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Gegenstand des Ausgangsverfahrens

Um ihregRechte, an, ihren nationalen Marken geltend zu machen, begehrt die
Antragstellerin, im, Rahmen, eines nichtstreitigen Verfahrens auf Erlass einer
einstweiligensAnoerdnung vom vorlegenden Gericht die Aufrechterhaltung einer
zollamtlichen“Malnahme (Beschlagnahme) in Bezug auf Waren, die aus einem
Drittland‘nach Ungarn eingefiihrt werden sollen.

Gegenstandhund Rechtsgrundlage des VVorabentscheidungsersuchens

Vorabentscheidungsersuchen um Auslegung — Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums — Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten —
Richtlinie 2015/2436 — Verordnung Nr. 608/2013 — Nationale Marken, die
Bildzeichen und/oder dreidimensionale Zeichen darstellen — Einfuhr angeblich
rechtsverletzender Waren aus einem Drittland — Einzelteil — Verdacht einer
Markenverletzung — Téatigwerden der Zollbehtrden — Begriff ,,Benutzung einer
Marke* — Vereinbarkeit der Praxis eines Mitgliedstaats mit dem Unionsrecht —
Verwechslungsgefahr — Hauptfunktion und andere Funktionen der Marke —
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Herkunftshinweisende Funktion — Unterscheidungskraft — Ermessensspielraum
des nationalen Gerichts in Bezug auf die Erfullung der Anspriche des
Markeninhabers — Gleichgewicht zwischen den Rechten der Markeninhaber und
der Durchsetzung des Grundsatzes des Verbots von Schranken fir den
rechtméligen Handel — ,Verldngerung™ abgelaufener ausschlieRlicher Patent-
oder anderer Rechte des geistigen Eigentums durch Markenschutz

Rechtsgrundlage: Art. 267 AEUV

Vorlagefragen

1.

Ist die Rechtsprechung eines Mitgliedstaats mit dem Unionsrecht vereinbar,
die die Benutzung einer Marke ohne Zustimmungy, “wies, die \im
Ausgangsverfahren in Rede stehende, als Verlgtzung der Marke; die die
fotorealistische Darstellung eines Bauteils eines ‘aus “Teilen bestehenden
Konstruktionsspielzeugs schitzt, auffasst, @wobei “diese “Benutzung darin
besteht, dass der beanstandete, mit dehr, unters,Markenschutz stehenden
Darstellung eines Bausteins verwechselbar “\gefermte™ Baustein  (im
Folgenden: Einzelteil) und eine Bauanleitung, die dieses Einzelteil in mit der
Marke verwechselbarer Weise darstellt, inyder geschlossenen Verpackung
des aus Teilen bestehenden Konstruktionsspielzeugs zu finden ist, wahrend
die Darstellung des Bausteins, die unteryMarkenschutz steht, oder ein damit
verwechselbares Zeichen, auf dery geschlossenen Verpackung des
Konstruktionsspielzeugs nicht,oder nur teilweise abgebildet ist und auch
kein anderes Element'derVerpackungsauf den Markeninhaber hinweist?

Wenn die obenybeschriebenesBenutzung der Marke als eine Benutzung
anzusehen 1st, dievder Markeninhaber geméR Art. 10 Abs. 2 Bucht. b der
Richtlinie 2015/2436,, vomi 16. Dezember 2015 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften,der Mitgliedstaaten tber die Marken verbieten kann, ist
diese Bestimmung dann dahin auszulegen, dass der Markeninhaber auch
dann'verlangemkann; dass die Einfuhr des Konstruktionsspielzeugs als Ware
in threr Gesamtheit in das Inland unterbleibt und die Ware zu diesem Zweck
beschlagnahmt wird, wenn die Benutzung der Marke nur durch ein einziges
Einzeltetlyoder einige wenige, von der Ware abtrennbare und anderen
Einzelteilen technisch gleichwertige Einzelteile des Konstruktionsspielzeugs
und durch ihre Darstellung in der Bauanleitung erfolgt?

Wenn das Unionsrecht dahin auszulegen ist, dass der Markeninhaber in
Bezug auf die Ware in ihrer Gesamtheit auch dann den Anspruch geltend
machen kann, wenn die rechtswidrige Benutzung der Marke nur durch ein
einziges Einzelteil oder einige wenige, von der Ware abtrennbare und
anderen  Einzelteilen  technisch  gleichwertige  Einzelteile  des
Konstruktionsspielzeugs und durch ihre Darstellung in der Bauanleitung
erfolgt, ist dann ein richterliches Ermessen mit dem Unionsrecht vereinbar,
bei dem unter Berlcksichtigung des beschrankten Charakters der
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Rechtsverletzung, die nur ein Einzelteil oder einige wenige Einzelteile
betrifft, die sich in der geschlossenen Verpackung befinden, des geringen
Anteils und der geringen Schwere der Rechtsverletzung im Verhéltnis zur
Ware in ihrer Gesamtheit sowie des Interesses am ungehinderten Handel mit
dem (berwiegend nicht zu beanstandenden Konstruktionsspielzeug das
mitgliedstaatliche Gericht davon absieht, dem Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung stattzugeben, die darauf gerichtet ist, die weitere
Einfuhr dieses Konstruktionsspielzeugs ins Inland zu verbieten, und zu
diesem Zweck dieses Konstruktionsspielzeug zu beschlagnahmen?

Angefihrte Vorschriften des Unionsrechts

Richtlinie (EU) 2015/2436 des Européischen Parlaments undidesy,Rates vem
16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
uber die Marken (im Folgenden: Richtlinie 2015/2436), 18. Erwagungsgrund,
Art. 10 Abs. 2 Buchst. b, Art. 10 Abs. 3 Buchst. ¢

Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europaischen‘Rarlaments,und des Rates vom
12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte, geistigeny Eigentums durch die
Zollbehorden und zur Aufhebung der Verordnung, (EG)\Nr.%1383/2003 des Rates
(im Folgenden: Verordnung Nr. 608/2013)Art. 17 Abs. .1

Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 des,Europaischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 Uber die Unionsmarke, (im Folgenden: Verordnung Nr. 2017/1001),
Art. 130 Abs. 1

Richtlinie 2004/48/EG, des Europaisehen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 zur Durchsetzung, der Rechte “des geistigen Eigentums (im Folgenden:
Richtlinie 2004/48),"Art. 3"Abs. Lund 2

Angefihrte nationale VVorsehriften

A veédjegyek €s a foldrajzi arujelzok oltalmarol szolo 1997. évi XI. torvény
(GesetzWNrXI won 1997 Uber den Schutz von Marken und geografischen
Herkunftsangaben) (im Folgenden: Markengesetz), 8§ 12 und 27

Angeflhrte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européaischen Union

Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris, C-48/09 P

Urteil vom 16. November 2004, Anheuser-Busch, C-245/02

Urteil vom 12. November 2002, Arsenal Football Club, C-206/01

Urteil vom 11. September 2007, Céline, C-17/06
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Urteil vom 23. Méarz 2010, Google, C-236/08 — C-238/08

Kurze Darstellung des Sachverhalts und des Ausgangsverfahrens

Die Antragstellerin ist Inhaberin der seit dem 7. Dezember 1990 geschitzten
ungarischen nationalen Marken mit den Registriernummern 130.712, 130.713,
130.714, 130.715 und 130.716, die Bausteine mit unterschiedlich vielen runden
Verbindungsnoppen, die bekannten LEGO-Steine, fotografisch darstellen. Der
Markenschutz erstreckt sich auf ,,.Spiele und Spielzeug® der Klasse 28 des

Abkommens von Nizza.
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Die Antragsgegnerin wollte aus Teilenybestehendes Keonstruktionsspielzeug von
aulerhalb der Europdischen Uniony, nach. Ungarn_einfiihren. Die meisten
Konstruktionsspielzeuge aus Kunststoff sind in €iner geschlossenen Schachtel aus
Pappe verpackt, auf der einegfarbige, einer Foetografie gleichende Darstellung
eines Aufbaus abgebildet ist;. der aus Eeilen besteht, die LEGO-Steinen &hneln.
Charakteristisch fir das‘die Verpackung deminierende Wortelement ist ein den
Aufbau beschreibendes, farbiges, grafisch aufbereitetes Wortelement, zum
Beispiel ,,elephant®, fastfood restaurant™, ,fire brigade®, ,hippo“. Auf allen
Verpackungen 4 iSty, ein§Logo erkennbar, das kleiner gestaltet ist als die
vorgenannten Wortelementeyund aus der Darstellung eines lachelnden Sterns und
dem Wortelementa,,.STARMERRY“ besteht; dartber hinaus sind auf der
Verpackung “Angaben Uber die Merkmale des Spielzeugs zu lesen. Die
geschlossene Schachtel enthalt Kunststoffbausteine in verschiedenen Formen, von
denen_die, meistentauch runde Verbindungsnoppen haben. In der Verpackung
findet sicheine Bauanleitung, die mit einer farbigen axonometrischen Darstellung
die “in_den, einzelnen Montageschritten zu verwendenden Bausteine und deren
Zusammensetzen zeigt.

Die Nemzeti Ado- és Vamhivatal Dél-budapesti lgazgatdsaga (Nationale Steuer-
und Zollverwaltung — Direktion Stid-Budapest, Ungarn), die die Zollabfertigung
der Waren durchfuhrte, war der Ansicht, dass die vorgenannten Waren im
Verdacht stiinden, Rechte des geistigen Eigentums der Antragstellerin zu
verletzen. Nach Einholung der Erklarung der Antragstellerin ergriff diese Behorde
daher in Bezug auf die Waren zollrechtliche MalRnahmen gemé&l3 Art. 17 Abs. 1
der Verordnung Nr. 608/2013 bis zur Klarung der Frage, ob diese Rechte des
geistigen Eigentums der Antragstellerin verletzen.
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Mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der zollrechtlichen MaRnahme und u. a. der
Geltendmachung ihrer Rechte aus dem nationalen Markenschutz hat die
Antragstellerin am 3. Mai 2023 nach dem Markengesetz beantragt, dass das
vorlegende Gericht die Waren, mit denen die nationalen Marken ohne
Zustimmung benutzt werden, mittels einstweiliger Anordnung beschlagnahmt.

Die Antragsgegnerin hat in erster Linie beantragt, den Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung abzulehnen.

Wesentliche Argumente der Parteien des Ausgangsverfahrens

Die Argumente der Antragstellerin werden im Vorlagebeschluss “%nicht
ausdriicklich dargelegt, diese hat aber beim vorlegenden Geriehtveffenbar ‘den
Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt, weil sie die Einfuhr deriin Rede
stehenden Waren fir rechtsverletzend halt und durchy, die¢Warenybzw. ihre
Einzelteile (einzelne ihrer Teile) ihre Markenrechtewerletzt sieht:

Nach Ansicht der Antragsgegnerin hélt die, Antragstellerin nur-bestimmte Teile
der von ihr eingefiihrten Spiele ¢ fur, mit, dem “,Schutzgegenstand
verwechslungsfahig und rechtsverletzend. Eine Verletzung liege jedoch nicht vor,
weil sie nicht einen Baustein, sondern ein Spielzeug eingefuhrt habe, das aus
Teilen zusammengebaut werden. kdnne, wobei, in dem zusammengebauten
Spielzeug die beanstandeten Teile, die demZusammenbau dienten, nicht sichtbar
seien. Zudem seien die anderen Teileydes Konstruktionsspielzeugs, die von der
Antragstellerin nicht beanstandet wirdenin.gleicher Weise wie das beanstandete
Teil ,,mit Noppen vefschen, umyzusammengebaut werden zu konnen. Dariiber
hinaus seien zahllgse dhnliche (genauso gestaltete) Konstruktionsspielzeuge, die
von der Antragstellering jedoch ‘nicht beanstandet wirden, auf dem Markt
erhdltlich. Aufgrund-einer selcheniGestaltung der Teile allein kdnnten diese daher
nicht mit_LEGO-Steinen verwechselt werden, so dass auch kein vorwerfbares
Verhalten dernAntragstellerin vorliege.

KurzeDarstellung/der Begrindung des Vorabentscheidungsersuchens

Das verlegende Gericht stellt fest, dass es in der Europdischen Union keine vollig
einheitliche, Auffassung Uber die Zulassigkeit des Markenschutzes fiir die Form
des LEGO-Steins gibt. Die Unionsmarke, die die Form des roten LEGO-Steins
mit 2x4>Noppen schitzt, wurde mit Urteil des Gerichtshofs der Europdischen
Union in der Rechtssache C-48/09 P (Lego Juris) flr nichtig erklart. Zuvor waren
2007 in Ungarn die Nichtigkeitsverfahren gegen die nationalen Marken, die
Gegenstand des Ausgangsverfahrens sind, mit der Aufrechterhaltung des
Markenschutzes rechtskraftig abgeschlossen worden.

Infolgedessen entscheidet das vorlegende Gericht bis heute Gber Anspriiche aus
Rechtsverletzungen, die auf die Marken gestutzt sind, die die Darstellung der
LEGO-Steine schiitzen. Diesen ist gemeinsam, dass die Antragstellerin gegen
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Drittimporteure vorgeht, die versuchen, Konstruktionsspielzeug nach Ungarn
einzufuhren, in dessen geschlossenen Verpackungen sich ein Baustein, der
Einzelteil eines Bausatzes ist und eine mit der nationalen Marke verwechselbare
Form aufweist sowie eine Bauanleitung, die dieses Einzelteil in einer mit der
Marke verwechselbaren Weise abbildet, befinden. Diese Konstruktionsspielzeuge
sind schon auf den ersten Blick gut als LEGO-Imitate zu erkennen, die einen
eigenstandigen Markennamen tragen, der sich deutlich von dem Namen der
Antragstellerin und dem daraus gebildeten bekannten LEGO-Logo unterscheidet.
Die Darstellung des Bausteins unter Markenschutz erscheint in der Regel nicht auf
der Verpackung, oder kann nur ausnahmsweise als ein Einzelteil des auf der
Verpackung abgebildeten Aufbaus identifiziert werden. Dies istyauch bei einem
erheblichen Teil des im Ausgangsverfahren unter zollamtliche “WUberwachung
genommenen Konstruktionsspielzeugs der Fall.

Die bis heute konsequente Rechtsprechung, fdass %, selches,, Spielzeug
markenverletzend ist, geht noch auf die Zeit vor demyBeitritt Ungarns zur
Européischen Union zuriick.

Das vorlegende Gericht beschreibt die Rechtsprechung,des: Legfelsobb Birosag
(Oberstes Gericht, Ungarn) in Rechtssachen mit ahnlichem, Sachverhalt wie dem
des bei ihm anhangigen Ausgangsverfahrens “seit 2002 bis in die jlngste
Vergangenheit, und stellt fest, fdassysichwin Ungarn eine Rechtsprechung
herausgebildet hat, nach der die Einfuhrvoni\Waren ohne Zustimmung, flr die
eine Marke durch ein einzigeS Einzelteil oder, einige wenige Einzelteile eines aus
vielen Teilen bestehenden Kenstruktionsspielzeugs, das in einer geschlossenen
Verpackung vertriebent wird, “und deren—axonometrische Darstellung in der
Bauanleitung benutzt wirdy,als. Markenverletzung angesehen wird, unabhéngig
davon, dass diey, Marke nicht auf “der Verpackung der beanstandeten Ware
dargestellt istéundy auchy keinen/anderen Hinweis auf den antragstellenden
Markeninhaber aufweist.

Das vorlegende “Gerichtist nicht vollends davon (berzeugt, dass diese
Regchtsprechung mit dem‘Unionsrecht vereinbar ist.

Die erste’ Frage hezieht sich auf die unionsrechtlich einheitliche Auslegung des
Begriffs der Markenverletzung und insbesondere des Begriffs der ,,Benutzung*.

Das “worlegende Gericht fihrt friihere Entscheidungen des Gerichtshofs der
Europaischen Union in &hnlichen Féllen an, insbesondere zum Zweck der
ausschliellichen Rechte, zu den Funktionen der Marke und zu den
Voraussetzungen, unter denen die Benutzung verboten werden kann. Auf der
Grundlage dieser Rechtsprechung ist es nach seiner Feststellung unstreitig, dass
die in das Zollverfahren tbergefiihrten Waren im geschéftlichen Verkehr, ohne
Zustimmung des Markeninhabers und in Bezug auf Waren, fir die die Marke
eingetragen wurde, eingefiihrt werden.
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Im Ausgangsverfahren sind in Bezug auf eine der VVoraussetzungen fir das Verbot
der konkreten Benutzung der Marke durch den Markeninhaber (Beeintrachtigung
der Funktion der Marke) nach der Unionsrechtsprechung die 2023 geltenden
einschlagigen Bestimmungen des Markengesetzes anzuwenden, die sich aus der
Umsetzung der Richtlinie 2015/2436 ergeben.

Es wird insbesondere auf den 18. Erwégungsgrund der genannten Richtlinie
hingewiesen, der lautet: ,,Es ist sachgerecht, als Voraussetzung flr eine
Markenrechtsverletzung vorzusehen, dass die rechtsverletzende Marke oder das
rechtsverletzende Zeichen im Geschaftsverkehr zur Unterscheidung von Waren
oder Dienstleistungen benutzt wird. Fir die Benutzung eines Zeighenslr andere
Zwecke als die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen sollte das
einzelstaatliche Recht maflgebend sein.*

Das vorlegende Gericht wirft sodann die grundsatzliche, Frage“auf,“ob die
herkunftshinweisende Funktion einer nationalen Marke, die die Darstellung eines
Bausteins schiitzt, beeintrachtigt wird bzw. beeintrdchtigt “werdenkann, wenn
diese Marke Uberhaupt nicht auf der Verpackung der“Ware dargestellt ist oder
allenfalls als Bestandteil des auf der Verpackung dargestelltenAufbaus erkennbar
ist, und das Zeichen, das der Marke zum Merwechselmahnlich sein soll, sei es als
Baustein oder als Darstellung des “Bausteinsy in ‘der Bauanleitung, vom
Durchschnittsverbraucher erst nach dem Offnen deragéschlossenen Verpackung
wahrgenommen werden kann. Kann also ven einer'selchen Benutzung der Marke
angenommen werden, dass si€ derUnterscheidung,der Waren dient?

Nach Ansicht des vorlegendeniGerichts kann bei der im Ausgangsverfahren in
Rede stehende Benutzungyder Marke nicht davon ausgegangen werden, dass sie
der Unterscheidung der,Waren dient.sMit anderen Worten wird durch eine solche
Benutzung diegHauptfunktion derMarke, ihre herkunftshinweisende Funktion,
nicht beeintrachtigt.

Kann nicht festgestellt werden, dass das Ziel der von der Antragstellerin
beanstandeten/ Benutzungider Marke die Unterscheidung der Waren ist oder dass
diese, Benutzung geeignet ist, andere Markenfunktionen zu verletzen, kann der
Rechteinhaber diese Benutzung nicht gemal 812 Abs.2 Buchst. b des
Markengesetzessdem Importeur solcher Waren verbieten, so dass das Gericht den
Antrag-auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ablehnen masste. Mit der ersten
Frage soll also geklart werden, ob dies der Fall ist und ob daher die ungarische
Rechtsprechung revidiert werden muss.

Die zweite Frage wird fur den Fall gestellt, dass das Unionsrecht dahin auszulegen
ist, dass der Markeninhaber die im Ausgangsverfahren in Rede stehende
Benutzung der Marke verbieten kann.

In diesem Fall ist die Benutzung der Marke ndmlich typischerweise auf ein
Einzelteil oder einige wenige Einzelteile eines aus vielen Teilen bestehenden
Konstruktionsspielzeugs beschrankt, wéhrend das Spielzeug Dutzende oder sogar
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Unmengen anderer Einzelteile enthélt, die nicht als rechtsverletzend beanstandet
werden, die aber in Art und Funktion den erstgenannten, als rechtsverletzend
beanstandeten Einzelteile gleich sowie diesen im technischen Sinne gleichwertig
sind. Die Besonderheit des im Ausgangsverfahren zu prifenden Sachverhalts
besteht also darin, dass sich die beanstandete Benutzung des Zeichens nicht auf
die Ware in ihrer Gesamtheit als solche bezieht, sondern auf ein Einzelteil oder
einige wenige Einzelteile der Ware beschrénkt ist, deren Anteil — wie im
Ausgangsverfahren — in der Regel im Verhéaltnis zum Umfang des gesamten
Bausatzes sehr gering ist.

Es stellt sich die Frage, ob in einem solchen Fall der Markeninhaber geman
Art. 10 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2015/2436 gegen den Rechtsverletzer
Anspriche in Bezug auf die Ware in ihrer Gesamtheit geltend maehenkann,d. h.,
ob sich aus der Bestimmung ergibt, dass der Markeninhaber s wie Tm
Ausgangsverfahren — im Wege einer einstweiligen Anerdnungdbeantragen-kann,
dem Antragsgegner die weitere Einfuhr der Ware in ihrer Gesamtheit, die die
markenverletzenden Einzelteile enthélt, zu verbieten,, undyzu,diesem "Zweck die
Ware zu beschlagnahmen.

In der Begriindung dieser Frage daulRert das, vorlegende, Gericht Zweifel in Bezug
auf die Stichhaltigkeit der friheren Feststellung,“dass die Benutzung der Marke
mit der Ware verbunden ist. Ein Baustein als Ware, derdn den Fachgeschaften der
Antragstellerin auch als solcher gekauft werden“kann, ist rechtlich von einem
Baustein zu unterscheiden, “der®, als Einzelteil eines Bausatzes eines
Konstruktionsspielzeugs vertrieben wird:

In diesem Zusammenhangymaochtedas vorlegende Gericht wissen, ob die Ware in
ihrer Gesamtheit_als reghtsverletzendiangesehen werden muss, wenn nur ein von
der Ware abtrennbares®Einzeltell markenrechtsverletzend ist, und ob der
antragstellende Rechteinhaber fir-die Ware in ihrer Gesamtheit ein Verbot bzw.
die Anordnungvonm»Malinahmen zur Sicherstellung seines Vollzugs beantragen
kann.

Fur'den Fall,"dass die zweite Frage bejaht wird, méchte das vorlegende Gericht
mit derdritten Frage wissen, wie grol? der Ermessensspielraum fur die Erfullung
der Anspriiche des Rechteinhabers ist, insbesondere hinsichtlich der Mdglichkeit,
diesen nicht stattzugeben.

In der, anzuwendenden ungarischen Rechtsvorschrift, 8§27 Abs.2 des
Markengesetzes, heilit es namlich, dass ,,der Inhaber der Marke gegen den
Rechtsverletzer, je nach den Umstanden des Einzelfalls, folgende zivilrechtliche
Anspriiche erheben [kann]“. Diese Bestimmung wird vom vorlegenden Gericht
dahin ausgelegt, dass sie das Gericht nicht verpflichtet, im Fall einer
Rechtsverletzung die Anspriiche des Rechteinhabers vorbehaltlos zu erfiillen,
sondern hinsichtlich dieser Erfullung ein Ermessen bel&sst.
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Art. 130 Abs.1 der Verordnung Nr.2017/1001 verweist, anders als das
Markengesetz, auf ,,besondere Griinde*, was die Mdglichkeit des Absehens vom
Verbot anbelangt, die aber nach der angefilhrten Rechtsprechung restriktiv
auszulegen sind.

Da das mitgliedstaatliche Gericht auch das nationale Recht unionsrechtskonform
auszulegen hat, ist der in Rede stehende richterliche Ermessensspielraum aus
unionsrechtlicher Sicht zu kléren, insbesondere im Hinblick darauf, dass das
Markengesetz und die Verordnung Nr.2017/1001 zweifellos ein Ermessen
einrdumen, den Anspriichen des Markeninhabers im Falle einer Markenverletzung
nicht stattzugeben, dessen Spielraum aber in beiden Rechtsverschriften
unterschiedlich definiert ist.

Bei der Auslibung dieses Ermessens muss das Gerichtdauf dersGrundlage ven
Billigkeit und VerhaltnismalRigkeit bei der Erfillung der.dureh den Rechteinhaber
wegen Rechtsverletzung geltend gemachten Anspriiche hesondere Sorgfalt walten
lassen, da die angewandten Rechtsfolgen in einem angemessenemyVerhaltnis zum
Ausmal? der Rechtsverletzung stehen missen.

Kann ferner nach der oben dargestellten mitgliedstaatlichen Rechtsprechung der
Anspruch des Markeninhabers auf Beschlagnahme der Ware in ihrer Gesamtheit
allein deshalb erfullt werden, weil ein,oder einige®wenige Teile des Bausatzes
dieses Spielzeugs ein oder mehrere nationalesMarkenschutzrechte verletzen, ubt
der Rechteinhaber im Wesentlichen, die Befugnis aus, die er vor Jahrzehnten
austiben konnte, indem er sich auf'seify— inzwischen aber abgelaufenes — Patent
beruft, das das Konstruktionsspielzeugyin technischer Hinsicht schitzte. Daraus,
dass der Baustein, der Gegenstandyder durch die Marke geschitzten Darstellung
ist, auch eine Jestimmte Funktionalitdt aufweist, folgt jedoch, dass der
Rechteinhabergauch, mitider Mdglichkeit rechnen muss, dass die Ausnutzung
dieser Funktignalitat tm Interesse eines Dritten liegen kann.

Es besteht kein “Zweifel“daran, dass der Gesetzgeber durch die rechtlichen
Hindernisse, firadie“Erlangung des Markenschutzes die ,,Verldngerung® eines
abgelaufenen™,, AusschlieBlichkeitsrechts  (z. B.  eines  Patents  oder
Geschmacksmusterrechts) durch den Markenschutz und damit die unzuldssige
Aufrechterhaltung eines abgelaufenen Monopols verhindern will. Da jedoch im
vorliegendenyFall die nationalen Marken nicht geldscht wurden (und weiterhin
geschutzt sind), fragt das vorlegende Gericht, ob dieser gesetzgeberischen Absicht
im Rahmen der Rechtsverfolgung bei der Beurteilung eines Anspruchs wegen
Markenverletzung Geltung verschafft werden kann.

Die Maglichkeit eines solchen Ermessens kann ndmlich moglicherweise aus den
Bestimmungen der Richtlinie 2004/48 und insbesondere aus deren Art. 3 Abs. 1
und 2 abgeleitet werden.

Stellt das Gericht also im Ausgangsverfahren fest, dass die Antragsgegnerin die
nationale Marke wahrscheinlich verletzt, ist unter den besonderen Umstanden des
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Falles und anhand der Gesichtspunkte in Art. 3 Abs.1 und 2 der Richtlinie
2004/48 — u. a. das Ziel, dass die Einrichtung von unnétigen Schranken fiir den
rechtmélRigen Handel vermieden wird — zu prifen, ob dem Antrag des
Markeninhabers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eingeschrénkt oder gar
nicht stattgegeben wird.

Zweifellos stellt jedoch die Verpflichtung des Gerichts, dem Markeninhaber zur
Durchsetzung seiner Rechte des geistigen Eigentums zu verhelfen und nicht
zuzulassen, dass die Rechtsprechung dazu fiihrt, dass die ausschlieRlichen Rechte
aus dem Markenschutz im Wesentlichen ausgehdhlt werden, ein Gegengewicht zu
dieser Priifung dar.

In Anbetracht dieser Erwagungen stellt sich die Frage, obwsichynachiydem
Unionsrecht das richterliche Ermessen darauf erstrecken kanny, dass das
mitgliedstaatliche Gericht einen Antrag auf Erlass einepeinstweiligen,Anordnung,
mit der die weitere Einfuhr eines Konstruktionsspielzeugs ms Inland, verboten
wird, und mit der zu diesem Zweck die Waren beschlagnahmt ‘werden, ablehnt.
Das vorlegende Gericht ersucht den Gerichtshof'der Eurepdischen Union um eine
sachdienliche Antwort auf die dritte Fragejdamityes das richterliche Ermessen
korrekt ausuben kann.
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