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WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 10 listopada 2016 r.(*)
Odwotanie - Znak towarowy Unii Europejskiej — Tréjwymiarowy znak towarowy w ksztatcie szescianu
o0 powierzchniach majacych strukture siatki — Wniosek o uniewaznienie prawa do znaku - Oddalenie wniosku
0 uniewaznienie
W sprawie C-30/15 P
majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, wniesione
w dniu 26 stycznia 2015 r,,
Simba Toys GmbH & Co. KG, z siedzibg w Furth (Niemcy), reprezentowana przez O. Ruhla, Rechtsanwalt,
wnoszaca odwotanie,
w ktérej drugq strong sa:
Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez D. Botisa oraz
A. Folliarda-Monguirala, dziatajagcych w charakterze petnomocnikdw,
strona pozwana w pierwszej instancji,
Seven Towns Ltd, z siedzibg w Londynie (Zjednoczone Kroélestwo), reprezentowana przez K. Szamosiego oraz
M. Borbasa, Ggyvédek,
interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (pierwsza izba),
w sktadzie: R. Silva de Lapuerta, prezes izby, E. Regan, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev i S. Rodin (sprawozdawca),
sedziowie,
rzecznik generalny: M. Szpunar,
sekretarz: V. Giacobbo-Peyronnel, administrator,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 marca 2016 r,,
po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r,,
wydaje nastepujacy
Wyrok
W odwotaniu spoétka Simba Toys GmbH & Co. KG wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia
25 listopada 2014 r., Simba Toys/OHIM - Seven Towns (Ksztalt szescianu o powierzchniach majacych strukture
siatki) (T-450/09, EU:T:2014:983, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), ‘w ktéorym Sad oddalit skarge
o stwierdzenie niewaznosci decyzji Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Witasnosci Intelektualnej
(EUIPO) (zwanej dalej ,Izba Odwotawczg”) z dnia 1 wrzesnia 2009 r. (sprawa R 1526/2008-2), dotyczacej
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy wnoszaca odwotanie a spdtka Seven Towns Ltd
(zwanej dalej ,sporng decyzjq”).
Ramy prawne
Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostato uchylone i zastgpione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ktére weszto w zycie w dniu
13 kwietnia 2009 r.
Jednakze ze wzgledu na date okolicznosci faktycznych niniejszy spoér jest regulowany rozporzadzeniem nr 40/94,
przynajmniej jesli chodzi o przepisy o charakterze innym niz $cisle proceduralny.
Artykut 7 rozporzadzenia nr 40/94, zatytutowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:
a1, Nie sg rejestrowane:
(-]
znaki towarowe, ktére pozbawione s jakiegokolwiek odrdézniajgcego charakteru;
znaki towarowe, ktore skitadajg sie wytacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania
rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
Swiadczenia ustugi, lub innych wtasciwosci towardw lub ustug;

oznaczenia, ktére skfadajg sie wytacznie z:

<sztattu wynikajgcego z charakteru samych towarow; lub

ksztattu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego; lub
ksztattu zwiekszajacego znacznie wartos¢ towaru;

Zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94:

~W trakcie postepowania [EUIPO] bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepowaniu odnoszacym sie do
wzglednych podstaw odmowy rejestracji [EUIPO] ogranicza sie w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodow i
argumentow przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadoséuczynienia”.
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Okolicznosci powstania sporu

Okolicznosci powstania sporu, tak jak zostaty one przedstawione w pkt 1-12 zaskarzonego wyroku, moggq zostac
streszczone w nastepujacy sposoéb.

W dniu 1 kwietnia 1996 r. spotka Seven Towns dokonata w EUIPO zgtoszenia wspdlnotowego znaku towarowego
dotyczacego przedstawionego ponizej tréjwymiarowego oznaczenia:

Towary, dla ktorych wniesiono o rejestracje, nalezg do klasy 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug dla celéow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 .,
ze zmianami, i odpowiadajq nastepujacemu opisowi: ,uktadanki tréjwymiarowe”.

W dniu 6 kwietnia 1999 r. zarejestrowano sporny znak towarowy jako wspélnotowy znak towarowy nr 162784.
W dniu 10 listopada 2006 r. przedtuzono jego rejestracje.

W dniu 15 listopada 2006 r. spotka Simba Toys przedstawita ‘wniosek o uniewaznienie prawa do tego znaku
towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. a)-c) i e) rozporzadzenia nr 40/94.
Decyzjq z dnia 14 pazdziernika 2008 r. Wydziat Uniewaznien EUIPO oddalit ten wniosek w catosci.

W dniu 23 pazdziernika 2008 r. skarzgca wniosta do EUIPO odwotanie od tej decyzji na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58-64 rozporzadzenia nr 207/2009). Na poparcie tego odwotania wskazata
na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a)-c) i e) rozporzadzenia nr 40/94.

Sporng decyzjq Izba Odwotawcza utrzymata w mocy decyzje Wydziatu Uniewaznien z dnia 14 pazdziernika 2008 r.
i oddalita odwotanie.
Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem ztozonym w sekretariacie Sadu w dniu 6 listopada 2009 r. spotka Simba Toys wniosta skarge
o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

Na poparcie skargi podniosta osiem zarzutéw, dotyczacych naruszenia art. 75 zdanie pierwsze, art. 76 ust. 1
zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009, a takze art. 7 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 1 lit. c), art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (i)-(iii) i art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

W zaskarzonym wyroku Sad oddalit te skarge jako bezzasadna.

Zadania stron

Spoétka Simba Toys wnosi do Trybunatu o:

uchylenie zaskarzonego wyroku;

stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji; oraz

obcigzenie spotki Seven Towns i EUIPO kosztami postepowania.

Spoétka Seven Towns i EUIPO wnoszg do Trybunatu o:

oddalenie odwotania; oraz

obcigzenie spétki Simba Toys kosztami postepowania.

W przedmiocie wniosku o otwarcie na nowo ustnego etapu postepowania
Pismem z dnia 7 lipca 2016 r. spotka Seven Towns wniosta o otwarcie na nowo ustnego etapu postepowania.

Spotka ta podnosi w istocie, ze w swej opinii rzecznik generalny wskazat na okolicznosci faktyczne i podnidst
argumenty, ktore nie zostalty omdwione przez strony ani przed Sadem, ani przed Trybunatem, jesli chodzi
w szczegodlnosci o definicje funkcji rozpatrywanych towardw, identyfikacje zasadniczych wtasciwosci oznaczenia,
a takze ocene funkcjonalnosci ksztattu szescianu.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze Trybunat moze w kazdej chwili, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem
rzecznika generalnego, postanowi¢ o otwarciu na nowo ustnego etapu postepowania, zgodnie z art. 83 regulaminu
postepowania, w szczegodlnosci jesli uzna, ze okolicznosci zawistej przed nim sprawy nie sg wystarczajaco
wyjasnione, lub tez jesli sprawa ma zostac rozstrzygnieta na podstawie argumentu, ktéry nie byt przedmiotem
dyskusji miedzy zainteresowanymi (zob. podobnie wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r., Marchon Germany, C-315/14,
EU:C:2016:211, pkt 19).

W tym wypadku taka sytuacja nie ma miejsca. Trybunat, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem rzecznika
generalnego, stwierdza bowiem, ze dysponuje wszystkimi informacjami niezbednymi do wydania orzeczenia oraz ze
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nie trzeba rozpatrywac sprawy w kontekscie nowej okolicznosci faktycznej mogacej mie¢ decydujace znaczenie dla
rozstrzygniecia lub argumentu, ktéry nie stanowit przed nim przedmiotu dyskusiji.

W tych okolicznosciach nie mozna uwzgledni¢ wniosku Seven Towns o otwarcie na nowo ustnego etapu
postepowania.

W przedmiocie odwotania
Argumentacja stron

Na poparcie odwotania spétka Simba Toys podnosi szes¢ zarzutow. W zarzucie pierwszym wskazuje ona, ze
w pkt 50-77 zaskarzonego wyroku Sad naruszyt art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie
z ktérym nie sg rejestrowane oznaczenia, ktére sktadajg sie wytacznie z ksztattu towaru niezbednego do uzyskania
efektu technicznego.

W tym wzgledzie spotka Simba Toys twierdzi ‘w pierwszej kolejnosci, ze w pkt 72 zaskarzonego wyroku Sad
btednie uzaleznit stosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 od przestanki, aby efekt
techniczny mogt by¢ przynajmniej ,wywiedziony z wystarczajacq pewnoscig” z przedstawienia danego znaku
towarowego. Taki ,wymaog $cistego rozumienia” nie wynika ani z brzmienia tego przepisu, ani z orzecznictwa, i jest
ponadto niezgodny z celem tego przepisu.

W drugiej kolejnosci Sad dokonat zbyt zawezajacej wykfadni pojecia ,funkcji technicznej”, gdy w pkt 60
zaskarzonego wyroku stwierdzit, ze ukazana na powierzchniach szescianu struktura siatki nie spetnia takiej funkciji.
Sad pominat okoliczno$é, ze wspomniana struktura i ogdlny ksztatt szescianu nie sg arbitralne, a zatem sg
koniecznie techniczne.

W trzeciej kolejnosci wnoszgca odwotanie wskazuje na naruszenie prawa, ktérego dopuscit sie Sad, uzalezniajac
w pkt 53 zaskarzonego wyroku odmowe rejestracji oznaczenia na podstawie okreslonej w ‘art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 od przestanki, aby zasadnicze ‘wtasciwosci rozpatrywanego znaku towarowego
same w sobie spetniaty funkcje techniczng towaru objetego tym znakiem, a nie byly skutkiem tej funkcji.

W czwartej kolejnosci wnoszaca odwotanie ‘zarzuca Sadowi oddalenie zarzutu szczegdétowego dotyczgcego braku
alternatywnych dla przedstawienia wspomnianego znaku towarowego ksztattow mogacych petni¢ takg sama funkcje
techniczng. W kazdym wypadku dostepnos¢ ksztattéw alternatywnych nie wytgcza stosowania wspomnianego art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (ii). Co sie tyczy w szczegdlnosci czarnych linii dzielacych na kwadraty powierzchnie szescianu, to
mimo ze mozna stworzy¢ magiczny szescian niezawierajacy tych elementéw, taki szescian bytby chroniony
spornym znakiem towarowym ze wzgledu na stopien podobienstwa. W tych okolicznosciach Sad naruszyt lezacy
u podstaw tego przepisu interes publiczny polegajacy na zapobiezeniu ustanowienia statego monopolu na
rozwigzania techniczne.

W piatej kolejnosci — przy ocenie technicznego charakteru zasadniczych witasciwosci spornego towaru Sad nie
uwzglednit istnienia towarow wprowadzonych juz do obrotu przed datg dokonania zgtoszenia spornego znaku
towarowego, a w szczegdlnosci wytwarzanej przez interwenienta ,kostki Rubika”, wykazujacych zasadnicze
wilasciwosci spornego znaku towarowego, w tym dobrze znang konsumentom zdolnos¢ rotacji.

W szostej kolejnosci spotka Simba Toys zarzuca Sadowi stwierdzenie w pkt 55 zaskarzonego wyroku - po
wskazaniu, iz sporny znak towarowy zostat zarejestrowany dla ,uktadanek tréjwymiarowych” w ogélnosci, bez
ograniczenia sie do tych posiadajacych zdolnosc rotacji - ze rejestracji znaku towarowego mozna odméwié jedynie
wtedy, gdy okreslona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 podstawa ma zastosowanie do
wszystkich lub przynajmniej do znacznej liczby objetych nig towardw.

Zdaniem spétki Seven Towns i EUIPO zarzut pierwszy nalezy odrzuci¢ jako przynajmniej w czesci niedopuszczalny
ze wzgledu na to, ze ma on na celu kwestionowanie ustalen faktycznych.

W kazdym wypadku zarzut ten nalezy zdaniem tych stron oddali¢ jako bezzasadny. Wnoszg one w istocie
0 potwierdzenie uzasadnienia zaskarzonego wyroku, ktére w tym zarzucie zakwestionowano. W tym wzgledzie ich
zdaniem Sad, nie wprowadzajac wcale nowych wymogodw, zastosowat jedynie istniejgce orzecznictwo, w ktérym
przewidziano zwtaszcza obowigzek okreslenia ewentualnej funkcji technicznej lezacej u podstaw graficznego
przedstawienia danego znaku towarowego. Spotka Seven Towns i EUIPO podkreslajg ponadto, ze sporne towary
obejmujg ukfadanki tréjwymiarowe w catosci, a magiczne szesciany nie stanowig ich odrebnej podkategorii.

Ocena Trybunatu

W zarzucie pierwszym spétka Simba Toys podnosi, ze Sad btednie zastosowat art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94, opierajac sie, w szczegolnosci w pkt 56-77 zaskarzonego wyroku, na zbyt zawezajgcej
wyktadni tego przepisu w odniesieniu do funkcjonalnego charakteru spornego ksztattu. W konsekwencji Sad btednie
stwierdzit, ze zasadnicze wtasciwosci tego ksztattu nie odpowiadajg funkcji technicznej spornego towaru.

W tym wzgledzie o ile jest prawda, ze ocena funkcjonalnosci zasadniczych witasciwosci oznaczenia - gdy obejmuje
ona ustalenia faktyczne - nie moze jako taka, z zastrzezeniem wypadkow przeinaczenia, podlegac¢ kontroli
Trybunatu na etapie odwotania (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 wrzesnia 2010 r.,, Lego Juris/OHIM, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, pkt 74; z dnia 17 marca 2016 r.,, Naazneen Investments/OHIM, C-252/15 P, niepublikowany,
EU:C:2016:178, pkt 59), o tyle odmienna jest sytuacja w wypadku kwestii prawnych wynikajacych z badania
istotnosci zastosowanych w ramach tej oceny kryteriow prawnych oraz w szczegolnosci uwzglednionych w tym celu
czynnikow (zob. podobnie wyroki: z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 84,
85; a takze z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P,
niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 61).

Zarzut pierwszy jest zatem dopuszczalny, poniewaz ma on na celu kwestionowanie zastosowania przez Sad
w zaskarzonym wyroku kryteridw i czynnikow wynikajacych w szczegélnosci z orzecznictwa Trybunatu w celu
dokonania oceny funkcjonalnego charakteru spornego oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94.

Co sie tyczy zasadnosci tego zarzutu, na wstepie nalezy przypomnie¢, ze prawo znakdéw towarowych stanowi
zasadniczy element systemu konkurencji w Unii. W systemie tym kazde z przedsiebiorstw, aby moc przywigzaé do
siebie klientow dzieki wysokiej jakosci swych towardéw lub ustug, powinno mie¢ mozliwos¢ rejestrowania
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w charakterze znakéw towarowych oznaczen umozliwiajacych konsumentowi — bez ryzyka wprowadzenia w btad -
odroznienie tych towardw lub ustug od towardw lub ustug pochodzacych z innych przedsiebiorstw (wyrok z dnia
14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

Co wiecej, jak wynika z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94, oznaczenie przedstawiajace ksztatt towaru nalezy do
oznaczen mogacych stanowi¢ znak towarowy, pod warunkiem ze, po pierwsze, moze zostal przedstawione
graficznie, oraz po drugie, umozliwia odrdéznienie towaru lub ustugi jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug
innych przedsiebiorstw (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P,
EU:C:2004:258, pkt 30, 31; a takze z dnia 14 wrzesnia 2010 r, Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516,
pkt 39).

Z orzecznictwa Trybunatu wynika takze, ze kazdgq z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 podstaw
odmowy rejestracji nalezy interpretowaé w Swietle interesu ogoélnego chronionego przez kazda z nich (wyroki:
z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C 457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 45; a takze z dnia
14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43).

W tym kontekscie Trybunat wskazat, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 ma na celu
zapobieganie temu, aby prawo znakdéw towarowych prowadzito do przyznania jednemu przedsiebiorstwu monopolu
na rozwigzania techniczne lub na cechy uzytkowe danego towaru (wyrok z dnia 14 wrzes$nia 2010 r, Lego
Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43).

Ponadto nalezy przede wszystkim przypomnieé, ze prawidtowe stosowanie tego przepisu wymaga, aby zasadnicze
wihasciwosci rozpatrywanego tréjwymiarowego oznaczenia zostaty nalezycie zidentyfikowane (zob. podobnie wyroki:
z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68; a takze z dnia 6 marca 2014 r,,
Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 46).

W niniejszym wypadku w pkt 47 zaskarzonego wyroku Sad potwierdzit dokonang przez Izbe Odwotawcza ocene,
zgodnie z ktdrg zasadnicze wilasciwosci spornego oznaczenia sg zwigzane z szescianem i ze strukturg siatki
ukazang na kazdej z powierzchni tego szescianu. Powyzsze stwierdzenie nie jest podwazane w ramach niniejszego
odwotania.

Nastepnie jesli chodzi o kwestie, czy takie zasadnicze wtasciwosci odpowiadajg funkcji technicznej towaru, Sad
udzielit odpowiedzi przeczacej, oddalajac, zwtaszcza w pkt 56-61 zaskarzonego wyroku, argumentacje wnoszacej
odwotanie, zgodnie z ktorg czarne linie, i ogdlniej ukazana na kazdej z powierzchni spornego szescianu struktura
siatki, spetniajgq funkcje techniczna.

W tym wzgledzie Sad oddalit argumenty wnoszacej odwotfanie dotyczace zdolnosci rotacji indywidualnych
elementéw spornego szescianu, ktérej wyrazeniem miatyby by¢é wspomniane czarne linie, wskazujac,
w szczegolnosci w pkt 58 i 59 zaskarzonego wyroku, ze argumenty te opierajg sie zasadniczo na wiedzy odnoszacej
sie do zdolnosci rotacji wertykalnych i horyzontalnych paskéw ,kostki Rubika” i ze zdolno$¢ ta nie moze wynikac
z wiasciwosci przedstawionego ksztattu, lecz co najwyzej z niewidocznego wewnetrznego mechanizmu
znajdujacego sie w szescianie. Zdaniem Sadu Izba Odwotawcza stusznie nie wigczyta tego niewidocznego elementu
do przeprowadzonej przez siebie analizy funkcjonalnosci zasadniczych wtasciwosci spornego znaku towarowego.
W tym kontekscie Sad stwierdzit, ze wnioskowanie o istnieniu wewnetrznego mechanizmu rotacji na podstawie
graficznych przedstawien tego znaku towarowego nie jest zgodne z wymogami, zgodnie z ktérymi wszelkie
wnioskowanie musi by¢ dokonywane w mozliwie najbardziej obiektywny sposéb i opieraé sie na danym ksztatcie
analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie, a takze powinno by¢ wystarczajaco pewne.

A zatem w pkt 60 zaskarzonego wyroku, podobnie jak Izba Odwotawcza, Sad stwierdzit, ze ukazana na kazdej
z powierzchni spornego szescianu struktura siatki nie spetnia zadnej funkcji technicznej, poniewaz fakt, iz ta
struktura skutkuje wizualnym podziatem kazdej z powierzchni szescianu na dziewie¢ kwadratowych elementow
o tych samych wymiarach, nie moze stanowic o takiej funkcji w rozumieniu istotnego orzecznictwa.

Natomiast jak rzecznik generalny wskazat w szczegdlnosci w pkt 99 opinii, takie rozumowanie skutkuje
naruszeniem prawa.

Aby bowiem dokonac¢ oceny funkcjonalnosci oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94, ktéry to przepis dotyczy jedynie oznaczen tworzonych przez ksztatt konkretnego towaru, oceny
zasadniczych wilasciwosci ksztattu nalezy dokonywaé w Swietle funkcji technicznej rozpatrywanego konkretnego
towaru (zob. podobnie wyrok z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 72).

A zatem - majac na wzgledzie, iz jest bezsporne, ze rozwazane oznaczenie jest tworzone przez ksztatt
konkretnego towaru, a nie przez ksztatt abstrakcyjny - Sad powinien byt zdefiniowaé funkcje techniczng
rozpatrywanego konkretnego towaru, a mianowicie ukfadanki tréjwymiarowej, i uwzgledni¢ te funkcje przy ocenie
funkcjonalnosci zasadniczych wtasciwosci tego oznaczenia.

O ile dla celdw tej analizy jest niezbedne, jak zresztg w pkt 59 zaskarzonego wyroku wskazat Sad, uwzglednienie
spornego ksztattu w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie, o tyle wspomniana analiza nie moze zostac
dokonana bez uwzglednienia w danym wypadku dodatkowych elementéw odnoszacych sie do funkcji
rozpatrywanego konkretnego towaru.

Po pierwsze, z orzecznictwa Trybunatu wynika bowiem, ze przy badaniu funkcjonalnych wiasciwosci oznaczenia
wilasciwy organ moze przeprowadzi¢ pogtebione badanie, w ktérego ramach uwzglednia - poza przedstawieniem
graficznym i ewentualnymi opisami przedtozonymi w chwili dokonania zgtoszenia - elementy uzyteczne dla
odpowiedniej identyfikacji zasadniczych wtasciwosci wspomnianego oznaczenia (zob. wyrok z dnia 6 marca 2014 r.,
Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 54).

Po drugie, jak wskazat rzecznik generalny w pkt 86 i 91-93 opinii, w kazdej ze spraw lezacych u podstaw wyrokow
Trybunatu z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego
Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516) i z dnia 6 marca 2014 r.,, Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od
C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129) witasciwe organy nie mogtyby dokonac¢ analizy danego
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ksztattu wytacznie na podstawie przedstawienia graficznego, nie siegajac do dodatkowych informacji dotyczacych
konkretnego towaru.

Z powyzszego wynika, ze Sad dokonat zbyt zawezajgcej wyktadni kryteriow oceny art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94, w zakresie, w jakim stwierdzit, w szczegdélnosci w pkt 57-59 zaskarzonego wyroku, ze
aby rozpatrzy¢ funkcjonalno$¢ zasadniczych wiasciwosci rozpatrywanego oznaczenia, zwlaszcza ukazanej na kazdej
z powierzchni szescianu struktury siatki, nalezy uwzgledni¢ sporny ksztatt w postaci, w jakiej przedstawiono go
graficznie, bez koniecznosci uwzgledniania elementéw dodatkowych - ktérych obiektywny obserwator nie bedzie
mogt ,,ujaé Scisle” w oparciu o graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego - takich jak zdolno$¢ rotacji
indywidualnych elementéw uktadanki tréjwymiarowej typu kostki Rubika.

Co wiecej, wspomniana w pkt 55 zaskarzonego wyroku okoliczno$¢, ze sporny znak towarowy zostat
zarejestrowany dla ,ukfadanek tréjwymiarowych” w ogdlnosci, czyli bez ograniczenia sie do uktadanek majacych
zdolnos¢ rotacji, i ze wtasciciel tego znaku towarowego nie zataczyt do zgtoszenia opisu, w ktorym uscislono by, iz
rozpatrywany ksztatt obejmuje taka ceche, nie stoi na przeszkodzie uwzglednieniu dla celéw badania
funkcjonalnosci zasadniczych wiasciwosci rozpatrywanego oznaczenia takiej funkcji technicznej konkretnego towaru
przedstawionego w tym oznaczeniu, pod rygorem umozliwienia wtascicielowi wspomnianego znaku towarowego
rozszerzenia ochrony przyznanej na mocy rejestracji tego znaku na kazdy rodzaj uktadanek o podobnym ksztalcie,
a mianowicie na kazda ukfadanke trojwymiarowg, ktdérej elementy majg ksztatt szescianu, niezaleznie od
szczegbtowych warunkéw jej funkcjonowania.

Ta ostatnia mozliwos$¢ bylaby zas$ niezgodna z realizowanym przez art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94 celem, ktéry jest zwigzany, jak wspomniano w pkt 39 niniejszego wyroku, z zapobieganiem przyznawaniu
jednemu przedsiebiorstwu monopolu na rozwigzania techniczne lub na cechy uzytkowe towaru.

W Swietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy uwzglednic¢ zarzut pierwszy odwotania i w konsekwencji uchyli¢
zaskarzony wyrok, bez koniecznosci rozpatrywania pozostatych argumentow tego zarzutu ani innych zarzutéow
zawartych we wspomnianym odwotaniu.

W przedmiocie sporu w pierwszej instancji

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu (Trybunatu Sprawiedliwosci) Unii Europejskiej jezeli Trybunat (uchyla
orzeczenie Sadu, moze on wydal orzeczenie ostateczne w sprawie, jesli stan postepowania na to pozwala, lub
skierowac sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad.

W niniejszym wypadku Trybunat dysponuje informacjami niezbednymi, aby wydac ostateczne orzeczenie
w przedmiocie zarzutu drugiego skargi w pierwszej instancji, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94.

Z pkt 42-53 niniejszego wyroku wynika bowiem, ze zarzut ten jest zasadny.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢ (niewaznosc¢ spornej (decyzji ze wzgledu na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztéw
Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunatem jezeli odwotanie jest zasadne i Trybunat orzeka
wyrokiem konczacym postepowanie w sprawie, rozstrzyga on o kosztach.

Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania odwotawczego na podstawie
art. 184 § 1 wspomnianego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona
przegrywajgca sprawe.

Poniewaz wnoszgca odwotanie wniosta o obcigzenie EUIPO i spotki Seven Towns kosztami postepowania, a EUIPO
i spotka Seven Towns przegraty sprawe, nalezy obcigzy¢ je zarédwno kosztami postepowania w pierwszej instancji
w sprawie T-450/09, jak i kosztami postepowania odwotawczego.

Z powyzszych wzgleddw Trybunat (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

Uchyla sie wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2014 r., Simba Toys/OHIM - Seven Towns
(Ksztatt szesScianu o powierzchniach majacych strukture siatki) (T-450/09, EU:T:2014:983).

Stwierdza sie niewaznosc¢ decyzji Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO) z dnia 1 wrzesnia 2009 r. (sprawa R 1526/2008-2), dotyczacej postepowania
w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd.
Seven Towns Ltd i Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pokrywaja wlasne koszty oraz
koszty poniesione przez Simba Toys GmbH & Co. KG zarowno w postepowaniu w pierwszej instancji
w sprawie T-450/09, jak i w postepowaniu odwotawczym.

Podpisy

* Jezyk postepowania: angielski.
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