BUNDESPATENTGERICHT

Verklindet am
9. Juni 2016
30 W (pat) 704/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Designanmeldung 40 2013 101 099.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die miundliche Verhandlung vom 9. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richter Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und

Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der De-
signstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
7. Juli 2015 aufgehoben.

BPatG 154
05.11



Grinde

Der Anmelder hat am 7. November 2013 fiur eine Sammelanmeldung mit insge-
samt 33 Mustern die Eintragung in das Geschmacksmusterregister (nunmehr: De-
signregister) beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt. Die Muster mit
den laufenden Nummern 1-33 wurden dabei einheitlich fir insgesamt elf Waren-
begriffe (in den Warenklassen 06-04, 06-05, 06-06, 14-01 und 14-99 gemal Er-
zeugnisangabe aus der Locarno-Klassifikation) angemeldet.

Mit Bescheid vom 19. Mai 2014 hat die Designstelle des Deutschen Patent- und
Markenamtes dem Anmelder mitgeteilt, dass die Anmeldeunterlagen bestimmte
Erfordernisse nicht erflllten, so dass die Anmeldung noch nicht eingetragen wer-

den konne.

Die Darstellungen 1.1 bis 1.3 und 2. bis 2.2. seien einzeln wiederzugeben.

Ferner seien folgende Darstellungen nachzureichen:

- 4.1. ohne Beschriftung (Pfeile)

- 15.3. und 15.4 ohne Beiwerk (Kabel und Elektrik)

- 16.1 bis 16.4 mit neutralem Hintergrund (ohne Rasen)
- 26.1. bis 28.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler)

- 30.1 bis 33.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler).

Der Hintergrund und das Beiwerk seien wegzulassen. Sollte der Plattenspieler in
26.1 bis 28.1 und 30.1. bis 33.1. ebenfalls schutzbegrindend sein, misse der
Anmelder dies erklaren, andernfalls sei auch dieser zu entfernen. Die Formblatter
durften im Ubrigen keinen Text, erlauternde Bezeichnungen, Symbole (auch keine

Geschaftszeichen) oder Bemaliungen enthalten.



Des Weiteren sei, so die Designstelle, zu rigen, dass der Antrag eine ,Uberlange
Erzeugnisangabe“ enthalte. Der Anmelder habe zu seinen Designs mehrere Er-
zeugnisse benannt, die angesichts der eingereichten Wiedergaben der Designs
nicht plausibel erschienen. Die Recherchierbarkeit der Designs sei somit nicht
eindeutig gewahrleistet. Insofern werde der Anmelder gebeten, zu jedem der ver-
schiedenen Designs eine konkrete Erzeugnisangabe nachzureichen, die zutref-
fend sei. In das Designregister kénnten je Design nur bis zu funf Erzeugnisanga-

ben eingetragen werden.

Zur Beseitigung der genannten Mangel wurde dem Anmelder eine Frist von einem
Monat ab Zustellung gesetzt. Mit weiterem Schreiben vom 8. Dezember 2014 hat
die Designstelle den Anmelder an die umgehende Mangelbehebung erinnert und
auf die Moglichkeit der Zurickweisung der Anmeldung hingewiesen. Der Anmel-
der hat mehrfach um Fristverlangerung gebeten, ohne in der Sache Stellung zu
nehmen bzw. die beanstandeten Méangel zu beheben. Auch die letzte, bis zum

11. Juni 2015 verlangerte Frist lie3 der Anmelder fruchtlos verstreichen.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2015 hat die Designstelle daraufhin die Anmeldung ge-
maf § 16 Abs. 4 Satz 3 DesignG zurlckgewiesen, weil die Darstellungen zu den
Designs ,gemafl § 7 Abs. 3 Satz 1 DesignV vor einem neutralen Hintergrund wie-
derzugeben® seien und ,Beiwerk unzulassig” sei. Der Mangel sei trotz zweimaliger

Aufforderung durch die Designstelle nicht behoben worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens hat der Anmelder im Hinblick auf den Be-
anstandungsbescheid der Designstelle vom 19. Mai 2014 modifizierte Wiederga-
ben der beanstandeten Darstellungen vorgelegt. Ferner hat er erklart, auf die Dar-
stellungen 15.3 und 15.4 zu verzichten. SchlieZlich hat der Anmelder neue Er-
zeugnisangaben zur Akte gereicht, die an Stelle der urspringlichen, von der De-

signstelle beanstandeten Erzeugnisangaben treten sollten und mit 8 9 Abs. 2



Satz 2 DesignV vereinbar seien. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Anlagen
zum Schriftsatz vom 5. Juni 2016 (BIl. 21 - 29 d. A.) Bezug genommen. Mithin, so
der Anmelder, seien die Anforderungen gemald dem Beanstandungsbescheid vom
19. Mai 2014 nunmehr erfullt.

Der Anmelder beantragt sinngema,

den Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes vom 7. Juli 2015 aufzuheben, mit der Mal3gabe, dass
die Sammelanmeldung gemaR Schriftsatz vom 5. Juni 2016

(Hauptantrag) neu gefasst wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache Erfolg.

1. Auf den am 7. November 2013 eingegangenen Antrag auf Eintragung eines
Geschmacksmusters als Sammelanmeldung von 33 Mustern fand zunachst das
Gesetz Uber den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Geschmacks-
mustergesetz - GeschmMG) Anwendung. Mit dem am 1. Januar 2014 in Kraft ge-
tretenen Gesetz Uber den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz - De-
signG) sind u. a. der Name des Geschmacksmustergesetzes sowie der Name des
Schutzgutes geandert worden. Nach der Ubergangsvorschrift in § 74 Abs. 1 De-
signG werden Geschmacksmuster, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom
10. Oktober 2013 (BGBI. | S. 3799) am 1. Januar 2014 angemeldet oder eingetra-
gen worden sind, ab diesem Zeitpunkt als eingetragene Designs bezeichnet.

Ubergangsvorschriften fir anzuwendendes Recht auf angemeldete Designs fehlen



(val. 8 72 DesignG), so dass fur das weitere Verfahren das Designgesetz in der
zum 1. Januar 2014 in Kraft getretenen Fassung Anwendung findet, erganzt durch
die Bestimmungen der Verordnung zur Ausfuhrung des Designgesetzes (De-
signverordnung - DesignV) vom 2. Januar 2014 (zuvor Verordnung zur Ausfih-
rung des Geschmacksmustergesetzes; vgl. zum Ganzen BPatG, Beschluss vom
22. Januar 2015, 30 W (pat) 703/13 — ,DE-Flagge®, juris Rn. 9).

2. Die Beschwerde des Anmelders hat in der Sache zunachst insoweit Erfolg, als
die Designstelle die Sammelanmeldung insgesamt (hinsichtlich séamtlicher Einzel-
anmeldungen), gestiutzt auf § 16 Abs. 4 Satz 3, 11 Abs. 4 DesignGi. V. m. 8 7

Abs. 3 Satz 1, 2 DesignV, wegen ,mangelnder Wiedergabe vor einem neutralen

Hintergrund® und ,unzuldssigen Beiwerks® zurlickgewiesen hat, obwohl in dem
Bescheid vom 19. Mai 2014 lediglich einzelne Anmeldungen (die Darstellungen
4.1.,15.3. - 15.4.; 16.1. bis 16.4., 26.1. bis 28.1, 30.1. bis 33.1.) unter diesen Ge-

sichtspunkten beanstandet worden waren.

Die Begrundung des Zurtickweisungsbeschlusses vom 7. Juli 2015 lasst insoweit
den Rechtscharakter der Sammelanmeldung im Sinne von § 12 Abs. 1 DesignG
unbericksichtigt. Nach § 12 Abs. 1 DesignG kdonnen mehrere Designs in einer
Anmeldung zusammengefasst werden. Diese sogenannte ,Sammelanmeldung®
hat als solche allerdings keine materiellrechtliche Bedeutung, sondern ausschliel3-
lich register- und verfahrensrechtliche Auswirkungen (vgl. Eichmann/v.Falcken-
stein/Kuhne, DesignG, 5. Aufl. 2015, § 12 Rn. 4). Die einzelnen Designs bleiben
trotz gemeinsamer Anmeldung jeweils gesonderte Schutzgegenstéande, wenn
auch mit einigen Ubereinstimmenden Schutzmerkmalen (wie dem Anmeldetag,
dem Ausschluss gegenseitiger Neuheitsschadlichkeit und dem gleichem Beginn

der Schutzdauer, vgl. hierzu Eichmann/v. Falckenstein/Kihne, ebenda).

Erscheint die Sammelanmeldung, wie vorliegend von der Designstelle im Bean-

standungsbescheid angenommen, lediglich teilweise mangelhaft, so ist zu unter-


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GeschmMG&p=11
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=GeschmMG&p=11&x=4

scheiden, ob der jeweilige Mangel ein einzelnes Design der Sammelanmeldung
oder die Anmeldung insgesamt betrifft (Eichmann/v.Falckenstein/Kihne, a. a. O.,
8 12 Rn. 12). Beschrankt sich die Beanstandung auf einzelne mangelhafte De-
signs, lasst sie aber die Ubrige Sammelanmeldung unberihrt, so miussen diese
Méangel grundsatzlich durch Korrektur beim einzelnen Design geheilt werden (vgl.
hierzu im Einzelnen Eichmann/v.Falckenstein/Kihne, a. a. O., § 12 Rn. 12, 14);
bei unterbliebener Korrektur durch den Anmelder nach Beanstandung durch die
Designstelle kommt insoweit alleine eine (teilweise) Zuriickweisung der jeweils als

mangelhaft beanstandeten Einzelanmeldungen in Betracht.

Eine Zurickweisung gemal 8§ 16 Abs. 4 Satz 3 DesignG der Sammelanmeldung
insgesamt, wie sie die Designstelle vorliegend vorgenommen hat, setzte demge-
genuber voraus, dass entweder sdmtliche Designs der Sammelanmeldung einen
die Zurickweisung begrindenden Mangel aufweisen oder aber die Sammelan-
meldung als Ganze betroffen ist (vgl. hierzu ausfuhrlich und mit Bsp. Eich-

mann/v.Falckenstein/Kiihne, a. a. O., 8§ 12 Rn. 12).

So lag der Fall aber vorliegend nicht, da sich die Beanstandung der Designstelle
wegen ,unzulassigen Beiwerks® bzw. ,mangelnder Wiedergabe vor einem neutra-
len Hintergrund® von vorneherein alleine auf einzelne Designs (die Darstellung der
Einzelanmeldungen 4.1., 15.3. — 15.4.; 16.1. bis 16.4., 26.1. bis 28.1 und 30.1. bis
33.1) bezog, wahrend die Sammelanmeldung im Ubrigen hiervon unberihrt
geblieben ist. Dann aber durfte die Designstelle allenfalls die genannten Einzel-
anmeldungen gestutzt auf diese Begrindung (einen Verstol3 gegen 8 7 Abs. 3
DesignV) zurlickweisen, nicht aber die Sammelanmeldung insgesamt. Die Zu-
rickweisung der nicht beanstandeten Einzelanmeldungen ist bereits aus diesem

Grunde rechtsfehlerhaft, so dass die Beschwerde insoweit Erfolg hat.



3. Der angefochtene Zurickweisungsbeschluss der Designstelle war ferner hin-
sichtlich der Einzelanmeldungen mit den konkret beanstandeten Darstellungen

1.1 bis 1.3 und 2. bis 2.2.: ,einzeln darzustellen®

,4.1. ohne Beschriftung (Pfeile)

16.1 bis 16.4 mit neutralem Hintergrund (ohne Rasen)
26.1. bis 28.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler)

30.1 bis 33.1 ohne Beiwerk (Plattenspieler)*

aufzuheben, nachdem der Anmelder im Beschwerdeverfahren allen diesbeztgli-

chen Beanstandungen der Designstelle entsprochen hat.

Der Anmelder hat nunmehr modifizierte Darstellungen der einzelnen beanstande-
ten Designs vorgelegt, die den Vorgaben des Beanstandungsbescheides vom
19. Mai 2014 genlgen. Die Frage, ob die jeweiligen Beanstandungen der ge-
nannten Einzelanmeldungen durch die Designstelle mit Recht erfolgt sind, kann

daher dahinstehen.

Ferner hat der Anmelder zu allen Designs neue Erzeugnisangaben zur Akte ge-
reicht, die sich auf maximal funf Warenbegriffe je Einzelanmeldung (im Sinne der
Sollvorschrift des 8 9 Abs. 2 Satz 2 DesignV) beschrédnken, so dass auch der be-
anstandete Mangel einer ,uberlangen Erzeugnisangabe“ behoben ist. Soweit die
Designstelle dartber hinaus allgemein beanstandet hatte, dass nicht alle Erzeug-
nisangaben angesichts der eingereichten Wiedergaben der Designs plausibel er-
schienen und daher entgegen 8 9 Abs. 2 Satz 1 DesignV eine sachgerechte Re-
cherche nicht gewahrleistet sei, hat der Anmelder nunmehr auch auf diese Bean-

standung reagiert.



Zu der Einzelanmeldung Nr. 4
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merkt der Senat ergdnzend und zur Klarstellung an, dass die Designstelle aus-
weislich der entsprechenden Anlage zum Beanstandungsbescheid vom
19. Mai 2014 lediglich die kleineren schwarzen Pfeile (welche der Prifer auf
Bl. 31 VA mit Rotstift markiert bzw. ,durchgestrichen® hat) als unzulassige ,Be-
schriftung® (Erlauterung i. S. v. 8 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV) beanstandet hatte; die-
ser Mangel wurde durch den Anmelder nunmehr behoben. Die Frage, ob es sich
bei den ,groReren Pfeilen® (,Dreiecke” in grauer bzw. schwarzer Farbe) - welche
der Anmelder auch in der modifizierten Darstellung so belassen hat - ebenso um
einen Mangel der Anmeldung handelt, bleibt der Entscheidung des Senats entzo-
gen, da diese Darstellungselemente von der Designstelle nicht beanstandet wor-

den waren.



4. Die Beschwerde des Anmelders hat schlief3lich auch insoweit Erfolg, als sie
sich gegen die Zurtuckweisung der Einzelanmeldung Nr. 15, wiedergegeben durch

die nachfolgenden Darstellungen 15.1 bis 15.4.

wendet.

a) Der vom Anmelder im Beschwerdeverfahren erklarte ,Verzicht” auf die bean-
standeten Darstellungen 15.3 und 15.4. stellt allerdings eine unzuléassige Erweite-
rung dar, so dass es fur die Beurteilung auf die urspriingliche Anmeldung (mit al-

len Darstellungen 15.1 bis 15.4.) ankommt.

b) Entgegen der Auffassung der Designstelle handelt es sich bei den zu den Dar-
stellungen 15.3 und 15.4 beanstandeten Elementen ,Kabel und Elektrik® nicht um

,2unzulassiges Beiwerk® im Sinne vom § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV.

aa) Nach 8§ 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV soll die Darstellung das angemeldete Design

ohne Beiwerk zeigen und darf keine schriftlichen Erlauterungen oder MalRangaben
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enthalten. Unter ,Beiwerk” versteht man alle in der Wiedergabe mit abgebildeten
Details und Gegenstande, die nach dem erkennbaren oder mutmalflichen Willen
des Anmelders nicht zur Offenbarung gehdren sollen (z. B. Telefon auf Schreib-
tisch, Teppich vor Bett, vgl. Glinther/Beyerlein, DesignG, 3. Aufl., 8 11 Rn. 29 mit
weiteren Bsp). Problematisch hieran ist, dass das (ungewollte) Beiwerk den
Schutzumfang einschrankt (anders aber bei bloRen Prasentationshilfen, wie z. B.
einer Kleiderpuppe, vgl. zum Ganzen Gunther/Beyerlein, ebenda; Eichmann/v.Fal-
ckenstein/Kihne, a. a. O., § 11 Rn. 41).

Ausgehend hiervon kann zwar ein - gravierender - Verstol3 gegen das Gebot der
beiwerksfreien Darstellung im Einzelfall eine Beanstandungsbefugnis der Design-
stelle und ggf. die Zurtickweisung der Anmeldung begriinden, so etwa, wenn sich
auf der Wiedergabe keinerlei Schutzmerkmale (mehr) erkennen lassen (vgl.
m. w. N. Gunther/Beyerlein, a. a. O., 8 11 Rn. 34). Bei weniger gravierenden Man-
geln hat das Deutsche Patent- und Markenamt dagegen nicht ohne weiteres die
Befugnis, den Anmelder hierauf hinzuweisen und eine ,bessere* Wiedergabe zu
verlangen; vielmehr hat es die Wiedergabe — soweit noch Schutzmerkmale er-
kennbar sind — als vom Anmelder qualitativ ausreichend und gewollt zu behandeln
(vgl. m. w. N. Gunther/Beyerlein, a. a. O., 8 11 Rn. 34). Keine Beanstandungsbe-
fugnis der Designstelle besteht daher im Grundsatz auch fir Anmeldungen, auf
welchen ,zu viel offenbart® wird (sog. ,schmickendes Beiwerk®, Gunther/Beyer-
lein, ebenda) sowie fir Anmeldungen mit lediglich optisch-inhaltlich stérenden,
aber rechtlich unmafigeblichen Mangeln (vgl. etwa BPatGE 30, 244 - ,eine
Spielkugel haltende Finger®).

bb) In Anwendung der dargelegten Grundsatze vermag der Senat der Auffassung
der Designstelle, bei den in den Darstellungen 15.3. und 15.4. ersichtlichen Ele-
menten ,Kabel und Elektrik“ handele es sich um nach § 7 Abs. 3 Satz 2 DesignV

,2unzulassiges Beiwerk"“, nicht beizutreten.
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Denn insoweit die Einzelanmeldung Nr. 15 das Design fur einen Lautsprecher be-
inhaltet, stellen ,Kabel“ und ,Elektrik® mdgliche und sinnvolle Bestandteile eines
solchen dar. Es bestehen demnach keine Anhaltspunkte dafur, dass diese Dar-
stellungselemente nach dem Willen des Anmelders nicht zu Offenbarung gehoéren
sollten. Demnach handelt es sich nicht um ,Beiwerk i. S. v. § 7 Abs. 3 Satz 2
DesignV, so dass der Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes
keine Beanstandungsbefugnis zukommt. Soweit sich aus den Details der Darstel-
lung (,Kabel* und ,Elektrik“), eine Beschrankung des Schutzumfangs ergibt, ist

dies Sache des Anmelders.

5. Nach alledem hat die Beschwerde in der Sache vollumféanglich Erfolg.

Hacker Merzbach Dr. Meiser
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