NESTLE

WYROK TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 7 lipca 2005 r.”

W sprawie C-353/03

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, ztozony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division) (Zjednoczone Krélestwo) postanowieniem z dnia 25 lipca 2003 r., ktére
wplynelo do Trybunalu w dniu 18 sierpnia 2003 r., w postepowaniu:

Société des produits Nestlé SA

przeciwko

Mars UK Ltd,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann
(sprawozdawca), P. Karis i G. Arestis, sedziowie,

* Jezyk postgpowania: angiclski.
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rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: L. Hewlett, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia
2005 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Société des produits Nestlé SA przez ]. Mutimear, solicitor, i H. Carra,

QC,

— w imieniu Mars UK Ltd. przez V. Marsland, solicitor, i M. Blocha, QC,

— w imieniu rzadu Zjednoczonego Krolestwa przez E. O'Neill, dzialajaca
w charakterze pelnomocnika, oraz przez M. Tappina, barrister,

— w imieniu rzadu irlandzkiego przez D.]. O’'Hagana, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

— w imieniu Komisji Wspélnbt Europejskich przez N.B. Rasmussena
i M. Shottera, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 27 stycznia
2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 3
ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1; zwanej dalej ,dyrektywa”) oraz art. 7 ust. 3
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego (DzU. 1994, L 11, str. 1; zwanego dalej
srozporzadzeniem”),

Whniosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy Société des produits Nestlé
SA (zwang dalej ,Nestlé”) a Mars UK Ltd (zwana dalej ,Mars”), ktérego przedmiot
stanowi wniosek Nestlé o zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego czedci
sloganu zarejestrowanego jako znak towarowy, ktdérego wiascicielem jest Nestlé.

Ramy prawne

Zgodnie z art. 2 dyrektywy ,[zlnak towarowy moze skladaé sie z jakiekolwiek
oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegélnosci
z wyrazéw, lacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich
opakowan, pod warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw
lub ustug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw”.
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Artykut 3 dyrektywy zatytulowany ,Podstawy odmowy lub stwierdzenia niewaznosci
rejestracji” brzmi nastepujaco:

»1. Nie sa rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢ juz zarejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;

3. Nie mozna odméwié rejestracji znaku towarowego ani stwierdzi¢ jego
niewaznoéci zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku
o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskal charakter odrézniajacy

[..]".

Artykuly 4 i 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 3 rozporzadzenia co do istoty zostaly .
sformutowane identycznie z odpowiednio art. 2 i 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 3

dyrektywy.
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Postgpowanie przed sadem krajowym i pytanie prejudycjalne

Slogan ,Have a break... Have a Kit Kat” (,zréb sobie przerwe.. wez Kit Kat”)
podobnie jak nazwa ,Kit Kat” s3 zarejestrowanymi w Zjednoczonym Krélestwie
znakami towarowymi dla towaréw z klasy 30 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r, zrewidowanego i zmienionego,
a mianowicie dla wyrobéw czekoladowych, stodyczy, cukierkéw i ciastek.

W dniu 28 marca 1995 r. Nestlé bedgca wiadcicielem tych dwéch znakéw
towarowych wniosta o rejestracj¢ w Zjednoczonym Krélestwie znaku towarowego
HAVE A BREAK dla towaréw z klasy 30.

Mars, powolujac si¢ w szczeg6lnosci na art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, wniosta
sprzeciw wobec rejestracji tego znaku.

W dniu 31 maja 2002 r. sprzeciw zostal uwzgledniony w oparciu o ten przepis
i wniosek o rejestracje zostal odrzucony.

Nestlé wniosta skarge do High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division. Skarga zostata oddalona wyrokiem z dnia 2 grudnia 2002 r.

Nestlé wniosta apelacje od tego wyroku do Court of Appeal (England & Wales)
(Civil Division).
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Sad ten stwierdza, ze w $wietle okolicznoéci zawistego przed nim sporu, wyrazenie
,Have a break” jest pozbawione samoistnego charakteru odrézniajacego oraz ze
zwiazku z tym przepis art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy wyklucza co do zasady jego
rejestracje w charakterze znaku towarowego.

Sad krajowy uwaza, 7e rejestracja moze nastapi¢ wylacznie na podstawie art. 3 ust. 3
dyrektywy, jezeli udowodnione zostanie, ze znak uzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie jego uzywania.

Sad krajowy wskazuje, e ten wniosek o rejestracj¢ zostal odrzucony ze wzgledu na
to, ze wyrazenie ,HAVE A BREAK” bylo uzywane gléwnie jako czes¢ zarejestrowa-
nego znaku towarowego HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT, a nie faktycznie
jako samodzielny znak.

Sad ten zwraca uwage, Ze zdaniem Nestlé koncepcja ta moze mie¢ daleko idace
konsekwencje dla podmiotéw zamierzajacych zglosi¢ znaki towarowe obejmujace
ksztalty, poniewaz tego rodzaju znaki towarowe sg rzadko uzywane samodzielnie.

Sad zauwaza, ze wyrazenie podobne do sloganu, polaczone ze znakiem towarowym,
moze na skutek jego powtarzania przez pewien czas wywiera¢ odrebne i niezalezne
wrazenie, a w konsekwencji uzyskaé charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

W tych okolicznoéciach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

. postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrécié¢ si¢ do Trybunalu z nastepujacym

pytaniem prejudycjalnym:

,Czy znak towarowy moze uzyska¢ charakter odrézniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 3
[dyrektywy] i art. 7 ust. 3 [rozporzadzenia] w wyniku lub w nastepstwie uzywania
tego znaku jako czeéci innego znaku towarowego lub w polaczeniu z tym innym
znakiem?”,

I-6154



20

21

22

NESTLE

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

Ze wzgledu na informacje zawarte w postanowieniu odsylajacym zadane pytanie
nalezy rozumie¢ w ten sposob, Ze dotyczy ono jedynie wyktadni dyrektywy, poniewaz
rozporzadzenie nie znajduje zastosowania do postepowania przed sadem krajowym.

W pytaniu tym sad krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy znak towarowy
moze uzyska¢ charakter odrézniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy
w nastepstwie uzywania tego znaku jako czeéci zarejestrowanego znaku towarowego
lub w polaczeniu z nim.

Nestlé oraz rzad irlandzki twierdza, ze na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy znak
towarowy moze uzyska¢ charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania go jako
czgsci innego znaku towarowego lub w polaczeniu z nim.

Maus, rzad Zjednoczonego Krélestwa oraz Komisja Wspélnot Europejskich uwazaja,
ze znak towarowy nie moze uzyska¢ charakteru odrézniajacego wylacznie
w nastgpstwie uzywania go jako czeéci zlozonego znaku towarowego. Mars
i Komisja przyznaja natomiast, ze znak towarowy moze uzyskaé charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania go w polaczeniu z innym znakiem towarowym.
Rzad Zjednoczonego Krdlestwa twierdzi ponadto, ze znak towarowy moze uzyskaé
charakter odrézniajacy réwniez w nastepstwie uzywania go jako fizycznego
elementu innego znaku.

W zwigzku z tym nalezy przypomnie¢, ze w $wietle art. 2 dyrektywy znak towarowy
ma charakter odrdzniajacy, pod warunkiem Ze wmozliwia odréznianie towaréw lub
ustug jednego przedsigbiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw.
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy nie sg rejestrowane, a za niewazne uznaje si¢
juz zarejestrowane znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek 0dr07ma-
jacego charakteru.

Niemniej jednak art. 3 ust. 3 dywktywy wylacza stosowanie art. 3 ust. 1 lit. b), jezeli
przed data zgloszenia rejestracji i w nastgpstwie jego u7ywama znak uzyskal
charakter odrdzniajacy.

Niezaleznie od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter odrézniajacy,
czy tez uzyskat go w nastgpstwie uzywania, charakter odrézniajacy nalezy ocenia¢ po
pierwsze w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracjg,
oraz po drugie w odniesieniu do przypuszczalnego sposobu postrzegania znaku
towarowego przez wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego
i rozsadnego przecigtnego konsumenta danej kategorii towaréw lub ustug (wyrok
z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. -5475, pkt 59 i 63).

W odniesieniu do uzyskania przez znak towarowy charakteru odrézniajacego
w nastgpstwie uzywania nalezy stwierdzi¢, ze fakt rozpoznawania przez wlasciwy
krag odbiorcéw towaru lub ustugi jako pochodzacego z okreslonego przedsigbior-
stwa musi wynika¢ z uzywania danego znaku w charakterze znaku towarowego (ww.
wyrok w sprawie Philips, pkt 64).

Dla spehnienia tego ostatniego wymogu, bedacego przedmiotem sporu przed sadem
krajowym, nie jest bezwzglednie konieczne, by zgloszony znak towarowy byt
uzywany samodzielnie.
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W istocie art. 3 ust. 3 dyrek nie zawiera ograniczenia w tym wzgledzie,
. . . . . .Vy P
poniewaz wspomina jedynie o ,uzywaniu” znaku.

W zwigzku z tym wyrazenie ,uzywanie znaku w charakterze znaku towarowego”
nalezy rozumie¢ jako odnoszace sie wylacznie do uzywania znaku w tym celu, aby
whadciwy krag odbiorcéw rozpoznawal towar lub ustuge jako pochodzace
z okre$lonego przedsiebiorstwa,

Tego rodzaju rozpoznanie i zwigzane z tym uzyskanie przez znak towarowy
charakteru odrézniajacego moze nastapié zaréwno w nastepstwic uzywania go jako
czgdci zarejestrowanego znaku towarowego lub jako jego elementu, jak
i w nastgpstwie uzywania innego znaku towarowego w polaczeniu z zarejestrowa-
nym znakiem towarowym. W tych dwéch przypadkach wystarczy, gdy w nastepstwie
uzywania zainteresowany krag odbiorcéw faktycznie rozpoznaje towar lub ustuge
oznaczone wylacznie znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jako
pochodzace z okreslonego przedsigbiorstwa.

Nalezy przypomnie¢, iz wszystkie elementy, na podstawie ktérych mozna wykazaé,
ze znak towarowy stat sig zdolny do identyfikowania okreglonych towaréw lub uslug
nalezy ocenia¢ caloSciowo oraz ze w ramach tej oceny mozna braé pod uwage
w szczegolnosci udzial znaku towarowego w rynku, natgzenie, zasieg geograficzny
i dtugos¢ okresu jego uzywania, wielkoéé¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebior-
stwo w celu jego promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw,
ktorzy dzieki znakowi towarowemu rozpoznaja towar lub ustuge jako pochodzace
z okre$lonego przedsigbiorstwa, jak réwniez oéwiadczenia izb handlowych
i przemysfowych lub innych stowarzyszeri zawodowych (wyrok z dnia 4 maja
1999 r. w sprawach potaczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec.
str. 1-2779, pkt 49 i 51).
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Ostatecznie na pytanie prejudycjalne nalezy odpowiedzie¢, ze znak towarowy moze
uzyska¢ charakter odrézniajacy w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy w nastepstwie
uzywania go jako czeéci innego zarejestrowanego znaku towarowego lub
w polaczeniu z nim.

W przedmiocie kosztow

Dla stron postepowania przed sadem krajowym niniejsze postgpowanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sademy;
do niego zatem nalezy rozstrzygniecie o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku
z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz poniesione przez strony postgpo-
wania przed sadem krajowym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (druga izba) orzeka, co nastgpuje:

Znak towarowy moze uzyskac charakter odrézniajacy w rozumieniu art, 3 ust. 3
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych w nastgpstwie uzywania tego znaku jako czesci innego zarejes-
trowanego znaku towarowego lub w polaczeniu z nim.,

Podpisy
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