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Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta EUIPO musi ponownie zbadag,
czy trojwymiarowy ksztalt odpowiadajacy wygladowi produktu ,,Kit Kat 4
fingers” moze pozostaé przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy

Zaproponowat on Trybunatowi Sprawiedliwo$ci oddalenie odwotan wniesionych przez Nestlé i
EUIPO oraz odrzucenie odwotania wniesionego przez Mondelez, podkreslajgc przy tym, ze Nestlé
nie przedstawita wystarczajgcych dowoddéw, aby wykazac, Ze jej znak towarowy uzyskat charakter

odrézniajgcy

W 2002 r. spotka Nestlé wystgpita do EUIPO (Urzedu Unii Europejskiej ds. Witasnosci
Intelektualnej)* o zarejestrowanie jako unijnego znaku towarowego nastepujgcego oznaczenia
trojwymiarowego, ktére odpowiada wygladowi sprzedawanego przez nig produktu ,Kit Kat 4
fingers”™

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

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

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2016 r.> Sgd Unii Europejskiej stwierdzit niewazno$é decyzji EUIPO.
Orzekt, ze EUIPO popetnito btad, dochodzac do wniosku, iz sporny znak towarowy uzyskat
charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania w Unii, w sytuacji gdy takie uzyskanie zostato
wykazane wytgcznie w odniesieniu do czesci obszaru Unii.

Chociaz zostato ustalone, ze zakwestionowany znak towarowy uzyskat w nastepstwie uzywania
charakter odrézniajacy w 10 panstwach (w Danii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we

tw tym okresie Urzad nosit jeszcze nazwe Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (OHIM).
2 Wyrok Sadu z dnia 15 grudnia 2016 r., Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO (T-112/13), zob. komunikat
prasowy nr 138/16.
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Wioszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Krélestwie), Sad
stwierdzit, ze EUIPO nie mogto w sposob nalezyty ukonczy¢ swojego badania bez zajecia
stanowiska w kwestii postrzegania tego znaku przez wiasciwy krgg odbiorcéw, w szczegdlnosci w
czterech innych panstwach cztonkowskich (w Belgii, w Irlandii, w Grecji i w Portugalii) oraz bez
przeprowadzenia analizy dowodéw przedstawionych dla tych panstw cztonkowskich.

Nestlé, Mondelez i EUIPO wniesli odwotanie do Trybunatu Sprawiedliwosci od wyroku Sadu.

Mondelez zarzucita Sadowi, iz ten stwierdzit, ze sporny znak towarowy uzyskat charakter
odrézniajagcy w nastepstwie uzywania w Danii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we
Wioszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Krolestwie.

Nestlé i EUIPO utrzymuja, ze Sad btednie orzekt, iz wtasciciel unijnego znaku towarowego winien
wykazag, ze znak ten uzyskat charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania w kazdym z panstw
cztonkowskich osobno. Twierdzg oni, ze taka wykfadnia Sadu jest niezgodna z jednolitym
charakterem unijnego znaku towarowego, a wrecz z istnieniem jednolitego rynku.

W przedtozonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Melchior Wathelet stwierdzit przede wszystkim, ze
whniesione przez Mondelez odwotanie jest oczywiscie niedopuszczalne i powinno zostaé
odrzucone.

W tym wzgledzie rzecznik generalny przypomniat, ze zgodnie ze statutem Trybunatu odwotanie
moze zostac¢ wniesione przez ,kazdg strone, ktdrej zgdania nie zostaty uwzglednione, w catoéci lub
w czesci”. Niemniej jednak, rzecznik generalny zaznaczyt, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunatu
strony, ktéra wniosta do Sadu o stwierdzenie niewaznosci aktu Unii, nie uwaza sie za strone, ktorej
Zzgdania nie zostaty uwzglednione — chociazby w czesci — jezeli Sad uwzglednit jej wniosek.

Rzecznik generalny zaznaczyl, ze swoim wyrokiem Sad stwierdzil niewaznos¢ spornej
decyzji EUIPO. Jak wyjasnito na rozprawie EUIPO, to stwierdzenie niewaznosci oznacza, ze
wobec braku odwotania oraz majac na wzgledzie rozumowanie i sentencje wyroku Sadu,
EUIPO byloby zobowigzane uniewazni¢ sporny znak towarowy, gdyz takie uniewaznienie
bylo w istocie celem ziozonego przez Mondelez wniosku. W konsekwencji nie mozna
uwazaé, ze Mondelez przegrat w catosci lub w czesci sprawe przed Sadem. Poza tym w
przeciwienstwie do tego, czego wymaga regulamin postepowania przed Trybunatem,
odwotanie Mondelez nie zmierza do catkowitego lub czesciowego uchylenia sentencji
zaskarzonego wyroku, lecz do uchylenia niektorych punktow uzasadnienia tego wyroku.

Nastepnie rzecznik generalny zbadat odwotania wniesione przez Nestlé i EUIPO.

W pierwszej kolejnosci rzecznik generalny przypomniat orzecznictwo Trybunatu, zgodnie z ktorym
wymaganie dowodu uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania dla kazdego
z panstw cztonkowskich osobno bytoby zbyt wygorowane. Niemniej jednak, zauwazyt on, ze nie
oznacza to, iz podmiot wnioskujgcy o rejestracje znaku towarowego moze pomingc¢ cate regiony
i rynki. Istnienie jednolitego rynku w obrebie Unii nie daje podstaw do uznania, Zze rynki krajowe lub
regionalne nie istnieja.

Zdaniem rzecznika generalnego nalezy wzig¢é pod uwage znaczenie geograficzne i potozenie
regionoéw, w ktoérych uzyskanie charakteru odrézniajgcego zostato wykazane w sposob pozytywny,
w celu zapewnienia, ze dowody, na podstawie ktorych dokonuje sie ekstrapolacji w odniesieniu do
catej Unii dotycza reprezentatywnej iloSciowo i geograficznie préby.

W tym wzgledzie rzecznik generalny stwierdzit, ze dowody przedstawione w odniesieniu do
niektérych rynkéw krajowych mogtyby wystarczy¢ do objecia innych rynkéw, dla ktérych
nie dostarczono (ilosciowo zadowalajacych) dowodéw. Nie oznacza to, ze brak dowodéw
dotyczacych uzyskania charakteru odrézniajacego w jednym tylko panstwie cztonkowkim
wystarczy, aby wykluczy¢ uzyskanie charakteru odrozniajgcego w catej Unii. Znak
towarowy nie posiada natomiast charakteru jednolitego i nie moze byé zatem
zarejestrowany jako unijny znak towarowy, jezeli wiasciwy krag odbiorcow w czesci Unii nie
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postrzega go jako wskazania pochodzenia handlowego oznaczonych nim towaréw lub
ustug.

Rzecznik generalny zaznaczyt, ze w niniejszej sprawie, chociaz Nestlé przedstawita dowody
w odniesieniu do wiekszosci éwczesnych panstw czionkowskich (jedynie za wyjgtkiem
Luksemburga), z wyroku Sadu wyraznie wynika, ze informacje dostarczone w odniesieniu do
Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii nie byty wystarczajgce, aby wykazaé, ze wtasciwy krag odbiorcéw
z tych krajow identyfikuje Nestlé z pochodzeniem handlowym towaru oznaczonego spornym
znakiem towarowym.

Ponadto, chociaz Sad powinien byt co do zasady zbadac¢, czy mozliwe byto uzyskanie charakteru
odrézniajgcego w nastepstwie uzywania w tych pieciu panstwach czionkowskich poprzez
zastosowanie ekstrapolacji na podstawie dowodow przedstawionych w odniesieniu do innych
rynkéw krajowych czy regionalnych, rzecznik generalny zauwazyl, ze Nestlé potwierdzita
podczas rozprawy, ze nie przediozyla w aktach sprawy dowodéw majacych na celu
wykazanie, ze dowody przedstawione w odniesieniu do rynku dunskiego, niemieckiego,
hiszpanskiego, francuskiego, wiloskiego, niderlandzkiego, austriackiego, finskiego,
szwedzkiego i Zjednoczonego Krélestwa mialyby réwniez zastosowanie w odniesieniu do
rynkéw Dbelgijskiego, irlandzkiego, greckiego, luksemburskiego i portugalskiego Ilub
moglyby stuzyé¢ za podstawe do ekstrapolacji uzyskania przez sporny znak towarowy
charakteru odrézniajgcego w nastepstwie uzywania w tych pieciu krajach. Wobec braku tego
rodzaju dowoddw, rzecznik generalny doszedt do wniosku, ze Sad mogt jedynie stwierdzic¢
niewaznos¢ decyzji EUIPO, co tez uczynit.

W rezultacie rzecznik generalny zaproponowat Trybunatowi oddalenie odwotan wniesionych
przez Nestlé i EUIPO.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na catym obszarze Unii Europejskiej i wspdtistnieje ze
znakami krajowymi. Zgtoszenia znaku towarowego kierowane sg do EUIPO. Odwotanie od jego decyzji
moze zosta¢ wniesione do Sadu.

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wigze Trybunatu Sprawiedliwosci. Zadanie rzecznikow
generalnych polega na przedktadaniu Trybunatowi, przy zachowaniu catkowitej niezaleznosci, propozyciji
rozstrzygnie¢ prawnych w sprawach, ktére rozpatrujg. Sedziowie Trybunatu rozpoczynajg wtadnie obrady w
tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie pdzniejszym.

UWAGA: Odwotanie od wyroku lub postanowienia Sgdu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zostac
wniesione do Trybunatu. Co do zasady, odwotanie nie ma skutku zawieszajgcego. Jezeli jest ono
dopuszczalne i zasadne, Trybunat uchyla orzeczenie Sadu. Jezeli stan postepowania pozwala na wydanie
orzeczenia w sprawie, Trybunat moze sam wydaé ostateczne rozstrzygniecie w przedmiocie sporu. W
przeciwnym razie przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad, ktéry jest zwigzany
orzeczeniem Trybunatu wydanym w ramach odwotania.

Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Trybunatu SprawiedliwoSci.
Peiny tekst opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu przedfozenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793
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