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Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie stownego
unijnego znaku towarowego MINERAL MAGIC — Wczesniejszy stowny krajowy znak towarowy
MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Artykul 8 ust. 3 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
(UE) 2017/1001]

Streszczenie — wyrok Sadu (druga izba) z dnia 15 pazdziernika 2018 r.

1. Znak towarowy Unii Europejskiej — Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego -—
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Brak zgody wilasciciela znaku towarowego na rejestracje,
o ktérg agent lub przedstawiciel wystepuje na swojg rzecz — Warunek — Identyczno$¢ znaku
towarowego wiasciciela i znaku towarowego zgloszonego przez agenta lub przedstawiciela tego
wlasciciela

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)

2. Znak towarowy Unii Europejskiej — Definicia i uzyskanie unijnego znaku towarowego -
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Brak zgody wtasciciela znaku towarowego na rejestracje,
o ktorg agent lub przedstawiciel wystepuje na swojg rzecz — Cel polegajgcy na uniknieciu
naduzywania znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)

3. Znak towarowy Unii Europejskiej — Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego -—
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Brak zgody wtasciciela znaku towarowego na rejestracje,
o ktorg agent lub przedstawiciel wystepuje na swojg rzecz — Warunek — Identycznos¢ znaku
towarowego wiasciciela i znaku towarowego zgloszomego przez agenta lub przedstawiciela tego
wiasciciela — Kryteria oceny

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)

4.  Znak towarowy Unii Europejskiej — Uwagi 0sob trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu —
Dowéd  uzywania  wczesniejszego  znaku — towarowego —  Rzeczywiste — uzywanie — —
Wykorzystanie znaku towarowego w postaci rozmigcej sie pod wzgledem elementow, ktore nie
zmieniajg charakteru odrozniajgcego znaku — Przedmiot i przedmiotowy zakres stosowania art. 15
ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia nr 207/2009

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a)]

ECLL:EU:T:2018:679 1




STRESZCZENIE — SPRAWA T-7/17
JouN MiLLs / EUIPO — JerRoME ALEXANDER CONSULTING (MINERAL MAGIC)

5. Znak towarowy Unii Europejskiej — Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego -
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Brak zgody wiasciciela znaku towarowego na rejestracje,
o ktorg agent lub przedstawiciel wystepuje na swojg rzecz — Stowne znaki towarowe MINERAL
MAGIC i MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 3)

1. Zgodnie z art. 207 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej ,[w] wyniku sprzeciwu wlasciciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje
sie, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel wilasciciela znaku towarowego wystepuje o rejestracje na
swoja rzecz bez zgody wtasciciela”.

Przepis ten nie zawiera wyraznej wzmianki o warunku identycznosci lub podobienstwa miedzy znakiem
wlasciciela a znakiem zgloszonym przez agenta lub przedstawiciela.

Niemniej jednak nalezy uznaé, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 ma na celu zapobiezenie
naduzyciu znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela tego znaku, poniewaz taki
agent lub przedstawiciel moze wykorzysta¢ wiedze i do$wiadczenie zdobyte w okresie trwania
stosunkéw handlowych laczacych go z wilascicielem, a w rezultacie czerpaé¢ nienalezna korzys¢
z wysitkéw i nakladéw poczynionych przez samego wlasciciela znaku towarowego. Powyzszy przepis
wymaga zatem zasadniczo, by miedzy znakiem wlasciciela a znakiem, o ktérego rejestracje na swoja
rzecz wnosi agent lub przedstawiciel, istnial $cisty zwiazek. Taki zwigzek moze powstad, jezeli
rozpatrywane znaki stanowia swoj odpowiednik.

W tym kontekscie prace przygotowawcze poprzedzajace przyjecie rozporzadzenia w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego dostarczaja uzytecznego wyjasnienia intencji prawodawcy
i wskazuja na interpretacje, zgodnie z ktéra wczesniejszy znak towarowy i zgloszony znak towarowy
powinny by¢ identyczne — a nie po prostu podobne — aby art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009
mogt znalezé zastosowanie.

Prawodawca Unii we wstepnym projekcie rozporzadzenia w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
przewidzial pierwotnie, ze omawiany tu przepis bedzie modglt znajdowal zastosowanie takze
w przypadku oznaczenia podobnego. Mozliwo$¢ ta nie zostala jednak przejeta w ostatecznej wersji
art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego.

Jednocze$nie w dokumencie Rady Unii Europejskiej nr 11035/82, w ktérym figuruje podsumowanie
uwag grupy roboczej pracujacej w ramach Rady nad rozporzadzeniem w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, wyraznie wskazano, ze grupa ta nie przyjeta propozycji jednej z delegacji, dotyczacej tego,
by omawiany tu przepis znajdowal zastosowanie takze w przypadku ,podobnych” znakéw dla
»podobnych” towardéw.

Z powyzszego wynika, ze w odczuciu prawodawcy Unii art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 moze
znajdowac zastosowanie wylacznie wowczas, gdy znak wtlasciciela i znak zgloszony przez agenta lub
przedstawiciela tego wtasciciela sa identyczne, a nie po prostu podobne.
(zob. pkt 23-28, 37)
2. Zobacz tekst orzeczenia.
(zob. pkt 25)

3. Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 38)
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4. Zobacz tekst orzeczenia.
(zob. pkt 39)
5. Zobacz tekst orzeczenia.

(zob. pkt 41-43)
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