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Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-30/15 P
Kontakty z Mediami Simba Toys GmbH & Co. KG / Urzad Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
i Informacja Intelektualnej (EUIPO)

Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara, nalezy stwierdzi¢ niewaznos¢
unijnego znaku towarowego przedstawiajgcego ksztalt kostki Rubika

Zasadnicze wiasciwosci spornego oznaczenia — ksztatt szescianu oraz struktura siatki sg
niezbedne dla spetnienia funkcji technicznej wiasciwej dla danego towaru

Na wniosek Seven Towns, spoftki brytyjskiej, ktora zarzagdza w szczegolnosci prawami wiasnosci
intelektualnej zwigzanymi z ,kostkg Rubika”, w 1999 r. Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO) zarejestrowat ksztatt tego szescianu jako tréjwymiarowy wspolnotowy znak
towarowy dla ,uktadanek trojwymiarowych”.

W 2006 r. spétka Simba Toys, niemiecki producent zabawek, ztozyta do EUIPO wniosek o
uniewaznienie prawa do tréjwymiarowego znaku towarowego, w szczegoélnosci ze wzgledu na to,
ze zawiera on rozwigzanie techniczne polegajgce na zdolnosci rotacji, natomiast takie rozwigzanie
moze by¢ chronione wytgcznie w charakterze patentu, a nie jako znak towarowy. Z uwagi na to, ze
EUIPO oddalit ten wniosek, spétka Simba Toys wniosta do Sgadu skarge majgcg na celu
stwierdzenie niewaznosci decyzji EUIPO.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2014 r.' Sgd oddalit skarge spétki Simba Toys. Orzekt on w
szczegoblnosci, ze graficzne przedstawienie ksztattu kostki Rubika nie ukazuje rozwigzania
technicznego uniemozliwiajgcego jego ochrone jako znaku towarowego, wobec czego podlega on
rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego.

Od tego wyroku spotka Simba Toys wniosta odwotanie do Trybunatu Sprawiedliwosci.

! Sprawa T-450/09 Simba Toys/OHIM — Seven Towns (Ksztatt szescianu o powierzchniach majgcych strukture siatki),
zob. komunikat prasowy nr 158/14.
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W przedtozonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Maciej Szpunar zaproponowat, aby Trybunat
uchylit wyrok Sadu i stwierdzit niewaznos¢ decyzji EUIPO.

Rzecznik generalny podkreslit przede wszystkim, ze zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
unijnego znaku towarowego?, nie podlegajg rejestracji ksztatty, ktérych zasadnicze wiagciwosci sg
nieroztgcznie zwigzane z funkcjg lub funkcjami rodzajowymi danego towaru. Zastrzezenie takich
wiasciwosci na rzecz jednego podmiotu gospodarczego utrudnitoby bowiem konkurujgcym
przedsiebiorstwom mozliwos¢ nadawania ich towarom ksztattu, ktory bytby przydatny w uzywaniu
wspomnianych towarow.

Nastepnie, rzecznik generalny odniést sie do zarzutu opartego na przepisie wspomnianego
rozporzgdzenia stanowigcym, ze nie podlegajg rejestracji oznaczenia sktadajgce sie ,wytgcznie” z
ksztattu towaru ,niezbednego” do uzyskania efektu technicznego®. Przypomniat, ze oznaczenie
sktadajgce sie z ksztattu towaru, ktory petni jedynie funkcje techniczng i nie zawiera istotnych
elementéw pozbawionych cech funkcjonalnych, nie moze zostaC¢ zarejestrowane jako znak
towarowy, poniewaz taka rejestracja nazbyt ograniczataby mozliwosci konkurentéw w zakresie
wprowadzenia na rynek ksztaltéw, ktére stanowig realizacje tego samego rozwigzania
technicznego.

Rzecznik generalny zaznaczyt, ze podczas dokonywania analizy funkcjonalnych elementéw
danego ksztattu, wtasciwy organ nie ma obowigzku ograniczy¢ sie do informacji wynikajgcych z
graficznego przedstawienia, lecz powinien w razie potrzeby uwzgledni¢ réwniez inne istotne
informacje.

Zdaniem rzecznika generalnego, Sad, co prawda, ustalit zasadnicze wtasciwosci oznaczenia, lecz
nie dokonat ich oceny pod wzgledem funkcji technicznej wiasciwej dla danego towaru. O ile
bowiem w zaskarzonym wyroku Sgd zaznaczyl, iz nalezy oceni¢, czy wskazane wiasciwosci
ksztattu ,przektadajg sie na funkcje techniczng rozpatrywanych towaréw”, to zaden z motywoéw
tego wyroku nie okresla, jakg funkcje techniczng spetnia rozpatrywany towar, ani tez nie analizuje
relacji pomiedzy owg funkcjg a wilasciwosciami przedstawionego ksztaltu. Zatozenie to prowadzi
do paradoksalnego wniosku, ze graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego nie
pozwalajg na ustalenie, czy sporny ksztalt spetnia jakgkolwiek funkcje techniczng ani jaka jest ta
funkcja w niniejszym przypadku.

Rzecznik generalny stanat na stanowisku, iz w celu dokonania poprawnej analizy funkcjonalnych
cech ksztaltu, Sad powinien byt w pierwszej kolejnosci uwzgledni¢ funkcje danego towaru, a
mianowicie ukfadanki trojwymiarowej, czyli famigtowki polegajacej na logicznym utozeniu
przemieszczanych w przestrzeni elementéw. Ponadto, Sad btednie przyjgt, ze analiza
rozpatrywanego ksztattu pod katem jego cech funkcjonalnych powinna opiera¢ sie wylgcznie na
badaniu przedstawienia graficznego zgtoszonego do rejestracji.

Rzecznik generalny stwierdzit, Ze rozumowanie, wedtug ktérego zakres ochrony wynikajgcy z
rejestracji znaku obejmuje kazdy typ ukfadanki o podobnym ksztatcie, niezaleznie od zasady jej
dziatania, a wiec w odniesieniu do spornego ksztattu potencjalnie obejmuje kazdg uktadanke
przestrzenng, ktérej elementy skiadajg sie na ksztatt szescianu ,3x3x3”, jest sprzeczne z
interesem ogo6lnym. Umozliwia bowiem ono witascicielowi rozciggniecie monopolu na wtasciwosci
towardw spetniajgce nie tylko funkcje spornego ksztattu, lecz takze inne, podobne funkcje.

UWAGA: Odwotanie od wyroku lub postanowienia Sgadu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zostaé
wniesione do Trybunalu. Co do zasady, odwotanie nie ma skutku zawieszajgcego. Jezeli jest ono
dopuszczalne i zasadne, Trybunat uchyla orzeczenie Sadu. Jezeli stan postepowania pozwala na wydanie
orzeczenia w sprawie, Trybunat moze sam wyda¢ ostateczne rozstrzygniecie w przedmiocie sporu. W
przeciwnym razie przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad, ktéry jest zwigzany
orzeczeniem Trybunatu wydanym w ramach odwotania.

2 Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie unijnego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
% Art. 7 ust. 1 lit. €) ppkt (ii).
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UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wigze Trybunatu Sprawiedliwosci. Zadanie rzecznikow
generalnych polega na przedkfadaniu Trybunatowi, przy zachowaniu catkowitej niezaleznosci, propozycji
rozstrzygnie¢ prawnych w sprawach, ktére rozpatrujg. Sedziowie Trybunatu rozpoczynajg wtasnie obrady w
tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie pdzniejszym.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na catym obszarze Unii Europejskiej i wspolistnieje ze
znakami krajowymi. Zgtoszenia znaku towarowego kierowane sg do EUIPO. Odwotanie od jego decyzji
moze zosta¢ wniesione do Sadu.
Dokument nieoficjalny, sporzgadzony na uzytek medioéw, ktéry nie wigze Trybunatu Sprawiedliwosci.
Petny tekst opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu przedfozenia.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @ (+352) 4303 2793
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