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EuGH: Technische Bedingtheit an Gestaltungsmerkmalen im Designrecht

GGV Art. 81

Fiir die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Er-
zeugnisses iSd Art. 8 | GGV ausschlieBlich durch dessen
technische Funktion bedingt sind, ist nach MaBgabe aller
Einzelfallumstande zu ermitteln, ob diese Funktion der ein-
zige die Erscheinung der Merkmale bestimmende Faktor
war und gestalterische Erwagungen dabei keine Rolle ge-
spielt haben. Das Bestehen alternativer Gestaltungsmog-
lichkeiten ist nicht ausschlaggebend. (Leitsatz des Verfas-
sers)

EuGH, Urteil vom 8.3.2018 — C-395/16,
BeckRS 2018, 2563; DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

Sachverhalt

Die Kligerin ist Inhaberin verschiedener Gemein-
schaftsgeschmacksmuster, die sog. Zentrierstifte in un-
terschiedlichen Geometrien wiedergeben. Die Beklagte
stellt dhnliche Erzeugnisse her. Auf die Verletzungskla-
ge erhob die Beklagte Wiederklage auf Erkldrung der
Nichtigkeit der Klagemuster. Dazu trug sie vor, die
Gestaltungsmerkmale der Muster seien nach Art. 8 I
GGV ausschlieBlich durch deren technische Funktion
bedingt und deshalb nicht schutzféhig.

Das LG Diisseldorf folgte dieser Einschdtzung und er-
klirte die Klagemuster fiir nichtig. Im Berufungsverfah-
ren wollte das OLG Diisseldorf vom EuGH wissen,
unter welchen Voraussetzungen Gestaltungsmerkmale
eines Erzeugnisses als ausschliefllich technisch bedingt
anzusehen sind und von welchem Standpunkt aus dies
gef. zu beurteilen ist.

Den Hintergrund dieser Vorlagefragen bildeten ver-
schiedene Auffassungen zum Inhalt von Art. 8 I GGV.
Wihrend die wohl iiberwiegend vertretene Ansicht auf
alternative Gestaltungsmoglichkeiten abstellt, mit denen
sich dieselbe technische Funktion erreichen ldsst (dann
kein Schutzausschluss, ,,Formenvielfaltstheorie*), halt
die Gegenansicht einen Schutzausschluss schon dann
fiir gerechtfertigt, wenn die betreffenden Merkmale des
Erzeugnisses allein auf der Notwendigkeit beruhen, ei-
ne technische Losung zu entwickeln (,,Kausalitdtstheo-
rie bzw. ,,No-Aesthetic-Consideration-Test*; zum Mei-
nungsstand OLG Diisseldorf GRUR Int. 2016, 1083 =
GRUR-Prax 2016, 411 [Hackbarth]).

Entscheidung

Mit seiner Entscheidung folgt der EuGH den Schluss-
antridgen des Generalanwalts (BeckRS 2017, 128452 =
GRUR-Prax 2017, 535 [Hackbarth]; s. dazu auch Miil-
ler-Broich GRUR-Prax 2018, 5 ff.).

Mit der Vorschrift in Art. 8 I GGV solle verhindert
werden, dass technologische Innovationen dadurch be-

hindert werden, dass Erscheinungsmerkmale geschiitzt
werden, die ausschlieBlich durch die technische Funk-
tion des betreffenden Erzeugnisses bedingt sind. Ge-
niigte bereits die Existenz alternativer Muster, mit de-
nen die Funktion des Erzeugnisses in gleicher Weise
erfiillt wiirde, um die Anwendung von Art. 8 I GGV
auszuschliefen, wiirde dies die Monopolisierung tech-
nischer Losungen begiinstigen und der Vorschrift damit
ihre praktische Wirksamkeit nehmen. Folglich sei der
Geschmacksmusterschutz fiir Erscheinungsmerkmale
eines Erzeugnisses schon dann ausgeschlossen, wenn
andere als technische Erwégungen bei der Entscheidung
fiir diese Merkmale keine Rolle gespielt haben, und
zwar auch dann, wenn es andere Muster gebe, mit
denen dieselbe Funktion gewihrleistet sei. Wann dies
der Fall sei, richte sich nach den objektiven Umsténden,
aus denen die Motive fiir die Wahl der Erscheinungs-
merkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich wiir-
den, nach der Verwendung des Erzeugnisses oder auch
nach dem Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit
denen sich dieselbe technische Funktion erfiillen liefe,
soweit fiir diese Umstidnde, Informationen oder Alterna-
tiven tragfihige Beweise vorldgen. Auf die (theoreti-
sche) Sicht eines objektiven Beobachters komme es
insoweit nicht an.

Praxishinweis

Die Entscheidung des EuGH macht die Rechtsanwen-
dung nicht wirklich sicherer und vorhersehbarer. Im-
merhin ist klar, dass ausschliefllich technisch bedingte
Merkmale kiinftig weder allein objektiv nach Maligabe
moglicher Gestaltungsalternativen noch subjektiv allein
nach Mafigabe der Motive des Entwerfers fiir die Wahl
der betreffenden Merkmale zu bestimmen sind, sondern
im Wege einer Gesamtschau unter Wiirdigung aller
konkreten Umstinde des Einzelfalls. Die Bestimmungs-
faktoren der Formenvielfaltslehre und des No-Aesthe-
tic-Consideration-Tests werden danach also vereint. Da-
bei wird, dhnlich wie im Markenrecht (s. zuletzt EuGH
GRUR 2017, 66 — Rubik‘s Cube = GRUR-Prax 2017, 7
[Schonhofen]), auch im Designrecht stirker darauf zu
achten sein, dass Designschutzrechte nicht dazu zweck-
entfremdet werden, technischen Merkmalen entgegen
der in Art. 8 I GGV gezogenen Trennlinie zwischen
dem Patent- und Designrecht Schutz zu verschaffen, der
ihnen ohne die im Patentrecht geltenden Schutzvoraus-
setzungen nicht zukommt. Technologische Innovatio-
nen diirfen nicht durch den Designschutz behindert wer-
den.
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