g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szésta izba)

z dnia 25 listopada 2014 r.*

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Tréjwymiarowy wspoélnotowy znak towarowy — Sze$cian o powierzchniach majacych strukture
siatki — Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji — Artykul 76 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Oznaczenie, ktére nie jest tworzone wylacznie przez ksztalt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Artykut 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009] — Oznaczenie, ktére nie jest
tworzone wylacznie przez ksztalt wynikajacy z charakteru samego towaru — Artykut 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (i) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. ) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009] —
Oznaczenie, ktdre nie jest tworzone wylacznie przez ksztalt zwigkszajacy znacznie wartos¢ towaru —
Artykut 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
rozporzadzenia nr 207/2009] — Charakter odrézniajacy — Artykul 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009] — Brak charakteru opisowego —
Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009] — Charakter odrézniajacy uzyskany w nastepstwie uzywania — Artykut 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009) —

Obowiazek uzasadnienia — Artykul 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009

W sprawie T-450/09

Simba Toys GmbH & Co. KG, z siedziba w Fiirth (Niemcy), reprezentowana przez adwokata
O. Ruhla,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze petnomocnika,

strona pozwana,

w ktdérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Seven Towns Ltd, z siedziba w Londynie (Zjednoczone Krdlestwo), reprezentowana poczatkowo przez
M. Edenborough, QC, i B. Cookson, solicitor, a nastepnie przez adwokatéw K. Szamosi i M. Borbdsa,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 1 wrze$nia 2009 r.

(sprawa R 1526/2008-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd,

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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SAD (szésta izba),
w sktadzie: S. Frimodt Nielsen, prezes, F. Dehousse i A.M. Collins (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: ]. Weychert, administrator,
po zapoznaniu sie ze skarga zfozona w sekretariacie Sadu w dniu 6 listopada 2009 r.,
uwzgledniwszy postanowienia o zawieszeniu postgpowania z dnia 10 marca i 9 lipca 2010 r.,
uwzgledniwszy podjecie postepowania,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
30 listopada 2010 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
24 listopada 2010 r.,

po zapoznaniu sie z replika ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 4 marca 2011 r.,

po zapoznaniu si¢ z duplika zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu 25 maja 2011 r.,
po zapoznaniu sie z duplika interwenienta ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 23 maja 2011 r.,
uwzgledniwszy zmiany w skladzie izb Sadu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 grudnia 2013 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. interwenient, Seven Towns Ltd, dokonal w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspdélnotowego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
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Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest tréjwymiarowe oznaczenie
przedstawione ponizej:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 28 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,ukladanki tréjwymiarowe”.

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

W dniu 15 listopada 2006 r. skarzaca, Simba Toys GmbH & Co. KG, przedstawila wniosek
o uniewaznienie prawa do spornego znaku na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94
[obecnie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009] w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. a)—c) i e)
wspomnianego rozporzadzenia [obecnie art. 7 ust. 1 lit. a)—c) i e) rozporzadzenia nr 207/2009].

Decyzja z dnia 14 pazdziernika 2008 r. Wydzial Uniewaznien oddalit w calosci wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku (zwana dalej ,decyzja z dnia 14 pazdziernika 2008 r.”).

W dniu 23 pazdziernika 2008 r. skarzaca wniosta do OHIM odwotlanie od tej decyzji na podstawie
art. 57—-62 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009). Na poparcie
tego odwolania wskazata naruszenie art. 7 ust. 1 lit. a)—c) i €) wspomnianego rozporzadzenia.

Decyzja z dnia 1 wrze$nia 2009 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzja”) Druga Izba Odwotawcza OHIM
utrzymala w mocy decyzje z dnia 14 pazdziernika 2008 r. i oddalifa odwotanie.

Jesli chodzi o zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, Izba Odwotawcza
uznala, ze nie jest on zasadny, poniewaz po pierwsze, sporny znak towarowy zostal odpowiednio
przedstawiony w formie graficznej, oraz po drugie, ,nie istnieje zaden oczywisty powdd, dla ktérego
sze$cienna struktura siatki teoretycznie nie mialaby umozliwia¢ odrdznienia towaréw i ustug jednego
przedsiebiorstwa od towaréw i ustug innych przedsiebiorstw” (pkt 16 zaskarzonej decyzji).
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Jesli chodzi o zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, Izba
Odwotawcza oddalita go po stwierdzeniu, ze sporny znak towarowy w sposéb znaczacy odbiega od
zwyczajow branzowych. Po pierwsze, wskazala ona, Ze skarzaca nie przedstawila zadnego
przekonujacego dowodu wykazujacego, iz ,szeScienna struktura siatki stanowi »norme«
w wyodrebnionej branzy uktadanek tréjwymiarowych”. Istnienie jednej ukladanki, a mianowicie
sze$cianu Soma, ktéry przypomina sze$cian przedstawiony w spornym znaku towarowym, nie
wystarcza, aby wykaza¢, ze 6w znak towarowy odpowiada normie branzowej (pkt 20 zaskarzonej
decyzji). Po drugie, uznala ona, ze sporny znak towarowy wykazuje cechy wystarczajace do uznania go
za samoistnie odrdzniajacy w odniesieniu do rozpatrywanych towardw (pkt 21 zaskarzonej decyzji).

Jesli chodzi o zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, Izba Odwotawcza
uznala, ze nie jest on zasadny, poniewaz jesli konsument nie posiada uprzedniej wiedzy, sporny znak
towarowy nie przypomina ani nie nasuwa na mysl ukladanki tréjwymiarowej (pkt 23 zaskarzonej
decyzji).

Wreszcie Izba Odwotawcza oddalita zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia
nr 40/94. Po pierwsze, uznala, ze rejestracja spornego znaku towarowego nie jest niezgodna z art. 7
ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 207/2009], wskazujac w istocie, ze ,szescienna struktura siatki” nie dostarcza zadnej wskazéwki co
do jej funkcji ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji oraz ze niemozliwe jest stwierdzenie, iz
moze ona ,przynies¢ jakakolwiek korzys¢ lub jakikolwiek efekt techniczny w branzy ukladanek
tréjwymiarowych” (pkt 28 zaskarzonej decyzji). Po drugie, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze ,poniewaz
sporny ksztalt nie ma w sposob oczywisty ksztaltu ukladanki oraz jest jasne, iz jego mozliwe funkcje
i ruchy nie sa dostrzegalne na pierwszy rzut oka, nie mozna uzna¢, ze wynika on z charakteru samego
towaru” (pkt 29 zaskarzonej decyzji). Wywiodla ona z powyzszego, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i)
rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009] nie stosuje
sie w niniejszym wypadku. Po trzecie, Izba Odwotawcza uznata, ze zwykla ,szescienna siatka, taka jak
odtworzona w przedstawieniu spornego znaku towarowego, nie moze zosta¢ uznana za majaca ksztalt
zwiekszajacy znacznie warto$¢ towaréw”, tak ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 40/94
[obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 207/2009] takze nie stosuje sie w niniejszym
wypadku (pkt 30 zaskarzonej decyzji).

Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM i interwenienta kosztami postepowania odwotawczego i postepowania przed
Sadem.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa
Na poparcie skargi skarzaca podnosi osiem zarzutéw. Zarzut pierwszy jest oparty na naruszeniu art. 76

ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut drugi jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut trzeci jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e)
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ppkt (i) rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut czwarty jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii)
rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut piaty jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. Zarzut szésty jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut
siodmy jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009). Zarzut désmy jest oparty na naruszeniu art. 75 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 207/2009.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 76 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzgdzenia nr 207/2009

Zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009:

»W trakcie postepowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepowaniu odnoszacym
sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu
faktycznego, dowodéw i argumentdw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego
zado$éuczynienia”.

Podniesiony przez skarzaca zarzut pierwszy jest oparty na naruszeniu art. 76 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 207/2009 i dzieli sie na pie¢ cze$ci. Po pierwsze, skarzaca twierdzi, ze Izba
Odwolawcza nie ,okreslita catkowicie cech [spornego] znaku towarowego”. Scislej, Izba Odwolawcza
nie wzieta pod uwage tego, ze przedstawienia owego znaku towarowego ,wyraznie” ukazuja szczeliny
na zakonczeniach ,czarnych linii” znajdujacych si¢ na kazdej powierzchni spornego szes$cianu, co
»wyraznie” sugeruje, iz owe linie nie maja na celu odtworzenia ,czarnej klatki”, lecz rozdzielenie
»pomniejszych indywidualnych elementéw szescianu”. Po drugie, skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej
niewziecie pod uwage faktu, ze juz z definicji ukladanka sklada si¢ z indywidualnych elementéw.
Podnosi ona, ze z uwagi na fakt, iz ukladanka jest gra, ktéra polega na poruszaniu takimi elementami
»w taki sposob, aby osiagna¢ pewien uprzednio ustalony porzadek koncowy”, w niniejszym wypadku
przecietni konsumenci i przedsigbiorcy beda zawsze postrzega¢ wyzej wskazane czarne linie jako
spelniajace funkcje podzialu spornego sze$cianu na indywidualne elementy, ktére ,w taki lub w inny
sposob” sa ruchome. Po trzecie, skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej pominiecie, ze — jak wyjasnila
w swych uwagach z dnia 2 maja 2007 r. przedstawionych Wydzialowi Uniewaznienn — ksztalt szescianu
»,0 wymiarach 3 x 3 x 3”7 jest niezbedny do uzyskania efektu technicznego, a mianowicie ukladanki
tréjwymiarowej zawierajacej elementy mogace obraca¢ sie dookota wtlasnej osi, posiadajacej pewien
stopien trudnosci oraz pewne cechy ergonomiczne. Po czwarte, twierdzi ona, ze Izba Odwolawcza
blednie nie uwzglednita faktu, iz — jak skarzaca wyjasnita w swych uwagach z dnia 27 sierpnia 2007 r.
przedstawionych Wydzialowi Uniewaznient — wyzej wskazane czarne linie spelniaja funkcje techniczna.
Po piate, podnosi ona, ze Izba Odwotawcza niestusznie uznatla, iz sze§cian Soma nie stanowi czesci
rozpatrywanej branzy. Wskazuje ona, ze w toku postepowania przed OHIM zaréwno ona sama, jak
i interwenient przedstawili jednak dowody na te okolicznos¢.

OHIM jest zdania, ze zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako oczywiscie bezzasadny.

W pierwszej kolejnosci nalezy wskaza¢, ze poprzez zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia przepisu
o charakterze procesowym, skarzaca ma bardziej na celu podanie w watpliwo$¢ zasadnosci dokonanej
przez Izbe Odwotawcza oceny niektérych faktéw i niektérych z jej argumentéw niz podniesienie
wobec tej ostatniej zarzutu nierozpatrzenia owych faktéw i argumentéw przed przyjeciem zaskarzonej
decyzji. Otéz kwestia, czy Izba Odwolawcza dokonata prawidlowej lub blednej oceny niektérych
faktéw, argumentéw lub dowoddéw, dotyczy badania materialnej zgodnosci z prawem zaskarzonej
decyzji, a nie prawidtowosci postepowania prowadzacego do jej przyjecia.

W drugiej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze w kazdym wypadku zarzut ten czesciowo nie znajduje

oparcia w okolicznosciach faktycznych oraz czesciowo wynika z blednego rozumienia zaskarzonej
decyzji.
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W istocie, po pierwsze, z zaskarzonej decyzji wynika (zob. w szczegdlnosci pkt 16, 21 i 28 zaskarzonej
decyzji), ze Izba Odwotawcza szczegélowo przeanalizowala graficzne przedstawienia spornego znaku
towarowego, w tym grube czarne linie, ktére na nich widnieja i dziela na kwadraty wnetrze kazdej
z powierzchni spornego szescianu (zwane dalej ,czarnymi liniami”). Ponadto nalezy wskazaé, ze
szczeliny znajdujace si¢ na zakonczeniach czarnych linii nie tylko sa ledwo widoczne, lecz réwniez ze
w kazdym wypadku ich istnienie nie wyklucza wcale — jak slusznie stwierdzita Izba Odwotawcza
w pkt 21 zaskarzonej decyzji — by sporny znak towarowy mozna bylo postrzega¢ jako przedstawiajacy
»czarng klatke”.

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze zaden element zaskarzonej decyzji nie pozwala stwierdzié, iz Izba
Odwotawcza nie wzieta pod uwage, ze z natury ukladanka sklada si¢ z indywidualnych elementéw.
W tym wzgledzie skarzaca nieslusznie zarzuca Izbie Odwotawczej wskazanie w pkt 21 zaskarzonej
decyzji — podczas rozpatrywania kwestii, czy sporny znak towarowy mozna uzna¢ za samoistnie
odroézniajacy w odniesieniu do danych towaréw — Ze sporny sze$cian nie wykazuje ,zadnej oczywistej
cechy wskazujacej na to, iz mozna go obraca¢ lub przestawia¢”. W szczegé6lnosci, odmiennie niz
twierdzi skarzaca, z faktu, ze z natury ukladanka sklada sie z indywidualnych elementéw, nie wynika
koniecznie, iz owe elementy moga by¢ przemieszczane za pomoca ruchéw rotacyjnych. W niniejszym
wypadku czarne linie nie musza obowiazkowo by¢ postrzegane przez obiektywnego obserwatora jako
spelniajace funkcje podzialu spornego sze$cianu na indywidualne elementy, ktére ,w taki lub w inny
spos6b” moga by¢ poruszane, i to nawet przy zalozeniu, ze bierze on pod uwage istnienie szczelin na
ich zakonczeniach. Dziewig¢ kwadratéw ukazanych na kazdej z powierzchni spornego szescianu
mogloby — ze wzgledu na czarne krawedzie, ktére zawieraja — w szczegélnosci réwnie dobrze by¢
przeznaczone do naklejenia na nie na przyklad liter, cyfr, koloréw lub obrazkéw, i to bez mozliwosci
przemieszczania owych kwadratéw lub innych elementéw tego sze$cianu. Jak zostanie to wyjasnione
bardziej szczegdélowo w pkt 54 ponizej, w rzeczywistosci twierdzenie skarzacej opiera si¢ w znacznej
cze$ci na blednym zalozeniu, zgodnie z ktérym istnieje konieczny zwiazek miedzy podnoszona
zdolnoscia rotacji niektérych elementéw spornego szescianu a istnieniem czarnych linii na jego
powierzchniach.

Po trzecie, jesli chodzi o trzecia i czwarta czes¢ niniejszego zarzutu, nalezy wskazaé, ze z zaskarzonej
decyzji wynika, iz Izba Odwolawcza rozpatrzyla w sposéb wyczerpujacy wszystkie argumenty i dowody
przedstawione przez poszczegdlne strony w toku postepowania administracyjnego (zob.
w szczeg6lnosci pkt 3—11, 16, 20, 21, 28-30 zaskarzonej decyzji). W szczegdlnosci Izba Odwolawcza
w calosci wzieta pod uwage argumenty skarzacej, zgodnie z ktérymi, po pierwsze, sporny ksztalt jest
niezbedny do uzyskania efektu technicznego, oraz po drugie, czarne linie spelniaja funkcje techniczna
(zob. pkt 10, 28, 29 zaskarzonej decyzji).

Po czwarte, odmiennie niz twierdzi skarzaca, nalezy stwierdzi¢, ze odsylajac do pkt 20 zaskarzonej
decyzji, Izba Odwotawcza nie wykluczyla, iz szeScian Soma stanowi cze$¢ rozpatrywanej branzy. We
wspomnianym pkt 20 Izba Odwolawcza uznala po prostu, ze fakt, iz istnieje ukladanka -
a mianowicie wspomniany sze$cian — ktéra przypomina sze$cian przedstawiony w spornym znaku
towarowym, nie wystarcza, aby wykazaé, ze 6w znak towarowy odpowiada normie branzowej (zob.
pkt 106 ponizej).

W trzeciej kolejnosci nalezy stwierdzié, ze w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do
znaku, nawet w wypadku gdy dotyczy ono, tak jak w niniejszej sprawie, bezwzglednych podstaw
uniewaznienia, izba odwolawcza nie jest zobowiazana do zbadania z urzedu okolicznosci faktycznych
[wyrok z dnia 13 wrze$nia 2013 r., Firstlich Castell'sches Domdnenamt/OHIM - Castel Fréres
(CASTEL), T-320/10, Zb.Orz. (Fragmenty), EU:T:2013:424, odwotanie w toku, pkt 25-29]. Powyzsza
zasada nie moze oczywiscie tez stanowi¢ przeszkody dla wziecia przez izbe odwotawcza pod uwage
z urzedu wszelkiej okolicznosci, ktora jest istotna dla jej analizy, jesli uzna ona to za niezbedne. Z akt
sprawy nie wynika jednak, ze taka konieczno$¢ istniala w niniejszym wypadku.

6 ECLL:EU:T:2014:983
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia art. 76 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzgdzenia
nr 40/94

Podniesiony przez skarzaca zarzut drugi jest oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94 i dzieli sie na osiem czesci. Po pierwsze, skarzaca podnosi, ze Izba
Odwotawcza blednie nie wzigta pod uwage faktu, ze czarne linie mozna przypisa¢ funkcjom
technicznym. Po drugie, twierdzi ona, ze w niniejszym wypadku istotne jest, czy zasadnicze
wlasciwosci znaku towarowego mozna przypisaC wylacznie efektowi technicznemu, a nie czy
w rzeczywistoéci spelniaja one funkcje techniczna. Po trzecie, zarzuca ona Izbie Odwotawczej
nieuwzglednienie interesu ogdlnego, ktéry lezy u podstaw wyzej przywolanego przepisu. Twierdzi ona,
ze jedli rejestracja spornego znaku towarowego zostanie utrzymana w mocy, pozwoli to w istocie
wlascicielowi znaku towarowego na powolywanie si¢ na jego prawo przeciwko osobom trzecim
zamierzajagcym wprowadzi¢ do obrotu ukladanki tréjwymiarowe posiadajace zdolno$¢ rotacji. Po
czwarte, zarzuca ona Izbie Odwolawczej brak zdystansowania si¢ wobec stwierdzenia Wydziatu
Uniewaznien zawartego w decyzji z dnia 14 pazdziernika 2008 r., zgodnie z ktérym to stwierdzeniem
zasadnicze wlasciwosci spornego ksztaltu nie spelniaja funkcji technicznej, tak ze rejestracja tego
ksztaltu jako znaku towarowego nie tworzy monopolu na rozwigzanie techniczne. Po piate, skarzaca
twierdzi, ze Izba Odwolawcza nie wzieta pod uwage faktu, iz w sprawach lezacych u podstaw wyroku
z dnia 18 czerwca 2002 r. Philips (C-299/99, Rec., EU:C:2002:377) oraz wyroku z dnia 12 listopada
2008 r. Lego Juris/OHIM — Mega Brands (Czerwony klocek Lego) (T-270/06, Zb.Orz., EU:T:2008:483)
rozpatrywane funkcje techniczne takze nie wynikaly bezposrednio z przedstawienn spornych znakéw
towarowych. Po széste, zarzuca ona Izbie Odwotawczej niewziecie pod uwage faktu, ze nie istnieja
ksztalty alternatywne mogace pelni¢ taka sama funkcje techniczna. Po siédme, twierdzi ona, ze Izba
Odwolawcza blednie uznala, iz przedstawienia spornego znaku towarowego nie sugeruja zadnej
szczeg6lnej funkcji. W istocie z istnienia szczelin na zakonczeniach czarnych linii mozna wywies¢, ze
indywidualne elementy spornego sze$cianu moga by¢ przemieszczane za pomoca ruchéw rotacyjnych.
Po ésme, zarzuca ona Izbie Odwotawczej niewziecie pod uwage tego, ze uktadanki tréjwymiarowe
»tego rodzajowego typu” oraz ich zdolno$¢ rotacji byly znane przed dokonaniem zgloszenia spornego
znaku towarowego.

OHIM i interwenient odpieraja argumenty skarzacej i wnosza o oddalenie zarzutu drugiego.

Ksztalt towaru jest wymieniony wsrdéd oznaczen mogacych stanowi¢ znak towarowy. Jesli chodzi
o wspdlnotowy znak towarowy, wynika to z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 4
rozporzadzenia nr 207/2009), zgodnie z ktérym wspélnotowy znak towarowy moze skladac sie
z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢c w formie graficznej, w szczegélnosci
z wyrazéw, lacznie z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztaltu towaréw lub ich opakowan, pod
warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug jednego przedsigbiorstwa
od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw.

Zgodnie jednak z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 ,[n]ie sa rejestrowane [...]
oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z [...] ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu
technicznego”.

Z orzecznictwa wynika, ze ten przepis stoi na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek ksztaltu
skladajacego sie wylacznie, jesli chodzi o jego zasadnicze wlasciwosci, z ksztaltu towaru majacego
powodowac skutki na plaszczyznie technicznej, wystarczajacego do uzyskania zamierzonego efektu
technicznego, cho¢by nawet efekt ten mozna bylo osiagna¢ za pomoca innych ksztaltéw
z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiazania technicznego (ww. w pkt 27 wyrok Czerwony
klocek Lego, EU:T:2008:483, pkt 43).

ECLIL:EU:T:2014:983 7
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Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kazda z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji nalezy interpretowaé w $wietle interesu ogdélnego chronionego
przez kazda z nich. Interes ogélny chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporzadzenia
polega na unikaniu sytuacji, w ktérych prawo znakéw towarowych prowadziloby do przyznania
jednemu przedsiebiorstwu monopolu na rozwigzania techniczne lub na cechy uzytkowe danego towaru
(zob. wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, Zb.Orz., EU:C:2010:516, pkt 43
i przytoczone tam orzecznictwo).

Okreslone przez prawodawce zasady odzwierciedlajag w tym wzgledzie wywazenie dwoch aspektow,
z ktérych kazdy moze przyczyni¢ sie do ustanowienia systemu zdrowej i lojalnej konkurencji (ww.
w pkt 32 wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 44).

Z jednej strony wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 zakazu rejestracji w charakterze
znaku towarowego wszelkich oznaczen tworzonych przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu
technicznego zapewnia, ze przedsiebiorstwa nie beda mogly wykorzystywa¢ prawa znakéw towarowych
do nieograniczonego w czasie przedluzania wylacznych praw dotyczacych rozwiazan technicznych (ww.
w pkt 32 wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 45).

Jezeli ksztalt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie zastosowanego przez wytworce tego towaru
rozwiazania technicznego, ktére zostalo opatentowane na jego wniosek, to ochrona takiego ksztaltu
jako znaku towarowego po wygasnieciu patentu znacznie i trwale ograniczalaby mozliwosé
wykorzystania takiego rozwigzania technicznego przez inne przedsiebiorstwa. Tymczasem w systemie
prawa wlasnosci intelektualnej takim jak wypracowany w Unii Europejskiej rozwigzania techniczne
podlegaja ochronie jedynie przez okreslony czas, po ktérego uptywie moga by¢ swobodnie stosowane
przez wszystkich przedsigbiorcéw (ww. w pkt 32 wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 46).

Ponadto rejestracja w charakterze znaku towarowego ksztaltu towaru, ktéry ma wylacznie funkcjonalny
charakter, moze umozliwi¢ wlascicielowi tego znaku towarowego zakazanie uzywania przez inne
przedsiebiorstwa nie tylko tego ksztaltu, ale tez ksztaltéw podobnych (zob. podobnie ww. w pkt 32
wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 56).

Z drugiej strony, ograniczajac podstawe odmowy rejestracji okreslong w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94 do oznaczen tworzonych ,wylacznie” przez ksztalt towaru ,niezbedny” do
uzyskania efektu technicznego, prawodawca stusznie uznal, ze kazdy ksztalt towaru jest w pewnym
sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji ksztaltu towaru jako znaku towarowego
tylko z tego wzgledu, ze wykazuje cechy uzytkowe, byloby niewlasciwe. Dzieki wyrazeniom ,wylacznie”
i ,niezbedny” wspomniany przepis zapewnia, ze rejestracji nie podlegaja jedynie te ksztalty towaru,
ktére sa wylacznie wyrazem zastosowanego rozwiazania technicznego i ktérych rejestracja
w charakterze znaku towarowego rzeczywiscie utrudnilaby stosowanie tego rozwigzania technicznego
przez inne przedsigbiorstwa (ww. w pkt 32 wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 48).

Z orzecznictwa wynika takze, ze prawidlowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94 wymaga, by organ rozpoznajacy zgloszenie rozpatrywanego oznaczenia tréjwymiarowego do
rejestracji w charakterze znaku towarowego wlasciwie ustalil zasadnicze wlasciwosci tego oznaczenia.
Okreslenie ,zasadnicze wlasciwosci” musi by¢ rozumiane jako odniesienie do najbardziej istotnych
elementow oznaczenia (ww. w pkt 32 wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 68, 69).

Okre$lenia wspomnianych zasadniczych wtasciwoséci nalezy dokonywaé odrebnie dla kazdego
przypadku i nie istnieje zadna ustalona hierarchia poszczegélnych rodzajéw elementéw, ktére moze
zawiera¢ oznaczenie. Przy ustalaniu zasadniczych wtasciwosci oznaczenia wlasciwy organ moze oprzec
sie bezposrednio na wywieranym przez to oznaczenie calo§ciowym wrazeniu albo w pierwszym rzedzie
przystapi¢ do analizy kolejno kazdego z elementéw, z ktérych dane oznaczenie sie sklada (zob. ww.
w pkt 32 wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo).

8 ECLL:EU:T:2014:983
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W szczegdlnosci, jak wskazal Trybunal w pkt 71 ww. w pkt 32 wyroku Lego Juris/OHIM
(EU:C:2010:516), ustalenia zasadniczych wlasciwosci oznaczenia, z ktérym wiaze sie¢ w perspektywie
ewentualne zastosowanie podstawy odmowy rejestracji okresSlonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94, mozna — w zaleznoéci od przypadku, zwlaszcza stosownie do stopnia
trudnosci tego oznaczenia — dokonywaé¢ w drodze zwyklej analizy wzrokowej tego oznaczenia albo
przeciwnie, w drodze poglebionego badania, w ramach ktérego moga by¢ brane pod uwage elementy
przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy czy tez inne dane dotyczace wczesniej
przyznanych w zwiazku z danym towarem praw wtasnosci intelektualne;j.

Ustaliwszy zasadnicze wlasciwosci oznaczenia, OHIM musi jeszcze ocenic, czy wszystkie te wlasciwosci
pelnia w przypadku rozpatrywanego towaru funkcje techniczna. Artykul 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94 nie moze bowiem znajdowal zastosowania, jezeli zgloszenie znaku
towarowego dotyczy ksztaltu towaru, w ktérym element niemajacy charakteru funkcjonalnego, na
przyklad element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotna role. W takim wypadku konkurencyjne
przedsiebiorstwa moga z atwoscia skorzysta¢ z ksztaltéw zamiennych zapewniajacych jednakowa
funkcjonalnos$¢, a w rezultacie nie istnieje ryzyko ograniczenia dostepnosci danego rozwiazania
technicznego. Rzeczone rozwigzanie techniczne mogloby wiec bez trudu zosta¢ zastosowane przez
konkurentéw wlasciciela znaku w ksztalcie towaru, ktéry nie bedzie posiadal pozbawionego
funkcjonalnosci elementu identycznego z elementem, jaki zawiera ksztalt towaru wlasciciela, i ktory
w zwiazku z tym nie bedzie ani identyczny z tym ksztaltem, ani do niego podobny (ww. w pkt 32
wyrok Lego Juris/OHIM, EU:C:2010:516, pkt 72).

To w $wietle wyzej wymienionych zasad nalezy rozpatrzy¢ niniejszy zarzut.
W pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ zasadnicze wlasciwosci spornego znaku towarowego.

Jak stwierdzono w pkt 28 zaskarzonej decyzji, w niniejszym wypadku zgloszenie spornego znaku
towarowego do rejestracji zawiera graficzne przedstawienie, z trzech réznych perspektyw, szescianu,
ktérego kazda powierzchnia ma strukture siatki utworzonej z krawedzi w kolorze czarnym, dzielacych
te powierzchnie na dziewig¢ kwadratéow o tych samych wymiarach, rozmieszczonych w ukladzie trzy na
trzy. Cztery grube czarne linie — to jest czarne linie (zob. pkt 21 powyzej), z ktérych dwie
rozmieszczono horyzontalnie, a dwie wertykalnie — dziela na kwadraty wewnetrzna cze$¢ kazdej
z powierzchni wspomnianego sze$cianu. Jak stusznie wskazano to w pkt 21 zaskarzonej decyzji, owe
rozne elementy nadaja spornemu znakowi towarowemu wyglad ,czarnej klatki”.

Z pkt 16, 20, 28 i 30 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza okresla jako zasadnicze
wlasciwosci spornego znaku towarowego to, co kwalifikuje ona jako ,sze$cienna strukture siatki”,
a mianowicie, po pierwsze, sam sze$cian, a po drugie, strukture siatki, ktéra ukazano na kazdej
z powierzchni tego sze$cianu.

Odmiennie niz twierdzi skarzaca w swoich pismach, Izba Odwolawcza nie ograniczyla zatem
zasadniczych wlasciwoséci spornego znaku towarowego do ,horyzontalnych i wertykalnych linii
oddzielajacych jedne od drugich indywidualne elementy tego szescianu”. Ponadto odmiennie niz
wskazali to na rozprawie w odpowiedzi na pytanie Sadu OHIM i interwenient, okoliczno$¢ — zreszta
nieprawdziwa — Ze wspomniany znak towarowy zawiera kilka odcieni koloru szarego, nie stanowi jego
dodatkowej zasadniczej wlasciwosci. Poza faktem, ze zgloszenie spornego znaku towarowego do
rejestracji nie wskazuje bowiem na zaden kolor tego znaku, nalezy stwierdzi¢, iz na graficznych
przedstawieniach tego znaku towarowego powierzchnie spornego sze$cianu sa biale lub pokryte
czarnymi kreskowaniami.

Nalezy zgodzi¢ sie z ocena Izby Odwotawczej wskazana w pkt 45 powyzej, poniewaz ze zwyklej analizy

wzrokowej spornego znaku towarowego wynika, ze elementy wspomniane w rzeczonym pkt 45 sa jego
najwazniejszymi elementami.

ECLIL:EU:T:2014:983 9



48

49

50

51

52

53

WYROK Z DNIA 25.11.2014 R. — SPRAWA T-450/09
SIMBA TOYS PRZECIWKO OHIM - SEVEN TOWNS (KSZTALT SZESCIANU O POWIERZCHNIACH MAJACYCH STRUKTURE SIATKI)

W drugiej kolejnosci nalezy ocenié, czy wszystkie wyzej wskazane zasadnicze wiasciwosci spornego
znaku towarowego przektadaja sie na funkcje techniczna rozpatrywanych towaréw.

W pkt 28 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza wskazala na wstepie, Ze z utrwalonego orzecznictwa
wynika, iz ,zgodnie z art. 7 ust. 1 [lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94] podstawy uniewaznienia
tréjwymiarowego znaku towarowego musza by¢ oparte wylacznie na badaniu przedstawienia tego
znaku towarowego w formie, w jakiej zostal on zgloszony, a nie na podnoszonych lub zaktadanych
niewidocznych cechach”. Nastepnie stwierdzila ona, Ze graficzne przedstawienia spornego znaku
towarowego ,nie wskazuja na zadna szczegélna funkcje, nawet jesli wezmie sie pod uwage towary,
a mianowicie »ukladanki tréjwymiarowe«”. Uznala ona, ze nie musi bra¢ pod uwage ,dobrze znanej”
zdolnos$ci rotacji wertykalnych i horyzontalnych paskéw uktadanki zwanej ,kostka Rubika” ani
»W sposéb niezgodny z prawem i z moca wsteczna” doszukiwal sie w tych przedstawieniach
funkcjonalnosci. Wedlug Izby Odwolawczej sze$cienna struktura siatki nie dostarcza zadnej wskazowki
co do jej funkgji ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji i niemozliwe jest stwierdzenie, ze moze
ona przynies¢ jakakolwiek korzys¢ lub jakikolwiek efekt techniczny w branzy ukladanek
tréjwymiarowych”. Dodala ona, ze rozpatrywany ksztalt jest regularny i geometryczny i nie zawiera
»zadnej wskazowki dotyczacej ukladanki, ktéra reprezentuje”.

W pierwszej kolejnosci skarzaca kwestionuje te analize, podnoszac w ramach pierwszej, drugiej
i sibdmej czesci niniejszego zarzutu, Ze istnienie szczelin na zakonczeniach czarnych linii sugeruje
wyraznie, iz owe linie maja na celu rozdzielenie ,pomniejszych indywidualnych elementéw szescianu”,
ktére moga by¢ poruszane, a w szczegélnosci by¢ przemieszczane za pomoca ruchéw rotacyjnych.
Wspomniane linie mozna zatem ,przypisa¢ funkcjom technicznym” w rozumieniu pkt 84 ww.
w pkt 27 wyroku Philips (EU:C:2002:377). Dodaje ona, ze z tego wyroku wynika, iz nie jest istotna
kwestia, czy zasadnicze wlasciwosci znaku towarowego rzeczywiscie posiadaja funkcje techniczng, lecz
czy ,towar o charakterze technicznym posiadajacy pewne cechy techniczne wykazuje dane [zasadnicze]
wlasciwosci ze wzgledu na swoje cechy techniczne”. Otéz w niniejszym wypadku czarne linie stanowia
wedlug skarzacej dokladnie konsekwencje funkcji technicznej, a mianowicie zdolnosci rotacji
indywidualnych elementéw spornego szescianu.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, iz skarzaca twierdzi jednoczesnie, ze czarne linie pelnia funkcje
techniczng oraz ze stanowia one konsekwencje takiej funkcji. Na rozprawie, wezwana przez Sad do
wyjasnienia stanowiska w tym zakresie, skarzaca stwierdzila, po pierwsze, ze czarne linie spelniaja
funkcje ,rozdzielenia”, ktéra to funkcja stanowi ,wstepny warunek” mobilnosci indywidualnych
elementéw spornego sze$cianu, oraz po drugie, ze istnieje ,korelacja” miedzy danym rozwigzaniem
technicznym a czarnymi liniami.

Po pierwsze, nalezy oddali¢ twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym czarne linie stanowia nastepstwo
podnoszonej przez nia zdolnosci rotacji indywidualnych elementéw spornego szescianu.

Przede wszystkim owo twierdzenie jest pozbawione istotno$ci, poniewaz aby art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)
rozporzadzenia nr 40/94 mogl zostaé zastosowany, nalezy ustali¢, ze zasadnicze wlasciwos$ci spornego
znaku towarowego same w sobie spelniaja funkcje techniczna danego towaru i zostaly wybrane, aby
pelni¢ te funkcje, a nie ze stanowia one skutek tej funkcji. Jak stusznie podnosi OHIM, z pkt 79 i 80
ww. w pkt 27 wyroku Philips (EU:C:2002:377) wynika, ze to w tym sensie nalezy rozumie¢
stwierdzenie Trybunalu zawarte w pkt 84 tego wyroku, zgodnie z ktérym rejestracja oznaczenia
tworzonego wylacznie przez ksztalt towaru jest wykluczona, jesli wykazano, iz zasadnicze wlasciwosci
funkcjonalne owego ksztaltu sa uwarunkowane wylacznie efektem technicznym. Powyzsze stanowisko
zostalo potwierdzone jeszcze przez wykladnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94
(zob. pkt 31 powyzej) dokonang przez Sad w pkt 43 ww. w pkt 27 wyroku Czerwony klocek Lego
(EU:T:2008:483), zgodnie z ktéra podstawe odmowy rejestracji okreslona w tym przepisie stosuje sie
wylacznie w wypadku ksztaltu towaru ,majacego powodowaé skutki na plaszczyznie technicznej,
wystarczajacego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego”, ktéra to wykladnie potwierdzil
Trybunal w pkt 50-58 ww. w pkt 32 wyroku Lego Juris/OHIM (EU:C:2010:516).

10 ECLL:EU:T:2014:983
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Nastepnie wspomniane twierdzenie w zadnym wypadku nie jest zasadne. Jak podkreslit bowiem
w pismach oraz na rozprawie interwenient, jest calkowicie mozliwe, ze sze$cian, ktérego powierzchnie
lub inne elementy moga by¢ przemieszczane za pomoca ruchéw rotacyjnych, nie bedzie zawieral
widocznych linii podziatu. Nie istnieje zatem Zzaden konieczny zwigzek miedzy z jednej strony taka
ewentualna zdolnos$cia rotacji — lub nawet jakakolwiek inna mozliwoscia przemieszczania niektérych
elementéw spornego sze$cianu — a z drugiej strony istnieniem na powierzchniach wspomnianego
sze$cianu grubych czarnych linii lub a fortiori struktury siatki, takiego rodzaju jak ta ukazana na
graficznych przedstawieniach spornego znaku towarowego.

Wreszcie nalezy przypomnie¢, ze sporny znak towarowy zostal zarejestrowany dla ,ukladanek
tréjwymiarowych” w ogdlnosci, a mianowicie bez ograniczenia sie do tych posiadajacych zdolnos¢
rotacji, ktére stanowia wylacznie ich szczegdlny rodzaj wéréd wielu innych. Ponadto nalezy wskaza¢ —
jak potwierdzil na rozprawie interwenient w odpowiedzi na pytanie Sadu — Ze nie zalaczyl on do
zgloszenia do rejestracji opisu, w ktérym uscislono by, iz sporny ksztalt obejmuje taka zdolnosc.

Po drugie, nalezy takze oddali¢ twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym czarne linie spelniaja funkcje
techniczna, w niniejszym wypadku oddzielenie, jednych od innych, indywidualnych elementéw
spornego sze$cianu, aby mogly one by¢ poruszane, a w szczegélnosci by mogly by¢ przemieszczane za
pomoca ruchéw rotacyjnych.

W istocie to twierdzenie opiera si¢ na blednym zalozeniu, zgodnie z ktérym sporny szescian koniecznie
bedzie postrzegany jako zawierajacy elementy mogace by¢ przedmiotem takich ruchéw (zob. pkt 22
powyzej). Nawet zakladajac, ze obiektywny obserwator moze wywie$¢ z graficznych przedstawien
spornego znaku towarowego, iz czarne linie spelniaja funkcje oddzielenia jednych od drugich
ruchomych elementéw, nie bedzie on mogl ujac $cisle, czy sa one przeznaczone na przyklad do
przemieszczania za pomoca ruchéw rotacyjnych, czy do rozlozenia, aby nastepnie zlozy¢ je na nowo
lub umozliwi¢ przeksztalcenie spornego sze$cianu w inny ksztalt.

W rzeczywistosci argumentacja skarzacej, jak wynika z jej pism, zasadniczo opiera si¢ na wiedzy
o zdolnosci rotacji wertykalnych i horyzontalnych paskéw kostki Rubika. Jest za$ jasne, ze ta zdolnos¢
nie moze wynika¢ z czarnych linii jako takich ani ogdlniej ze struktury siatki, ktéra przedstawiono na
kazdej z powierzchni spornego sze$cianu, lecz co najwyzej z wewnetrznego mechanizmu znajdujacego
sie¢ w szescianie, niewidocznego na graficznych przedstawieniach spornego znaku towarowego, ktéry to
mechanizm nie moze stanowi¢ zasadniczej wlasciwosci tego znaku towarowego, co jest zreszta
bezsporne miedzy stronami.

W tym kontekscie nie mozna zarzucaé Izbie Odwolawczej, ze nie wlaczyla tego niewidocznego
elementu do przeprowadzonej przez siebie analizy funkcjonalnosci zasadniczych wtasciwosci spornego
znaku towarowego. W istocie o ile nie mozna zabroni¢ Izbie Odwolawczej wnioskowania dedukcyjnego
w celu dokonania tej analizy, o tyle owo wnioskowanie musi by¢ dokonywane w mozliwie najbardziej
obiektywny sposdb i opiera¢ si¢ na spornym ksztalcie analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono
go graficznie, a takze nie moze by¢ wylacznie spekulatywne, lecz powinno by¢ wystarczajaco pewne.
Otéz w niniejszym wypadku wnioskowanie o istnieniu wewnetrznego mechanizmu rotacji na
podstawie graficznych przedstawienn spornego znaku towarowego nie byloby zgodne z powyzszymi

wymogami.

Jak stusznie wskazala Izba Odwotawcza w pkt 28 zaskarzonej decyzji, faktycznie czarne linie, oraz
ogoélniej struktura siatki ukazana na kazdej z powierzchni spornego szescianu, nie spelniaja zadnej
funkcji technicznej ani nawet nie sugeruja takiej funkcji. Jest prawda, ze struktura siatki, chociaz
stanowi przede wszystkim element ozdobny i fantazyjny, ktéry odgrywa istotna role w spornym
ksztalcie jako wskazanie pochodzenia (zob. pkt 110 ponizej), skutkuje takze wizualnym podziatem
kazdej z powierzchni wspomnianego sze$cianu na dziewie¢ kwadratowych elementéw o tych samych
wymiarach, jednak nie jest to funkcja techniczna we wlasciwym tego stowa znaczeniu w rozumieniu
istotnego orzecznictwa. W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zamierzeniem prawodawcy nie bylo
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odmawianie rejestracji ksztaltu towaru jako znaku towarowego wytacznie z tego wzgledu, ze wykazuje
on cechy uzytkowe, poniewaz kazdy ksztalt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny (zob. pkt 37

powyzej).

Jesli chodzi o inna zasadnicza wlasciwo$¢ spornego znaku towarowego — w niniejszym wypadku sam
szeScian — nie ma potrzeby ustalania, czy przeklada sie on na funkcje techniczna rozpatrywanego
towaru, poniewaz jak wynika z powyzszych rozwazan, w zadnym wypadku taka sytuacja nie ma
miejsca jesli chodzi o zasadnicza wlasciwo$¢, jaka stanowi struktura siatki. W tym wzgledzie nalezy
przypomnie¢, ze podstawa odmowy rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94 znajduje zastosowanie wylacznie wowczas, gdy wszystkie zasadnicze wlasciwo$ci oznaczenia
maja charakter funkcjonalny. Rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego nie mozna odmoéwi¢ na
podstawie tego przepisu, jezeli ksztalt danego towaru zawiera niebagatelny element, ktéry nie ma
takiego charakteru funkcjonalnego (zob. podobnie ww. w pkt 32 wyrok Lego Juris/OHIM,
EU:C:2010:516, pkt 52).

Z powyzszych rozwazan wynika, ze czesci pierwsza, druga i siddma zarzutu drugiego sa bezzasadne.

W drugiej kolejnosci nalezy takze oddali¢ jako bezzasadna czes¢ trzecig niniejszego zarzutu, dotyczaca
nieuwzglednienia interesu ogdlnego, ktdry lezy u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 40/94.

Odmiennie niz twierdzi skarzaca wtasciciel nie moze bowiem powotywac sie na sporny znak towarowy,
aby zakaza¢ osobom trzecim wprowadzania do obrotu ukladanek tréjwymiarowych posiadajacych
zdolno$¢ rotacji. Jak wynika z powyzszych rozwazan, rejestracja tego znaku towarowego nie skutkuje
bowiem ochrona zdolnosci rotacji, ktéra wedlug skarzacej posiada sporny ksztalt, lecz wylacznie
ochronag ksztaltu sze$cianu, na ktérego powierzchniach ukazano strukture siatki, co nadaje mu wyglad
»czarnej klatki”. Wspomniany znak towarowy nie moze w szczegélnosci uniemozliwi¢ wprowadzania
przez osoby trzecie do obrotu ukladanek tréjwymiarowych posiadajacych ksztalt inny niz ksztalt
sze$cianu lub posiadajacych ksztalt sze$cianu, ktérego powierzchnie nie zawieraja jednak struktury
siatki analogicznej do tej przedstawionej w spornym znaku towarowym ani zadnego innego podobnego
motywu, i to niezaleznie od tego, czy takie ukladanki posiadaja zdolno$¢ rotacji, czy tez nie. W tym
wzgledzie nalezy wskazad, ze z akt sprawy wynika, iz w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego
do rejestracji bylo juz na rynku wiele ukladanek tréjwymiarowych posiadajacych zdolnos$¢ rotacji,
ktore mialy ksztalty inne niz szescian lub przedstawialy inne motywy niz motyw struktury siatki.

W trzeciej kolejnosci, jesli chodzi o cze$¢ czwarta zarzutu drugiego, skarzaca poddaje krytyce fakt, ze
Izba Odwolawcza nie zdystansowala sie od nastepujacego o$wiadczenia zawartego w pkt 28 decyzji
z dnia 14 pazdziernika 2008 r.:

»Zasadnicze wlasciwosci spornego ksztaltu nie spelniaja funkcji technicznej, a fakt, ze jest on
zarejestrowany jako znak towarowy, nie tworzy monopolu na rozwigzanie techniczne. W konsekwencji
nie powstrzymuje on konkurentéw od wprowadzania do obrotu ukladanek mechanicznych, ktére
zawieraja funkcje mobilnosci lub rotacji elementéw, z ktérych si¢ skladaja. Sporny [znak towarowy]
nie ogranicza takze wyboru konkurentéw odnosnie do zastosowania takiej funkcji technicznej w ich
wlasnych towarach”.

Wedlug skarzacej ta argumentacja opiera sie na pogladzie, zgodnie z ktérym nie mozna uniewazni¢
prawa do spornego znaku towarowego, poniewaz ,skargi o stwierdzenie naruszenia nie moga
w zadnym wypadku by¢ wnoszone przeciwko towarom pochodzacym od oséb trzecich, ktére sa
identyczne ze znakiem towarowym lub do niego analogiczne, jesli [owe] towary [...] spelniaja funkcje
techniczna (a mianowicie posiadaja mozliwo$¢ rotacji)”. Wspomniana argumentacja wedlug skarzacej
opiera sie zatem na art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 12 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009]. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem ten ostatni przepis nie moze wywrzeé
decydujacego wpltywu na wykladnie art. 7 rozporzadzenia nr 40/94.

12 ECLL:EU:T:2014:983
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Nalezy stwierdzi¢, ze argumenty skarzacej opieraja si¢ na blednej wykladni wyzej przytoczonego
fragmentu pkt 28 decyzji z dnia 14 pazdziernika 2008 r. W tym fragmencie Wydzial Uniewaznien
wcale nie orzekl bowiem w przedmiocie stosowania art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, ktéry
dotyczy ograniczenia skutkéw wspdlnotowego znaku towarowego, stanowiac, ze prawo wynikajace
z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej
uzywania w obrocie, pod okres§lonymi warunkami, oznaczenn dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci,
przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi,
lub tez innych wlasciwosci towaréw lub ustug, to jest wskazéwek opisowych. W rzeczywistos$ci we
wspomnianym fragmencie Wydzial Uniewaznien ograniczyl sie do oceny skutkdéw rejestracji spornego
znaku towarowego z punktu widzenia interesu ogdlnego lezacego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 (zob. pkt 32 powyzej). Poniewaz, jak wynika z pkt 63 i 64 powyzej,
ta ocena Wydzialu Uniewaznien jest prawidlowa, nie mozna zarzucaé¢ Izbie Odwolawczej, ze nie
odrzucila jej w zaskarzonej decyzji.

Cze$¢ czwarta zarzutu drugiego nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadna.

W czwartej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze zasadna nie jest réwniez czes$¢ piata zarzutu drugiego,
oparta na tym, iz w sprawach lezacych u podstaw ww. w pkt 27 wyrokéw Philips (EU:C:2002:377) oraz
Czerwony klocek Lego (EU:T:2008:483) funkcja techniczna spornych ksztaltéw takze nie wynikala
bezposrednio z przedstawien rozpatrywanych znakéw towarowych.

W istocie, po pierwsze, w sprawie lezacej u podstaw ww. w pkt 27 wyroku Philips (EU:C:2002:377)
rozpatrywana funkcja techniczna, w tym wypadku golenie, jasno wynikata z graficznego przedstawienia
spornego ksztaltu, w ktérym ukazano w szczegdélno$ci — w gdrnej czesci elektrycznej maszynki do
golenia — trzy okragle glowice z obracajacymi sie ostrzami, rozmieszczone w sposéb tworzacy troéjkat
rownoboczny.

Po drugie, podobnie w wyzej wymienionej w pkt 27 sprawie Czerwony klocek Lego (EU:T:2008:483)
w graficznym przedstawieniu spornego znaku towarowego ukazano w szczegélnosci dwa rzedy
wypustek na gdérnej powierzchni spornego klocka do zabawy. Poniewaz rozpatrywane towary byly
»zabawkami konstrukcyjnymi”, z owych wypustek logicznie wynikalo, ze byly one przeznaczone do
faczenia klockéw oraz ze zawieraly one dolna wklesta powierzchnie i dodatkowe wypustki, nawet jesli
te ostatnie elementy nie byly widoczne na wspomnianym przedstawieniu.

Natomiast graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego nie pozwalaja na ustalenie, czy sporny
ksztatt spelnia jakakolwiek funkcje techniczng ani jaka jest ta funkcja w niniejszym wypadku.
W szczegélnosci, jak wskazano juz w pkt 22, 54, 57 i 58 powyzej, z tych przedstawien nie mozna
wywie$¢ z wystarczajaca pewnoscia, ze sporny szescian sklada si¢ z ruchomych elementéw ani tym
bardziej ze moga one by¢ przemieszczane za pomoca ruchéw rotacyjnych.

W piatej kolejnosci nie mozna takze uwzgledni¢ czesci szoéstej zarzutu drugiego, dotyczacej tego, ze
wedlug skarzacej Izba Odwolawcza nie wzigta pod uwage podnoszonego braku ksztaltéw
alternatywnych mogacych spetnia¢ ,taka sama funkcje techniczng”. Skarzaca nie ma takze racji,
podnoszac, jak uczynila to w replice, ze jesli nie istnieja takie ksztalty alternatywne, nalezy zawsze
stosowac art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94.

Po pierwsze bowiem, ten zarzut nie znajduje oparcia w okolicznosciach faktycznych. Zakladajac, ze
funkcja techniczna, do ktérej odnosi sie skarzaca, jest zdolno$¢ rotacji, ktéra moglaby posiada¢
ukfadanka tréjwymiarowa, nalezy powtdrzy¢, iz w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego do
rejestracji, na rynku bylo juz wiele ukladanek tréjwymiarowych przejawiajacych taka funkcjonalnosé,
jednak przedstawiajacych inny ksztalt niz ksztalt szeScianu — na przyklad ksztalt czworoscianu,
o$mio$cianu, dwunasto$cianu lub dwudziestoscianu — lub ktérych zewnetrzna powierzchnia nie miata
struktury siatki (zob. pkt 64 powyzej).

ECLIL:EU:T:2014:983 13



75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

WYROK Z DNIA 25.11.2014 R. — SPRAWA T-450/09
SIMBA TOYS PRZECIWKO OHIM - SEVEN TOWNS (KSZTALT SZESCIANU O POWIERZCHNIACH MAJACYCH STRUKTURE SIATKI)

Po drugie, w kazdym wypadku, jak wynika zaréwno z ww. w pkt 27 wyroku Philips (EU:C:2002:377,
pkt 81-84), jak i z ww. w pkt 32 wyroku Lego Juris/OHIM (EU:C:2010:516, pkt 53-58), jesli chodzi
o badanie funkcjonalnosci zasadniczych wlasciwosci ksztaltu, jest obojetne, czy istnieja, czy tez nie
istnieja inne ksztalty pozwalajace na uzyskanie tego samego efektu technicznego.

W széstej kolejnosci cze$¢ dsma niniejszego zarzutu, zgodnie z ktéra wedlug skarzacej Izba
Odwotawcza blednie nie wziela pod uwage tego, ze ukladanki tréjwymiarowe ,tego rodzajowego typu”
oraz ich zdolnos$¢ rotacji byly znane przed dokonaniem zgloszenia spornego znaku towarowego, nie
moze zosta¢ uznana za zasadna z takich samych wzgledéw jak przedstawione w pkt 58 powyze;j.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan zarzut drugi nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzgdzenia
nr 40/94

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 40/94,
gdyz nie wzieta pod uwage tego, iz kazda z indywidualnych cech spornego znaku towarowego wynika
z ,funkcji” towaru.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 40/94 ,[nie] sa rejestrowane [...] oznaczenia,
ktére skladajg sie wylacznie z [...] ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaréw”.

Nalezy stwierdzi¢, ze w pkt 29 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie o$wiadczyla, iz tego
przepisu nie stosuje si¢ w niniejszym wypadku.

Jest jasne bowiem, ze z charakteru rozpatrywanych towaréw, w niniejszym wypadku ukladanek
tréjwymiarowych, nie wynika w zaden sposdb, iz te towary maja ksztalt sze$cianu o powierzchniach
majacych strukture siatki. Jak slusznie podkreslili OHIM i interwenient oraz jak wynika to z akt
sprawy, juz w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego do rejestracji ukladanki tréjwymiarowe —
nawet te posiadajace zdolnos¢ rotacji — przedstawiano za pomocg wielu réznych ksztaltéw, poczawszy
od w szczegdlnosci najzwyklejszych ksztaltéw geometrycznych (na przyklad szescianéw, ostrostupéw,
kul i stozkéw) do ksztaltéw budynkéw, zabytkéw, przedmiotéw lub zwierzat.

W konsekwencji zarzut trzeci nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzgadzenia
nr 40/94

Skarzaca podnosi, ze w zakresie, w jakim indywidualne cechy spornego ksztaltu sa niezbedne, aby
ukfadanka tréjwymiarowa wykazywala niektére ,optymalne indywidualne cechy (zwrotno$é, pewien
poziom trudnosci [oraz] funkcje ergonomiczne)”, ksztalt ten zwigksza znacznie warto$¢
rozpatrywanych towaréw i przyczynia si¢ do ich sukcesu handlowego. W konsekwencji Izba
Odwotawcza naruszyla wedlug skarzacej art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM i interwenient wnosza o oddalenie zarzutu czwartego jako bezzasadnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 40/94 ,[nie] sa rejestrowane [...] oznaczenia,
ktore skladajg sie wylacznie z [...] ksztaltu zwiekszajacego znacznie warto$¢ towaru”.
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Aby ta podstawa odmowy rejestracji mogla zosta¢ zastosowana, dane oznaczenie musi sklada¢ sie
wylacznie z ksztaltu, a jego wlasciwosci estetyczne, to jest jego zewnetrzny wyglad, musza w bardzo
znacznej mierze wplywa¢ na wybdér konsumenta i w konsekwencji na warto$¢ handlowa spornego
towaru. W wypadku gdy ksztalt zwieksza w ten sposéb znacznie warto$¢ spornego towaru, nie jest
istotne, czy inne wlasciwosci tego towaru, takie jak jego wtlasciwosci techniczne, moga rdéwniez
nadawaé rozpatrywanemu towarowi znaczna warto$¢ [zob. podobnie wyrok z dnia 6 pazdziernika
2011 r., Bang & Olufsen/OHIM (Przedstawienie glosnika), T-508/08, Zb.Orz., EU:T:2011:575,
pkt 73-79].

W niniejszym wypadku nalezy stwierdzi¢, ze jak stusznie wskazuje OHIM, argumentacja skarzacej
opiera si¢ na pogladzie, zgodnie z ktérym tym, co znacznie zwieksza warto$¢ rozpatrywanych
towaréw, sa pewne cechy funkcjonalne, ktére wedlug skarzacej posiada sporny ksztalt. Skarzaca nie
wykazuje ani nawet nie twierdzi, ze takie znaczne zwigkszenie wartosci wynika z estetycznego aspektu
wspomnianego ksztaltu.

Z powyzszego wynika, ze skarzaca nie wykazala, iz Izba Odwolawcza popetnita blad, stwierdzajac
w pkt 30 zaskarzonej decyzji, ze art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 40/94 nie stosuje sie
w niniejszym wypadku. W konsekwencji nalezy oddali¢ zarzut czwarty, dotyczacy naruszenia tego
przepisu, jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pigtego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia nr 40/94

Zarzut piaty skarzacej dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i dzieli sie na pie¢
czedci. Po pierwsze, skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej nieuwzglednienie faktu, ze sporny znak
towarowy przypomina ksztalt rozpatrywanych towaréw. Po drugie, twierdzi ona, ze zasadnicze
wlasciwosci spornego znaku towarowego sa wylacznie techniczne, w zwigzku z czym ten ostatni nie
moze by¢ postrzegany jako wskazanie pochodzenia. Po trzecie, skarzaca ponownie zarzuca Izbie
Odwolawczej niewziecie pod uwage faktu, ze z natury ukladanka sklada si¢ z indywidualnych
elementéw. Po czwarte, twierdzi ona, ze Izba Odwotawcza blednie przeniosta na nia ciezar dowodu
odnoszacy sie do kwestii, czy znak towarowy w sposéb znaczacy odbiega — albo nie — od normy lub
zwyczajéow rozpatrywanej branzy, mimo ze ciezar ten spoczywa wedlug skarzacej na wlascicielu tego
znaku towarowego. Po piate, powtarza ona, ze Izba Odwotawcza btednie uznala, iz sze§cian Soma nie
stanowi czeéci rozpatrywanej branzy.

OHIM i interwenient odpieraja argumenty skarzacej i wnosza o oddalenie zarzutu piatego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki towarowe, ktére
pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru”.

Charakter odrézniajacy znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu oznacza, iz éw znak towarowy
pozwala rozpozna¢ towar, dla ktérego wystepuje sie o rejestracje, jako pochodzacy z okreslonego
przedsiebiorstwa, a tym samym umozliwia odréznienie tego towaru od towaréw innych przedsiebiorstw
(wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, Rec., EU:C:2004:258,
pkt 34; z dnia 7 pazdziernika 2004 r., Mag Instrument/OHIM, C-136/02 P, Zb.Orz., EU:C:2004:592,
pkt 29).

Ow charakter odrézniajacy nalezy oceniaé, po pierwsze, w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak towarowy zostal zgloszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez wlasciwy
krag odbiorcéw (ww. w pkt 93 wyrok Henkel/OHIM, EU:C:2004:258, pkt 35; wyrok z dnia 22 czerwca
2006 r., Storck/OHIM, C-25/05 P, Zb.Orz., EU:C:2006:422, pkt 25).
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W niniejszym wypadku nalezy wskazaé, podobnie jak Wydzial Uniewaznien (zob. pkt 34, 35 decyzji
z dnia 14 pazdziernika 2008 r.), ze towary oznaczone spornym znakiem towarowym, a mianowicie
ukfadanki tréjwymiarowe, sa towarami powszechnego uzytku, przeznaczonymi dla konsumentéw
konicowych, oraz ze wlasciwy krag odbiorcéow stanowia przecietni konsumenci w Unii, wlasciwie
poinformowani oraz dostatecznie uwazni i rozsadni. Powyzsza ocena nie zostala podana w watpliwos¢
przez skarzaca.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odrézniajacego tréjwymiarowego
znaku towarowego, ktéry stanowi wyglad samego towaru, nie réznia sie od kryteriéw stosowanych do
innych kategorii znakéw (zob. wyrok z dnia 20 pazdziernika 2011 r., Freixenet/OHIM,
C-344/10 P i C-345/10 P, Zb.Orz., EU:C:2011:680, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

Jednakze przy stosowaniu tych kryteriéw sposéb postrzegania znaku towarowego przez wlasciwy krag
odbiorcéw niekoniecznie bedzie taki sam w przypadku tréjwymiarowego znaku towarowego, ktéry
odpowiada samemu wygladowi zewnetrznemu towaru, jak w przypadku znaku stownego lub
graficznego, ktérym jest oznaczenie niemajace zwigzku z wygladem oznaczonych nim towaréw.
W braku bowiem elementéw graficznych lub tekstowych przecietny konsument nie wnioskuje zwykle
o pochodzeniu towaréw na podstawie ich ksztaltu czy ksztaltu ich opakowania i dlatego ustalenie
istnienia charakteru odrézniajacego w przypadku znaku tréjwymiarowego moze okazac¢ si¢ trudniejsze
niz w przypadku znaku slownego czy graficznego (zob. ww. w pkt 96 wyrok Freixenet/OHIM,
EU:C:2011:680, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto zgodnie z orzecznictwem im ksztalt, o ktérego rejestracje jako znaku towarowego wystapiono,
jest blizszy najbardziej prawdopodobnemu ksztaltowi, ktéry mialby dany towar, tym wigksze jest
prawdopodobienistwo, iz dany ksztalt pozbawiony bedzie charakteru odrdzniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W tych okolicznosciach tylko znak, ktéry w sposéb
znaczacy odbiega od normy lub zwyczajéw branzowych i z tego wzgledu moze pelni¢ podstawowa
funkcje wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu
powolanego przepisu (ww. w pkt 93 wyroki: Henkel/OHIM, EU:C:2004:258, pkt 39; Mag
Instrument/OHIM, EU:C:2004:592, pkt 31).

Wreszcie aby dokonac¢ oceny, czy kombinacja elementéw, z ktérych sklada sie ksztalt, moze by¢
postrzegana przez wlasciwy krag odbiorcéw jako wskazanie pochodzenia, nalezy podda¢ analizie
calo$ciowe wrazenie wywierane przez te kombinacje, co nie stoi w sprzecznosci z sukcesywnym
badaniem poszczegdélnych elementéw uzytych w celu przedstawienia znaku towarowego [zob. wyrok
z dnia 16 wrze$nia 2009 r., Alber/OHIM (Uchwyt), T-391/07, EU:T:2009:336, pkt 49 i przytoczone tam
orzecznictwo].

To w $wietle powyzszych rozwazan nalezy rozpatrzy¢ argumenty skarzacej.

W pkt 20 i 21 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza uznala, ze sporny znak towarowy w sposéb
znaczacy rozni sie od zwyczajéw branzowych. Po pierwsze, wskazala ona w istocie, ze skarzaca nie
przedstawita zadnego przekonujacego dowodu wykazujacego, iz ,szescienna struktura siatki stanowi
»norme« w szczegllnej branzy ukladanek tréjwymiarowych”. Po drugie, stwierdzita ona, ze sporny
znak towarowy wykazuje cechy wystarczajace do uznania go za samoistnie odrézniajacy w odniesieniu
do rozpatrywanych towaréw. W tym wzgledzie wskazala, ze ,szescian o wymiarach 3 x 3 x 3 nie
stanowi w sposdb oczywisty — przynajmniej bez uprzedniej wiedzy o jego zastosowaniu -—
przedstawienia ukladanki tréjwymiarowe;j”; ze bardziej przypomina on klocek niz gre”; ze ,nie zawiera
on ani cyfr, ani liter, ani zadnej oczywistej cechy wskazujacej na to, iz mozna go obraca¢ lub
przestawiac”; oraz ze ,nie ukazano w nim niczego, co mogloby sugerowa¢, iz chodzi o jakakolwiek
gre”. Usciélita ona takze, ze ,[sporny znak towarowy] przedstawia cechy — w formie ,czarnej klatki” —
mogace przyciagna¢ uwage przecietnych konsumentéw i pozwoli¢ na uwrazliwienie tych
konsumentéw na ksztalt towaréw [interwenienta]” oraz ze 6w ksztalt nie jest zatem ,jednym ze
zwyczajowych ksztaltéw towaré6w w rozpatrywanej branzy ani nawet zwyklym wariantem tych
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ksztaltéw, lecz raczej ksztaltem posiadajacym szczegdélny wyglad, ktéry — biorac takze pod uwage
calosciowe wrazenie estetyczne — jest odpowiedni, aby przyciagna¢ uwage zainteresowanego kregu
odbiorcéw i pozwoli¢ im na odrdznienie towaréw oznaczonych [spornym] znakiem towarowym od
towaréw posiadajacych inne pochodzenie handlowe”. Wreszcie stwierdzita ona, ze spornego znaku
towarowego nie mozna uznaé za pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odrdzniajacego w odniesieniu
do rozpatrywanych towaréw, nawet jesli jego charakter nie jest wysoce odrézniajacy.

W pierwszej kolejnosci nalezy oddali¢ cze$¢ czwarta niniejszego zarzutu, dotyczaca podnoszonego
przeniesienia ciezaru dowodu.

Po pierwsze, jak stusznie wskazuja OHIM i interwenient, zarejestrowane wspélnotowe znaki towarowe
korzystaja bowiem z domniemania wazno$ci, ktére moze by¢ podane w watpliwo$¢ wylacznie
w ramach postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku lub postgpowania
w sprawie uniewaznienia prawa do znaku. To zatem wnioskodawca musi przedstawi¢ dowody na
poparcie wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku lub wniosku o uniewaznienie prawa do
znaku [zob. podobnie ww. w pkt 25 wyrok CASTEL, EU:T:2013:424, pkt 27, 28; zob. takze zasada 37
lit. b) ppkt (iv) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1)]. W konsekwencji w niniejszym wypadku to
skarzaca musi przedstawi¢ dowdd podnoszonego braku charakteru odrdzniajacego spornego znaku
towarowego, a w szczegdlnosci wykazad, ze ten ostatni jest zblizony do ,najbardziej prawdopodobnego
ksztaltu, ktéry mialby dany towar” w rozumieniu istotnego orzecznictwa. Otdz, jak zostanie to
przedstawione w pkt 105 ponizej, nie mogla ona przedstawi¢ takiego dowodu.

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze argumentacja, ktéra skarzaca wysuwa na poparcie rozpatrywanej czesci
zarzutu, nie moze zosta¢ uwzgledniona w zakresie, w jakim skarzaca blednie twierdzi, iz z orzecznictwa
wspomnianego w pkt 98 powyzej wynika, ze jesli tréjwymiarowy znak towarowy przypomina dany
towar, to ,faktycznie skutkuje” to tym, iz konsumenci nie beda postrzega¢ go jako wskazania
pochodzenia, chyba ze taki znak w sposéb znaczacy odbiega od normy lub od zwyczajéw branzowych,
co zawsze musi wykaza¢ wlasciciel znaku towarowego. Jesli bowiem tréjwymiarowy znak towarowy
w sposob znaczacy odbiega od normy lub od zwyczajéw branzowych, nie moze on przypominac
spornego towaru w rozumieniu tego orzecznictwa.

W drugiej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze — jak stusznie wskazano w pkt 20 zaskarzonej decyzji —
skarzaca nie wykazala w sposéb wymagany prawem, iz sporny ksztalt stanowi norme w branzy
ukladanek tréjwymiarowych. Poprzez swoje argumenty skarzaca nie prdébuje zreszta nawet tego
wykazaé, a ogranicza si¢ jedynie do twierdzenia, Ze szeScian majacy strukture siatki jest jednym
z mozliwych ksztaltéw takiej ukladanki.

Jest prawda, jak wskazano takze w pkt 20 zaskarzonej decyzji, ze w toku postepowania
administracyjnego skarzaca powolywala sie na istnienie sze$cianu Soma, bedacego tak zwana uktadanka
srozczlonkowangy”, skladajaca sie z siedmiu réznych czesci, z ktérych kazda sklada sie z czterech
matych szescianéw, i ktére to czesci, po ich zmontowaniu, tworza sze$cian o trzech jednostkach
bocznych. Jednakze, jak stusznie wskazala Izba Odwotawcza w pkt 20 zaskarzonej decyzji, sam fakt, ze
istnieje zatem na rynku ukladanka, ktéra przypomina ukfadanke interwenienta, nie wystarcza, by
wykaza¢, iz ksztalt przedstawiony w spornym znaku towarowym stanowi norme w branzy ukladanek
tréjwymiarowych. Powyzsze rozwazania potwierdzaja ponadto, ze Izba Odwolawcza wcale nie
wykluczyla tego, iz szescian Soma stanowi cze$¢ wspomnianej branzy.

Jak stusznie stwierdzono w pkt 21 zaskarzonej decyzji, faktycznie sporny ksztalt nie bedzie odruchowo
— a mianowicie bez uprzedniej wiedzy o jego zastosowaniu — postrzegany przez przecietnego
konsumenta jako przedstawiajacy ukladanke tréjwymiarowa. W tym wzgledzie Izba Odwotawcza
stusznie wskazala, ze zewnetrzna powierzchnia spornego szescianu nie zawiera zadnej litery, cyfry ani
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zadnej ,oczywistej cechy wskazujacej na to, iz mozna go obracaé lub przestawia¢”. Jesli chodzi o te
ostatnig kwestie, z badania zarzutu drugiego powyzej wynika, ze nalezy oddali¢ twierdzenie skarzacej,
zgodnie z ktérym zasadnicze wlasciwosci spornego znaku towarowego sa wylacznie techniczne.

Ponadto, odmiennie niz twierdzi skarzaca w replice, ksztalt sze§cianu — tym bardziej o powierzchniach
majacych strukture siatki — nie jest ,zwykly” w wypadku ukladanek tréjwymiarowych. Jak wskazano juz
w pkt 82 powyzej, ukladanki tréjwymiarowe moga w istocie przybiera¢ wiele réznych ksztaltéw.

W rzeczywisto$ci, jak bardzo stusznie wskazuje w pismach OHIM, nawet gdyby sporny ksztalt byt
postrzegany przez konsumentéw jako przedstawiajacy ukladanke tréjwymiarows, byltby on zawsze
kojarzony wylacznie ze specyficznym towarem sprzedawanym przez interwenienta, a mianowicie
z kostka Rubika, a nie z subkategoria rodzajowa ukladanek tréjwymiarowych.

Ponadto nalezy zgodzi¢ sie z ocena Izby Odwotawczej zawarta w pkt 21 zaskarzonej decyzji, zgodnie
z ktéra sporny znak towarowy wykazuje wystarczajace cechy, aby uzna¢, ze posiada on samoistny
charakter odrézniajacy. Poza faktem, ze wyglad zewnetrzny spornego ksztaltu nie moze zosta¢ uznany
za zwykly wariant pospolitej ukladanki tréjwymiarowej, ktéry przychodzi na mysl naturalnie, nalezy
bowiem przypomnie¢, Ze istnienie struktury siatki na kazdej z powierzchni spornego sze$cianu nadaje
spornemu znakowi towarowemu, rozpatrywanemu jako calos¢, wyglad ,czarnej klatki” (zob. pkt 44
powyzej). Owe cechy sa wystarczajaco specyficzne i dowolne, aby nada¢ temu znakowi towarowemu
oryginalny wyglad, mogacy tatwo utrwali¢ si¢ w pamieci przecietnego konsumenta i pozwoli¢ mu na
odréznienie towaréw oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym od towaréw majacych inne
pochodzenie handlowe.

Oceny wyrazonej w pkt 110 powyzej nie mozna poda¢ w watpliwo$¢ za pomoca argumentu skarzacej,
zgodnie z ktérym — poniewaz ukladanka z natury sklada si¢ z indywidualnych elementéw — wlasciwy
krag odbiorcéw bedzie postrzega¢ czarne linie jako spelniajace funkcje podzialu szescianu na
elementy, ktére ,w taki lub w inny sposdb sa ruchome” (zob. pkt 22 powyzej).

Z powyzszego wynika, ze czesci pierwsza, druga, trzecia i piata zarzutu pigtego takze nalezy oddali¢
jako bezzasadne.

W konsekwencji nalezy oddali¢ zarzut pigty w calosci i stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala,
iz sporny znak towarowy nie jest pozbawiony wszelkiego charakteru odrézniajacego w odniesieniu do
rozpatrywanych towardw.

W przedmiocie zarzutu szostego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94

Podniesiony przez skarzacg zarzut szosty dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
i dzieli sie¢ na cztery cze$ci. Po pierwsze, skarzaca twierdzi, ze sporny znak towarowy ma jedynie
opisowy charakter w odniesieniu do ukladanki tréjwymiarowej majacej ksztalt szescianu o wymiarach
»3 x 3 x 3”. Po drugie, podnosi ona, ze dla celéw oceny, czy w odniesieniu do znaku towarowego
stosuje sie podstawe odmowy rejestracji wskazang w tym przepisie, jest obojetne, czy cechy towaréw
lub ustug, ktére mozna opisaé, sa istotne, czy tez jedynie pomocnicze. Po trzecie, zarzuca ona Izbie
Odwotawczej nieuwzglednienie faktu, Zze profesjonalisci z rozpatrywanej branzy bezposrednio
dostrzega, iz czarne linie sa skutkiem rotacji elementéw spornego sze$cianu. Po czwarte, twierdzi ona,
ze Izba Odwotawcza nie wziela pod uwage przyszlego interesu publicznego w tym, by osoby trzecie
mogly sprzedawaé swoje wlasne szesciany o wymiarach ,3 x 3 x 3”7 i umieszczaC je w swojej
dokumentacji handlowe;j.

OHIM i interwenient twierdza, ze zarzut sz6sty nalezy oddali¢ jako bezzasadny.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki towarowe, ktére
skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju,
jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia ustugi, lub innych wtasciwosci towaréw lub ustug”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 uniemozliwia
zastrzezenie opisanych w nim oznaczen lub wskazéwek na rzecz jednego przedsigbiorstwa poprzez
dokonanie ich rejestracji jako znakéw towarowych. Zadaniem tego przepisu jest ochrona lezacego
w interesie ogétu celu, jakim jest zapewnienie, by tego rodzaju oznaczenia lub wskazéwki mogly by¢
swobodnie uzywane przez wszystkich [zob. wyroki: z dnia 20 listopada 2007 r., Tegometall
International/OHIM — Wuppermann (TEK), T-458/05, Zb.Orz., EU:T:2007:349, pkt 77 i przytoczone
tam orzecznictwo; z dnia 9 lipca 2008 r., Reber/OHIM - Chocoladefabriken Lindt & Spriingli
(Mozart), T-304/06, Zb.Orz., EU:T:2008:268, pkt 86].

Oznaczenia i wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, to takie, ktére
z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw moga stuzy¢é w normalnym uzyciu bezposrednio albo
poprzez wzmianke o jednej z jego zasadniczych wlasciwosci do oznaczenia towaru lub ustugi objetych
wnioskiem o rejestracje [wyroki: z dnia 20 wrze$nia 2001 r., Procter & Gamble/OHIM, C-383/99 P,
Rec., EU:C:2001:461, pkt 39; z dnia 22 czerwca 2005 r., Metso Paper Automation/OHIM
(PAPERLAB), T-19/04, Zb.Orz., EU:T:2005:247, pkt 24].

Stad oznaczenie podlega zakazowi ustanowionemu w tym przepisie, jezeli ma dostatecznie bezposredni
i rzeczywisty zwigzek ze spornymi towarami lub ustugami, ktéry pozwoli wlasciwemu kregowi
odbiorcéw natychmiast i bez namystu rozpozna¢ w nim opis tych towaréw lub ustug lub jednej z ich
wlasciwosci (ww. w pkt 118 wyrok PAPERLAB, EU:T:2005:247, pkt 25).

Nalezy takze wskaza¢, ze ocene opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzi¢ mozna wylacznie
poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez wtasciwy krag odbiorcéw, oraz po
drugie, do danych towaréw lub ustug [wyrok z dnia 2 kwietnia 2008 r., Eurocopter/OHIM
(STEADYCONTROL), T-181/07, EU:T:2008:86, pkt 38]. Charakter opisowy znaku towarowego nalezy
bowiem ocenia¢ w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany, oraz
z uwzglednieniem przypuszczalnego sposobu postrzegania go przez wlasciwie poinformowanego oraz
dostatecznie uwaznego i rozsadnego przecietnego konsumenta rozpatrywanej kategorii towaréw lub
ustug.

To w $wietle powyzszych rozwazan nalezy rozpatrzy¢ argumenty skarzacej.

Skarzaca twierdzi w istocie, ze sporny znak towarowy, poniewaz ,przedstawia sze$cian z niektérymi

Y WY Y
elementami, ktére sa graficznie oddzielone jedne od innych za pomoca czarnych linii”, ma ,jedynie
opisowy charakter w odniesieniu do ukladanki tréjwymiarowej majacej ksztalt szescianu o wymiarach
»3 x 3 x 3«”.

To twierdzenie, na ktérym opieraja sie czesci pierwsza, druga i trzecia rozpatrywanego zarzutu, nie jest
zasadne. Z tych samych wzgledéw co przedstawione w pkt 105-111 powyzej nalezy bowiem uzna¢, ze
z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw nie istnieje wystarczajaco bezposredni i konkretny
zwiazek miedzy z jednej strony spornym znakiem towarowym, a z drugiej strony ukladankami
tréjwymiarowymi. Wspomniany krag odbiorcéw nie bedzie postrzegal odruchowo, a mianowicie
w szczegllnosci bez posiadania uprzedniej wiedzy o kostce Rubika, w sposéb jednoznaczny i bez
jakiejkolwiek préby rozwazan lub analizy, cech spornego znaku towarowego wskazanych przez skarzaca
(zob. pkt 122 powyzej) jako opisujacych takie towary.

W szczegdlnosci skarzaca nie moze podnosic, jak uczynita to w czeéci trzeciej rozpatrywanego zarzutu,

ze profesjonaliSci z rozpatrywanej branzy natychmiast wyprowadza z graficznych przedstawien
spornego znaku towarowego wniosek, iz czarne linie sg skutkiem zdolnosci rotacji elementéw spornego
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sze$cianu. Po pierwsze bowiem, w niniejszym wypadku wtlasciwy krag odbiorcéw nie sklada sie
z profesjonalistow, lecz z przecietnych konsumentéw (zob. pkt 95 powyzej). Po drugie, jak wskazano
juz w pkt 54 powyzej, nie istnieje konieczny zwigzek miedzy z jednej strony taka ewentualna zdolnoscia
rotacji, lub nawet jakakolwiek inna mozliwoscia przemieszczania si¢ niektérych elementéw spornego
sze$cianu, a z drugiej strony istnieniem na powierzchniach wspomnianego sze$cianu grubych czarnych
linii. Ponadto nalezy przypomnie¢, ze sporny znak towarowy zostal zarejestrowany dla ,ukladanek
tréjwymiarowych” w ogdlnosci, czyli bez ograniczenia si¢ do tych, ktére maja zdolnos¢ rotacji (zob.
pkt 55 powyzej).

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze w pkt 23 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stusznie uznata, iz
sporny znak towarowy nie ma charakteru opisowego.

Nie mozna podaé tego wniosku w watpliwo$¢ za pomoca argumentu, ktéry skarzaca przytoczyla na
poparcie czesci czwartej zarzutu széstego, zgodnie z ktérym OHIM nie wzigl pod uwage ,przysztego
interesu publicznego” w tym, by osoby trzecie mogly sprzedawa¢ swoje wlasne sze$ciany o wymiarach
»3 X 3 x 3”7 i umieszczac je w swojej dokumentacji handlowej. Jak wynika z rozwazan przedstawionych
w pkt 64 powyzej, wlasciciel spornego znaku towarowego nie moze bowiem powolywac si¢ na ten znak,
aby w szczegdlnosci zakaza¢ osobom trzecim wprowadzania do obrotu ukladanek tréjwymiarowych
majacych ksztalt takiego szescianu, ktérego powierzchnie nie zawieraja jednak struktury siatki
nadajacej mu wyglad ,czarnej klatki” ani zadnego innego podobnego motywu.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ zarzut szésty jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu siodmego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94

W ramach zarzutu sidédmego dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 skarzaca
zarzuca Izbie Odwotawczej, ze nie orzekla w kwestii, czy sporny znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w nastepstwie uzywania tego znaku. Odsylajac do uwag, ktére przedstawita w toku
postepowania administracyjnego, ,z ostroznosci procesowej” skarzaca podnosi, ze ta kwestia wymaga
udzielenia odpowiedzi przeczacej.

OHIM podnosi, ze zarzut siédmy nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalny, a w kazdym wypadku oddali¢
jako bezzasadny.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji wskazane
w art. 7 ust. 1 lit. b)—d) tego rozporzadzenia nie stoja na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego,
jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w odniesieniu do
towarow, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje.

W niniejszym wypadku, poniewaz w pkt 22 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita,
ze sporny znak towarowy jest samoistnie odrézniajacy w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw, nie
musiala ona bada¢, czy ten znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

W konsekwencji zarzut siédmy nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu Jsmego, dotyczgcego naruszemia art. 75 zdanie pierwsze rozporzgdzenia
nr 207/2009

W ramach zarzutu o6smego, dotyczacego naruszenia art. 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 207/2009, skarzaca twierdzi, ze zaskarzona decyzja nie wskazuje powoddéw, z jakich Izba
Odwotawcza uznala, iz sporny znak towarowy nie zostal zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
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OHIM wnosi o oddalenie zarzutu ésmego.

Zgodnie z art. 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009 decyzje OHIM zawieraja uzasadnienie.
Obowiazek ten ma taki sam zakres jak obowiazek wynikajacy z art. 253 WE [zob. wyrok z dnia
25 marca 2009 r., Anheuser-Busch/OHIM - Budéjovicky Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Zb.Orz.,
EU:T:2009:83, pkt 125 i przytoczone tam orzecznictwo].

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze obowiazek uzasadnienia decyzji indywidualnych zmierza do
osiggniecia dwojakiego celu: po pierwsze, umozliwienia zainteresowanemu poznania przyczyn, dla
ktérych wydano dany akt, w celu przygotowania obrony jego praw, i po drugie, umozliwienia sadowi
Unii przeprowadzenia kontroli zgodnosci decyzji z prawem (zob. ww. w pkt 135 wyrok BUDWEISER,
EU:T:2009:83, pkt 126 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ponadto od izb odwolawczych nie mozna wymagaé, by przedstawialy wyjasnienie, ktére
podejmowatoby w sposéb wyczerpujacy punkt po punkcie argumentacje przedstawiona przez strony
sporu. Uzasadnienie moze zatem by¢ dorozumiane, pod warunkiem ze umozliwia zainteresowanym
poznanie przyczyn, dla ktérych taka decyzja izby odwotawczej zostata wydana, a wlasciwemu sadowi
dostarcza elementéw wystarczajacych do dokonania kontroli (zob. ww. w pkt 135 wyrok BUDWEISER,
EU:T:2009:83, pkt 128 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym wypadku, jesli chodzi o art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, w pkt 23 zaskarzonej
decyzji Izba Odwolawcza wskazala, ze sporny znak towarowy nie narusza tego przepisu, odsylajac
wyraznie do uzasadnienia, ktére przedstawila w ramach rozpatrywania stosowania art. 7 ust. 1 lit. b)
tego rozporzadzenia, oraz wskazujac, ze ,jesli konsument nie posiada uprzedniej wiedzy, [ten znak
towarowy] nie przypomina ani nie nasuwa na mysl uktadanki tréjwymiarowe;j”.

Nie mozna zatem twierdzi¢, ze zaskarzona decyzja nie zawiera uzasadnienia dotyczacego kwestii
zgodnosci spornego znaku towarowego z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Ponadto nie mozna negowal wystarczajacego charakteru tego uzasadnienia. Jak wynika bowiem
z badania zarzutéw piatego i széstego powyzej, w niniejszym wypadku takie samo uzasadnienie pozwala
stwierdzi¢, ze sporny znak towarowy jest samoistnie odrézniajacy i Ze nie jest on opisowy
w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw.

Z powyzszego wynika, ze nalezy oddali¢ zarzut 6smy.

Z ogbtu powyzszych rozwazan wynika, ze skarge nalezy oddali¢ w calosci jako bezzasadna.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja
poniesionymi przez nich kosztami.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (szésta izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Simba Toys GmbH & Co. KG zostaje obcigzona kosztami postepowania.
Frimodt Nielsen Dehousse Collins
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 listopada 2014 r.

Podpisy
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Spis tresci

OKOlIiCZNOSCE POWSLANIA SPOIU .+« o .t v vt ettt ettt et et et e et e et e et e e et e e et e enas
ZadANIa STEON . . o\ o vttt
€O O PLAWA . v ettt ettt e e e e e e e e e

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 76 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 207/2009 .. ... ...

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
N AO/O o

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia
N A0/ . 14

W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporzadzenia

NI Q0794 o 14

W przedmiocie zarzutu pigtego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.. . .. 15

W przedmiocie zarzutu széstego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 . . . 18

W przedmiocie zarzutu siédmego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 ....... 20

W przedmiocie zarzutu ésmego, dotyczacego naruszenia art. 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia

NI 20772000 . . 20
W przedmiocie KOSZEOW . . .. ..ottt et e e e e e e 21
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