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Klocek Lego nie moze zosta¢ zarejestrowany jako wspoélnotowy znak towarowy

Chodzi tu o oznaczenie tworzone wytgcznie przez ksztaft towaru niezbedny do uzyskania efektu
technicznego

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wspolnotowego znaku towarowego', wspdlnotowy znak
towarowy moze sktada¢ sie z jakiegokolwiek oznaczenia, ktére mozna przedstawi¢ w formie
graficznej, w szczegolnosci z wyrazéw, rysunkéw, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod
warunkiem, Zze oznaczenia takie umozliwiajg odrdoznianie towaréow Iub ustug jednego
przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innych przedsiebiorstw. Nie sg jednak rejestrowane
oznaczenia tworzone wytgcznie przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego.

Dnia 1 kwietnia 1996 r. Lego, dunski producent gier, dokonat w OHIM (Urzedzie Harmonizaciji
wramach Rynku Wewnetrznego) zgtoszenia czerwonego klocka uzywanego w grach
konstrukcyjnych jako wspodlnotowego znaku towarowego. OHIM poczatkowo zarejestrowat znak.
Jednak na wniosek spotki Mega Brands, ktéra produkuje klocki do gry majgce te same ksztatty
i wymiary co klocki Lego, Wydziat Uniewaznien OHIM uniewaznit wspomniany znak, uznajac, ze
zasadnicze wtasciwosci klocka Lego w sposdb oczywisty odpowiadaty jego funkcji uzytkowej i nie
miaty na celu jego odrdznienia. W istocie najbardziej istotne elementy oznaczenia tworzonego
przez klocek Lego stanowity dwa rzedy wypustek na gérnej powierzchni klocka, ktore byty zarazem
niezbedne do uzyskania efektu technicznego zgodnego z przeznaczeniem produktu, jakim jest
taczenie klockow. W nastepstwie potwierdzenia uniewaznienia tego znaku przez Wielkg Izbe
Odwotawczg OHIM Lego wniosta do Sgadu skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Izby
Odwotawcze;.

W wyroku z dnia 12 listopada 2008 r.> Sad uznat miedzy innymi, ze prawo Unii stoi na
przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek ksztattu skfadajgcego sie wytgcznie, jesli chodzi o jego
zasadnicze wiasciwosci, z ksztattu towaru majacego powodowac skutki na plaszczyznie
technicznej i wystarczajgcego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, chocby nawet
efekt ten mozna byto osiggngé za pomocg innych ksztaltéw z zastosowaniem tego samego lub
innego rozwigzania technicznego. Lego odwotfata sie od tego wyroku do Trybunatu.

Trybunat stwierdzit na wstepie, ze gtébwnym celem zakazu rejestracji w charakterze znakoéw
towarowych oznaczen tworzonych przez ksztalt towaru niezbedny do uzyskania efektu
technicznego jest unikanie sytuacji, w ktorych prawo znakéw towarowych prowadzitoby do
przyznania jednemu przedsiebiorstwu monopolu na rozwigzania techniczne lub cechy uzytkowe
danego produktu. Przedsiebiorstwa nie powinny wykorzystywac¢ prawa znakow towarowych do
nieograniczonego w czasie przedtuzania wytacznych praw dotyczacych rozwigzan technicznych.

Jezeli ksztatt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwigzania technicznego zastosowanego
przez wytwérce tego towaru i opatentowanego na jego wniosek, to ochrona takiego ksztattu jako
znaku towarowego po wygasnieciu patentu znacznie ograniczataby mozliwos¢ wykorzystania
takiego rozwigzania technicznego przez inne przedsiebiorstwa. Tymczasem zgodnie z prawem

' Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U.
1994, L 11, s.1).

2 Wyrok Sadu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-270/06, Lego Jurij przeciwko OHIM — Mega Brands (Czerwony
klocek Lego).
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Unii rozwigzania techniczne podlegajg ochronie jedynie przez okreslony czas, po ktérego uptywie
mogq by¢ swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiebiorcow.

Trybunat stwierdzit ponadto, Ze ograniczajgc zakaz rejestracji do oznaczen tworzonych ,wytgcznie”
przez ksztalt towaru ,niezbedny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca stusznie
uwzglednit fakt, ze kazdy ksztalt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwenciji
zakazanie rejestracji ksztattu towaru jako znaku towarowego tylko z tego wzgledu, ze wykazuje
cechy uzytkowe, bytoby niewtasciwe. Uzywajgc wyrazen ,wytgcznie” i ,niezbedny”, prawodawca
pragnat zapewnic, ze rejestracji nie bedg podlegac jedynie te ksztalty towaru, ktére sg wytacznie
wyrazem zastosowanego rozwigzania technicznego i ktérych rejestracja w charakterze znaku
towarowego rzeczywiscie utrudnitaby stosowanie tego rozwigzania technicznego przez inne
przedsiebiorstwa.

W odniesieniu do przestanki, zgodnie z ktdrg rozpatrywana podstawa odmowy rejestracji obejmuje
wszystkie oznaczenia tworzone ,wytacznie” przez ksztatt towaru niezbedny do uzyskania efektu
technicznego, Trybunat stwierdzit, Zze przestanka ta jest spetniona, jezeli — tak jak w niniejszej
sprawie — wszystkie zasadnicze wtasciwosci danego ksztattu spetniajg funkcje techniczna, przy
czym obecnos$é drugorzednych elementéw pozbawionych funkcji technicznej nie ma wtym
wzgledzie zadnego znaczenia.

Jezeli chodzi o przestanke, zgodnie z ktérg rejestracji ksztaltu towaru jako znaku towarowego
mozna odmowic jedynie wowczas, gdy jest on ,niezbedny” do uzyskania zamierzonego efektu
technicznego, Trybunat stwierdzit, Ze przestanka ta nie oznacza, iz dany ksztat musi by¢ jedynym
zapewniajgcym uzyskanie tego efektu. W niektérych przypadkach ten sam efekt techniczny moze
zostaC¢ osiggniety przez zastosowanie réznych rozwigzan. A zatem mogq istnie¢ ksztalty
zamienne, majgce inne wymiary czy inny wzér, ktére pozwola uzyskac¢ ten sam efekt techniczny.
Natomiast sama ta okolicznos¢ nie oznacza, ze rejestracja rozpatrywanego ksztattu jako znaku
towarowego nie wptynie na dostepnosé rozwigzania technicznego, ktérego ksztatt ten jest
wyrazem, dla innych przedsiebiorcow.

Trybunat stwierdzit réwniez, ze pozycja przedsiebiorstwa, ktore opracowato dane rozwigzanie
techniczne, nie moze by¢ chroniona przed konkurencjg wprowadzajacg na rynek wierne kopie
ksztattu towaru, ktéry wynika z zastosowania doktadnie tego samego rozwigzania, poprzez
przyznanie temu przedsiebiorstwu monopolu w wyniku rejestracji trojwymiarowego oznaczenia
tworzonego przez ten ksztatt jako znaku towarowego, natomiast moze ona — jesli wymagajg tego
okolicznosci — by¢ oceniana w $wietle zasad obowigzujgcych w dziedzinie nieuczciwej konkurencji.
Takie badanie nie bylo jednak przedmiotem niniejszego sporu.

W konsekwencji Trybunat oddalit odwotanie Lego.
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