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Markenrecht: Markenstreit um „Kit Kat 4 Finger“ 

20.12.2016 

Das EuG hat entschieden, dass das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) erneut prüfen muss, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ 
als Unionsmarke aufrechterhalten werden kann. 
 
Wieder geht es um die Entscheidung bezüglich einer dreidimensionalen Markeneintragung- dies-
mal allerdings um den Schokoriegel Kit Kat und dessen 4 Finger Form. 
Mit seiner Entscheidung vom 15. Dezember 2016 hat das EuG entschieden, dass das EUIPO er-
neut prüfen muss, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ als Unionsmarke 
aufrecht erhalten werden kann.  
Dieser Entscheidung geht die Anmeldung der dreidimensionalen Marke, die dem Produkt „Kit Kat 4 
Finger2 entspricht, durch das Unternehmen Nestlé voraus. Nestlé meldete im Jahr 2002 die drei-
dimensionale Marke als Unionsmarke bei dem EUIPO an. 
Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Waren ein: „Bonbons, Bäckereierzeugnisse, 
feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln“. Nach der Eintragung beantragte Cadbury 
Schweppes ( Mondelez UK Holdongs & Services) die Nichtigerklärung der Marke beim EUIPO. 
Der Antrag wurde durch das Markenamt  im Jahr 2012 mit der Begründung zurückgewiesen, dass 
die Kit-Kat- Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt 
habe. 
Diese Entscheidung des Markenamts wollte Cadbury Schweppes ( Mondelez UK Holdongs & Ser-
vices) nicht akzeptieren und hat daher die Aufhebung dieser Entscheidung bei dem EuG bean-
tragt. 
Am 15. Dezember 2016 ist das EuG der Ansicht von Cadbury Schweppes ( Mondelez UK Hol-
dongs & Services) gefolgt und hat die Entscheidung des EUIPO aufgehoben. 
Das EuG führte in seiner Entscheidung aus, dass das Markenamt bei seiner Entscheidung insge-
samt gleich zweimal rechtsfehlerhaft entschieden hat.  
Zum einen stellte das Gericht fest, dass Nestlé keinen Nachweis für die Benutzung der Marke für 
die eingetragenen Waren „Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kuchen und Waffeln“ erbracht 
habe. Das Gericht stellte klar, dass, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren eingetragen ist, 
die mehrere Untergruppen umfasst, der Schutz der durch den Nachweis ausgelöst wird, entspre-
chenden Untergruppen zuteil wird (Pressemitteilung des EuGH Nr. 138/2016). Der Markenschutz 
gilt also nur für diejenigen Untergruppen, für die die Marke auch nachweislich benutzt wird. 
Das Markenamt vertrat bei seiner Entscheidung die Ansicht, dass die Marke Kit Kat 4 Finger in 
jeder der betreffenden Warengruppe enthalten sein könnte. Der nachwendige Benutzungsnach-
weis wurde allerdings nur für die Warengruppe „Bonbons“ und „Kleingebäck“ erbracht. 
 
Den zweiten Rechtsfehler beging das Markenamt mit seiner Einschätzung, inwiefern die dreidi-
mensionale Form von Nestlés Kit Kat Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat.  
Das bedeutet, es wurde geprüft, inwieweit die Verbraucher die Form des Schokoriegels Kit Kat mit 
der Marke in Verbindung bringen. 
Mondelez argumentierte, dass Nestlé nicht den Beweis erbracht habe, dass die Marke Kit Kat Un-
terscheidungskraft durch Benutzung im gesamten Unionsgebiet erlangt habe. Nestlé konnte den 
Nachweis nur für zehn Länder, nämlich Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Nie-
derlande, Österreich, Finnland, Schweden und das Vereinige Königreich erbringen. 
Bei seiner Prüfung äußerte sich das Markenamt nicht zu der – allerdings erforderlichen-  Wahr-
nehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise in den übrigen EU- Staaten, wie 
bspw. Belgien oder Portugal. Der Nachweis der Benutzung durch Unterscheidungskraft muss al-
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lerdings für alle betroffenen Mitgliedstaaten nachgewiesen werden. Die Richter des EuG folgten 
somit der Ansicht von Mondelez. 
Fazit:  
Das europäische Markenamt wird daher unter der Berücksichtigung der Ausführungen des 
Gerichts erneut über die Frage entscheiden müssen, ob die streitige Marke zum Zeitpunkt 
ihrer Anmeldung Unterscheidungskraft aufgrund der Benutzung durch Nestlé in den Mit-
gliedsstaaten für die Waren „Bonbons und Kleingebäck“ erlangt hatte. 
 

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, können Sie uns gerne kontaktieren.  

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent. 

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:  

Rechtsanwältin Kerstin Schwarz 

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® 

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: wag-
ner@webvocat.de 
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