g

W Zbior Orzeczen

WYROK SADU (druga izba)

z dnia 22 wrzeénia 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —
Zgloszenie graficznego unijnego znaku towarowego ,chic AGUA ALCALINA 9,5 PH” —
Wczesniejszy stowny unijny znak towarowy CHIC BARCELONA - Wzgledna podstawa

odmowy rejestracji — Brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad — Artykut 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia (UE) 2017/1001
W sprawie T-195/20

Sociedade da Agua de Monchique, SA, z siedziba w Caldas de Monchique (Portugalia), ktéra
reprezentowal adwokat M. Osério de Castro,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowali
A. Folliard-Monguiral, I. Ribeiro da Cunha i J. Crespo Carrillo, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
w ktdrej druga strona w postgpowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO byt
Pere Ventura Vendrell, zamieszkaly w Sant Sadurni d’Anoia (Hiszpania),
majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej [zby Odwotawczej EUIPO z dnia 20 stycznia
2020 r. (sprawa R 2524/2018-4) dotyczaca postgpowania w sprawie sprzeciwu miedzy P. Ventura
Vendrellem a Sociedade da Agua de Monchique,

SAD (druga izba),

w skladzie: V. Tomljenovi¢ (sprawozdawczyni), prezes, F. Schalin i P. Skvatilova-Pelzl, sedziowie,
sekretarz: A. Juhédsz-T6th, administratorka,

po zapoznaniu sie ze skargg ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 6 kwietnia 2020 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 25 wrze$nia
2020 r.,

* Jezyk postepowania: portugalski.

PL
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po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 marca 2021 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 25 lipca 2017 r. skarzaca, Sociedade Agua de Monchique, SA, dokonata w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci 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), ze zmianami [zastapionego
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

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

chic®

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéow rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,Napoje
bezalkoholowe; woda butelkowana; woda mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody mineralne
[napoje]”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Znakéw Towarowych Unii
Europejskiej nr 2017/199 z dnia 19 pazdziernika 2017 r.

W dniu 17 stycznia 2018 r. P. Ventura Vendrell wniést na podstawie art. 46 rozporzadzenia
2017/1001 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw wskazanych
w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal oparty na istnieniu wczesniejszego slownego unijnego znaku towarowego CHIC
BARCELONA, zarejestrowanego w dniu 1 listopada 2017 r. pod numerem 16980195
w odniesieniu do produktéw nalezacych do klasy 33 i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi:
»Napoje alkoholowe z wyjatkiem piwa; wino; wina musujace; likiery; wyroby spirytusowe;
okowity”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano sie na podstawe odmowy rejestracji okreslona w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001].

Decyzja z dnia 29 pazdziernika 2018 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw w zakresie
dotyczacym objetych zgloszonym znakiem towarowym ,napojéw bezalkoholowych” nalezacych
do klasy 32. W tym wzgledzie Wydzial Sprzeciwéw wskazal w szczegélnosci, ze objete
zgloszonym znakiem towarowym ,napoje bezalkoholowe” nalezace do klasy 32 sa podobne
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w niewielkim stopniu do ,napojéw alkoholowych z wyjatkiem piwa” nalezacych do klasy 33,
objetych wczesniejszym znakiem towarowym. W odniesieniu do tych towardw istnieje zatem
wedle Wydziatu Sprzeciwéw prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad.

Wydzial Sprzeciwéw oddalil natomiast sprzeciw ze wzgledu na brak prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim sprzeciw zostal wniesiony w odniesieniu do
nastepujacych towaréw: ,woda butelkowana; woda mineralna bez wtasciwosci leczniczych; wody
mineralne [napoje]” nalezacych do klasy 32 i objetych zgloszonym znakiem towarowym. W tym
wzgledzie Wydzial Sprzeciwéw stwierdzit w szczegélnosci co do istoty, ze towary te réznia sie od
oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym towaréw nalezacych do klasy 33. Chodzi tu jego
zdaniem o towary o réznym charakterze, celu i zastosowaniu. Ponadto w przekonaniu Wydziatu
Sprzeciwéw towary te sa spozywane przy réoznych okazjach, naleza do réznych segmentéw
cenowych i nie maja tego samego pochodzenia handlowego.

W dniu 19 grudnia 2018 r. P. Ventura Vendrell, dziatajac na podstawie art. 66—71 rozporzadzenia
2017/1001, wniést do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, zadajac uchylenia tej
decyzji w zakresie, w jakim jego sprzeciw zostal oddalony. Na poparcie swojego odwolania
P. Ventura Vendrell powotal si¢ w szczegdlnosci na istnienie podobienistwa miedzy towarami
okreslanymi jako ,woda butelkowana; woda mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody
mineralne [napoje]” nalezacymi do klasy 32 i objetymi zgloszonym znakiem towarowym
a oznaczonymi wczes$niejszym znakiem towarowym towarami nalezacymi do klasy 33. Jego
zdaniem nalezalo zatem stwierdzi¢ rowniez istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
w odniesieniu do towaréw, co do ktérych Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw.

Decyzja z dnia 20 stycznia 2020 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja”) Czwarta Izba Odwotawcza
OHIM uwzglednita odwotanie w calosci. Po pierwsze, stwierdzila ona co do istoty, ze istnieje
niewielki stopienn podobienistwa miedzy towarami okre$lanymi jako ,woda butelkowana; woda
mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]” nalezacymi do klasy 32
i objetymi zgloszonym znakiem towarowym a oznaczonymi wczes$niejszym znakiem towarowym
»napojami alkoholowymi” nalezacymi do klasy 33. Po drugie, Izba Odwotawcza uznala, ze
kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja znaczny stopienn podobienstwa wizualnego,
fonetycznego i koncepcyjnego. W oparciu o te dwa ustalenia Izba Odwotawcza stwierdzita
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001 majacego jej zdaniem zastosowanie w niniejszej sprawie.

Zadania stron

W nastepstwie cze$ciowego cofniecia skargi podczas rozprawy skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.

EUIPO wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie skargi jako dopuszczalnej;

— obcigzenie stron kosztami postepowania w odpowiednich proporcjach.

ECLI:EU:T:2021:601 3
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Co do prawa

W przedmiocie Zgdania pierwszego EUIPO

Pierwsze zadanie EUIPO (,uwzglednienie skargi jako dopuszczalnej”) wymaga nastepujacych
uscislen:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem EUIPO nie moze by¢ zobowiazane do konsekwentnej
obrony kazdej zaskarzonej decyzji lub do obowiazkowego wnoszenia o oddalenie kazdej skargi
skierowanej przeciwko takiej decyzji [zob. wyrok z dnia 7 maja 2019 r., mobile.de/EUIPO
(Przedstawienie samochodu w dymku tekstowym), T-629/18, EU:T:2019:292, pkt 18
i przytoczone tam orzecznictwo]. Z utrwalonego orzecznictwa wynika réwniez, ze nic nie stoi na
przeszkodzie temu, by EUIPO przylaczylo sie do zadania strony skarzacej lub tez -
przedstawiwszy wszystkie argumenty, jakie uzna za wlasciwe celem udzielenia Sadowi wyjasnien
— poprzestalo na pozostawieniu rozstrzygniecia uznaniu Sadu. Nie moze ono natomiast
formutowaé¢ zadan majacych na celu stwierdzenie niewaznosci lub zmiane decyzji izby
odwolawczej w kwestii, ktora nie zostala podniesiona w skardze, ani tez przedstawiac zarzutéw,
ktére nie zostaly podniesione w skardze [zob. wyrok z dnia 29 kwietnia 2020 r. Lidl
Stiftung/EUIPO - Plasticos Hidrosolubles (green cycles), T-78/19, niepublikowany,
EU:T:2020:166, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie pierwsze zadanie EUIPO jest dopuszczalne, poniewaz zadanie to
i podniesione na jego poparcie argumenty nie wykraczaja poza ramy zadan i zarzutéw
podniesionych przez skarzaca.

Ponadto prawda jest, ze jak wynika z facznej analizy argumentéw podniesionych przez skarzaca
w skardze i z udzielonych w tym wzgledzie odpowiedzi EUIPO, strony zgadzaja si¢ w pewnych
kwestiach dotyczacych istoty sprawy (zob. pkt 37 i 38 ponizej). Co wiecej, te niesporne miedzy
stronami kwestie moga doprowadzi¢ do stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji (zob.
pkt 79 ponizej). Pomimo tych okolicznosci skarga nie stala si¢ jednak bezprzedmiotowa. Na tym
etapie sprawy zaskarzona decyzja nie zostala bowiem ani zmieniona, ani cofnieta przez Izbe
Odwotawczga. EUIPO nie posiada uprawnien, by to zrobi¢, ani uprawnien do wydawania instrukcji
w tym zakresie izbom odwolawczym, ktérych niezalezno$¢ zostala ustanowiona w art. 166 ust. 7
rozporzadzenia 2017/1001. Co za tym idzie, Sad nie jest zwolniony z obowigzku zbadania
zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji w $wietle zarzutéw sformulowanych w skardze
i w dalszym ciagu nalezy wydac orzeczenie co do istoty sprawy.

Co do istoty

Tytulem wstepu nalezy przypomnieé, ze z uwagi na date dokonania zgloszenia bedacego
przedmiotem niniejszej sprawy, czyli dzien 25 lipca 2017 r., ktéra to data jest rozstrzygajaca dla
ustalenia znajdujacych zastosowanie przepiséw prawa materialnego, stan faktyczny sprawy
podlega przepisom prawa materialnego zawartym w rozporzadzeniu nr 207/2009 (zob. podobnie
wyroki: z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, pkt 12; z dnia
18 czerwca 2020 r., Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, pkt 2 i przytoczone tam
orzecznictwo).
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Zwazywszy, ze wlasciwe przepisy materialne majace zastosowanie w niniejszej sprawie sa
identyczne w brzmieniu wynikajacym, odpowiednio, z rozporzadzenia nr 207/2009
i rozporzadzenia 2017/1001, okoliczno$¢, ze strony powotlaly sie¢ na przepisy tego ostatniego
rozporzadzenia pozostaje bez znaczenia dla celéw niniejszego postgpowania i nalezy
interpretowac ich argumenty jako oparte na wlasciwych przepisach rozporzadzenia nr 207/2009
[wyrok z dnia 5 pazdziernika 2020 r., nanoPET Pharma/EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover),
T-264/19, niepublikowany, EU:T:2020:470, pkt 23].

Na poparcie skargi skarzaca podniosta jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli
z powodu identyczno$ci z wcze$niejszym znakiem towarowym lub podobienistwa do niego,
identycznos$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug oznaczonych obydwoma znakami istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w blad na terytorium, na ktérym wczes$niejszy
znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez
prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad istnieje, jesli
krag odbiorcéw moze uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa
lub z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. Utrwalone orzecznictwo przewiduje réwniez, ze
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nalezy ocenia¢ calosciowo, zgodnie ze sposobem
postrzegania danych oznaczen i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, i przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
w szczegbélnosci wzajemnej zalezno$ci miedzy podobienistwem oznaczen a podobienstwem
oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, pkt 30-33
i przytoczone tam orzecznictwo].

Jezeli ochrona wcze$niejszego znaku towarowego rozciaga si¢ na cala Unie Europejska, nalezy
wziag¢ pod uwage sposéb postrzegania kolidujacych ze soba znakéw towarowych przez
konsumenta spornych towaréw ustug na tym terytorium. Jednakze warto przypomnie¢, ze do
odmowy rejestracji unijnego znaku towarowego wystarczy, aby wzgledna podstawa odmowy
rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 istniala w czesci Unii
[zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Mast-Jagermeister/OHIM — Licorera Zacapaneca
(VENADO w ramie i in.), T-81/03, T-82/03 i T-103/03, EU:T:2006:397, pkt 76 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Do celow stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznos$ci lub podobienstwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz identyczno$ci lub podobienistwa oznaczonych
tymi znakami towaréw lub uslug. Przestanki te musza by¢ spetnione facznie [zob. wyrok z dnia
22 stycznia 2009 r.,, Commercy/OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07,
EU:T:2009:14, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
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W przedmiocie towarow bedgcych przedmiotem skargi

W pierwszej kolejnosci nalezy podkresli¢, ze objete zgltoszonym znakiem towarowym (zob. pkt 3
powyzej) i nalezace do klasy 32 ,,napoje bezalkoholowe” nie sa przedmiotem skargi. Towary te nie
byly réwniez przedmiotem odwotania w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza. Jest tak dlatego,
ze — po pierwsze — w odniesieniu do tych towaréw Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw
P. Ventury Vendrella, w zwiazku z czym, zgodnie z art. 67 rozporzadzenia 2017/1001,
znajdujacym zastosowanie w dniu zlozenia jego odwolania do Izby Odwotawczej, to jest w dniu
19 grudnia 2018 r. (zob. pkt 10 powyzej), odwotanie nie dotyczylo tych towaréw. Artykul 67
rozporzadzenia 2017/1001 stanowi co do istoty, ze do Izby Odwolawczej mozna wnies$¢
odwolanie od decyzji nizszej instancji jedynie w zakresie, w jakim w decyzji tej oddalono zadanie
lub wniosek. Po drugie, skarzaca nie wniosta do Izby Odwotawczej odwotania — gtéwnego lub
incydentalnego — mogacego rozszerzy¢ zakres skargi ponad wszystkie towary, ktére byly juz
przedmiotem postepowania przed Izba Odwolawcza ze wzgledu na wniesienie odwotania przez
P. Venture Vendrella. Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze decyzja Wydzialu Sprzeciwéw stala sie
ostateczna w zakresie, w jakim odnosita sie¢ do objetych zgloszonym znakiem towarowym (zob.
pkt 3 powyzej) i nalezacych do klasy 32 ,napojéw bezalkoholowych”.

W drugiej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze gdy Izba Odwotawcza odniosta sie do towaréw
nalezacych do klasy 33, ktére nalezalo poréwnac z towarami nalezacymi do klasy 32, odniosta si¢
ona do wszystkich napojéw wymienionych w pkt 6 powyzej, a nie tylko do ,,napojéw alkoholowych
z wyjatkiem piwa”.

Jak bowiem wynika z akt sprawy przed EUIPO, w odwotaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. druga
strona postepowania przed Izba Odwotawcza EUIPO wymienifa nie tylko ,napoje alkoholowe
z wyjatkiem piwa”, ale kladla nacisk na wynik poréwnania towaréw oznaczonych zgloszonym
znakiem towarowym, w szczegdlnosci z winami. Okoliczno$¢ ta zostala przytoczona przez Izbe
Odwotawczg w pkt 7 zaskarzonej decyzji. Ponadto w pkt 23 zaskarzonej decyzji [zba Odwotawcza
wskazala, ze jej zdaniem ,poprzez zastosowanie wyrazenia »napoje alkoholowe z wyjatkiem piwa«
wczesniejszy znak towarowy chroni[t] nie tylko wyroby o wysokiej zawartosci alkoholu, lecz
rowniez wyroby o niskiej zawarto$ci alkoholu, takie jak sangria, cydr lub mieszanki i potaczenia
napojow alkoholowych i bezalkoholowych, takie jak wermut z woda sodowa, whisky z coca-cola
lub pastis z wodg”.

Tymczasem wyroby okreslane jako ,wyroby spirytusowe; okowity”, oznaczone wczes$niejszym
znakiem towarowym, sg wyrobami o wysokiej zawartosci alkoholu, natomiast wyroby okreslane
jako ,wino; wino musujace; likiery” sa wyrobami o niskiej zawartosci alkoholu. Logika lezaca
u podstaw zaskarzonej decyzji polegala zatem na stwierdzeniu, ze ,napoje alkoholowe
z wyjatkiem piwa” naleza do szerszej kategorii ogétu towaréw, do ktérych nalezy réwniez
bezwzglednie zaliczy¢ towary okreslane jako ,wino; wino musujace; likiery; wyroby spirytusowe;
okowity”.

W ten sposéb pojmuje zreszta te logike skarzaca, jak wynika to z pkt 23 i 25 skargi.
Nalezy dodac takze, iz zostalo orzeczone, Ze z jasnego i jednoznacznie brzmigcego opisu klasy 33
wynika, ze obejmuje ona wszystkie napoje alkoholowe, jedynie z wyjatkiem piwa [wyrok z dnia

18 czerwca 2008 r., Coca-Cola/OHIM - San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, EU:T:2008:212,
pkt 74].
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W konsekwencji, w trosce o jasnos$¢ nalezy przyjac, ze towarami, ktére sa przedmiotem skargi
w niniejszej sprawie, sa napoje okreslane jako ,woda butelkowana; woda mineralna bez
wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]” nalezace do klasy 32 i objete zgloszonym
znakiem towarowym, z jednej strony, oraz wszystkie towary nalezace do klasy 33 objete
wczesniejszym znakiem towarowym, wymienione w pkt 6 powyzej, z drugiej strony (zwane dalej
tacznie ,,przedmiotowymi towarami”).

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcow i poziomu ich uwagi

Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad nalezy wziag¢ pod uwage przecietnego konsumenta danej kategorii
towarow, ktdry jest wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy takze
uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze ulega¢ zmianom,
w zaleznosci od tego, o jaka kategorie towaréw lub ustug chodzi [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].

W pkt 17 zaskarzonej decyzji [zba Odwotawcza wskazala, ze oznaczone wcze$niejszym znakiem
towarowym towary nalezace do klasy 33 sa skierowane do szerokiego kregu odbiorcéw. Odbiorcy
ci sa w przekonaniu tej izby wlasciwie poinformowani, dostatecznie uwazni i rozsadni. Z pkt 18
zaskarzonej decyzji wynika, ze zdaniem Izby Odwolawczej oznaczone zgloszonym znakiem
towarowym towary nalezace do klasy 32 sa rowniez skierowane do szerokiego kregu odbiorcéw.
Co sig tyczy tych towaréw, wedlug wspomnianej izby szeroki krag odbiorcéw wykazuje przy ich
konsumpcji i nabywaniu poziom uwagi co najwyzej przecietny i zwykle niski. Wreszcie z pkt 31
i 43 zaskarzonej decyzji wynika posrednio, ze wlasciwym kregiem odbiorcéw sa odbiorcy
hiszpanskojezyczni i ze wlasciwym terytorium jest terytorium Unii.

Nalezy potwierdzi¢ powyzsze ustalenia Izby Odwotawczej, ktére nie zostaly zreszta
zakwestionowane przez skarzaca.

W przedmiocie porownania towarow

W pkt 29 zaskarzonej decyzji [zba Odwotawcza stwierdzila, ze ,zakwestionowane towary, ktére
[byly] przedmiotem wniesionego do niej odwotania”, a mianowicie ,woda butelkowana; woda
mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]” nalezace do klasy 32 i objete
zgloszonym znakiem towarowym, wykazuja niewielki stopienn podobienistwa do ,napojéw
alkoholowych z wyjatkiem piwa” oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym i nalezacych
do klasy 33, przy czym ta kategoria towaréw obejmuje miedzy innymi towary okreslone jako
»Wino; wino musujace; likiery; wyroby spirytusowe; okowity”, do ktérych odnosi sie ten znak
towarowy (zob. pkt 26-31 powyze;j).

Aby doj$¢ do wniosku sformulowanego w pkt 29 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza
stwierdzila przede wszystkim, ze napoje okreslane jako ,woda butelkowana; woda mineralna bez
wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]” i niektére towary, na ktérych zostal oparty
sprzeciw, a mianowicie ,napoje alkoholowe z wyjatkiem piwa”, byly ptynami przeznaczonymi do
spozycia przez ludzi. Z tego powodu, w przekonaniu Izby, maja ten sam charakter (zob. pkt 22
zaskarzonej decyzji). Nastepnie wedlug Izby Odwotawczej niektére z towaréw bedacych
desygnatami wyrazenia ,napoje alkoholowe z wyjatkiem piwa” stanowia zatem po czesci towary,
ktore stuza miedzy innymi ugaszeniu pragnienia i ktére sa w konsekwencji w pewnym stopniu

ECLI:EU:T:2021:601 7



37

38

WYROK Z DNIA 22.9.2021 Rr. — sprawA T-195/20
SociepADE DA AGuA DE MONCHIQUE/EUIPO — VENTURA VENDRELL (cHIC AGUA ALCALINA 9,5 PH)

konkurencyjne (zob. pkt 23 zaskarzonej decyzji). Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Izby
Odwotawczej, okoliczno$¢, ze przedmiotowe towary zawieraja alkohol badz go nie zawieraja —
cho¢ jest istotna dla sprawy — nie moze zosta¢ uznana za decydujaca dla ustalenia, czy
w percepcji wlasciwego kregu odbiorcéw przedmiotowe towary moga mie¢ takie samo lub
pokrewne pochodzenie handlowe (zob. pkt 25 zaskarzonej decyzji). Jak wskazuje Izba
Odwotawcza, prawda jest, ze napoje alkoholowe oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym
sa co do zasady spozywane podczas szczegdlnych okazji i spotkan towarzyskich lub rodzinnych,
podczas gdy woda mineralna i woda butelkowana sa dla znacznej liczby oséb towarem codziennej
konsumpcji. Niemniej okoliczno$¢ ta nie oznacza, ze nie istnieje zaden ,rodzaj podobienstwa”
miedzy przedmiotowymi towarami (zob. pkt 26 zaskarzonej decyzji). Wreszcie, zdaniem Izby
Odwotawczej, nawet jesli przecietny konsument jest wrazliwy na rozrdéznienie miedzy woda
a napojami alkoholowymi (wlacznie z napojami o niskiej zawartosci alkoholu), Sad orzek! juz, ze
réznice te sa niewystarczajace, aby wykluczy¢ istnienie niewielkiego stopnia podobienstwa
miedzy napojami alkoholowymi a wodami mineralnymi i wodami butelkowanymi. W tym
wzgledzie Izba Odwolawcza odwotata sie do pkt 46 wyroku z dnia 9 marca 2005 r.
Osotspa/OHIM - Distribution & Marketing (Hai) (T-33/03, EU:T:2005:89), i do pkt 31, 32 wyroku
z dnia 5 pazdziernika 2011 r., Cooperativa Vitivinicola Arousana/OHIM - Sotelo Ares (ROSALIA
DE CASTRO) (T-421/10, niepublikowany, EU:T:2011:565) (zob. pkt 27 zaskarzonej decyzji).

Skarzaca uwaza, ze te ustalenia Izby Odwotawczej sa btedne. Zauwaza ona, ze charakter towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym z jednej strony i napojéow alkoholowych
oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym z drugiej strony rézni sie w zaleznosci od
obecno$ci lub braku alkoholu w ich skladzie, a takze w odniesieniu do ich podstawowych
sktadnikéw, sposobu produkgji, koloru, zapachu i smaku. Wbrew stanowisku Izby Odwotawczej
zdaniem skarzacej kwestie te przewazaja, w przypadku wlasciwego konsumenta, nad
ewentualnym wspdlnym przeznaczeniem i metoda wykorzystania. Co si¢ tyczy przeznaczenia
i wykorzystania wéd i napojéw bezalkoholowych — nadal zdaniem skarzacej — spozycie napojow
alkoholowych, nawet o niskiej zawarto$ci alkoholu, nie wyklucza spozycia napojow
bezalkoholowych (wody) i vice versa, lecz spozycie jednego z tych napojéw niekoniecznie pociaga
za soba spozywanie drugiego. Ponadto napoje alkoholowe — nawet napoje o niskiej zawartosci
alkoholu — sg co do zasady przeznaczone do degustacji, a nie do gaszenia pragnienia, a tym
bardziej do ochrony zdrowia ludzkiego, podczas gdy napoje bezalkoholowe oznaczone
zgloszonym znakiem towarowym sa co do zasady, a nawet wylacznie, w przypadku wéd
mineralnych i woéd gazowanych, przeznaczone do gaszenia pragnienia i ochrony zdrowia
ludzkiego. Konsument spozywa bowiem w przekonaniu skarzacej coraz wiecej wody nie tylko
dlatego, by ugasi¢ pragnienie, ale takze pod wplywem dewizy ,w zdrowym ciele zdrowy duch”.
Wreszcie w opinii skarzacej przedmiotowe towary nie majg ani charakteru komplementarnego,
ani konkurencyjnego.

EUIPO podziela stanowisko skarzacej i uwaza, ze przedmiotowe towary nie sa podobne. W tym
wzgledzie EUIPO przyznaje, ze w pkt 31 i 32 wyroku z dnia 5 pazdziernika 2011 r., ROSALIA DE
CASTRO (T-421/10, niepublikowanego, EU:T:2011:565), Sad uznal, Ze istnieje niewielki stopien
podobienistwa miedzy napojami alkoholowymi a wodami mineralnymi i butelkowanymi.
Niemniej, jak wskazuje EUIPO, w pkt 77-85 wyroku z dnia 4 pazdziernika 2018 r. Asolo/EUIPO
— Red Bull (FLUGEL) (T-150/17, EU:T:2018:641) Sad odstapit od tej oceny. Podobnie w decyzji
R 1720/2017 G z dnia 21 stycznia 2019 r. Wielka Izba Odwolawcza EUIPO zdecydowala, ze
nalezace do klasy 32 ,wody mineralne i gazowane; napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki
owocowe” nie s3 podobne do nalezacej do klasy 33 ,wédki”.
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Na wstepie nalezy przypomnie¢, Ze zgodnie z orzecznictwem przy ocenie podobienistwa
przedmiotowych towardéw i ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace
wzajemny stosunek tych towaréw i ustug. Czynniki te obejmuja w szczegélnosci ich charakter,
przeznaczenie, sposéb uzywania, jak réwniez to, czy konkuruja one ze soba lub tez sie
uzupelniaja. Pod uwage mozna bra¢ réwniez inne czynniki, takie jak kanaly dystrybucji
przedmiotowych towaréw [zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM —
Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafos), T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 37
i przytoczone tam orzecznictwo].

W pierwszej kolejno$ci, podobnie jak podnosi skarzaca, nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu na brak
zawartos$ci alkoholu w ich skladzie charakter produktéw okreslanych jako ,woda butelkowana;
woda mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]”, objetych zgloszonym
znakiem towarowym, rézni si¢ od charakteru wszystkich towaréw objetych wczes$niejszym
znakiem towarowym.

Zostalo juz orzeczone, ze obecno$¢ lub brak alkoholu w napoju sa postrzegane jako istotna
réznica, jesli chodzi o charakter przedmiotowych napojéw, przez ogét odbiorcéw w Unii. Szeroki
krag odbiorcéw w Unii jest uwazny i dokonuje rozrdéznienia miedzy napojami zawierajacymi
alkohol a napojami bezalkoholowymi, nawet jesli wybiera napdj zgodnie z chwilowa preferencja
[wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r., Super bock group/EUIPO - Agus (Crystal), T-648/18,
niepublikowany, EU:T:2019:857, pkt 32].

Zostalo takze orzeczone, ze rozrdéznienie miedzy napojami zawierajacymi alkohol a napojami
bezalkoholowymi jest konieczne, poniewaz niektérzy konsumenci nie zycza sobie badz tez nie
moga spozywac alkoholu [zob. podobnie wyroki: z dnia 15 lutego 2005 r., Lidl Stiftung/OHIM —
REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, EU:T:2005:49, pkt 54; z dnia 18 czerwca 2008 r.,
MEZZOPANE, T-175/06, EU:T:2008:212, pkt 79-81; z dnia 4 pazdziernika 2018 r., FLUGEL,
T-150/17, EU:T:2018:641, pkt 82]. Prawdag jest, ze te ostatnie ustalenia zostaly dokonane
w odniesieniu do konsumentéw niemieckich i austriackich (wyroki: z dnia 15 lutego 2005 r.,
LINDENHOF, T-296/02, EU:T:2005:49, pkt 45; z dnia 18 czerwca 2008 r., MEZZOPANE,
T-175/06, EU:T:2008:212, pkt 21; z dnia 4 pazdziernika 2018 r., FLUGEL, T-150/17,
EU:T:2018:641, pkt 69). Nalezy jednak stwierdzi¢, ze zaden element nie pozwala na stwierdzenie,
ze ocena ta nie odnosi sie rowniez do przecietnego konsumenta hiszpanskojezycznego réwnie
przyzwyczajonego i uwaznego w zakresie rozrdézniania miedzy napojami alkoholowymi
oznaczonymi wczesniejszym znakiem towarowym a ,woda butelkowang; woda mineralna bez
wlasciwosci leczniczych; wodami mineralnymi [napojami]”, objetych zgloszonym znakiem
towarowym. I tak, po pierwsze, dla znacznej wigkszosci konsumentéw — hiszpanskojezycznych
lub w Unii w ogélnosci — spozycie alkoholu moze, w zaleznosci od spozytej ilosci, prowadzi¢ do
stanu odurzenia mogacego przejawiaC si¢ obnizeniem niektérych reflekséw lub nizszym
poziomem uwazno$ci. Moze ono prowadzi¢ do zmiany zdolno$ci motorycznych (zaburzenia
réwnowagi, mowy), a takze do zmniejszenia pola widzenia i trudnosci w ocenie odleglosci, co
moze okazac¢ si¢ istotne w codziennym zyciu, w szczegélnosci gdy konsumenci maja zamiar
wykonywaé okreslona aktywnos$¢ wymagajaca pewnego poziomu uwagi, jak na przyklad
prowadzenie pojazdu. Tymczasem te skutki spozycia alkoholu nie sa przekladalne na spozycie
wod  butelkowanych lub wéd mineralnych. Po drugie, dla znaczacej cze$ci odbiorcéow
hiszpanskojezycznych — lub ogélnie w Unii — konsumpcja alkoholu moze stanowi¢ rzeczywisty
problem zdrowotny.
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W drugiej kolejnosci, jak réwniez stusznie podnosi skarzaca, cel i sposéb uzywania
przedmiotowych towaréw sa odmienne. Przede wszystkim napoje alkoholowe, w tym napoje
o niskiej zawartosci alkoholu, sa co do zasady przeznaczone do degustacji, a nie do gaszenia
pragnienia. Nastepnie spozycie napojow alkoholowych takich jak oznaczone wczes$niejszym
znakiem towarowym nie odpowiada potrzebom zyciowym i moze nawet szkodzi¢ zdrowiu.
Ponadto, jak stusznie zauwazyla skarzaca, napoje alkoholowe oznaczone wcze$niejszym znakiem
towarowym, nawet te o niskiej zawartosci alkoholu, sa co do zasady nie tak lekkie i znacznie
drozsze niz napoje okreslane jako ,woda butelkowana; woda mineralna bez wlasciwosci
leczniczych; wody mineralne [napoje]”. Wreszcie znaczna liczbe napojéow oznaczonych
wczesniejszym znakiem towarowym spozywa sie ze szczegdlnych okazji i nie codziennie.

Natomiast objete zgltoszonym znakiem towarowym napoje okreslane jako ,woda butelkowana;
woda mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]” sa w szczegdlnosci
przeznaczone do gaszenia pragnienia (zob. w odniesieniu do win musujacych z jednej strony oraz
wod mineralnych i gazowanych oraz innych napojéw bezalkoholowych z drugiej strony, wyrok
z dnia 15 lutego 2005 r., LINDENHOF, T-296/02, EU:T:2005:49, pkt 55). Spozycie wody stanowi
potrzebe zyciows, a jej przyjmowanie wielokrotnie w ciaggu dnia czyni ja towarem pierwszej
potrzeby (zob. takze pkt 27 zaskarzonej decyzji). Wody mineralne sa jedynie podkategoria
kategorii wéd. Sa to artykuly codziennej konsumpcji.

W trzeciej kolejno$ci przedmiotowe towary nie pozostaja w stosunku komplementarnosci.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze towary lub ustugi komplementarne to takie, miedzy
ktérymi istnieje $cisty zwiazek polegajacy na tym, ze jedne sa nieodzowne lub istotne do uzycia
drugich, wobec czego konsumenci moga mysle¢, ze za produkcje obu tych towaréw lub za
$wiadczenie obu tych uslug odpowiedzialne jest to samo przedsigbiorstwo [wyroki: z dnia
1 marca 2005 r., Sergio Rossi/OHIM - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, EU:T:2005:72, pkt 60;
z dnia 11 lipca 2007 r., PiraNAM disefio original Juan Bolafos, T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 48;
zob. réwniez wyrok z dnia 22 stycznia 2009 r., easyHotel, T-316/07, EU:T:2009:14, pkt 57
i przytoczone tam orzecznictwo).

Tymczasem brak jest $cislego zwiazku miedzy przedmiotowymi towarami w tym znaczeniu, ze
zakup jednego z nich ma by¢ nieodzowny lub istotny dla uzycia drugiego. Nie mozna bowiem
uznaé, ze nabywca jednego z towaréw nalezacych do klasy 32 i okreslanych jako ,woda
butelkowana; woda mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]”, objetych
zgloszonym znakiem towarowym, bedzie zobowiazany do nabycia towaru z klasy 33,
oznaczonego wczesniejszym znakiem towarowym i odwrotnie (zob., w odniesieniu do win
z jednej strony oraz wod mineralnych i gazowanych oraz innych napojéw bezalkoholowych
z drugiej strony, wyrok z dnia 18 czerwca 2008 r., MEZZOPANE, T-175/06, EU:T:2008:212,
pkt 84).

Z pkt 28 zaskarzonej decyzji wynika wprawdzie, Ze ,napoje o wysokiej zawartos$ci alkoholu” moga
by¢ ,zmieszane z woda, [...], w celu ugaszenia pragnienia lub nawodnienia si¢”. Jednakze zdaniem
Izby Odwolawczej ,[f]lakt, ze woda jest towarem uzyskanym bezposrednio z natury i ze napoje
alkoholowe zostaly poddane przetworzeniu w celu ich uzyskania, nie oznacza réwniez, ze
odbiorcy nie moga uzna¢, ze ich pochodzenie handlowe jest takie samo lub ze istnieje miedzy
nimi powiazanie gospodarcze”. Podazajac tym tokiem rozumowania i biorac pod uwage czynniki
wskazane w pkt 19 zaskarzonej decyzji, a mianowicie fakt, ze Izba Odwolawcza zamierzala
zastosowaé w szczegdlnosci rozwiniete w orzecznictwie kryterium ,komplementarnos$ci”, nalezy
stwierdzi¢, ze w pkt 28 zaskarzonej decyzji probowata ona wykaza¢, iz ze wzgledu na mozliwos¢
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zmieszania z jednej strony napojow alkoholowych z wyjatkiem piwa oznaczonych wczesniejszym
znakiem towarowym, a z drugiej strony wod mineralnych objetych zgloszonym znakiem
towarowym, miedzy tymi towarami istnial stosunek komplementarnosci, w zwiazku z czym
wykazywaly one ,niewielki stopieri podobienistwa” (zob. pkt 29 zaskarzonej decyzji).

Jednakze rozumowania tego nie mozna przyja¢ w niniejszej sprawie.

Po pierwsze bowiem, pojmowanie pojecia komplementarnosci jako odnoszacego sie do zwyklej
mozliwo$ci mieszania napojow alkoholowych z wodami mineralnymi jest trudne do pogodzenia
z pojeciem komplementarno$ci wynikajacym z orzecznictwa przytoczonego w pkt 46 powyzej.

Pojecie komplementarnos$ci nie obejmuje zwyklej mozliwosci zmieszania towaréw, lecz zaklada
istnienie ,$cislego zwiazku” okre$lonego w pkt 46 powyzej. Ten ,$cisty zwigzek” nalezy rozumie¢
w ten sposdb, ze jeden z towardw jest nieodzowny lub istotny dla uzycia drugiego (wyrok z dnia
1 marca 2005 r., SISSI ROSSI, T-169/03, EU:T:2005:72, pkt 60).

Nie mozna za§ uznaé, Ze nabywanie lub konsumpcja oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym towaréw nalezacych do klasy 32 sg niezbedne do zakupu lub konsumpcji napojow
alkoholowych nalezacych do klasy 33, oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym,
i odwrotnie. Podobnie nie mozna stwierdzi¢, ze spozycie wspomnianych towaréw nalezacych do
klasy 32 jest istotne dla spozycia napojéw alkoholowych nalezacych do klasy 33, oznaczonych
wcze$niejszym znakiem towarowym.

Po drugie, w kazdym razie bez watpienia prawda jest, ze napoje nalezace do klasy 32 i okreslane
jako ,woda butelkowana; woda mineralna bez wtlasciwosci leczniczych; wody mineralne
[napoje]”, takie jak objete zgloszonym znakiem towarowym, czesto moga by¢ mieszane z duza
liczba napojéw nalezacych do klasy 33, oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym.
W rzeczywistosci, ogolnie rzecz biorac, wiele napojéw alkoholowych i bezalkoholowych moze by¢
mieszanych, spozywanych lub nawet sprzedawanych razem, albo w tych samych placéwkach, albo
jako napoje alkoholowe uprzednio zmieszane.

Niemniej taka mozliwo$¢ nie eliminuje réznicy miedzy przedmiotowymi towarami wynikajacej
z obecnosci lub braku alkoholu. Co wigcej, uznanie, ze te kategorie towaréw nalezy uznaé za
podobne z tego tylko powodu, ze produkty moga by¢ mieszane i spozywane jako mieszaniny,
podczas gdy nie sa one przeznaczone do konsumpcji ani w tych samych okolicznosciach, ani
z tym samym nastawieniem, ani w danym wypadku przez te same kategorie konsumentdéw,
spowodowaloby, ze duza liczba towaréw, ktére moga zosta¢ zakwalifikowane jako ,napoje”
tworzylaby jedna i te sama kategorie dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 (wyroki: z dnia 15 lutego 2005 r., LINDENHOF, T-296/02, EU:T:2005:49, pkt 57;
z dnia 4 pazdziernika 2018 r., FLUGEL, T-150/17, EU:T:2018:641, pkt 80).

Wreszcie w zakresie, w jakim w pkt 23 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza powolala sie na
istnienie pastisu, nie wyciagajac jednak precyzyjnych wnioskéw w tym wzgledzie, nalezy wskaza¢
na nastepujace elementy. Prawda jest, ze pastis pije si¢ dopiero po niezbednym zmieszaniu go
z woda. Jednakze napoju tego co do zasady nie miesza si¢ z woda mineralna (gazowang), lecz
z woda z kranu. Skarzaca nie wskazala tymczasem, ze chce zarejestrowal zgloszony znak
towarowy dla wody z kranu. Jest tak, nawiasem moéwiac, w przypadku raki i absyntu, poniewaz
napoje te spozywa sie co do zasady po zmieszaniu z woda z kranu. Nie mozna zatem uznad, ze
pastis i wody, do ktérych odnosi sie zgltoszony znak towarowy, sa komplementarne.
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W czwartej kolejnosci, jesli chodzi o konkurencyjny charakter przedmiotowych towardw, nalezy
przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem, aby mozna bylo uzna¢ produkty za konkurencyjne,
musza one pozostawaé wzgledem siebie w stosunku substytucyjnosci [zob. wyrok z dnia
17 lutego 2017 r., Hernindez Zamora/EUIPO - Rosen Tantau (Paloma), T-369/15,
niepublikowany, EU:T:2017:106, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].

Tymczasem, po pierwsze, ze wzgledu na réznice spowodowana obecnos$cia lub brakiem alkoholu,
ktérego unika znaczna cze$¢ konsumentéw ze wzgledéw zdrowotnych i ktéry powoduje réwniez
réznice w smaku, nie mozna przyjaé¢, ze przecietny konsument hiszpanskojezyczny uzna
przedmiotowe towary za zamienne. Réznica wynikajaca z obecnosci lub braku alkoholu i réznica
w smaku skutkuja bowiem tym, ze przecietni konsumenci hiszpanskojezyczni, ktérzy pragna
zaopatrzy¢ sie¢ w wode mineralng, nie beda co do zasady poréwnywaé tego towaru
z przedmiotowymi napojami nalezacymi do klasy 33. Nabeda oni wode mineralng albo jeden
z tych napojow alkoholowych (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2008 r., MEZZOPANE,
T-175/06, EU:T:2008:212, pkt 85).

To ostatnie stwierdzenie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie zapoczatkowanym wyrokiem
z dnia 15 lutego 2005 r., LINDENHOF, T-296/02, EU:T:2005:49), w ktérym zostalo orzeczone, ze
wina musujace nie moga by¢ uwazane za pozostajagce w stosunku konkurencji z napojami
bezalkoholowymi, poniewaz wina musujace stanowia jedynie nietypowy napdj zastepujacy napoje
nalezace do klasy 32, okreslane jako ,piwo, mieszanki napojéow zawierajacych piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe, soki
warzywne; syropy i inne preparaty do produkcji napojow; napoje na bazie serwatki [...]” (wyrok
z dnia 15 lutego 2005 r., LINDENHOF, T-296/02, EU:T:2005:49, pkt 2, 56).

Wreszcie zgodnie z tym samym orzecznictwem przecietny niemiecki konsument uzna za
normalne, a tym samym bedzie sie tego spodziewal, ze wina musujace beda pochodzi¢ od innych
przedsiebiorstw niz napoje okreslane jako ,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe” (wyrok z dnia 15 lutego 2005 r., LINDENHOF,
T-296/02, EU:T:2005:49, pkt 51). Sad dodal, Zze wina musujace i owe napoje nie moga zostac
uznane za nalezace do tej samej rodziny napojéw czy tez za stanowigce elementy tej samej
ogblnej gamy napojéw mogacych posiada¢ wspélne pochodzenie handlowe (wyrok z dnia
15 lutego 2005 r., LINDENHOF, T-296/02, EU:T:2005:49, pkt 51).

Te ostatnia ocene mozna za$ przelozy¢ na niniejsza sprawe. Przecietny konsument
hiszpanskojezyczny — a ponadto wszyscy przecietni konsumenci w Unii — w obecno$ci z jednej
strony wody mineralnej, gazowanej lub nie, a z drugiej strony napojéow alkoholowych
oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym, nie bedzie bowiem oczekiwal, ze napoje te
maja to samo pochodzenie handlowe.

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, Zze cena moze mie¢ decydujacy wplyw na kwestie substytucyjnosci
produktow.

I tak zostalo orzeczone, ze biorac pod uwage znaczne réznice w jakosci, a w konsekwencji
w cenach win, decydujacy stosunek konkurencji miedzy piwem, napojem popularnym
i powszechnie spozywanym, a winem powinien zosta¢ okre§lony w odniesieniu do win
najbardziej dostepnych szerokiemu kregowi odbiorcéw, ktére co do zasady sa najlzejsze
i najtafisze (wyroki: z dnia 12 lipca 1983 r., Komisja/Zjednoczone Kroélestwo, 170/78,
EU:C:1983:202, pkt 8; z dnia 9 lipca 1987 r., Komisja/Belgia, 356/85, EU:C:1987:353, pkt 10;
z dnia 17 czerwca 1999 r., Socridis, C-166/98, EU:C:1999:316, pkt 18).
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Dotyczy to réwniez przedmiotowych towaréw. Napoje nalezace do klasy 32, objete zgloszonym
znakiem towarowym i okreslane jako ,woda butelkowana; woda mineralna bez wlasciwosci
leczniczych; wody mineralne [napoje]”, sa co do zasady znacznie tansze niz oznaczone
wczesniejszym znakiem towarowym towary nalezace do klasy 33, okreslane jako ,napoje
alkoholowe z wyjatkiem piwa; wino; wino musujace; likiery; wyroby spirytusowe; okowity”.
Chociaz rozumowanie Trybunalu przedstawione w pkt 62 powyzej znajduje zastosowanie, nalezy
stwierdzi¢, ze z punktu widzenia ceny przedmiotowe towary nie sg substytucyjne.

Nalezy wiec uznad, ze przedmiotowe towary nie konkuruja ze sobag.

W piatej kolejnosci, co sie tyczy kanatéw dystrybucji przedmiotowych towaréw, nalezy zauwazy¢,
ze wspomniana przez Izbe Odwotawcza w pkt 24 zaskarzonej decyzji okoliczno$¢, iz towary te
moga by¢ sprzedawane ,,w tych samych placéwkach”, nie pozwala na poparcie sformutowanego
przez nig wniosku, zgodnie z ktérym wspomniane towary wykazuja niewielki stopien
podobienstwa.

Sad mial juz okazje wypowiedziec¢ si¢ w przedmiocie kanatéw dystrybucji towaréw nalezacych do
klas 32 i 33 jako czynnika, ktéry nalezy wzia¢ pod uwage przy dokonywaniu oceny stopnia
podobienistwa tych towaréw.

I tak stwierdzil, ze towary nalezace do klas 32 i 33 sa zwykle przedmiotem szerokiej dystrybucji, od
dzialu spozywczego domu towarowego po bary i kawiarnie (wyrok z dnia 9 marca 2005 r., Hai,
T-33/03, EU:T:2005:89, pkt 44). Na podstawie tego stwierdzenia Sad doszed! do wniosku, ze
towary ujete w klasie 33 s3 do tego stopnia powiazane z towarami nalezacymi do klasy 32, ze
nalezy uznac je za ,podobne” (wyrok z dnia 9 marca 2005 r., Hai, T-33/03, EU:T:2005:89, pkt 46).

Ponadto w pkt 82 wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r., MEZZOPANE (T-175/06, EU:T:2008:212),
Sad wskazal co do istoty, Ze wina jako ,napoje alkoholowe” s3 jako takie wyraznie oddzielone od
»napojow bezalkoholowych” zaréwno w sklepach, jak i w kartach napojéw, oraz ze przecietny
konsument jest przyzwyczajony do oddzielenia napojéow alkoholowych od bezalkoholowych.
Podsumowujac, Sad uznal, ze wino i napoje bezalkoholowe nalezy uzna¢ za ,niepodobne”.

Wreszcie w wyroku z dnia 5 pazdziernika 2011 r.,, ROSALIA DE CASTRO (T-421/10,
niepublikowanym, EU:T:2011:565), przypomniawszy stwierdzenie zawarte w orzecznictwie
przytoczonym w pkt 67 powyzej, a mianowicie, ze napoje bezalkoholowe sa czesto sprzedawane
i spozywane z napojami alkoholowymi oraz ze sa one przedmiotem szerokiej dystrybucji, od
dzialu spozywczego domu towarowego po bary i kawiarnie, Sad podkreslit jednak, Ze napoje te
maja rowniez rozne cechy. Sad wskazal réwniez, ze podczas gdy napoje alkoholowe sa zazwyczaj
spozywane w sytuacjach szczegélnych i o charakterze towarzyskim, woda i napoje bezalkoholowe
sa spozywane na co dzien. Ponadto podkreslit on, ze spozycie wody odpowiada potrzebie zyciowej
i ze przecietny konsument, uwazany za wlasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego
i rozsadnego, jest wrazliwy na rozréznienie miedzy napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi,
ktore jest niezbedne, poniewaz niektérzy konsumenci nie zycza sobie lub nie moga spozywac
alkoholu. W $wietle tych okoliczno$ci Sad uznal, ze podobiernistwo istniejace miedzy tymi dwoma
rodzajami towaréw mozna uznac jedynie za ,niewielkie” (wyrok z dnia 5 pazdziernika 2011 r.,
ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, niepublikowany, EU:T:2011:565, pkt 31, 32).

W $wietle réznych odpowiedzi udzielonych na podstawie kryterium odnoszacego sie do kanatéw

dystrybucji w orzecznictwie Sadu, dla celéw niniejszego wyroku nalezy przyjac, ze wbrew temu, co
wynika z pkt 44 wyroku z dnia 9 marca 2005 r., Hai (T-33/03, EU:T:2005:89) oraz z pkt 32 wyroku
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z dnia 5 pazdziernika 2011 r.,, ROSALIA DE CASTRO (T-421/10, niepublikowanego,
EU:T:2011:565), sam fakt, ze towary nalezace do klas 32 i 33 sa zwykle przedmiotem szerokiej
dystrybucji, od dzialu spozywczego domu towarowego po bary i kawiarnie, nie wystarcza sam
w sobie, aby przyja¢, ze towary ujete w klasach 32 i 33 ,musza” zosta¢ uznane za podobne
w niewielkim stopniu, czy tez podobne.

W rzeczywistosci bowiem, jak wynika z orzecznictwa wypracowanego w przedmiocie kryterium
zwiazanego z kanatami dystrybucji na dlugo przed ogloszeniem wyrokéw: z dnia 9 marca 2005 r.,
Hai (T-33/03, EU:T:2005:89) i z dnia 5 pazdziernika 2011 r., ROSALIA DE CASTRO (T-421/10,
niepublikowanego, EU:T:2011:565), okoliczno$¢, ze towary moga by¢ sprzedawane w tych
samych placéwkach handlowych, takich jak domy towarowe lub supermarkety, nie jest
szczegblnie istotna, poniewaz w tych punktach sprzedazy mozliwe jest znalezienie bardzo
zréznicowanych towaréw, a konsumenci nie przypisuja im automatycznie tego samego
pochodzenia [wyrok z dnia 13 grudnia 2004 r., E1 Corte Inglés/OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI),
T-8/03, EU:T:2004:358, pkt 43].

Orzecznictwo to zostalo potwierdzone [wyroki: z dnia 24 marca 2010 r., 2nine/OHIM - Pacific
Sunwear of California (nollie), T-364/08, niepublikowany, EU:T:2010:115, pkt 40; z dnia 2 lipca
2015 r., BH Stores/OHIM - Alex Toys (ALEX), T-657/13, EU:T:2015:449, pkt 83], moze zatem
zosta¢ uznane za utrwalone.

W orzecznictwie wyjasniono réwniez, ze jedynie obecno$¢ towardw w tym samym dziale tych
sklepé6w moglaby stanowi¢ wskazéwke co do ich podobienistwa (wyrok z dnia 17 lutego 2017 r.,
Paloma, T-369/15, niepublikowany, EU:T:2017:106, pkt 28).

Wreszcie nalezy przypomnie¢, ze wina musujace z jednej strony, i napoje okreslane jako ,,wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe”
z drugiej strony s3 oferowane do sprzedazy obok siebie, zaréwno w sklepach, jak i w kartach
napojoéw (zob. podobnie wyrok z dnia 15 lutego 2005 r., LINDENHOF, T-296/02, EU:T:2005:49,
pkt 50). Dotyczy to nie tylko win musujacych, o ktérych mowa w okoliczno$ciach sprawy,
w ktdrej zostal wydany ten wyrok, ale réwniez wszystkich napojéw alkoholowych oznaczonych
wczesniejszym znakiem towarowym, o ktérych mowa w niniejszej sprawie.

Tymczasem, pomijajac rzadkie wyjatki, napoje nalezace do klasy 32, okreslane jako ,woda
butelkowana; woda mineralna bez wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]”, objete
zgloszonym znakiem towarowym, oraz towary nalezace do klasy 33, okreslane jako ,napoje
alkoholowe z wyjatkiem piwa; wino; wina musujace; likiery; wyroby spirytusowe; okowity”
oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym, sa sprzedawane wprawdzie w sasiednich dziatach
supermarketéw, ale nie w tych samych dziatach.

Wreszcie w zakresie, w jakim Sad odniést sie do baréw i kawiarni (wyroki: z dnia 9 marca 2005 r.,
Hai, T-33/03, EU:T:2005:89, pkt 44; z dnia 5 pazdziernika 2011 r., ROSALIA DE CASTRO,
T-421/10, niepublikowany, EU:T:2011:565, pkt 31), prawda jest, ze lokale te proponuja co do
zasady wszystkie przedmiotowe towary i czesto przy tym samym kontuarze. Konsument
hiszpanskojezyczny pozostanie jednak uwazny w odniesieniu do réznic istniejacych miedzy tymi
kategoriami towaréw, w szczegdlnosci co do obecnosci lub braku alkoholu, tak ze sam fakt, iz sa
one oferowane przy tym samym kontuarze, nie przewaza nad réznicami miedzy tymi towarami.
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Majac na wzgledzie calo$¢ powyzszych rozwazan, nalezy stwierdzi¢, ze wbrew temu, co
stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 29 zaskarzonej decyzji, objete zgloszonym znakiem
towarowym napoje nalezace do klasy 32, okreslane jako ,woda butelkowana; woda mineralna bez
wlasciwosci leczniczych; wody mineralne [napoje]” nie wykazuja niewielkiego stopnia
podobienistwa do oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym towardw nalezacych do klasy
33, okreslanych jako ,napoje alkoholowe z wyjatkiem piwa; wino; wina musujace; likiery; wyroby
spirytusowe; okowity”. Towary te nalezy uznac za réznigce si¢ od siebie.

W $wietle tego, co zostato wskazane w pkt 24 powyzej, czyli majac na wzgledzie zasade, zgodnie
z ktoéra co do istoty wykazanie identyczno$ci lub podobienstwa towaréw lub ustug oznaczonych
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi jest warunkiem sine qua non istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, btad w ocenie popelniony w zaskarzonej decyzji skutkuje tym, ze nalezy zgodzi¢ sie
z zarzutem skarzacej.

Co za tym idzie, nalezy uwzgledni¢ podniesiony przez skarzaca zarzut i w konsekwencji stwierdzic¢

niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, bez potrzeby badania, czy kolidujace ze soba oznaczenia sa do
siebie podobne.

W przedmiocie kosztéow
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 i EUIPO — obcigzy¢ ten urzad kosztami postgpowania.
Z powyzszych wzgledow

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 stycznia 2020 r. (sprawa R 2524/2018-4).

2) EUIPO zostaje obciazone kosztami postepowania.

Tomljenovic¢ Schalin Skvatilova-Pelzl

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 wrzes$nia 2021 r.

Podpisy
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