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Sprawa T-281/21

Nowhere Co. Ltd
przeciwko
Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)

Wyrok Sadu (trzecia izba) z dnia 16 marca 2022 r.
Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —

Zgloszenie graficznego unijnego znaku towarowego APE TEES —
Wczeéniejsze niezarejestrowane graficzne krajowe znaki towarowe przedstawiajace malpe —

Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

[obecnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia (UE) 2017/1001] — Istniejace w systemie common law
powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy (action for passing off) — Umowa
o wystapieniu Zjednoczonego Krélestwa z Unii i z Euratomu

Znak towarowy Unii Europejskiej — Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego -
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Data wiasciwa do zbadania wzglednej podstawy
odmowy rejestracji — Data dokonania zgloszenia do rejestracji — Wystgpienie odnosnego
panstwa cztonkowskiego z Unii — Brak wplywu

(art. 50 TUE; rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 8; Umowa o wystgpieniu Zjednoczonego
Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspolnoty
Energii Atomowej, art. 126, 127)

(zob. pkt 28-30)

Znak towarowy Unii Europejskiej — Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego -
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela niezarejestrowanego znaku
towarowego lub innego oznaczenia uzywanego w obrocie handlowym - Sprzeciw oparty na
znaku towarowym chronionym w Zjednoczonym Krélestwie — Wystgpienie Zjednoczonego
Krolestwa z Unii — Wplyw — Decyzja izby odwotawczej wydana po okresie przejsciowym —
Zachowanie interesu prawnego w okresie miedzy datg dokonania zgloszenia do rejestracji
a uptywem okresu przejsciowego

(art. 50 TUE; rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 4, art. 42 ust. 2, 3; rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001, art. 51, 52; rozporzgdzenie Komisji
nr 2868/95, art. 1 zasada 19 ust. 1, zasada 20 ust. 1; Umowa o wystgpieniu Zjednoczonego
Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pétnocnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspolnoty
Energii Atomowej, art. 126, 127)

(zob. pkt 34, 36-39, 41-43, 45, 46)

ECLLI:EU:T:2022:139 1



3. Znak towarowy Unii Europejskiej — Postgpowanie odwolawcze — Skarga do sgdu Unii —
Uprawnienie Sadu do zmiany zaskarzonej decyzji — Granice
(rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001, art. 72 ust. 3)

(zob. pkt 47)
Streszczenie

Junguo Ye dokonal w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia
do rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego APE TEES dla réznych towaréw i ustug.
Nowhere Co. Ltd wnioslta sprzeciw wobec rejestracji tego znaku towarowego na podstawie trzech
wczesniejszych niezarejestrowanych graficznych znakéw towarowych, uzywanych w obrocie
handlowym w Zjednoczonym Kroélestwie, ktére na mocy prawa obowiazujacego w tym kraju
pozwalaja jej na zabronienie uzywania zgloszonego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. Izba Odwotawcza EUIPO oddalita sprzeciw ze wzgledu na to, ze
po wystapieniu Zjednoczonego Kroélestwa z Unii Europejskiej i po uptywie okresu przejsciowego
przewidzianego w umowie o wystapieniu’, Nowhere Co. nie mogta juz powolywac sie na istniejace
w systemie common law powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy (action for passing
off) na podstawie prawa Zjednoczonego Kroélestwa. Uznala ona, po pierwsze, ze data wlasciwa dla
istnienia praw wcze$niejszych jest data wydania zaskarzonej decyzji, co w niniejszym przypadku
nastapilo po uplywie okresu przejsciowego. Po drugie, poczawszy od konca okresu
przejSciowego, nie moze wystapi¢ zaden konflikt miedzy zgloszonym znakiem towarowym
a wczesniejszymi niezarejestrowanymi znakami towarowymi, o ile s3 one uzywane w obrocie
handlowym w Zjednoczonym Krdlestwie.

Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Izby Odwotawczej EUIPO. Uznal on, ze pomimo wystgpienia
Zjednoczonego Krdlestwa z Unii Europejskiej i zakoniczenia okresu przejsciowego Nowhere Co.
ma uzasadniony interes w uwzglednieniu sprzeciwu w odniesieniu do okresu miedzy data
dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego a uptywem okresu przej$ciowego.

Ocena Sadu

Na wstepie Sad przypomnial, Ze istnienie wzglednej podstawy odmowy rejestracji nalezy ocenia¢
w chwili dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego, przeciwko ktéremu wniesiono
sprzeciw. W tym wzgledzie okoliczno$¢, ze sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009* opiera sie na wczesniejszych niezarejestrowanych znakach
towarowych uzywanych w obrocie handlowym w Zjednoczonym Kroélestwie oraz na
przewidzianym w prawie Zjednoczonego Krélestwa prawie dotyczacym bezprawnego uzywania
nazwy, jest bez znaczenia dla sprzeciwu wniesionego wobec zgloszenia do rejestracji unijnego
znaku towarowego dokonanego przed wejsciem w zycie umowy o wystapieniu i wygasnieciem
okresu przejsciowego.

Umowa o wystapieniu Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej z Unii Europejskiej i Wspdlnoty Energii
Atomowej (Dz.U. 2020, L 29, s. 7).

2 Rozporzadzenie 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, stanowi w art. 8 ust. 4, ze w przypadku sprzeciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego
oznaczenia uzywanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu wiekszym niz lokalne, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie
w przypadku i w zakresie, w jakim, na podstawie ustawodawstwa Unii lub prawa panstwa cztonkowskiego regulujacego taki znak: a)
prawa do tego znaku zostaly nabyte przed data wniosku o rejestracje unijnego znaku towarowego lub data zastrzezenia prawa
pierwszenistwa wniosku o rejestracje unijnego znaku towarowego; b) oznaczenie to daje wlascicielowi prawo zakazu uzywania kolejnego
znaku towarowego.
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Co sie tyczy tezy EUIPO, zgodnie z ktéra data wlasciwa dla istnienia praw wcze$niejszych
w niniejszej sprawie jest data wydania zaskarzonej decyzji, Sad stwierdzil w pierwszej kolejnosci,
ze samo uzycie trybu oznajmujacego czasu terazniejszego w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009 nie pozwala na wyciagniecie zadnych wnioskéw co do jego wykladni. Poniewaz
przepis ten rozpoczyna sie¢ od stow ,[w] przypadku sprzeciwu wtlasciciela niezarejestrowanego
znaku towarowego”, nie mozna wykluczy¢, ze czas terazniejszy uzyty pdzniej w tym przepisie
odnosi sie raczej do momentu wniesienia sprzeciwu, a nie do momentu wydania zaskarzonej
decyzji.

W drugiej kolejnosci Sad podkreslil, ze termin, przed uplywem ktérego nalezalo przedstawic
dowdd uzyskania, waznosci i zakresu ochrony wczeéniejszego prawa, zostal wyznaczony przez
EUIPO na date przed wejSciem w zycie umowy o wystapieniu i date uplywu okresu
przejéciowego. Ponadto art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry naklada na wnoszacego
sprzeciw obowiazek wykazania rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego,
odnosi si¢ do pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia unijnego znaku towarowego, a nie
do okresu konczacego sie¢ w dniu wydania przez EUIPO ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu.

W trzeciej kolejnosci Sad stwierdzil, ze nawet przy zalozeniu, iz po zakonczeniu okresu
przejéciowego, konflikt miedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi nie méglby juz wystapic,
nie zmienia to faktu, ze w przypadku rejestracji zgloszonego znaku towarowego taki konflikt
moglby jednak istnie¢ w okresie miedzy data dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego
a uplywem okresu przejsciowego. W ten sposéb przyznal on, ze Nowhere Co. ma uzasadniony
interes w uwzglednieniu jej sprzeciwu w odniesieniu do tego okresu. Ye mégl natomiast dokonaé
nowego zgloszenia do rejestracji wnioskowanego znaku towarowego z chwila uptywu okresu
przejsciowego, ktéry w kazdym razie nie bylby juz w sprzecznosci z wcze$niejszymi
niezarejestrowanymi znakami towarowymi, o ile byly one uzywane w obrocie handlowym
w Zjednoczonym Krélestwie.

W konsekwencji Sad stwierdzil, ze zaden z argumentéw wysunietych przez EUIPO nie moze
stanowi¢ poparcia dla jego stanowiska, zgodnie z ktérym data wydania zaskarzonej decyzji,
bedaca jedyna okoliczno$cia w niniejszej sprawie, ktéra nastgpila po uplywie okresu
przejsciowego, jest wlasciwa data dla rozstrzygniecia niniejszego sporu.
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