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Designs gemaR Artikel 9 Absatz 1 UDV
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Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis von Diskussionen in den Einheitlichkeitszirkeln und von Treffen
der Beschwerdekammern zur allgemeinen Einheitlichkeit. Es handelt sich um ein Arbeitsdokument, das
die Rechtsprechung und die Ansichten zum jeweiligen Berichtsdatum widerspiegelt. Es ist fur die
Beschwerdekammern nicht verbindlich.
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Einleitung

Bei diesem Bericht handelt es sich um eine Zusammenstellung der Rechtsprechung des
Gerichtshofs (,EuGH®), des Gerichts (,EuG*) und der Beschwerdekammern (,Kammer*
oder ,Beschwerdekammer®), die mit dem Ziel erstellt wurde, die einschlagige
Rechtsprechung und die Trends zu diesem Thema zu ermitteln und zu analysieren.

Ziel ist es, die Arbeit der Beschwerdekammern weiter zu unterstitzen, um die
Einheitlichkeit ihrer Entscheidungspraxis mit der Rechtsprechung der europaischen
Gerichte und der eigenen Praxis der Kammern zu wahren und zu verbessern. Somit tragt
die Zusammenstellung zu einer Verbesserung der Vorhersehbarkeit von Entscheidungen
und der Rechtssicherheit im Allgemeinen bei. Durch die Verbreitung einschlagiger
rechtlicher Informationen sollen zudem Wissen, Bewusstheit und Transparenz unter den
verschiedenen Interessentragern der Beschwerdekammern verbessert werden.

Dieser Bericht ist ein Arbeitsdokument, das den Stand der Rechtsprechung und das
Ergebnis von Diskussionen in den Einheitlichkeitszirkeln und von Treffen der
Beschwerdekammern zur allgemeinen Einheitlichkeit zum jeweiligen Berichtsdatum
widerspiegelt. Es ist fiir die Beschwerdekammern nicht verbindlich. Der Bericht wurde
den Mitarbeitenden der Beschwerdekammern und der allgemeinen Offentlichkeit
ausschlieBllich zu Informationszwecken zur Verfligung gestellt.

In diesem Bericht wird die Rechtsprechung zu Nichtigkeitsantragen analysiert, welche mit
der Begrindung eingereicht wurden, dass die Erscheinungsform des Designs
ausschlief3lich durch die technische Funktion des Erzeugnisses gemal Artikel 27 Absatz 1
Buchstabe b UDV [vormals Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV] in Verbindung mit Artikel
9 Absatz 1 UDV [vormals Artikel 8 Absatz 1 GGV] bedingt ist. Dementsprechend geht die
Anwendung von Artikel 9 Absatz 1 UDV bei der Beurteilung der Eigenart eines Designs im
Sinne von Artikel 7 UDV [vormals Artikel 6 GGV] Uber den Gegenstand des Berichts hinaus.

Rechtsrahmen
Unionsrecht

Am 8. Dezember 2024 trat die Verordnung (EU) 2024/2822 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 23. Oktober 2024 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des
Rates Uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 2246/2002 der Kommission (,Anderungsverordnung®) in Kraft (). Geman Artikel 1
Absatz 3 der Anderungsverordnung wird der Begriff ,Gemeinschaftsgeschmacksmuster*
durch ,Unionsgeschmacksmuster® ersetzt. Aufgrund der zahlreichen durch die
Anderungsverordnung hinzugefiigten Bestimmungen tritt am 1. Juli 2026 ein kodifizierter
Text der geanderten Unionsdesignverordnung (im Folgenden ,UDV*) in Kraft, wodurch die
Verordnung (EG) Nr. 6/2002 (ber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (,GGV*) (%)
aufgehoben wird.

(") ABI. L, 2024/2822 vom 18.11.2024.
(3) Verordnung (EU) 2026/715 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11. Marz 2026 Uber das
Unionsdesign (kodifizierter Text).
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6 Die fur die Zwecke dieses Berichts analysierte Rechtsprechung stitzt sich auf die
Bestimmungen der GGV. Sind jedoch die Bestimmungen der geanderten UDV im
Wesentlichen mit denen der GGV identisch, wird auf die Bestimmungen des kodifizierten
Textes verwiesen. Nur wenn sich die Bestimmungen inhaltlich gedndert haben, werden
Verweise auf die Bestimmungen der GGV beibehalten.

7 In Erwagungsgrund 13 der UDV heildt es: ,Technologische Innovationen diirfen nicht
dadurch behindert werden, dass ausschliellich technisch bedingten Merkmalen
Designschutz gewéhrt wird. Das heif3t nicht, dass ein Design unbedingt einen &sthetischen
Gehalt aufweisen muss. [...] Dementsprechend diirfen Merkmale eines Designs, die aus
diesen Griinden vom Schutz ausgenommen sind, bei der Beurteilung, ob andere Merkmale
des Designs die Schutzvoraussetzungen erfiillen, nicht herangezogen werden."

8 Artikel 3 Buchstabe a GGV (®) zur Definition eines Geschmacksmusters lautet: ,Im Sinne
dieser Verordnung bezeichnet ,Geschmacksmuster' die Erscheinungsform eines
Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien,
Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflichenstruktur und/oder der Werkstoffe des
Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt®.

9 Artikel 9 Absatz 1 UDV sieht vor, dass ,ein Unionsdesign nicht an den
Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses besteht, die ausschliellich durch dessen
technische Funktion bedingt sind".

10 Gemal Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b UDV kann ein Unionsdesign flr nichtig erklart
werden, ,wenn es die Schutzvoraussetzungen der Artikel 5 bis 10 nicht erfiillt".

11  Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 UDV sieht vor: ,Soweit es sich um Verfahren bezliglich einer
Nichtigerklarung handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf die von den Beteiligten
vorgebrachten Griinde, Sachverhalte, Nachweise und Argumente sowie die Antrdge der
Beteiligten beschrénkt.”

12  Artikel 83 Absatz 1 UDV enthalt eine nicht erschopfende Liste von Beweismitteln, die in
Verfahren vor dem Amt vorgelegt werden kénnen.

2.2 Sonstige Instrumente

13 In den Richtlinien des Amtes (*) zur Priifung von Antrédgen auf Nichtigerkldrung eines
Unionsgeschmacksmusters wird dieser Aspekt behandelt, insbesondere in Punkt 2.3
Umfang der von der Nichtigkeitsabteilung durchgefiihrten Priifung und Punkt4.1.7
Beweisaufnahme sowie Punkt 5.5 Technische Funktion. Dariber hinaus ist aus den ,Mit
der derzeitigen Markenpraxis gemeinsamen Teilen“ der Richtlinien Teil A, Abschnitt 2,
Punkt 4 Beweisaufnahme relevant.

() GemaR Artikel 4 Nummer 1 UDV bezeichnet ,ein ,Design’ die Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder
eines Teils davon, die sich aus den Merkmalen, insbesondere den Linien, Konturen, Farben, der Gestalt,
Oberflachenstruktur und/oder den Werkstoffen des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt,
einschliellich der Bewegung, der Zustandsanderung oder jeder anderen Art der Animation dieser Merkmale “

(*) Ausgabe Rechtsreform | (2025).
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3.1
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3.1.1
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Analyse der Rechtsprechung

Die vorliegende Analyse folgt dem in der Rechtsprechung festgelegten Schema fir die
Prifung von Artikel 9 Absatz 1 UDV als Nichtigkeitsgrund.

Das Gericht stellte in der Rechtssache Fluid distribution equipment [Vorrichtungen zur
Verteilung von Flissigkeiten] (°) fest, dass sich aus dem Wortlaut von Artikel 9
Absatz 1 UDV, Erwagungsgrund 13 UDV und dem Urteil in der Rechtssache
DOCERAM (°) ergibt, dass die Beurteilung eines Unionsdesigns gemafl Artikel 9
Absatz 1 UDV die folgenden Schritte umfasst: erstens die Bestimmung der technischen
Funktion des Dbetreffenden Erzeugnisses (3.1), zweitens die Analyse der
Erscheinungsmerkmale dieses Erzeugnisses im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 UDV (3.2)
und drittens die Prifung anhand aller objektiven maRgeblichen Umstande, ob diese
Merkmale ausschliefdlich durch die technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses
bedingt sind (3.3).

Diese Beurteilung nach Artikel 9 Absatz 1 UDV muss durch die Argumente und
Beweismittel der Parteien untermauert werden, unabhangig davon, ob diese vom
Nichtigkeitsantragssteller als Nachweis dafir vorgelegt werden, dass die
Erscheinungsform des Designs ausschliellich durch die technische Funktion des
Erzeugnisses bedingt ist (3.4), oder vom Inhaber des Designs als Nachweis dafir, dass
andere Erwagungen eine Rolle gespielt haben (3.5).

Identifizierung des Erzeugnisses und seiner technischen Funktion

Schon aus dem Wortlaut von Artikel 9 Absatz 1 UDV folgt, dass sich der Ausschluss vom
Schutz auf die Erscheinungsmerkmale eines Designs beschrankt, die durch die technische
Funktion des Erzeugnisses, bei dem es verwendet werden soll, bedingt sind. In der
Rechtssache Fluid distribution equipment bestatigte das Gericht, dass bei der
Beurteilung der technischen Funktion der Erscheinungsmerkmale eines Designs im Sinne
von Artikel 9 Absatz 1 UDV zunachst das betreffende Erzeugnis (3.1.1) und dessen
technische Funktion (3.1.2) zu bestimmen sind.

Identifizierung des Erzeugnisses

Das betreffende Erzeugnis wird anhand der Wiedergabe des Designs, der
Erzeugnisangabe sowie der Schriftsatze und Beweismittel der Beteiligten ermittelt (7).

So stelte die Kammer beispielsweise in der Sache Water purifiers
[Wasseraufbereitung] (%) fest, dass das angefochtene Geschmacksmuster zwar mit der
Erzeugnisangabe ,Wasseraufbereiter eingetragen wurde, es jedoch ,zwischen den
Parteien unstreitig ist, dass es sich bei dem fraglichen Erzeugnis um einen Filterbeutel
handelt, der ein Reinigungsmittel enthalt und in Reinwassersystemen verwendet wird":

(5) 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 23.
(6) 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172.

(") 19/10/2022, T-231/21, Posts, EU:T:2022:649, § 29.

(8) 26/02/2020, R 740/2018-3, Water purifiers, § 20.
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3.1.2
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Angefochtenes Design

In der Rechtssache Educational toys [Lernspielzeug] (°) stellte die Kammer fest, dass
sich aus dem Vorbringen der Parteien ergibt, dass das Design in ein Puzzle integriert
werden sollte und dass dies mit der Wiedergabe des angefochtenen Designs sowie der
Angabe des Erzeugnisses, fir das es eingetragen wurde, namlich ,Puzzles; Lernspielzeug;
Spielzeug; Spiele und Spielzeug; Puzzles®, im Einklang steht:

O O
T L ] L~ " O R O
I f *‘L;\** Lf**:;* | J *Ql ; | C D)
- | 10 Q)
B j‘*,** I A O 5 J O » O 1O
— i O O
Angefochtenes Design

Identifizierung der technischen Funktion des betreffenden Erzeugnisses

Die technische Funktion des Erzeugnisses ist anhand der Beschaffenheit des betreffenden
Erzeugnisses zu ermitteln. Die von den Parteien vorgebrachten Argumente und
Beweismittel kdnnen auch Informationen Uber die technische Funktion des betreffenden
Erzeugnisses liefern. In der Rechtssache Posts [Pfosten] ('°) bestétigte das Gericht, dass
sich das Amt auf alle von den Parteien vorgelegten einschlagigen Unterlagen stitzen kann,
einschlieBlich der vom Nichtigkeitsantragssteller zur Stitzung seines Anspruchs
eingereichten Patentanmeldung.

(%) 13/12/2023, R 2289/2022-3, Educational toys, § 19.
(%) 19/10/2022, T-231/21, Posts, EU:T:2022:649, § 29-32.
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Beispielsweise stellte die Kammer in der Sache Masques de plongées [Tauchmasken]
(") fest, dass die technische Funktion einer Tauchmaske darin besteht, wasserdicht zu
sein, dem Nutzer eine gute Sicht zu bieten und die Abdichtung der Maske sicherzustellen.

Angefochtenes Design

In der Rechtssache Educational toys ('?) (siehe oben) folgerte die Kammer aus der
Beschaffenheit des Erzeugnisses, dass die technische Funktion eines Puzzles darin
besteht, dem Benutzer zu ermdglichen, die Teile so zusammenzusetzen, dass sich das
endgultige Bild ergibt, das die Teile bilden, wenn alle verwendet sind und das Puzzle gelost
ist.

In der Sache Conteneurs [Container] ('®) stellte die Kammer anhand der Ausfiihrungen
der Beteiligten fest, dass die technische Funktion des streitgegenstandlichen Containers
darin bestand, Materialien und Ausrustung zu schitzen, die zur Erfassung von Daten aus
der Atmosphare und dem Wind verwendet werden.

Angefochtenes Design

In 8hnlicher Weise verwies die Kammer in der Sache Cable seals [Kabeldichtungen] ('4)
auf den Katalog und die Website des Designinhabers, um festzustellen, dass die
technische Funktion des in Rede stehenden Erzeugnisses darin besteht, durch
Kompression eine gasdichte und wasserdichte Abdichtung zwischen Komponenten zu
gewahrleisten und so eine sichere Passform sowohl in neuen als auch in bestehenden
Anlagen zu gewahrleisten.

(") 11/08/2023, R 1732/2022-3, Masques de plongée, § 29; bestatigt durch 04/06/2025, T-1060/23, Masques de
plongée, EU:T:2025:565.

(12) 13/12/2023, R 2289/2022-3, Educational toys, § 20.

(%) 19/03/2024, R 494/2023-3, Conteneurs, § 52.

(1*) 22/07/2025, R 789/2024-3, Cable seals, binding elements, fasteners, couplings, click elements, § 44.
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Angefochtenes Design

Dementsprechend wurde festgestellt, dass die Tatsache, dass die Kabeldichtung nach dem
Einbau mdglicherweise nicht sichtbar ist, fur die Beurteilung ihrer Funktion irrelevant ist, da
diese sich nach dem Zweck des Erzeugnisses richtet und nicht nach dessen Sichtbarkeit.

Daraus folgt, dass der Begriff der technischen Funktion so zu verstehen ist, dass er sich
auf die Funktionsweise des Erzeugnisses und nicht auf andere Aspekte im Zusammenhang
mit seiner Verwendung oder seinem Herstellungsprozess bezieht (). So stellte die
Kammer beispielsweise in der Rechtssache Blumenbehalter () fest, dass die
technische Funktion eines Blumentopfes darin besteht, die Pflanzung insbesondere in
geschlossenen Raumen, auf Balkonen und auf Terrassen zu ermdglichen. Sie widerlegte
daher das Argument des Nichtigkeitsantragsstellers, dass die technische Funktion in den
Einsparungen bei den Produktionskosten bestehe, die aufgrund der spezifischen Form des
Topfes erzielt worden seien, da kein Zusammenhang zwischen der beschriebenen
technischen Funktion des Topfes und diesen Einsparungen bestehe.

Angefochtenes Design

(1°) 14/01/2026, T-517/24, Boxes with lids, boxes [packaging], packaging for foodstuffs, flexible opening containers,
ice-cream boxes, EU:T:2026:15, § 57. Zur Beurteilung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii UMV, ob eine Form
zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, siehe: 19/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT,
EU:C:2010:516, § 55-57.

(1) 22/08/2025, R 2328/2024-3, Blumenbehélter (Satz von -), Pflanzgefaie (Satz von -), Pflanzentrége (Satz von -),
Blumentopfe (Satz von -), § 30-32 (anhangig vor dem EuG unter dem Aktenzeichen T-739/25).
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Ebenso stellte die Kammer in der Rechtssache Fluid distribution equipment (') fest,
dass die technische Funktion des streitgegenstandlichen Erzeugnisses, namlich einer
Vorrichtung zur Verteilung von Flissigkeiten wie beispielsweise eines Durchlasses, einer
Rinne, eines Grabens oder eines Abflusses, darin besteht, Gberschiissiges Wasser von der
Fahrbahn abzuleiten und den Fahrzeugverkehr zu ermdglichen. Die vom
Nichtigkeitsantragssteller aufgefuhrten zusatzlichen Funktionen — namlich, dass das
Produkt an der StralRenoberflache befestigt werden misse, dem Gewicht vorbeifahrender
Fahrzeuge standhalten solle und eine einfache Reinigung erméglichen solle — betrafen
Aspekte, die zwar Auswirkungen auf die spezifische Form des Erzeugnisses haben
konnten, jedoch nicht auf die technische Funktion, fur die das Erzeugnis konzipiert wurde.

Angefochtenes Design Anwendung des Erzeugnisses

Identifizierung der Erscheinungsmerkmale

Der zweite Schritt der Beurteilung gemal Artikel 9 Absatz 1 UDV ist die Ermittlung der
Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses, bei dem das Design verwendet werden soll.

Gemal Artikel 3 Buchstabe a GGV ('®) in seiner auf die analysierten Falle anwendbaren
Fassung zielt das Designrecht darauf ab, die Erscheinungsform des Erzeugnisses zu
schutzen, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der
Gestalt, Oberflachenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder
seiner Verzierung ergibt. Daher sollte der Designschutz nur dann verweigert werden, wenn
das Erscheinungsbild des Erzeugnisses, das sich aus der Gesamtheit seiner Merkmale
ergibt, ausschlieRlich auf die technische Funktion des Erzeugnisses zurlickzufiihren ist (1°).
Mit anderen Worten: Artikel 9 Absatz 1 UDV kann nicht angewendet werden, wenn
mindestens eines der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses nicht
ausschlief3lich durch die technische Funktion dieses Erzeugnisses bedingt ist. Dies wurde
vom Gericht in der Rechtssache Masques de plongées (*°) bestatigt: /st mindestens eines

('7) 26/02/2024, R 1459/2023-3, Fluid distribution equipment, § 23.

("®) Der ab 1. Mai 2025 geltende geénderte Artikel 4 Absatz 1 UDV lautet wie folgt: ,Design“ [bezeichnet] die
Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich aus den Merkmalen, insbesondere den
Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflichenstruktur und/oder den Werkstoffen des Erzeugnisses selbst
und/oder seiner Verzierung ergibt, einschlielllich der Bewegung, der Zustandsdnderung oder jeder anderen Art der
Animation dieser Merkmale.

(%) 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 32 Siehe auch 24/03/2021, T-515/19, Building blocks from
a toy building set, EU:T:2021:155, § 96; 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 24.
(°) 04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565, § 28-29; auch in 24/03/2021, T-515/19, Building
blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 96, 113.
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der Erscheinungsmerkmale des von einem angefochtenen Design betroffenen
Erzeugnisses nicht ausschlieBlich durch die technische Funktion dieses Erzeugnisses
bedingt, so kann das betreffende Design nicht gemél3 [Artikel 9 Absatz 1 UDV] fiir nichtig
erklart werden.

In der Rechtssache Fluid distribution equipment (*') stellte das Gericht fest, dass das
EU-Recht keine genaue Definition der ,Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses®
enthalt, und bestatigte die Analyse der Merkmale des Designs durch die Kammer. Das
Gericht betonte, dass es wichtig sei, die Merkmale des Designs im Einzelfall unter
Berucksichtigung der Komplexitat des betreffenden Erzeugnisses zu ermitteln. Dabei kann
die Kammer, auch wenn sie sich in erster Linie auf eine visuelle Analyse der Wiedergabe
des angefochtenen Designs in seiner eingetragenen Form stitzt, zusatzliche Beweismittel
berlcksichtigen, die die Funktion des Merkmals und/oder des Erzeugnisses und die
Beziehung zwischen seinem Erscheinungsbild und der Funktion des Erzeugnisses
erklaren.

Grundsatzlich ist es Sache des Amtes, alle Erscheinungsmerkmale des angefochtenen
Designs unter Bericksichtigung des Vorbringens der Parteien zu ermitteln.

So vertrat die Kammer beispielsweise in der Rechtssache Loading pallets [Ladepaletten]
(%) die Auffassung, dass die ,Hutkrempe* der Palette an sich ein Merkmal darstellt. In
diesem Zusammenhang wurde die bloRe Behauptung des Nichtigkeitsantragsstellers,
dieses Merkmal stelle das ,konstruktive Optimum® dar, als unzureichend angesehen, um
nachzuweisen, dass die Erscheinungsform der ,Hutkrempe® ausschlief3lich durch die
technische Funktion der Palette bedingt war.

Angefochtenes Design

In der Rechtssache Fluid distribution equipment () bestétigte das Gericht auch, dass
bei Erzeugnissen, die aus einzelnen Teilen bestehen, die Erscheinungsmerkmale mit
diesen einzelnen Bestandteilen uUbereinstimmen konnen. Insbesondere wenn ein
Erzeugnis komplexer Natur ist und aus mehreren Teilen besteht, ist es logisch, dass die
Erscheinungsmerkmale diesen einzelnen Teilen entsprechen. Daher ist es nicht
erforderlich, weitere Merkmale innerhalb dieser einzelnen Teile zu identifizieren.

(4") 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 41-42.
(??) 16/09/2022, R 1866/2021-3, Loading pallets, § 38; 40.
(?%) 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 47.
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35 Aus der gesetzlichen Definition eines Designs folgt, dass eine Farbe zum Erscheinungsbild
eines Designs beitragt. Bei der Beurteilung nach Artikel 9 Absatz 1 UDV muss eine Farbe
jedoch im Zusammenhang mit dem Merkmal geprift werden, bei dem sie angewendet wird.
In der Rechtssache Remote Controls [wireless] (Accessories for -) [Fernbedienungen
[drahtlos] (Zubehor fiir -)] (**) bestatigte das Gericht, dass Farben und ihre
Kombinationen Teil asthetischer Erwagungen sein und zu einem anderen Gesamteindruck
beim informierten Benutzer beitragen konnen. Dieser Umstand allein reiche jedoch nicht
aus, um auszuschlie3en, dass die Wahl einer bestimmten Farbe ausschlieRlich durch die
technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sei, z. B. wenn sich die Farbe oder eine
Farbkombination aus den spezifischen Materialien ergebe, die zur Erreichung dieser
Funktion erforderlich seien.

Angefochtene Designs

36 Ebenso stellte die Kammer in der Sache Labels [Etiketten] (%) fest, dass die schwarze
Farbe der Druckmarkierungen auf dem Tragerstreifen der Druckeretikettenrolle
ausschlief3lich durch deren technische Funktion bedingt war, namlich die Gewahrleistung
eines prazisen Drucks von individuell gestalteten Selbstklebeetiketten. Hingegen reichte
die Tatsache, dass die gelbe Farbe des Tragerstreifens historische Wurzeln hat und der
gangigen Praxis in der Druckindustrie entspricht, wie aus dem vorgelegten Gutachten
hervorgeht, nicht aus, um zu dem Schluss zu gelangen, dass bei der Wahl dieser Farbe
ausschlief3lich technische Erwagungen eine Rolle gespielt hatten.

(?*) 05/07/2021, R 1070/2020-3, Remote controls [wireless](Accessories for -), § 29, bestétigt durch 15/01/2025, T-
1064/23, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2025:8, § 96 und 14/07/2021, R 1072/2020-3, Remote
controls [wireless] (Accessories for -), bestatigt durch 15/01/2025, T-1065/23, Remote controls [wireless] (Accessories
for -), EU:T:2025:9, § 96.

(%) 15/05/2020, R 2413/2018-3, Labels, § 29, 32; vor dem EuG nicht angefochten, 10/11/2021, T-443/20, Labels,
EU:T:2021:767.
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37

Angefochtenes Design

In Ausnahmefallen kann es erforderlich sein, die Farbe eines Merkmals auf3er Acht zu
lassen, weil es sich nicht um ein Erscheinungsmerkmal des betreffenden Erzeugnisses
handelt. In der Rechtssache Dispositifs de levage [Hebevorrichtungen] (¥) stellte die
Kammer fest, dass eine Farbe zwar grundsatzlich ein Erscheinungsmerkmal eines Designs
darstellen kann, welches bei der Beurteilung gemaR Artikel 9 Absatz 1 UDV zu
bertcksichtigen ist, der Nichtigkeitsantragssteller jedoch Nachweise vorgelegt hat, aus
denen hervorgeht, dass die Primarfarben, wie sie im angefochtenen Design verwendet
werden, Ublicherweise in 3D-Modellen verwendet werden. Dies wurde vom Inhaber des
Designs nicht bestritten. Daher vertrat die Kammer die Auffassung, dass die Farben des
streitigen Designs kein eigenstandiges Erscheinungsmerkmal des Designs darstellen
konnten und bei der Beurteilung nach Artikel 9 Absatz 1 UDV nicht berucksichtigt werden
massten.

Angefochtenes Design

(?6) 03/03/2025, R 131/2024-3, Dispositifs de levage, § 38—40.
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3.3 Grundsatze fiir die Beurteilung gemaR Artikel 9 Absatz 1 UDV

38 Das Gericht hat eindeutig festgestellt, dass ein Design gemaf Artikel 9 Absatz 1 UDV nur
dann fur nichtig erklart werden kann, wenn alle Erscheinungsmerkmale ausschlief3lich
durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind.(*’) Wird also festgestellt,
dass mindestens eines der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses nicht
ausschlief3lich durch dessen technische Funktion bedingt ist, bleibt das Design gultig.

39 Im Rahmen von DOCERAM (%) wurde festgestellt, dass die Beurteilung geman Artikel 9
Absatz 1 UDV von Fall zu Fall unter Bertcksichtigung aller objektiven Umstande des Falles
durchgefiihrt werden muss. Von Bedeutung sind insbesondere die objektiven Umstande,
aus denen die Motive fir die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden
Erzeugnisses deutlich werden, Informationen Uber dessen Verwendung und das
Bestehen alternativer Designs, welche dieselbe technische Funktion erflllen, soweit flr
diese Umstande, Daten oder Informationen Uber das Bestehen alternativer Designs
tragfahige Beweise vorliegen.

40 Die Beweislast liegt beim Nichtigkeitsantragssteller. Er muss nachweisen, dass die
ermittelten Merkmale des angefochtenen Designs ausschlieBlich durch die technische
Funktion des betreffenden Erzeugnisses bedingt sind.? Um diese Behauptung zu
widerlegen, muss der Inhaber des Designs nachweisen, dass bei der Gestaltung des
angefochtenen Designs andere, insbesondere asthetische Erwagungen eine Rolle gespielt
haben (%0).

41 Dennoch gehdren alle von den Beteiligten vorgebrachten Tatsachen, Argumente und
Beweismittel zu den objektiven Umstanden, die bei der Beurteilung von Artikel 9
Absatz 1 UDV berucksichtigt werden miussen. Daher kann ein bestimmtes Beweismittel —
unabhangig davon, ob es vom Nichtigkeitsantragssteller oder vom Designinhaber vorgelegt
wurde — das Gegenteil dessen beweisen, was beabsichtigt war.

42 Beispielsweise wurde in der Rechtssache Masques de plongée (3') die vom
Nichtigkeitsantragssteller vorgelegte Patentdokumentation von der Kammer als Hinweis
darauf bericksichtigt, dass asthetische Erwagungen bei der Bestimmung der Form des
angefochtenen Designs eine Rolle spielten. Im Gegensatz dazu war die Kammer in der
Rechtssache Water purifiers (*?) der Ansicht, dass aus der vom Designinhaber
vorgelegten Werbebroschire hervorgehe, dass die Form des Beutels die Effizienz des
betreffenden Erzeugnisses verbessere, und kam daher zu dem Schluss, dass die
Erscheinungsmerkmale des angefochtenen Designs ausschlief3lich durch die technische
Funktion des Erzeugnisses bedingt seien.

(?7) 24/03/2021, T-515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155, § 96, 113; 18/11/2020, T-574/19,
Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 24; 04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565,
§ 28-29.

(%8) 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 36-37; 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment,
EU:T:2020:543, § 17.

(%) 21/09/2017, C361/15 P & C405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720, § 60.

(30) 15/01/2025, T-1064/23, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2025:8, § 108.

(31) 04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565, § 46-49.

(32) 26/02/2020, R 740/2018-3, Water purifiers, § 31.
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3.4

43

3.4.1

44

45

46

Vom Nichtigkeitsantragssteller vorgelegte Argumente und Beweismittel zum
Nachweis, dass alle Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses durch dessen
technische Funktion bedingt sind

Die haufigsten Beweismittel, die der Nichtigkeitsantragssteller in Verfahren nach Artikel 9
Absatz 1 UDV vorlegt, sind Unterlagen zu Patenten (oder Gebrauchsmustern), die sich auf
technische Erfindungen beziehen, die identische oder vergleichbare Erzeugnisse betreffen
(3.4.1.). Der Nichtigkeitsantragssteller stitzt sich haufig auch auf Beweismittel, die
Angaben zur Verwendung des Erzeugnisses (3.4.2.), Werbematerial (3.4.3.) oder
Gutachten (3.4.4.) enthalten.

Unterlagen zu Patenten und Gebrauchsmustern

Die dem streitgegenstandlichen Erzeugnis zugrunde liegenden technischen Erfindungen
kbnnen dazu dienen, die Funktion eines bestimmten Merkmals zu erlautern und
darzulegen, inwieweit dessen Erscheinungsform durch die technische Funktion des
Erzeugnisses bedingt sein kdnnte. In dieser Hinsicht zeigt die Analyse der Rechtsprechung,
dass sich die Beurteilung des Beweiswerts derartiger Unterlagen im Laufe der Zeit
weiterentwickelt hat. Anfangs wurden solche Unterlagen in Anlehnung an die
Rechtsprechung im Markenrecht als ,praktisch unwiderlegbarer Beweis” dafir angesehen,
dass die Merkmale funktionell waren (33). Nach der jingeren Rechtsprechung ist jedoch
eine eingehende Priufung erforderlich, ob die Beschreibung und die Anspriche des Patents
oder Gebrauchsmusters den Schluss zulassen, dass die spezifische Ausgestaltung eines
bestimmten Merkmals ausschlielich durch die Funktion des Erzeugnisses als solches und
nicht lediglich durch die Funktion des einzelnen Merkmals bedingt war. Diese
Unterscheidung spiegelt die Unterschiede zwischen der Beurteilung eines Zeichens gemaf
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii der Unionsmarkenverordnung (**) und der
Beurteilung eines Designs gemal Artikel 9 Absatz 1 der Unionsdesignverordnung wider.

In der Rechtssache Posts (*°) stellte das Gericht klar, dass es zwar eine Patentanmeldung
gibt, die das angefochtene Design wiedergibt, diese Tatsache allein jedoch nicht
ausschlielen kann, dass bei der Gestaltung des angefochtenen Designs andere als
technische Erwagungen eine Rolle gespielt haben. Das Bestehen eines Patents kann
aufgrund seines ausschlie3lich technischen Zwecks nicht automatisch ausschlief3en, dass
bei der Gestaltung eines Designs auch andere als technische Erwagungen, z.B.
Erwagungen visueller Art, berlicksichtigt worden sein kdnnten.

Dieser Ansatz wurde auch in der Rechtssache Masques de plongée (*°) bestatigt, in der
der Nichtigkeitsantragssteller Patentunterlagen vorgelegt hatte, die dem Designinhaber
gehdrten:

(3%) 15/01/2025, T-1064/23, Remote controls [wireless] (Accessories for —), EU:T:2025:8, § 86.

(34) Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii UMV sieht vor, dass ,Zeichen, die ausschlieRlich aus der Form oder einem
anderen charakteristischen Merkmal der Ware bestehen, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung
erforderlich ist, von der Eintragung ausgeschlossen sind*.

(3%) 19.10.2022, T-231/21, Posts, EU:T:2022:649, § 32; siehe auch 03.09.2025, T-1102/23, Glieder (Schienen fur
verletzte -), EU:T:2025:820, § 33-35.

(36) 04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565, § 43-49.
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47

48

Patente Angefochtenes Design

Das Gericht stimmte mit der Kammer darin Uberein, dass der Umstand, dass ein Patent
Zeichnungen enthalt, die dem angefochtenen Design entsprechen, der Feststellung nicht
entgegensteht, dass auch andere Erwagungen eine Rolle gespielt haben kdnnen, und dass
diese Patentdokumentation flr sich genommen die technische Funktion der Merkmale
eines Designs nicht belegen kann. Der Grund dafur ist, dass die Dokumentation in ihrer
Gesamtheit unter Berlcksichtigung der Zeichnungen und der Beschreibung der Erfindung
gepriuft werden sollte, um die potenzielle technische Funktion dieser Merkmale zu
beurteilen. Im vorliegenden Fall lie3 die Analyse der Patentunterlagen nicht den Schluss
zu, dass die ovale Form des Maskenrahmens und die Form des Kopfgurts ausschlie3lich
durch die technische Funktion einer Tauchmaske bedingt seien.

In diesem Zusammenhang legte der Nichtigkeitsantragssteller in der Rechtssache Glieder
(Schienen fiir verletzte - ) (*) ein Patent der Designinhaber vor, das Zeichnungen enthalt,
die dem angefochtenen Design entsprechen:

(37) 03/09/2025, T-1102/23, Glieder (Schienen fiir verletzte - ), EU:T:2025:820, § 35, 37-39.
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50

51
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Patent Angefochtenes Design

Das Gericht bestétigte die Feststellungen der Kammer, wonach aus der Beschreibung in
den Patentunterlagen hervorgehe, dass die dem angefochtenen Design am ahnlichsten
seiende Darstellung eine ,Alternative” sei, was darauf hindeute, dass dasselbe technische
Ergebnis auch ohne die Vorgabe einer bestimmten Erscheinungsform erzielt werden
kénne. Zudem wurden in den Patentanspriichen zwei ringférmige Bandagen erwahnt, ohne
dass dabei auf die gekrimmte Form der Bandagen Bezug genommen wurde. Folglich war
die Kammer zu Recht der Ansicht, dass die Patentunterlagen nicht ausreichten, um zu dem
Schluss zu gelangen, dass die technische Funktion des Erzeugnisses der einzige Faktor
war, der die Erscheinungsmerkmale des Designs bestimmte.

Dementsprechend sollten die Patentunterlagen von Fall zu Fall bewertet werden, und die
Zeichnungen sind zusammen mit der Beschreibung und/oder Zusammenfassung der
Erfindung zu lesen, um

a) festzustellen, ob das Design willkirliche Merkmale enthalt, d. h. Merkmale, die im
Patent oder Gebrauchsmuster zu finden sind oder in den Zeichnungen enthalten
sind, in der Beschreibung jedoch nicht erwahnt werden.

Beispielsweise reichte der Nichtigkeitsantragssteller in der Rechtssache Handheld
kitchen cutting appliances [handgefiihrte Kiichenschneidegerate] (*®) ein zweites
Patent ein, in dem auf ,Scheren“ Bezug genommen wurde. Die Beschwerdekammer war
der Auffassung, dass das Patent Scheren mit anderen Merkmalen — z. B. einer anderen
Form der Griffe — aufweise als denjenigen, die sich aus dem angefochtenen Design
ergaben. Folglich reiche dieses Patent nicht aus, um die technische Funktion der Merkmale
des angefochtenen Designs und seiner spezifischen Form nachzuweisen. Tatsachlich
wurde nicht nachgewiesen, dass die Form der Griffe ausschlief3lich der technischen
Funktion der Schere diente, ndmlich dem Schneiden und Offnen von Krustentieren.

(38) 10/05/2021, R 440/2020-3, Handheld kitchen cutting appliances, § 27-28, 31.
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53
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Patent Angefochtenes Design

b) zu beurteilen, ob die Erscheinungsform eines bestimmten Merkmals mit einer
technischen Funktion in Zusammenhang stehen kdnnte, d. h. mit der Form oder
Position eines bestimmten Merkmals, die zur Erreichung des gewunschten
technischen Ergebnisses erforderlich ist.

So wurde beispielsweise in der Rechtssache Spray guns (part of -) [Spritzpistolen (Teil
von -)] (*) die Auffassung vertreten, dass eine Beschreibung der spezifischen Form und
Position einer Farbspritzdiise, die erforderlich ist, um eine gleichmafige Verteilung der
Farbe zu erreichen, ausreicht, um nachzuweisen, dass die Erscheinungsform
ausschlief3lich durch die technische Funktion der Spritzpistole bedingt ist.

/e

A 34

Patent Angefochtenes Design

c) die Bedeutung etwaiger Unterschiede zwischen den Zeichnungen und dem
angefochtenen Design zu bewerten.

So kann in der Zeichnung beispielsweise ein Gehause abgebildet sein, das sich hinsichtlich
der Form von dem im Design gezeigten unterscheidet, wahrend in der Beschreibung jedoch
darauf hingewiesen wird, dass sich die Form des Gehauses zwangslaufig aus den darin
enthaltenen Elementen ergibt. Geringfliigige Unterschiede im Erscheinungsbild des

(3%) 20/01/2020, R 865/2017-3, Spray guns (part of -), § 39.
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3.4.2

54

55

56

57

3.4.3

58

Gehauses reichen daher méglicherweise nicht aus, um das Argument zu entkraften, dass
es sich aus seiner technischen Funktion ergibt.

Informationen zur Verwendung des Erzeugnisses

Informationen zur Verwendung des Erzeugnisses, insbesondere technischer Art, kbnnen
dazu dienen, dessen Funktionsweise zu veranschaulichen. Diese Informationen konnen
aus der Beschreibung des Erzeugnisses, aus seinen Abbildungen und auch aus Videos,
die die Verwendung des Erzeugnisses zeigen, hervorgehen.

Der Nichtigkeitsantragssteller kann auch Artikel einreichen, die sich auf dasselbe Erzeugnis
wie das von dem angefochtenen Design abgedeckte Erzeugnis bezieht. Beispiel: Der
Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren beziiglich Fluid distribution equipment “° legte
einen Ausdruck einer Website vor, auf der ein Artikel mit dem Titel ,Bunch O Balloons will
revolutionise water fights“ [Bunch O Balloons wird Wasserschlachten revolutionieren] und
dem Untertitel ,The product fills multiple balloons with water simultaneously” [Mit dem
Produkt kénnen mehrere Luftballons gleichzeitig befullt werden] abgebildet ist. Die
Beschwerdekammer hat diesen Beleg berucksichtigt, um die Art des Erzeugnisses, in dem
das angefochtene Design verwendet wird, seine Zweckbestimmung sowie die technische
Funktion jedes einzelnen seiner Merkmale und ihrer Anordnung zu klaren.

Im Verfahren bezliglich Handheld kitchen cutting appliances *' legte der
Nichtigkeitsantragssteller Bildschirmfotos eines YouTube-Videos und Bilder von Scheren
und Nussknackern vor. Die Beschwerdekammer prifte diese Unterlagen und stellte
insbesondere fest, dass die Bildschirmfotos des YouTube-Videos die Verwendung eines
Erzeugnisses zeigten, das dem des angefochtenen Designs sehr ahnlich ist. Die Kammer
war jedoch der Ansicht, dass diese nicht ausreichten, um unter anderem festzustellen, dass
die in dem angefochtenen Design gezeigte Form der Scherengriffe ausschlieRlich durch
eine technische Funktion bedingt war.

In der Sache Glieder (Schienen fiir verletzte -) (*?) legte der Nichtigkeitsantragssteller
eine Erklarung des an der Gestaltung des Designs beteiligten Orthopadietechnikers vor,
um nachzuweisen, dass alle Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses ausschlieRlich
durch dessen technische Funktion bedingt seien. Das Gericht bestatigte die Feststellungen
der Kammer, wonach die Erklarung zwar die Funktionsweise des Erzeugnisses beschreibe,
daraus jedoch nicht der Schluss gezogen werden kdnne, dass alle einzelnen Merkmale
ausschlieBlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt seien.

Werbematerial
Werbematerial wie Kataloge und Broschiren, die sich in erster Linie auf die technischen

Merkmale des betreffenden Erzeugnisses beziehen, kann ein Hinweis darauf sein, dass bei
der Gestaltung nur technische Erwagungen eine Rolle spielten.

(0) 12/06/2019, R 1002/2018-3, Fluid distribution equipment; bestétigt durch 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution
equipment, EU:T:2020:543.

(41) 10/05/2021, R 440/2020-3, Handheld kitchen cutting appliances, § 26.

(*2) 03/09/2025, T-1102/23, Glieder (Schienen fiir verletzte -), EU:T:2025:820, § 40-47.
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59 Indem Verfahren bezliglich Labels (*°) stellte die Beschwerdekammer fest, dass zusétzlich
zu den Patenten, in denen die technische Funktion der Druckmarken beschrieben ist, der
Katalog eines Dritten das Zusammenwirken der Druckmarken auf dem Streifen und der
Sensoren des Druckers veranschaulichte; sie kam zu dem Schluss, dass diese Merkmale
des angefochtenen Designs ausschlieBlich durch die technische Funktion des
Erzeugnisses bedingt sind.

Teach-in dynamic

1. Position background 2. Move at least the mark
and background us!
the light spot.

60 In der Rechtssache Glieder (Schienen fiir verletzte -) (*) stellte die Kammer fest, dass
die bloRRe Tatsache, dass die Designinhaber in der Produktbeschreibung im Werbematerial
keine asthetischen Merkmale erwahnt hatten, nicht ausreichte, um nachzuweisen, dass bei
der Gestaltung des Designs ausschlieBlich technische Erwagungen eine Rolle gespielt
hatten.

344 Gutachten

61  Gutachten kénnen vom Nichtigkeitsantragssteller vorgelegt werden, um nachzuweisen,
dass die Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses ausschlief3lich durch
dessen technische Funktion bedingt waren.

62 In dem Verfahren beziglich Labels (*) reichte der Nichtigkeitsantragssteller zur
Unterstutzung seiner Behauptung, dass alle Merkmale des angefochtenen Designs
ausschliellich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt seien,
Sachverstandigengutachten ein. Insbesondere wurde geltend gemacht, dass die Farbe des
gelben Streifens und die Form der weillen, schlichten, rechteckigen Etiketten
ausschlie8lich durch technische Erwagungen bedingt seien. Die Beschwerdekammer
bericksichtigte diese Argumente, war jedoch der Ansicht, dass die Aussagen lediglich
belegten, dass die Verwendung der Farbe Gelb der gangigen Praxis in der betreffenden
Branche entspreche und dass die abgerundeten Kanten der rechteckigen Etiketten deren
Handhabung erleichterten. Daher konnte sie nicht feststellen, dass diese Merkmale nur
durch die technische Funktion der Etikettendruckrolle bedingt sind.

(#3) 15/05/2020, R 2413/2018-3, Labels; bestétigt durch 10/11/2021, T-443/20, Labels, EU:T:2021:767.

(*4) 25/09/2023, R 1499/2022-3, Glieder (Schienen fiir verletzte -), § 27, bestatigt durch 03/09/2025, T-1102/23, Glieder
(Schienen fur verletzte -), EU:T:2025:820, § 50-52.

(%) 15/05/2020, R 2413/2018-3, Labels, § 29.
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3.5

63

3.5.1

64

65

66

Vom Designinhaber vorgelegte Argumente und Beweismittel zum Nachweis,
dass andere Erwagungen eine Rolle gespielt haben (*¢)

Um die Behauptung zu widerlegen, dass alle Erscheinungsmerkmale des Designs
ausschliefllich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind, muss der
Designinhaber nachweisen, dass bei der Gestaltung des angefochtenen Designs auch
andere, insbesondere &sthetische Erwagungen eine Rolle gespielt haben (*). Die
haufigsten Beweismittel des Designinhabers sind schriftliche Erklarungen des Entwerfers
(3.5.1.), Beweismittel, die die Existenz alternativer Designs belegen (3.5.2.), aber auch
Sachverstandigengutachten  (3.5.3.), Werbematerial (3.5.4.), Hinweise auf
Auszeichnungen oder kommerziellen Erfolg (3.5.5.) oder die Berufung auf die besondere
Anordnung der Merkmale des Designs (3.5.6.).

Schriftliche Erklarungen des Entwerfers

Eine schriftliche Erklarung des Produktentwerfers ist nur von begrenztem Beweiswert, da
sie die personliche und subjektive Meinung dieses Entwerfers wiedergibt und der Entwerfer
ein personliches Interesse an der Giiltigkeit des Designs hat (*¢). Daher sollte der Inhalt
dieser Erklarung durch weitere Belege aus einer unabhangigen Quelle untermauert
werden.

In der Rechtssache Fluid distribution equipment (“°) hat die Kammer die Aussagen des
Entwerfers geprift, wonach das Erscheinungsbild des angefochtenen Designs so gewahlt
wurde, dass es elegant und flr die Nutzer ansprechend wirkt, und dass alternative Designs
existierten. Die Kammer vertrat jedoch die Ansicht, dass derartige Erklarungen nicht
hinreichten, um nachzuweisen, dass die Merkmale nicht ausschliel3lich durch die
technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind.

In &hnlicher Weise war die Kammer in der Rechtssache Water purifiers (°°) der
Auffassung, dass die Aussagen des Entwerfers, denen zufolge asthetische Erwagungen
bei der Gestaltung des Erzeugnisses eine Rolle spielten, nicht ausreichten, um die
Behauptungen des Nichtigkeitsantragsstellers zu widerlegen. Das Gericht schloss sich der
Auffassung der Beschwerdekammer an, dass die Aussage, wonach ,das angefochtene
Design aufgrund seiner schlichten und einfachen Form gewéhlt wurde”, nicht ausreichte,
um die nach Prifung der Patentunterlagen getroffene Feststellung infrage zu stellen, dass
alle Erscheinungsmerkmale des streitigen Erzeugnisses ausschlieBlich durch dessen
technische Funktion bedingt seien.

(*6) Wahrend im Fall DOCERAM von ,Erwédgungen anderer Art als (...) [dem] Erfordemis, dass dieses Erzeugnis seine
technische Funktion erfiillt* die Rede ist, stiitzen sich Designinhaber in der Praxis im Wesentlichen auf Belege fir
asthetische Erwagungen. Daher steht dieser spezielle Aspekt im Mittelpunkt des Berichts.

(#7) 15/01/2025, T-1064/23, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2025:8, § 108.

(*8) 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543, § 100. Fir den Ausnahmefall, dass die
Erklarung des Entwerfers zur Stitzung des Anspruchs gemafR Artikel 9 Absatz 1 UDV eingereicht wird, siehe:
03/09/2025, T-1102/23, Glieder (Schienen fur verletzte - ), EU:T:2025:820, § 40-47.

(%) 12/06/2019, R 1002/2018-3, Fluid distribution equipment, § 29, 35-36; bestatigt durch 18/11/2020, T-574/19, Fluid
distribution equipment, EU:T:2020:543.

(59) 26/02/2020, R 740/2018-3, Water purifiers, § 29
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67 Hingegen bestatigte das Gericht in der Rechtssache Masques de plongée (*') die
Entscheidung der Kammer, den Erklarungen des Designinhabers, in denen der
Gestaltungsprozess des angefochtenen Designs beschrieben wurde, Beweiskraft
beizumessen. Der Grund daflr war, dass die Erklarungen durch andere Beweise
untermauert wurden, die zeigten, dass asthetische Erwagungen tatsachlich eine Rolle
gespielt haben, wie z. B. die lllustration des vor der Anmeldung des angefochtenen Designs
verwendeten Prototyps oder Werbematerial zur Konzeption der Maske.

3.5.2  Alternative Designs, die dieselbe technische Funktion erflllen

68 Der EuGH stellte in der Rechtssache DOCERAM (%?) klar, dass die bloRe Existenz von
alternativen Designs, die dieselbe technische Funktion erfillen, fir sich genommen die
Feststellung, dass alle Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschlie3lich durch
seine technische Funktion bedingt sind, nicht ausschliefen kann. Mit anderen Worten
bedeutet die bloRe Tatsache, dass es alternative Designs gibt, nicht, dass die
Erscheinungsform eines Designs durch andere als technische Erwagungen bedingt ist (*3).

69 Dariber hinaus bestatigte der EuGH in der Rechtssache Papierfabriek Doetinchem (°4),
dass das Bestehen alternativer Designs, die dieselbe technische Funktion erflllen, einer
der objektiven Umstande ist, die bei der Beurteilung der Frage zu berucksichtigen sind, ob
die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschliellich durch seine technische
Funktion bedingt sind. Der Gerichtshof stellte ferner klar, dass dieser Grundsatz
unabhangig vom Eigentum an den alternativen Designs gilt, d. h., wenn die alternativen
Designs Eigentum des Inhabers des angefochtenen Designs sind.

70 Dennoch kann das Bestehen alternativer Formen ein wichtiger Hinweis darauf sein, dass
bei der Wahl der Merkmale andere Erwagungen als die technische Funktion des
Erzeugnisses eine Rolle gespielt haben. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine
vergleichende Prufung einen Abstand zwischen der Form, fur die Designschutz
beansprucht wird, und den alternativen Formen zeigt, mit denen dasselbe technische
Ergebnis erzielt werden soll. In diesem Zusammenhang stellte das Gericht in der
Rechtssache Posts (*°) klar, dass das Vorhandensein alternativer Designs andere
vorgelegte Beweismittel, wie Sachverstandigengutachten, untermauern kann.

71  Inder Rechtssache Water purifiers (%) stellte das Gericht in Einklang mit der Rechtssache
DOCERAM fest, dass die Tatsache, dass ein alternatives Design auf dem Markt angeboten
wird, einer der zu berlcksichtigenden Faktoren ist, flr sich genommen aber nicht ausreicht,
um den technischen Charakter des Designs zu widerlegen. Dieser Ansatz wurde vom
Gericht in der Rechtssache Masques de plongée (%) bestatigt, in der das Gericht die
Erklarung der Kammer validierte, dass das Vorhandensein alternativer Designs, die
dieselbe technische Funktion erflllen, als objektiver Umstand, der fir die Beurteilung
gemal Artikel 9 Absatz 1 UDV relevant ist, zu berticksichtigen ist, auch wenn dies nicht
entscheidend sein kann.

(51) 04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565, § 50-51.

(52) 08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172, § 32, 37.

(58) 15/01/2025, T-1064/23, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2025:8, § 83.
(54) 02/03/2023, C-684/21, Papierfabriek Doetinchem, EU:C:2023:141, § 21, 23.

(%) 19/10/2022, T-231/21, Posts, EU:T:2022:649, § 45.

(56) 26/01/2022, T-325/20, Water purifiers, EU:T:2022:23, § 69-70.

(57) 04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565, § 42.

Seite 21 von 26



R EVIPO

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

BESCHWERDEKAMMERN

3.5.3

72

73

3.54

74

75

3.5.5

76

77

Gutachten

Es kénnen Gutachten vorgelegt werden, um zu belegen, dass bei der Entwicklung des
Designs auch andere Aspekte, wie beispielsweise asthetische Erwagungen, eine Rolle
gespielt haben.

In der Rechtssache Posts (%) legte der Inhaber des Designs Sachverstandigengutachten
vor, die seine Behauptung unterstitzen sollten, dass die Form des Designs nach dem
Kriterium der Verbesserung der Erscheinungsform des Erzeugnisses gewahlt worden war.
Zwar bestatigen die Gutachten die wichtige Rolle technischer Erwagungen fir den
Gestaltungsprozess, doch weisen sie alle darauf hin, dass bei der Gestaltung einiger
Merkmale des angefochtenen Designs auch visuelle Aspekte berticksichtigt wurden, was
die Bedeutung asthetischer Eigenschaften bei der Gestaltung von Sicherheitszaunpfosten
— einschlieBlich des angefochtenen Designs — verdeutlicht.

Werbematerial

Werbematerial wie Kataloge und Broschiren kann ebenfalls vorgelegt werden, um den
Nachweis dafir zu erbringen, dass asthetische Erwagungen bei der Gestaltung des
betreffenden Designs eine (entscheidende) Rolle gespielt haben. Dieses Material ist vor
allem dann hilfreich, wenn es das visuelle Erscheinungsbild und die &asthetischen
Eigenschaften des Erzeugnisses hervorhebt, um zu beweisen, dass andere als rein
technische, insbesondere asthetische Erwagungen die Wahl der entsprechenden
Merkmale beeinflusst haben. Diese Beweismittel reichen jedoch fur sich genommen
moglicherweise nicht aus, um die Zweifel am rein technischen Charakter der
Erscheinungsmerkmale des angefochtenen Designs auszuraumen.

Es gibt allerdings keine Rechtsprechung, in der Werbematerial bei der Beweiswlirdigung
eine entscheidende Rolle gespielt hatte.

Auszeichnungen, kommerzieller Erfolg

Die Tatsache, dass das betreffende Erzeugnis einen Designpreis erhalten hat oder
zumindest zu den Nominierten gehorte, l1&sst darauf schlieen, dass bei seiner Gestaltung
ein asthetisches Element eine Rolle gespielt hat, insbesondere wenn durch Beweise belegt
wird, dass asthetische Erwagungen Teil der Kriterien flr die Vergabe des Preises waren.
In der Rechtssache Maques de plongée (*°) bestatigte das Gericht, dass die Tatsache,
dass das angefochtene Design Auszeichnungen erhalten hat, ein objektiver relevanter
Umstand ist, der gemaR dem Urteil in der Rechtssache DOCERAM berucksichtigt werden
sollte.

Allerdings ist bei der Bewertung von Auszeichnungen, die nicht speziell die Gestaltung des
Erzeugnisses wurdigen, Vorsicht geboten, da nachgewiesen werden sollte, dass das
Erscheinungsbild dieses Erzeugnisses eines der relevanten Kriterien fur die Vergabe des

(58) 15/02/2021, R 2068/2019-3, Posts, § 34-35, 40.
(5%) 04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565, § 57.
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Preises war. So hinderte beispielsweise in der Sache Fluid distribution equipment (°°)
die Tatsache, dass der Designinhaber Preise flr seine Erzeugnisse gewann, die Kammer
nicht daran, zu der Auffassung zu gelangen, dass alle Merkmale nur durch eine technische
Funktion bedingt waren.

78 Ebenso reicht der kommerzielle Erfolg des betreffenden Erzeugnisses nicht aus, um zu
belegen, dass bei dessen Entwicklung asthetische Aspekte beriicksichtigt wurden. Der
Erfolg eines Erzeugnisses auf dem Markt bedeutet nicht, dass sich der Entwerfer von
Erwagungen leiten lie}, die nicht ausschliellich mit der Notwendigkeit der Erflllung der
technischen Funktion des Erzeugnisses zusammenhangen (*').

3.5.6  Anordnung der Merkmale

79 Der Designinhaber kann geltend machen, dass bei der besonderen Anordnung der
Merkmale des angefochtenen Designs andere Erwagungen eine Rolle gespielt haben. In
solchen Fallen muss der Designinhaber Nachweise zur Stltzung seiner Anspruchs
vorlegen. Dennoch gibt es keine Rechtsprechung, die bestatigt, dass die Anordnung der
Merkmale fur sich genommen bei der Beurteilung eine entscheidende Rolle spielen kénnte.

80 Beispielsweise argumentierte der Designinhaber in der Rechtssache Fluid distribution
equipment (%), dass es die besondere Anordnung der funktionalen Merkmale sei, die
zeige, dass bei der Gestaltung des Erzeugnisses andere Erwagungen als die durch die
technische Funktion des Erzeugnisses bedingten eine Rolle spielten. Das Gericht stellte
fest, dass eine bestimmte Anordnung ansonsten rein funktionaler Merkmale Schutz
genielden konnte, wies den Antrag jedoch als unbegrindet zurlick, da das angefochtene
Design nicht von dem zuvor eingereichten Patent abweiche und alle seine
Erscheinungsmerkmale durch die technische Funktion bedingt seien.

81 Ebenso machte der Designinhaber in der Sache Remote controls [wireless]
(Accessories for -) (%%) geltend, dass die Anordnung der Merkmale auf asthetischen
Erwagungen beruhe, insbesondere darauf, das Bauteil unsichtbar zu machen, wenn das
Produkt in seiner Verpackung untergebracht ist. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die
vorgelegten Beweise nicht belegten, dass asthetische Erwagungen eine Rolle spielten,
zumal — entgegen den Behauptungen des Designinhabers — das Bauteil nicht immer
unsichtbar war, auch nicht, wenn es sich in seiner Verpackung befand. Dieses Argument
wurde daher zurlickgewiesen.

4 Schlussfolgerungen

82 Die Analyse der Rechtsprechung zeigt, dass innerhalb der Kammer und im Einklang mit
der Rechtsprechung der EU-Gerichte eine einheitliche Linie besteht, wonach ein Design
gemal Artikel 9 Absatz 1 der UDV nur dann fur nichtig erklart werden kann, wenn
festgestellt wird, dass alle Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses ausschlieR3lich durch

(6°) 12/06/2019, R 1002/2018-3, Fluid distribution equipment.

(8") 18/11/2020, Fluid distribution equipment, T-574/19, EU:T:2020:543102, § 102.

(62)12/06/2019, R 1002/2018-3, Fluid distribution equipment; bestatigt durch 18/11/2020, T-574/19, Fluid distribution
equipment, EU:T:2020:543, § 2426, 94-96.

(8%) 15/01/2025, T-1064/23, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2025:8, § 95.
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dessen technische Funktion bedingt sind. Folglich stehen die Entscheidungen der Kammer
im Einklang mit der Rechtsprechung der Unionsgerichte und insbesondere mit dem Urteil
in der Rechtssache DOCERAM.

Zur Wahrung der Einheitlichkeit kénnen die folgenden Schlussfolgerungen gezogen
werden.

(i) Die Erscheinungsmerkmale des angefochtenen Designs, anhand derer die
technische Funktion zu beurteilen ist, sollten von Amits wegen unter
Berucksichtigung der diesbezlglichen Ausfihrungen der Parteien ermittelt
werden.

(i)  Fur die Zwecke von Artikel 9 Absatz 1 UDV als Nichtigkeitsgrund muss der
Nichtigkeitsantragssteller nachweisen, dass alle Merkmale des Designs
ausschlieB3lich durch eine technische Funktion bedingt sind. Wenn nur ein Merkmal
nicht durch die technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses bedingt ist,
kann das Design nicht aus diesem Grund flr nichtig erklart werden.

(i) Das Vorliegen eines Patents (oder eines Gebrauchsmusters) fir dasselbe
Erzeugnis beweist nicht automatisch die technische Funktion der
Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses. Wenn ein Nichtigkeitsantragssteller
Patentunterlagen zur Untermauerung seines Anspruchs vorlegt, sollte die Analyse
auf einer eingehenden Prufung dieser Unterlagen, einschliellich der zugehdrigen
Zeichnungen und der zugehdrigen Beschreibung, beruhen.

(iv) Bei der Beurteilung von Artikel 9 Absatz 1 UDV missen Farben in Bezug auf das
Merkmal beurteilt werden, bei dem sie angewandt werden. Wenn jedoch
nachgewiesen wurde, dass die Farben aus der Verwendung von 3D-
Modellierungssoftware stammen, sind diese Farben nicht Teil des Designs und
werden nicht gemaf Artikel 9 Absatz 1 UDV bewertet.

(v) Ist das Dbetreffende Erzeugnis komplexer Natur, so kdnnen die
Erscheinungsmerkmale mit den einzelnen Bestandteilen Ubereinstimmen, ohne
dass weitere Merkmale innerhalb dieser einzelnen Teile identifiziert werden
muassen.
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Anhang
Liste der gepriuften Falle

EuGH und EuG

21/09/2017, C-361/15 P & C-405/15 P, Shower drains, EU:C:2017:720
08/03/2018, C-395/16, DOCERAM, EU:C:2018:172
02/03/2023, C-684/21, Papierfabriek Doetinchem, EU:C:2023:141

09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117

16/02/2017, T-828/14 & T-829/14, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2017:87
04/07/2017, T 90/16, Measuring instruments, apparatus and devices, EU:T:2017:464
23/10/2018, T-672/17, Cot bumpers, EU:T:2018:707

18/11/2020, T 574/19, Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543 (%4)

24/03/2021, T 515/19, Building blocks from a toy building set, EU:T:2021:155
10/11/2021, T-443/20, Labels, EU:T:2021:767

26/01/2022, T-325/20, Water purifiers, EU:T:2022:23

19/10/2022, T-231/21, Posts, EU:T:2022:649

30/11/2022, T-611/21, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2022:739
15/01/2025, T-1064/23, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2025:8
15/01/2025, T-1065/23, Remote controls [wireless] (Accessories for -), EU:T:2025:9
04/06/2025, T-1060/23, Masques de plongée, EU:T:2025:565

04/06/2025, T-1061/23, Masques de plongée, EU:T:2025:566

03/09/2025, T-1102/23, Glieder (Schienen fur verletzte - ), EU:T:2025:820

Beschwerdekammern

04/04/2019, R 1270/2018-3, Hinges

10/04/2019, R 31/2018-3, Building blocks from a toy building set
12/06/2019, R 1002/2018-3, Fluid distribution equipment
20/01/2020, R 865/2017-3, Spray guns (part of -)

26/02/2020, R 740/2018-3, Water purifiers

12/03/2020, R 1484/2018-3, Battens

12/03/2020, R 1485/2018-3, Battens

17/03/2020, R 2664/2017-3, Shower drains

02/04/2020, R 510/2019-3, Part of heating systems

15/05/2020, R 2413/2018-3, Labels

02/06/2020, R 896/2019-3, Seats

07/12/2020, R 69/2019-3, Elektrische Steckverbinder
15/02/2021, R 2068/2019-3, Posts

10/05/2021, R 440/2020-3, Handheld kitchen cutting appliances
09/06/2021, R 1003/2018-3, Fluid distribution equipment

(64) Die folgenden Urteile bestatigen und wenden das erste Urteil T-574/19 Fluid distribution equipment, EU:T:2020:543
(im Bericht zitiert) an: 29/03/2023, T-505/21, Fluid distribution equipment, EU:T:2023:174; 29/03/2023, T-535/21, Fluid
distribution equipment, EU:T:2023:175; 29/03/2023, T-545/21, Fluid distribution equipment, EU:T:2023:176;
29/03/2023, T-555/21, Fluid distribution equipment, EU:T:2023:177; 29/03/2023, T-575/21, Fluid distribution
equipment, EU:T:2023:178; 29/03/2023, T-576/21, Fluid distribution equipment, EU:T:2023:179; 29/03/2023, T-
577/21, Fluid distribution equipment, EU:T:2023:180; 29/03/2023, T-578/21, Fluid distribution equipment,
EU:T:2023:181; 29/03/2023, T-588/21, Fluid distribution equipment, EU:T:2023:182.
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16/06/2021, R 1004/2018-3, Fluid distribution equipment

16/06/2021, R 1011/2018-3, Fluid distribution equipment

05/07/2021, R 1070/2020-3, Remote controls [wireless] (Accessories for -)

14/07/2021, R 1072-2020-3, Remote controls [wireless] (Accessories for -)

09/12/2021, R 50/2017-3 and R 50/2017-3, Dispositivo di movimentazione

03/02/2022, R 2059-2019-3, R 2060/2019-3, R 2061/2019-3 und R 2062/2019-3,
Schneidebretter

16/03/2022, R 24/2021-3, Readers for payment device

30/05/2022, R 1524/2021-3, Building blocks from a toy building set

16/09/2022, R 1866/2021-3, Loading pallets

28/09/2022, R 485/2021-3, Befestigungsmittel

13/12/2022, R 605/2021-3, Tondeuses a cheveux (partie de -)

16/02/2023, R 878/2022-3, Striimpfe

01/03/2023, R 2414/2018-3, R 2415/2018-3, R 2416/2018-3 und R 2417/2018-3, Labels
12/06/2023, R 2068/2019-3, Posts

04/08/2023, R 2/2023-3, R 14/2023-3, R 15/2023-3 und R 49/2023-3, Public toilets; Outdoor
toilet

11/08/2023, R 1731/2022-3 und R 1732/2022-3, Masques de plongée

25/09/2023, R 1499/2022-3, Glieder (Schienen flr verletzte - )

13/12/2023, R 2289/2022-3, Educational toys

26/02/2024, R 1459/2023-3, Fluid distribution equipment

28/02/2024, R 861/2023-3 und 0862/2023-3, Parasols (partie de -)

05/03/2024, R 2163/2022-3, Baumaterialien

11/03/2024, R 1348/2023-3, Cardboard boxes [packaging]

19/03/2024, R 422/2023-3 und R 494/2023-3, Conteneurs

31/07/2024, R 2427/2023-3, Purses

02/09/2024, R 420/2023-3, Paneles

09/09/2024, R 29/2018-3 und R 30/2018-3, Building blocks from a toy building set
03/03/2025, R 131/2024-3, Dispositifs de levage

04/06/2025, R 204/2024-3, Weighing apparatus and instruments

22/07/2025, R 789/2024-3, Cable seals; binding elements; fasteners; couplings; click
elements

22/08/2025, R 2089/2024-3 und R 2328/2024-3, Blumenbehalter (Satz von -), Pflanzgefalie
(Satz von -), Pflanzentrége (Satz von -), Blumentopfe (Satz von -) (anhangig vor dem EuG
unter dem Aktenzeichen T-739/25)
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