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Sportbrille

Bei einem Einzeldesign kann ein abstrakter Hell-/Dunkelkontrast ohne Festlegung auf
konkrete Farbtdne ein hinreichend bestimmtes Merkmal des beanspruchten Gegenstandes
bilden.
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BESCHLUSS

In der Design-Nichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2018:130418B30Wpat803.15.0



betreffend das Design 40 2008 001 031-0001
(hier: Nichtigkeitsverfahren N 14/14)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die miundliche Verhandlung vom 23. November 2017 unter Mitwirkung
des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und

Dr. Meiser

beschlossen:

I. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zuriickgewiesen.

[I. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der

Antragstellerin auferlegt.

lll. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die  Antragsgegnerin ist Inhaberin des eingetragenen Designs
40 2008 001 031-0001 mit dem Anmeldetag 28. Februar 2008.

Die Wiedergabe des Designs bestand urspriinglich aus sieben Darstellungen, von
denen jedoch die Darstellungen 1.4 und 1.5 nach Hinweis der Designstelle nicht
zur Eintragung gelangt sind; die Darstellungen 1.6 und 1.7 wurden Abbildungen
1.4. und 1.5. Mal3geblich fur die Wiedergabe sind daher nunmehr die folgenden

funf Darstellungen:






402008001031-0001.1 (nachfolgend: Abb. 1)

402008001031-0001.2 (nachfolgend: Abb. 2)




402008001031-0001.3 (nachfolgend: Abb. 3)

402008001031-0001.4 (nachfolgend: Abb. 4)

402008001031-0001.5 (nachfolgend Abb. 5)




Der Anmeldung war folgende Beschreibung beigeflugt:

~Spezialbrille fur Skilanglaufer und Biathleten

Die Brille besteht formal aus einem zweiteiligen Rahmen, der mit einem ver-
stellbaren Kopfband in seiner Position beim Tragen fixiert wird. Brille und
Brillenband sind in verschiedenen Farbzusammenstellungen aufeinander ab-
gestimmt (Abb_1/Abb_2/Abb_3). Dabei nimmt ein innerer Rahmen Uber eine
Gelenkanbindung einen &ulReren Rahmen schwenkbar gelagert auf (Abb_1
bis Abb_3 / Abb_4 [nicht zur Eintragung gelangt] / Abb_6 [jetzt Abb. 4] /
Abb_7 [jetzt Abb. 5]). Der &ufRere Rahmen nimmt das Brillenglas auf, wel-
ches in verschiedenen formalen Ausfiihrungen und Gréf3en ausgepragt sein
kann (Abb_5 [nicht zur Eintragung gelangt]). Das Brillenglas weist einen
Formschluss auf, in den ein Nasenpolster eingesetzt werden kann (Abb_1
bis Abb_3). Die Gelenkausbildung im Verbindungsbereich der beiden Rah-
menteile ist so ausgefuihrt, dass eine Verbindungsachse vom auf3eren,
schwenkbaren Rahmen ausgeht und frei drehbar in dem inneren Rahmen
aufgenommen werden kann. Ein Federelement, welches in dem inneren
Rahmen eingesetzt werden kann, greift in eine formal als Tasche ausge-
pragte Fuhrung ein, die verschiedene Rastpositionen, durch entsprechende
Formschlisse ermoéglicht. Eine formal als Vertiefung ausgepragte radiale
Vertiefung im inneren Rahmen, dient als stabilisierende Fuhrung des
schwenkbaren aufReren Rahmens, der einen formal entsprechend ausge-
pragten Fuhrungsdorn aufweist (Abb_6 [jetzt Abb. 4] Darstellung mit abge-
nommenem Schwenkbiigel / Abb_7 [jetzt Abb. 5] Darstellung des Schwenk-
biigels mit Federelementen — Gbrige Brille bis auf Kopfband ausgeblendet).”

Als Erzeugnisangabe sind die Warenbegriffe ,Blendschutzbrillen, Brillen, Brillen-
bugel, Brillengestelle, Brillenglaser, Brillenscharniere, Brillenstege, Optische Arti-
kel, Schutzbrillen, Sonnenbrillen* erfasst.



Auf Nachfrage des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) erkléarten die an-
waltlichen Vertreter der Designinhaberin mit Schriftsatz vom 2. Juni 2008, dass die
Wiedergaben ,tatsachlich ein einzelnes Muster” zeigten. Daraufhin wurde das De-

sign am 23. Juli 2008 als Einzeldesign in das Designregister eingetragen.

Gegen dieses Design hat die Antragstellerin mit einem am 20. Februar 2014 beim
DPMA eingegangenen Schriftsatz einen auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Designfahigkeit (8 1 Nr. 1 DesignG) gestitzten Antrag auf Feststellung der Nich-
tigkeit gestellt.

Zur Begrindung hat die Antragstellerin vorgetragen, dass dem eingetragenen De-
sign die Designfahigkeit fehle, da es keinen einheitlichen Schutzgegenstand er-
kennen lasse. Es handele sich um funf Abbildungen, die miteinander nicht in Ein-
klang zu bringen seien. So zeigten drei Abbildungen (Abb. 1 - 3) verschiedene
Ausfuhrungen einer Sportbrille im Ganzen. In Abb. 1 und 2 sei dabei das obere
Drittel des Brillenbandes schwarz, die unteren zwei Drittel weil3 ausgestaltet, in
Abb. 3 sei es jedoch umgekehrt. Ferner sei in Abb. 3 der Rahmen der Brille weil3,
in Abb. 1 und 2 jedoch schwarz. Das in Abb. 4 sichtbare Brillenband weise wiede-
rum eine andere Farbkontrastierung auf, namlich im oberen Drittel schwarz und im

unteren Drittel dunkelgrau.

Zudem sei die in der Mitte des Rahmens erkennbare rechteckige Flache in Abb. 1
langlich und in Weil3 gehalten, wahrend in Abb. 2 die Flache wesentlich kirzer sei
und sich aufgrund ihrer dunkelgrauen Farbe nur schwach farblich von dem

schwarzen Rahmen absetze.

Die Abb. 4 und 5 des angegriffenen Designs zeigten offenkundig ganz andere Ge-
genstande als die Abb. 1 - 3, da jedenfalls kein Brillenglas vorhanden sei und der
jeweilige Rahmen anders aussehe. Selbst wenn man in den Abb. 4 und 5 Dar-
stellungen verschiedener Einzelteile der Sportbrillen gemanR Abb. 1 — 3 erkenne,

seien diese nicht miteinander in Einklang zu bringen. So erkenne man in Abb. 4



ein zweifarbiges Brillenband und einen Rahmen, zusatzlich befanden sich aber in
der oberen Ecke des Rahmens (etwa auf Position der Schlafe) drei als gleich-
schenkliges Dreieck angeordnete Locher, wobei zwischen zweien dieser Locher
ein spitzer Dorn aus dem Rahmen herausrage. Uber solche Merkmale verfiigten
hingegen die Erzeugnisse in Abb. 1 - 3 nicht. Zudem weise das Brillenband in
Abb. 4 im Vergleich zu Abb. 3 eine andere Farbe/Kontrastierung auf. Falls es sich
bei dem Design in Abb. 5 ebenfalls um einen Brillenrahmen handeln solle, so
weise dieser eine ganzlich andere Form auf als die in den Abb. 1 - 4 abgebildeten
Brillenrahmen. Darliber hinaus ragten aus dem Bauteil hakenartige Gebilde her-
aus, die in keiner der anderen Abbildungen zu finden seien. Die farbliche Tren-
nung, die sich vom Brillenband auf die Seitenpartie des &ul3eren Brillenrahmens
erstrecke, sei in Abb. 5 nicht zu finden. Hier wiesen die Seitenteile gar keine farbli-

che Trennung auf.

Ferner weise der Rahmen in Abb. 3 an der Seite eine erst gebogene, dann eckige
Absenkung auf. Hingegen sei sowohl die linke als auch die rechte, weiter hinten
im Bild befindliche Seitenflache in Abb. 5 eindeutig glatt und ohne Abstufung ge-
staltet. Insbesondere der hintere (rechte) Teil des Rahmens zeige sehr deutlich
eine einheitlich verlaufende, abgerundete Kurve. Abb. 5 zeige einen AufRenrah-
men mit lang nach unten fihrenden Seitenteilen, die sehr viel langer seien als in
Abb. 3. Auch der Winkel, in dem das Seitenteil nach unten abfalle, sei in Abb. 5
anders ausgestaltet als in den Abb. 1 bis 3. Zudem reiche in Abb. 5 die Seitenfla-

che des oberen Rahmens viel tiefer herunter als in Abb. 3.

Die unterschiedliche Farbgestaltung der Haltebander und der Brillenbiigel sowie
die Lange und Formgestaltung des auf3eren Brillenrahmens seien daher in sich
widerspruchlich und schléssen einander jeweils aus, so dass keine einheitliche
Abbildung vorliege. Woflr Schutz beansprucht werde, sei den Abbildungen nicht
zu entnehmen und lasse sich auch nicht im Wege der Auslegung ermitteln. Die
unterschiedlichen Abbildungen stellten kein Set oder sonstwie geartetes Kombina-

tionserzeugnis, sondern unterschiedliche Biathlonbrillen bzw. weitere Teile in ver-



schiedenen Farben und Formen dar. Diese kbnnten nicht in einem einzigen ein-
getragenen Design geschitzt werden. Somit sei das eingetragene Design man-

gels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes nichtig.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 13. Méarz 2014 zugestellten Nichtigkeitsantrag
mit am 7. April 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem

Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 16. Juni 2015 hat die Designabteilung 3.5 den Antrag zurtick-
gewiesen, weil nicht festgestellt werden kénne, dass dem eingetragenen Design
die Designfahigkeit gemaR 8§ 33 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. 8 1 Nr. 1 DesignG fehle.

Die Antragstellerin weise zwar zutreffend darauf hin, dass das Erfordernis der
Einheitlichkeit bei allen Registerschutzrechten Voraussetzung fir Rechtsklarheit
und Rechtssicherheit sei. Im Designrecht sei dieses Erfordernis in § 1 Nr. 1 De-
signG verankert, wonach ein Design die Erscheinungsform ,eines” Erzeugnis-
ses sei. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sei jedoch anerkannt,
dass der Schutzgegenstand eines Designs durch Auslegung zu ermitteln sei,
wenn unterschiedliche Darstellungen in der Anmeldung zu Unklarheiten Uber
den Schutzgegenstand fuhrten. Auch wenn die Ermittlung des Schutzgegen-
standes regelmaldig dem Verletzungsverfahren - und damit den Gerichten - vor-
behalten sei, konnten die Grundsatze des Bundesgerichtshofes auch auf die
Prufung der Schutzfahigkeit, insbesondere auch auf die Prifung der Designfa-
higkeit, Ubertragen werden. Das Gebot der Einheitlichkeit erfordere bereits im
Eintragungsverfahren wie auch im Nichtigkeitsverfahren die Feststellung, ob die
Erscheinungsform eines oder mehrerer Erzeugnisse zur Anmeldung gebracht

wurde.

Im vorliegenden Fall fihre die Auslegung der Wiedergabe zu keinen inneren Wi-
dersprichen, die die Designfahigkeit in Frage stellten. Auch wenn die Darstellun-

gen verschiedene Ausfiihrungsformen zeigten, seien sie rechtlich als eine Wie-
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dergabe des eingetragenen Designs und mithin als rechtliche Einheit anzusehen,
was die Designinhaberin auf Nachfrage der Designstelle auch bestétigt habe und
zudem mit der zur Erlauterung der Wiedergabe eingereichten Beschreibung kor-

respondiere.

Der Schutzgegenstand sei danach hinreichend bestimmbar und umfasse die Er-
scheinungsform eines einzigen Erzeugnisses. Entscheidend seien dabei nicht die
Unterschiede im Detail, sondern die Gbergreifenden Gemeinsamkeiten. So sei den
funf Darstellungen gemein, dass sie jeweils eine Sportbrille mit einem zweiteiligen
Rahmen, namlich einem &ufReren und einem inneren Rahmen, sowie ein Kopf-
band mit Verstellmoglichkeit erkennen lieRen. Insgesamt kdonne dem streitgegen-

standlichen Design daher nicht die Schutzfahigkeit abgesprochen werden.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie geltend macht, dass die
funf unterschiedlichen Abbildungen den Schutzgegenstand des Designs nicht mit
hinreichender Bestimmtheit offenbarten, so dass das Design nach 8 33 Abs. 1
Nr. 1i. V. m. 81 Nr. 1 DesignG nichtig sei.

So sei bereits unklar, ob Gegenstand der Anmeldung eine Sammelanmeldung von
funf unterschiedlichen Designs oder lediglich ein einziges Design mit funf unter-
schiedlichen Darstellungen sein solle, was der Designstelle auch Anlass zur
Nachfrage im Eintragungsverfahren gegeben habe. Insoweit sei zu beachten, ver-

schiedene Ausfiihrungsformen auch grundsatzlich verschiedene Designs bildeten.

Soweit die Abbildungen nach dem Willen der Designinhaberin ein einziges Design
wiedergeben sollten, sei angesichts der sich in zahlreichen Details widerspre-
chenden Abbildungen auch durch Auslegung nicht bestimmbar, fir was konkret
Schutz beansprucht werde, auch nicht unter Beriicksichtigung der Beschreibung
oder der Erzeugnisangabe, wobei einer Verwertung der Beschreibung schon
grundsatzlich entgegenstehe, dass diese nicht zur Kenntnis der Offentlichkeit ge-

lange. Mit dem Gesetzeszweck sei es auch nicht vereinbar, Schutz fir mehr oder
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minder Ubereinstimmende Elemente im Sinne einer ,Schnittmenge® zu gewéhren,
wie dies die Designabteilung getan habe. Verschiedene Ausfiihrungsformen ein
und desselben Erzeugnisses mussten vielmehr durch mehrere Designs geschiitzt
werden. Ein einzelnes Schutzrecht kdnne hingegen nicht mehrere Erscheinungs-

formen gleichzeitig schitzen.

Der Antragstellerin beantragt sinngema,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 16. Juni 2015 aufzuheben und die Nichtig-
keit des Designs 40 2008 001 031-0001 festzustellen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin verkenne bereits, dass ein (einzelnes) Design nach der BGH-
Entscheidung ,Sitz-Liegemobel“ (GRUR 2001, 503) auch dann wirksam angemel-
det sei, wenn die dazu eingereichten Darstellungen verschiedene Ausfihrungs-
formen zeigten. Zudem konne der Schutzgegenstand in Anwendung der BGH-
Entscheidung ,Weinkaraffe* (GRUR 2012, 1139) auch durch Auslegung unter Be-
ricksichtigung der Beschreibung sowie der Erzeugnisangabe aus der ,Schnitt-

menge" der gemeinsamen Merkmale ermittelt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Zu-
treffend ist die Designabteilung davon ausgegangen, dass dem eingetragenen
Design nicht die Designfahigkeit gemafd 8§ 33 Abs. 1 Nr.1i.V.m. 81 Nr. 1 De-
signG fehilt.

A. Gemal} 8§ 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ist ein Design nichtig, wenn die Erschei-
nungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des 8§ 1 Nr. 1 DesignG ist. Dies
ist zunachst dann der Fall, wenn das eingetragene Design Gestaltungen zum Ge-
genstand hat, bei denen es sich nicht um ein Erzeugnis im Sinne von 8 1 Nr. 2
DesignG, d. h. um einen industriellen oder handwerklichen Gegenstand, bzw. um
ein komplexes Erzeugnis im Sinne von 8§ 1 Nr. 3 DesignG handelt, wie es z. B. bei
anorganischen und organischen Naturprodukten, Menschen und Tieren, Verfahren
und anderen Nichterzeugnissen aufgrund unkonkreter Gestalt, fehlender Sichtbar-
keit oder auch einer dem Charakter eines ganzen Erzeugnisses widersprechen-
den Kombination von Gegenstanden wie z. B. Backware und Uhr der Fall sein
kann (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kiihne, Designgesetz, 5. Aufl.,, § 18 Rn. 2).
Fur eine Nichtigkeit des angegriffenen Designs aus einem dieser Griinde beste-
hen keine Anhaltspunkte; solche werden auch seitens der Antragstellerin nicht

geltend gemacht.

B. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin fehlt es dem eingetragenen
Design auch nicht deshalb an der Designfahigkeit, weil ihm kein einheitlicher
Schutzgegenstand und damit nicht die Erscheinungsform ,eines* Erzeugnisses im

Sinne des 8 1 Nr. 1 DesignG entnommen werden kann.

1. Nach 81 Nr.1 DesignG ist ein Design die zweidimensionale oder
dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils
davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben,

der Gestalt, Oberflachenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst


https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR039010004BJNE000202360&docFormat=xsl&docPart=S
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oder seiner Verzierung ergibt. Gemal 8 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG muss die
Anmeldung zur Eintragung eines Designs in das Register eine zur Bekanntma-
chung geeignete Wiedergabe des Designs enthalten. Nach 8 37 Abs. 1 DesignG
wird der Schutz fur diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines Designs be-

grundet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind.

a) Enthalt die Wiedergabe eines eingetragenen Designs wie vorliegend meh-
rere Darstellungen, ist es erforderlich, dass diese ein und dieselbe Erscheinungs-
form zeigen (vgl. Eichmann/Kur, Designrecht, 2. Aufl., 8 2 Rdnr. 14). Zutreffend
hat die Designabteilung darauf hingewiesen, dass bei allen Registerschutzrechten
das Erfordernis der Einheitlichkeit der Rechtsklarheit und damit der Rechtssicher-
heit Rechnung tragt. Dieses Erfordernis kommt in § 1 Nr. 1 DesignG dadurch zum
Ausdruck, dass ein Design die Erscheinungsform ,eines* Erzeugnisses ist (vgl.
Eichmann/v. Falckenstein/Kihne, a. a. O., 8 1 Rn. 28).

An der danach erforderlichen Einheitlichkeit fehlt es einem durch mehrere Dar-
stellungen wiedergegebenen Design aber nicht zwingend schon deshalb, weil die
Darstellungen formal nicht tGbereinstimmen. Die Frage, ob sich den als Wieder-
gabe des Designs eingereichten Abbildungen trotz vorhandener Unterschiede und
Abweichungen noch dieselbe Erscheinungsform eines Erzeugnisses entnehmen
lasst, kann nicht allein anhand der in den einzelnen Darstellungen vorhandenen
Ubereinstimmungen oder Abweichungen bestimmt werden. Denn die Anmeldung
eines Designs ist nicht nur eine Verfahrenshandlung, sondern auch eine Willens-
erklarung. Der Anmelder bringt damit sein Begehren zum Ausdruck, fur die in der
Anmeldung sichtbar wiedergegebene Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder
eines Teils davon Designschutz zu erlangen. Bei Unklarheiten der Anmeldung ist
daher der Wille des Anmelders durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH GRUR
2012, 1139, Nr. 23, 30 — Weinkaraffe; Eichmann/v. Falckenstein/Kiihne, a. a. O.,
§ 37 Rn. 11).


https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR039010004BJNE001202360&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR039010004BJNE003802360&docFormat=xsl&docPart=S
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Als Auslegungshilfe kann insbesondere die (fakultative) Beschreibung (8§ 11 Abs. 5
Nr. 1 DesignG) herangezogen werden, die bestimmungsgemal der Erlauterung
der Wiedergabe dient (Eichmann/v. Falckenstein/Kihne, a. a. O., 8 11 Rn. 66 und
8§ 37 Rn. 14). Dem steht entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht entge-
gen, dass die Beschreibung nicht zur Kenntnis der Offentlichkeit gelange. Aller-
dings werden Beschreibungen erst seit dem 1. November 2008 obligatorisch im
Register veroffentlicht (8 13 Abs. 2 Nr. 7 GeschmacksMV i. d. F. des Art. 2 Nr. 5
der AndVO vom 15. Oktober 2008, jetzt § 15 Abs. 2 Nr. 5 DesignV); aber auch
nach der am Anmeldetag des Streitdesigns (28. Februar 2008) geltenden Rechts-
lage wurde im Register ein Hinweis auf eine eingereichte Beschreibung veroffent-
licht (8 13 Abs. 2 Nr. 6 GeschmachsMV a. F.), von der sich Dritte sodann im Wege
der freien Akteneinsicht Kenntnis verschaffen konnten (8 22 Satz 2 Nr. 1 DesignG
a. F.).

Des weiteren kommen die (obligatorische) Angabe der Erzeugnisse, in die das
Design aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (§ 11 Abs. 3 De-
signG), und das (fakultative) Verzeichnis mit der Warenklasse oder den
Warenklassen, in die das Design einzuordnen ist (8§ 11 Abs. 5 Nr. 3 DesignG), als
Auslegungsmittel in Betracht (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kihne, a. a. O., § 37
Rn. 12 und 13).

Eine danach vorzunehmende Auslegung kann ergeben, dass der Schutzgegen-
stand durch die Gbereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Abbildungen
definiert, also gleichsam durch die Schnittmenge der den Darstellungen gemein-
samen Merkmale gebildet wird (vgl. BGH GRUR 2001, 503, 505 — Sitz-Liegemo-
bel; GRUR 2012, 1139, Nr. 31 — Weinkaraffe); in diesem Fall ist der Schutzgegen-
stand des Designs auf das begrenzt, was durch die Darstellungen einheitlich wie-
dergegeben wird. Die Auslegung kann aber auch ergeben, dass in den verschie-
denen Abbildungen nur einzelne Bestandteile eines Gesamterzeugnisses darge-
stellt werden (so im vorgenannten Fall ,\Weinkaraffe*).


https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR039010004BJNE001202360&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR039010004BJNE001202360&docFormat=xsl&docPart=S
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b) Wenngleich die nach den vorgenannten Grundsatzen vorzunehmende
Auslegung grundsatzlich die Frage betrifft, ob und ggf. in welchem Umfang ein
eingetragenes Design Schutz beanspruchen kann (vgl. 8 2 DesignG), wird bei
Abweichungen der als Wiedergabe eines Designs hinterlegten Einzelabbildungen
auch die Frage der Designfahigkeit nach 8 1 Nr. 1 DesignG insoweit beruhrt, als —
worauf die Antragstellerin zutreffend hinweist — Unklarheiten und Widerspruche in
den hinterlegten Darstellungen auch nicht durch eine Auslegung nach den vorge-
nannten Grundsatzen zu tberwinden sind. Dies ist dann der Fall, wenn die Einzel-
abbildungen in einem unauflésbaren Widerspruch zueinander stehen, so dass sich
die Erscheinungsform ,eines” Erzeugnisses nicht ermitteln lasst und daher letztlich
nicht bestimmbar ist, woflir konkret Schutz beansprucht ist. Dies fuhrt zu einer
Nichtigkeit eines eingetragenen Designs wegen fehlender Designfahigkeit nach
§33 Abs. 1 Nr.1i.V.m. 81 Nr. 1 DesignG, weil das eingetragene Design in die-
sem Fall nicht eine (einheitliche) Erscheinungsform ,eines” Erzeugnisses wieder-
gibt.

C) Daher ist auch im Rahmen eines auf den L&schungsgrund der fehlenden
Designfahigkeit gemald 8 33 Abs. 1 Nr.1 i.V.m. 81 Nr. 1 DesignG gestltzten
Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit zu prufen, ob bei Abweichungen in den
hinterlegten Einzelabbildungen eine (einheitliche) Erscheinungsform ,eines” Er-
zeugnisses ermittelbar ist oder ob diese nicht miteinander zu vereinbaren sind,
das eingetragene Design daher mangels Bestimmbarkeit der Erscheinungsform

eines Erzeugnisses zu léschen ist.

2. Ausgehend von diesen Auslegungsgrundsatzen ist das angegriffene Design
bereits deshalb designfahig im Sinne von 8 1 Nr. 1 DesignG, weil die als Wieder-
gabe nach 811 Abs. 2 Nr. 3 DesignG in Form von Schwarz-Weil3-Fotografien
hinterlegten Abbildungen 1 bis 5 weder in sich widersprichlich sind noch sie mit-
einander nicht zu vereinbarende Unterschiede aufweisen, die hinterlegten funf
Darstellungen daher nicht verschiedene Brillen (Abb. 1 bis 3) bzw. Brillenteile
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(Abb. 4 und 5), sondern verschiedene Ansichten bzw. Teile derselben Sportbrille

zeigen.

a) So sind die Abb. 1 bis 3, welche die Erscheinungsform einer in der
Beschreibung als ,Spezialbrille fur Skilanglaufer und Biathleten* bezeichneten
Sportbrille offenbaren, nicht bereits deshalb miteinander unvereinbar, weil in den
Abb. 1 und 2 das obere Drittel des Brillenbandes sowie des sich daran bindig an-
schlieBenden Seitenteils des Brillenrahmens wie auch der tbrige Teil des die Gla-
ser aufnehmenden und sich uber diesen befindlichen Brillenrahmens deutlich
dunkler ausgestaltet ist als das Ubrige Brillenband bzw. Seitenteil — was auch flr
das in den Abb. 4 vollstandig und Abb. 5 teilweise abgebildete Brillenband gilt -,
wahrend in Abb. 3 umgekehrt das obere Drittel von Brillenband bzw. Seitenteil
sowie der Brillenrahmen deutlich heller gegentber dem tbrigen Brillenband und
Rahmen ausgestaltet sind, demnach die Reihenfolge der beiden Hell/Dunkel-

Farbflachen gegentiber den Abb. 1 und 2 ,vertauscht* worden ist.

aa) Dies ergibt sich zwar nicht bereits daraus, dass Schutzgegenstand des De-
signs allein die Gestaltung der (auf3eren) Form der Skibrille unabhangig von ihrer
farblichen Ausgestaltung ist, so dass eine (abweichende) Farbgebung nicht Ge-
genstand des Designs und demnach fur die Beurteilung der Designfahigkeit im
Sinne von 8 1 Nr. 1 DesignG unerheblich ware. Denn der im Rahmen der Ausle-
gung heranzuziehenden Beschreibung ist in Bezug auf die farbliche Ausgestaltung
von Brillenband und —rahmen zu entnehmen, dass Brille und Brillenband ,in ver-
schiedenen Farbzusammenstellungen* aufeinander abgestimmt sein sollen. Nach
dem Willen der Designinhaberin soll demnach nicht nur Schutz fir die Gestaltung
der Form der Skibrille beansprucht werden, sondern auch fir eine farbliche Aus-

gestaltung ,in verschiedenen Farbzusammenstellungen®.

bb) Andererseits ist der Schutzgegenstand auch nicht auf die sich aus den
jeweiligen Abbildungen ergebende konkrete Farbgestaltung beschrankt.
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Bei samtlichen zur Wiedergabe des Designs nach 8§ 11 Abs. 2 Nr. 3 DesingG hin-
terlegten Abbildungen handelt es sich um Schwarz-Weil3-Fotografien, bei welchen
die Erscheinungsformen von Erzeugnissen in Grautdnen mit unterschiedlicher Ab-
stufung wiedergeben wird (vgl. Eichmann/v. Falckenstein/Kihne, a. a. O., § 38
Rn. 45). Der Schutzgegenstand des Designs lasst sich bei einer Wiedergabe des
Designs in dieser Form weder auf einen ,Schwarz-Weil3“-Kontrast reduzieren
noch umfasst er eine Kombination beliebiger Farben. Schutzgegenstand ist viel-
mehr eine den Grauwerten entsprechende abgestufte Tonung (Eichmann a. a. O.,
§ 38 Rdnr. 45).

Davon ausgehend zeigen die Abb. 1 bis 3 eine zweifarbige Ausgestaltung von
Brillenband und -rahmen, insbesondere des an der Schlafe sitzenden Seitenteils,
in der sich aus allen Abbildungen ubereinstimmend erkennbaren flachenmaligen
Verteilung, wobei die beiden Farbtone in einem Hell/Dunkel-Kontrast ohne Festle-
gung auf konkrete Farbtone zueinander stehen, was auch fir das Brillenband in
den Abb. 4 und 5 gilt.

Eine solche sich bei Schwarz-Weil3-Abbildungen ergebende Tonung bzw. kon-
trastierende Farbgebung der Erscheinungsform eines Erzeugnisses kann auch
Schutzgegenstand eines Designs sein. Soweit nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs bei schwarz-weil3 eingetragenen Marken Schutzgegenstand
(allein) die Marke in der eingetragenen schwarz-weif3en Form ist (vgl. BGH GRUR
2015, 1009, Nr. 15 — BMW-Emblem) mit der Folge, dass bei der Bestimmung des
Schutzgegenstands eine Abstufung/Differenzierung nach Grauténen aul3er Be-
tracht zu bleiben hat, kann dies nach Auffassung des Senats bei der Bestimmung
des Schutzgegenstands eines Designs nicht gelten. Denn der Gesamteindruck
einer Erscheinungsform eines Erzeugnisses kann grundsatzlich durch eine Kom-
bination heller und dunkler Farben als solcher mitbestimmt werden (vgl. BGH
GRUR 2011, 1112, Nr. 52 — Schreibgeréte). Ein Anmelder muss daher die Mog-
lichkeit haben, eine kontrastierende Hell/Dunkel-Ténung bzw. unterschiedliche

farbliche Kontraste der Erscheinungsform eines Erzeugnisses ohne Festlegung
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auf bestimmte Farben bzw. eine bestimmte Farbkombination zum Gegenstand
eines Designs zu machen. Schutzgegenstand ist bei diesen Eintragungen danach
zwar nicht eine Kombination beliebiger Farben, jedoch eine den Grauwerten ent-
sprechende abgestufte Ténung (Eichmann/v. Falckenstein/Kihne, a. a. O., 8 38
Rn. 45).

Bei dieser Ausgangslage kdnnen dann aber auch die in den Abb. 1 und 2 sowie
der Abb. 3 vorhandenen Unterschiede in Form der bei Abb. 3 gegeniber den
Abb. 1 und 2 ,umgekehrten* kontrastierenden Farbgestaltung von Brillenband und
—rahmen unter Heranziehung der Beschreibung miteinander in Einklang gebracht
werden. Die Abb. 1 bis 3 offenbaren tbereinstimmend einen Hell/Dunkel-Kontrast
bei der farblichen Ausgestaltung von Brillenband und —rahmen in der in allen Ab-
bildungen Ubereinstimmenden flachenmafigen Verteilung der jeweiligen Kon-
trastfarbe. Soweit die Abb. 3 dabei eine gegenluber den Abb. 1 und 2 ,umge-
kehrte* Anordnung des Hell/Dunkel-Kontrastes unter Beibehaltung der flachenma-
Bigen Verteilung der jeweiligen Kontrastfarbe offenbart, wird der malf3gebliche
Fachverkehr (vgl. BGH GRUR 2012, 1139, Nr. 23 — Weinkaraffe) darin keine wi-
dersprichliche, mit den Abb. 1 und 2 nicht zu vereinbarende alternative (weitere)
Ausfuhrungsform der Brille erkennen, sondern lediglich eine Variante in der Aus-

gestaltung des Hell/Dunkel-Farbkontrastes.

cc) Die Darstellung einer solchen Variante eines als Schutzgegenstand bean-
spruchten Hell/Dunkel-Kontrastes bei der farblichen Ausgestaltung des Designs ist
nach Auffassung des Senats auch innerhalb eines einzigen Designs zulassig. Der
in 811 Abs. 2 Nr. 3 DesignG verankerte Grundsatz der Bildwiedergabe fiir die
Offenbarung des Designs besagt, dass die Anmeldung im Regelfall eine bildliche
Wiedergabe des zu schitzenden Designs enthalten muss (Eichmann/v. Falcken-
stein/Kiihne, a. a. O., 8 11 Rn. 24). Bei einem Design, welches zulassigerweise
Schutz fur einen abstrakten Hell/Dunkel-Farbkontrast ohne Beschrankung auf eine
konkrete Farbzusammenstellung und Festlegung der ,Reihenfolge” der Farben

innerhalb des Designs beansprucht, besteht aber keine andere Mdglichkeit, die-
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sen Kontrast anders als in der vorliegenden Form durch Darstellung entsprechen-
der Varianten bildlich wiederzugeben. Der Senat halt daher im Zusammenhang
mit der bildlichen Wiedergabe eines Hell/Dunkel-Farbkontrasts eine Wiedergabe
durch Darstellung entsprechender Varianten innerhalb eines einzigen Designs
auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit fur zulas-
sig, zumal fur den Fachverkehr nicht zuletzt aufgrund des in der Beschreibung
enthaltenden Hinweises auf eine Ausgestaltung des Designs in ,verschiedenen
Farbzusammenstellungen“ erkennbar ist, dass es sich dabei lediglich um eine Va-

riante der farblichen Ausgestaltung desselben Erzeugnisses handelt.

b) Einer einheitlichen Erscheinungsform des eingetragenen Designs steht wei-
terhin nicht entgegen, dass die in den Abb. 1 bis 3 wiedergegebene Dekorflache
Uber den Brillenglasern sich bei den einzelnen Abbildungen in Form, Farbe, Kon-
trastierung und Grof3e voneinander unterscheidet. Denn insoweit handelt sich ftr
den Fachverkehr lediglich um einen Platzhalter fiir eine an dieser Stelle anzubrin-
gende Werbung, so dass dieser — bei Anbringung der Werbung nicht mehr sicht-
bare — Teil nichts zum Gesamteindruck der Erscheinungsform des Erzeugnisses
beitragt.

C) Auch die in den Abb. 4 und 5, welche der Form nach verschiedene Brillen-
rahmen mit einem Brillenband bzw. dem Ausschnitt eines Brillenbandes zeigen,
sind unter Berlcksichtigung der Beschreibung mit der in den Abb. 1 bis 3 darge-

stellten Brille in Einklang zu bringen.

Ausweislich der Beschreibung besteht die designgegenstandliche Brille aus einem
zweiteiligen Rahmen, wobei ein innerer Rahmen Uber eine Gelenkanbindung ei-
nen aufleren Rahmen schwenkbar gelagert aufnimmt. In Kenntnis der Beschrei-
bung wird der Fachverkehr dann aber in den Abb. 4 und 5. sog. Explosionsdar-
stellungen der Brille gemafd Abb. 1 bis 3 erkennen, mit welchen Teile eines Er-
zeugnisses (hier: Skibrille) in isolierter Form dargestellt werden. Danach enthalt

Abb. 4 eine isolierte Darstellung des Innenrahmens der in den Abb. 1 bis 3 abge-
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bildeten Skibrille, wéahrend Abb. 5 eine Darstellung des (schwenkbaren) Aul3en-
rahmens wiedergibt. Soweit die Abb. 4 und 5 dabei Merkmale offenbaren, die sich
in den tbrigen Abbildungen nicht wiederfinden, wie z. B. in Abb. 4 die drei in der
oberen Ecke des Rahmens etwa auf Position der Schlafe gleichschenklig ange-
ordneten Locher sowie den von der Unterkante der Stirnseite rechtwinklig vom
Rahmen wegfiihrenden Vorsatz bzw. in Abb. 5 den rechtwinklig aus dem Seitenteil
herausragenden Haken, handelt es sich ausnahmslos um technisch-funktionale
Merkmale, die die schwenkbare Lagerung des Aul3enrahmens auf dem Innenrah-

men sowie deren formschlissige Verbindung erlautern und verdeutlichen sollen.

Diese technisch-funktionalen Merkmale sind aber bei der Sportbrille gemaf Abb. 1
bis 3 nicht (mehr) sichtbar und daher einem Designschutz nicht zuganglich (vgl.
8 4 und 8§ 37 Abs. 1 DesignG). Der Fachverkehr wird daher in den Abb. 4 und 5
lediglich erganzende bzw. den Aufbau der Skibrille erlauternde — und zudem den
Schutzgegenstand des Designs moglicherweise auf eine zweiteilige Ausgestaltung
beschrankende — Darstellungen des Innen- bzw. AuRenrahmens der in den Abb. 1
bis 3 offenbarten Skibrille erkennen, wobei fur die nur in den Explosionsdarstel-
lungen erkennbaren Elemente kein Designschutz beansprucht werden kann und

nach dem Willen der Designinhaberin auch nicht beansprucht werden soll.

d) Der (AuRen)Rahmen gemald Abb. 5 stimmt dabei entgegen der Auffassung
der Antragstellerin in Form und Ausgestaltung auch mit den in den Abs. 1 bis 3
gezeigten Brillenrahmen Uberein. So weist die bogenférmige Absenkung des seit-
lichen AuRenrahmens in Abb. 5 weder auf der linken noch auf der rechten Seite
des seitlichen Teils einen anderen Winkel auf als dies bei den Abb. 1 bis 3 der Fall
ist. Vielmehr wird in allen Abbildungen der Rahmen seitlich in einem etwas uber

90° hinausgehenden Winkel heruntergefiihrt.

e) Es trifft entgegen der Auffassung der Antragstellerin auch nicht zu, dass die
Abb. 1 bis 3 und insbesondere die Abb. 3 eine zunachst geradlinige und dann

eckige Absenkung dieses Seitenteils aufweisen, wahrend das in Abb. 5 darge-
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stellte Seitenteil glatt und ohne Abstufung nach unten geftihrt wird. Sowohl die
Abb. 1 bis 3 als auch die Abb. 5 offenbaren Ubereinstimmend eine bogenférmige
und nach unten geradlinig verlaufende Absenkung des seitlichen Bril-
len(auRen)rahmens. Weder die Abb. 3 noch die Abb. 1 und 2 verfiigen dabei tber
eine eckig ausgebildete Aussparung des Rahmens im unteren Teil. Vielmehr kann
den Abb. 1 bis 3 hinreichend deutlich entnommen werden, dass an dieser Stelle
der — ebenso wie in Abb. 5 — geradlinig nach unten gefiihrte Auf3enrahmen von

einem Teil des in Abb. 5 nicht wiedergegebenen Brillenglases tberlappt wird.

f) Die Abb. 5 steht auch nicht deshalb zu den Abb. 1 bis 3 in einem
unauflésbaren Wiederspruch, weil die auf3erlich erkennbare linke Seite des Au-
Benrahmens keine dem Brillenband entsprechende und sich im Rahmen fortset-
zende kontrastierende Farbgebung aufweist wie in den Abb. 1 bis 3 ersichtlich.
Denn bei Abb. 5 handelt es sich um eine die selbstandige Funktion des Aulien-
rahmens verdeutlichende Abbildung, bei der der Farbgebung keine Bedeutung

zukommt.

Q) SchlieB3lich kann auch nicht festgestellt werden, dass die Seitenflache des
oberen Rahmens in der Abb. 5 wesentlich tiefer herunterreicht als in Abb. 3. Inso-
weit kann auf den im angefochtenen Beschluss der Designabteilung auf Seite 7

wiedergegebenen bildlichen Vergleich der Abb. 3, 4 und 5 verwiesen werden.

h) Die als Design hinterlegten Abbildungen zeigen daher nach Auffassung des
Senats trotz der aufgezeigten Abweichungen und Unterscheide in einer fur den
Fachverkehr hinreichend deutlich erkennbaren Weise dieselbe Erscheinungsform
eines Erzeugnisses (hier: Skibrille), so dass dem Design bereits aus diesem

Grunde die Designfahigkeit nicht abgesprochen werden kann.

3. Aber auch dann, wenn man davon ausgeht, dass die hinterlegten
Darstellungen nicht verschiedene Ansichten einer Skibrille sowie Teile dieser

Skibrille, sondern in den Abb. 1 und 2 sowie in der Abb. 3 zwei verschiedene Ski-



-22 -

brillen sowie in den Abb. 4 und 5 selbstandige, einem Designschutz zugangliche
Rahmenteile einer Brille zeigen, kann dem angegriffenen Design die Designfahig-

keit nicht abgesprochen werden.

a) Bei diesem Verstandnis des angegriffenen Designs kommt es im Anschluss
an die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes ,Sitz-Liegemobel“ (GRUR 2001,
503) sowie ,Weinkaraffe* (GRUR 2012, 1139) darauf an, ob der Schutzgegen-
stand des Designs unter AulRerachtlassung der Abweichungen in den Darstellun-
gen durch die Ubereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Abbildungen
(~Schnittmenge®) definiert werden kann. Voraussetzung dafir ist, dass sich zum
einen Uberhaupt eine solche Schnittmenge bilden lasst (vgl. oben A.). Zum andern
muss im Hinblick auf die Legaldefinition des 8 1 Nr. 1 DesignG gefordert werden,
dass dem sich so ergebenden Gegenstand eine einheitliche, in sich geschlossene
und eigenstandige Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils eines

Erzeugnisses entnommen werden kann.

b) Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfllt.

Zutreffend hat die Designabteilung festgestellt, dass den Abb. 1 bis 3 trotz der
Abweichungen insbesondere zwischen den Abb. 1 und 2 sowie der Abb. 3 gemein
ist, dass sie eine Sportbrille mit einem tbereinstimmend geformten Brillenrahmen
erkennen lassen, welcher sich an den Seiten in einem nach unten geschwunge-
nen Bogen zu einer Flache ohne weitere Abstufung verbreitert, an welchem ein
der Breite des Seitenteils entsprechendes Kopfband befestigt ist. Das in den Abb.
1 bis 3 ubereinstimmend ausgebildete Brillenglas wird an der Oberseite von dem
aul3eren, eher filigran wirkenden Rahmen aufgenommen, der leicht Uber das Bril-
lenglas hinausragt und weitgehend geradlinig verlauft, wobei die horizontale Linie
von der oberen Seite des Kopfbandes auf nahezu gerader Linie weitergefihrt wird.
Die untere Seite des Brillenglases ist in einer geschwungenen Linie mit einer Ein-
buchtung fur das Nasenbein gestaltet, die zu einer nach den Seiten gerichteten

Linienfihrung Gbergeht.
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Soweit ausweislich der Beschreibung der Rahmen zweiteilig ausgestaltet ist,
ergibt sich dieses Merkmal zwar nicht aus den Abb. 1 bis 3, wohl aber aus den
Abb. 4 und 5, welche — wie bereits dargelegt — als sog. Explosionsdarstellungen in
Abb. 4 den Innenrahmen und in Abb. 5 den auf dem Innenrahmen schwenkbar
gelagerten AulRenrahmen zeigen. Insoweit ist dieses Merkmal einer zweiteiligen
Rahmenausbildung daher auch samtlichen Darstellungen zu entnehmen. Die
Abb. 4 und 5 offenbaren ferner klarstellend auch, dass die rechte Seite, welche in
den Abb. 1 bis 3 aufgrund ihrer perspektivischen Darstellung der Brille nicht er-
kennbar ist, eine der linken Seite entsprechende Ausgestaltung von Rahmen und

Anschluss des Kopfbandes aufweist.

Die Explosionsdarstellungen gemafR Abb. 4 und 5 reduzieren dabei die sich aus
der Schnittmenge ergebenden gemeinsamen Merkmale auch nicht auf die Ge-
staltung von Aul3en- und Innenrahmen, da sie — wie bereits dargelegt — fir den
Fachverkehr erkennbar nur der Erlauterung des zweiteiligen Aufbaus des Brillen-
rahmens dienen. Zudem sind die allein bei diesen Darstellungen offenbarten
Merkmale, fir die mangels Sichtbarkeit in den Abbildungen der Brille gemaf
Abb. 1 bis 3 ohnehin kein Designschutz beansprucht werden kann, nicht Gegen-
stand der sich aus den tbereinstimmenden Merkmalen der einzelnen Abbildungen

ergebenden Schnittmenge.

C) Allerdings ist zu bedenken, dass die eine solche Auslegung des
Schutzgegenstands eines Designs auf Grundlage der ,Schnittmenge“ der allen
Darstellungen gemeinsamen Merkmale eréffnende ,Sitz-Liegemobel“-Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2001, 503) zu dem bis zum
31. Dezember 2004 geltenden Geschmacksmustergesetz (GeschmMG a. F.) er-

gangen ist.

aa) Nach 81 Abs.1 GeschmMG a. F. stand dem Urheber eines gewerblichen
Musters oder Modells ausschlief3lich das Recht zu, dasselbe ganz oder teilweise

nachzubilden. Es war allgemein anerkannt, dass danach auch ein in sich ge-
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schlossener Teil eines hinterlegten Geschmacksmusters selbstandig am Muster-
schutz teilnehmen konnte, sofern er fur sich allein den Erfordernissen der Neuheit
und Eigentiimlichkeit geniigte und eine gewisse Eigenstandigkeit und Geschlos-
senheit der Form aufwies, die es Uberhaupt mdglich machte, einen von der Ge-
samtform unabh&ngigen &sthetischen Gesamteindruck der Unterkombination fest-
zustellen (sog. abgeleiteter Teilschutz, vgl. BGH GRUR 1977, 602, 605 —
Trockenrasierer m. w. N.; GRUR 1979, 705, 706 — Notizklotze; GRUR 1998, 379,
381 — Lunette).

Diese aus 8 1 Abs. 1 GeschmMG a. F. entwickelte Anerkennung eines abgeleite-
ten Teilschutzes hatte zur Folge, dass einem als Einzelanmeldung eingetragenen
Muster nicht allein wegen Abweichungen in den Darstellungen der als Muster
hinterlegten Abbildungen jeglicher Schutz mangels Einheitlichkeit der Darstellun-
gen verweigert werden konnte. Denn wenn ein in sich geschlossener Teil eines
hinterlegten Geschmacksmusters unter den genannten Voraussetzungen am
Musterschutz teilnehmen konnte, musste es auch fir die Schutzfahigkeit eines
Musters genugen, dass die als Muster hinterlegten Abbildungen Uber einen allen
Darstellungen gemeinsamen Teil verfugten, jedenfalls soweit dieser eine gewisse

Eigenstandigkeit und Geschlossenheit der Form aufwies.

In der Entscheidung ,Weinkaraffe“ hat der Bundesgerichtshof ausgefuhrt, dass
sich dem Wortlaut des seit dem 1. Januar 2005 geltenden Geschmacksmusterge-
setzes (GeschmMG 2004) kein Anhaltspunkt daftr entnehmen lasse, dass fir
Teile oder Elemente eines eingetragenen Musters fir sich genommen Schutz be-
ansprucht werden konne. Es gebe im geltenden Geschmacksmusterrecht keine
dem 81 Abs. 1 GeschmMG a. F. entsprechende Bestimmung, die dem Inhaber
eines eingetragenen Musters ein ausschlie3liches Recht an einem Teil eines ein-
getragenen Musters zuerkenne (vgl. BGH GRUR 2012, 1139, Nr. 38 — Weinka-
raffe). Es bestehe auch kein Bedurfnis fir einen Schutz von Teilen oder Elemen-
ten eines Geschmacksmusters, da es moglich sei, auch fir die Erscheinungsform

von Teilen oder Elementen eines Erzeugnisses den Schutz als Geschmacksmus-
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ter zu erlangen (a. a. O. Nr. 39). Die Rechtssicherheit erfordere es dann aber, al-
lein solche Erscheinungsformen von Teilen eines Erzeugnisses als eingetragene
Geschmacksmuster zu schitzen, die als Erscheinungsformen von Teilen eines
Erzeugnisses angemeldet und eingetragen seien. Nur unter dieser Voraussetzung
konnten die interessierten Verkehrskreise aufgrund einer Geschmacksmuster-
recherche zuverlassig feststellen, was Gegenstand des Geschmacksmusterschut-
zes sei. Konnten auch Teile eingetragener Muster als Geschmacksmuster ge-
schitzt sein, ware dagegen oft unklar, ob und inwieweit Teile eines eingetragenen
Musters einen solchen Schutz gentssen. Zudem wirde dies eine gezielte Re-
cherche nach geschitzten Geschmacksmustern erschweren. Dem Anmelder sei
es dagegen moglich und zumutbar klarzustellen, ob er Schutz fir die Erschei-
nungsform eines (ganzen) Erzeugnisses oder des Teils eines Erzeugnisses be-
gehre (a. a. O. Nr. 40).

bb) Bei dieser Ausgangslage konnte aber auch einer Auslegung, dass der
Schutzgegenstand eines eingetragenen Designs aus der der Schnittmenge der
allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale bestehen kann, die Grundlage ent-

zogen sein.

(1) Dies zwar nicht unbedingt deshalb, weil mit einer Bestimmung des
Schutzgegenstands eines eingetragenen Designs auf Grundlage der Schnitt-
menge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale eine Schutzbereichser-
weiterung durch Vernachlassigung/Herausnahme einzelner (abweichender)
Merkmale einhergeht, wie es auch bei der nach § 1 Abs. 1 GeschmMG a. F. zu-
lassigen geschmacksmusterrechtlichen Unterkombination der Fall war. Denn in-
soweit ist zu beachten, dass eine Beschrdnkung des Designs auf gemeinsame
Gestaltungselemente nicht zwingend dazu fuhrt, dass der Schutzumfang des De-
signs vergroRert wird (so aber wohl Jestaedt, GRUR 2012, 1142 zu 1 d)). Viel-
mehr ist der Schutzbereich der ,Schnittmenge® regelmaldig enger. Insoweit verhalt
es sich anders als im Patentrecht. Im Patentrecht ist eine angegriffene Ausfih-

rungsform lediglich daraufhin zu untersuchen, ob sie die im Patentanspruch auf-
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gefuhrten Merkmale eines Erzeugnisses in wortlautgemafer oder aquivalenter
Form verwirklicht; welche sonstigen Merkmale die angegriffene Ausfihrungsform
aufweist, ist dagegen im Regelfall unerheblich; demzufolge fuhrt die Herausnahme
eines Merkmals aus dem Patentanspruch regelmaRig zu einer Schutzbereichser-
weiterung. Im Designrecht ist dies hingegen nicht der Fall. Hier kommt es im Ver-
letzungsfall darauf an, ob die angegriffene Ausfiihrungsform denselben Gesamt-
eindruck erweckt (8§ 38 Abs. 2 DesignG). Der Gesamteindruck aber kann auch bei
Ubernahme der geschiitzten ,Schnittmenge* durch Hinzufiigung weiterer Merk-
male im Einzelfall erheblich verandert werden (vgl. OLG KéIln, 6 U 128/09 v.
8. Januar 2010; verdffentlicht in juris; Klawitter in: Festschrift 50 Jahre Bundespa-
tentgericht, S. 1071, 1079).

(2)  Einer Auslegung des Schutzgegenstands eines Designs auf Grundlage der
Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale kdnnten allerdings
die nach der vorgenannten Entscheidung des Bundesgerichtshofes einem abge-
leiteten Teilschutz entgegenstehenden und nunmehr fir das DesignG geltenden
Gesichtspunkte der Klarheit des Registers und der damit verbundenen Rechtssi-
cherheit entgegenstehen. Dritte und insbesondere Mitbewerber mussen klar und
eindeutig mit der erforderlichen Rechtssicherheit aus dem Register ersehen kon-
nen, was Schutzgegenstand des Designs ist. Die Erscheinungsform des Erzeug-
nisses, fur das Schutz beansprucht wird, muss daher sofort und ohne weiteres
dem Register entnommen werden kénnen. Daher konnte es jedenfalls dann zu
einer mit der Funktion des Designregisters nicht zu vereinbarenden Rechtsunsi-
cherheit fihren, wenn im Falle von sichtbaren und daher nach § 37 Abs. 1 De-
signG grundsatzlich am Schutz teilnehmenden abweichenden Merkmalen der als
Design hinterlegten Darstellungen im Rahmen einer Einzelanmeldung der Schutz-
gegenstand des eingetragenen Designs erst durch eine unter Umstanden aufwan-
dig zu ermittelnde Schnittmenge festgelegt werden musste, zumal auch die ange-
sprochenen Verkehrskreise bei Widerspriichen bzw. Abweichungen zwischen den
einzelnen Abbildungen eine entsprechende Vorstellung nicht entwickeln durften
(vgl. dazu Jestaedt, GRUR 2012, 1142 zu 1d).
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(3) Allerdings hat der Bundesgerichtshof in der genannten ,Weinkaraffe“-Ent-
scheidung ausdrtcklich daran festgehalten, dass eine Auslegung zu dem Ergebnis
fuhren kann, dass der Schutzgegenstand eines Designs aus der Schnittmenge der
allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale bestehen kann (a.a. O. Nr. 31).
Wenngleich diese Frage in dem konkreten Fall nicht entscheidungserheblich war,
geht der Senat davon aus, dass der Bundesgerichtshof eine entsprechende Aus-
legung trotz des unter dem GeschmMG 2004 bzw. dem DesignG nicht mehr zu-
lassigen Elementenschutzes in Form der ,geschmacksmuster(design)rechtlichen

Unterkombination“ nach wie vor als zulassig erachtet.

Dementsprechend berlcksichtigt der Senat auch diese Auslegungsmaoglichkeit im
Rahmen der vorliegend entscheidungserheblichen Frage, ob den als Design hin-
terlegten Einzelabbildungen ein einheitlicher Schutzgegenstand entnommen wer-
den kann, zumal es nach Auffassung des Senats auch unter dem Gesichtspunkt
der Registerklarheit und der Rechtssicherheit nicht ausgeschlossen erscheint,
eine Bestimmung auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen ge-
meinsamen Merkmale jedenfalls dann zuzulassen, wenn die hinterlegten Darstel-
lungen ohne groRere Muhe erkennbar die in sich geschlossene und einheitliche
Grundform eines einheitlichen Erzeugnisses (Skibrille) in verschiedenen Ausfih-

rungsformen offenbaren.

C. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nach 823 Abs.5 DesignG
i. V. m. 8 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zunéachst im Hinblick auf die Frage veranlasst, ob
Varianten in der Darstellung eines farblichen Hell/Dunkel-Kontrasts der Erschei-
nungsform eines Erzeugnisses innerhalb eines Einzeldesigns zuldssig sind, da es

sich um insoweit um eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung handelt.

Dies gilt ferner in Bezug auf die aufgezeigten Bedenken, ob nach der von Rechts
wegen gebotenen Aufgabe der sog. ,geschmacksmusterrechtlichen Unterkombi-
nation“ Gberhaupt noch eine Auslegung des Schutzgegenstands eines eingetra-

genen Designs auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemein-
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samen Merkmale in Betracht kommt. Die Frage einer Bestimmung des Schutzge-
genstands auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen
Merkmale hat der Bundesgerichtshof in der vorgenannten Entscheidung zwar an-
gesprochen und auch bejaht (vgl. a. a. O. Nr. 31). Allerdings war diese Frage im
konkreten Rechtsstreit letztlich vor dem Hintergrund einer Auslegung des dort
verfahrensgegenstandlichen Designs als sog. Kombinationserzeugnis nicht ent-
scheidungserheblich, so dass diese Rechtsfrage demnach auch noch nicht als

abschlieBend geklart anzusehen ist.

D. Die Kostenentscheidung folgt aus § 23 Abs. 4 Satz 5 DesignG i. V. m. § 84
Abs. 2 Satz 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Da die Rechtsbeschwerde zugelassen ist, konnen die am Beschwerdeverfahren
Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde ein-
legen. Sie kann nur darauf gesttitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verlet-

zung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-
lich oder in elektronischer Form einzulegen.

Hacker Merzbach Meiser
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