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Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-28/08 

Mars Inc./ÚHVT 

TVAR ČOKOLÁDOVEJ TYČINKY BOUNTY NEMOŽNO ZAPÍSAŤ AKO 
OCHRANNÚ ZNÁMKU SPOLOČENSTVA 

Trojrozmerný tvar tyčinky nemá rozlišovaciu spôsobilosť a Mars nepreukázal, že tvar nadobudol 
rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celom Spoločenstve  

Podľa nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva1 nemožno v zásade zapísať ochrannú 
známku, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Takúto ochrannú známku však možno zapísať, ak 
nadobudla, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, rozlišovaciu spôsobilosť 
v dôsledku ich používania. 

Dňa 24. apríla 2003 ÚHVT, ktorý spravuje ochranné známky Spoločenstva, zapísal na základe 
prihlášky Mars Inc., výrobcu čokoládovej tyčinky Bounty, trojrozmerný tvar tejto tyčinky ako 
ochrannú známku Spoločenstva. 

V decembri 2003 podal nemecký výrobca čokolády, Ludwig Schokolade, návrh na vyhlásenie 
neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť. 

V októbri 2001 ÚHVT zrušil zápis príslušnej ochrannej známky, pretože nemala požadovanú 
rozlišovaciu spôsobilosť, keďže sa jej vzhľad významne nelíšil od noriem a zvykov v príslušnom 
odvetví. Navyše sa domnieval, že Mars nepredložil dokumenty, ktoré by dostatočne 
preukazovali nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v dôsledku používania príslušných 
výrobkov. 

Mars podal proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Súd prvého stupňa. 

Súd prvého stupňa pripomína, že aby mohla byť trojrozmerná ochranná známka, ktorú tvorí len 
tvar výrobku, zapísaná, musí sa tento tvar významne líšiť od noriem a zvykov v odvetví, aby 
priemerný spotrebiteľ mohol okamžite a s istotou odlíšiť predmetný výrobok od výrobkov iných 
podnikov. V tejto veci sa údajne rozlišujúce vlastnosti, teda zaoblené konce tyčinky, ako aj tri 
                                                 
1 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; 
Mim. vyd. 17/001, s. 146), ktoré bolo nahradené nariadením Rady (ES) z 26. februára 2009 o ochrannej známke 
Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1). 



výstupky alebo hrbole nachádzajúce sa na vrchnej strane, dostatočne nelíšia od ostatých foriem 
bežne používaných pre čokoládové tyčinky. 

Ďalej Súd prvého stupňa pripomína, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním 
ochrannej známky vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti 
identifikovala vďaka ochrannej známke predmetné výrobky alebo služby ako pochádzajúce od 
určitého podniku. Navyše toto nadobudnutie treba preukázať v časti Spoločenstva, kde ochranná 
známka pôvodne nemala rozlišovaciu spôsobilosť. Vzhľadom na to, že ani podiely tyčinky 
Bounty na trhu, ani úroveň rozpoznania príslušného výrobku nie sú v Spoločenstve zhodné, 
nemožno uplatňovať na zvyšnú časť trhu Spoločenstva výsledky prieskumov uskutočnených len 
v šiestich z v tej dobe pätnástich členských štátov, to znamená v Spojenom kráľovstve, Belgicku, 
Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Holandsku. 

Keďže tvar tyčinky Bounty nemá rozlišovaciu spôsobilosť v celom Spoločenstve, musel by Mars 
predložiť viac dôkazov týkajúcich sa ďalších deviatich štátov, ktoré v tej dobe patrili do 
Spoločenstva, aby preukázal, že tvar získal rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celom 
Spoločenstve. 

Z tohto dôvodu Súd prvého stupňa žalobu zamietol. 

UPOZORNENIE: V lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia Súdu prvého stupňa 
účastníkom konania môže byť proti tomuto rozhodnutiu podané odvolanie na Súdnom 
dvore Európskych spoločenstiev. Toto odvolanie sa môže týkať len právnych otázok. 

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súd prvého stupňa. 

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: ES, CS, DE, EN, FR HU, IT, NL, PL, RO, SK 

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=T-28/08 
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny SEČ. 

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť Balázs Lehóczki 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

Obrazové záznamy zo zasadnutia sú k dispozícii na EBS „Europe by Satellite“; 
túto službu poskytuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo tlače a komunikácie, 

L-2920 Luxemburg, tel: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249 
alebo B-1049 Brusel, tel: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956 
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