkoda wyrzadzona
wczesniejszemu znakowi towarowemu polega na stracie odnoszacej sie do wizerunku w zakresie jakos$ci
oraz, potencjalnie, na spadku sprzedazy.
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Ze swej strony interwenient twierdzi, ze charakter odrdzniajacy wyrazu ,sol” zostal wykazany
w odniesieniu do wina. W konsekwencji jest on zdania, Ze w niniejszym wypadku absolutna
identyczno$¢ rozpatrywanych towaréw, renoma wcze$niejszego znaku towarowego, ktéry jest jednym
z najbardziej znanych znakéw towarowych dla wina w Europie, a takze fakt, ze kolidujace ze soba
znaki towarowe posiadaja, odpowiednio, jako element odrézniajacy i dominujacy wyraz ,sol” i wyraz
»sole”, oraz wyobrazenie storica wystarczaja, aby stwierdzi¢, ze konsumenci — przynajmniej
w Hiszpanii, we Francji i w Portugalii — ustala istnienie zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi. Z uwagi na to, ze spelnione sa pozostale wskazane w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 przestanki — w niniejszym wypadku renoma wczeéniejszego znaku towarowego i szkoda
wyrzadzona bez uzasadnionej przyczyny jego charakterowi odrézniajagcemu — zgloszony znak towarowy
w wypadku rejestracji skorzysta w sposéb pasozytniczy z renomy wcze$niejszego znaku towarowego,
w zwiazku z czym nalezy odrzuci¢ rozpatrywane zgloszenie.

Przede wszystkim nalezy uscisli¢, ze przeprowadzone w niniejszym wypadku badanie bedzie dotyczy¢
zgodno$ci zaskarzonej decyzji z prawem w odniesieniu do wskazanych w niej podstaw, lecz takze
w zakresie, w jakim podstawy te cze$ciowo skladaja sie z odniesienn do pierwotnych podstaw zawartych
w decyzji z dnia 10 wrze$nia 2013 r., w $wietle brzmienia tej ostatniej decyzji, do ktérego odestano
(zob. analogicznie wyrok z dnia 20 marca 1959 r., Nold/Wysoka Wtadza, 18/57, EU:C:1959:6, s. 116),
lecz jedynie w zakresie, w jakim na brzmienie to nie ma wpltywu wyrok z dnia 25 wrze$nia 2014 r.,
SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (T-605/13, niepublikowany, EU:T:2014:812).

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niej
zarejestrowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 nie rejestruje si¢ zgloszonego znaku
towarowego, jezeli jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym lub do niego podobny,
gdy towary lub uslugi, dla ktérych jest zglaszany, nie sa podobne do tych, dla ktérych zostal
zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy, jezeli w przypadku wcze$niejszego unijnego znaku
towarowego cieszy si¢ on renoma w Unii lub w przypadku wczesniejszego krajowego znaku
towarowego cieszy si¢ on renoma w danym panstwie cztonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionej
przyczyny znaku towarowego bedacego przedmiotem zgloszenia powoduje czerpanie nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego lub dziala na ich
szkode.

Rozszerzona ochrona przyznana wczesniejszemu znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 zaklada zatem spelnienie szeregu przestanek. Po pierwsze, wczesniejszy
znak towarowy oraz znak towarowy, dla ktérego dokonano zgloszenia, powinny by¢ identyczne lub
podobne. Po drugie, wczesniejszy znak towarowy powinien cieszy¢ si¢ renoma w Unii w wypadku
wcze$niejszego unijnego znaku towarowego lub w danym panstwie czlonkowskim w wypadku
wczesniejszego krajowego znaku towarowego. Po trzecie, uzywanie zgloszonego znaku towarowego
bez uzasadnionej przyczyny powinno prowadzi¢ do wystapienia prawdopodobienistwa, ze dojdzie do
czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego lub ze uzywanie to bedzie dziala¢ na szkode charakteru odrdzniajacego lub renomy
wczesniejszego znaku. Poniewaz przestanki te sa kumulatywne, niespelnienie jednej z nich wystarcza
do stwierdzenia braku mozliwo$ci stosowania wspomnianego przepisu [wyrok z dnia 22 marca 2007 r.,
Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 34, 35; zob. takze podobnie wyrok
z dnia 25 maja 2005 r., Spa Monopole/OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS),
T-67/04, EU:T:2005:179, pkt 30].

Co sie tyczy trzeciej przeslanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy
przypomnie¢, ze szkoda wyrzadzona charakterowi odrdzniajacemu wczesniejszego znaku towarowego
— pojecie zwane takze ,prawdopodobienistwem rozmycia” — zostaje zazwyczaj ustalona, gdy uzywanie
zgloszonego znaku towarowego skutkowaloby tym, ze wczes$niejszy znak towarowy nie bylby juz
w stanie wzbudzi¢ natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla ktérych jest zarejestrowany
i uzywany [zob. podobnie wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Coca-Cola/OHIM - Mitico (Master),
T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 83 i przytoczone tam orzecznictwo].
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Trybunal usciélil, jakie czynniki moga by¢ istotne w ramach calo$ciowej oceny majacej na celu
wykazanie istnienia — w odczuciu danego kregu odbiorcéw — zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi. I tak, wséréd czynnikéw tych Trybunal wymienil, po pierwsze, stopien
podobienstwa miedzy wspomnianymi znakami, po drugie, charakter towaréw lub ustug, dla ktérych
znaki te zostaly zarejestrowane, w tym stopienn pokrewnos$ci lub réznic miedzy tymi towarami lub
ustugami oraz dany krag odbiorcéw, po trzecie, intensywno$¢ renomy wczesniejszego znaku
towarowego, po czwarte, stopiel — samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — charakteru
odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego, oraz po piate, istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia odbiorcéw w blad (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 42).

W niniejszym wypadku nalezy — po przeprowadzeniu porédwnania rozpatrywanych towaréw
i okresleniu wtasciwego kregu odbiorcéw — rozpatrzy¢ przeslanke druga, zwigzanga z istnieniem
renomy wczeéniejszego znaku towarowego w Unii, w zakresie, w jakim intensywno$¢ tej renomy
warunkuje calo$ciowa ocene okolicznosci, jakie moga przyczyni¢ sie¢ do ustalenia zwigzku miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, a nastepnie rozpatrzy¢ przestanke pierwsza, zwigzana
z identycznoscia lub podobienstwem kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

W przedmiocie towarow oznaczonych kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi

Jesli ochrona przyznana na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zostala przede
wszystkim przewidziana dla celéw stosowania w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére nie sa
podobne, moze ona takze by¢ stosowana, gdy towary lub ustugi oznaczone kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi sa identyczne lub podobne [zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2007 r.,
Miilhens/OHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, pkt 54 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Towary oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi naleza do klasy 33 i odpowiadajg, po
pierwsze, winom - dla zgloszonego znaku towarowego, oraz po drugie, napojom alkoholowym
(z wyjatkiem piw) — dla wczes$niejszego znaku towarowego. Nalezy zatem stwierdzié, ze sa one
identyczne w zakresie, w jakim pierwsze sa objete drugimi, co nie jest zreszta kwestionowane przez
strony [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET
FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie wtasciwego kregu odbiorcow

Co sie tyczy wlasciwego kregu odbiorcéw, nalezy wskaza¢, iz istnienie zwigzku miedzy kolidujacymi ze
soba znakami towarowymi, od ktdérego to zwiazku zalezy okre$lone w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 zachowanie stanowigce naduzycie, zaklada, Ze kregi odbiorcéw zainteresowanych
towarami lub uslugami, dla ktérych zarejestrowano lub zgloszono wspomniane znaki towarowe, sa
takie same lub ,pokrywaja si¢” w pewnym zakresie [wyrok z dnia 9 marca 2012 r., Ella Valley
Vineyards/OHIM - HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 23; zob.
analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 46—
49].

Ponadto w ramach calosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nalezy uwzglednic
przecietnego konsumenta danej kategorii towardw, ktéry jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie
uwazny i rozsadny. Nalezy mie¢ takze na wzgledzie fakt, ze poziom uwagi przecigtnego konsumenta
jest zmienny w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug [zob. wyrok z dnia 13 lutego
2007 r., Mundipharma/OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 42
i przytoczone tam orzecznictwo].
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W niniejszym wypadku w toku pierwszego postepowania przed Izba Odwotawcza skarzaca podniosla,
ze wlasciwy krag odbiorcéw rozpatrywanych towaréw wykazuje wyzszy niz przecietny poziom uwagi,
co kwestionuje w szczegdlnosci EUIPO.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze ,wina” — w zakresie, w jakim s3 one oznaczone zaréwno
zgloszonym znakiem towarowym, jak i wczeéniejszym znakiem towarowym — s3 przeznaczone dla
szerokiego kregu odbiorcéw w Unii. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, poniewaz wina sa zazwyczaj
przedmiotem powszechnej dystrybucji od dzialu spozywczego wielkiego sklepu do restauracji
i kawiarni, mamy do czynienia z towarami biezacej konsumpcji, w odniesieniu do ktérych wtasciwym
kregiem odbiorcéow sa przecietni konsumenci towaréw masowej konsumpcji, zazwyczaj wlasciwie
poinformowani oraz dostatecznie uwazni i rozsadni (zob. wyrok z dnia 9 marca 2012 r., ELLA VALLEY
VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tych okolicznosciach konsumenci, dla ktérych przeznaczone sa towary oznaczone kolidujacymi ze
soba znakami towarowymi, sktadaja sie z szerokiego kregu odbiorcéw w Unii wykazujacych przecietny
poziom uwagi i nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszym wypadku skladajace sie z tych konsumentéw kregi
odbiorcéw ,,pokrywaja sie”, zgodnie ze wskazanym w pkt 35 powyzej orzecznictwem.

Izba Odwotawcza nie popelnila zatem btedu w ramach dokonanej przez siebie oceny wlasciwego kregu
odbiorcéw.

W przedmiocie przestanki zwigzanej z renomg wczesniejszego znaku towarowego

W zaskarzonej decyzji, w ktérej odniesiono sie w tym wzgledzie do uzasadnienia zawartego w decyzji
z dnia 10 wrzesnia 2013 r., wskazano, ze w dacie dokonania zgloszenia znaku towarowego —
w niniejszym wypadku w dniu 4 marca 2011 r. — wcze$niejszy znak towarowy cieszyl si¢ renoma
w Unii w odniesieniu do ,win”.

Skarzaca podnosi, ze przedstawione przez interwenienta dowody sa albo niewystarczajace, albo
pozbawione mocy dowodowej, aby wykaza¢, iz wczesniejszy znak towarowy zyskal renome
W nastepstwie uzywania w Unii.

EUIPO i interwenient kwestionuja argumenty skarzace;j.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze aby spelni¢ przestanke dotyczaca renomy, wcze$niejszy znak
towarowy powinien by¢ znany znaczacej czesci danego kregu odbiorcéw z uwagi na oznaczane nim
towary lub uslugi. W ramach badania tej przeslanki nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie okolicznosci
majace znaczenie dla sprawy, takie jak w szczegélnosci udzial wczesniejszego znaku towarowego
w rynku, intensywno$¢, zasieg geograficzny i okres jego uzywania oraz wielko$¢ inwestycji dokonanych
przez przedsiebiorstwo w celu promocji znaku, przy czym nie mozna wymagac¢, by znak ten byl znany
procentowo okreslonej liczbie zdefiniowanych w ten sposéb odbiorcéw lub by jego renoma rozciggala
sie na cale rozpatrywane terytorium, jesli wystepuje ona na jego znaczacej czesci (zob. wyrok z dnia
9 marca 2012 r.,, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 31 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W niniejszym wypadku nalezy stwierdzi¢, ze wbrew temu, co twierdzi skarzaca, przedstawione przez
interwenienta dowody moga wykaza¢ zyskanie renomy przez wczesniejszy znak towarowy w Unii.
Dowody te skladaja sie w szczegdlnosci z wyrdznienn przyznanych zaréwno interwenientowi, jak
i towarom sprzedawanym pod znakiem towarowym VINA SOL, o$wiadczenia ztozonego pod przysiega
przez dyrektora interwenienta, w ktérym to o$wiadczeniu wskazano wielko$¢ i warto$¢ sprzedazy tych
towaréw w okresie od 2003 r. do 2010 r. na terytorium réznych panstw czlonkowskich Unii, w tym
Belgii, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Wloch, Lotwy, Litwy, Malty,
Niderlandéw, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Stowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego
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Krolestwa, oswiadczen ztozonych pod przysiega przez lokalnych dystrybutoréw, artykuléw prasowych,
a takze broszury gléwnego hiszpariskiego przedsigbiorstwa lotniczego, w ktdrej wskazano towar
oznaczony znakiem towarowym VINA SOL.

W rozpatrywanym okresie interwenient sprzedal bowiem w szczegélnosci ponad 41 mln butelek
w Hiszpanii, ponad 15 mln w Zjednoczonym Kroélestwie i ponad 3 mln w Niemczech, co wykazuje, ze
rozpatrywane towary — oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym — byly szeroko
rozpowszechnione na istotnej czesci terytorium Unii.

Ponadto, jak twierdzi EUIPO, moc dowodowa o$wiadczenn na piSmie przedstawionych przez osoby
trzecie na podstawie wzorca przygotowanego przez zainteresowanag stron¢ sama w sobie nie narusza
prawdziwosci ani wiarygodnosci wspomnianych dokumentéw ani nie podaje w watpliwos¢ ich mocy
dowodowej [zob. podobnie wyrok z dnia 16 wrze$nia 2013 r., Avery Dennison/OHIM -
Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, niepublikowany, EU:T:2013:467, pkt 73].

Wreszcie, nalezy stwierdzi¢, ze — uwzglednione w caloéci — dowody te nie wykazuja braku spéjnosci.

W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie wykazala, iz Izba Odwolawcza popelnita
blad, przyjmujac, ze wczeéniejszy znak towarowy cieszy si¢ renoma w Unii.

W przedmiocie przestanki zwigzanej z identycznoscig lub podobieristwem kolidujgcych ze sobg
oznaczen

Co sie tyczy istnienia podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami lub ich identycznosci,
nalezy dokona¢ poréwnania wczesniejszego znaku towarowego i zgloszonego znaku towarowego, aby
ustali¢ intensywnos$¢ ich ewentualnego podobienstwa.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze aby spelni¢ okre§lona w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 przestanke dotyczaca podobienistwa znakéw towarowych, nie jest konieczne wykazanie, iz
dany krag odbiorcéw moze zosta¢ wprowadzony w blad w wypadku cieszacego sie renoma
wczesniejszego znaku towarowego oraz zgloszonego znaku towarowego. Wystarczy, by stopien
podobieristwa miedzy tymi dwoma znakami towarowymi skutkowal tym, ze dany krag odbiorcow
ustali istnienie zwigzku miedzy nimi (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in.,
C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo). A zatem im bardziej kolidujace ze
soba znaki towarowe sa podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, ze zgloszony znak towarowy
bedzie w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéow przywolywal na mys$l wcze$niejszy renomowany znak
towarowy (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07,
EU:C:2008:655, pkt 44).

Calo$ciowa ocene majaca na celu ustalenie istnienia zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi nalezy oprze¢ — w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego
podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczenn — na wywieranym przez nie caloSciowym wrazeniu, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych [wyroki: z dnia 16 maja
2007 r., La Perla/OHIM - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05,
niepublikowany, EU:T:2007:142, pkt 35; z dnia 25 marca 2009 r., L’'Oréal/OHIM - Spa Monopole
(SPALINE), T-21/07, niepublikowany, EU:T:2009:80, pkt 18].

W zakresie, w jakim zgloszony znak towarowy jest zlozonym znakiem towarowym zawierajacym
zaréwno elementy graficzne, jak i stowne, nalezy przypomnie¢, zZe ocena podobienstwa miedzy dwoma
znakami towarowymi nie moze ogranicza¢ si¢ do uwzglednienia tylko jednego skladnika zlozonego
znaku towarowego i do poréwnania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy
dokona¢ poprzez analize kolidujacych ze soba znakéw towarowych postrzeganych kazdy jako catosc,
co nie oznacza, ze calo$ciowe wrazenie pozostawione przez zlozony znak towarowy w pamieci
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wlasciwego kregu odbiorcéw nie moze w niektérych wypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub
kilka z jego skladnikéw [zob. analogicznie wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r., Trubion
Pharmaceuticals/OHIM - Merck (TRUBION), T-412/08, niepublikowany, EU:T:2009:507, pkt 35
i przytoczone tam orzecznictwo], nawet jesli nalezy uscisli¢, ze orzecznictwo pozwala takze
w niektérych okolicznosciach na dokonanie poréwnania miedzy elementami, ktére nie sa dominujace,
lecz sa mniej wazne — aczkolwiek nie sg jednak nieistotne (postanowienie z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
Roland/EUIPO, C-515/15 P, niepublikowane, EU:C:2016:298, pkt 31).

To w $wietle powyzszych zasad nalezy zbadal, czy Izba Odwotawcza popelnita btad, stwierdzajac, ze —
majac na wzgledzie intensywno$¢ renomy wczesniejszego znaku towarowego — kolidujace ze soba
oznaczenia sg wystarczajaco podobne, aby wlasciwy krag odbiorcéw mogl ustali¢ istnienie zwigzku
miedzy nimi, rozpoczynajac to badanie od okreslenia elementéw odrézniajacych i dominujacych
kolidujacych ze soba oznaczen.

W przedmiocie elementow odrozniajacych i dominujgcych kolidujgcych ze sobg oznaczen

Jesli chodzi o wczeéniejszy znak towarowy, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze wyraz ,vifia” oznacza
winoro$l dla kregu odbiorcéw hiszpanskojezycznych, podobnie jak dla kregéw odbiorcow
portugalskich, wloskich i francuskich. To odniesienie do pochodzenia towaru, ktére ma nadawac
rozpatrywanemu wyrazowi charakter opisowy, zostanie latwo rozpoznane przez wlasciwy krag
odbiorcéw, w zwiazku z czym wyraz ,vifia” wykazuje stabo odrdzniajacy charakter i nie moze zosta¢
uznany za element dominujacy tego znaku towarowego. Natomiast drugi wyraz tworzacy ten znak,
w niniejszym wypadku ,sol”, nie moze zosta¢ uznany za opisowy lub pozbawiony charakteru
odrdzniajacego, nawet w sytuacji gdy, jak podnosi skarzaca — ze wzgledu na to, ze slonce jest istotne
dla wzrostu winoroéli, a zatem dla produkcji wina — wyraz ten nalezaloby uzna¢ za odnoszacy sie
bezposrednio do wina. Przedstawione przez skarzaca w tym wzgledzie dokumenty nie zmieniaja oceny
zawartej w decyzji z dnia 10 wrzeénia 2013 r. Izba Odwolawcza stwierdzila zatem, ze ,mimo iz posiada
on stopien charakteru odrézniajacego nieznacznie nizszy niz przecietny, [termin »sol«] nalezy uznaé za
korzystajacy z rozsadnego poziomu ochrony”, a takze — co sie tyczy wczesniejszego znaku towarowego
— ze nie jest on ,catkowicie pozbawiony charakteru odrdzniajacego”.

Jesli chodzi o zgloszony znak towarowy, Izba Odwolawcza stwierdzila, po pierwsze, ze nie nalezy
uznawal elementu opisowego tworzacego oznaczenie — a mianowicie przedstawienia slonica — za
element dominujacy w ramach calo$ciowego wrazenia wywolywanego przez to oznaczenie. Po drugie,
stwierdzita ~ona, ze dla  konsumentéw  hiszpanskojezycznych,  portugalskojezycznych
i francuskojezycznych elementem dominujacym jest element slowny ,sole”, ktéry przywoluje slonce,
i ze dla pozostalych konsumentéw w Unii, w tym konsumentéw wloskojezycznych, ktérzy rozumieja
jego znaczenie, elementem dominujacym jest wyrazenie ,sotto il sole” — jako element stowny
graficznego znaku towarowego zapisany wieksza czcionka.

Powyzsza ocena Izby Odwotawczej jest w czesci nieprawidlowa.

Po pierwsze, w ramach badania wcze$niejszego znaku towarowego nalezy uwzgledni¢ fakt, ze ten znak
towarowy sklada sie z polaczenia dwéch krotkich wyrazéw, a mianowicie ,vifia” i ,sol”. Jak wskazata zas
Izba Odwotawcza, pierwszy z nich ma stabo odrézniajacy charakter, a drugi, ktéry jest pozbawiony
charakteru opisowego — w odréznieniu od pierwszego, ktéry moze odsyta¢ wlasciwy krag odbiorcéw
do pojecia ,winorosli”, a zatem do pojecia ,wina” — wykazuje nieznacznie bardziej odrézniajacy
charakter — chociaz charakter ten jest nieznacznie stabiej odrézniajacy niz $redni — co moze nadawac
mu charakter dominujacy.
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Analiza dowoddéw zalaczonych do akt sprawy przez skarzaca — w niniejszym wypadku zalacznikéow 1-3
przedstawionych w toku postepowania administracyjnego, w odniesieniu do ktérych w decyzji z dnia
10 wrze$nia 2013 r. nie wspomniano, ze zostaly one uwzglednione przez Izbe Odwotawcza w ramach
dokonanej przez nia oceny, lecz ktére zostaly faktycznie uwzglednione w zaskarzonej decyzji —
prowadzi do nieznacznej zmiany wywiedzionych z tej oceny wnioskéw.

Przedstawiony w toku postepowania administracyjnego zalacznik 2, ktéry dotyczy wizerunkéw storica,
jest wprawdzie malo istotny dla oceny wczesniejszego znaku towarowego bedacego stownym znakiem
towarowym.

Natomiast przedstawione w toku postepowania administracyjnego zalaczniki 1 i 3, sktadajace sie, po
pierwsze, z wydrukéw z witryn internetowych oferujacych konsumentom w Unii wina oznaczone
znakami towarowymi zawierajacymi wyrazy ,sol”, ,sole”, ,soleil” i ,sun”, a takze rézne wizerunki
stoica, oraz po drugie, z wykazu unijnych znakéw towarowych zarejestrowanych dla towaréw
nalezacych do klasy 33 i takze zawierajacych owe wyrazy lub przedstawienia, takich jak na przyktad
SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL
lub jeszcze SOL DES ESPANA, pozwalaja stwierdzi¢ wspélistnienie unijnych znakéw towarowych
zawierajacych odniesienie, w takiej lub w innej formie, do pojecia stonca.

Jest prawda, jak twierdzi EUIPO, odnoszac si¢ do orzecznictwa wynikajacego z wyroku z dnia
16 wrze$nia 2009 r., Zero Industry/OHIM - zero Germany (zerorh+) (T-400/06, niepublikowanego,
EU:T:2009:331, pkt 73), ze sam fakt, iz liczne znaki towarowe oznaczajace dane towary zawieraja
identyczny wyraz, nie wystarcza, aby wykaza¢, ze element ten stal si¢ nieznacznie odrézniajacy z uwagi
na jego czeste uzywanie w danej dziedzinie, i to nawet jesli towary oznaczone wspomnianymi znakami
towarowymi same sa identyczne lub wykazuja zwiazek. Nalezy bowiem uwzglednié¢ faktyczne uzywanie
znakéw towarowych na rynku, a nie abstrakcyjne wspoélistnienie znakéw towarowych zawierajacych
wspdllny element w rejestrze [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., GIK/OHIM - BUS
(Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, pkt 68]. Jednakze, jak stusznie wskazuje skarzaca, elementy
zawarte w przedstawionym w toku postepowania administracyjnego zalaczniku 1, a mianowicie
wydruki z szeregu witryn internetowych réznych przedsiebiorstw oferujacych konsumentom w Unii
wina oznaczone znakami towarowymi zawierajacymi wyrazy ,sol”, ,sole”, ,soleil” i ,sun”, a takze rézne
wizerunki slonca, umozliwiaja stwierdzenie, ze konsumenci w Unii ogélnie — a wlasciwy krag
odbiorcéw w szczegdlnosci — maja konkretnie i czesto do czynienia z takimi znakami towarowymi,
w zwiazku z czym skojarzenie pojecia storica z jednej strony z pojeciem wina z drugiej strony nie jest
im obce. Zalaczone do akt sprawy przez skarzaca dowody umozliwiaja powyzsze stwierdzenie bez
koniecznosci badania, czy — jak to podnosi skarzaca — zwiazek miedzy pojeciem slorica a pojeciem
wina stanowi fakt powszechnie znany.

Jak wskazano w istocie w pkt 27 zaskarzonej decyzji, korzys¢ wynikajaca z rejestracji wczesniejszego
znaku towarowego w charakterze unijnego znaku towarowego ustalaby, gdyby — poza postgpowaniem
w sprawie uniewaznienia prawa do znaku — stwierdzono catkowity brak charakteru odrézniajacego tego
znaku. Nalezy jednak stwierdzié, ze termin ,sol” wykazuje niski stopien charakteru odrézniajacego,
nawet jesli nie jest go calkowicie pozbawiony, i zZe — w polaczeniu z terminem ,vifia”, ktéry sam
w sobie jest nieznacznie odrézniajacy — nadaje wcze$niejszemu znakowi towarowemu jedynie niski
stopien charakteru odrézniajacego.

Powyzsze stwierdzenie dotyczace wcze$niejszego znaku towarowego nasuwa si¢ w odniesieniu do
dowoddéw przedlozonych poczatkowo przed Izba Odwolawcza, rozpatrzonych w pkt 59-62 powyzej,
bez konieczno$ci uwzglednienia dokumentéw przedstawionych po raz pierwszy przed Sadem i co do
ktérych interwenient wnosi o wylaczenie ich z akt sprawy.

Po drugie, co si¢ tyczy badania zgloszonego znaku towarowego, nalezy przypomnie¢, ze ten ostatni

sklada sie z elementu graficznego w zaokraglonej formie, przedstawiajacego storice w kontrascie
z réznymi punktami. Nad owym elementem graficznym, po pierwsze, umieszczono pierwszy element
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sfowny, skladajacy sie ze wzmianki ,sotto il sole italiano” zapisanej wielkimi literami o mniejszej
wielkosci, oraz po drugie, umieszczono pod nim drugi element stowny, sktadajacy sie ze wzmianki
»sotto il sole” zapisanej lekko stylizowanymi literami o duzej wielkosci, w ktérej wyraz ,il” zapisano

kursywa.

Zgodnie z orzecznictwem, w wypadku gdy znak towarowy sklada sie z elementéw slownych
i graficznych, pierwsze z nich powinny by¢ co do zasady traktowane jako bardziej odrézniajace niz te
drugie, poniewaz przecietny konsument atwiej bedzie odnosi¢ si¢ do rozpatrywanego towaru poprzez
przytoczenie jego nazwy anizeli poprzez opisanie graficznego elementu znaku [zob. wyrok z dnia
9 wrzesnia 2008 r., Honda Motor Europe/OHIM - Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319,
pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto, jak w pkt 43 decyzji z dnia 10 wrze$nia 2013 r.
takze wskazala Izba Odwotawcza, wlasciwy konsument ma sklonno$¢ do zachowywania w pamieci
elementéw przywolujacych mu jakie$ znaczenie. Jest zatem prawdopodobne, ze w elemencie stownym
»sotto il sole italiano”, poza konsumentami wloskojezycznymi, konsumenci hiszpanskojezyczni,
portugalskojezyczni i francuskojezyczni zrozumieja nie tylko termin ,sole”, lecz takze termin ,italiano”
jako odnoszacy sie¢ do Wloch w charakterze wskazania mozliwego miejsca produkcji wina. Jest takze
prawdopodobne, Ze termin ten zostanie zrozumiany przez wigkszo$¢ konsumentéw w Unii w zakresie,
w jakim w licznych jezykach Unii odsyla on takze do tego panstwa.

Jest prawda, ze element slowny umieszczony w gdrnej czesci zgltoszonego znaku towarowego zawiera
mniejsze litery niz litery zawarte w elemencie slownym umieszczonym w jego dolnej czesci, lecz
w zakresie, w jakim owe litery w goérnej czesci nie sa stylizowane, sa one takze bardziej czytelne,
w zwigzku z czym ich odczytanie jest przez to ulatwione. Skonfrontowany ze zgloszonym znakiem
towarowym, konsument wina, mimo Zze wykazuje przecietny poziom uwagi, zwraca zwykle pewna
uwage na wskazanie pochodzenia wina, jakie kupuje, zawarte we wspomnianym znaku towarowym
(zob. podobnie wyrok z dnia 9 marca 2012 r., ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118,
pkt 45). W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze element dominujacy zgloszonego znaku
towarowego nie sklada si¢ jedynie z terminu ,sole”, lecz takze ze skojarzenia termindéw ,sole”
i ,italiano”, aczkolwiek pozostale elementy nie sa jednak nieistotne.

A zatem w niniejszym wypadku dokonana przez Izbe Odwotawcza ocena elementéw odrézniajacych
i dominujacych kolidujacych ze soba oznaczen wydaje si¢ cze$ciowo bledna i nalezy stwierdzi¢, ze
calosciowej oceny majacej na celu ustalenie istnienia zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi nalezy dokonaé, przyjmujac, po pierwsze, ze element dominujacy wcze$niejszego znaku
towarowego sktada sie z wyrazu ,sol” — uwzgledniajac niski stopien jego charakteru odrdzniajacego —
i zZe w polaczeniu z terminem ,vifia” wcze$niejszy znak towarowy sam posiada jedynie niski stopien
charakteru odrézniajacego, oraz po drugie, ze element dominujacy zgloszonego znaku towarowego
sklada si¢ ze skojarzenia terminéw ,sole” i ,italiano”.

W przedmiocie porownania wizualnego

Pod wzgledem wizualnym kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja jedynie niski stopienn podobienstwa.
Weczesniejszy znak towarowy sklada sie jedynie z dwéch wyrazéw, podczas gdy zgloszony znak
towarowy sklada sie¢ z dwdch elementéw slownych — odpowiednio czterech i trzech wyrazéow —
a takze z umieszczonej w centralnej pozycji stylizacji stonica, ktéra wykazuje okreslony stopien
oryginalnosci. Ponadto nalezy wskaza¢, ze element graficzny przedstawiajacy storice w zgloszonym
znaku towarowym wykazuje okreslona oryginalno$¢, ktéra wptywa na oznaczenie w calosci.

Zbiezno$¢ miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami wynika wylacznie z tego, ze zawieraja one —
jednokrotnie we wcze$niejszym znaku towarowym i dwukrotnie w zgloszonym znaku towarowym —
wspélny dla wspomnianych oznaczen ciag liter ,s”, ,,0” i ,1”. Element ten nie moze zréwnowazy¢
licznych elementéw réznicujacych te oznaczenia.
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W przedmiocie poréwnania fonetycznego

Pod wzgledem fonetycznym kolidujace ze soba znaki towarowe réwniez wykazuja réznice przewazajace
nad elementami zwigzanymi z podobienstwem. Réznica dtugosci miedzy tymi znakami towarowymi —
wczedniejszy znak towarowy sklada si¢ z dwéch bardzo krétkich wyrazéw o, odpowiednio, dwdch
sylabach i jednej sylabie, podczas gdy zgloszony znak towarowy sklada si¢ z czterech réznych
wyrazow, a element slowny ,sotto il sole” sam zawiera pie¢ sylab — skutkuje tym, ze dzwieczno$¢
i rytm ich wymowy sg bardzo odmienne.

Elementy te moga catkowicie zneutralizowa¢ element bliskosci, jaki moze wynikaé z zawarcia wyrazu
»sole” w zgloszonym znaku towarowym i wyrazu ,sol” we wcze$niejszym znaku towarowym.

W przedmiocie poréownania konceptualnego

Jak podniosta skarzaca, kolidujace ze soba oznaczenia nie wykazuja ponadto wystarczajacego poziomu
podobienistwa pod wzgledem konceptualnym, aby wlasciwy krag odbiorcow mogt ustali¢ istnienie
zwiazku miedzy nimi.

Dla cze$ci wlasciwego kregu odbiorcéw, ktérzy rozumieja wyrazenie hiszpanskie ,vifia sol” i wyrazenie
wloskie ,sotto il sole italiano”, pierwsze wyrazenie oznacza w istocie ,,winoro$l stoneczna”, podczas gdy
skojarzenie terminéw ,sole” i ,italiano” oznacza ,wloskie slorice”, natomiast drugie wyrazenie oznacza
»pod wloskim slonicem”, w zwiazku z czym odsyta ono do wloskiego pochodzenia wina oznaczonego
zgloszonym znakiem towarowym.

Samo wspdlne odniesienie do slonica nie moze skutkowa¢ — pod wzgledem konceptualnym -
podobienstwem miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami. O ile wcze$niejszy znak towarowy
wykazuje bowiem okre$lony charakter fantazyjny w zakresie, w jakim odnosi si¢ on do wina
pochodzacego z ,winoroéli stonecznej”, co ma takze charakter wychwalajacy, o tyle zgloszony znak
towarowy odsyla do pochodzenia i miejsca wytwarzania wina. Znaczenie przenoszone przez kazde ze
wspomnianych oznaczen jest zatem odmienne.

Whniosek dotyczgcy istnienia zwigzku miedzy kolidujgcymi ze sobg oznaczeniami w odniesieniu do
ich podobieristwa

Poréwnanie kolidujacych ze soba oznaczen prowadzi do stwierdzenia istnienia niskiego stopnia
podobienistwa pod wzgledem wizualnym, neutralizacji elementu blisko$ci miedzy wspomnianymi
oznaczeniami pod wzgledem fonetycznym, a takze réznicy pod wzgledem konceptualnym, w zwigzku
z czym — rozpatrywane w calo$ci — oznaczenia te nalezy uzna¢ za wykazujace niski stopien
podobienstwa.

Co sie tyczy pozostalych istotnych czynnikéw uwzglednionych przez Izbe Odwolawcza, nalezy wskazad,
ze o ile identyczno$¢ wlasciwych konsumentéw i renoma wcze$niejszego znaku towarowego
w odniesieniu do win zostaly waznie ocenione w zaskarzonej decyzji, o tyle charakter wczeéniejszego
znaku towarowego jest jednak stabo odrdzniajacy.

Z powyzszych rozwazan oraz z rozwazan zawartych w pkt 33-75 powyzej wynika, ze wbrew temu, co
stwierdzila Izba Odwotawcza, stopienn podobienistwa wspomnianych oznaczen — przy uwzglednieniu
pozostatych istotnych czynnikéw wspomnianych w pkt 35 zaskarzonej decyzji, w niniejszym wypadku
identycznosci wlasciwych konsumentéw, stopnia renomy w odniesieniu do win wczes$niejszego znaku
towarowego, a takze jego charakteru odrézniajacego — nie jest wystarczajacy, aby wlasciwy krag
odbiorcéw mogl je skojarzy¢, czyli ustali¢ istnienie zwigzku miedzy nimi w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.
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A zatem calosciowa ocena majaca na celu ustalenie istnienia w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw
zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi — wymagana na mocy orzecznictwa
dotyczacego przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 i wspomniana w pkt 31
powyzej — powinna prowadzi¢ do stwierdzenia, ze zwlaszcza ze wzgledu na réznice istniejace miedzy
rozpatrywanymi oznaczeniami nie istnieje prawdopodobienstwo, iz wlasciwy krag odbiorcéw bedzie
mogt ustali¢ istnienie takiego zwiazku.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszym wypadku nie zostala spelniona jedna z przestanek
stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 — w niniejszym wypadku podobienstwo, ani
a fortiori identycznos$¢ kolidujacych ze soba znakéw towarowych, skutkujace ustaleniem przez dany
krag odbiorcéw zwiazku miedzy tymi znakami.

W tych okolicznosciach, z uwagi na to, ze przestanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 sa kumulatywne, a brak jednej z nich wystarcza, aby uniemozliwi¢ stosowanie
wspomnianego przepisu, nalezy uwzgledni¢ skarge i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji na
podstawie zarzutu pierwszego, bez potrzeby rozpatrywania dwéch pozostatych zarzutéw.

Wreszcie, nalezy wskaza¢, ze jesli w ramach skargi wniesionej na decyzje Izby Odwotawczej EUIPO
przed sadem Unii EUIPO jest zobowiazane do przyjecia §rodkéw zwiazanych z wykonaniem wyroku
sadu Unii, z tego tytulu powinno ono — majac na wzgledzie stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej
decyzji w zakresie, w jakim narusza ona art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 — rozpatrzy¢ zgodnosé
z prawem decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 30 pazdziernika 2012 r. w zakresie odnoszacym sie¢ do
poczatkowego uwzglednienia sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009,

poniewaz w tym wzgledzie ze wzgledéw ekonomii procesowej uzasadnienie decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw nie zostalo rozpatrzone.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz EUIPO przegralo sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢ je kosztami
postepowania.

Na podstawie art. 138 § 3 regulaminu postepowania interwenient pokrywa wtasne koszty.
Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 wrzesnia 2015 r. (sprawa R 356/2015-2).

2) EUIPO pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Alma-The Soul of Italian Wine
LLLP.

3) Miguel Torres, SA pokrywa wlasne koszty.
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Prek Schalin Costeira
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 31 maja 2017 r.

Podpisy
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