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Kontakty z Mediami Wyrpk w sprawie T-601/17
i Informacja Rubik's Brand Ltd / EUIPO

Sad utrzymat w mocy stwierdzenie niewaznosci prawa do unijnego znaku
towarowego utworzonego z ksztattu ,,kostki Rubika”

Ze wzgledu na to, ze zasadnicze wtasciwosci tego ksztattu sg niezbedne do uzyskania efektu
technicznego zwigzanego ze zdolnoScig rotacji tego towaru, ksztattu tego nie mozna zarejestrowac
jako unijnego znaku towarowego

Na wniosek Seven Towns, spoétki brytyjskiej zarzadzajgcej w szczegdlnosci prawami wiasnosci
intelektualnej zwigzanymi z ,kostkg Rubika”, w 1999 r. Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci
Intelektualnej (EUIPO) zarejestrowat jako trojwymiarowy unijny znak towarowy, dla ,uktadanek
trojwymiarowych”, nastepujacy ksztatt szescianu:

W 2006 r. spotka Simba Toys, niemiecki producent zabawek, ziozyta do EUIPO wniosek
0 uniewaznienie prawa do tréjwymiarowego znaku towarowego, w szczegolnosci ze wzgledu na to,
ze obejmuje on rozwigzanie techniczne polegajgce na zdolnosci rotacji, a takie rozwigzanie moze
by¢ chronione jedynie w ramach patentu, a nie w ramach znaku towarowego. Poniewaz EUIPO
oddalito ten wniosek, spétka Simba Toys wniosta do Sgdu Unii Europejskiej skarge o stwierdzenie
niewaznosci decyzji EUIPO.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2014 r.*. Sad oddalit skarge spétki Simba Toys ze wzgledu na to, ze
sporny ksztatt szescianu nie obejmuje funkcji technicznej, ktéra uniemozliwiataby jego ochrone
w charakterze znaku towarowego. W szczegodlnosci Sad stwierdzit, Zze cechujgce kostke Rubika
rozwigzanie techniczne nie wynika z wtasciwosci tego ksztattu, lecz, co najwyzej, z niewidocznego
wewnetrznego mechanizmu znajdujgcego sie w szescianie.

! Wyrok Sadu z dnia 25 listopada 2014 r., Simba Toys GmbH & Co. KG/OHIM (T-450/09); zob. takze komunikat prasowy
nr 158/14.

WWW.curia.europa.eu



http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-450/09
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140158pl.pdf

Spoétka Simba Toys wniosta odwotanie od wyroku Sadu do Trybunatu Sprawiedliwosci, ktory
wyrokiem z dnia 10 listopada 20162 uchylit wyrok Sadu i stwierdzit niewazno$é decyzji EUIPO.
W wyroku tym Trybunat w szczegolnosci stwierdzit, ze rozpatrujgc, czy nalezy odméwic rejestracii
ze wzgledu na to, ze ten ksztatt obejmuje rozwigzanie techniczne, EUIPO i Sad powinny byty
uwzgledni¢ takze niewidoczne elementy funkcjonalne przedstawionego przez ten ksztatt towaru,
takie jak zdolnosc rotaciji.

W nastepstwie wydania wyroku przez Trybunat EUIPO miat obowigzek przyja¢ nowg decyzje,
Z uwzglednieniem ustalen dokonanych przez Trybunat. Decyzjg z dnia 19 czerwca 2017 r. EUIPO
stwierdzit, ze przedstawienie spornego ksztattu szescianu wykazuje trzy zasadnicze wiasciwosci,
a mianowicie catosciowy ksztalt szescianu, czarne linie i niewielkie kwadraty na kazdej ze Scian
szeécianu, atakze roznice koloréw na szesciu $cianach szescianu. W tym kontekscie EUIPO
stwierdzit, ze kazda ztych zasadniczych wlasciwosci jest niezbedna do uzyskania efektu
technicznego wynikajgcego z operacji polegajacej na obracaniu wokét osi, wertykalnie
i horyzontalnie, szeregébw mniejszych szescianéw w réznych kolorach stanowigcych czesc
wiekszego szescianu az do chwili, gdy dziewie¢ kwadratéw na kazdej ze stron tego szescianu
bedzie miatlo ten sam kolor. Ze wzgledu za$ na to, Zze rozporzadzenie w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej® nie umozliwia rejestracji ksztattu, ktorego zasadnicze wtasciwosci
sg niezbedne do uzyskania efektu technicznego, EUIPO stwierdzit, ze sporny znak towarowy
zostat zarejestrowany z naruszeniem przepisdw tego rozporzadzenia i, w konsekwencji, uniewaznit
prawo do tego znaku.

Rubik’'s Brand Ltd, ktéra obecnie jest wiascicielem prawa do spornego znaku towarowego,
zaskarzyta te ostatnig decyzje EUIPO przed Sgdem.

W dzisiejszym wyroku Sad stwierdzit przede wszystkim, ze decyzja EUIPO zawiera btad w ocenie
w zakresie, w jakim EUIPO stwierdzit, ze réznice koloréw na szesciu scianach szescianu stanowig
zasadniczg wtasciwos¢ spornego znaku towarowego. W tym wzgledzie Sad uscislit, po pierwsze,
ze Rubik’'s Brand nigdy nie podniosta, ze ewentualne istnienie kolorbw na kazdej ze $cian
szes$cianu odgrywa jej zdaniem istotng role w kontekscie rejestracji spornego znaku towarowego,
oraz po drugie, ze zwykta analiza wizualna przedstawienia graficznego tego znaku towarowego nie
umozliwia stwierdzenia z wystarczajgca precyzjg istnienia roznic kolorow na szesciu Scianach
szescianu.

Nastepnie Sad utrzymat w mocy waznos¢ definicji efektu technicznego zawartej w zaskarzonej
decyzji. W tym kontekscie Sad, po pierwsze, stwierdzit, ze sporny ksztatt szescianu przedstawia
wyglad konkretnego towaru, dla ktérego dokonano zgtoszenia, wtym przypadku uktadanki
trojwymiarowej znanej pod nazwg ,kostki Rubika”. Po drugie, Sad wskazat, ze 6w towar jest gra,
ktorej celem jest odtworzenie kolorowej szesciennej uktadanki tréjwymiarowej poprzez ztozenie
szesciu $cian o roznych kolorach i ze 6w cel moze zostac¢ osiggniety poprzez okrecenie wokot osi,
wertykalnie i horyzontalnie, szeregdw mniejszych szesciandw o réznych kolorach stanowigcych
cze$¢ wiekszego szescianu az do chwili, gdy dziewie¢ kwadratow na kazdej ze stron tego
szes$cianu bedzie miato ten sam kolor.

W odniesieniu do analizy funkcjonalnosci zasadniczych wiasciwosci spornego znaku towarowego,
Sad stwierdzit, podobnie jak EUIPO, ze zasadnicza wiasciwo$¢ zwiazana z czarnymi liniami —
ktore przecinajg sie horyzontalnie i wertykalnie na kazdej ze $cian szescianu, przedzielajgc kazda
z tych scian na dziewie¢ niewielkich sze$ciandw o takiej samej powierzchni, rozmieszczonych
w szeregach trzy na trzy — jest niezbedna do uzyskania zamierzonego efektu technicznego.

Te czarne linie ukazujg bowiem fizyczne rozdzielenie miedzy poszczegolnymi niewielkimi
szescianami, umozliwiajgc grajgcemu obracanie kazdego z szeregow niewielkich szescianow,
niezaleznie — jednych od drugich, w celu zgrupowania tych niewielkich szescianéw w ramach

2 Wyrok Trybunatu z dnia 10 listopada 2016 r., Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO (C-30/15 P, zob. takze komunikat
g)rasowy nr 122/16).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienione [zastgpione rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z
dnia 14czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].
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zamierzonej kombinacji kolorow na szesciu $cianach szes$cianu. Takie fizyczne rozdzielenie jest
niezbedne dla obracania, wertykalnie i horyzontalnie, za pomocg mechanizmu umieszczonego
posrodku szescianu, poszczegoélnych szeregéw niewielkich szescianéw. Bez takiego fizycznego
rozdzielenia szescian bytby jedynie solidnym blokiem, niezawierajgcym zadnego indywidualnego
elementu, ktéry mozna by przemiesci¢ w sposéb niezalezny.

Odnosnie do zasadniczej wlasciwosci wynikajacej z catlosciowego ksztattu szescianu, Sad
stanagt na stanowisku, podobnie jak EUIPO, ze ksztalt szescianu jest nierozerwalnie zwigzany,
po pierwsze, ze strukturg siatki utworzong z czarnych linii przecinajgcych sie na kazdej ze scian
szescianu i przedzielajgcych kazdg z tych scian na dziewie¢ niewielkich szescianéw o takie] samej
powierzchni, rozmieszczonych w szeregach trzy na trzy, oraz po drugie, z funkcja konkretnego
spornego towaru polegajaca na obracaniu, horyzontalnie i wertykalnie, szeregéw
niewielkich szescianéw. W swietle tych okolicznosci ksztatt towaru moze jedynie byc¢
szescianem, to znaczy regularnym heksaedrem.

W tych okolicznosciach Sad stwierdzit, ze o ile réznice koloréw na szesciu $cianach nie stanowiag
zasadniczej wiasciwosci spornego znaku towarowego, o tyle dwie wlasciwosci tego znaku
towarowego, ktore EUIPO prawidiowo zakwalifikowal jako zasadnicze, sg niezbedne do
uzyskania zamierzonego efektu przez towar reprezentowany za pomoca rozpatrywanego
ksztaltu szescianu, w zwigzku z czym ten ostatni nie moze by¢ zarejestrowany jako unijny
znak towarowy. W konsekwencji Sad utrzymat w mocy zaskarzong decyzje i oddalil skarge
spotki Rubik’s Brand.

UWAGA: Unijny znak towarowy jest skuteczny na calym obszarze Unii Europejskiej i wspdtistnieje ze
znakami krajowymi. Zgtoszenia znaku towarowego kierowane sg do EUIPO. Odwotanie od jego decyzji
moze zosta¢ wniesione do Sadu.

UWAGA: Odwotanie od orzeczenia Sadu, ograniczone do kwestii prawnych, moze zosta¢ wniesione do
Trybunatu w terminie dwoch miesiecy i dziesieciu dni od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. Odwotanie
podlega badaniu w trybie wstepnej procedury dotyczacej jego dopuszczalnosci. W tym celu powinno ono
zawiera¢ wniosek o dopuszczenie do rozpoznania wskazujgcy istotng kwestie lub istotne kwestie zwigzane
Z jednolitym stosowaniem, spéjnoscig lub rozwojem prawa Unii, ktérych dotyczy odwotanie.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie niewazno$ci jest doprowadzenie do uznania za niewazne aktéw
instytucji Unii, ktore sg sprzeczne z prawem Unii. Panstwa czionkowskie, instytucje europejskie oraz
jednostki mogg, pod pewnymi warunkami, wnies¢ skarge o stwierdzenie niewaznosci do Trybunatu
Sprawiedliwosci lub Sadu. Jezeli skarga jest zasadna, stwierdza sie niewaznos¢ aktu. Instytucja, ktérej to
dotyczy, powinna zaradzi¢ ewentualnej prézni prawnej spowodowanej niewaznoscig tego aktu.
Dokument nieoficjalny, sporzgdzony na uzytek mediéw, ktory nie wigze Sgdu.
Peiny tekst wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogfoszenia.
Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca @& (+352) 4303 2793

Nagranie wideo z ogtoszenia wyroku jest dostepne przez ,Europe by Satellite” & (+32) 2 2964106
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