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Wyrok w sprawie T-112/13
Kontakty z Mediami Mondelez UK Holdings & Services Ltd / EUIPO — Societe des produits
i Informacja Nestlé (Ksztatt tabliczki czekolady)

W ocenie Sadu EUIPO musi ponownie zbadaé, czy tréjwymiarowy ksztatt
odpowiadajacy wygladowi produktu ,,Kit Kat 4 fingers” moze pozosta¢ przedmiotem
rejestracji jako unijny znak towarowy

Dowdd, ze znak uzyskat charakter odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania musi bowiem zostac
przedstawiony w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych paristw cztonkowskich

W 2002 r. spotka Nestlé wystgpita do EUIPO (Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej) o zarejestrowanie jako unijnego znaku towarowego nastepujgcego znaku
trojwymiarowego, ktéry odpowiada wyglgdowi sprzedawanego przez nig produktu ,Kit Kat 4
fingers”:

W 2006 r. EUIPO dopuscito ten znak do rejestracji dla nastepujgcych towardéw: ,cukierki, pieczywo,
wyroby cukiernicze, ciastka, ciasta, gofry”.

W 2007 r. Cadbury Schweppes (obecnie Mondelez UK Holdings & Services) wniosta do EUIPO o
uniewaznienie tej rejestracji. W 2012 r. EUIPO oddalito ten wniosek, stwierdzajgc, ze nalezacy do
Nestlé znak towarowy uzyskat charakter odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania go w Unii.
Mondelez wystgpita do Sgdu Unii Europejskiej o stwierdzenie niewaznosci decyzji EUIPO.

Ogtoszonym dzisiaj wyrokiem Sad stwierdzit niewaznos$é decyzji EUIPO.

Sad przypomniat przede wszystkim, ze w przypadku, gdy znak towarowy zostat zarejestrowany dla
kategorii towarow obejmujgcej w swych ramach kilka podkategorii, dowdd rzeczywistego uzywania
znaku towarowego dla czesci towardéw przesagdza jedynie o ochronie dla tej lub tych podkategorii,
do ktoérych dowod ten sie odnosit.

Sad orzekt, ze zaden z dowodéw uwzglednionych przez EUIPO nie wykazuje uzywania znaku
towarowego dla pieczywa, wyrobow cukierniczych, ciast i gofrow. W konsekwencji EUIPO
naruszyl prawo, stwierdzajgc, ze rozpatrywany tu towar mégt byé ujety w ktérejkolwiek
kategorii rozpatrywanych towaréw.

Sad przypomniat nastepnie 1) ze trojwymiarowy znak towarowy moze uzyskaé charakter
odrézniajgcy w nastepstwie uzywania, nawet jezeli jest uzywany wraz z innym stownym lub
graficznym znakiem towarowym i 2) ze uzyskanie charakteru odrézniajgcego w nastepstwie
uzywania wymaga, by dane oznaczenie byto zdolne do identyfikowania danego towaru jako
pochodzacego z okreslonego przedsiebiorstwa.
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Sad zapoznat sie zatem z dowodami uwzglednionymi przez EUIPO, takimi jak w szczegdlnosci
badania rynku na terytorium dziesieciu panstw czionkowskich, materiatami reklamowymi oraz
dowodem wskazujgcym na okres uzywania znaku towarowego. Potwierdzit on, ze jest to materiat,
ktory pozwala na wykazanie, iz rozpatrywany tréjwymiarowy znak towarowy jest postrzegany przez
wiasciwy krgg odbiorcéw jako wskazanie handlowego pochodzenia danych towardéw.

Ustosunkowujgc sie do argumentacji Mondelez, zgodnie z ktérg Nestlé nie wykazata uzyskania
charakteru odrézniajgcego w nastepstwie uzywania na catym obszarze Unii, Sad stwierdzit, ze
dowdd na uzyskanie charakteru odrozniajgcego w nastepstwie uzywania musi zostaé
przedstawiony dla tej czesci Unii, w ktorej znak jest pozbawiony samoistnego charakteru
odrdzniajgcego, czyli w niniejszym przypadku dla catego obszaru Unii w momencie dokonania
zgtoszenia do rejestracji w dniu 21 marca 2002 r. (w tamtym czasie w sktad Unii wchodzito 15
panstw cztonkowskich). W tym wzgledzie nie wystarczy wykazac, ze znaczaca czes¢ wlasciwego
kregu odbiorcow w catej Unii, we wszystkich panstwach czionkowskich i w regionach bez
rozréznienia postrzega znak towarowy jako wskazanie pochodzenia handlowego oznaczanych tym
znakiem towarow. W przypadku znaku towarowego, ktory — podobnie jak znak nalezgcy do Nestlé
— nie posiada samoistnego charakteru odrézniajgcego w catej Unii, dowo6d uzyskania charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania musi zostaé przedstawiony dla wszystkich
rozpatrywanych panstw cztonkowskich.

Chociaz zostato ustalone, ze zakwestionowany znak towarowy uzyskat w nastepstwie uzywania
charakter odrozniajacy w 10 panstwach (w Danii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we
Wioszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Krolestwie), Sad
stwierdzit, ze EUIPO nie moégt w sposéb wazny ukonczy¢ swojego badania bez zajecia
stanowiska co do postrzegania tego znaku przez wtasciwy krag odbiorcéw w szczegélnosci
w Belgii, w Irlandii, w Grecji i w Portugalii ani bez przeprowadzenia analizy dowodow
przedstawionych dla tych panstw cztonkowskich.

Sad uznat, ze EUIPO popetnit btad, stwierdzajac, iz dowiedzenie uzyskania charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania nie byto konieczne w odniesieniu do wszystkich z
rozpatrywanych panstw cztonkowskich. Wynika stad, ze EUIPO bedzie musiat zweryfikowac,
ze w momencie dokonania zgtoszenia do rejestracji omawiany znak towarowy uzyskat charakter
odrézniajgcy w nastepstwie uzywania go przez Nestlé w odniesieniu do ,cukierkéw i ciastek” w 15
rozpatrywanych panstwach cztonkowskich i wyda¢ nowg decyzje.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sgdu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zosta¢ wniesione do
Trybunatu w terminie dwéch miesiecy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktow
instytucji Unii, ktére sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa cztonkowskie, instytucje wspdlnotowe oraz
jednostki mogg, pod pewnymi warunkami, wnie$¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu
Sprawiedliwosci lub Sadu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznos¢ aktu. Instytucja, ktérej to
dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na catym obszarze Unii Europejskiej i wspolistnieje ze
znakami krajowymi. Zgtoszenia znaku towarowego kierowane sg do EUIPO. Odwotanie od jego decyzji
moze zosta¢ wniesione do Sadu.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Sadu.
Petiny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia.
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