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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 25 maja 2016 r.'

Sprawa C-30/15 P

Simba Toys GmbH & Co. KG
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)

Odwotanie — Unijny znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Podstawy odmowy lub
stwierdzenia niewaznosci rejestracji — Znak przestrzenny skladajacy sie z ksztaltu towaru —
Oznaczenie skladajace sie¢ wylacznie z ksztattu wynikajacego z charakteru towaru — Artykut 7 ust. 1
lit. e) ppkt (i) — Oznaczenie skladajace sie wytacznie z ksztaltu niezbednego do uzyskania efektu
technicznego — Artykul 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) — Ksztalt kostki Rubika

Wprowadzenie

1. Niniejsze odwotlanie dotyczy wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2014 r., Simba
Toys/OHIM - Seven Towns (Ksztalt sze$cianu o powierzchniach majacych strukture siatki)?,
w ktéorym Sad oddalit skarge zmierzajaca do stwierdzenia niewaznos$ci decyzji Drugiej Izby
Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO)® dotyczacej postepowania
o uniewaznienie miedzy Simba Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd.

2. W zaskarzonym wyroku Sad potwierdzil decyzje Urzedu oddalajaca wniosek niemieckiego
producenta zabawek Simba Toys (zwanego dalej ,Simba Toys” lub ,wnoszaca odwotanie”)
o stwierdzenie niewazno$ci przestrzennego znaku towarowego, zarejestrowanego dla ,ukladanek
tréjwymiarowych”, przedstawiajacego ksztalt kostki Rubika.

3. Wnoszaca odwolanie podnosi miedzy innymi zarzut naruszenia przepiséw art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i)
oraz (ii) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009*, dotyczacych oznaczen przedstawiajacych ksztalt samego
towaru.

4. Jak juz mialem okazje zaznaczy¢ w kontek$cie innego postepowania, problematyka tego typu
oznaczen charakteryzuje sie specyfika, z uwagi na ryzyko, ze wylaczno$¢ wynikajaca z rejestracji znaku
towarowego zostanie rozciggnieta na wlasciwosci uzytkowe danego towaru wyrazone w jego ksztalcie.
Przepisy ujete w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 207/2009 uniemozliwiaja monopolizacje
zasadniczych wlasciwoséci danego towaru, zapobiegajac wykorzystaniu prawa znakéw towarowych
w celu niezgodnym z jego zalozeniami®.

1 — Jezyk oryginatu: polski.
2 — T-450/09, EU:T:2014:983, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”.

3 — Zgodnie z nazewnictwem wynikajacym z art. 1 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia
2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zwanego dalej ,Urzedem”).

4 — Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie unijnego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).
5 — Zobacz moja opinia w sprawie Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 25-40).
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5. W ostatnich latach Trybunal kilkakrotnie dokonywal wykladni owych przepiséw®, niemniej ich
stosowanie nadal budzi kontrowersje.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 207/2009

6. Artykul 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 207/2009’, regulujacy bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji, stanowi:

»1. Nie s3 rejestrowane:

[...]
e)

oznaczenia, ktére skladaja sie wytacznie z:
(i) ksztaltu wynikajacego z charakteru samych towaréw;

(ii) ksztaltu towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego;

[...]".

6 —

Zobacz wyroki: z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377); z dnia 14 wrzeé$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P,
EU:C:2010:516); z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, zwany dalej
»wyrokiem Pi-Design”); z dnia 18 wrze$nia 2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233); z dnia 16 wrze$nia 2015 r., Société des Produits
Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604). Odsylam tu réwniez do orzecznictwa dotyczacego analogicznego przepisu ujetego w art. 3 ust. 1 lit. e)
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) oraz art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008,
L 299, s. 25).

W niniejszej sprawie majg zastosowanie przepisy materialne rozporzadzenia nr 207/2009, obowiazujace dnia 1 wrzesnia 2009 r., czyli w dniu
przyjecia spornej decyzji Urzedu. Zreszta dawne przepisy, obowigzujace w dniu zlozenia wniosku o uniewaznienie, brzmig identycznie [art. 7
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1)].
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Postepowanie przed Urzedem

7. W dniu 1 kwietnia 1996 r. Seven Towns dokonala w Urzedzie zgloszenia znaku towarowego
tworzonego przez nizej przedstawione oznaczenie przestrzenne (zwane dalej ,spornym oznaczeniem”),
dla ,ukladanek tréjwymiarowych”, nalezacych do klasy 28 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami:

8. Znak ten zostal zarejestrowany w dniu 6 kwietnia 1999 r. (nr 162784).

9. W dniu 15 listopada 2006 r. Simba Toys przedstawila wniosek o uniewaznienie tej rejestracji,
powolujac sie na art. 51 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. a)—c) i e) rozporzadzenia nr 40/94°.
Decyzja z dnia 14 pazdziernika 2008 r. Wydzial Uniewaznienn Urzedu oddalit wniosek. W dniu
23 pazdziernika 2008 r. Simba Toys wniosta odwolanie od tej decyzji.

10. Decyzja z dnia 1 wrze$nia 2009 r. (zwana dalej ,sporna decyzja”) Druga Izba Odwotawcza Urzedu
oddalita odwolanie.

8 — Analogiczne przepisy ujete sa w art. 52 ust. 1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 lit. a)—c) i e) rozporzadzenia nr 207/2009.
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11. Oddalajac zarzut dotyczacy art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009, Izba
Odwolawcza stwierdzila, ze sporny ksztalt nie ma w sposéb oczywisty ksztattu ukladanki i nie mozna
tez uznaé, ze wynika on z charakteru samego towaru. Odnoénie do zarzutu opartego na naruszeniu
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 wskazala, miedzy innymi, Ze zasadnicze
wlasciwosci ksztaltu, a w szczegélnosci ,szescienna struktura siatki”, nie dostarczaja zadnej wskazéwki
co do funkgcji towaru ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji.

Zaskarzony wyrok

12. Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 6 listopada 2009 r. Simba Toys wniosla skarge
o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

13. Simba Toys podniosta osiem zarzutéw, w tym dwa —drugi oraz trzeci — dotyczyly odpowiednio
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) oraz ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009.

14. W zaskarzonym wyroku Sad oddalif skarge w catosci jako bezzasadna.

15. W pkt 27-77 zaskarzonego wyroku Sad oddalit zarzut drugi, ztozony z o$miu czesci, oparty na
naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009.

16. Przytaczajac orzecznictwo sadéw Unii, a w szczeg6lnoéci wyrok Lego Juris/OHIM® (pkt 31-42
zaskarzonego wyroku), Sad w pierwszej kolejnosci okreslit zasadnicze wlasciwosci spornego
oznaczenia, wskazujac, ze skladaja si¢ na nie, po pierwsze, ksztalt szescianu, a po drugie, struktura
siatki, ukazana na kazdej z powierzchni szescianu (pkt 43—47 zaskarzonego wyroku).

17. Nastepnie Sad wskazal, ze nalezy ocenié, czy wszystkie wspomniane zasadnicze wlasciwosci
»przekladaja si¢” na funkcje techniczng danego towaru (pkt 48 zaskarzonego wyroku).

18. Sad przytoczyt krytykowany przez skarzaca pkt 28 spornej decyzji: ,[Z]godnie z art. 7 ust. 1 [lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009] 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 zakladanych niewidocznych cechach”; graficzne
przedstawienia spornego znaku towarowego ,nie wskazuja na zadna szczegélna funkcje, nawet jesli
wezmie sie pod uwage towary, a mianowicie »ukladanki tréjwymiarowe«”; dokonujac oceny,
w niniejszej sprawie, nie nalezy bra¢ pod uwage ,[powszechnie] znanej” zdolnosci rotacji ukladanki
zwanej kostka Rubika ani ,w sposéb niezgodny z prawem i z moca wsteczng” doszukiwaé si¢ w tych
przedstawieniach funkcjonalnosci; sze$cienna struktura siatki nie dostarcza zadnej wskazéwki co do jej
funkcji ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji i ,niemozliwe jest stwierdzenie, Ze moze ona
przynie$¢ jakakolwiek [przewage konkurencyjna] lub jakikolwiek efekt techniczny w branzy ukladanek
tréjwymiarowych”; rozpatrywany ksztalt nie zawiera ,zadnej wskazéwki dotyczacej uktadanki, ktéra
[przedstawia]”.

19. Sad oddalit czesci pierwsza, drugg i siddma zarzutu drugiego skarzacej, oparte na twierdzeniu, iz
czarne linie siatki sze$cianu ,stanowia konsekwencje funkcji”, polegajacej na rotacji lub innej
mozliwosci przemieszczania poszczegdlnych elementéw ukladanki (pkt 51-55 zaskarzonego wyroku)
lub tez ,spelniaja owa funkcje”, oddzielajac indywidualne elementy uktadanki tak, aby mogly by¢ one
przemieszczane za pomoca ruchéw rotacyjnych (pkt 56—62 zaskarzonego wyroku).

20. Podobnie Sad oddalil czesci trzecig i czwartg zarzutu, dotyczace, odpowiednio, braku uwzglednienia
interesu ogélnego lezacego u podstaw przedmiotowego przepisu (pkt 63—64 zaskarzonego wyroku),
oraz krytyki stwierdzen Urzedu w tym wzgledzie (pkt 65—68 zaskarzonego wyroku).

9 — Wyrok z dnia 14 wrzesnia 2010 r., C-48/09 P, EU:C:2010:516.
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21. Nastepnie Sad oddalil piata cze$¢ zarzutu, oparta na twierdzeniu skarzacej, iz, podobnie jak
w niniejszej sprawie, w sprawach lezacych u podstaw wyrokéw Philips'® oraz Lego Juris/OHIM —
Mega Brands (Czerwony klocek Lego)' funkcja techniczna ksztattu réwniez nie wynikata bezposrednio
z oznaczenia (pkt 69-72 zaskarzonego wyroku).

22. Na koncu Sad oddalil czesci szdésta i 6sma zarzutu, dotyczace, odpowiednio, braku ksztaltéw
zamiennych mogacych spelnia¢ taka sama funkcje techniczng, jak tez twierdzenia, iz podobne
ukladanki tréjwymiarowe byly juz znane przed dokonaniem zgloszenia spornego znaku towarowego
(pkt 73-76 zaskarzonego wyroku).

23. W pkt 78-83 zaskarzonego wyroku Sad oddalil zarzut trzeci, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1
lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009.

24. W dalszych motywach wyroku Sad uznal za bezpodstawne takze inne zarzuty podniesione przez
skarzaca i w konsekwencji w calosci oddalit skarge.

Zadania stron

25. W odwotaniu Simba Toys wnosi do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie
niewaznosci spornej decyzji Izby Odwotawczej, a takze o obciazenie Urzedu i Seven Towns kosztami
postepowania zaréwno odwolawczego, jak i przed Sadem.

26. Urzad i Seven Towns wnosza do Trybunalu o oddalenie odwolania i obciazenie Simba Toys
kosztami postepowania.

Analiza

27. Wnoszaca odwotanie podnosi sze$¢ zarzutéw. Zarzuty pierwszy i drugi dotycza odpowiednio
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) oraz ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009 .

28. Ogranicze sie do analizy wspomnianych dwéch zarzutéw, ktére w moim przekonaniu — biorac pod
uwage specyfike postepowania odwolawczego — maja kluczowe znaczenie dla rozpoznania niniejszej

sprawy.

Ratio legis art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzgdzenia nr 207/2009

29. Jak juz mialem okazje zaznaczy¢', interes ogdlny lezacy u podstaw przeszkdd rejestracyjnych
ujetych w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 207/2009 polega na tym, aby utrzyma¢ w domenie
publicznej zasadnicze wlasciwosci danego towaru, ktére sa odzwierciedlone w jego ksztalcie.

30. Uzasadnienie tej regulacji wynika z przestanek aksjologicznych systemu ochrony znakéw
towarowych. System ten przede wszystkim sluzy stworzeniu podstaw dla uczciwej konkurencji poprzez
wzmocnienie przejrzystosci rynku. Wylaczno$¢ na korzystanie z danego oznaczenia z reguly nie
ogranicza swobody oferowania towaréw przez konkurentéw. Moga oni swobodnie czerpa¢ z puli
potencjalnych oznaczen, ktérych liczba jest wlasciwie nieograniczona.

10 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, EU:C:2002:377.
11 — Wyrok z dnia 12 listopada 2008 r., T-270/06, EU:T:2008:483).

12 — Pozostale zarzuty dotycza naruszenia nastepujacych przepiséw rozporzadzenia: art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) (zarzut trzeci), art. 7 ust. 1 lit. b)
(zarzut czwarty), art. 7 ust. 1 lit. ¢) (zarzut piaty) oraz art. 76 ust. 1 rozporzadzenia (zarzut szosty).

13 — Zobacz moja opinia w sprawie Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 27-28).
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31. Jednakze w niektérych sytuacjach istnienie praw wylacznych do znaku towarowego moze
prowadzi¢ do zaklocenia konkurencji. Dotyczy to w szczegdélnosci rejestracji oznaczen
przedstawiajacych ksztalt danego towaru.

32. Przepis art. 7 ust. 1 lit. e) rozporzadzenia nr 207/2009 ma zapobiec takiej sytuacji, w ktorej
rejestracja ksztaltu — poprzez zastrzezenie wylacznosci na zasadnicze cechy towaru istotne z punktu
widzenia skutecznego konkurowania na danym rynku — pozwalalaby na uzyskanie nieuczciwej przewagi
konkurencyjnej. Prowadziloby to do podwazenia celu istnienia systemu ochrony znakéw towarowych.

33. Artykut 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009 wyklucza rejestracje ksztaltu, ktérego
wszystkie zasadnicze wlasciwosci wynikaja z charakteru danego towaru'. Zgodnie z tym przepisem
nie podlegaja rejestracji ksztalty, ktérych zasadnicze wlasciwosci sa nierozlacznie zwiazane z funkcja
lub funkcjami rodzajowymi danego towaru. Zastrzezenie takich wlasciwo$ci na rzecz jednego
podmiotu gospodarczego utrudniloby bowiem konkurujacym przedsiebiorstwom mozliwo$¢ nadawania
ich towarom ksztaltu, ktéry bytby przydatny w uzywaniu wspomnianych towaréw *.

34. Artykutl 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 stuzy zapobiezeniu sytuacji, w ktérych
prawo znakéw towarowych prowadziloby do przyznania jednemu przedsiebiorstwu monopolu na
rozwiazania techniczne lub funkcjonalne wtasciwo$ci towaru, ktérych uzytkownik méglby poszukiwaé
w towarach konkurencyjnych'®. Rozstrzygniecie to zapewnia, ze przedsiebiorstwa nie beda mogty
wykorzystywa¢ prawa znakéw towarowych do nieograniczonego w czasie przedluzania wylacznych
praw dotyczacych rozwigzan technicznych .

35. Nalezy zaznaczy¢, ze cel systemu ochrony znakéw towarowych rézni sie od zalozen stojacych
u podstaw ochrony niektdérych innych praw wlasnosci intelektualnej, ktére stuza wspieraniu innowacji
i kreatywnosci. Owa rozbiezno$¢ celéw wyjasnia, dlaczego ochrona wynikajaca z rejestracji znaku
towarowego jest bezterminowa, natomiast ochrone niektérych innych praw wlasnosci intelektualnej
ustawodawca ograniczyl w czasie. Wykorzystanie systemu ochrony znakéw towarowych w celu
rozciggniecia wylacznosci na dobra niematerialne — takie jak wzory, wynalazki lub dzieta chronione
przez prawo autorskie — ktére co do zasady podlegaja ochronie terminowej, podwazaloby zalozenia,
ktére stoja u podstaw ochrony znakéw towarowych ™.

W przedmiocie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzgdzenia nr 207/2009 (zarzut drugi
odwolania)

36. W pierwszej kolejnosci rozwaze zarzut naruszenia przestanki niewaznosci, ktéra dotyczy ksztaltu
wynikajacego z charakteru danego towaru.

37. Analiza tego zarzutu jest szczegdlnie istotna, gdyz w odpowiedzi na odwotanie Urzad proponuje
przyjecie innej wyktadni niz wynikajaca z wyroku Hauck .

14 — Zobacz, w odniesieniu do analogicznego przepisu ujetego w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 18 wrze$nia
2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, pkt 20) oraz moja opinia w tej sprawie (C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 54-55).

15 — Wyrok z dnia 18 wrze$nia 2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, pkt 25-26).

16 — Wyroki: z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43) oraz — w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. e) tiret
drugie dyrektywy 89/104 — z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 78).

17 — Wyrok z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 45).
18 — Zobacz moja opinia w sprawie Hauck, C-205/13, EU:C:2014:322, pkt 35-37.
19 — Wyrok z dnia 18 wrze$nia 2014 r., C-205/13, EU:C:2014:2233.
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38. Przypomne, ze w wyroku tym Trybunal orzek!, iz zastosowanie wspomnianej przestanki nie
ogranicza sie¢ do towarédw ,naturalnych”, ktére nie posiadaja alternatywnych ksztaltéw, lub do towaréw
»reglamentowanych”, ktérych ksztalt jest okreslony normami, lecz obejmuje wszelkie oznaczenia, ktére
skladaja sie wylacznie z ksztaltu towaru wykazujacego cechy uzytkowe nierozerwalnie zwigzane
z funkcjami rodzajowymi tego towaru™.

39. Urzad utrzymuje, ze wykladnia ta jest zbyt szeroka i w praktyce moze prowadzi¢ do znacznego
ograniczenia mozliwosci rejestracji oznaczen przedstawiajacych ksztalt towaru, gdyz kazdy taki ksztalt
zawiera cechy rodzajowe. Zdaniem Urzedu, wspomniana przestanka ma zastosowanie wytacznie do
ksztaltéw unormowanych, z goéry ustalonych, nieposiadajacych ksztaltéw zamiennych.

40. Nie podzielam tego stanowiska.

41. Przeszkoda rejestracyjna ujeta w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009 stuzy
ochronie interesu ogdlnego poprzez wykluczenie z rejestracji ksztaltéow, ktérych wszystkie cechy sa
nierozlacznie zwigzane z funkcja lub funkcjami rodzajowymi danego towaru. Sugerowana przez Urzad
wykladnia nie zapewniataby funkcji wynikajacej z rationis legis przepisu, gdyz potencjalnie
dopuszczalaby rejestracje cech zwyczajowo przyjetych dla danego towaru. Taka wykladnia pozwolitaby
na przyklad na rejestracje kostki uzywanej do gry w kosci oraz do gier planszowych, gdyz ksztalt takiej
kostki nie jest reglamentowany, lecz przyjety zwyczajowo. Ponadto przy tak waskiej wykladni przepis
ten traci sens, gdyz ksztalty unormowane nie maja w sposéb oczywisty zdolnosci odrdézniajacej ani tez
nie moga jej naby¢ w drodze uzywania, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) oraz ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/20009.

42. W niniejszej sprawie, odnosnie do zarzutu dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i)
rozporzadzenia nr 207/2009, Sad stwierdzil, iz ,jest jasne [...], Ze z charakteru rozpatrywanych
towaréw, w niniejszym wypadku ukladanek tréjwymiarowych, nie wynika w zaden sposéb, iz te towary
maja ksztalt sze$cianu o powierzchniach majacych strukture siatki [...], jak wynika to z akt sprawy, juz
w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego do rejestracji ukladanki tréjwymiarowej — nawet te
posiadajace zdolno$¢ rotacji — przedstawiano za pomoca wielu réznych ksztaltéw, poczawszy od
w szczegdlnosci najzwyklejszych ksztaltéw geometrycznych (na przyklad szescianéw, ostrostupéw, kul
i stozkéw) do ksztaltéw budynkéw, zabytkéw, przedmiotéw lub zwierzat” (pkt 82 zaskarzonego

wyroku).

43. Wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze Sad blednie zastosowal przedmiotowa podstawe uniewaznienia,
gdyz — jej zdaniem — wszystkie wlasciwosci rozpatrywanego oznaczenia wynikaja z cech uzytkowych
wlasciwych dla danej kategorii towaréw. Zdaniem wnoszacej odwolanie, Sad zbyt szeroko ujat kategorie
towarow, jako wszelkie ukladanki tréjwymiarowe, gdyz chodzi tu o konkretny rodzaj ukladanek —
uktadanki w ksztalcie ,magicznego sze$cianu”.

44. Urzad i Seven Towns podtrzymuja stanowisko wynikajace z zaskarzonego wyroku, w szczegdlnosci
odnosnie do okreslenia wlasciwej kategorii towardw.

45. Chcialbym zaznaczy¢, ze jak wynika z argumentéw stron, ocena spornego oznaczenia pod katem
zastosowania przedmiotowej podstawy uniewaznienia zalezy od tego, czy wlasciwa kategoria towaréw
zostanie ujeta szerzej, jako ogdlnie ukladanki tréjwymiarowe, czy tez konkretniej — jako kostki do
ukladania, czy tez ,magiczne sze$ciany””. Dla tych ostatnich ksztalt podzielonego przez siatke
czarnych linii sze$cianu jest niewatpliwie ksztaltem naturalnym.

20 — Wyrok z dnia 18 wrzesnia 2014 r., Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, pkt 24, 27).

21 — Wnoszaca odwolanie uzywa pojecia ,Magic Cube” (sze$cian magiczny), przywolujacego na mysl znana rozrywke matematyczna — kwadrat
magiczny.
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46. Nalezy zauwazy¢, ze ustalenie wlasciwej kategorii rozpatrywanych towaréw stanowi kwestie
faktyczng. Przeprowadzone przez Sad badanie, czy ,magiczne sze$ciany” stanowia odrebna kategorie
towaréw, nie moze zosta¢ zakwestionowane w ramach odwotania, jezeli strona nie podniosla zarzutu
przeinaczenia faktéw lub dowodéw.

47. Prawda jest, ze niektére argumenty wskazane w odwotlaniu moglyby by¢ ewentualnie
interpretowane jako zmierzajace do podniesienia zarzutu przeinaczenia faktéw lub dowodéw.
Wnoszaca odwolanie wskazuje, ze Sad nie uwzglednit okolicznosci, ze magiczne sze$ciany byly znane
na rynku w dniu dokonania zgloszenia do rejestracji, a takze nie wzigl pod uwage badan rynku,
z ktéorych wynikato, iz w Niemczech zdecydowana wiekszo$¢ konsumentéw znala te zabawke, a przy
tym nie wiazala jej z konkretnym producentem. Wnoszaca odwolanie ponownie przytoczyla
wspomniany argument na rozprawie, utrzymujac, ze sporny ksztalt ma charakter rodzajowy
(generyczny).

48. Niemniej, poniewaz w ramach zarzutu drugiego wnoszaca odwotlanie nie odwotuje sie¢ wyraznie do
argumentéw dotyczacych badan rynkowych przeprowadzonych w Niemczech, ani nie wigze ich
z krytyka ustalen dokonanych przez Sad w pkt 80-82 zaskarzonego wyroku, nie mozna, moim
zdaniem, uznaé, ze podnosi ona zarzut przeinaczenia faktow badz dowodow.

49. Nalezy przypomniel, ze zarzut przeinaczenia faktéw lub dowodéw ma charakter wyjatkowy dla
kontroli wykonywanej przez Trybunal w ramach odwotania, a w zwigzku z tym utrwalone
orzecznictwo wymaga od wnoszacej odwolanie nie tylko wyraznego wskazania faktéw lub dowodéw,
ktére jej zdaniem zostaly przeinaczone, lecz takze wykazania odpowiednich bledéw w ustaleniach
Sadu. Przeinaczenie musi w oczywisty sposéb wynika¢ z akt sprawy, tak by nie zachodzita konieczno$¢
dokonywania nowej oceny faktéw i dowodéw .

50. Rygorystyczne stosowanie wspomnianych wymogéw formalnych jest moim zdaniem konieczne ze
wzgledu na szczegdlny charakter zarzutu przeinaczenia, ktoéry zaklada, ze Sad w sposéb oczywisty
przekroczyl granice racjonalnej oceny dowodow .

51. W zwiazku z tym proponuje odrzuci¢ zarzut drugi jako niedopuszczalny.

W przedmiocie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 (zarzut
pierwszy odwolania)

Orzecznictwo

52. Podstawa odmowy rejestracji lub uniewaznienia ujeta w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia
nr 207/2009 ma zastosowanie do oznaczen skladajacych sie ,wylacznie” z ksztaltu towaru
»hiezbednego” do uzyskania efektu technicznego.

53. W ten sposdb ustawodawca uwzglednit te okolicznos¢, ze kazdy ksztalt towaru jest w jakiejs mierze
funkcjonalny, a wiec nie nalezy odmawiac rejestracji ksztaltu towaru jako znaku towarowego tylko
z tego wzgledu, ze wykazuje cechy uzytkowe. Drzieki wyrazeniom ,wylacznie” i ,niezbedny”
wspomniany przepis zapewnia, ze rejestracji nie podlegaja jedynie te ksztalty towaru, ktdére sa
wylacznie wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego i ktérych rejestracja w charakterze znaku
towarowego rzeczywiscie utrudnilaby stosowanie tego rozwigzania technicznego przez inne
przedsiebiorstwa*.

22 — Zobacz, z wielu: wyrok z dnia 17 marca 2016 r., Naazneen Investments/OHIM (C-252/15 P, EU:C:2016:178, pkt 69); postanowienie z dnia
7 maja 2015 r., Adler Modemirkte/OHIM (C-343/14 P, EU:C:2015:310, pkt 43).

23 — Zobacz moja opinia, w sprawie Komisja/ANKO (C-78/14 P, EU:C:2015:153, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo).
24 — Wyrok z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516), pkt 48.
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54. Co sie tyczy oznaczen skladajacych sie ,wyltacznie” z ksztaltu towaru o charakterze funkcjonalnym,
przestanka ta jest spelniona, jezeli wszystkie zasadnicze wlasciwosci danego ksztaltu (oznaczenia)
spelniaja funkcje techniczna. Rejestracji nie mozna natomiast odmoéwi¢ na podstawie tego przepisu,
jezeli dany ksztalt towaru zawiera niebagatelny element, ktéry nie ma charakteru funkcjonalnego, jak
na przyklad element ozdobny czy fantazyjny, ktéry odgrywa istotna role .

55. Jezeli chodzi o ksztalt ,niezbedny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, przestanka ta
nie oznacza, iz dany ksztalt musi by¢ jedynym zapewniajacym uzyskanie tego efektu. Moga zatem
istnie¢ ksztalty zamienne, majace inne wymiary czy inny wzér, ktére pozwola uzyska¢ ten sam efekt
techniczny. Nalezy uwzgledni¢ to, ze rejestracja ksztaltu towaru jako znaku towarowego umozliwia
zakazanie uzywania przez inne przedsigbiorstwa nie tylko tego ksztaltu, ale tez ksztaltéw podobnych.
Mogloby sie wiec okazaé, ze réwniez duza liczba ksztaltéw zamiennych stalaby sie niedostepna dla
konkurentéw ™.

56. Zgodnie z tymi zasadami oznaczenie skladajace sie z ksztaltu towaru, ktéry pelni jedynie funkcje
techniczna i nie zawiera istotnych elementéw pozbawionych cech funkcjonalnych, nie moze zosta
zarejestrowane jako znak towarowy, poniewaz taka rejestracja nazbyt ograniczataby mozliwosci
konkurentéw w zakresie wprowadzenia na rynek ksztaltéw, ktére stanowia realizacje tego samego
rozwigzania technicznego®.

Argumenty stron

57. Zarzut pierwszy, ktéry odnosi sie¢ do pkt 50-77 zaskarzonego wyroku, obejmuje w istocie dwie
czesci.

58. W pierwszej czesci zarzutu wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze Sad niestusznie oddalil jej
twierdzenie, ze wlasciwo$ci spornego ksztaltu ,spelniaja” funkcje techniczna (pkt 56—77 zaskarzonego
wyroku). Druga cze$¢ zarzutu dotyczy jej argumentu, iz wlasciwosci te ,stanowig konsekwencje”
funkcji technicznej (pkt 50-55 zaskarzonego wyroku).

59. Odnosnie do pierwszej czesci zarzutu, zlozonej z o$émiu tez, wnoszaca odwotanie utrzymuje, ze Sad
narzucil zbyt restrykcyjny standard dla zastosowania podstawy uniewaznienia ujetej w art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009. Krytykuje ona ustalenia Sadu, w $wietle ktérych wnioskowanie
dotyczace funkcjonalnosci danego ksztaltu powinno by¢ ,wystarczajaco pewne”, a obiektywny
obserwator powinien moéc ,pojaé Scisle”, jaka funkcje spelnia 6w ksztalt (pkt 57, 59, 71-72
zaskarzonego wyroku) (teza pierwsza).

60. Ponadto wnoszgca odwotanie twierdzi, ze Sad btednie ustalil, iz przy dokonywaniu analizy danego
ksztaltu pod wzgledem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 nie nalezy uwzglednia¢
dodatkowych okolicznosci faktycznych. W konsekwencji Sad - niestusznie zdaniem wnoszacej
odwotanie — nie uwzglednil rotacyjnej funkcji kostki Rubika, cho¢ jest ona, jak wynika z pkt 49
zaskarzonego wyroku, ,powszechnie znana” (teza druga).

61. W dalszej cze$ci odwolania Simba Toys przytacza nastepujace tezy: Sad przeinaczyl fakty oraz
przedstawione przez nia dowody, stwierdzajac, iz rozpatrywany ksztalt nie sugeruje ukladanki
skladajacej sie z przemieszczajacych sie elementow (teza trzecia); Sad zbyt wasko zinterpretowal pojecie
»funkcji technicznej” (teza czwarta); Sad nie uwzglednil tego, iz rozpatrywany ksztalt nie posiada
zadnych istotnych wlasciwosci o charakterze niefunkcjonalnym (teza pigta); Sad zbyt wasko ujal

25 — Ibidem, pkt 51-52.
26 — Ibidem, pkt 53-54, 56.
27 — Ibidem, pkt 59.
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interes publiczny (teza szosta); Sad nieslusznie wskazal, ze nieistotny jest brak ksztaltéw zamiennych
dla rozpatrywanego ksztaltu (teza siddma), a takze przeinaczyl fakty i dowody, stwierdzajac, ze istnieja
ksztalty zamienne, gdyz ukladanki o ksztalcie innym niz sze$cian zapewniaja taka sama funkcjonalno$é
jak kostka Rubika (teza 6sma).

62. Urzad i Seven Towns odrzucaja argumenty wnoszacej odwolanie, odwolujac sie¢ do motywow
wskazanych w zaskarzonym wyroku.

Ocena ustalenn Sadu

63. Prawidlowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga, aby
wlasciwy organ poprawnie ustalil zasadnicze wtasciwosci danego oznaczenia, a nastepnie ocenil, czy
wszystkie te wlasciwosci pelnig funkcje techniczna, wlasciwa dla danego towaru. W zalezno$ci od
przypadku dla dokonania takich ustalen moze wystarczy¢ prosta analiza wzrokowa oznaczenia lub tez,
przeciwnie, moga one wymaga¢ poglebionego badania, a takze uwzglednienia dodatkowych
informacji*.

64. Takie badanie musi zosta¢ przeprowadzone w drodze analizy zgloszonego oznaczenia.
Funkcjonalny charakter ksztattu moze by¢ jednakze analizowany z uwzglednieniem innych informacji
— na przyktad, dokumentacji patentowej dotyczacej konkretnego towaru, czy tez informacji zwigzanych
z faktycznie uzywanym oznaczeniem *.

65. Nalezy przypomnie¢, iz wskazane w zgloszeniu do rejestracji przedstawienie graficzne oznaczenia
stuzy zdefiniowaniu dokladnego przedmiotu ochrony. Z tego wzgledu przedstawienie to powinno by¢
kompletne samo w sobie i zrozumiate®. Wymogi te nie ograniczaja jednakze analizy dokonywanej
przez wlasciwy organ w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009,
jezeli mogtoby to podwazy¢ interes ogdlny®'.

66. Z przytoczonego orzecznictwa wynika, ze podczas dokonywania analizy funkcjonalnych elementéw
danego ksztaltu wlasciwy organ nie ma obowigzku ograniczy¢ sie do informacji wynikajacych
z graficznego przedstawienia, lecz powinien w razie potrzeby uwzgledni¢ réwniez inne informacje
istotne dla zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/20009.

67. Odnosnie do zakresu kontroli Trybunalu na etapie odwotania chciatbym zaznaczy¢, ze wskazanie
zasadniczych wlasciwosci danego oznaczenia, a takze ocena tego, czy maja one charakter funkcjonalny,
niewatpliwie nalezy do ustalert o charakterze faktycznym, ktére nie moga podlegaé kontroli na etapie
odwotlania, z wyjatkiem zarzutu przeinaczenia faktéw lub dowodéw ™.

68. Ustalenie samych kryteriéw oceny funkcjonalnosci oraz zakresu informacji, jaki nalezy wzig¢ pod
uwage, stanowi jednakze kwestie prawna podlegajaca kontroli w ramach odwotania®.

69. W niniejszej sprawie Sad ustalil, w pkt 47 zaskarzonego wyroku, ze zasadniczymi wtasciwosciami
rozpatrywanego oznaczenia sa ksztalt szescianu oraz struktura siatki, ukazana na kazdej z powierzchni
sze$cianu. Sa to ustalenia faktyczne niepodlegajace kontroli na etapie odwotania. Wnoszaca odwotanie
zreszta wyraznie zaznacza, ze nie podwaza tych ustalen.

28 — Wyroki: z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 68, 71-72); z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design
i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 46—48).

29 — Wyroki: z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/fOHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 84-85); z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design
i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 61).

30 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 48—52).
31 — Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 57-58).
32 — Wyrok z dnia 14 wrzesnia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 74).

33 — Zobacz podobnie wyroki: z dnia 14 wrze$nia 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 84-85); z dnia 6 marca 2014 r.,
Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 61).
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70. W pkt 48 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze nalezy oceni¢, czy wlasciwosci te przekladaja sie
na funkcje techniczng towaru.

71. W zwiazku z tym w pkt 49 zaskarzonego wyroku Sad przytoczyl pkt 28 spornej decyzji, stanowiacy
przedmiot krytyki podniesionej przez skarzaca.

72. Jak wynika z przytoczonego pkt 28 spornej decyzji, Izba Odwotawcza Urzedu miedzy innymi
dokonata nastepujacych ustalen: ,zgodnie z art. 7 ust. 1 [lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009]
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 zakladanych niewidocznych cechach”; graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego ,nie
wskazuja na zadna szczegélna funkcje, nawet jesli weZmie sie pod uwage towary, a mianowicie
»ukladanki tréjwymiarowe«”; sze$cienna struktura siatki nie dostarcza zadnej wskazéwki co do jej
funkcji ani nawet co do istnienia jakiejkolwiek funkcji”.

73. Poniewaz w dalszej cze$ci wyroku Sad nie poddaje owych ustalen krytycznej analizie, lecz w calosci
oddala krytyke skarzacej, nalezy uzna¢, ze wyrok ten potwierdza motywy wskazane przez Izbe
Odwotawcza.

74. Konkluzje te potwierdza tok wnioskowania przedstawiony w pkt 56—61 zaskarzonego wyroku,
w ktérych Sad odrzuca twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym czarne linie ,siatki” szeScianu spelniaja
funkcje techniczna.

75. Przed Sadem skarzaca podniosta, ze linie te oddzielaja ruchome elementy uktadanki,
w szczego6lnosci — przemieszczane za pomoca ruchéw rotacyjnych.

76. Sad odrzuca to twierdzenie, wskazujac, Ze opiera si¢ ono na wiedzy o zdolnosci rotacji paskéow
kostki Rubika, a zdolnos¢ ta nie moze wynika¢ z wlasciwosci przedstawionego ksztaltu, lecz co najwyzej
z wewnetrznego mechanizmu znajdujacego sie w szescianie. W rozumieniu Sadu, analiza
funkcjonalnosci nie moze uwzgledni¢ takiego niewidocznego elementu, gdyz ,o ile nie mozna
zabroni¢ izbie odwotawczej wnioskowania dedukcyjnego w celu dokonania tej analizy, o tyle owo
wnioskowanie musi by¢ dokonywane w mozliwie najbardziej obiektywny sposéb 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”; a w niniejszym wypadku
wnioskowanie o istnieniu wewnetrznego mechanizmu rotacji ,na podstawie graficznych przedstawien
spornego znaku” towarowego nie byloby zgodne z powyzszymi wymogami (pkt 59 zaskarzonego

wyroku).

77. Moim zdaniem, wnioskowanie to opiera na blednych zalozeniach co do prawa, a takze -
w szerszym ujeciu — nie uwzglednia w wystarczajacej mierze interesu ogdlnego chronionego przez
zastosowany przepis.

78. Po pierwsze, Sad, co prawda, ustalil zasadnicze wlasciwosci oznaczenia, lecz nie dokonat ich oceny
pod wzgledem funkcji technicznej wlasciwej dla danego towaru.

79. O ile w pkt 48 zaskarzonego wyroku Sad zaznaczyl, iz nalezy oceni¢, czy wskazane wlasciwosci
ksztaltu ,przekladaja sie na funkcje techniczna rozpatrywanych towaréw”, o tyle zaden z dalszych
motywo6w zaskarzonego wyroku, ujetych w pkt 49-51 oraz 56—60, nie okre§la, jaka funkcje techniczna
spelnia rozpatrywany towar ani tez nie analizuje relacji pomiedzy owa funkcja a wiasciwosciami
przedstawionego ksztaltu.
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80. W niniejszej sprawie zalozenie to prowadzi do paradoksalnego wniosku, ze graficzne
przedstawienia spornego znaku towarowego ,nie pozwalaja na ustalenie, czy sporny ksztalt spelnia
jakakolwiek funkcje techniczna ani jaka jest ta funkcja w niniejszym przypadku” (pkt 49, 72
zaskarzonego wyroku).

81. Taki wniosek wskazuje na bfad w rozumowaniu, gdyz zastosowanie przestanki z art. 7 ust. 1 lit. e)
ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 — dotyczacej wylacznie oznaczen przedstawiajacych ksztalt
rzeczywistego towaru — wymaga przynajmniej minimalnego zakresu wiedzy o funkcji danego towaru.

82. Podobnie jak w sprawie rozstrzygnietej wyrokiem Pi-Design, wnioskowanie przyjete przez Sad jest
trudne do pogodzenia z zalozeniem — przyjetym przez Sad, a takze niekwestionowanym przez strony
— ze w istocie mamy tu do czynienia z oznaczeniem przedstawiajacym ksztalt rzeczywistego towaru,
a nie z abstrakcyjnym ksztattem*.

83. W moim rozumieniu, w celu dokonania poprawnej analizy funkcjonalnych cech ksztaltu, Sad
powinien byl w pierwszej kolejnosci uwzgledni¢ funkcje danego towaru, a mianowicie ukladanki
tréjwymiarowej, czyli tamigtéwki polegajacej na logicznym uloZzeniu przemieszczanych w przestrzeni
elementéw. Gdyby Sad uwzglednil te funkcje, nie moéglby odrzuci¢ twierdzenia skarzacej zgodnie
z ktérym sporny sze$cian bedzie postrzegany jako skladajacy sie z ruchomych elementéw,
oddzielonych czarnymi liniami.

84. Po drugie, moim zdaniem, Sad blednie przyjal, ze analiza rozpatrywanego ksztaltu pod katem jego
cech funkcjonalnych powinna opiera¢ si¢ wylacznie na badaniu przedstawienia graficznego zgloszonego
do rejestracji (pkt 57-59 zaskarzonego wyroku).

85. W moim rozumieniu tak wasko ujety zakres analizy stoi w sprzecznosci z zalozeniami
wynikajacymi z orzecznictwa Trybunatu.

86. W sprawach lezacych zar6wno u podstaw wyroku Philips®, jak i Lego Juris/OHIM* wlasciwy
organ nie moéglby dokona¢ analizy przedstawionego ksztaltu wylacznie na podstawie przedstawienia
graficznego, nie sigegajac do informacji dotyczacych rzeczywistego towaru. Podobnie, w wyroku
Pi-Design, Trybunal, uchylajac wyrok Sadu, odrzucit teze, iz przy dokonywaniu analizy funkcjonalnych
cech ksztaltu nalezy ograniczy¢ si¢ do jego przedstawienia graficznego zgloszonego do rejestracji i nie
mozna uwzgledni¢ ksztattu faktycznie sprzedawanego towaru®.

87. Konieczno$¢ uwzglednienia takich okolicznosci, zwiazanych z uzytkowaniem danego towaru,
wynika z samego charakteru przepisu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009, gdyz
dotyczy on wyltacznie oznaczen przedstawiajacych ksztalt konkretnego towaru.

88. Nie chodzi tu moim zdaniem o doszukiwanie sie ukrytych wlasciwosci, niewidocznych
w przedstawionym ksztalcie®, lecz o dokonanie analizy wynikajacych z przedstawienia graficznego
wlasciwosci ksztaltu, pod wzgledem funkcji danego towaru. Chociaz przy dokonywaniu takiej oceny
nalezy niewatpliwie ograniczy¢ sie do analizy zgloszonego do rejestracji ksztaltu, to — jak wskazuja
okoliczno$ci wyzej przytoczonych spraw — relacja pomiedzy owym ksztaltem a funkcja towaru czesto
wymaga uwzglednienia dodatkowych informacji.

34 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129,
pkt 50).

35 — Wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99, EU:C:2002:377.
36 — Wyrok z dnia 14 wrzes$nia 2010 r., C-48/09 P, EU:C:2010:516.

37 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129,
pkt 52, 61). Trybunat dopuscil uwzglednianie informacji dotyczacych okresu po zgloszeniu oznaczenia do rejestracji, pod warunkiem, ze
pozwalaja one na wyciggniecie wnioskéw odno$nie do sytuacji na rynku w dniu zgtoszenia.

38 — Takie zastrzezenie podnosi Urzad w odpowiedzi na odwotanie.
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89. W zwiazku z tym uwazam, ze w niniejszej sprawie Sad popelnil btad co do prawa, orzekajac, iz
przy dokonywaniu przedmiotowej analizy nalezy ,opiera¢ sie na spornym ksztalcie analizowanym
w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie”, a takze, iz nie nalezy uwzglednia¢ dodatkowych
okolicznosci, ktérych obiektywny obserwator nie moze ,$cisle poja¢” ,na podstawie graficznych
przedstawien spornego znaku towarowego” (pkt 57-59 zaskarzonego wyroku).

90. Tak ujete kryteria analizy s3, w moim rozumieniu, sprzeczne z wyzej przytoczonym orzecznictwem.

91. Sad podejmuje, co prawda, probe rozréznienia niniejszej sprawy od rozstrzygnie¢ we
wspomnianych sprawach Philips oraz Lego Juris/OHIM. Rozréznienie to, zdaniem Sadu, polega na
tym, ze w owych sprawach funkcja towaru ,jasno” badz tez ,logicznie” wynikata z ksztaltu, natomiast
w niniejszej sprawie graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego ,nie pozwalaja na ustalenie,
czy sporny ksztalt spetnia jakakolwiek funkcje techniczng” (pkt 69-72 zaskarzonego wyroku).

92. Rozrdznienie to nie jest moim zdaniem przekonujace. Abstrahujac od wszelkiej wiedzy
o rzeczywistym towarze, trudno wywnioskowal, jaka funkcje spelniaja elementy ksztaltow
przedstawionych do rejestracji w sprawach wyrokéw Philips, Lego Juris/OHIM czy tez Pi-Design:
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93. W wyroku Pi-Design Trybunal zreszta wyraznie odrzucil stanowisko Sadu, zgodnie z ktérym samo
przedstawienie graficzne oznaczenia nie pozwalalo na wywnioskowanie jakiejkolwiek funkcji spetnianej
przez ,czarne punkty” na powierzchni ksztaltu, w szczegélnosci, ze stanowia one specjalne zaglebienia
w rekoje$ci noza lub innego kuchennego narzedzia®.

94. W zwigzku z tym uwazam, ze Sad w niniejszej sprawie niestusznie nie zastosowal kryteriéw oceny,
wynikajacych z orzecznictwa Trybunatu.

95. Ponadto Sad wyznaczyl, moim zdaniem, zbyt wysoki standard oceny funkcjonalnych ksztattéw,
pozwalajacy na obejscie zakazu monopolizacji zawartego w przedmiotowym przepisie.

96. Chcialbym zaznaczy¢, ze Sad nie wykluczyl, iz ze spornego ksztaltu mozna wywnioskowa(, iz
czarne linie spelniaja funkcje oddzielenia ruchomych elementéw ukladanki. Zaznaczyl jednakze, ze
nawet w takim przypadku obiektywny obserwator ,nie bedzie [...] mdgt [pojac¢] Scisle, czy sa one
przeznaczone na przyklad do przemieszczania za pomoca ruchéw rotacyjnych, czy do rozlozenia, aby
nastepnie ztozy¢ je na nowo lub umozliwi¢ przeksztalcenie spornego sze$cianu w inny ksztatt” (pkt 57
zaskarzonego wyroku). Sad uznal za istotne, ze sporny znak towarowy zostal zarejestrowany dla
,»ukladanek tréjwymiarowych« ogoélnie, a mianowicie bez ograniczenia si¢ do tych posiadajacych
zdolno$¢ rotacji”, a takze to, ze wlasciciel znaku nie zalaczyl do zgloszenia do rejestracji ,opisu,
w ktérym uscislono by, iz sporny ksztalt obejmuje taka zdolno$¢” (pkt 55 zaskarzonego wyroku).

97. Podazajac tokiem rozumowania przyjetym przez Sad, to, ze wlasciciel znaku nie zalaczyl do
zgloszenia do rejestracji opisu dzialania ukladanki, pozwala rozszerzy¢ zakres ochrony wynikajacy
z rejestracji na kazdy typ ukladanki o podobnym ksztalcie, niezaleznie od zasady jej dziatania®. Jak
bowiem podnidst sam wlasciciel spornego znaku na rozprawie, prawa wylaczne wynikajace z rejestracji
spornego ksztaltu potencjalnie obejmuja kazda ukladanke przestrzenng, ktérej elementy skiadaja sie na
ksztalt sze$cianu ,3x3x3”.

98. Takie rozumowanie jest moim zdaniem sprzeczne z interesem ogdlnym lezacym u podstaw
przedmiotowej regulacji, gdyz umozliwia wlascicielowi rozciagniecie monopolu na wtasciwosci
towaréw spetniajace nie tylko funkcje spornego ksztattu, lecz takze inne, podobne funkcje.

Whniosek czesciowy

99. Z powyzszych rozwazan wynika, ze Sad popelnil blad co do prawa, stwierdzajac, ze przy
dokonywaniu analizy pod wzgledem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy
»opieraC sie na spornym ksztalcie analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie”,
a takze, iz nie nalezy uwzglednia¢ dodatkowych okolicznosci, ktérych obiektywny obserwator nie moze
»Scisle poja¢” ,na podstawie graficznych przedstawien spornego znaku towarowego” (pkt 57-59
zaskarzonego wyroku), a w konsekwencji oddalajac twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym struktura
siatki sze$cianu nie stanowi elementu ozdobnego i fantazyjnego, lecz spetnia funkcje techniczng, gdyz
oddziela ruchome elementy ukladanki, w szczegélnosci tak, aby mogly by¢ przemieszczane za pomoca
ruchéw rotacyjnych (pkt 56—62 zaskarzonego wyroku), a nastepnie oddalajac jako bezzasadny zarzut
drugi podniesiony w pierwszej instancji.

100. W konsekwencji nie ma potrzeby rozwazania pozostalych tez podniesionych przez wnoszaca
odwolanie w ramach pierwszego zarzutu.

39 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, EU:C:2014:129,
pkt 52-54, 61), w odniesieniu do wyroku z dnia 8 maja 2012 r., Yoshida Metal Industry/OHIM - Pi-Design i in. (Przedstawienie
powierzchni z czarnymi kropkami) (T-416/10, EU:T:2012:222, pkt 30-31).

40 — Na przyklad, ksztaltu ,kostki Soma” — lamigléwki wymyslonej przez dunskiego naukowca Pieta Heina, ktérej celem jest ulozenie sze$ciennej
kostki ,,3x3x3” z siedmiu rozkladanych elementéw.
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101. Moim zdaniem, nalezy zatem uchyli¢ zaskarzony wyrok, bez konieczno$ci badania pozostalych
zarzutow podniesionych w odwotaniu.

W przedmiocie konsekwencji uchylenia zaskarzonego wyroku

102. Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
w przypadku uchylenia zaskarzonego wyroku Trybunal moze wydac orzeczenie ostateczne w sprawie,
jezeli stan postepowania na to pozwala.

103. Uwazam, ze przesfanka ta jest spelniona w niniejszej sprawie.

104. Na poparcie swej skargi przed Sadem skarzaca podniosta osiem zarzutéw, w tym zarzut drugi,
dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009.

105. Z pkt 99 niniejszej opinii wynika, ze zarzut ten nalezy uwzglednic.

106. Sporny ksztalt przedstawia ksztalt przestrzennej ukladanki. Przy ocenie spornego ksztaltu nalezy
uwzgledni¢ funkcje danego towaru, ktéra polega na logicznym ulozeniu przemieszczanych
w przestrzeni elementéw tamigtowki.

107. Funkcje te potwierdzaja powszechnie znane (pkt 28 spornej decyzji) cechy przedstawionej
tamigléwki, kostki Rubika, w ktérej ruchome elementy, utozone w wertykalne i horyzontalne paski,
przemieszczane sa za pomoca ruchéw rotacyjnych wokét jednej osi.

108. Jak stusznie zaznacza skarzaca, dla spelnienia takiej funkcji tamigléwka powinna przedstawiac
ksztalt wielo$cianu, ztozonego z elementéw skladajacych sie na wertykalne i horyzontalne kolumny.

109. W zwigzku z tym, przeciwnie niz ustalita to Izba Odwotawcza w pkt 28 spornej decyzji,
zasadnicze wlasciwosci spornego oznaczenia — ksztalt sze$cianu oraz struktura siatki, dzielaca
wertykalne i horyzontalne kolumny réwnomiernie ulozonych elementéw, ruchome czesci uktadanki —
sa niezbedne dla spelnienia funkgji technicznej wlasciwej dla danego towaru.

110. Przy czym nie jest istotne to, ze taki pomyst ukladanki moze by¢ zrealizowany za pomoca ksztaltu
innego niz szeScian® lub posiadajacego nieco inny rozklad poszczegdlnych elementéw. W $wietle
orzecznictwa Trybunalu istnieje przeszkoda do rejestracji ksztaltu towaru nawet w sytuacji, gdy dany
rezultat techniczny mozna zrealizowa¢ przy wykorzystaniu innego ksztaltu™®.

111. Nalezy dodatkowo zaznaczy¢, ze poza wspomnianymi funkcjonalnymi wlasciwosciami sporne
oznaczenie nie zawiera zadnych wlasciwosci dowolnych lub dekoracyjnych. Zarejestrowanie takiego
ksztaltu na rzecz jednego podmiotu ogranicza wiec swobode oferowania towardw, charakteryzujacych
sie taka sama, a nawet podobna funkcjonalnoscia, przez inne podmioty gospodarcze i pozostaje
w sprzecznosci z interesem ogdélnym chronionym przez przedmiotowy przepis.

112. W konsekwencji nalezy uwzgledni¢ drugi zarzut skargi i stwierdzi¢ niewazno$¢ spornej decyzji bez
potrzeby rozwazania pozostalych zarzutéw podniesionych w pierwszej instancji.

41 — Jak ustalil Sad w pkt 74 zaskarzonego wyroku, moégtby to by¢ ksztalt innej bryly platonskiej, czyli czworoscianu, o$mio$cianu,
dwunasto$cianu lub dwudziestoscianu.

42 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, pkt 81).
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Wnioski

113. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, aby Trybunal uchylit zaskarzony wyrok, stwierdzit
niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 1 wrze$nia 2009 r. (sprawa
R 1526/2008-2) dotyczacej postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy Simba
Toys GmbH & Co. KG a Seven Towns Ltd, a takze obcigzyl Urzad i Seven Towns kosztami
postepowania przed Sadem oraz przed Trybunatem.
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