Designrecht

Schutzfihigkeit eines Designs dessen Darstellungen verschiedene

Ausfithrungsformen eines Erzeugnisses erkennen lassen —
Bundesgerichtshof, Beschliisse vom 20. Dezember 2018, Az. 1 ZB 25/18 —

Sporthelin und 1 ZB 26/18 — Sportbrille

Berichtet von Dr. Philipe Kutschke und Vera Mogk

In zwei wegweisenden — und rich-
tungsindernden — Entscheidungen
fiihrt der Bundesgerichtshof die
Tendenz der letzten Jahre fort: Die
Wiedergaben eines Designs miissen
im Interesse der Rechtssicherheit
Dritter klar und eindeutig erkennen
lassen, was durch das betreffende
Design genau geschiitzt wird. Damit
sind nun auch in Deutschland der
bisher sehr schutzfihigkeitsfreund-
lichen Auslegung von Wiedergaben
eines Designs deutlichere Grenzen
gesetzt als bisher (vgl. auf européi-
scher Ebene bereits EuGH, Urteil vom
5.7.2018, C-217/17 P — Mast-Jdager-
meister). Kern der beiden Verfahren,
die bereits Ende letzten Jahres vom
Bundesgerichtshof entschieden, aber
erst jetzt veroffentlicht wurden, war
jeweils die Frage, ob ein eingetra-
genes Design, dessen Wiedergaben
verschiedene Ausfiihrungsformen
eines Erzeugnisses zeigen, im Sinne
der bisherigen ,,Schnittmengenthe-
orie“ des Bundesgerichtshofs (vgl.
BGH, Urteil v. 15.2.2001,

1ZR 333/98 — Sitz-Liegemobel)
rechtsbestindig, oder im Sinne der
europiischen Linie nichtig sind. Der
Bundesgerichtshof entschied sich
fiir letzteres und hat seine bisherige
Rechtsprechung damit aufgegeben.

Sachverhalt

Gegenstand der beiden Entscheidungen des
1. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs waren
zwei Einzeldesigns derselben Inhaberin.
Fiir das am 28. Februar 2008 angemel-
dete und am 16. Juli 2008 eingetragene
deutsche Design Nr. 402008001032-0001
(nachfolgend: ,,Sporthelm-Design®) hatte
die Designinhaberin sieben Wiedergaben
hinterlegt, jeweils Schwarz-WeiB-Fotogra-
fien. Diese sieben Wiedergaben zeigten zwar
jeweils einen Sporthelm. Jedoch wiesen die
gezeigten Sporthelme jeweils unterschied-
liche Merkmale auf (z. B. unterschiedliche
Beriemung, mit oder ohne Reiterknopf,
verschiedene Farbkontraste und Dekore).
Fiir das zweite, ebenfalls am 28. Februar
2008 angemeldete, aber erst am 23. Juli
2008 eingetragene deutsche Design Nr.
402008001031-0001 (nachfolgend: ,Sport-
brillen-Design®) hatte die Designinhaberin
fiinf Wiedergaben hinterlegt, ebenfalls
jeweils Schwarz-WeiB-Fotografien. Diese
zeigten jeweils eine Skibrille bzw. Elemente
einer Skibrille. Indes zeigten die einzelnen
Wiedergaben Skibrillen mit unterschiedli-
chen Farbgebungen, also wiederum nicht
ein und dasselbe Erzeugnis. Sowohl bei
dem Sporthelm-Design als auch bei dem
Skibrillen-Design hatte die Anmelderin also
verschiedene Sporthelme bzw. Skibrillen als
ein einziges Design angemeldet.
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Die Antragstellerin hatte beziiglich beider
Designs die Feststellung der Nichtigkeit
mit der Begriindung beantragt, ihnen fehle
jeweils die Schutzfahigkeit, weil sie keinen
einheitlichen Schutzgegenstand erkennen
lieBen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte
die Antrage zuriickgewiesen. Die dagegen
gerichteten Beschwerden der Antragstel-
lerin zum Bundespatentgericht hatten
ebenfalls keinen Erfolg.

Im Hinblick auf das Sporthelm-Design hatte
das Bundespatentgericht angenommen,
dass die sieben Wiedergaben des Designs
zwar tatsichlich sieben unterschiedliche
Helme zeigten, und dass die Unterschiede
auch den jeweiligen dsthetischen Gesamt-
eindruck bestimmten. Dennoch bejahte es
— im Lichte der bisherigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs — die Schutzfahig-
keit mit der Begriindung, der Schutzgegen-
stand des Sporthelm-Designs kénne durch
Bildung einer Schnittmenge der unter-
schiedlichen Merkmale bestimmt werden
(sog. ,Schnittmengentheorie®). Alle Wie-
dergaben des Sporthelm-Designs stimmten
insoweit iiberein, als sie jeweils eine iden-
tisch geformte Helmschale aufwiesen.

Mit einer dhnlichen Begriindung bejahte
das Bundespatentgericht auch die Schutzfa-
higkeit des Sportbrillen-Designs. Insoweit
ging das Bundespatentgericht allerdings
zunichst sogar davon aus, dass die hin-
terlegten Darstellungen verschiedene
Ansichten eines einheitlichen Erzeug-
nisses darstellten. Die unterschiedliche
Farbgebung stehe dem nicht entgegen,
denn es werde Schutz fiir einen abstrakten
Hell-Dunkel-Kontrast von zwei konkreten
Grautonen beansprucht. Selbst wenn man
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demgegeniiber davon ausginge, dass die
Abbildungen 1 bis 3 zwei verschiedene
Skibrillen und die Abbildungen 4 und 5
selbsténdige, dem Designschutz zuging-
liche Rahmenteile einer Brille zeigten,
lasse das Design gleichwohl einen einheit-
lichen Schutzgegenstand erkennen. Dafiir
miissten wiederum lediglich die {iberein-
stimmenden Merkmale der Abbildungen
als Schnittmenge definiert werden. Im
vorliegenden Fall lieBen die Abbildungen
1 bis 3 eine Brille mit einem tibereinstim-
mend geformten Brillenrahmen erkennen.
Die Abbildungen 4 und 5 dienten nur der
Erlduterung des zweiteiligen Aufbaus des
Brillenrahmens.

Mit ihren Rechtsbeschwerden verfolgte die
Antragstellerin ihre Antrage auf Feststel-
lung der Nichtigkeit der beiden Designs
weiter — in beiden Fillen mit Erfolg.

Die Entscheidungen des BGH

Der Senat gibt den beiden Rechtsbeschwer-
den statt und hebt mit iiberzeugender
Begriindung beide Entscheidungen des
Bundespatentgerichts auf. Nachdem dem
Bundesgerichtshof eine Sachentscheidung
allerdings verwehrt ist, verweist es beide
Verfahren zuriick an das Bundespatentge-
richt (§ 23 Abs. 5 DesignG i.V.m. § 108 Abs.
1 PatG). Angesichts der wenig Spielraum
lassenden Begriindung des Bundesge-
richtshofs wird dieses wohl beide Designs
fiir nichtig erklaren.

Ausgangspunkt des Bundesgerichtshofs ist

die Feststellung, dass die Schutzfahigkeit

eines Designs nach § 1 Nr. 1 DesignG zwei-

erlei verlangt: Zum einen muss ein Design

die Erscheinungsform eines , Erzeugnisses®

im Sinne von § 1 Nr. 2 DesignG zum Gegen- 2
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stand haben, also eines industriellen oder
handwerklichen Gegenstands (dies war
vorliegend bzgl. beider Designs unproble-
matisch zu bejahen). Zum anderen darf von
einem einzigen Design — soweit es keine
Abstrahierungen aufweist — auch nur die
Erscheinungsform ,eines“ Erzeugnisses
erfasst werden (und nicht mehrerer), weil
sich anderenfalls der Gegenstand des
Designschutzes nicht eindeutig bestimmen
lasst. Ist eine dieser beiden Vorausset-
zungen nicht erfiillt, ist das Design nach

§ 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig.

Insoweit bestatigt der Senat zunachst seine
bisherige Rechtsprechung (vgl. BGH, Urteil
v. 8.3.2012, I ZR 124/10 — Weinkaraffe),
wonach die Anmeldung eines Designs nicht
nur eine Verfahrenshandlung, sondern auch
eine Willenserklarung ist. Enthélt eine Ein-
zelanmeldung mehrere Darstellungen eines
Designs und ist fraglich, ob die Anmel-
dung des Designs die Erscheinungsform
seines” Erzeugnisses wiedergibt, ist der
Schutzgegenstand deshalb zunichst durch
Auslegung zu ermitteln. Allerdings sind der
schutzfihigkeitsfreundlichen Auslegung
nunmehr im Sinne der Rechtssicherheit

fiir Dritte klarere Grenzen gesetzt: Aus den
Wiedergaben muss danach klar zu erkennen
sein, wofiir genau der Anmelder Schutz
beansprucht. Sofern keine dahingehende,
eindeutige Auslegung moglich ist, ist das
Design irreparabel nichtig. Bei der Ausle-
gung ist zudem nicht auf die Intention des
Designers, des Anmelders oder des infor-
mierten Benutzers abzustellen, sondern
allein auf den Empfangerhorizont der Fach-
kreise des betreffenden Sektors. Erfreulich
ist in diesem Zusammenhang die (dem
Grunde nach wiederholte, vgl. BGH, Urteil
v. 8.3.2012, I ZR 124/10 — Weinkaraffe) aus-
driickliche Feststellung des BGH, dass bei
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der Auslegung nicht nur die Wiedergaben
selbst, sondern insbesondere auch die fol-
genden Umsténde zu beriicksichtigen sind:
die (fakultative) Beschreibung der Wieder-
gaben, die (obligatorische) Erzeugnisangabe
und das (fakultative) Verzeichnis mit der
Warenklasse bzw. den Warenklassen, in

die das Design einzuordnen ist.

Unter Hinweis auf die notwendige Rechts-
sicherheit fiir Dritte und den Grundsatz
der Registerklarheit, zeigt der Senat die
Grenzen einer validitatsfreundlichen Ausle-
gung auf und gibt (endlich) seine bisherige
sog. ,Schnittmengentheorie” auf (vgl. BGH,
Urteil v. 15.2.2001, I ZR 333/98 — Sitz-
Liegemdébel), die das Bundespatentge-
richt seinen beiden Entscheidungen noch
zugrunde gelegt hatte. Nach den beiden
vorliegenden Entscheidungen kann also in
Fallgestaltungen, bei denen mehrere Dar-
stellungen eines im Wege der Einzelanmel-
dung angemeldeten Designs verschiedene
Ausfiihrungsformen eines Erzeugnisses mit
unterschiedlichen Merkmalen zeigen, der
Schutzgegenstand nicht mehr durch Bildung
einer Schnittmenge der allen Darstellungen
gemeinsamen Merkmale gebildet werden.
Stattdessen ist es fiir nichtig zu erklaren.
Zur Begriindung fiihrt der Senat aus, dass
ein solcher, im Wege der Abstraktion gebil-
deter Schutzgegenstand allein in der Vor-
stellung des Betrachters existiert. Gegen-
stand des Designschutzes konnen jedoch
allein die in der Designanmeldung sichtbar
wiedergegebenen Merkmale sein (§ 37

Abs. 1 DesignG). Auch ist dem Gebot der
Registerklarheit nicht hinreichend geniigt,
wenn der beanspruchte Schutzgegenstand
in mehreren gedanklichen Schritten aus
den Darstellungen im Register erschlossen
werden muss.
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Vor diesem Hintergrund hielt die Auslegung seiner bisherigen Rechtsprechung). Unter
der beiden angegriffenen Designanmel- starkerer Beachtung des Gesetzeswortlauts
dungen durch das Bundespatentgericht der =~ kommt der Senat ndmlich konsequenter-
Nachpriifung durch den Bundesgerichtshof ~ weise zu dem Ergebnis, dass die Wieder-
nicht stand. Der Senat stellt in Bezug auf gaben der jeweiligen Designs nicht die
das Sporthelm-Design zunachst fest, das Erscheinungsform ,eines” Erzeugnisses
Bundespatentgericht habe rechtsfehler- wiedergeben und beide Designs daher man-
frei angenommen, dass die hinterlegten gels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands
Abbildungen sieben verschiedene Helme fiir nichtig zu erkldren sind.
und nicht sieben verschiedene Ansichten
eines Helms zeigen. Auch betreffend das Immerhin betont der Senat allerdings
Sportbrillen-Design sei das Bundespatent- abermals, dass bei Schwarz-WeiB-Fotogra-
gericht zu Recht davon ausgegangen, die mit  fien, die einen Farbkontrast in Graustufen
der Anmeldung eingereichten Abbildungen zeigen, der daraus ersichtliche Hell-Dunkel-
lieBen mehrere miteinander unverein- Kontrast zwar fiir den Schutzgegenstand
bare Merkmale der Erscheinungsform des beachtlich ist, eine konkrete Farbgebung
abgebildeten Erzeugnisses erkennen. Indes ~ hingegen nicht Schutzgegenstand sei
korrigiert der Bundesgerichtshof gleichwohl  (insoweit bleibt es eben doch zuléssig, dass
das Ergebnis der beiden Entscheidungen durch ein Design mehr als ,ein“ Erzeugnis
des Bundespatentgerichts (unter Aufgabe geschiitzt wird).
Anmerkungen
Es ist sehr zu begriifien, dass der Bun- einer validitdtsfreundlichen Auslegung
desgerichtshof durch seine beiden Ent- (vgl. EuGH, Urteil v. 5.7.2018, C-217/17 P —
scheidungen nunmehr klarstellt, dass die Mast-Jdgermeister).
Auslegung von Designanmeldungen nur
so weit gehen kann, als der der Rechtssi- Erfreulich ist auch die erneute (vgl. bereits
cherheit dienende Grundsatz der Register- BGH, Urteil v. 8.3.2012, I ZR 124/10 —
klarheit gewahrt bleibt. Die Aufgabe seiner Weinkaraffe) ausdriickliche Feststellung
»Schnittmengentheorie” war folgerichtig des BGH — ebenfalls im Einklang mit der
und iiberfallig. Rechtsprechung des EuG und des EuGH
(vgl. beispielsweise EuGH, Urteil v. 8.3.2018,
Mit dieser Rechtsprechungsinderung C-395/16 — DOCERAM/CeramTec; EuGH,
befinden sich die beiden Entscheidungen Urteil vom 20.10.2011, C-281/10 —
in einer Linie mit der jiingsten Rechtspre- PepsiCo) —, dass bei der Auslegung eines
chung des Européischen Gerichtshofs, Designs (Gleiches gilt bei einem Gemein-
insbesondere dessen ,Mast-Jagermeister®- schaftsgeschmacksmuster) nicht nur
Entscheidung. Auch wenn das europaische die Wiedergaben, sondern auch weitere
Designregime hinsichtlich der Art und Umstinde auBerhalb des Registers zu
Anzahl der Wiedergaben vergleichsweise beriicksichtigen sind (wie z. B. die tatsich-
liberal ist, gibt es auch dort Grenzen lichen, gemaB den Designs hergestellten 4
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Erzeugnisse). Es bleibt abzuwarten, ob
dieser Auslegungshorizont von den Amtern
und Gerichten nun konsequenter umgesetzt
und angewendet wird, als bisher. Abzu-
warten bleibt insoweit zudem, inwieweit
die vom EuGH aufgestellte Anforderung
konsequent angewendet wird, dass sich aus
den Wiedergaben nicht nur ergeben muss,
was durch das Design geschiitzt wird, son-
dern auch, was nicht (vgl. EuGH, Urteil v.
5.7.2018, C-217/17 P — Mast-Jdgermeister).

Gleichzeitig verdeutlichen die beiden Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofs auch
die Tiicken ungepriifter Schutzrechte und
die Notwendigkeit, bereits bei der Anmel-
dung von Designs strategisch und sorgfiltig
vorzugehen. Nachdem bereits in den letzten
fiinf Jahren durchschnittlich etwa 10 % der
angemeldeten deutschen Designs (und im
Mittel 5 % der Gemeinschaftsgeschmacks-
muster) aufgrund der Uberpriifung durch
das Amt nicht zur Eintragung gelangt sind,
diirften die beiden vorliegenden Entschei-
dungen die Zuriickweisungsquote bzw. die
Nichtigkeitsquote womoglich noch etwas
erhohen. Immerhin: Auch wenn es sich

bei einem Design bzw. Gemeinschaftsge-
schmacksmuster um ein eingetragenes
Schutzrecht handelt, dass im Rahmen

des Anmeldeverfahren nur eingeschrankt
iiberpriift wird, so priift jedenfalls das
EUIPO unter anderem, ob die eingereichten
Wiedergaben konsistent sind. Sofern dabei
Widerspriiche der Wiedergaben festgestellt
werden, 14dt es den Anmelder iiblicher-
weise ein, entweder einzelne Wiedergaben
zu l6schen oder das Design in zwei (oder
ggf. mehr) Designs aufzuteilen. Sofern der
Anmelder also einsichtig ist, kann die Nich-
tigkeit verhindert werden. Ist er hingegen
hartnickig und beharrt auf die Beibehal-
tung seiner Wiedergaben, muss er mit der
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Zuriickweisung seiner Anmeldung rechnen
(vgl. EuGH, Urteil v. 5.7.2018, C-217/17 P —
Mast-Jdgermeister). Gegebenenfalls kann
es sich aber auch empfehlen, innerhalb der
zwolfmonatigen Neuheitsschonfrist die
Designanmeldung erneut einzureichen.

Vorliegend ist unbekannt, ob der Anmelder
bei der Anmeldung widerspriichlicher Wie-
dergaben tatsdchlich bewusst die ,,Schnitt-
mengentheorie” des Bundesgerichtshof
anwenden wollte, oder er insoweit einer
Verwechslung unterlegen ist, als dass er
anstatt einer Sammelanmeldung fiir ver-
schiedene Designs (die vorliegend prob-
lemlos moglich gewesen wire) versehentlich
einfach alle vorhandenen Wiedergaben in
einem einzigen Design gebiindelt hat. So
oder so: Gerade bei ungepriiften Schutz-
rechten ist es sinnvoll, sich bereits vorab
ggf. von Experten beraten zu lassen, um
nicht — so wie voraussichtlich hier — am
Ende seine eingetragenen Designrechte

zu verlieren.

Vorsorglich klarzustellen bleibt lediglich,
dass aus dem Wortlaut des § 1 Nr. 1 DesignG
»ein“ Erzeugnis) nicht geschlossen werden

kann, dass keine Disclaimer verwendet
werden diirfen, sondern nur, dass die Wie-
dergaben nicht insoweit widerspriichlich
sein diirfen, als dass sie jeweils verschie-
dene Varianten ein und desselben Merkmals
zeigen (wie z. B. Dekor oder Muster). Es ist
nach wie vor ohne Weiteres zulissig, durch
ein einziges Design ,mehrere“ Erzeugnisse
zu erfassen, indem man bei den Wieder-
gaben z. B. die Farbe abstrahiert oder
Disclaimer verwendet.
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