o~y
i
W Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

10. November 2016*
»Rechtsmittel — Unionsmarke — Dreidimensionale Marke in Form eines Wiirfels mit Seiten mit einer
Gitterstruktur — Antrag auf Nichtigerklarung — Zuriickweisung des Antrags auf Nichtigerklarung”
In der Rechtssache C-30/15 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europdischen Union,
eingelegt am 26. Januar 2015,

Simba Toys GmbH & Co. KG mit Sitz in Fiirth (Deutschland), vertreten durch Rechtsanwalt O. Ruhl,
Klagerin,
andere Parteien des Verfahrens:

Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch D. Botis und
A. Folliard-Monguiral als Bevollmichtigte,

Beklagter im ersten Rechtszug,

Seven Towns Ltd mit Sitz in London (Vereinigtes Konigreich), vertreten durch K. Szamosi und M.
Borbas, tigyvédek,

Streithelferin im ersten Rechtszug,
erldsst
DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Kammerprésidentin R. Silva de Lapuerta sowie der Richter E. Regan, J.-C.
Bonichot, A. Arabadjiev und S. Rodin (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Szpunar,

Kanzler: V. Giacobbo-Peyronnel, Verwaltungsritin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom 2. Mérz 2016,
nach Anhorung der Schlussantrige des Generalanwalts in der Sitzung vom 25. Mai 2016

folgendes

* Verfahrenssprache: Englisch.
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Urteil

Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Simba Toys GmbH & Co. KG die Authebung des Urteils des
Gerichts der Europdischen Union vom 25. November 2014, Simba Toys/HABM - Seven Towns
(Form eines Wiirfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur) (T-450/09, EU:T:2014:983, im Folgenden:
angefochtenes Urteil), mit dem dieses ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Zweiten
Beschwerdekammer des Amts der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) (im
Folgenden: Beschwerdekammer) vom 1. September 2009 (Sache R 1526/2008-2) zu einem
Nichtigkeitsverfahren zwischen der Kldgerin und der Seven Towns Ltd (im Folgenden: streitige
Entscheidung) abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABIL
1994, L 11, S. 1) wurde durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009
des Rates vom 26. Februar 2009 {iber die Unionsmarke (ABL. 2009, L 78, S. 1) aufgehoben und ersetzt.

Fir den vorliegenden Rechtsstreit gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts,
zumindest hinsichtlich der nicht rein verfahrensrechtlichen Bestimmungen, weiterhin die Verordnung
Nr. 40/94.

Art. 7 (,Absolute Eintragungshindernisse®) der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

»(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,

c¢) Marken, die ausschliellich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der
geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der
Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen
konnen,

e) Zeichen, die ausschliefllich bestehen
i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder
ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder
iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht,

Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:
»In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich

jedoch um Verfahren beziiglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser
Ermittlung auf das Vorbringen und die Antriage der Beteiligten beschrankt.”
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Vorgeschichte des Rechtsstreits

Die Vorgeschichte des Rechtsstreits, wie sie in den Rn. 1 bis 12 des angefochtenen Urteils dargestellt
wird, kann wie folgt zusammengefasst werden.

Am 1. April 1996 meldete die Seven Towns beim EUIPO das folgende dreidimensionale Zeichen als
Gemeinschaftsmarke an:

Die Marke wurde fiir ,dreidimensionale Puzzles“ in Klasse 28 des Abkommens von Nizza iiber die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom
15. Juni 1957 in revidierter und geénderter Fassung angemeldet.

Am 6. April 1999 wurde die betreffende Marke unter der Nr. 162784 als Gemeinschaftsmarke
eingetragen. Sie wurde am 10. November 2006 verldngert.

Am 15. November 2006 stellte Simba Toys nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 in
Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a bis ¢ und e dieser Verordnung einen Antrag auf
Nichtigerkldrung dieser Marke.

Mit Entscheidung vom 14. Oktober 2008 wies die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO diesen Antrag in
vollem Umfang zuriick.

Am 23. Oktober 2008 legte die Kldgerin beim EUIPO gegen diese Entscheidung nach den Art. 57
bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde ein.
Zur Stiitzung ihrer Beschwerde machte sie einen Verstof$ gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. a bis c und e der
Verordnung Nr. 40/94 geltend.

ECLIL:EU:C:2016:849 3
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Mit der streitigen Entscheidung bestdtigte die Beschwerdekammer die Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung vom 14. Oktober 2008 und wies die Beschwerde zuriick.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

Mit am 6. November 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangener Klageschrift erhob Simba Toys
Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung.

Sie stiitzte ihre Klage auf acht Klagegriinde, ndmlich einen Verstofy gegen Art. 75 Satz 1 und Art. 76
Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sowie gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, Art. 7 Abs. 1
Buchst. ¢, Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. i bis iii und Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94.

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht diese Klage als unbegriindet abgewiesen.

Antrige der Parteien

Simba Toys beantragt,

— das angefochtene Urteil aufzuheben,

— die streitige Entscheidung aufzuheben und

— Seven Towns und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
Seven Towns und das EUIPO beantragen,

— das Rechtsmittel zuriickzuweisen und

— Simba Toys die Kosten aufzuerlegen.

Zum Antrag auf Wiedereroffnung des miindlichen Verfahrens

Mit Schreiben vom 7. Juli 2016 hat Seven Towns beantragt, die Wiedererdffnung des miindlichen
Verfahrens anzuordnen.

Sie macht im Wesentlichen geltend, dass der Generalanwalt in seinen Schlussantrédgen Tatsachen und
Argumente angefiihrt habe, die weder vor dem Gericht, noch vor dem Gerichtshof zwischen den
Parteien erdrtert worden seien, und zwar insbesondere in Bezug auf die Bestimmung der Funktion der
betreffenden Waren, die Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens und die Beurteilung des
funktionalen Charakters der Form eines Wiirfels.

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof geméafS Art. 83 seiner Verfahrensordnung jederzeit
nach Anhorung des Generalanwalts die Wiedererdffnung des miindlichen Verfahrens beschliefien
kann, insbesondere wenn er sich fiir unzureichend unterrichtet hélt oder wenn ein zwischen den
Beteiligten nicht erortertes Vorbringen entscheidungserheblich ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
7. April 2016, Marchon Germany, C-315/14, EU:C:2016:211, Rn. 19).

Dies ist hier nicht der Fall. Der Gerichtshof ist ndmlich nach Anhorung des Generalanwalts der
Auffassung, dass er iiber alle fir die Entscheidung erforderlichen Informationen verfiigt und dass die
Rechtssache nicht im Hinblick auf eine neue Tatsache, die von entscheidender Bedeutung fiir die
Entscheidung ist, oder im Hinblick auf ein vor ihm nicht erértertes Vorbringen zu priifen ist.
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Unter diesen Umstdnden ist dem Antrag von Seven Towns auf Wiedereréffnung des miindlichen
Verfahrens nicht stattzugeben.

Zum Rechtsmittel

Vorbringen der Parteien

Simba Toys stiitzt ihr Rechtsmittel auf sechs Griinde. Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht sie
geltend, dass das Gericht in den Rn. 50 bis 77 des angefochtenen Urteils gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e
Zift. ii der Verordnung Nr. 40/94 verstofSen habe, wonach Zeichen, die ausschliefSlich aus der Form der
Ware bestiinden, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, von der Eintragung
ausgeschlossen seien.

Simba Toys macht insoweit erstens geltend, dass das Gericht in Rn. 72 des angefochtenen Urteils zu
Unrecht die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 davon
abhéngig gemacht habe, dass aus der Darstellung der betreffenden Marke zumindest ,hinreichend
sicher [auf die technische Wirkung] geschlossen werden“ konne. Ein solches ,Erfordernis eines
genauen Verstindnisses“ ergebe sich weder aus dem Wortlaut dieser Vorschrift, noch aus der
Rechtsprechung und laufe zudem deren Ziel zuwider.

Zweitens habe das Gericht den Begriff ,technische Funktion® zu eng ausgelegt, als es in Rn. 60 des
angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass die Gitterstruktur auf den Seiten des Wiirfels keine
solche Funktion erfiille. Das Gericht habe verkannt, dass diese Struktur und die allgemeine Form des
Wiirfels nicht willkiirlich und daher zwangslaufig technisch seien.

Drittens habe das Gericht einen Rechtsfehler begangen, indem es in Rn. 53 des angefochtenen Urteils
die Zuriickweisung der Anmeldung eines Zeichens aus dem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der
Verordnung Nr. 40/94 genannten Grund davon abhéngig gemacht habe, dass die wesentlichen
Merkmale der betreffenden Marke selbst die technische Funktion der von der Marke erfassten Ware
erfillten und nicht, dass sie deren Wirkung seien.

Viertens beanstandet die Rechtsmittelfiihrerin, dass das Gericht die Riige zuriickgewiesen habe, dass es
keine alternativen Formen zu der Darstellung der fraglichen Marke gebe, die dieselbe technische
Funktion wie diese erfiillen konnten. Jedenfalls schliefSe die Verfiigbarkeit alternativer Formen die
Anwendung des genannten Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii nicht aus. Was insbesondere die schwarzen
Linien angehe, die die Seiten des Wiirfels in Quadrate unterteilten, wire es zwar moglich einen
Zauberwiirfel herzustellen, der diese Bestandteile nicht aufweise, auch ein solcher Wiirfel wire jedoch
aufgrund des Grades seiner Ahnlichkeit durch die angefochtene Marke geschiitzt. Das Gericht habe
daher das dieser Vorschrift zugrunde liegende offentliche Interesse verkannt, das darin bestehe, die
Schaffung eines dauerhaften Monopols an technischen Losungen zu verhindern.

Fiinftens habe das Gericht bei der Beurteilung des technischen Charakters der wesentlichen Merkmale
der fraglichen Ware nicht beriicksichtigt, dass es bereits vor dem Zeitpunkt der Einreichung der
Anmeldung der fraglichen Marke vermarktete Waren, insbesondere den von der Streithelferin
hergestellten ,Rubik’s Cube®, gebe, die die wesentlichen Merkmale der angefochtenen Marke, darunter
die bei den Verbrauchern allgemein bekannte Drehbarkeit, aufwiesen.

Sechstens riigt Simba Toys, dass das Gericht in Rn. 55 des angefochtenen Urteils, nach der

Feststellung, dass die fragliche Marke fiir ,dreidimensionale Puzzles“ im Allgemeinen eingetragen
worden sei, ohne eine Beschriankung auf drehbare Puzzles, erklart habe, dass die Anmeldung einer
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Marke nur dann zuriickgewiesen werden konne, wenn der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der
Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene Grund auf alle oder zumindest eine grofle Anzahl der von der
Marke erfassten Waren Anwendung finde.

Seven Towns und das EUIPO sind der Ansicht, dass der erste Rechtsmittelgrund als zumindest
teilweise unzuléssig zuriickzuweisen sei, da damit Tatsachenfeststellungen in Zweifel gezogen werden
sollten.

Jedenfalls miisse er als unbegriindet zuriickgewiesen werden. Seven Towns und das EUIPO beantragen
im Wesentlichen, die Punkte der Begriindung des angefochtenen Urteils, auf die sich dieser
Rechtsmittelgrund beziehe, zu bestdtigen. Was diese Punkte angehe, habe das Gericht keine neuen
Anforderungen aufgestellt, sondern lediglich die bestehende Rechtsprechung angewandt, nach der es
u. a. erforderlich sei, die etwaige technische Funktion auf der Grundlage der grafischen Darstellung
der betreffenden Marke zu bestimmen. Seven Towns und das EUIPO fithren ferner aus, dass die
fraglichen Waren dreidimensionale Puzzles im Allgemeinen umfassten und dass Zauberwiirfel keine
selbstindige Unterkategorie davon darstellten.

Wiirdigung durch den Gerichtshof

Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund macht Simba Toys geltend, dass das Gericht Art. 7 Abs. 1
Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewendet habe, indem es sich, u. a. in den
Rn. 56 bis 77 des angefochtenen Urteils, was den funktionalen Charakter der fraglichen Form angehe,
auf eine zu enge Auslegung dieser Vorschrift gestiitzt habe. Das Gericht habe folglich zu Unrecht
festgestellt, dass die wesentlichen Merkmale dieser Form keiner technischen Funktion der fraglichen
Ware entsprachen.

Die Beurteilung der Funktionalitit der wesentlichen Merkmale eines Zeichens kann zwar als solche,
soweit sie tatsichliche Feststellungen enthilt, vorbehaltlich des Falles einer Verfilschung vom
Gerichtshof in einem Rechtsmittelverfahrens nicht nachgepriift werden (vgl. in diesem Sinne Urteile
vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 74, und vom 17. Mirz
2016, Naazneen Investments/HABM, C-252/15 P, nicht veroffentlicht, EU:C:2016:178, Rn. 59), dies
gilt jedoch nicht fiir die Rechtsfragen, die bei der Priifung der Relevanz der bei dieser Beurteilung
angewendeten rechtlichen Kriterien auftreten, sowie insbesondere fiir die dabei beriicksichtigten
Faktoren (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P,
EU:C:2010:516, Rn. 84 und 85, und vom 6. Mirz 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry,
C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veroffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 61).

Der erste Rechtsmittelgrund ist daher zuldssig, da damit die vom Gericht im angefochtenen Urteil zur
Beurteilung des funktionalen Charakters des fraglichen Zeichens im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e
Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 vorgenommene Anwendung der Kriterien und Faktoren, wie sie sich
u. a. aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergeben, beanstandet werden soll.

Hinsichtlich der Begriindetheit dieses Rechtsmittelgrundes ist zunédchst darauf hinzuweisen, dass das
Markenrecht ein wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbssystems in der Union ist. In diesem System
muss jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualitit seiner Waren oder seiner
Dienstleistungen an sich zu binden, Zeichen als Marken eintragen lassen koénnen, die es dem
Verbraucher ermoglichen, diese Waren oder diese Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von
denen anderer Herkunft zu unterscheiden (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM,
C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 38 und die dort angefithrte Rechtsprechung).

Im Ubrigen gehért, wie sich aus Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ein Zeichen, das die Form

einer Ware darstellt, zu den Zeichen, die eine Marke sein konnen, vorausgesetzt, es lasst sich zum
einen grafisch darstellen und ist zum anderen geeignet, die Ware oder Dienstleistung eines
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Unternehmens von der anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom
29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, EU:C:2004:258, Rn. 30 und 31, sowie vom
14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 39).

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich ferner, dass jedes der in Art. 7 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen
ist, das ihm zugrunde liegt (Urteile vom 29. April 2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P,
EU:C:2004:258, Rn. 45, sowie vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516,
Rn. 43).

Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang ausgefiihrt, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der
Verordnung Nr. 40/94 verhindern soll, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein
Monopol fiir technische Losungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeraumt wird (Urteil
vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 43).

Auflerdem ist zunidchst darauf hinzuweisen, dass eine korrekte Anwendung dieser Vorschrift
voraussetzt, dass die wesentlichen Merkmale des betreffenden dreidimensionalen Zeichens
ordnungsgemdfl ermittelt werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. September 2010, Lego
Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 68, sowie vom 6. Mirz 2014, Pi-Design u. a./Yoshida
Metal Industry, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veréffentlicht, EU:C:2014:129, Rn. 46).

Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 47 des angefochtenen Urteils die Wiirdigung der
Beschwerdekammer bestidtigt, wonach die wesentlichen Merkmale des fraglichen Zeichens in einem
Wiirfel und einer Gitterstruktur auf jeder Seite dieses Wiirfels bestiinden. Diese Feststellung wird im
Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels nicht in Frage gestellt.

Was als nichstes die Frage betrifft, ob diese wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion der
Ware entsprechen, so hat das Gericht diese verneint, indem es insbesondere in den Rn. 56 bis 61 des
angefochtenen Urteils das Vorbringen der Kldgerin zuriickgewiesen hat, wonach die schwarzen Linien
und ganz allgemein die auf jeder Seite des betreffenden Wiirfels erkennbare Gitterstruktur eine
technische Funktion erfiillten.

Das Gericht hat insoweit das Vorbringen der Kldgerin hinsichtlich der Drehbarkeit der einzelnen
Bestandteile des fraglichen Wiirfels, die in diesen schwarzen Linien zum Ausdruck komme,
zuriickgewiesen, indem es insbesondere in den Rn. 58 und 59 des angefochtenen Urteils darauf
hingewiesen habe, dass dieses Vorbringen hauptsichlich auf der Kenntnis der Drehbarkeit der
vertikalen und horizontalen Ebenen des ,Rubik’s Cube“ beruhe und dass sich diese Drehbarkeit nicht
aus den Merkmalen der vorliegenden Form, sondern allenfalls aus einem nicht sichtbaren
Mechanismus im Wiirfelinnern ergebe. Nach Ansicht des Gerichts hat die Beschwerdekammer dieses
nicht sichtbare Element zu Recht nicht in ihre Priiffung der Funktionalitit der wesentlichen Merkmale
der angefochtenen Marke einbezogen. In diesem Kontext hat das Gericht festgestellt, dass von den
grafischen Darstellungen dieser Marke auf einen Drehmechanismus im Wiirfelinnern zu schlief3en,
nicht den Anforderungen entsprochen hitte, dass jede Schlussfolgerung so objektiv wie moglich
aufgrund der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt sei, getroffen werden miisse und
hinreichend sicher sein miisse.

Das Gericht hat daher tibereinstimmend mit der Beschwerdekammer in Rn. 60 des angefochtenen
Urteils festgestellt, dass die auf jeder Seite des betreffenden Wiirfels erkennbare Gitterstruktur keine
technische Funktion erfiille, da der Umstand, dass diese Struktur zur Folge habe, dass jede Seite des
Wiirfels optisch in neun gleich grofie Quadrate unterteilt werde, keine solche Funktion im Sinne der
einschldgigen Rechtsprechung darstelle.

Wie der Generalanwalt insbesondere in Nr. 99 seiner Schlussantrige ausgefiihrt hat, sind diese
Erwigungen jedoch rechtsfehlerhaft.

ECLIL:EU:C:2016:849 7
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Um die Funktionalitit eines Zeichens im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung
Nr. 40/94 zu prifen, der lediglich aus der Form der konkreten Ware bestehende Zeichen betrifft,
miissen namlich die wesentlichen Merkmale einer Form im Hinblick auf die technische Funktion der
betreffenden konkreten Ware beurteilt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 2010,
Lego Juris/HABM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, Rn. 72).

Da unbestritten ist, dass das fragliche Zeichen aus der Form einer konkreten Ware und nicht aus einer
abstrakten Form besteht, hiatte das Gericht somit die technische Funktion der betreffenden konkreten
Ware, d. h., eines dreidimensionalen Puzzles, bestimmen und diese bei der Beurteilung der
Funktionalitdt der wesentlichen Merkmale dieses Zeichens beriicksichtigen miissen.

Es war zwar, wie das Gericht im Ubrigen in Rn. 59 des angefochtenen Urteils ausgefiihrt hat,
erforderlich, fiir die Zwecke dieser Priifung von der betreffenden Form, wie diese grafisch dargestellt
ist, auszugehen, diese Priifung konnte jedoch nicht vorgenommen werden, ohne gegebenenfalls die
zusitzlichen mit der Funktion der fraglichen konkreten Waren zusammenhéngenden Elemente zu
berticksichtigen.

Zum einen ergibt sich namlich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die zustidndige Stelle bei
der Priifung der funktionellen Merkmale eines Zeichens eine vertiefte Priifung vornehmen kann, in
deren Rahmen aufler der grafischen Darstellung und den moglicherweise bei der Einreichung der
Anmeldung eingereichten Beschreibungen Elemente beriicksichtigt werden, die der angemessenen
Bestimmung der wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens dienen konnen (Urteil vom
6. Mérz 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht veréffentlicht,
EU:C:2014:129, Rn. 54).

Zum anderen hitten, wie der Generalanwalt in den Nrn. 86 und 91 bis 93 seiner Schlussantrige
ausgefithrt hat, in den Rechtssachen, in denen die Urteile des Gerichtshofs vom 18. Juni 2002, Philips
(C-299/99, EU:C:2002:377), vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM (C-48/09 P, EU:C:2010:516),
und vom 6. Mirz 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P bis C-340/12 P, nicht
veroffentlicht, EU:C:2014:129), ergangen sind, die zustidndigen Behorden die Priiffung der betreffenden
Form nicht ausschliefllich anhand der grafischen Darstellung vornehmen konnen, ohne auf zusatzliche
Informationen iiber die tatsachliche Ware zuriickzugreifen.

Das Gericht hat die Beurteilungskriterien des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94
folglich zu eng ausgelegt, als es insbesondere in den Rn. 57 bis 59 des angefochtenen Urteils festgestellt
hat, dass bei der Priifung der Funktionalitit der wesentlichen Bestandteile des fraglichen Zeichens,
insbesondere der Gitterstruktur auf jeder Seite des Wiirfels, von der betreffenden Form, wie diese
grafisch dargestellt sei, auszugehen sei, ohne dass es erforderlich wire, zusitzliche Elemente zu
beriicksichtigen, die ein objektiver Betrachter auf der Grundlage der grafischen Darstellungen der
angefochtenen Marke nicht ,genau erfassen“ konne, wie die Drehbarkeit von Einzelteilen eines
dreidimensionalen Puzzles der Art ,Rubik’s Cube®.

Der in Rn. 55 des angefochtenen Urteils angefiihrte Umstand, dass die angegriffene Marke fiir
»dreidimensionale Puzzles” im Allgemeinen eingetragen wurde, d. h. ohne eine Beschriankung auf
drehbare Puzzles, und dass der Inhaber dieser Marke seiner Markenanmeldung keine Beschreibung
beigefiigt hat, in der ausgefithrt worden wire, dass die betreffende Form drehbar sei, verhindert
aulerdem nicht, dass eine solche technische Funktion der konkreten durch dieses Zeichen
dargestellten Ware fiir die Zwecke der Priifung der Funktionalitit der wesentlichen Merkmale des
fraglichen Zeichens beriicksichtigt wird, da es andernfalls dem Inhaber der fraglichen Marke
ermoglicht wiirde, den durch die Anmeldung dieser Marke gewidhrten Schutz auf alle Arten von
Puzzles dhnlicher Form zu erstrecken, d. h. auf alle dreidimensionalen Puzzles, deren Bestandteile,
unabhéngig von ihrer Funktionsweise, die Form eines Wiirfels darstellen.
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53

54

55
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60

61

URTEIL VOM 10. 11. 2016 — RECHTSSACHE C-30/15 P
SIMBA TOYS / EUIPO

Diese Moglichkeit liefe jedoch dem Ziel des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94
zuwider, das, wie in Rn. 39 des vorliegenden Urteils ausgefiihrt, darin besteht, zu verhindern, dass
einem Unternehmen ein Monopol fiir technische Losungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware
eingerdumt wird.

Nach alledem ist dem ersten Rechtsmittelgrund stattzugeben und das angefochtene Urteil, ohne dass es
einer Prifung der {brigen Argumente zu diesem Rechtsmittelgrund oder der weiteren
Rechtsmittelgriinde bedarf, aufzuheben.

Zum Rechtsstreit im ersten Rechtszug

Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europdischen Union kann der Gerichtshof, wenn
er die Entscheidung des Gerichts aufhebt, den Rechtsstreit selbst endgiiltig entscheiden, wenn dieser
zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zuriickverweisen.

Im vorliegenden Fall verfiigt der Gerichtshof iiber die erforderlichen Angaben, um endgiiltig iiber den
im ersten Rechtszug geltend gemachten zweiten Klagegrund, namlich einen Verstofd gegen Art. 7
Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94, zu entscheiden.

Aus den Rn. 42 bis 53 des vorliegenden Urteils ergibt sich namlich, dass dieser Klagegrund durchgreift.

Die streitige Entscheidung ist daher aufgrund eines Verstofles gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der
Verordnung Nr. 40/94 aufzuheben.

Kosten

Nach Art. 184 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs entscheidet der Gerichtshof tiber die
Kosten, wenn das Rechtsmittel begriindet ist und er den Rechtsstreit selbst endgiiltig entscheidet.

Gemaéls Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das
Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der
Kosten zu verurteilen.

Da die Rechtsmittelfiihrerin beantragt hat, dem EUIPO und Seven Towns die Kosten aufzuerlegen, und
diese unterlegen sind, sind ihnen sowohl die durch das Verfahren im ersten Rechtszug in der
Rechtssache T-450/09 als auch die durch das Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten
aufzuerlegen.
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URTEIL VOM 10. 11. 2016 — RECHTSSACHE C-30/15 P
SIMBA TOYS / EUIPO

Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Erste Kammer) fiir Recht erkannt und entschieden:

1.

Das Urteil des Gerichts der Europidischen Union vom 25. November 2014, Simba
Toys/HABM - Seven Towns (Form eines Wiirfels mit Seiten mit einer Gitterstruktur)
(T-450/09, EU:T:2014:983), wird aufgehoben.

Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europidischen Union fiir
geistiges Eigentum (EUIPO) vom 1. September 2009 (Sache R 1526/2008-2) zu einem
Nichtigkeitsverfahren zwischen der Simba Toys GmbH & Co. KG und der Seven Towns Ltd
wird aufgehoben.

Die Seven Towns Ltd und das Amt der Europiischen Union fiir geistiges Eigentum tragen
ihre eigenen Kosten sowie die der Simba Toys GmbH & Co. KG im Verfahren im ersten
Rechtszug in der Rechtssache T-450/09 und im Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten.

Unterschriften
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