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Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-84/17 P
Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, antes
Cadbury Holdings Ltd, y EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings &
Services Ltd, antes Cadbury Holdings Ltd/EUIPO y C-95/17 P

Prensa e Informacion EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, antes Cadbury Holdings Ltd

Segun el Abogado General Wathelet, la EUIPO debe reexaminar si la forma
tridimensional correspondiente al producto «Kit Kat 4 barras» puede mantenerse
como marca de la Union Europea

Propone al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casacién interpuestos por Nestlé, la
EUIPO y Mondelez, al tiempo que destaca que Nestlé no aport6é pruebas suficientes para
demostrar que su marca haya adquirido caracter distintivo

En 2002, la sociedad Nestlé solicité a la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién
Europea) ' que registrase como marca de la Unién el siguiente signo tridimensional, que
corresponde al producto «Kit Kat 4 barras» que comercializa:

En 2006, la EUIPO aceptd registrar dicha marca para los siguientes productos: «caramelos,
productos de panaderia, articulos de pasteleria, galletas, pasteles, gofres».

En 2007, Cadbury Schweppes (actualmente Mondelez UK Holdings & Services) solicitd a la
EUIPO que anulase el registro. En 2012, la EUIPO desestim6 dicha solicitud, por considerar que
la marca de Nestlé habia adquirido caracter distintivo debido al uso que se habia hecho de ella en
la Unién. Mondelez solicité al Tribunal General de la Unién Europea que anulase la resolucion de
la EUIPO.

Mediante su sentencia de 15 de diciembre de 2016, el Tribunal General anulé la resolucién de la
EUIPO. Consideré que la EUIPO habia incurrido en un error al concluir que la marca controvertida
habia adquirido caracter distintivo por el uso en la Union, cuando dicha adquisicién Unicamente
habia quedado acreditada respecto de una parte del territorio de la Union.

A pesar de que se demostré que la marca en cuestién habia adquirido caracter distintivo por el
uso en diez paises (Dinamarca, Alemania, Espafia, Francia, Italia, Paises Bajos, Austria,
Finlandia, Suecia y Reino Unido), el Tribunal General consideré que la EUIPO no podia dar
validamente por terminado su examen sin pronunciarse sobre la percepcion que el publico

LEn aquel momento, la Oficina se llamaba todavia Oficina de Armonizacién del Mercado Interior (OAMI).
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pertinente tenia de la marca en otros cuatro Estados miembros (Bélgica, Irlanda, Grecia y
Portugal) y sin analizar las pruebas aportadas en relacion con dichos Estados miembros.

Nestlé, Mondelez y la EUIPO interpusieron recursos de casacion ante el Tribunal de Justicia
contra la sentencia del Tribunal General.

Mondelez reprocha al Tribunal General que concluyera que la marca controvertida ha adquirido
caracter distintivo por el uso en Dinamarca, Alemania, Espafa, Francia, Italia, Paises Bajos,
Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

Nestlé y la EUIPO sostienen que el Tribunal General declaré errbneamente que el titular de una
marca de la Unién debe demostrar que esta marca ha adquirido un caracter distintivo por el uso
en cada uno de los Estados miembros, y afirman que esta interpretacién del Tribunal General es
incompatible con el caracter unitario de la marca de la Unién y con la propia existencia de un
mercado Unico.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet considera, para
empezar, que el recurso de casacidon interpuesto por Mondelez es manifiestamente
inadmisible y debe desestimarse.

A este respecto, el Abogado General recuerda que, segun el Estatuto del Tribunal de Justicia, el
recurso de casacion puede interponerse por «cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan
sido total o parcialmente desestimadas». Sin embargo, el Abogado General sefiala que, segun la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no se considera que las pretensiones de una parte que
haya solicitado al Tribunal General que anule un acto de la Unién hayan sido desestimadas, ni
siquiera parcialmente, cuando el Tribunal General haya acogido tal pretension.

El Abogado General sefiala que, mediante su sentencia, el Tribunal General anul6 la
resolucién controvertida de la EUIPO. Como esta Gltima explico en la vista, esta anulacién
implica que, de no haberse interpuesto un recurso de casacion y a la vista del
razonamiento y del fallo de la sentencia del Tribunal General, la EUIPO habria tenido que
declarar la nulidad de la marca controvertida, dado que el objetivo de la solicitud de nulidad
de Mondelez era dicha declaracién. Por consiguiente, no puede considerarse que alguna de
las pretensiones de Mondelez haya sido total o parcialmente desestimada por el Tribunal
General. Ademas, contrariamente a lo que exige el Reglamento de Procedimiento del
Tribunal de Justicia, el recurso de casacién de Mondelez no tiene por objeto la anulacién,
total o parcial, del fallo de la sentencia recurrida, sino la anulacién de algunos motivos de
dicha sentencia.

A continuacion, el Abogado General examina los recursos de casacion de Nestlé y de la EUIPO.

En primer lugar, el Abogado General recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia segun la
cual resultaria excesivo exigir que se aportara la prueba de la adquisicién de un caracter distintivo
por el uso respecto de cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, sefiala que esto no
significa que el solicitante del registro de una marca pueda dejar de lado regiones y mercados
enteros. La existencia de un mercado Unico dentro de la Unibn no implica que no existan
mercados nacionales o regionales.

Segun el Abogado General, han de tenerse en cuenta la importancia geogréfica y la distribucién
de las regiones en las que el caracter distintivo adquirido se haya acreditado positivamente, de
manera que se garantice que las pruebas a partir de las cuales se realiza la extrapolacién para el
conjunto de la Union se refieran a una muestra representativa tanto cuantitativa como
geograficamente.

A este respecto, el Abogado General considera que las pruebas presentadas en relacion
con algunos mercados nacionales podrian bastar para abarcar otros mercados en relacién
con los cuales no se han aportado pruebas cuantitativamente suficientes. Ello no implica
gue la falta de pruebas en relacion con la adquisicién del caracter distintivo en un solo
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Estado miembro baste para excluir la adquisicion del caracter distintivo en toda la Union.
En cambio, una marca no reviste caracter unitario y no puede, por tanto, registrarse como
marca de la Union si el pablico pertinente de una parte de la Unién no la percibe como una
indicacion del origen comercial de los productos o de los servicios protegidos por ésta.

El Abogado General sefiala que, en el presente asunto, mientras que Nestlé aporté pruebas en
relacion con la mayoria de los Estados miembros de aquella época (con la Unica excepcion de
Luxemburgo), de la sentencia del Tribunal General se desprende claramente que la informacion
aportada en relacién con Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal no era suficiente para demaostrar que
el publico pertinente de dichos paises identificara a Nestlé como el origen comercial del producto
protegido por la marca controvertida.

Ademas, aunque el Tribunal General habria debido examinar, en principio, si la adquisicion de un
cardcter distintivo por el uso en esos cinco Estados miembros podia extrapolarse sobre la base de
las pruebas aportadas en relacion con los demas mercados nacionales o regionales, el Abogado
General sefiala que Nestlé confirmd, en la vista, que no habia aportado datos que
demostraran que las pruebas aportadas en relacién con los mercados danés, aleméan,
espafiol, francés, italiano, neerlandés, austriaco, finlandés, sueco y britanico también
fueran validas en relaciéon con los mercados belga, irlandés, griego, luxemburgués y
portugués o pudieran servir de base para extrapolar la adquisicion por la marca
controvertida de un caracter distintivo por el uso en esos cinco paises. Al no existir pruebas
de este tipo, el Abogado General concluye que el Tribunal General sélo podia anular la resolucién
de la EUIPO, cosa que hizo.

Por consiguiente, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que desestime los
recursos de casacion interpuestos por Nestlé y por la EUIPO.

NOTA: La marca de la Unién es valida en todo el territorio de la Unién Europea y coexiste con las marcas
nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unién se dirigiran a la EUIPO. Sus resoluciones
son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La funcion del Abogado
General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solucion juridica al
asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre
este asunto. La sentencia se dictara en un momento posterior.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casacion,
limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casacion no
tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casacién sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia
anulara la resolucién del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el
Tribunal de Justicia podra resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de
Justicia devolvera el asunto al Tribunal General, que estara vinculado por la resolucién adoptada en
casacion por el Tribunal de Justicia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicacién y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto integro de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el dia de su lectura
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