g

W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 11 listopada 2020 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Postepowanie
w sprawie sprzeciwu — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Artykul 8 ust. 3 —

Zakres stosowania — Identyczno$¢ lub podobienstwo zgloszonego znaku towarowego wzgledem
wczedniejszego znaku towarowego — Stowny unijny znak towarowy MINERAL MAGIC —
Zgloszenie do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku

towarowego — Wczesniejszy stowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY
JEROME ALEXANDER
W sprawie C-809/18 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 20 grudnia 2018 r.,

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowata A. Lukosiate,
w charakterze pelnomocnika,

strona skarzaca,
w ktérej pozostalymi uczestnikami postepowania byli:
John Mills Ltd, z siedziba w Londynie (Zjednoczone Krélestwo), ktéra reprezentowal S. Malynicz, QC,
strona skarzaca w pierwszej instancji,
Jerome Alexander Consulting Corp., z siedzibg w Surfside (Stany Zjednoczone),
interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: E. Regan (sprawozdawca), prezes izby, M. Ilesi¢, E. Juhasz, C. Lycourgos i I. Jarukaitis,
sedziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,
sekretarz: R. Schiano, administrator,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 stycznia 2020 r.,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwolaniu Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie wyroku
Sadu Unii Europejskiej z dnia 15 pazdziernika 2018 r., John Mills/EUIPO - Jerome Alexander
Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”, EU:T:2018:679), na
mocy ktérego Sad stwierdzil niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia
5 pazdziernika 2016 r. (sprawa R 2087/2015-1) dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy
Jerome Alexander Consulting Corp. a John Mills Ltd (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej zostata podpisana w Paryzu w dniu 20 marca
1883 r., zrewidowana ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu 28 wrze$nia
1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwana dalej ,konwencja
paryska”). Artykul 6 septies tej konwencji okresla:

»1) Jezeli agent lub przedstawiciel osoby, ktéra jest wtascicielem znaku w jednym z Panstw bedacych
czlonkami Zwiazku, wnosi bez zezwolenia wtlasciciela o zarejestrowanie znaku na swoja rzecz
w jednym lub kilku Panstwach bedacych czlonkami Zwigzku, wlasciciel bedzie moégl sprzeciwi¢ sie
zadanej rejestracji albo zada¢ jej wykreslenia lub jezeli ustawodawstwo danego Panstwa bedacego
czlonkiem Zwiazku na to zezwala, zadaé przeniesienia na jego rzecz wymienionej rejestracji, o ile ten
agent lub przedstawiciel nie uzasadni swego dzialania.

2) Z zastrzezeniem postanowien ustepu 1 wlasciciel znaku bedzie mogl sprzeciwi¢ sie uzywaniu swego
znaku przez agenta lub przedstawiciela, o ile nie zezwolil na takie uzywanie.

3) Ustawodawstwa wewnetrzne moga przewidzie¢ odpowiedni termin, w ktérym wilasciciel znaku
powinien skorzysta¢ z praw przewidzianych w niniejszym artykule”.

Artykut 29 wspomnianej konwencji przewiduje w pkt 1:

»a) Niniejszy Akt zostal podpisany w jednym egzemplarzu w jezyku francuskim i zlozony na
przechowanie Rzadowi Szwecji.

b) Dyrektor Generalny, po konsultacji z zainteresowanymi Rzadami, sporzadza urzedowe teksty
w jezykach angielskim, hiszpanskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, wloskim oraz w innych
jezykach, ktére Zgromadzenie moze wskazac.

¢) W razie réznicy zdan co do interpretacji réznych tekstow rozstrzygajacy bedzie tekst w jezyku
francuskim

[...]".
Artykut 2 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej,

figurujacego w zalaczniku 1C do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiajacego Swiatowa Organizacje
Handlu, zatwierdzonego w imieniu Wspdlnoty Europejskiej decyzja Rady 94/800/WE z dnia
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22 grudnia 1994 r. dotyczaca zawarcia w imieniu Wspdlnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzacych
w zakres jej kompetencji porozumienn bedacych wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy
Urugwajskiej (1986—-1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1) (zwanego dalej ,porozumieniem TRIPS”) stanowi:

W zakresie czeéci II, III i IV niniejszego Porozumienia Czlonkowie zastosuja sie¢ do wymogéw
artykutéw 1-12 i 19 konwencji paryskiej (1967)”.

Prawo Unii

Artykul 8 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), zatytulowany , Bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji”’, stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

a) jest on identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym, a towary lub ustugi, dla ktérych wnioskuje
sie o rejestracje, sa identyczne z towarami lub ustugami, dla ktérych wcze$niejszy znak towarowy
jest chroniony;

b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci lub
podobieristwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktédrym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia
z wcze$niejszym znakiem towarowym.

[...]

3. W wyniku sprzeciwu wlasciciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje sie,
w przypadku gdy agent lub przedstawiciel wlasciciela znaku towarowego wystepuje o rejestracje na
swoja rzecz bez zgody wtasciciela, chyba ze agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje dziatanie.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu wtasciciela wcze$niejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wcze$niejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla
ktorych wczesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego [unijnego] znaku
towarowego, cieszy si¢ on renoma [w Unii] i, w przypadku wczes$niejszego krajowego znaku
towarowego, cieszy si¢ on renoma w danym panstwie czlonkowskim i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci z tego powodu lub
byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takiego wczes$niejszego znaku towarowego
[powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub z renomy
wczesniejszego znaku towarowego badz tez dzialalo na ich szkode]”.

Zgodnie z art. 52 tego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Bezwzgledne podstawy uniewaznienia”:

»1. [Unijny znak towarowy] podlega uniewaznieniu na podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia
wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

[...]

ECLIL:EU:C:2020:902 3



10

11

12

13

14

15

16

17

WyROK z DNIA 11.11.2020 r. — SprawA C-809/18 P
EUIPO/JoHN MiLLs

b) w przypadku gdy zglaszajacy dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia znaku
towarowego.

[...]".

Okolicznosci powstania sporu i sporna decyzja

W dniu 18 wrzesnia 2013 r. spétka John Mills, strona skarzaca w pierwszej instancji, dokonata
w EUIPO zgloszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia
nr 207/20009.

Znakiem towarowym, dla ktérego wystagpiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne ,MINERAL
MAGIC” (zwane dalej ,spornym znakiem towarowym”).

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 3 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: ,plyny do pielegnacji wloséw;
preparaty Scierne; mydla; perfumeryjne (produkty-); esencjonalne (olejki-); kosmetyki; $rodki do
oczyszczania i pielegnacji skory, skéry glowy i wloséw; dezodoranty do uzytku osobistego”.

Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakow
Towarowych 2014/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. spétka Jerome Alexander Consulting, interwenient w pierwszej instancji,
wniosta na podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw, o ktérych mowa w pkt 9 niniejszego
wyroku.

Sprzeciw opieral si¢ na nastepujacych wczesniejszych znakach towarowych:

— amerykanskim stownym znaku towarowym MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER
nr 4274584, oznaczajacym nastepujace towary: ,puder do twarzy zawierajacy mineraly”;

— amerykanskim niezarejestrowanym stownym znaku towarowym MAGIC MINERALS, oznaczajacym
nastepujace towary: ,kosmetyki”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolana zostala podstawa odmowy rejestracji okre$lona w art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/20009.

Decyzja z dnia 18 sierpnia 2015 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw.

W dniu 15 pazdziernika 2015 r. spétka Jerome Alexander Consulting wniosta do EUIPO odwotanie na
podstawie art. 58—64 wspomnianego rozporzadzenia.

Sporna decyzja Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO (zwana dalej ,Izba Odwotawcza”) uchylifa decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw i na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 odmoéwilta
zarejestrowania spornego znaku towarowego.

Po pierwsze, Izba Odwotawcza odnotowala fakt, ze spétka Jerome Alexander Consulting wycofata sie
z oparcia sprzeciwu na amerykanskim niezarejestrowanym znaku towarowym MAGIC MINERALS
i ograniczyla sie do powotania sie na amerykanski slowny znak towarowy MAGIC MINERALS BY
JEROME ALEXANDER.
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Po drugie, Izba Odwolawcza nawigzala do celu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 — jakim jest
zapobiezenie przywlaszczeniu sobie znaku towarowego przez agenta wlasciciela tego znaku -—
i wskazala jednoczesnie warunki, jakie w jej ocenie musza zosta¢ spelnione, by sprzeciw odniést
skutek na podstawie tego przepisu, a zgodnie z ktérymi wnoszacy sprzeciw powinien by¢ wilascicielem
wcze$niejszego znaku, zglaszajacy znak towarowy powinien w danej chwili lub wcze$niej by¢ agentem
lub przedstawicielem tego wlasciciela znaku, zgloszenie powinno zosta¢ dokonane na rzecz agenta lub
przedstawiciela bez zgody wlasciciela znaku oraz bez istnienia uzasadnionych powodéw
usprawiedliwiajacych dzialania agenta lub przedstawiciela, jak réwniez powinno ono dotyczy¢ oznaczen
i towaréw identycznych lub podobnych.

Po trzecie, Izba Odwolawcza przeprowadzila konkretna analize, czy w niniejszej sprawie zostaly
spelnione te kryteria umozliwiajace uwzglednienie sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009. Na wstepie, co sie tyczy istnienia relacji przedstawiciel-mocodawca, Izba Odwotawcza
podkreslifa, ze okreslenia ,agent” i ,przedstawiciel” nalezy interpretowa¢ sensu largo.

W niniejszym wypadku stwierdzila ona, ze zawarta miedzy stronami umowa dystrybucji przewidywala,
iz spdtka John Mills zobowiazuje si¢ do prowadzenia dystrybucji towaréw spélki Jerome Alexander
Consulting w Unii. Izba Odwolawcza wskazala takze, ze w umowie zawarte s3 postanowienia
dotyczace wylacznego charakteru umowy, klauzula o zakazie konkurencji oraz postanowienia
dotyczace prawa wlasnosci intelektualnej spétki Jerome Alexander Consulting. Uznala ona, ze
przedstawione przez spoélke Jerome Alexander Consulting dowody, mianowicie formularze
zamOwienia, w tym jeden opatrzony data poprzedzajaca o dwa miesiace dzienn dokonania zgloszenia
spornego znaku towarowego, pos$wiadczaja, ze strony laczyly intensywne stosunki handlowe,
wykraczajace poza zwykla relacje istniejaca zazwyczaj miedzy dostawca a dystrybutorem. Izba
Odwotawcza stwierdzila zatem istnienie w chwili dokonania zgloszenia spornego znaku towarowego
rzeczywistych, faktycznych i trwalych stosunkéw handlowych, powodujacych powstanie ogdlnego
obowiazku w zakresie zaufania i lojalnosci, a takze ustalila, ze spdtka John Mills byla ,agentem”
w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Po czwarte, Izba Odwolawcza podkreslita, ze art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia dotyczy — poza
przypadkami, w ktérych poréwnywane towary lub uslugi s identyczne — sytuacji, w ktérych s one
podobne. Zauwazyta ona, Ze w niniejszej sprawie towary, do ktérych odnosza sie kolidujace ze soba
oznaczenia, sa identyczne — ,kosmetyki” oznaczane spornym znakiem towarowym obejmuja ,puder do
twarzy zawierajacy mineraly”, do ktérego odnosi si¢ wcze$niejszy znak towarowy — lub podobne —
pozostale towary oznaczane spornym znakiem towarowym wykazujace zwiazki z towarami
opatrywanymi wcze$niejszym znakiem towarowym z tego wzgledu, ze moga one zawiera¢ identyczne
sktadniki, sa czesto produkowane przez te same przedsigbiorstwa i oferowane wspélnie w drogeriach
i na tych samych stoiskach w sklepach detalicznych.

W odniesieniu do kolidujacych ze soba oznaczenn Izba Odwolawcza stwierdzita, ze sa one podobne.
Przede wszystkim zwrécita ona uwage na uderzajace podobienistwo dwoéch pierwszych elementéw
sfownych (,magic” i ,minerals”) wcze$niejszego znaku towarowego do elementéw slownych spornego
znaku towarowego.

Nastepnie podkreslita ona, ze wczes$niejszy znak towarowy moze by¢ postrzegany przez wlasciwy krag
odbiorcéw w Unii jako oznaczenie skladajace si¢ z dwdch elementéw. Z jednej strony element ,by
jerome alexander” bedzie postrzegany jako okreslenie jednostki macierzystej, czyli podmiotu
odpowiedzialnego za towar, z drugiej za$ strony element ,magic minerals” bedzie prawdopodobnie
postrzegany jako okreslenie samego produktu lub linii produktéw.

Wreszcie I1zba Odwotawcza stwierdzila, ze okoliczno$¢, iz United States Patent and Trademark Office
(USPTO, urzad patentowy Stanéw Zjednoczonych Ameryki) nie zglosil zastrzezen przy dokonywaniu
rejestracji znaku towarowego MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, mimo istnienia znaku
towarowego MINERAL MAGIC COSMETICS, nie oznacza, ze w przypadku tych znakéw nie istnieje
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zadne prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. Izba Odwotawcza zauwazyla w istocie, ze wlasciciel
znaku towarowego MINERAL MAGIC COSMETICS powinien byl zglosi¢ sprzeciw w tym zakresie.
Zwazywszy na ogot powyzszych okolicznosci, Izba Odwotawcza uwzglednila sprzeciw oparty na art. 8
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 5 stycznia 2017 r. spéltka John Mills wniosta skarge
o stwierdzenie niewazno$ci spornej decyzji.

Na poparcie skargi spétka ta podniosta jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009, ktéry skladat sie z trzech czesci. Pierwsza z tych czesci dotyczyla blednego stwierdzenia
przez Izbe Odwolawcza, ze spdtka John Mills jest ,agentem” lub ,przedstawicielem” wtasciciela
wcze$niejszego znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego przepisu. W ramach drugiej czesci
zarzutu spélka John Mills podnosita, ze Izba Odwotawcza naruszyla prawo poprzez uznanie
wspomnianego przepisu za znajdujacy zastosowanie, nawet jezeli kolidujace ze soba oznaczenia sa po
prostu podobne, a nie identyczne. Trzecia cze$¢ zarzutu opierala sie na tym, ze Izba Odwotawcza
nieprawidlowo stwierdzita, iz przepis ten stosuje si¢, mimo ze towary oznaczane wcze$niejszym
znakiem towarowym nie sa identyczne z towarami, do ktérych odnosi si¢ sporny znak towarowy.

W zaskarzonym wyroku Sad uwzglednil podnoszony zarzut — wylacznie na podstawie jego drugiej
cze$ci — i w konsekwencji stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji.

Zadania stron

EUIPO wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku; oraz

— obciazenie spdtki John Mills kosztami postepowania.

Spoéltka John Mills wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwotania; oraz

— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania EUIPO podnosi dwa zarzuty, dotyczace, po pierwsze, naruszenia art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009, a po drugie, sprzeczno$ci w uzasadnieniu oraz braku uzasadnienia
w odniesieniu do zastosowania pojecia ,identycznosci”.

Argumentacja stron

W ramach zarzutu pierwszego EUIPO podnosi, ze to na podstawie blednej wykladni art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 Sad stwierdzit w pkt 37 zaskarzonego wyroku, iz przepis ten moze mie¢
zastosowanie tylko wtedy, gdy wczesniejszy znak towarowy i znak zgloszony przez agenta lub
przedstawiciela wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego sa identyczne, a nie po prostu podobne.
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Celem art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia jest bowiem zapobiezenie przywlaszczeniu sobie znaku
towarowego przez agenta wlasciciela tego znaku, zwazywszy, ze agent moze wykorzystywaé wiedze
i doswiadczenie zdobyte w okresie trwania stosunkéw handlowych taczacych go z tym wlascicielem
i w efekcie czerpa¢ nienalezna korzys¢ z poczynionych przez tego ostatniego wysitkow i nakladow.
Tymczasem takie wykorzystanie wiedzy i tego rodzaju czerpanie nienaleznej korzysci nie ogranicza sie
do rejestracji i uzywania identycznego znaku towarowego, lecz ma miejsce réowniez wtedy, gdy
przedstawiciel zamierza przywlaszczy¢ sobie istotne elementy wczes$niejszego znaku towarowego.

W drodze stwierdzen zawartych w pkt 25 i 26 zaskarzonego wyroku Sad dokonal btednej wykladni
art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 w sposéb podwazajacy cel, ktéremu sluzy ten przepis. Jak
wynika z pkt 25 tego wyroku, Sad slusznie uznal, ze przepis ten wymaga istnienia bezposredniego
zwigzku miedzy wczesniejszym znakiem towarowym a znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, i ze
taki zwiazek moze powstaé tylko wtedy, gdy rozpatrywane znaki ,stanowia swoje odpowiedniki”.
Jednakze wywodzac z tej obserwacji w pkt 26 wspomnianego wyroku, ze aby doszlo do
przywlaszczenia, znaki towarowe powinny by¢ identyczne, Sad przeczy jednej z podstaw prawa znakéw
towarowych, zgodnie z ktdra istnienie zwigzku miedzy dwoma oznaczeniami moze zosta¢ ustalone za
pomoca réznych stopni podobienstwa z uwzglednieniem wszystkich innych okolicznos$ci danej sprawy,
a nie tylko w przypadku identycznosci.

Wobec celu, ktéremu stuzy art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, wlasciwym kryterium na potrzeby
stosowania tego przepisu powinna by¢ ekwiwalencja, w kategoriach gospodarczych lub handlowych,
znakéw towarowych analizowanych jako cato$¢. Nalezy oceni¢, czy zgloszony znak towarowy
odpowiada co do istoty wcze$niejszemu znakowi. W tym wzgledzie wystarczyloby, gdyby dane
oznaczenia pokrywaly sie w elementach, ktére zasadniczo skladaja si¢ na odrézniajacy charakter
wczesniejszego znaku towarowego.

Taka wykladnia celowo$ciowa nie stalaby w sprzecznosci z dostowna interpretacja art. 8 ust. 3 tego
rozporzadzenia.

Jak zauwazyl Sad w zaskarzonym wyroku, przepis ten, w przeciwienstwie do art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 5
wspomnianego rozporzadzenia, nie wspomina wyraznie do celéw swego stosowania o stopniu
podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw. Prawodawca Unii nie zamierzal zatem wskazaé, ze art. 8
ust. 3 owego rozporzadzenia powinien ograniczaé si¢ wylacznie do przypadkéw $cisltej identycznosci
znakéw towarowych oraz towaréw i ustug, ktérych dotycza.

Przeciwnie, przepis ten odwoluje si¢ do brzmienia art. 6 septies konwencji paryskiej. Wyjasnienie
zawarte w pracach przygotowawczych dotyczacych tej konwencji wydaje si¢ za$§ potwierdzac
wykladnie, zgodnie z ktéra wspomniany przepis obejmuje oznaczenia i towary, ktére nie sa $cisle, lecz
zasadniczo identyczne, czyli handlowo i ekonomicznie réwnowazne. Podczas gdy wspomniana
konwencja okres$la minimalne normy ochrony, Sad przypisat art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009
zakres, ktéry przyznaje wlascicielom znakéw towarowych ochrone mniejsza niz poziom ochrony
przewidziany w art. 6 septies konwencji paryskiej.

Ponadto sposéb odczytania przez Sad w pkt 27-35 zaskarzonego wyroku prac przygotowawczych
dotyczacych przepisu zawartego w art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia jest wewnetrznie sprzeczny,
poniewaz powolujac sie miedzy innymi na fakt, Ze grupa robocza odrzucila kilka propozycji
dotyczacych dodania do brzmienia tego przepisu stéw ,podobne znaki towarowe”, Sad wywiédt z tych
prac, ze zamiarem prawodawcy Unii bylo ograniczenie stosowania tego przepisu wylacznie do
identycznych znakéw towarowych, mimo ze w brzmieniu owego przepisu brakuje réwniez pojecia
»identycznosci”.

Dodatkowo wewnetrznie sprzeczny jest takze przedstawiony przez Sad w pkt 35 tego wyroku

argument, zgodnie z ktérym wobec braku dwuznacznosci brzmienia art. 6 septies konwencji paryskiej
nie ma potrzeby odwolywania si¢ do prac przygotowawczych dotyczacych tej konwencji. Wniosek, do
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ktérego Sad doszed! w tym wyroku, rézni si¢ bowiem od wniosku sformutowanego w wyroku z dnia
13 kwietnia 2011 r., Safariland/OHIM — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL
PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, pkt 61). Jest zatem oczywiste, ze brzmienie art. 8
ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia nie jest wystarczajaco jasne, aby uznaé, ze odeslanie do pojecia
»identycznosci” jest jednoznaczne.

Z uwagi na to, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 ma na celu zapobiezenie temu, by
przedstawiciel wykorzystywal wiedze i doswiadczenie zdobyte w okresie trwania handlowych faczacych
go z wlascicielem i w efekcie czerpal nienalezng korzys$¢ z ponoszonych przez tego ostatniego wysitkéw
i nakladéw, nie jest konieczne okreslenie dokladnego stopnia podobiefistwa miedzy danymi
oznaczeniami ani narzucenie wyraznych granic dla sytuacji, w ktérych przepis ten powinien miec
zastosowanie.

Podejscie przyjete przez Sad pozbawiloby te podstawe odmowy rejestracji elastycznos$ci niezbednej do
dostosowania jej zakresu stosowania do réznych sposobéw, za pomoca ktérych agent moglby
probowaé przywlaszczy¢ sobie znak towarowy swojego mocodawcy, na co wskazuje niniejsza sprawa,
w ktdrej agent wnidst o rejestracje w charakterze unijnego znaku towarowego jedynie pierwszej czesci
wczesniejszego znaku towarowego, odwracajac kolejnos¢ stéw ,MINERAL MAGIC” i pomijajac nazwe
producenta.

Wprawdzie sytuacja taka jak ta wystepujaca w niniejszej sprawie moze wyplywaé ze zlej wiary
i w zwigzku z tym uzasadnia¢ zastosowanie podstawy uniewaznienia przewidzianej w art. 52 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, jednak okoliczno$¢ ta nie przemawia za zawezajaca wykladnia
art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia. Decyzja prawodawcy Unii o ustanowieniu odrebnej podstawy
odmowy rejestracji w przypadku nieuprawnionego zgloszenia znaku przez agenta lub przedstawiciela
wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego wynika z koniecznosci jak najszybszego dzialania w tym
wzgledzie, bez konieczno$ci zobowigzywania tego wtlasciciela do oczekiwania na rejestracje
zgloszonego znaku towarowego, zanim bedzie on mdégt doprowadzi¢ do jego uniewaznienia.

Spotka John Mills twierdzi, ze argumentacja EUIPO opiera si¢ na blednym podejsciu, zgodnie z ktérym
z uwagi na to, ze art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia nie zawiera wyraznej przestanki
identycznosci lub podobienstwa oznaczen, przepis ten jest pod tym wzgledem neutralny,
a w konsekwencji literalna wykladnia tego przepisu jest spdjna z jego wykladnia celowosciowa,
pozwalajaca na poréwnanie kolidujacych ze soba znakéw towarowych na podstawie ich prostego
podobienistwa.

Chociaz w rozpatrywanym tu przepisie nie uzyto wyraznie sformutowania ,identyczny lub podobny”, to
sformulowanie art. 6 septies konwencji paryskiej, jak réwniez sformulowanie art. 8 ust. 3 tego
rozporzadzenia, zawierajace odniesienie jedynie do ,znaku towarowego”, wydaja sie wyklucza¢ znaki
towarowe, ktére sa jedynie podobne. Ten ostatni przepis dopuszcza jedynie zatem, jak slusznie
stwierdzil Sad w pkt 24 i 25 zaskarzonego wyroku, sprzeciw oparty na identycznosci znaku
towarowego zgloszonego przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku
towarowego ze znakiem, ktérego wtascicielem potencjalnie moze by¢ mocodawca.

Sad trafnie wskazal, po pierwsze, w pkt 26-35 zaskarzonego wyroku, ze takie podejscie znajduje
potwierdzenie w pracach przygotowawczych dotyczacych rozpatrywanego przepisu oraz jego innych
wersjach jezykowych, a po drugie, w pkt 36 tego wyroku, ze okoliczno$¢, iz przestanka dotyczaca
podobienistwa figuruje wyraznie w innych przepisach rozporzadzenia nr 207/2009, stanowi dodatkowa
wskazéwke co do tego, ze art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia nie wymaga spelnienia takiej przestanki.

Ponadto EUIPO nie moze skutecznie przywolywa¢ wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r.,
Safariland/OHIM - DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER
PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171) na poparcie wykladni, na ktéra sie¢ powoluje. Ten wyrok
Sadu nie tylko nie wiaze Trybunalu, ale takze w punkcie istotnym dla tej kwestii, mianowicie
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w pkt 61, nie zawiera zadnego omoéwienia zagadnienia bedacego przedmiotem niniejszego odwotania.
Jak wynika z pkt 74 tego wyroku, Sad nie musial rozstrzygac¢ kwestii, czy znaki towarowe powinny by¢
identyczne lub podobne, poniewaz skarga nie zostala uwzgledniona z tego powodu, ze nie byla
spelniona przestanka dotyczaca istnienia stosunku przedstawicielstwa.

Ponadto w ramach podejécia celowosciowego, na ktére EUIPO powoluje si¢ na poparcie szerszego
rozumienia art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia, EUIPO przedstawia jedynie rozmyta definicje
ustanowionych wymogéw. EUIPO twierdzi bowiem, Ze z jednej strony do celéw stosowania tego
przepisu wystarczyloby, aby oznaczenia pokrywaly si¢ w elementach, ktére zasadniczo skladaja si¢ na
charakter odrézniajacy wcze$niejszego znaku towarowego, oraz ze z drugiej strony nie byloby
konieczne okre$lenie a priori dokladnego stopnia podobieristwa miedzy tymi oznaczeniami.

Tego rodzaju sugestie sa bledne. Po pierwsze, ocena charakteru odrézniajacego nie jest ocena
abstrakcyjng, gdyz powinno sie ja przeprowadzaé z perspektywy wlasciwego konsumenta. Tymczasem
konsument ten jest konsumentem z kraju, w ktérym zarejestrowany jest wczesniejszy znak towarowy,
co powoduje trudnosci dowodowe w zakresie rozumienia tego znaku i stopnia charakteru
odrdzniajacego pokrywajacego sie elementu.

Po drugie, przedstawione przez EUIPO kryteria, jakie nalezy przyja¢ na potrzeby stosowania art. 8
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, sa szersze niz kryteria stosowane w szczegélnosci przy ocenie
podobnych znakéw towarowych stwarzajacych prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad na
podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, poniewaz juz przypadkowa zbiezno$¢, a nie
podobienstwo, jest wystarczajaca, a prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad réwniez nie jest

wymagane.

Kryteria te sa réwniez szersze niz kryteria ustanowione w art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia,
ktory przyznaje rozszerzona ochrone znakom towarowym cieszacym si¢ renoma w Unii, poniewaz
kryteria te, po pierwsze, nie wymagaja renomy w Unii, a jedynie rejestracji w panstwie bedacym strona
konwencji paryskiej, a po drugie, nie wymagaja takze, by dochodzilo do czerpania nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub z renomy znaku.

Po trzecie, zaproponowane przez EUIPO kryteria nie pozwalaja zagwarantowa¢ pewnosci prawnej
i wiaza sie z trudno$ciami dowodowymi. Wymdg zwiazany z oznaczeniami, ktére sa zbiezne
w elementach skladajacych sie zasadniczo na charakter odrdzniajacy wczes$niejszego znaku
towarowego, skutkowalby skonfrontowaniem stron postepowania i samego EUIPO z niemozliwym
zadaniem polegajacym na prdbie okreslenia oznaczen, ktére moglyby by¢ zarejestrowane w Unii,
w szczegdlnosci z tego wzgledu, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 dotyczy znakéw
towarowych, ktére moga wystepowac w setkach rejestrow znakéw towarowych w panstwach trzecich.

W zwiazku z tymi trudno$ciami EUIPO twierdzi, ze mozliwe jest pominiecie wszelkich wymogéw
dotyczacych identycznosci lub podobieristwa znakéw i skupienie sie wylacznie na kwestii, czy agent
lub przedstawiciel dopuscil sie nasladownictwa lub przywlaszczenia sobie znaku mocodawcy. W tym
celu prawodawca Unii ustanowil juz jednak odrebny przepis, mianowicie art. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry dotyczy uniewaznienia prawa do znaku towarowego, jezeli w chwili
dokonania zgloszenia znaku zglaszajacy dziatal w zlej wierze.

Po czwarte, zgodnie z podej$ciem celowosciowym nalezaloby ograniczy¢ zakres stosowania art. 8 ust. 3
tego rozporzadzenia do szczegdélnego przypadku, w ktérym agent lub przedstawiciel prébuje bez
uzasadnienia swojego dzialania zarejestrowa¢ dany znak towarowy, czyli wczes$niejszy znak towarowy,
a nie inny znak towarowy. Wskazane podejicie ulatwiloby stosowanie tego przepisu i umozliwitoby
przedsiebiorstwom i EUIPO przewidzenie prawdopodobnych konsekwencji sporéw toczonych na
podstawie tego przepisu.
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Ocena Trybunaiu

W ramach zarzutu pierwszego EUIPO zarzuca Sadowi naruszenie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 poprzez dokonanie wykladni tego przepisu w ten sposdb, ze obejmuje on jedynie
sytuacje, gdy wczesniejszy znak towarowy i znak zgloszony do rejestracji przez agenta lub
przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego sa identyczne.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunatu wykladnia
przepisu prawa Unii wymaga uwzglednienia nie tylko jego brzmienia, lecz takze kontekstu, w jaki sie
on wpisuje, oraz celéw aktu, ktédrego éw przepis stanowi cze$¢. Réwniez geneza przepisu prawa Unii
moze zawiera¢ elementy istotne dla jego wykladni [wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r., A i in. (Turbiny
wiatrowe w Aalter i Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

Co sie tyczy w pierwszej kolejnosci brzmienia art. 8 ust. 3 omawianego rozporzadzenia, nalezy
zauwazy¢, Ze przepis ten ogranicza sie do ustanowienia, iz w wyniku sprzeciwu wlasciciela znaku
towarowego znaku towarowego nie rejestruje sie, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel wlasciciela
znaku towarowego wystepuje o rejestracje na swoja rzecz bez zgody wlasciciela, chyba ze agent lub
przedstawiciel usprawiedliwi swoje dzialanie.

A zatem o ile brzmienie tego przepisu wskazuje na Scisty zwiazek miedzy danym wcze$niejszym
znakiem a znakiem zgloszonym do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela wilasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, o tyle sam ten przepis nie precyzuje wyraznie, jak zauwazyl
w istocie Sad w pkt 24 zaskarzonego wyroku, czy znajduje on zastosowanie tylko wtedy, gdy znak
towarowy zgloszony przez tego agenta lub przedstawiciela jest identyczny z wcze$niejszym znakiem
towarowym, czy tez zakresem tego przepisu moga by¢ objete réwniez przypadki, w ktdérych kolidujace
ze sobg znaki towarowe sg podobne.

Co sie tyczy w drugiej kolejnosci genezy art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia, z prac
przygotowawczych dotyczacych tego przepisu wynika, ze — co zostalo przypomniane przez Sad
w pkt 26-31 zaskarzonego wyroku i zauwazone tez przez rzecznika generalnego w pkt 27-30 opinii —
prawodawca Unii rzeczywiScie wyraznie odmoéwil wskazania, iz przepis ten ma zastosowanie
w wypadku podobienistwa miedzy wczesniejszym znakiem towarowym a znakiem zgloszonym przez
agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego.

Sad powinien byl jednak réwniez, po pierwsze, uwzgledni¢ fakt, ze jednoczesnie prawodawca Unii nie
zamierzal wprowadzi¢ w tym przepisie wyraznego odniesienia do identycznosci wczesniejszego znaku
towarowego i znaku zgloszonego przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku
towarowego, ktore bylo przewidziane we wstepnym projekcie rozporzadzenia w sprawie znaku
towarowego Unii.

Po drugie, Sad nie moégl uznaé, wbrew temu, co stwierdzil w pkt 30 zaskarzonego wyroku, ze
okoliczno$¢, iz prawodawca Unii dwukrotnie zrezygnowal z wyraznego wskazania na fakt, ze
omawiany przepis stosuje sie¢ w przypadku podobnych znakéw towarowych, stanowi wystarczajacy
dowdd jego intencji w tym zakresie, poniewaz prace przygotowawcze nie wskazuja powodoéw, ktére
uzasadnialy odmowe takiego odniesienia do podobieristwa rozpatrywanych znakdéw.

Wynika stad, ze prace przygotowawcze dotyczace art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie moga
postuzy¢ jako podstawa dla wniosku, Ze ze wzgledu na brak w tym przepisie wzmianki
o podobienstwie miedzy wczes$niejszym znakiem towarowym a znakiem zgloszonym przez agenta lub
przedstawiciela wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego zakres stosowania owego przepisu jest
ograniczony wylacznie do przypadkéw identycznosci kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

Z prac przygotowawczych wynika natomiast, ze art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia odzwierciedla wyboér
prawodawcy Unii, by zasadniczo powieli¢ art. 6 septies pkt 1 konwencji paryskiej.
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W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze dokument Rady nr 11035/82 z dnia 1 grudnia 1982 r. odnoszacy
sie miedzy innymi do wnioskéw grupy roboczej w sprawie wniosku dotyczacego rozporzadzenia
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego, na ktérym Sad opiera si¢ miedzy innymi w pkt 32
zaskarzonego wyroku, wskazuje, ze grupa ta zgodzila sie, iz przepis art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 nalezy interpretowac jako majacy zastosowanie w rozumieniu art. 6 septies tej konwencji.

Ponadto, jako ze Unia jest strona porozumienia TRIPS, ma ona obowiazek dokonywania wykladni
swoich przepiséw dotyczacych znakéw towarowych tak dalece jak to mozliwe w $wietle brzmienia
i celow tego porozumienia (zob. wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02,
EU:C:2004:717, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). W szczegélnosci art. 2 ust. 1 porozumienia
TRIPS przewiduje, ze w zakresie jego czesci II, III i IV panstwa bedace stronami tego porozumienia
zastosuja sie do wymogdw art. 1-12 i 19 konwencji paryskiej.

Stad tez jezeli chodzi o wykladnie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy wziaé¢ pod uwage
art. 6 septies tej konwencji.

W tym wzgledzie we francuskiej wersji jezykowej art. 6 septies tej konwencji, ktéra to wersja zgodnie
z art. 29 tego aktu jest rozstrzygajaca, w postanowieniu tym uzyto bez watpienia wyrazenia ,cette
marque” (,ten znak towarowy”) w celu oznaczenia wcze$niejszego znaku towarowego, gdy agent lub
przedstawiciel wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego wystepuje o jego rejestracje na swoja
rzecz.

Niemniej jednak Sad nie mégl, tylko na podstawie tego stwierdzenia i bez dalszego uzasadnienia, orzec,
jak to uczynil w pkt 34 zaskarzonego wyroku, ze to postanowienie konwencji paryskiej w przywolanym
brzmieniu nie moze by¢ interpretowane inaczej niz w ten sposob, ze wczesniejszy znak towarowy
i znak zgloszony przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego
powinny by¢ takie same i wywies¢ z tego, w pkt 35 tego wyroku, ze wobec braku dwuznacznosci
w brzmieniu art. 6 septies tej konwencji nie bylo potrzeby uwzgledniania prac przygotowawczych
dotyczacych tego aktu.

Z aktéw konferencji lizbonskiej, ktéra odbyla si¢ w dniach 6—31 pazdziernika 1958 r. w celu dokonania
rewizji konwencji paryskiej, a podczas ktérej zostal wprowadzony art. 6 septies, wynika bowiem, ze
postanowieniem tym mozna objaé takze znak towarowy zgloszony przez agenta lub przedstawiciela
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego, gdy znak ten jest podobny do tego wcze$niejszego znaku
(akty konferengji lizbonskiej, s. 681).

Wynika z tego, ze nie mozna przyja¢ wykladni, zgodnie z ktéra w zakresie, w jakim art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 nie odnosi sie do identycznosci lub podobienistwa miedzy wczesniejszym
znakiem towarowym a znakiem zgloszonym przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela
wczedniejszego znaku towarowego, stosowanie tego przepisu ogranicza si¢ do wylacznie do przypadku
identycznosci kolidujacych ze sobg znakéw towarowych, z wylaczeniem wszelkich innych czynnikéw.

W trzeciej kolejnosci taka wykladnia skutkowalaby podwazeniem ogdlnej systematyki tego
rozporzadzenia, poniewaz prowadzilaby do pozbawienia wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego
mozliwosci sprzeciwienia sie, na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, rejestracji
podobnego znaku towarowego przez jego agenta lub przedstawiciela, mimo ze ten ostatni
w nastepstwie takiej rejestracji bylby uprawniony do wniesienia sprzeciwu, w szczegdélnosci na
podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, wobec pdzniejszego zgloszenia przez tego
wlasciciela pierwotnego znaku towarowego ze wzgledu na podobienistwo tego pierwotnego znaku do
znaku zarejestrowanego przez agenta lub przedstawiciela tego wtasciciela.
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W czwartej kolejnosci wykladnia, zgodnie z ktéra art. 8 ust. 3 omawianego rozporzadzenia zezwala
wlascicielowi wczesniejszego znaku towarowego na sprzeciwienie sie rejestracji podobnego znaku
towarowego zgloszonego przez jego agenta lub przedstawiciela, znajduje potwierdzenie w celu,
ktéremu stuzy ten przepis.

Jak slusznie zauwazyl Sad w pkt 25 zaskarzonego wyroku, celem tego przepisu jest zapobiezenie
przywlaszczeniu sobie wczesniejszego znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela wiasciciela
tego znaku, zwazywszy, ze ci ostatni moga wykorzystywaé wiedze i doswiadczenie zdobyte w okresie
trwania stosunkéw handlowych faczacych ich z tym wlascicielem i w efekcie czerpaé nienalezna
korzy$¢ z poczynionych przez tego ostatniego wysitkow i naktadow.

Nie mozna za$ uzna¢, ze do takiego przywlaszczenia moze dojs¢ jedynie w przypadku, gdy wczesniejszy
znak towarowy i znak zgloszony przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczes$niejszego znaku
towarowego sa identyczne, a juz nie w przypadkach, w ktérych kolidujace ze soba znaki towarowe sa
podobne.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze Sad naruszyl prawo poprzez ograniczenie stosowania art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 jedynie do przypadku identyczno$ci wcze$niejszego znaku towarowego
i znaku zgloszonego przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego,
z wylaczeniem przypadku podobienistwa miedzy nimi.

Nalezy zatem uwzgledni¢ pierwszy z podniesionych przez EUIPO zarzutéw i w konsekwencji uchyli¢
zaskarzony wyrok bez koniecznosci badania pozostalych argumentéw podniesionych przez EUIPO na
poparcie tego zarzutu i drugiego zarzutu odwotania.

W przedmiocie skargi wniesionej do Sadu

Na podstawie art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej jesli
odwolanie jest zasadne, Trybunal uchyla orzeczenie Sadu. Moze on wyda¢ orzeczenie ostateczne
w sprawie, jesli stan postepowania na to pozwala, lub skierowaé sprawe do ponownego rozpoznania
przez Sad.

W niniejszej sprawie, zwazywszy w szczegdlnosci na to, ze skarga w pierwszej instancji zostala oparta
na jednym zarzucie, dotyczacym naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 i dzielacym sie
na trzy czesci, ktére to czesci byly przedmiotem wystuchania obydwu stron przed Sadem i ktérych
rozpoznanie nie wymaga przyjecia zadnych dodatkowych $rodkéw organizacji postepowania ani
przeprowadzenia czynnosci, Trybunal uwaza, ze stan postepowania pozwala na rozstrzygniecie sprawy
i ze nalezy wydac¢ orzeczenie ostateczne w przedmiocie skargi.

W przedmiocie pierwszej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

W pierwszej czesci jedynego zarzutu spoétka John Mills twierdzi, ze Izba Odwotawcza btednie uznala ja
za j,agenta” lub ,przedstawiciela” wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

W tym wzgledzie w pkt 20 spornej decyzji Izba Odwolawcza uznala, opierajac si¢ na wyroku z dnia
13 kwietnia 2011 r., Safariland/OHIM — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL
PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, pkt 64), ze pojecia ,agenta” i ,przedstawiciela”,
o ktérych mowa w tym przepisie, nalezy interpretowac szeroko.

12 ECLIL:EU:C:2020:902
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Niemniej jednak w dalszej czesci tego wyroku Sad stwierdzil, Ze wnoszacy sprzeciw nie przedstawil
dowodu na to, iz ze zglaszajacym sporny znak towarowy zostala zawarta umowa tego rodzaju co
umowa wigzaca mocodawce z jego agentem, ani na to, ze taki stosunek faktycznie istnial.

Zdaniem spoélki John Mills w okolicznos$ciach niniejszej sprawy badanie postanowienn umowy
dystrybucyjnej miedzy ta spoétka a wlascicielem wcze$niejszego znaku towarowego powinno bylo
skioni¢ Izbe Odwotawcza do uznania, ze spétka John Mills nie byla ani agentem tego wtasciciela, ani
strona stosunku umownego, na mocy ktdérego reprezentowala ona interesy wspomnianego wlasciciela.

EUIPO i spétka Jerome Alexander Consulting twierdza, ze pierwsza cze$¢ jedynego zarzutu jest
bezzasadna.

Ocena Trybunatu

W zakresie, w jakim spélka John Mills zarzuca Izbie Odwolawczej blad w ustaleniu, ze byla ona
»agentem” wlasciciela wczes$niejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009, nalezy zauwazy¢, ze — jak przypomniano w pkt 72 niniejszego wyroku — przepis ten ma
na celu zapobiezenie przywlaszczeniu sobie wcze$niejszego znaku towarowego przez agenta lub
przedstawiciela wtlasciciela tego znaku, zwazywszy, Ze ci ostatni moga wykorzystywaé wiedze
i doswiadczenie zdobyte w okresie trwania stosunkéw handlowych laczacych ich z tym wtlascicielem
i w efekcie czerpa¢ nienalezng korzy$¢ z poczynionych przez tego ostatniego wysitkow i naktadow.

Stad tez osiagniecie tego celu wymaga dokonania rozszerzajacej wykladni poje¢ ,agenta”
i ,przedstawiciela” w rozumieniu tego przepisu. To stwierdzenie dotyczace znaczenia przestanki
odnoszacej si¢ do statusu zglaszajacego znak towarowy wzgledem wlasciciela wczes$niejszego znaku
towarowego znajduje ponadto potwierdzenie w fakcie, ze w przepisie tym owe dwa pojecia zostaly ze
soba powiazane spdjnikiem ,lub”, ktéry $wiadczy o stosowaniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 w réznorodnych przypadkach reprezentowania intereséw jednej strony przez druga.

W zwigzku z tym Izba Odwotawcza mogla bez naruszenia prawa stwierdzi¢ w pkt 20 spornej decyzji,
ze pojecia te powinny by¢ interpretowane w taki sposéb, aby obejmowaly wszystkie formy stosunkéw
opartych na porozumieniu umownym, zgodnie z ktérym jedna ze stron reprezentuje interesy drugiej,
skutkiem czego do zastosowania tego przepisu wystarczy, by miedzy stronami istnialo porozumienie
o wspolpracy handlowej o takim charakterze, ze tworzy ono stosunek zaufania poprzez nalozenie na
zglaszajacego, w sposéb wyrazny lub dorozumiany, ogdlnego obowiazku w zakresie zaufania
i lojalnosci wzgledem intereséw wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze jak wynika z ustalen Izby Odwotawczej zawartych w pkt 22 i 23
spornej decyzji, miedzy spolka John Mills a wlascicielem wcze$niejszego znaku towarowego istniata
umowa dystrybucji, w ktdrej strony te uzgodnily, ze wlasciciel dostarczy na rzecz spétki John Mills
towary pod nazwa ,Magic Minerals by Jerome Alexander”, a spétka ta bedzie odpowiedzialna za
dystrybucje towaréw tego wilasciciela w Unii Europejskiej i na §wiecie. Ponadto umowa ta zawierala,
co nie zostalo zakwestionowane przez spétke John Mills, postanowienia, na mocy ktérych spélka ta
byla co najmniej uprzywilejowanym dystrybutorem tych towaréw, a takze klauzule o zakazie
konkurencji oraz postanowienia dotyczace praw wlasnosci intelektualnej wiasciciela wczesniejszego
znaku towarowego w odniesieniu do tych towaréw. Co wiecej, ostatni formularz zamoéwienia,
w drodze ktérego spétka John Mills zamoéwita towary oznaczone znakiem towarowym ,Magic
Minerals” od wlasciciela tego znaku, byl datowany jedynie okolo dwa miesiace przed dokonaniem
przez te spétke zgloszenia spornego znaku towarowego do rejestracji.
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Z informacji tych wynika, ze w $wietle rozwazan przedstawionych w pkt 85 niniejszego wyroku Izba
Odwolawcza stusznie stwierdzila w pkt 25 spornej decyzji, iz spélke John Mills nalezy uznaé za
»agenta” wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/20009.

W konsekwencji nalezy oddali¢ pierwsza cze$¢ jedynego zarzutu jako bezzasadna.

W przedmiocie drugiej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

W drugiej czesci jedynego zarzutu spétka John Mills zarzuca Izbie Odwolawczej, po pierwsze, btedne
uznanie, ze do powolania si¢ na art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 wystarczy, by wczesniejszy
znak towarowy byl po prostu podobny do spornego znaku towarowego, a nie identyczny z nim, oraz po
drugie, przyjecie w celu dokonania oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w przypadku
kolidujacych ze sobg znakéw towarowych — réwniez blednie — perspektywy odbiorcéw w Unii.

EUIPO i spétka Jerome Alexander Consulting twierdza, ze druga cze$¢ jedynego zarzutu jest
bezzasadna.

Ocena Trybunatu

W zakresie, w jakim spétka John Mills czyni Izbie Odwolawczej zarzut z uznania przez nia art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 za znajdujacy zastosowanie w niniejszej sprawie ze wzgledu na
podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw towarowych, nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze jak wynika
z pkt 54-74 niniejszego wyroku, przepis ten stosuje si¢ do zgloszen do rejestracji dokonywanych przez
agenta lub przedstawiciela wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego zaréwno wodwczas, gdy
zgloszony znak towarowy jest identyczny z tym wcze$niejszym znakiem, jak i gdy jest do niego
podobny.

Po drugie, nalezy zauwazy¢, ze jakkolwiek zastosowanie art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia wynika
miedzy innymi z podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, to szczegdlna
przestanka ochrony gwarantowanej przez ten przepis wymaga, by zgloszenie do rejestracji zostalo
dokonane przez agenta lub przedstawiciela wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego na jego rzecz
i bez zgody wtasciciela oraz bez usprawiedliwienia przez tego agenta lub przedstawiciela swych dziatan.
W konsekwencji podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych do celéw stosowania art. 8
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ocenia si¢ z punktu widzenia istnienia prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, poniewaz ta przestanka jest wlasciwa dla art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia
(zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 34—36).

Niemniej jednak, zwazywszy, ze Izba Odwolawcza blednie ocenita w pkt 34 i 35 spornej decyzji
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych na
podstawie postrzegania ich przez wlasciwy krag odbiorcéw w Unii, nalezy zauwazy¢, ze takie ustalenie
stanowi w kazdym wypadku uzupelnienie stwierdzenia Izby Odwolawczej zawartego w pkt 33 spornej
decyzji, zgodnie z ktérym, co nie zostalo zakwestionowane, przyjmujac za podstawe kazde
z rozpatrywanych oznaczen jako calo$¢, oznaczenia te nalezy uznac za podobne.

W konsekwencji druga czes$¢ jedynego zarzutu skargi nalezy w czesci oddali¢ jako w czesci bezzasadna,
a w czesci jako bezskuteczna.
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W przedmiocie trzeciej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

W trzeciej czesci jedynego zarzutu spétka John Mills podnosi, po pierwsze, ze to na podstawie blednej
wykladni art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 Izba Odwotawcza uznala, iz przepis ten znajduje
zastosowanie nie tylko w przypadku, gdy towary lub ustugi, dla ktérych wnosi sie o rejestracje znaku
towarowego, i towary lub uslugi objete wczesniejszym znakiem towarowym sa identyczne, ale réwniez
woéwczas, gdy sa one podobne.

Po drugie, gdyby istniala identyczno$¢ miedzy produktami oznaczanymi wczesniejszym znakiem
towarowym okreslanymi jako ,puder do twarzy zawierajacy mineraly” a ,kosmetykami” i ,produktami
do pielegnacji skéry” objetymi zgloszeniem spornego znaku towarowego, to nie mialoby to miejsca
w przypadku pozostalych towaréw oznaczonych tym spornym znakiem. Co wigcej, te ostatnie towary
oraz towary oznaczane wczes$niejszym znakiem towarowym nie sa takze do siebie podobne,
a przynajmniej takie podobienistwo nie zostalo udowodnione.

EUIPO i spétka Jerome Alexander Consulting twierdza, ze trzecia cze$¢ jedynego zarzutu jest
bezzasadna.

Ocena Trybunatu

W zakresie, w jakim spétka John Mills czyni Izbie Odwotawczej zarzut z uznania przez nia art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 za znajdujacy zastosowanie w niniejszej sprawie, podczas gdy nie wszystkie
towary lub ustugi, do ktérych odnosi si¢ zgloszenie spornego znaku towarowego, s3a identyczne
z towarami lub ustugami oznaczanymi wczesniejszym znakiem towarowym, nalezy przypomnie¢, ze
nawet jesli przepis ten nie wymienia towaréw lub ustug, dla ktérych wnosi si¢ o rejestracje znaku
towarowego, podstawowa funkcja znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia handlowego
oznaczonych nim towaréw lub ustug [wyrok z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Deutsches Patent- und
Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, pkt 18].

A zatem ze wzgleddw analogicznych do tych, ktére zostaly przedstawione w pkt 70-73 niniejszego
wyroku, a dotyczacych ogélnej systematyki tego przepisu oraz celu, ktéremu on stuzy, stosowanie
wspomnianego przepisu nie moze by¢ wylaczone z tego powodu, ze towary lub ustugi objete
zgloszeniem do rejestracji oraz towary i uslugi oznaczane wcze$niejszym znakiem towarowym sa nie
identyczne, lecz podobne.

Ponadto w niniejszej sprawie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze spétka John Mills nie zaprzecza, iz
produkty oznaczane wcze$niejszym znakiem towarowym okre$lane jako ,puder do twarzy zawierajacy
mineraly” sg identyczne z ,kosmetykami” i ,produktami do pielegnacji skory” objetymi zgloszeniem
spornego znaku towarowego. Po drugie, w pkt 31 spornej decyzji Izba Odwotawcza zauwazyla miedzy
innymi, ze jezeli chodzi o inne towary oznaczone kolidujacymi ze soba znakami, to moga one zawierac
identyczne skladniki, sa czesto produkowane przez te same przedsiebiorstwa i oferowane wspdlnie
w drogeriach i na tych samych stoiskach w sklepach detalicznych. Nalezy za§ przypomnie¢, ze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu przy ocenie podobienistwa rozpatrywanych towaréw lub uslug
nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek miedzy tymi
towarami lub ustugami. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci charakter towaréw lub ustug, ich
przeznaczenie, sposob uzywania, jak réwniez to, czy konkuruja one ze soba, czy tez sie uzupelniaja
(wyrok z dnia 20 wrzes$nia 2017 r., The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P,
EU:C:2017:702, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tych okolicznosciach Izba Odwolawcza miata zasadne podstawy, by uzna¢, na podstawie obserwacji
dokonanych w pkt 31, Ze owe pozostale towary sa podobne.
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W konsekwencji trzecia cze$¢ jedynego zarzutu nalezy oddali¢ jako bezzasadna.

Wynika z tego, ze skarge nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem jezeli odwotanie jest zasadne
i Trybunatl wydaje orzeczenie konczace postepowanie w sprawie, rozstrzyga on réwniez o kosztach.

Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania odwolawczego na
podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona

przegrywajaca sprawe.

Poniewaz EUIPO i Jerome Alexander Consulting wniosly o obciazenie spéiki John Mills kosztami
postepowania, a ta przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja, poza jej wlasnymi kosztami, kosztami
poniesionymi przez EUIPO w zwigzku z niniejszym odwolaniem i postepowaniem przed Sadem oraz
kosztami spétki Jerome Alexander Consulting zwigzanymi z postepowaniem przed Sadem.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (piata izba) orzeka, co nastepuje:

1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 15 pazdziernika 2018 r., John Mills/EUIPO - Jerome
Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679) zostaje uchylony.

2) Skarga w sprawie T-7/17 wniesiona przez John Mills Ltd na decyzje Pierwszej Izby
Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia
5 pazdziernika 2016 r. (sprawa R 2087/2015-1) zostaje oddalona.

3) John Mills Ltd pokrywa, poza wlasnymi kosztami, koszty poniesione przez Urzad Unii
Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) w zwiazku z niniejszym odwolaniem

i postepowaniem przed Sadem oraz koszty Jerome Alexander Consulting Corp. zwiazane
z postepowaniem przed Sadem.

Podpisy
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