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Sprawy polaczone C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P
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przeciwko
Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd,
Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)
(C-84/17 P)
i
Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd,
przeciwko
Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej
(EUIPO)
(C-85/17 P)
i
Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej
(EUIPO)
przeciwko

Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd, (C-95/17 P)

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Tréjwymiarowy znak towarowy w ksztalcie tabliczki
czekolady zlozonej z czterech batonéw — Wniosek o uniewaznienie prawa do znaku zlozony przez
skarzaca — Oddalenie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku przez izbe odwolawcza

I. Wprowadzenie

1. W swych odwotaniach Société de produits Nestlé SA (zwana dalej ,Nestlé”), Mondelez UK Holdings
& Services Ltd (zwana dalej ,Mondelezem”) oraz Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej
(EUIPO) wnosza o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2016 r., Mondelez UK
Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Ksztalt tabliczki czekolady) (T-112/13,
niepublikowanego, EU:T:2016:735, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), ktérym to wyrokiem Sad
ten stwierdzil niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 11 grudnia 2012 r. (sprawa
R 513/2011-2) dotyczacej postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy Cadbury

Holdings a Nestlé (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

1 Jezyk oryginatu: francuski.
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2. Niniejsza sprawa daje Trybunalowi okazje do wyjasnienia znaczenia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
(WE) nr 207/2009 Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego?,
a takze pkt 60-63 wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM
(C-98/11 P, EU:C:2012:307). W szczeg6lnosci pozwoli ona doprecyzowac zakres zasiegu geograficznego
dowodu, jaki powinien zostaé¢ przedstawiony w celu wykazania, ze znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

II. Ramy prawne

3. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009:

»[Unijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywoluje on ten sam skutek w calej [Unii]: moze on
by¢ zarejestrowany, zbyty, by¢ przedmiotem zrzeczenia si¢ lub decyzji stwierdzajacej wygasniecie praw
wlasciciela znaku lub uniewaznienie znaku, a jego uzywanie moze by¢ zakazane jedynie w odniesieniu
do catej [Unii]. Zasade te stosuje sie, jezeli niniejsze rozporzadzenie nie stanowi inaczej”.

4. Artykul 7 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»1. Nie sa rejestrowane:

[...]

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

[...]

2. Ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci
[Unii].

3. Ustep 1 lit. b), c¢) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskal
charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje”.

5. Artykut 52 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»1. Niewazno$¢ [unijnego] znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie wniosku do [EUIPO] lub
roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy [unijny] znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepiséw art. 7;
[...]

2. W przypadku gdy [unijny] znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepiséw art. 7
ust. 1 lit. b), ¢) i d), nie mozna jednakze stwierdzi¢ jego niewaznosci, jezeli w wyniku jego uzywania

uzyskal on po jego rejestracji odrdzniajacy charakter w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych
jest on zarejestrowany.

[...]".

2 Dz.U. 2009, L 78, s. 1. Rozporzadzenie to zostalo uchylone i zastapione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
z dnia 14 czerwca 2017 r. sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Artykul 7 ust. 3 pozostal niezmieniony.
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I11. Okolicznos$ci powstania sporu

6. W dniu 21 marca 2002 r. Nestlé dokonata w EUIPO zgloszenia do rejestracji tréjwymiarowego
znaku towarowego dla jej towaru pod nazwa ,Kit Kat 4 fingers”, ktéry sklada si¢ z czterech
trapezowych batonéw ulozonych na prostokatnej podstawie:

7. Zgloszenie do rejestracji zostalo dokonane dla towaréw z klasy 30 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celow rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. EUIPO wnioslo sprzeciw w odniesieniu do czesci towaréw
objetych zgloszeniem do rejestracji, a mianowicie: ,czekolady, wyrobéw czekoladowych, wyrobéw
cukierniczych, cukierkéw”. W konsekwencji wniesionego sprzeciwu, w dniu 28 lipca 2006 r.,
omawiane oznaczenie zostalo zarejestrowane jako unijny znak towarowy dla towaréw z klasy 30,
odpowiadajacych nastepujacemu opisowi: ,cukierki, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciastka, ciasta
i gofry” (zwany dalej ,spornym znakiem towarowym”).

8. W dniu 23 marca 2007 r. Cadbury Schweppes plc (nastepnie Cadbury Holdings Ltd, pdzniej
Mondelez) wystapita do EUIPO o uniewaznienie rejestracji na podstawie w szczegdlnosci art. 7 ust. 1

lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. W dniu 11 stycznia 2011 r. Wydzial Uniewaznien EUIPO
uwzglednil ten wniosek i uniewaznit sporny znak towarowy.

9. W wyniku odwotania wniesionego przez Nestlé Druga Izba Odwotawcza EUIPO uchylita sporna
decyzja decyzje Wydzialu Uniewaznien. Uznala ona w szczegélnosci, ze mimo iz sporny znak
towarowy byl w sposéb oczywisty pozbawiony charakteru odrdzniajacego nieodlacznie zwigzanego
z towarami, dla ktérych zostal on zarejestrowany, to jednak Nestlé wykazala, zgodnie z art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009, ze tenze znak towarowy uzyskal taki charakter w odniesieniu do tych
towaréw w nastepstwie uzywania.

IV. Skarga przed Sadem i zaskarzony wyrok

10. Pismem, ktére wplyneto do sekretariatu Sadu w dniu 19 lutego 2013 r., Mondelez wniést skarge
majaca na celu stwierdzenie niewazno$ci spornej decyzji. Na poparcie swej skargi podnidst trzy
zarzuty. Sad zbadal wylacznie pierwszy zarzut, oparty na naruszeniu art. 52 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 w zwiazku z art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia, dzielacy sie na cztery czesci.

11. W pkt 21-44 zaskarzonego wyroku Sad przeanalizowal i uwzglednil czes¢ druga wysunietego przez
Mondelez zarzutu pierwszego. Jak wynika z pkt 41-44 zaskarzonego wyroku, Sad uznal, ze Druga Izba
Odwotawcza btednie ocenila, iz Nestlé wykazala uzywanie spornego znaku towarowego dla wyrobéw
piekarniczych, artykuléw cukierniczych, ciast i gofréw. W rezultacie Sad przeanalizowal pozostale
czesci wysunietego przez Mondelez zarzutu pierwszego jedynie w odniesieniu do stodyczy i ciastek.
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12. W pkt 45-64 zaskarzonego wyroku Sad przeanalizowal i oddalil pierwsza cze$¢ wysunietego przez
Mondelez zarzutu pierwszego, dotyczaca nieuzywania spornego znaku towarowego w ksztalcie, w jakim
zostal on zarejestrowany.

13. W pkt 65-111 zaskarzonego wyroku Sad zbadatl i oddalil trzecia cze$¢ wysunigtego przez Mondelez
zarzutu pierwszego, dotyczaca nieuzywania spornego znaku towarowego jako wskaznika pochodzenia
i niewystarczajacych dowodéw w tym zakresie. W tym wzgledzie z jednej strony w pkt 94
zaskarzonego wyroku Sad podnidsl, ze dowody rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego
przedstawione przez Nestlé przed EUIPO stanowia dowody istotne, ktére, oceniane globalnie, mogly
wykaza¢, ze w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw znak ten byl postrzegany jako wskazanie
pochodzenia handlowego rozpatrywanych towaréw. Z drugiej strony w pkt 107 tego wyroku Sad
stwierdzil, ze Druga Izba Odwotawcza ,przeprowadzi[ta] ocene uzyskania charakteru odrézniajacego
przez [sporny] znak towarowy dzieki temu i w konkretny sposéb uzasadnila swoje ustalenia dotyczace
takiego nabycia w Danii, Niemczech, Hiszpanii, we Francji, Wloszech, w Niderlandach, Austrii,
Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Krdlestwie”.

14. W ostatniej kolejnosci Sad przeanalizowal, w pkt 112-178 zaskarzonego wyroku, cze$¢ czwarta
wysunietego przez Mondelez zarzutu pierwszego. W pkt 142 i 143 tego wyroku Sad zaznaczyl, ze
Druga Izba Odwotawcza popelnita blad, stwierdzajac w istocie, ze dla celéw wykazania uzyskania
charakteru odrézniajacego znaku towarowego w nastepstwie uzywania w calej Unii wystarczylo
wykaza¢, iz znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcow w Unii, we wszystkich panstwach
czlonkowskich i wszystkich regionach acznie, postrzega znak towarowy jako wskazanie pochodzenia
handlowego towaréw, ktére wspomniany znak towarowy oznacza, oraz ze nie jest konieczne
udowodnienie, iz znak towarowy uzyskal charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania we
wszystkich odnoénych panstwach czlonkowskich.

15. Niemniej jednak, jak wynika z pkt 144 i 145 zaskarzonego wyroku, Sad uznal, ze nie mozna byto
wykluczy¢, ze pomimo iz dokonano btednej wykladni kryterium oceny stosowanego w celu wykazania,
ze znak towarowy uzyskal charakter odrdézniajacy w nastepstwie uzywania w catej Unii, Druga Izba
Odwolawcza prawidlowo zastosowata to kryterium, badajac dowody przedstawione przez Nestlé. Sad
uznal wiec, ze nalezalo zbada¢ ocene tych dowodéw dokonang przez Druga Izbe Odwotawcza.

16. Po przeanalizowaniu dowodéw odnoszacych sie¢ do Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wloch,
Niderlandéw, Austrii, Finlandii i Szwecji, jak réwniez Zjednoczonego Kroélestwa, Sad doszed! do
przekonania, odpowiednio, w pkt 146, 148, 151, 153, 155, 158, 159, 164, 167, ze Druga Izba
Odwolawcza stusznie uznala, ze zostalo wykazane, iz sporny znak towarowy uzyskal charakter
odrdzniajacy w nastepstwie uzywania w kazdym z tych panstw cztonkowskich.

17. Jednakze w pkt 173 zaskarzonego wyroku Sad zaznaczyl, ze Druga Izba Odwolawcza nie
wypowiedziala si¢ wprost na temat tego, czy zostalo ustalone, iz sporny znak towarowy uzyskatl
charakter odrézniajacy w Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii, oraz ze nie wymienila ona réwniez tychze
panstw czlonkowskich wéréd panstw, co do ktérych uznala, ze dowiedziono uzyskanie charakteru
odrézniajacego.

18. W pkt 176 wspomnianego wyroku Sad stwierdzil, ze Druga Izba Odwotawcza popelnita blad,
dochodzac do wniosku, iz sporny znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie
uzywania w Unii, poniewaz takie nabycie zostalo wykazane wylacznie w odniesieniu do czesci — mimo
Ze znacznej — jej terytorium.
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19. W pkt 177-179 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze nalezalo uwzgledni¢ czwarta czesé
wysunietego przez Mondelez zarzutu pierwszego i stwierdzi¢ niewazno$¢ spornej decyzji w catosci,
poniewaz Druga Izba Odwolawcza nie mogla w sposéb wazny zakonczy¢ badania charakteru
odrdzniajacego spornego znaku towarowego nabytego w nastepstwie uzywania bez wypowiedzenia sie
na temat sposobu postrzegania tego znaku przez wlasciwy krag odbiorcéw miedzy innymi w Belgii,
Irlandii, Grecji, Portugalii i z pominieciem analizy dowodéw przedstawionych w odniesieniu do tych
panstw czltonkowskich.

V. Postepowanie przed Sadem

20. W swym odwolaniu w sprawie C-84/17 P Nestlé wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku z tego wzgledu, ze Sad naruszyl art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, oraz

— obcigzenie Mondelezu kosztami postepowania.

21. W swym odwolaniu w sprawie C-85/17 P Mondelez wnosi do Trybunalu o stwierdzenie
niewazno$ci rozumowania Sadu zawartego w pkt 37-44, 58-64, 78-111 i 144-169 zaskarzonego
wyroku, a takze czesci pkt 177 tego wyroku, zgodnie z ktérym ,chociaz zostalo wykazane, ze [sporny]
znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania w Danii, Niemczech, Hiszpanii,
we Francji, Wloszech, w Niderlandach, Austrii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Kroélestwie”.

22. W swym odwolaniu w sprawie C-95/17 P EUIPO wnosi do Trybunalu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku oraz

— obciagzenie Mondelezu kosztami postepowania.

23. Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 10 maja 2017 r. sprawy C-84/17 P,
C-85/17 P i C-95/17 P zostaly polaczone do celéw pisemnego i ustnego etapu postepowania, jak
réowniez do celéw wydania wyroku.

24. W odpowiedzi na odwotanie w sprawie C-85/17 P Nestlé wnosi do Trybunatu o:

— odrzucenie odwotlania jako oczywiscie niedopuszczalnego albo oddalenie jako oczywiscie
bezzasadnego postanowieniem albo, tytulem zadania ewentualnego, wyrokiem;

— nieuwzglednienie odwolania w zakresie, w jakim byloby ono dopuszczalne, i uchylenie zaskarzonego
wyroku oraz

— w kazdym przypadku, obciazenie Mondelezu kosztami postepowania.

25. W swej odpowiedzi na odwotanie w sprawach C-84/17 P i C-95/17 P Mondelez wnosi do
Trybunatu o:

— oddalenie odwolain Nestlé i EUIPO,

— obciazenie, odpowiednio, Nestlé i EUIPO kosztami postepowania w obu tych sprawach.
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26. W swej odpowiedzi na odwotanie w sprawach C-84/17 P, C-85/17 P i C-95/17 P EUIPO wnosi do
Trybunatu o:

— uwzglednienie odwotania Nestlé;
— oddalenie odwotania Mondelezu oraz
— obcigzenie Mondelezu kosztami poniesionymi przez EUIPO.

27. Pismem zlozonym w sekretariacie Trybunalu w dniu 13 listopada 2017 r. European Association of
Trade Mark Owners (europejskie stowarzyszenie wlascicieli znakéw towarowych, Zjednoczone
Kroélestwo, zwane dalej ,Marquesem”) wnioslo o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta
w sprawie C-84/15 P, na poparcie zadan Nestlé. Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018 r. prezes
Trybunalu uwzglednil ten wniosek. Majac na uwadze spdzniony charakter tego wniosku, prezes
zezwolil Marquesowi na przedstawienie uwag podczas rozprawy.

28. Na rozprawie, ktéra odbyta sie w dniu 22 lutego 2018 r., Mondelez, Nestlé, Marques oraz EUIPO
przedstawily uwagi ustne.

VI. W przedmiocie dopuszczalnosci odwolania Mondelezu w sprawie C-85/17 P

A. Argumentacja stron

29. Nestlé utrzymuje, ze odwolanie Mondelezu jest niedopuszczalne, poniewaz spétka ta nie zwraca sie
do Trybunalu o uchylenie, w calosci lub w czesci, zaskarzonego wyroku, lecz o uchylenie czesci
uzasadnienia zaskarzonego wyroku, przy jednoczesnym utrzymaniu jego sentencji.

30. Mimo iz Sad uwzglednit jego skarge i stwierdzil niewaznos¢ spornej decyzji, Mondelez twierdzi, ze
jego odwolanie jest dopuszczalne, poniewaz Sad oddalil niektdre z jego argumentéw w trakcie badania
jego zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009. Zwazywszy na to, ze Druga Izba Odwotawcza EUIPO bylaby zwigzana oddaleniem jej
wlasnej argumentacji podczas ponownego badania sprawy, do ktérego przeprowadzenia zostalaby ona
wezwana w nastepstwie stwierdzenia niewaznosci spornej decyzji, Mondelez uwaza, ze powinien miec¢
mozliwo$¢ zakwestionowania zaskarzonego wyroku.

B. Ocena

31. Odwotanie Mondelezu jest oczywiscie niedopuszczalne z dwéch powoddéw. Po pierwsze,
w przeciwienstwie do tego, co przewiduje art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
zadania Mondelezu zostaly uwzglednione w calosci lub w cze$ci w postepowaniu przed Sadem. Po
drugie, w przeciwienstwie do tego, co nakazuje art. 169 ust. 1 regulaminu postepowania przed
Trybunalem, wysuniete przez te spdtke zadania odwotania nie maja na celu uchylenia, w catosci lub
w czesci, sentencji zaskarzonego wyroku, lecz uchylenie niektérych punktéw uzasadnienia tego
wyroku.
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1. W sprawie zgodnosci odwotania z art. 56 akapit drugi statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej

32. Artykut 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci stanowi, ze odwotanie moze zosta¢ wniesione przez

skazda strone, ktorej zadania nie zostaly uwzglednione w catoéci lub w czesci”?.

33. Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu strony, ktéra wniosta do Sadu o stwierdzenie niewaznosci
aktu Unii, nie uwaza sie za strone, ktérej zadania nie zostaly uwzglednione, chociazby w czesci, jezeli
Sad uwzglednit jej wniosek®, nawet gdyby Sad oddalit kilka jej argumentéw, zanim uwzglednitby
zarzut bedacy podstawa stwierdzenia niewazno$ci’.

34. W tym przypadku, poza kwestia kosztéw postepowania, Mondelez wnidst jedynie do Sadu
»0 stwierdzenie niewazno$ci [spornej] decyzji, z wyjatkiem zakresu, w jakim Izba Odwotawcza
stwierdzila, ze znak towarowy pozbawiony jest samoistnego charakteru odrdzniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) [rozporzadzenia nr 207/2009]”°.

35. W zaskarzonym wyroku Sad cze$ciowo uwzglednit druga i czwarta z czeéci zarzutu pierwszego’
i stwierdzil niewaznosci spornej decyzji z uwagi na naruszenie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009.

36. Jak wyjasnito na rozprawie EUIPO, niniejsze stwierdzenie niewazno$ci oznacza, ze wobec braku
odwotania, oraz majac na wzgledzie rozumowanie i sentencje zaskarzonego wyroku, Izba Odwotawcza
EUIPO bylaby zobowigzana utrzyma¢ w mocy decyzje Wydzialu Uniewaznien z dnia 11 stycznia
2011 r. uniewazniajaca prawo do spornego znaku towarowego, co bylo zasadniczo celem zlozonego
przez Mondelez wniosku o uniewaznienie.

37. W zwiazku z tym nie mozna uznal, ze ktére§ z zadan przedstawionych przed Sadem przez
Mondelez nie zostalo uwzglednione w calosci lub w czesci przez Sad.

38. Wedlug mojej wiedzy i wiedzy stron jedynym wyjatkiem od tej zasady jest wyjatek dopuszczony
przez Trybunal w sprawie lezacej u podstaw wyroku z dnia 20 wrzesnia 2001 r., Procter
& Gamble/OHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461), w ktérej Procter & Gamble wnosit ,do Trybunalu
o uchylenie wyroku [Sadu], w zakresie, w jakim Sad orzekl, ze Pierwsza Izba Odwotawcza [EUIPO] nie
naruszyla art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr [207/2009]”°. W swym wyroku Trybunal przypomniat,
ze w pierwszej instancji Procter & Gamble wnosil ,do Sadu, po pierwsze, tytutem zadania gtéwnego,
o stwierdzenie niewaznosci decyzji [wydanej przez EUIPO], w zakresie, w jakim stwierdzono w niej, ze
znak nie spelnia wymagan przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr [207/2009] oraz,
po drugie, tytulem Zadania ewentualnego, o stwierdzenie niewaznosci decyzji [wydanej przez EUIPO],
w zakresie, w jakim uznano w niej za niedopuszczalna [jego] argumentacje [...] oparta na przepisie

art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia”’.

3 Przepis ten jest przedmiotem duzych rozbieznosci jezykowych miedzy réznymi wersjami jezykowymi statutu Trybunalu Unii Europejskiej,
poniewaz szereg tych wersji nie odnosi sie do zadan stron. Zobacz podobnie opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego w sprawie British
Airways/Komisja (C-122/16 P, EU:C:2017:406, pkt 40, 41).

Zobacz wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. IPK-Miinchen i Komisjan (C-199/01 P i C-200/01 P, EU:C:2004:249, pkt 42).

Zobacz wyrok z dnia 15 listopada 2012 r., Al-Agsa/Rada i Niderlandy/Al-Aqgsa (C-539/10 P i C-550/10 P, EU:C:2012:711, pkt 44, 45).

Punkt 61 tiret pierwsze lit. 1) jego skargi do Sadu w sprawie T-112/13.

Zobacz pkt 11-19 niniejszej opinii.

Punkt 11 tego wyroku.

O 0 N O Ul

Zobacz pkt 19 tego wyroku.

ECLILEU:C:2018:266 7



OriNiA M. WATHELETA — SPRAWY POLACZONE C-84/17, C-85/17 1 C-95/17 P
SocIETE DES PRODUITS NESTLE/MONDELEZ UK HOLDINGS SERVICES

39. Na tej podstawie Trybunal orzekl, ze w konsekwencji oddalenia zarzutu gléwnego Procter
& Gamble i stwierdzenia niewaznosci decyzji EUIPO w przedmiocie zarzutu positkowego wyrok Sadu
pozwolil utrzymaé¢ w mocy te cze$¢ decyzji, ktéra dotyczyla zgodnosci znaku towarowego z wymogami
okreslonymi w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 209/2009, co oznaczalo, ze EUIPO powinno
byto wréci¢ jedynie do wykladni art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz ze w zwiazku z tym
stwierdzenie niewazno$ci dokonane przez Sad bylo w rzeczywistosci tylko cze$ciowe ™.

40. Nie mozna przeprowadzi¢ zadnej analogii wzgledem niniejszej sprawy. Z jednej strony,
w odréznieniu od Procter & Gamble, Mondelez nie wnosi o uchylenie zaskarzonego wyroku, ale
wylacznie o uchylenie niektérych punktéw rozumowania Sadu. Z drugiej strony, mimo ze Mondelez
przedstawil szereg zarzutéw w ramach skargi wniesionej do Sadu, Sad zbadal wylacznie zarzut oparty
na przepisie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 i uwzglednil go, mimo iz wcze$niej oddalil
niektére z zarzutéow szczegoétowych przedstawionych przez Mondelez w ramach tego zarzutu. Wobec
braku oddalenia zarzutu gléwnego uwazam, ze w niniejszej sprawie nie mozna méwic¢ o czesci decyzji
EUIPO utrzymanej w mocy przez Sad w zaskarzonym wyroku. W tym sensie uznaje, Ze nie mozna
przeprowadzi¢ zadnej analogii wzgledem wyroku z dnia 20 wrzesnia 2001 r., Procter
& Gamble/OHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461).

41. W tych okolicznosciach niemozliwe jest stwierdzenie, ze zadania Mondelezu nie zostaly
uwzglednione w calosci lub w cze$ci w rozumieniu art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej.

2. W sprawie zgodnosci odwotania z art. 169 ust. 1 regulaminu postepowania przed Trybunatem

42. Artykul 169 ust. 1 regulaminu postepowania przed Trybunatem stanowi, ze ,[z]adania odwolania

maja na celu uchylenie, w calosci lub w czesci, orzeczenia Sadu, w brzmieniu zawartym w sentencji”"'.

43. Wedlug Trybunalu ,przepis ten jest przejawem podstawowej zasady rzadzacej odwolaniami,
zgodnie z ktéra odwolanie powinno by¢ skierowane przeciwko sentencji zaskarzonego orzeczenia Sadu
i nie moze zmierza¢ wylacznie do zmiany niektérych elementéw uzasadnienia tego orzeczenia” .

44. Ponadto Trybunatl kilkakrotnie orzekal, ze poza obrona przed zarzutem podniesionym w odwotaniu
przez strone wnoszaca odwolanie zadanie zmiany uzasadnienia jest niedopuszczalne ze wzgledu na
brak interesu prawnego, poniewaz nie jest ono w stanie przynie$¢ korzysci stronie, ktéra je podnosi®.

45. W niniejszym przypadku z treéci odwolania wynika, Ze zadania odwolania zlozonego przez
Mondelez nie zmierzaja do uchylenia calosci lub cze$ci orzeczenia Sadu, ktéra jest zawarta w jego
sentencji, lecz do uchylenia rozumowania Sadu zawartego w pkt 37-44, 58-64, 78-111, 144-169
i 177 zaskarzonego wyroku.

46. Takie zadanie nie jest zgodne z art. 169 ust. 1 regulaminu postepowania przed Trybunalem, lecz
stanowi wniosek o zmiane uzasadnienia. W tym zakresie Mondelez jest pozbawiony interesu
prawnego.

47. Z tych wzgledéw uwazam, ze odwolanie zlozone przez Mondelez w sprawie C-85/17 P jest
oczywiscie niedopuszczalne i powinno zosta¢ oddalone.

10 Zobacz pkt 24 i 25 tego wyroku.

11 Wyréznienie moje.

12 Zobacz wyrok z dnia 14 listopada 2017 r., British Airways/Komisja (C-122/16 P, EU:C:2017:861, pkt 51). Zobacz réwniez wyrok z dnia
15 listopada 2012 r., Al-Agsa/Rada i Niderlandy/Al-Agsa (C-539/10 P i C-550/10 P, EU:C:2012:711, pkt 43-45).

13 Zobacz wyroki: z dnia 21 grudnia 2011 r., Iride/Komisja (C-329/09 P, niepublikowany, EU:C:2011:859, pkt 49, 50); z dnia 11 lipca 2013 r.,
Ziegler/Komisja (C-439/11 P, EU:C:2013:513, pkt 42); z dnia 13 stycznia 2015 r., Rada i Komisja/Stichting Natuur en Milieu i Pesticide Action
Network Europe (C-404/12 P i C-405/12 P, EU:C:2015:5, pkt 31).
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VII. Co do istoty sprawy

48. W jedynym zarzucie odwolania w sprawie C-84/17 P i w zarzucie drugim odwolania w sprawie
C-95/17 P, odpowiednio, Nestlé i EUIPO zarzucaja Sadowi naruszenie art. 52 ust. 2 w zwiazku z art. 7
ust. 3 tego rozporzadzenia z uwagi na to, iz stwierdzil on, ze wlasciciel unijnego znaku towarowego
winien wykaza¢, ze znak ten uzyskal charakter odrdézniajacy w nastepstwie uzywania w kazdym
z panstw czlonkowskich osobno. Nestlé i EUIPO uwazaja, ze takie twierdzenie opiera sie na blednej
interpretacji i niewlasciwym zastosowaniu pkt 60-63 wyroku z dnia 24 maja 2012 r.,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

49. Zarzut pierwszy wysuniety przez EUIPO w sprawie C-95/17 P, chociaz formalnie opiera si¢ na
naruszeniu obowiazku uzasadnienia, w istocie dotyczy tego samego zagadnienia.

50. Odniose sie zatem do obu odwolan tacznie.

A. Argumentacja stron

51. Nestlé'* i EUIPO, wspierane przez Marques, kwestionuja zaskarzony wyrok w zakresie, w jakim
dotyczy on zakresu terytorium Unii, na ktérym nalezy wykazaé, ze sporny znak towarowy uzyskat
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania. Uwazaja one, ze orzekajac w pkt 139 zaskarzonego
wyroku, iz uzyskanie charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania musi zostaé wykazane dla
calego terytorium Unii, a nie tylko w odniesieniu do znacznej lub wiekszej jego czesci, oraz iz
w konsekwencji nie mozna stwierdzi¢ uzyskania takiego charakteru, jezeli przedstawione dowody nie
beda dotyczy¢ czesci Unii, nawet nieznacznej, lub skladajacej sie tylko z jednego panstwa
czlonkowskiego, Sad naruszyl art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 i jego wykladnie ustalona przez
Trybunal w pkt 60-63 wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM
(C-98/11 P, EU:C:2012:307).

52. Wedlug Nestlé, Marques i EUIPO Sad nieslusznie orzek!, iz Druga Izba Odwolawcza EUIPO
naruszyla prawo, uznajac, ze wystarczy wykaza¢, ze znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw w calej
Unii, to jest we wszystkich panstwach czlonkowskich i wszystkich regionach lacznie, postrzega znak
towarowy jako wskazanie pochodzenia handlowego towaréw objetych spornym znakiem towarowym,
oraz ze nie bylo potrzeby udowodniania uzyskania charakteru odrézniajacego w wyniku uzywania
w kazdym z odnosnych paristw cztonkowskich *.

53. W zwigzku z tym Sad niestusznie orzekl, ze Druga Izba Odwotawcza EUIPO naruszyta prawo,
stwierdzajac uzyskanie przez sporny znak charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania, nie
wypowiadajac sie na temat sposobu postrzegania tego znaku towarowego przez wlasciwy krag
odbiorcow w Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii oraz bez zbadania dowodéw przedstawionych
w odniesieniu do tych pafstw cztonkowskich *°.

54. Nestlé, Marques i EUIPO twierdza, ze skupiwszy si¢ na rynkach krajowych ocenianych
indywidualnie, Sad dokonal wykladni sprzecznej z jednolitym charakterem unijnego znaku
towarowego, a wrecz z istnieniem jednolitego rynku.

14 Odwotanie Nestlé nie jest nakierunkowane w sposéb jasny i precyzyjny na specyficzne punkty zaskarzonego wyroku, ale z pkt 21 odwotania
wydaje mi si¢ jasno wynikaé, iz jest ono w rzeczywisto$ci wymierzone w te same punkty, ktére EUIPO wskazalo na poparcie swojego
odwolania.

15 Zobacz pkt 141-143 zaskarzonego wyroku.
16 Zobacz pkt 175-179 zaskarzonego wyroku.
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55. Natomiast Mondelez uwaza, ze Sad prawidlowo zinterpretowal i zastosowal art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 oraz wyrok z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307). Zdaniem Mondelezu nie wystarczy, ze unijny znak
towarowy ma charakter odrdzniajacy w znacznej cze$ci Unii, jezeli nie ma on charakteru
odrézniajacego w innej jej cze$ci, nawet jezeli ta cze$¢ obejmuje wylacznie jedno panstwo
czlonkowskie.

56. Mondelez uwaza, ze odmienne wnioskowanie prowadziloby do paradoksalnej sytuacji, w ktdrej
znak towarowy, ktorego zgloszenie do rejestracji nalezy odrzuci¢ ze wzgledu na brak charakteru
odrézniajacego w jednym tylko panstwie czlonkowskim, méglby jednak zostaé zarejestrowany jako
unijny znak towarowy, co w konsekwencji spowodowatoby mozliwos¢ powolywania sie na niego przed
sadami tego panstwa czlonkowskiego.

B. Ocena

1. Uwagi wstepne

57. Pytania dotyczace zakresu geograficznego dowodu, jaki powinien zosta¢ przeprowadzony w celu
wykazania, ze znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania zgodnie z art. 7
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz wykladni pkt 60-63 wyroku z dnia 24 maja 2012 r.,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), nie sa nowe.

58. W istocie, odwotanie wniesione przez Louis Vuitton Malltier w sprawach polaczonych
C-363/15 P i C-364/15 P stawialo wlasnie to pytanie, gdyz, tak jak Nestlé, Marques i EUIPO, Louis
Vuitton Malletier podnosil, Ze Sad btednie wymagatl, aby dowéd uzyskania charakteru odrézniajacego
przez brazowo-bezowa i szara szachownice zostal przedstawiony dla kazdego panstwa czlonkowskiego.
Jednakze strony zawarty ugode, zanim odbyla sie rozprawa'.

59. Niniejsze odwolania daja Trybunalowi ponowna sposobno$¢ do ostatecznego sprecyzowania sensu,
jaki nalezy nada¢ pkt 60-63 wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

2. Zakres terytorialny dowodu wymaganego w art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009

60. Po pierwsze, nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
unijny znak towarowy ma charakter jednolity i wywotluje ten sam skutek w calej Unii. Jak orzekl Sad
w pkt 119 zaskarzonego wyroku, ,unijny znak towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, ze
wywoluje on ten sam skutek w calej Unii. Z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego
wynika, ze aby znak moégl zosta¢ dopuszczony do rejestracji, musi on posiada¢ charakter odrézniajacy
w calej Unii. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia w zwigzku z jego art. 7
ust. 2 znak towarowy nie podlega rejestracji, jezeli jest on pozbawiony charakteru odrézniajacego
w czesci Unii” ",

61. Artykul 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 wprowadza wyjatek od bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji okre§lonych w art. 7 ust. 1 lit. b)—d) na rzecz znakéw, ktére uzyskaly charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

17 Zobacz postanowienie prezesa Trybunatu z dnia 21 lipca 2016 r., Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P i C-364/15 P, niepublikowane,
EU:C:2016:595).

18 Zobacz takze podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., Storck/ OHIM (C-25/05 P, EU:C:2006:422, pkt 81-83).
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62. Zasady majace zastosowanie do wykladni tego przepisu ustanowiono w wyrokach z dnia
22 czerwca 2006 r., Storck/OHIM (C-25/05 P, EU:C:2006:422), i z dnia 24 maja 2012 r,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

63. W pkt 83 wyroku z dnia 22 czerwca 2006 r., Storck/OHIM (C-25/05 P, EU:C:2006:422), Trybunat
orzekl, ze ,znak towarowy [mogl] by¢ zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
[nr 207/2009] tylko woéwczas, gdy wykazane [zostalo], iz znak ten nabyl w drodze uzywania charakter
odrézniajacy w tej czeSci [Unii], w ktérej poczatkowo nie mial charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)”.

64. W wymienionym punkcie tego wyroku Trybunal dodal, ze cze$cia Unii, ktéra zgodnie z art. 7 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 wystarczy do tego, aby odmoéwic rejestracji znaku towarowego, ,moze by¢
jedno panstwo czlonkowskie”.

65. Nestlé twierdzi, ze poprzez zawieszenie tak wysokiej poprzeczki dla dowodu wyrok ten
spowodowal, Ze poza wlasciwie jednym wyjatkiem Zaden podmiot gospodarczy nie byl w stanie
dostarczy¢ odpowiednich dowodéw. Uwaza ona zatem, ze w wyroku z dnia 24 maja 2012 r,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), Trybunal przyjal podejscie
bardziej dostosowane do aspektu terytorialnego dowodu.

66. Przypominam, ze sprawa, w ktoérej zapadl ten ostatni wyrok, dotyczyla zgloszenia do rejestracji jako
unijnego znaku towarowego oznaczenia tréjwymiarowego tworzonego przez ksztalt wielkanocnego
zajaca z czekolady z czerwona wstazeczka i ze Chocoladefabriken Lindt & Spriingli przedstawila
dowody zmierzajace do wykazania uzyskania charakteru odrdzniajacego w nastepstwie uzywania
jedynie w odniesieniu do trzech z pigtnastu éwczesnych panstw cztonkowskich, a mianowicie Niemiec,
Austrii i Zjednoczonego Kroélestwa.

67. W pkt 60 omawianego wyroku Trybunal przypomnial najpierw pkt 83 wyroku z dnia 22 czerwca
2006 r., Storck/OHIM (C-25/05 P, EU:C:2006:422). Na tej podstawie Trybunal nastepnie orzekl, ze
wniosek Sadu, zgodnie z ktérym znak towarowy, o ktérego rejestracje wystapiono, musi uzyskac
charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania w calej Unii, nie narusza prawa, poniewaz
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli nie udalo si¢ wykazaé, iz wspomniany znak ,mial samoistny
charakter odrézniajacy, a stwierdzenie to dotyczylto catego obszaru Unii” . Trybunat dodat, ze dowody
dostarczone w odniesieniu do trzech panstw czltonkowskich nie byly wystarczajace w celu wykazania, ze
przedmiotowy znak towarowy ,ma samoistny charakter odrdézniajacy w 15 panstwach czlonkowskich,
w zwigzku z czym uzyskanie w tych panstwach charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania nie
moze by¢ wymagane”*.

68. Z uwagi na argument Chocoladefabriken Lindt & Spriingli oparty na jednolitym charakterze
unijnego znaku towarowego, i zgodnie z ktérym ocena uzyskania przez znak towarowy charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania nie powinna opiera¢ sie na rozpatrywanych odrebnie rynkach
krajowych, Trybunal orzekl, ze ,nawet jezeli prawda jest [...], iz uzyskanie przez znak charakteru
odrézniajacego w nastepstwie uzywania musi zosta¢ wykazane dla czesci Unii, w ktérej nie mial on
poczatkowo takiego charakteru, to wymaganie dowodu takiego uzyskania dla kazdego z panstw
cztonkowskich osobno bytoby zbyt wygérowane”?".

19 Punkt 61 tego wyroku.
20 Punkt 61 tego wyroku.
21 Punkt 62 tego wyroku.
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69. Trybunal oddalil jednak odwotanie Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, orzekajac w pkt 63 swego
wyroku, ze ,[...] w przypadku niniejszej sprawy Sad nie naruszyl prawa, poniewaz tak czy inaczej
wnoszaca odwolanie nie wykazala w sposéb ilosciowo zadowalajacy uzyskania przez znak, o ktérego

rejestracje wystapiono, charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania na catym obszarze Unii”*..

70. Nalezy zwrdci¢ uwage na btad w tlumaczeniu angielskim tego fragmentu. W istocie, podczas gdy
wersje tego punktu w jezykach francuskim i niemieckim odnosza si¢ do braku dowodéw
zadowalajacych pod wzgledem ilosciowym (,keinen quantitativ hinreichenden Nachweis”), wersja
angielska odnosi si¢ jedynie do braku zadowalajacego udowodnienia (,sufficiently proved”). Skoro
wersja w jezyku niemieckim jest autentyczna wersja tego wyroku, nie ma zadnego powodu, by sadzi¢,
ze przystowek ,sufficiently” [,zadowalajaco”] nie uwzglednia dowoddéw ,ilosciowo” zadowalajacych.

71. Powyzsze doprecyzowanie pozwala wywnioskowa¢, ze w wyroku tym Trybunal stwierdzil, iz
przedstawiajac dowody jedynie w odniesieniu do trzech panstw cztonkowskich, Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli wyraznie nie przedstawila dowodéw ilosciowo zadowalajacych, aby dokonaé
ekstrapolacji na cala Unie.

72. Ciekawe, ze podobny blad wystapil réwniez w wersji francuskiej zaskarzonego wyroku. W istocie,
chociaz pkt 125 i 130 zaskarzonego wyroku w angielskiej wersji jezykowej, czyli w jezyku
postepowania, odnosza sie¢ do dowodéw zadowalajacych pod wzgledem ilosciowym, te same punkty
zaskarzonego wyroku w wersji w jezyku francuskim odnosza sie do dowodéw zadowalajacych pod
wzgledem ilosciowym (pkt 125) i dowodéw zadowalajacych po wzgledem jakosciowym (pkt 130).

73. Ten blad pisarski Sadu we francuskiej wersji jezykowej wyroku moze wyjasnia¢ stanowisko przyjete
przez Sad w pkt 139-143 i 175-178 zaskarzonego wyroku, w ktérych orzekl on w istocie, ze uzyskania
charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania nie moze ustali¢ poprzez ekstrapolacje dowodéw,
ktére wykazuja jedynie, ze znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw w catej Unii, we wszystkich
panstwach czltonkowskich i we wszystkich regionach tacznie, postrzega znak towarowy jako wskazanie
pochodzenia handlowego oznaczonych nim towaréw lub ustug, nawet jezeli liczba ludnosci panstw
czlonkowskich, w odniesieniu do ktérych przedstawiono dowody, stanowi okoto 90% ludnosci Unii.

74. Innymi slowy, zdaniem Sadu uzyskanie charakteru odrézniajacego jest powigzane nie tylko
z wiekszoscia panstw czlonkowskich i ludno$ci, ale takze z pojeciem ,reprezentatywnosci
geograficznej”, w tym znaczeniu, Ze rozpatrywany znak towarowy winien uzyska¢ charakter
odrézniajacy w sposobie postrzegania odbiorcéw we wszystkich cze$ciach terytorium Unii, ktére
niekoniecznie odpowiadaja przebiegiem granicom panstw czlonkowskich.

75. Punkty 60-63 wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM
(C-98/11 P, EU:C:2012:307), odpowiadaja tylko czesciowo na to pytanie. Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli przedstawita dowody zmierzajace do wykazania uzyskania charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania w odniesieniu jedynie do trzech panstwach czlonkowskich, a mianowicie
Niemiec, Austrii i Zjednoczonego Krolestwa. W tych okolicznosciach, w zwigzku z pominieciem
duzych obszaréw Unii, bylo oczywiste, ze dowody nie byly wystarczajace, aby stanowié¢ podstawe
ekstrapolacji w odniesieniu do calej Unii.

76. Prawda jest, ze w pkt 62 wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), Trybunal orzekl, iz ,wymaganie dowodu takiego
uzyskania dla kazdego z panstw cztonkowskich osobno byloby zbyt wygérowane”.

22 Wyrdznienie moje.
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77. Tymczasem, jak przyznaje EUIPO w pkt 43 odwotania, nie oznacza to, ze podmiot wnioskujacy
o rejestracje znaku towarowego moze pomina¢ cale regiony i rynki. Wrecz przeciwnie, jak wskazato
EUIPO w pkt 53 tego odwolania, nalezy wziag¢ pod uwage znaczenie geograficzne i polozenie
regionéw, w ktérych uzyskanie charakteru odrézniajacego zostalo wykazane w sposéb pozytywny,
w celu zapewnienia, ze dowody, na podstawie ktérych dokonuje si¢ ekstrapolacji w odniesieniu do calej
Unii, dotycza reprezentatywnej ilosciowo i geograficznie prébki.

78. Dla potrzeb tej ekstrapolacji, o ile nie nalezy uwzglednia¢ terytoriéw panstw czlonkowskich jako
takich®, istnienie jednolitego rynku w obrebie Unii nie daje jednak podstaw do uznania, ze rynki
krajowe lub regionalne nie istnieja. W efekcie wiadomo, ze podmioty gospodarcze takie jak Nestlé
w odniesieniu do dystrybucji ich towaréw lub ustug umieszczaja razem w jednej grupie niektére rynki
krajowe z wielu powodéw, takich jak ich blisko$¢ geograficzna, istnienie miedzy nimi powiazan
historycznych, wspélnego jezyka, zwyczajow lub wspélnych przyzwyczajen. W zwiazku z tym w tych
okolicznosciach i w zaleznosci od rozpatrywanych towaréw dowody przedstawione w odniesieniu do
niektérych rynkéw krajowych na podstawie, jak okreslit to Mondelez w toku rozprawy,
»poréwnywalnosci rynkéw” moga wystarczy¢ do pokrycia innych rynkéw, dla ktérych nie dostarczono
dowodoéw lub dostarczone dowody nie sa ilo§ciowo zadowalajace. W szczegélnosci moze sie zdarzy¢, ze
w odniesieniu do niektérych towaréw lub uslug i z uwagi na poréwnywalnos¢ wilasciwych rynkow
dowody dostarczone w odniesieniu do rynku hiszpanskiego sa wystarczajace réwniez dla rynku
portugalskiego albo dowody dostarczone w odniesieniu do rynku Zjednoczonego Krolestwa sa
wystarczajace na potrzeby rynku irlandzkiego itd.

79. Dowodzenie uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie uzywania w calej Unii w sposéb
zadowalajacy iloSciowo i geograficznie zobowiazuje do uwzglednienia, w odniesieniu do kazdego
towaru czy kazdej ustugi, tej réznorodnosci w ramach Unii. W tym sensie znak towarowy nie moze
by¢ unijnym znakiem towarowym o charakterze jednolitym, jezeli wlasciwy krag odbiorcéw w czesci
Unii nie postrzega go jako wskazania pochodzenia handlowego oznaczonych nim towaréw lub ustug.

80. W tym wzgledzie nalezy uscisli¢, ze regiony lub cze$ci Unii, w ktérych uzyskanie charakteru
odrdzniajacego musi zostaé wykazane, nie sa z gory okreslone, lecz musza by¢ ustalone dla kazdego
wniosku o rejestracie w odniesieniu do towaréw i uslug objetych przedmiotowym znakiem

towarowym.

81. W przeciwienstwie do tego, co podnosi EUIPO, nie oznacza to, ze brak dowodéw dotyczacych
tylko Luksemburga wystarczy, aby wykluczy¢ uzyskanie charakteru odrdzniajacego, w sytuacji gdy
dowody zostaly przedstawione w odniesieniu do pozostalych panstw czlonkowskich. Jezeli dla
towaréw lub ustug objetych rejestracja spornego znaku towarowego Luksemburg stanowi czes$¢ tego
samego rynku co Belgia, Francja lub Niemcy i jezeli zostaly przedstawione wystarczajace dowody
w odniesieniu do jednego z tych panstw, z ktérym Luksemburg stanowi czes¢ tego samego rynku, nie
jest konieczne dostarczenie szczegélnych dowodéw w stosunku do Luksemburga. Takie jest moim
zdaniem znaczenie, jakie nalezy nadac art. 7 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz pkt 60-63
wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM (C-98/11 P,
EU:C:2012:307).

23 W ocenie Trybunalu, ,[gdyby] uzna¢ [...], ze w ramach wspdlnotowego systemu znakéw towarowych nalezy szczegélna uwage poswiecic
obszarom panstw czltonkowskich, [...] cele [okreslone w rozporzadzeniu nr 207/2009] nie zostalyby zrealizowane, co mogloby dziala¢ na szkode
jednolitego charakteru wspdlnotowego znaku towarowego” (wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 42).
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82. Wymodg, aby dowody uzyskania charakteru odrézniajacego byly nie tylko zadowalajace pod
wzgledem ilo$ciowym, ale takze odpowiednio reprezentatywne geograficznie, wynika réwniez
z przykltadu ukladanki podanego przez EUIPO w pkt 42 odwotania™.

83. Postugujac sie tym przykladem, jezeli wigksza cze$¢ ukladanki stanowia elementy korpusu
konskiego, to fakt, ze jedynym elementem brakujagcym do ukoriczenia tej ukfadanki jest ten, ktéry
przedstawia glowe, moze mie¢ istotne znaczenie. W istocie, nawet jezeli z wiekszosci elementéow
ukladanki wytania si¢ obraz sugerujacy, ze ukladanka przedstawia konia, nie mozna wykluczy¢, ze
brakujacy element przedstawia tors czlowieka. W tym przypadku nie chodziloby o konia, lecz
o centaura. Takie ryzyko powoduje selektywne wylaczanie niektérych panstw czlonkowskich
z obowigzku przedlozenia dowodéow.

84. W tym sensie w sprawach lezacych u podstaw wyrokéw Sadu z dnia 21 kwietnia 2015 r., Louis
Vuitton Mattier/OHIM - Nanu-Nana (Przedstawienie motywu brazowo-bezowej szachownicy)
(T-359/12, EU:T:2015:215), i z dnia 21 kwietnia 2015 r., Louis Vuitton Malletier/OHIM — Nanu-Nana
(Przedstawienie motywu szarej szachownicy) (T-360/12, niepublikowanego, EU:T:2015:214), do ktérych
odwotal sie¢ Sad w pkt 128 zaskarzonego wyroku, Sad prawidlowo ocenil, ze uzyskanie charakteru
odrdzniajacego nie zostalo wykazane z powodu braku dowodéw w odniesieniu do Danii, Portugalii,
Finlandii, Szwecji, i to nawet jezeli zdaniem Louis Vuitton Malletier dostarczone przezen dowody
dotyczyly jedenastu z pietnastu krajow czlonkowskich reprezentujacych 92,5% ludnosci Unii. Louis
Vuitton Malletier pominal bowiem catkowicie przedstawienie dowodéw w odniesieniu do panstw
nordyckich, ktére reprezentuja cze$¢ Unii, bez wykazania, ze dowody przedstawione w odniesieniu do
innych panstw czlonkowskich byly réwniez reprezentatywne dla tych krajéow. To pominiecie
spowodowalo, ze nie mozna bylo stwierdzi¢, iz przedmiotowe szachownice uzyskaly charakter
odrézniajacy w calej Unii.

85. W niniejszym przypadku z pkt 60—87 spornej decyzji oraz z pkt 146-173 zaskarzonego wyroku
wynika, ze Nestlé przedstawila dowody w odniesieniu do czternastu z pietnastu dwczesnych panstw
czlonkowskich. Jedynym panstwem czlonkowskim, w odniesieniu do ktérego nie przedstawiono
zadnych dowoddw, jest Luksemburg. Jednakze, chociaz Nestlé dostarczyla badania rynku dla
wiekszosci panstw czlonkowskich, z pkt 84—87 spornej decyzji i pkt 173 zaskarzonego wyroku wynika,
ze informacje dostarczone w odniesieniu do Belgii, Irlandii, Gregji i Portugalii® nie byly wystarczajace,
aby wykazaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw z tych krajéow identyfikuje Nestlé z pochodzeniem
handlowym towaru oznaczonego spornym znakiem towarowym.

86. Jednakze przed stwierdzeniem w pkt 176 i 177 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza EUIPO
nie mogla w sposéb wazny zakornczy¢ badania co do uzyskania charakteru odrézniajacego przez sporny
znak towarowy w calej Unii wobec braku wystarczajacych dowodéw w odniesieniu do Belgii, Irlandii,
Grecji, Luksemburga i Portugalii, Sad nie zbadal, czy w odniesieniu do towaru oznaczonego spornym
znakiem towarowym mozliwe bylo udowodnienie uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania w tych pieciu panstwach czltonkowskich przez zastosowanie ekstrapolacji na podstawie
dowodéw przedstawionych w odniesieniu do innych rynkéw krajowych czy regionalnych.

24 Zobacz réwniez wytyczne EUIPO dotyczace badania znakéw towarowych Unii Europejskiej, czes¢ B, sekcja 4, rozdziat 14, s. 8, wersja z dnia
1 pazdziernika 2017 r., dostepne na stronie internetowej EUIPO pod adresem:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/
WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_14/
part_B_examination_section_4_chapter_14_Acquired_distinctiveness_fr.pdf. Zdaniem EUIPO zasada ustanowiona przez Trybunal w pkt 62
wyroku z dnia 24 maja 2012 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli/OHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), oznacza, Ze ,je$li uznamy terytorium
europejskie za ukladanke, niemozno$¢ wykazania uzyskania charakteru odrézniajacego w odniesieniu do jednego lub kilku rynkéw krajowych
moze nie by¢ decydujaca, pod warunkiem ze ,brakujacy element” ukladanki nie wplywa na obraz calo$ci, w mysl ktérego znaczna czes¢
wlasciwego europejskiego kregu odbiorcéw postrzega oznaczenie jako znak towarowy w réznych czesciach lub regionach Unii Europejskie;j”.

25 Chodzilo tu o tabele tzw. Nielsena i o materialy reklamowe. Zobacz w szczegdlnosci pkt 84—87 spornej decyzji.
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87. Nawet gdyby Sad powinien zasadniczo zbadac te kwestie, to Nestlé potwierdzila podczas rozprawy,
ze nie przedlozyla do akt sprawy dowodéw majacych na celu wykazanie, iz jezeli chodzi o towar
oznaczony spornym znakiem towarowym, dowody przedstawione w odniesieniu do rynkéw dunskiego,
niemieckiego, hiszpanskiego, francuskiego, wtloskiego, niderlandzkiego, austriackiego, finskiego,
szwedzkiego i Zjednoczonego Krolestwa mialyby réwniez zastosowanie w odniesieniu do rynkéw
belgijskiego, irlandzkiego, greckiego, luksemburskiego i portugalskiego lub moglyby sluzy¢ za
podstawe do ekstrapolacji uzyskania przez sporny znak towarowy charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania w tych krajach. W tym sensie nie wykazano w odniesieniu do rozpatrywanego
towaru poréwnywalnosci rynkéw  belgijskiego, irlandzkiego, greckiego, luksemburskiego
i portugalskiego z niektérymi innymi rynkami krajowymi, w przypadku ktérych Nestlé przedstawila
zadowalajace dowody.

88. Wobec braku tego rodzaju dowodéw Sad mégt jedynie stwierdzi¢ niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby
Odwotawczej EUIPO, co tez uczynil.

89. W swietle powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal oddalit odwotania wniesione przez
Nestlé i EUIPO.

VIII. W przedmiocie kosztow

90. Zgodnie z art. 137 regulaminu postepowania przed Trybunalem, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, o kosztach rozstrzyga sie
w wyroku konczacym postepowanie w sprawie. Zgodnie z brzmieniem art. 138 § 1 tego regulaminu,
do ktérego odsyta art. 184 § 1 rzeczonego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

91. Ponadto art. 184 § 2 tego regulaminu przewiduje, ze jezeli odwotanie jest bezzasadne, Trybunal
rozstrzyga o kosztach.

92. Wreszcie, art. 140 § 3 regulaminu postgpowania przed Trybunalem, majacego réwniez
zastosowanie do postgpowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, stanowi
miedzy innymi, iz Trybunal moze orzec, ze interwenient inny niz panstwo czlonkowskie lub instytucja
pokrywa wlasne koszty.

93. W niniejszym przypadku w sprawie C-84/17 P, poniewaz Mondelez wnidst o obcigzenie kosztami
postepowania Nestlé, a Nestlé przegrala sprawe, nalezy obcigzy¢ Nestlé kosztami postepowania
poniesionymi przez Mondelez. Nalezy orzec, ze EUIPO i Marques pokrywaja wlasne koszty.

94. W sprawie C-85/17 P, poniewaz Nestlé i EUIPO wniosly o obciazenie Mondelezu kosztami
postepowania, a Mondelez przegral sprawe, nalezy obciazy¢ go kosztami postepowania poniesionymi
przez Nestlé i EUIPO.

95. W sprawie C-95/17 P, poniewaz Mondelez wnidést o obciazenie EUIPO kosztami postepowania,

a EUIPO przegralo sprawe, nalezy zatem obciazy¢ je kosztami postepowania poniesionymi przez
Mondelez. Nestlé pokrywa wlasne koszty.

IX. Wnioski

96. W sprawie C-84/17 P, Société des produits Nestlé SA/EUIPO i Mondelez UK Holdings & Services
Ltd, proponuje, aby Trybunat:

— oddalil odwolanie jako bezzasadne;
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obciazyl Société des produits Nestlé wlasnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez
Mondelez oraz

obciazyl Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) i European Association of
Trade Mark Owners (europejskie stowarzyszenie wtascicieli znakéw towarowych) wlasnymi
kosztami.

W sprawie C-85/17 P, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO, proponuje, aby Trybunatl:

odrzucit odwotanie jako oczywiscie niedopuszczalne;

obciazyl Mondelez UK Holdings & Services wlasnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez
Société des produits Nestlé i EUIPO.

. W sprawie C-95/17 P, EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, proponuje, aby Trybunat:

oddalil odwotanie jako bezzasadne;

obciazyl EUIPO wlasnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Mondelez UK Holdings
& Services oraz

obciazyt Société des produits Nestlé wlasnymi kosztami.
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