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EUIPO musi ponownie zbada¢, czy tréjwymiarowy ksztalt odpowiadajacy wygladowi
produktu ,,Kit Kat 4 fingers” moze pozosta¢ przedmiotem rejestracji jako unijny
znak towarowy

Trybunat oddalit odwotania wniesione przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucit odwotanie wniesione
przez Mondelez

W 2002 r. spotka Nestlé wystgpita do EUIPO (Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
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 towaréw: ,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, stwierdzajac, ze nalezgcy do
Nestlé znak towarowy uzyskat charakter odrdzniajgcy w nastepstwie uzywania go w Unii.
Mondelez wystgpita do Sgdu Unii Europejskiej o stwierdzenie niewaznosci decyzji EUIPO.

W swoim wyroku z dnia 15 grudnia 2016 r.?, Sad stwierdzit niewazno$é decyzji EUIPO. Stwierdzit
on, ze EUIPO popeito btad, dochodzgc do wniosku, iz sporny znak towarowy uzyskat charakter
odrézniajgcy w nastepstwie uzywania w Unii, w sytuacji gdy takie uzyskanie zostato wykazane
wytacznie w odniesieniu do czesci terytorium Unii.

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 Krdlestwie), Sad
stwierdzit, ze EUIPO nie mogto w sposéb wazny ukonczy¢ swojego badania bez zajecia
stanowiska co do postrzegania tego znaku przez wiasciwy krag odbiorcéw, w szczegdlnosci w 4
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innych panstwach czionkowskich (w Belgii, w Irlandii, w Grecji i w Portugalii) oraz bez
przeprowadzenia analizy dowodow przedstawionych dla tych panstw cztonkowskich.

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

Mondelez zarzucita Sgdowi, iz ten niestusznie stwierdzit, ze sporny znak towarowy uzyskat
charakter odrozniajgcy 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 utrzymujg, ze Sad btednie orzekt, iz wiasciciel unijnego znaku towarowego
powinien wykazaé, ze znak ten uzyskat charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania w kazdym
z panstw cztonkowskich osobno. Twierdzg oni, ze taka wyktadnia Sgdu jest niezgodna z jednolitym
charakterem unijnego znaku towarowego, a wrecz z istnieniem jednolitego rynku.

W dzisiejszym wyroku Trybunat orzekt w pierwszej kolejnosci, ze odwotanie wniesione przez
Mondelez nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalne, poniewaz nie ma ono na celu uchylenia
sentencji zaskarzonego wyroku, lecz zmierza jedynie do uzyskania zmiany niektérych elementow
uzasadnienia tego wyroku.

Nastepnie Trybunat zbadat odwotania Nestlé i EUIPO.

Trybunat przypomniat orzecznictwo, zgodnie z ktérym oznaczenie pozbawione samoistnego
charakteru odrézniajgcego moze zostaC zarejestrowane jako unijny znak towarowy jedynie
wowczas, gdy wykazane zostanie, iz oznaczenie to nabylo charakter odrézniajgcy w tej czesci
Unii, w ktorej wczesniej nie miato ono takiego charakteru. Tg czescia moze byé, w danym
przypadku, jedno panstwo czionkowskie. Trybunat stwierdzit wiec, ze aby uzyskal rejestracje
takiego znaku towarowego nie wystarczy udowodni¢, iz znak ten uzyskat charakter odrézniajgcy w
nastepstwie uzywania w znacznej czesci Unii.

W tym wzgledzie Trybunat podkreslit, ze nalezy dokonac rozréznienia miedzy stanem faktycznym,
jaki nalezy udowodni¢, a mianowicie uzyskaniem charakteru odrdzniajgcego w nastepstwie
uzywania przez oznaczenie pozbawione takiego charakteru, a z drugiej strony Srodkami
dowodowymi, za pomocg ktérych mozna wykazac ten stan faktyczny.

Trybunat zaznaczyt, ze rozporzadzenie nie wymaga wykazania za pomocg odmiennych dowodéw
uzyskania charakteru odrozniajgcego w nastepstwie uzywania w kazdym z panstw cztonkowskich
osobno.

Trybunat stwierdzit, iz moze sie zdarzy¢, ze podmioty gospodarcze zgrupujg, w odniesieniu do
niektorych towardéw lub ustug, kilka panstw cztonkowskich w tej samej sieci dystrybucji i potraktujg
te panstwa czionkowskie, zwlaszcza z punktu widzenia ich strategii marketingowych, jako
stanowigce jeden i ten sam rynek krajowy. W tym przypadku dowody uzywania danego
oznaczenia na tym transgranicznym rynku mogg posiadac¢ znaczenie w odniesieniu do wszystkich
odnosnych panstw cztonkowskich.

Trybunat stwierdzit, Ze chociaz nie jest konieczne, by do celow rejestracji znaku towarowego
pozbawionego przedtem charakteru odrézniajagcego przedstawiono dowody uzyskania
przez ten znak charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania w odniesieniu do
kazdego z panstw czionkowskich osobno, to jednak przedstawione dowody powinny
umozliwi¢é wykazanie uzyskania takiego charakteru we wszystkich panstwach
cztonkowskich, w ktérych znak ten byl pozbawiony samoistnego charakteru
odrézniajacego.

Trybunat utrzymat zatem wyrok Sadu, w ktérym Sad orzekt, ze uzyskanie charakteru
odrdzniajgcego przez znak towarowy pozbawiony samoistnego charakteru odrézniajgcego nalezy
wykazaé¢ w catej Unii, a nie jedynie w znacznej czesci obszaru Unii, z tym skutkiem, ze chociaz
tego rodzaju dowdd moze zosta¢ przedstawiony catosciowo w stosunku do wszystkich panstw
cztonkowskich lub grup panstw cztonkowskich, nie jest jednak wystarczajgce, by strona, na ktérej
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spoczywa ciezar dostarczenia takiego dowodu, ograniczyta sie do przedstawienia dowodu
uzyskania takiego charakteru nieobejmujgcego czesci Unii, ktéra sktada sie chocby z jednego
panstwa cztonkowskiego.

Wynika z tego, ze Sad stusznie stwierdzit niewaznos¢ decyzji EUIPO, w ktérej stwierdzono
uzyskanie charakteru odrézniajagcego w nastepstwie uzywania przez przedmiotowy znak
towarowy bez zajecia stanowiska w przedmiocie uzyskania przez ten znak takiego
charakteru w Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii.

Na tej podstawie Trybunat oddalit odwotania 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: Odwotanie od wyroku lub postanowienia Sadu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zostaé
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 Sprawiedliwo$ci.
Peiny tekst wyroku znajduje sie na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia

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

Nagranie wideo z ogfoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” & (+32) 2 2964106
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