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Der Spielbaustein von Lego ist nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfahig

Dabei handelt es sich um ein Zeichen, das ausschlief3lich aus der Form der Ware besteht, die zur
Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist

Nach der Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke® kénnen Gemeinschaftsmarken alle Zeichen
sein, die sich grafisch darstellen lassen, wie Woérter, die Form der Ware oder deren Aufmachung,
soweit diese Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Von der Eintragung sind jedoch Zeichen
ausgeschlossen, die ausschlieBlich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich ist.

Am 1. April 1996 beantragte Lego, ein danischer Spielzeughersteller, beim HABM
(Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt) die Eintragung eines roten Spielbausteins als
Gemeinschaftsmarke. Das HABM trug die fragliche Marke zundchst ein. Dessen
Nichtigkeitsabteilung erklarte die fragliche Marke jedoch auf Antrag von Mega Brands, einem
Hersteller von Spielbausteinen mit gleichen Formen und Abmessungen, mit der Begrindung fur
nichtig, dass die spezifischen Merkmale des Lego-Steins eindeutig so gewahlt worden seien, dass
der Lego-Stein eine praktische Funktion erfillen kénne, und nicht zu Kennzeichnungszwecken.
Das wichtigste Element des durch den Lego-Stein dargestellten Zeichens bestehe namlich aus
zwei Reihen Vorsprungen auf der Oberseite dieses Steins, was erforderlich sei, um die technische
Wirkung, der die Ware dienen solle, zu erreichen, den Zusammenbau von Spielbausteinen.
Nachdem die Grol3e Kammer des HABM die Nichtigerklarung der Marke bestétigt hatte, erhob
Lego beim Gericht Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Grofl3en Kammer.

In seinem Urteil vom 12. November 20082 stellte das Gericht u. a. fest, dass das Unionsrecht der
Eintragung jeder Form entgegenstehe, die in ihren wesentlichen Merkmalen ausschliel3lich aus der
Form der Ware bestehe, die fur das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch
kausal und hinreichend sei, selbst wenn diese Wirkung durch andere Formen erreicht werden
kénne, die die gleiche oder eine andere technische Lésung nutzten. Gegen dieses Urteil hat Lego
ein Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt.

Der Gerichtshof stellt zunachst fest, dass mit dem Verbot, ein Zeichen als Marke einzutragen, das
aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist,
verhindert werden soll, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol fur
technische Losungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeraumt wird. Somit kénnen
Unternehmen nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen, um ausschlielliche Rechte fir
technische Losungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben.

Besteht namlich die Form einer Ware nur darin, dass sie die von deren Hersteller entwickelte und
auf dessen Antrag patentierte technische Losung verkorpert, wirde ein Schutz dieser Form als
Marke nach Ablauf des Patents die Mdglichkeit der anderen Unternehmen, diese technische
Lésung zu verwenden, erheblich beschrédnken. Nach dem Unionsrecht sind aber technische
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Losungen nur fir eine begrenzte Dauer schutzfahig, so dass sie danach von allen
Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden kénnen.

Aulerdem hat der Gesetzgeber, so der Gerichtshof weiter, mit der Beschrédnkung des
Eintragungsverbots auf Zeichen, die ,ausschlie3lich* aus der Form der Ware bestehen, die zur
Erreichung einer technischen Wirkung ,erforderlich® ist, geblhrend beriicksichtigt, dass jede Form
einer Ware in gewissem MalRe funktionell ist und es daher unangemessen ware, eine Warenform
nur deshalb von der Eintragung als Marke auszuschlieRen, weil sie Gebrauchseigenschaften
aufweist. Mit den Wortern ,ausschlie3lich* und ,erforderlich” wollte der Gesetzgeber sicherstellen,
dass allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine
technische Lésung verkorpert wird und deren Eintragung als Marke die Verwendung dieser
technischen Lésung durch andere Unternehmen tatsachlich behindern wirde.

Die Voraussetzung, dass unter das Eintragungshindernis alle Zeichen fallen, die ,ausschlief3lich"
aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist,
sieht der Gerichtshof dann als erflllt an, wenn, wie im vorliegenden Fall, alle wesentlichen
Merkmale der Form der technischen Funktion entsprechen, wobei das Vorhandensein eines oder
mehrerer geringfugiger willkurlicher Elemente ohne technische Funktion unerheblich ist.

Die Voraussetzung, dass eine Form einer Ware nur dann von der Markeneintragung
ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur Erreichung der gewunschten technischen Wirkung
.erforderlich* ist, bedeutet nicht, dass die betreffende Form die einzige sein muss, die die
Erreichung dieser Wirkung erlaubt. In bestimmten Fallen kann ein und dieselbe technische
Wirkung durch unterschiedliche Losungen erzielt werden. So kann es alternative Formen mit
anderen Abmessungen oder anderer Gestaltung geben, die dieselbe technische Wirkung
ermdoglichen. Dieser Umstand hat jedoch als solcher nicht zur Folge, dass eine Eintragung der
betreffenden Form als Marke die Verfluigbarkeit der in der Form verkdrperten technischen Losung
fur die Ubrigen Wirtschaftsteilnehmer unberthrt liel3e.

Die Situation eines Unternehmens, das eine technische Losung entwickelt hat, gegeniber
Wettbewerbern, die sklavische Nachahmungen der Form der Ware unter Verkorperung genau
derselben Lésung in den Verkehr bringen, ist nach der Feststellung des Gerichtshofs nicht in der
Weise schutzfahig, dass dem Unternehmen durch Eintragung des aus der genannten Form
bestehenden dreidimensionalen Zeichens als Marke ein Monopol eingerdumt wird; diese Situation
kann jedoch gegebenenfalls im Licht der Regeln Uber den unlauteren Wettbewerb gepruft werden.
Eine solche Prifung war indessen nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits.

Der Gerichtshof weist daher das Rechtsmittel von Lego zurlck.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.
Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkiindung auf der Curia-Website veréffentlicht
Pressekontakt: @ (+352) 4303 3255

Filmaufnahmen von der Verkiindung des Urteils sind verfiigbar (iber
~Europe by Satellite” @ (+32) 2 2964106
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