Az Eurépai Unio Torvényszéke
138/16. sz. SAJTOKOZLEMENY
Luxembourg, 2016. december 15.

A T-112/13. sz. tigyben hozott itélet
Mondelez UK Holdings & Services Ltd kontra EUIPO — Société des produits
Sajto és Tajékoztatas Nestlé (csokoladészelet forméja)

A Torvényszék szerint az EUIPO-nak ujbél meg kell vizsgalnia, hogy a ,,Kit Kat 4
fingers” nevii arunak megfelel6 térbeli forma fenntarthaté-e eurdpai unios
védjegykeént

A hasznalat révén megszerzett megklilbnbdztetd képességet ugyanis az 6sszes érintett tagallam
tekintetében bizonyitani kell

2002-ben a Nestlé tarsasag kérte, hogy az EUIPO (az Eurdpai Unié Szellemi Tulajdoni Hivatala)
eurdpai uniés veédjegyként lajstromozza az altala forgalmazott ,Kit Kat” nevii arunak megfelel,
kovetkez6 térbeli védjegyet:

2006-ban az EUIPO ezt a védjegyet a kovetkezé arukra lajstromozta: ,cukorkak, pékaruk,
cukraszsitemények, aprositemények, sitemények, gofrik”.

2007-ben a Cadbury Schweppes (jelenleg: Mondelez UK Holdings & Services) kérte, hogy az
EUIPO tordlje ezt a védjegyet. 2012-ben az EUIPO elutasitotta ezt a kérelmet arra tekintettel, hogy
Nestlé védjegye az unidbeli hasznalata révén megkllonbozteté képességet szerzett. A Mondelez
azt kéri, hogy az Eurépai Uni6 Toérvényszéke helyezze hatalyon kivil az EUIPO hatarozatat.

A mai itéletében a Torvényszék az EUIPO hatarozatéat hatélyon kivul helyezi.

A Toérvényszék mindenekel6tt emlékeztet arra, hogy ha a védjegyet valamely, tobb alkategoriat
magaban foglalé arukategéria tekintetében lajstromoztak, akkor a védjegy tényleges
hasznalatanak igazolasa ezen aruk egy része tekintetében csak a megfelel6 alkategoriakra jelent
oltalmat.

A Torvényszék allaspontja szerint az EUIPO altal figyelembe vett egyetlen bizonyiték sem
bizonyitja a védjegy hasznélatat a pékaruk, a cukraszsiutemények, a sitemények és a gofrik
tekintetében. Kdvetkezésképpen az EUIPO tévesen alkalmazta a jogot, amikor ugy itélte meg,
hogy a kérdéses arut a széban forgé arukategoriak barmelyike magaban foglalhatja.

A Torvényszék ezt kdvetéen emlékeztet arra, 1) hogy a térbeli védjegyek a hasznalat révén akkor
is megkulonbdztetd képességet szerezhetnek, ha egy sz6- vagy abras védjeggyel egydtt
hasznaljak 6ket, és 2) a megkllonboztetd képesség hasznalat révén vald megszerzésének az a
kovetelménye, hogy a bejelentett megjeldlés alkalmassa valt arra, hogy az érintett arut adott
vallalkozastol szarmazoként azonositsa.

A Torvényszék ezt kdvetéen megvizsgalja az EUIPO altal figyelembe vett bizonyitékokat, igy

kulondsen a tiz tagallam teriletén végzett piackutatasokat, a reklamanyagokat és a védjegy
hasznalatanak id6tartamat. A Toérvényszék megerdsiti, hogy olyan tényekrél van szé, amelyek
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alkalmasak annak bizonyitasara, hogy az érintett vasarlokozonség a szoban forgd térbeli
védjegyet az érintett aruk kereskedelmi szarmazasanak megjeldléseként érzékeli.

A Mondelez azon érvelését illetéen, amely szerint a Nestlé az Unio teljes terllete tekintetében nem
bizonyitotta a védjegy hasznalat révén megszerzett megkulonbozteté képességét, a Torvényszek
agy itéli meg, hogy a hasznélat révén megszerzett megkllonboztetd képességet az Unié azon
része esetében kell bizonyitani, ahol a védjegy nem rendelkezett benne rejl6 megkulonboztetd
képességgel, azaz a jelen esetben —a védjegybejelentés benyujtasanak idépontjaban, 2002.
marcius 21-én — az egész Unio teruletén (ebben az idében az Unié 15 tagallambal allt). Ebben a
tekintetben nem elegendd annak bizonyitasa, hogy az egész Uni6 érintett vasarlbkdzonségének
jelentbs része — az 6sszes tagallamban és az 6sszes régidban egyulttesen — valamely védjegyet az
azzal megjeldlt aruk kereskedelmi eredetének megjeldléseként érzékel. Ugyanis az olyan védjegy
esetében, amely a Nestlé védjegyhez hasonléan az egész Uniéban nem rendelkezik benne rejlé
megkuldénbdztetd képességgel, a hasznalat révén megszerzett megkiilonboztetd képességet
valamennyi érintett tagéllam esetében bizonyitani kell.

Noha bizonyitasra Kkerilt, hogy a vitatott védjegy 10 orszagban (Dania, Németorszag,
Spanyolorszag, Franciaorszag, Olaszorszag, Hollandia, Ausztria, Finnorszag, Svédorszag és az
Egyesult Kirdlysdg) a hasznélat révén megszerezte a megkulonbozteté képességet, a
Torvényszék ugy itéli meg, hogy az EUIPO a vizsgalatat nem zarhatta le érvényesen anélkul,
hogy nyilatkozott volna arrdl, hogy az érintett vasarlokézdénség hogyan érzékeli a védjegyet
tobbek kdzott Belgiumban, irorszagban, Gérégorszagban és Portugaliaban, és anélkiil sem,
hogy az e tagallamokra vonatkozéan elbterjesztett bizonyitékokat elemezte volna.

A Torvényszék megallapitja, hogy az EUIPO tévesen alkamazta a jogot, amikor Ugy itélte meg,
hogy a védjegy hasznalat révén megszerzett megkiilonbozteté képességét nem sziikséges
valamennyi érintett tagallam esetében bizonyitani. Ebbél kdvetkezéen az EUIPO-nak U
hatarozatot kell hoznia, és ennek soran meg kell vizsgalnia azt, hogy a védjegybejelentés
benyujtasanak id6épontjaban a szdéban forgd védjegy megszerezte-e a megkulonboztetd
képességet azon hasznélata révén, amelyet a Neslé 15 érintett tagallamban a ,cukorkak és
aprosutemények” aruk tekintetében folytatott.

EMLEKEZTETO: A Toérvényszék hatarozata ellen annak kdzlésétdl szamitott két hénapon beliil kizarélag
jogkérdésekre vonatkoz6 fellebbezést lehet benydjtani a Birésaghoz.

EMLEKEZTETO: A megsemmisités irdnti kereset az uniés intézmények uniés joggal ellentétes jogi
aktusainak megsemmisitésére irAnyul. Bizonyos feltételek mellett a tagallamok, az eurdpai intézmények és a
maganszemélyek indithatnak megsemmisités iranti keresetet a Bir6sag és a Torvényszék el6étt. Ha a kereset
megalapozott, az uniés birdsag megsemmisiti a jogi aktust. Az érintett intézménynek a jogi aktus
megsemmisitése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.

EMLEKEZTETO: Az uniés védjegy oltalma az Eurépai Uni6 egész terilletére kiterjed, és a nemzeti
védjegyek oltalmaval parhuzamosan &ll fenn. Az uniés védjegybejelentési kérelmet az EUIPO-nak kell
cimezni. Az EUIPO hatéarozatai a Térvényszékhez benydijtott keresettel megtamadhatok.
A sajt6 részére készitett nem hivatalos kiadvany, amely nem koti a Torvényszéket.
A kihirdetés napjan az itélet teljes szévege megtalalhaté a CURIA honlapon.
Sajtofelelbs: Lehdczki Balazs @ (+352) 4303 5499
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