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Schneidebrett

DesignG 8§ 1 Nr. 1, 8 33 Abs. 1 Nr. 1, 8 37 Abs. 1

a)

b)

Die Auslegung eines Designs kann zu dem Ergebnis fiihren, dass Abweichungen der Wieder-
gaben bei der Bestimmung des Schutzgegenstands aulRer Betracht bleiben miissen und der
Schutzgegenstand gleichsam aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen
Merkmale besteht (Bestatigung von BGH, Urteil vom 8. Marz 2012 - |1 ZR 124/10, GRUR 2012,
1139 [juris Rn. 31] = WRP 2012, 1540 - Weinkaraffe; Beschluss vom 20. Dezember 2018
- 1 ZB 25/18, BGHZ 220, 344 [juris Rn. 17] - Sporthelm; Beschluss vom 20. Dezember 2018 -
| ZB 26/18, GRUR 2019, 835 [juris Rn. 31] = WRP 2019, 1032 - Sportbrille). Das gilt auch
dann, wenn eine Darstellung Elemente enthalt, die auf den anderen Darstellungen nicht zu
sehen sind, so dass das in den anderen Darstellungen zu sehende Erzeugnis vollstandig in
der einen Darstellung enthalten ist.

Die Auslegung eines Designs kann ergeben, dass sich der Schutzgegenstand aus mehreren
Gegenstanden zusammensetzt, die nach der Verkehrsauffassung ein einheitliches Erzeugnis
- ein sogenanntes Kombinationserzeugnis - bilden. Dies liegt insbesondere dann nahe, wenn
die abgebildeten Einzelgegenstande asthetisch aufeinander abgestimmt sind und miteinander
in einem funktionalen Zusammenhang stehen (Bestatigung von BGH, GRUR 2012, 1139 [juris
Rn. 32] - Weinkaraffe). Die Auslegung kann auch lediglich aufgrund einer dieser Eigenschaf-
ten - gegebenenfalls unter Einbeziehung weiterer Umstéande - zur Annahme eines Kombina-
tionserzeugnisses fuhren. Mal3geblich ist, welchen Schutzgegenstand die Fachkreise des be-
treffenden Sektors aus den Darstellungen und den weiteren aus dem Register ersichtlichen
Informationen entnehmen.
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c) Im Fall eines Kombinationserzeugnisses ist ein isolierter Schutz fur die Komponenten des
Kombinationserzeugnisses - ohne eine gesonderte Anmeldung - ausgeschlossen, weil das
Designrecht keinen Schutz fur Teile oder Elemente eines eingetragenen Designs kennt (Be-
statigung von BGH, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 28 und 35 bis 40] - Weinkaraffe).

d) Fahrt die Auslegung nicht zu einem hinreichend klaren Ergebnis und bleibt offen, ob Schutz
fiir einen Einzelgegenstand oder ein Kombinationserzeugnis beansprucht wird, geht die Un-
klarheit zu Lasten des Anmelders und ist das Design nichtig.

BGH, Urteil vom 24. Marz 2022 - | ZR 16/21 - OLG Miinchen
LG Minchen |



Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche
Verhandlung vom 24. Marz 2022 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch,
den Richter Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Odorfer und die
Richterin Wille

fur Recht erkannt:

Auf die Revision des Klagers wird unter Verwerfung des Rechtsmit-
tels im Ubrigen als unzulassig das Urteil des 29. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Miinchen vom 17. Dezember 2020 insoweit

aufgehoben, als zum Nachteil des Klagers erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch tber die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Klager ist Inhaber des eingetragenen Designs DE 40703405-0001, fur

dessen Wiedergabe drei Darstellungen im Register hinterlegt sind:



Als Erzeugnis ist "Schneidebretter” eingetragen. Eine Beschreibung zur
Erlauterung der Wiedergabe oder ein Warenklassenverzeichnis hat der Klager

nicht zum Register eingereicht.



Die Beklagte vertreibt Uber ihre Internetseite ein Schneidebrett mit Auf-
fangschale. Der Klager hat die Beklagte nach erfolgloser Abmahnung wegen Ver-
letzung seines Designs auf Unterlassung in Anspruch genommen und Folgean-
spruche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung, Ruckruf, Fest-
stellung der Schadensersatzpflicht und Zahlung seiner Abmahnkosten in Hohe
von 1.044,40 € nebst Zinsen geltend gemacht. Die Beklagte hat widerklagend
beantragt, das Design flr nichtig zu erklaren und den Klager zur Zahlung von
1.044,40 € nebst Zinsen wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung zu ver-

urteilen.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewie-
sen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abge-
wiesen, auf die Widerklage das Design fur nichtig erklart und die Berufung gegen
die Abweisung der Widerklage hinsichtlich des Zahlungsantrags zurtickgewie-

sen.

Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurtickweisung die
Beklagte beantragt, begehrt der Klager die Wiederherstellung des landgerichtli-
chen Urteils.

Entscheidungsgriinde:

A. Das Berufungsgericht hat das Klagedesign fir nach § 33 Abs. 1 Nr. 1,
8 1 Nr. 1 DesignG nichtig gehalten und zur Begrindung ausgefuhrt:

In der ersten Darstellung sei ein Schneidebrett mit Auffangschale, in der
zweiten und dritten Darstellung dagegen ein Schneidebrett ohne Auffangschale

wiedergegeben. Aus dem im Register angegebenen Erzeugnis "Schneidebretter”



konne nicht geschlossen werden, dass die in der ersten Darstellung wiedergege-
bene Auffangschale nur - wie das auf dem Schneidebrett liegende Gemuse und
die in der Auffangschale liegenden Abfélle - Beiwerk darstelle und nicht Teil der

Erscheinungsform sei.

Vorliegend sei es nicht zulassig, aus den verschiedenen Ausfuhrungsfor-
men des dargestellten Schneidebretts mit und ohne Auffangschale eine Schnitt-
menge zu bilden und die Designanmeldung auf die Erscheinungsform des
Schneidebretts ohne Auffangschale zu reduzieren. Die Anmeldung zeige nicht

die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses, sondern zweier Erzeugnisse.

Der Designanmeldung konne auch nicht durch Auslegung entnommen
werden, dass der Schutz sich nur auf die in der ersten Darstellung wiedergege-
bene Kombination von Schneidebrett und Auffangschale beziehe und die zwei
Darstellungen, auf denen das Schneidebrett allein abgebildet sei, lediglich die
Gestaltung des Schneidebretts verdeutlichen sollten. Ein funktionaler Zusam-
menhang zwischen dem Schneidebrett und der Auffangschale lasse sich den
Darstellungen nur insoweit entnehmen, als die Auffangschale - jedenfalls teil-
weise - unter dem Schneidebrett platziert werden kénne und die Abfélle vom
Schneidebrett in die unter diesem befindliche Auffangschale geschoben werden
konnten. Die vom Klager vorgetragenen EinfrAsungen seien nicht deutlich er-
kennbar, so dass nach den Darstellungen offenbleibe, ob die Schale in Schienen
des Schneidebretts verlaufe. Inwieweit das Schneidebrett und die Auffangschale
asthetisch aufeinander abgestimmt seien, lasse sich der ersten Darstellung, die
die Auffangschale im hervorgezogenen Zustand mit in ihr befindlichen Abfallen
zeige, nicht entnehmen. Nach dieser Darstellung bleibe offen, ob die Auffang-
schale im zurtickgeschobenen Zustand mit der Kante des Schneidebretts ab-
schlie3e, nach vorne uberstehe oder unter der Kante des Schneidebretts ver-
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schwinde. Der asthetische Gesamteindruck des aus Schale und Brett zusam-
mengesetzten Erzeugnisses aul3erhalb der konkret dargestellten Gebrauchssi-

tuation lasse sich daher nicht erkennen.

Da der ersten Darstellung nicht zu entnehmen sei, dass das Schneidebrett
und die Auffangschale &sthetisch aufeinander abgestimmt seien und in funktio-
nalem Zusammenhang zueinander stinden, sei zudem fur Dritte und Mitbewer-
ber entgegen dem Grundsatz der Registerklarheit nicht unmittelbar und eindeutig
erkennbar, ob Schutz fur ein aus Schneidebrett und Auffangschale zusammen-
gesetztes Kombinationserzeugnis oder (auch) fur das auf den weiteren Darstel-
lungen allein abgebildete Schneidebrett ohne Auffangschale beansprucht werde.

Die Beklagte kdonne hingegen nicht den Ersatz ihrer vorgerichtlichen
Rechtsverfolgungskosten vom Klager verlangen. Es bestiinden keine Schadens-
ersatzanspriche wegen eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeubten

Gewerbebetrieb der Beklagten, weil es an einem Verschulden des Klagers fehle.

B. Die Revision des Klagers hat im Wesentlichen Erfolg. Sie fuhrt zur Auf-
hebung des angegriffenen Urteils und Zurtickverweisung der Sache an das Be-

rufungsgericht, soweit dieses zum Nachteil des Klagers erkannt hat.

|. Die unbeschrénkt eingelegte Revision des Klagers ist Uberwiegend zu-
l&ssig. Das fur die Zulassigkeit der Revision erforderliche Rechtsschutzbedurfnis
setzt voraus, dass der Rechtsmittelfiihrer durch die angefochtene Entscheidung
beschwert ist und das Rechtsmittel dazu dient, diese Beschwer zumindest teil-
weise zu beseitigen (BGH, Urteil vom 10. Januar 2019 - |1 ZR 267/15, GRUR
2019, 813 [juris Rn. 97] = WRP 2019, 1013 - Cordoba II, mwN). Der Klager ist
beschwert, soweit das Berufungsgericht die Klage abgewiesen und der Wider-
klage stattgegeben hat. An einer Beschwer fehlt es jedoch, soweit sich seine Re-
vision gegen die teilweise Abweisung der Widerklage hinsichtlich der vorgericht-

lichen Rechtsverfolgungskosten der Beklagten richtet.
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Il. Soweit die Revision zulassig ist, ist sie auch begriundet. Mit der vom
Berufungsgericht gegebenen Begriindung kann das Klagedesign nicht fir nichtig
erklart und die Klage abgewiesen sowie der Widerklage insoweit stattgegeben

werden.

1. GemalR § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ist ein eingetragenes Design nichtig,
wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des 8 1 Nr. 1
DesignG ist. Nach 8§ 1 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
oder seiner Verzierung ergibt. Nach § 37 Abs. 1 DesignG wird der Schutz fur die-
jenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begrin-
det, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Die Anmeldung zur Ein-
tragung eines Designs in das Register muss gemald 8 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
DesignG eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des Designs enthal-
ten. Nach § 7 Abs. 1 DesignV erfolgt die Wiedergabe des Designs mit Hilfe von
fotografischen oder sonstigen grafischen Darstellungen; pro Design sind bis zu
zehn Darstellungen zulassig. Dabei darf eine Darstellung nach 8§ 7 Abs. 3 Satz 3

DesignV nur eine Ansicht des Designs zeigen.

Insbesondere ist ein Design dann nichtig, wenn in der Anmeldung nicht
die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses wiedergegeben wird, weil sich der
Gegenstand des Designschutzes in diesem Fall nicht bestimmen lasst. Weichen
verschiedene Darstellungen eines Designs voneinander ab und entstehen
dadurch Unklarheiten tGber den Schutzgegenstand, ist der Schutzgegenstand
des Designs durch Auslegung zu bestimmen. Bei der Auslegung, fur die auf die
Sicht der Fachkreise des betreffenden Sektors abzustellen ist, muss das Inter-

esse des Verkehrs bertcksichtigt werden, klar erkennen zu kénnen, woftr der
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Anmelder Schutz beansprucht. Als Auslegungshilfe kdnnen insbesondere die An-
gabe der Erzeugnisse, in die das Design aufgenommen oder bei denen es ver-
wendet werden soll (§ 11 Abs. 3 DesignG), sowie - soweit vorhanden - die Be-
schreibung zur Erlauterung der Wiedergabe (8 11 Abs. 5 Nr. 1 DesignG) und das
Verzeichnis mit der Warenklasse oder den Warenklassen, in die das Design ein-
zuordnen ist (8 11 Abs. 5 Nr. 3 DesignG), herangezogen werden (vgl. BGH, Urteil
vom 8. Marz 2012 - | ZR 124/10, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 22 bis 25 und 30]
= WRP 2012, 1540 - Weinkaraffe; Beschluss vom 20. Dezember 2018
- 1 ZB 25/18, BGHZ 220, 344 [juris Rn. 11 f.] - Sporthelm; Beschluss vom 20. De-
zember 2018 - | ZB 26/18, GRUR 2019, 835 [juris Rn. 11 f.] = WRP 2019, 1032
- Sportbrille; Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG
GGV, 6.Aufl.,, 837 DesignG Rn. 19 bis 21; BeckOK.Designrecht/Stockel,
11. Edition [Stand 15. Februar 2022], 8§ 37 DesignG Rn. 12 bis 18; Ruhl in
Ruhl/Tolkmitt, GGV, 3. Aufl., Art. 3 Rn. 147 bis 158 und Art. 36 Rn. 82).

Die Auslegung kann zu dem Ergebnis fuhren, dass Abweichungen der
Wiedergaben bei der Bestimmung des Schutzgegenstands aul3er Betracht blei-
ben missen und der Schutzgegenstand gleichsam aus der Schnittmenge der al-
len Darstellungen gemeinsamen Merkmale besteht (vgl. BGH, GRUR 2012,
1139 [juris Rn. 31] - Weinkaraffe; BGHZ 220, 344 [juris Rn. 17] - Sporthelm; BGH,
GRUR 2019, 835 [juris Rn. 31] - Sportbrille; Kihne/Meiser in Eichmann/Jestaedt/
Fink/Meiser aaO § 11 DesignG Rn. 29; Eichmann/Jestaedt in Eichmann/
Jestaedt/Fink/Meiser aaO § 37 DesignG Rn. 14; BeckOK.Designrecht/Stockel
aa0 § 37 DesignG Rn. 19 bis 23).

Eine Schnittmengenbildung ist aber ausgeschlossen, wenn mehrere Dar-
stellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs verschie-
dene Ausfuhrungsformen eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen Merkmalen

der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses zeigen. Ein aus der Schnittmenge
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der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale im Wege der Abstraktion gebil-
deter Schutzgegenstand ware entgegen 8§ 37 Abs. 1 DesignG in der Anmeldung
nicht sichtbar wiedergegeben, sondern existierte allein in der Vorstellung des Be-
trachters. Darlber hinaus missen Dritte und insbesondere Mitbewerber nach
dem Grundsatz der Registerklarheit aus Grinden der Rechtssicherheit aus der
Darstellung oder den Darstellungen des Designs im Register unmittelbar und ein-
deutig ersehen konnen, woflr der Anmelder Schutz beansprucht. Auch diesem
Gebot ist nicht geniigt, wenn der vom Anmelder beanspruchte Schutzgegenstand
in mehreren gedanklichen Schritten aus den Darstellungen im Register erschlos-
sen werden muss (vgl. BGHZ 220, 344 [juris Rn. 17 bis 19] - Sporthelm; BGH,
GRUR 2019, 835 [juris Rn. 31 bis 33] - Sportbrille; zum Erfordernis der klaren
Erkennbarkeit des Schutzgegenstands nach Art. 36 Abs. 1 Buchst. ¢ GGV vgl.
EuGH, Urteil vom 5. Juli 2018 - C-217/17, juris Rn. 49 bis 60 - Mast-Jagermeister/
EUIPO; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 36 Rn. 15 bis 17).

Die Auslegung kann auch ergeben, dass sich der Schutzgegenstand aus
mehreren Gegenstanden zusammensetzt, die nach der Verkehrsauffassung ein
einheitliches Erzeugnis - ein sogenanntes Kombinationserzeugnis - bilden. Dies
liegt insbesondere dann nahe, wenn die abgebildeten Einzelgegenstande asthe-
tisch aufeinander abgestimmt sind und miteinander in einem funktionalen Zusam-
menhang stehen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 32] - Weinkaraffe; EuG,
Urteil vom 25. Oktober 2013 - T-231/10, juris Rn. 32; Eichmann/Jestaedt in Eich-
mann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO § 37 DesignG Rn. 15; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO
Art. 3 Rn. 26 f.).

Die Auslegung der Designanmeldung obliegt im Wesentlichen dem Tatge-
richt. In der Revisionsinstanz ist nur zu prifen, ob das Tatgericht einen zutreffen-
den Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssatze oder Denkge-

setze verstof3en und wesentliche Umstande nicht unbertcksichtigt gelassen hat
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(vgl. BGH, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 27] - Weinkaraffe; BGHZ 220, 344 [juris
Rn. 16] - Sporthelm; BGH, GRUR 2019, 835 [juris Rn. 16] - Sportbrille).

2. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begriindung kann das Klage-

design danach nicht fur nichtig erklart werden.

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, es sei nicht zulassig, aus den ver-
schiedenen Ausfuihrungsformen des dargestellten Schneidebretts mit und ohne
Auffangschale eine Schnittmenge zu bilden und die Designanmeldung auf die
Erscheinungsform des Schneidebretts ohne Auffangschale zu reduzieren, ist in
einem entscheidenden Punkt rechtsfehlerhaft. Das Berufungsgericht hat nicht
hinreichend berlcksichtigt, dass die zum Register eingereichten Darstellungen
keine miteinander unvereinbaren Merkmale zeigen, sondern die erste Darstel-
lung lediglich Elemente enthélt (die Auffangschale mit Inhalt und das Gemduse auf
dem Schneidebrett), die auf der zweiten und dritten Darstellung nicht zu sehen
sind. Das in der zweiten und dritten Darstellung zu sehende Schneidebrett ist als
Teilmenge aber vollstandig in der ersten Darstellung enthalten. Der Schutzge-
genstand eines Schneidebretts ohne Auffangschale wird in der zweiten und drit-
ten Darstellung sichtbar wiedergegeben und existiert nicht nur in der Vorstellung
des Betrachters. Deshalb ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob mit dem
Design Schutz fiir ein Schneidebrett ohne Auffangschale oder fir ein aus Schnei-
debrett und Auffangschale zusammengesetztes Kombinationserzeugnis bean-

sprucht wird.

b) Auch die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Schutzgegenstand der
Designanmeldung sei kein Kombinationserzeugnis aus einem Schneidebrett und

einer Auffangschale, ist von Rechtsfehlern beeinflusst.

aa) Als rechtsfehlerfrei erweist sich allerdings die Annahme des Beru-
fungsgerichts, dass die abgebildeten Einzelgegenstande nicht asthetisch aufei-

nander abgestimmt sind.
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(1) Ohne Erfolg bezieht sich die Revision hierfur auf die zu Werbezwecken
erstellten Ablichtungen der Produkte der Parteien (Anlagen K 1 und K 4). Diese
sind fur die Bestimmung des Schutzumfangs des Designs des Klagers irrelevant.
Aus Grunden der Rechtsklarheit und -sicherheit kommt es fur die Auslegung des
Schutzumfangs eines Designs allein auf die aus dem Register ersichtlichen In-

formationen an.

(2) Soweit die Revision dartber hinaus rigt, fir die Fachkreise liege eine
asthetische Abstimmung - insbesondere ein blndiger Abschluss zwischen
Schneidebrett und Auffangschale in zurickgeschobenem Zustand - auf der
Hand, versucht sie, ihre eigene Wirdigung an die Stelle der des Tatgerichts zu
setzen, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen. Es ist aus Rechtsgriinden nicht zu
beanstanden, dass das Berufungsgericht fur seine Feststellungen, mit denen es
allein die zum Register eingereichten Darstellungen des Klagedesigns beschrie-
ben hat, nicht zwischen den Fachkreisen und anderen Personengruppen (wie
etwa Verbrauchern) differenziert hat. Die Revision legt insbesondere nicht dar,
aus welchen Umstanden die Fachkreise (anders als etwa Verbraucher) ange-
sichts der in der ersten Darstellung sichtbaren Auffangschale in teilweise heraus-
gezogenem Zustand zu dem Schluss gelangen sollten, diese schliel3e in zurick-

geschobenem Zustand bindig mit dem Schneidebrett ab.

(3) Ebenfalls vergeblich bringt die Revision vor, den Ausflihrungen des
Berufungsgerichts sei nicht zu entnehmen, warum es auf die Tiefe der Auffang-
schale ankomme. Die mal3gebliche &asthetische Abstimmung sei aus Sicht der
Fachkreise bereits dadurch hergestellt, dass in der Gebrauchssituation, die in der
ersten Abbildung gezeigt werde, die Auffangschale passgenau zwischen den Fu-
3en und der vordere Rand parallel zu der dem Benutzer zugewandten Seite des
Schneidebretts verliefen. Entscheidend sei, dass die Fachkreise dem Design ent-

nehmen konnten, welche Erscheinungsform des Erzeugnisses geschutzt sei.
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Auch insoweit handelt es sich um einen unbehelflichen Angriff auf die tatgericht-
lichen Feststellungen im Berufungsurteil, mit dem die Revision keinen Rechts-

fehler des Berufungsgerichts aufzeigt.

bb) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Designanmeldung lasse
sich kein hinreichender funktionaler Zusammenhang von Schneidebrett und Auf-
fangschale entnehmen, halt der rechtlichen Nachprifung jedoch nicht stand.

(1) Anders als die Revision meint hat das Berufungsgericht allerdings nicht
festgestellt, dass es sich bei den EinfrAsungen funktional um Schienen handelt,
und daher nicht vorausgesetzt, dass die Aussparungen eine Trage- und Fuh-
rungsfunktion haben. Es hat vielmehr unter Bezugnahme auf die Feststellungen
des Landgerichts ausgefihrt, die vom Klager vorgetragenen Einfrasungen seien
nicht deutlich erkennbar, so dass nach den Darstellungen des Erzeugnisses of-
fenbleibe, ob die Schale in Schienen des Schneidebretts verlaufe. Soweit die Re-
vision daruber hinaus meint, die Einfrasungen seien zwar nicht ohne Weiteres in
der ersten Abbildung, aber in den Folgeabbildungen zu erkennen, und in der ers-
ten Abbildung sei die rdumliche Nahe der Rander der Auffangschale zu den
Schienen deutlich zu sehen, versucht sie erneut lediglich, ihre eigene Wirdigung
an die Stelle der des Tatgerichts zu setzen, ohne einen Rechtsfehler aufzuzei-
gen. Da das Berufungsgericht die Erkennbarkeit von Einfrasungen ohne Verstol3
gegen das Verfahrensrecht verneint hat, kann die Revision auch nicht mit ihrem
Argument durchdringen, den maf3geblichen Fachkreisen des betreffenden Sek-
tors, vorliegend mit dem Schreinerhandwerk vertrauten Personen, erschliel3e
sich ohne Weiteres, dass die auf der zweiten und dritten Abbildung erkennbaren

Schienen keinen dekorativen Zweck héatten.

(2) Entgegen der Ansicht der Revision besteht auch kein Erfahrungssatz,

nach dem die Darstellung einer Fihrungsschiene und eines zur Aufnahme ge-
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eigneten Gegenstands in einem engen raumlichen Zusammenhang Ublicher-
weise zum Ausdruck bringt, dass die Schiene ihrer Funktion entsprechend ein-
gesetzt werden soll. Dartber hinaus konnte ein solcher Erfahrungssatz auf
Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts gar nicht zur Anwendung
kommen, weil dieses weder die Erkennbarkeit von Einfrasungen noch deren

Funktion als FUihrungsschiene festgestellt hat.

(3) Jedoch hat das Berufungsgericht insoweit einen funktionalen Zusam-
menhang zwischen dem Schneidebrett und der Auffangschale erkannt, als die
Auffangschale - jedenfalls teilweise - unter dem Schneidebrett platziert werden
kann und die Abfalle vom Schneidebrett in die so platzierte Auffangschale ge-
schoben werden kdnnen. Gleichwohl hat es den funktionalen Zusammenhang im
Ergebnis verneint, weil nach den Darstellungen offenbleibe, ob die Auffangschale
in Schienen des Schneidebretts verlaufe. Damit hat es die Annahme eines funk-
tionalen Zusammenhangs rechtsfehlerhaft von einer konstruktiven Verbindung
zwischen diesen beiden Gegenstéanden abhéngig gemacht. Ein solches Erforder-
nis besteht nicht; vielmehr kann sich ein funktionaler Zusammenhang zwischen
zwei Einzelteilen eines Erzeugnisses auch anderweitig aus den Darstellungen

des Designs erschliel3en.

cc) Danach kann die Beurteilung des Berufungsgerichts, im Streitfall liege
kein Kombinationserzeugnis vor, insgesamt keinen Bestand haben. Allein auf-
grund des vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommenen Fehlens einer
asthetischen Abstimmung zwischen dem Schneidebrett und der Auffangschale
l&sst sich die Annahme eines Kombinationserzeugnisses nicht verneinen. Nach
der Rechtsprechung des Senats liegt die Annahme eines Kombinationserzeug-
nisses inshesondere dann nahe, wenn die abgebildeten Einzelgegenstéande as-
thetisch aufeinander abgestimmt sind und miteinander in einem funktionalen Zu-
sammenhang stehen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 32] - Weinkaraffe).
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Jedoch kann die Auslegung des Klagedesigns auch lediglich aufgrund einer die-
ser Eigenschaften - gegebenenfalls unter Einbeziehung weiterer Umstande - zur
Annahme eines Kombinationserzeugnisses fuhren. So kann, wie etwa bei einem
Gegenstand ohne Gebrauchsfunktion, eine asthetische Abstimmung der Einzel-
teile ausreichen. Ebenso ist es denkbar, wie etwa bei einem Gebrauchsgegen-
stand, das Vorliegen eines Kombinationserzeugnisses allein aufgrund eines
funktionalen Zusammenhangs der Einzelteile zu bejahen, wenn dieser mit hinrei-
chender Klarheit aus den aus dem Register ersichtlichen Informationen auf ein

einheitliches Erzeugnis schliel3en lasst.

c) Die Begrundung, mit der das Berufungsgericht es fur unklar gehalten
hat, ob mit dem Design Schutz fur ein aus Schneidebrett und Auffangschale zu-
sammengesetztes Kombinationserzeugnis oder (auch) fir ein Schneidebrett
ohne Auffangschale beansprucht wird, hélt der rechtlichen Nachprifung eben-
falls nicht stand.

aa) Dem Berufungsurteil liegt insoweit bereits ein unzutreffender rechtli-
cher Ausgangspunkt zugrunde. Der Designschutz kann sich nur entweder auf
das Kombinationserzeugnis aus Schneidebrett und Auffangschale oder allein auf
das Schneidebrett beziehen. Im Fall eines Kombinationserzeugnisses ist ein iso-
lierter Schutz fur das Schneidebrett - ohne eine gesonderte Anmeldung - ausge-
schlossen, weil das Designrecht keinen Schutz fir Teile oder Elemente eines
eingetragenen Designs kennt (vgl. BGH, GRUR 2012, 1139 [juris Rn. 28 und 35
bis 40] - Weinkaraffe; Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO
8 37 DesignG Rn. 15; BeckOK.Designrecht/Stdckel aaO § 37 DesignG Rn. 22;
zum Schutz von Teilen eines Erzeugnisses durch ein nicht eingetragenes Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster vgl. aber BGH, Beschluss vom 30. Januar 2020
-1 ZR 1/19, GRUR 2020, 302 [juris Rn. 21 bis 25] = WRP 2020, 478 - Front Kit;
EuGH, Urteil vom 28. Oktober 2021 - C-123/20, GRUR 2021, 1523 = WRP 2021,
42 - Ferrari).
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bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts folgt aus seiner Be-
urteilung, das Schneidebrett und die Auffangschale seien nicht erkennbar asthe-
tisch aufeinander abgestimmt und stiinden in keinem ersichtlichen funktionalen
Zusammenhang zueinander, nicht zwingend, dass der Klager keinen Schutz fir
ein Schneidebrett ohne Auffangschale beanspruchen kann (vgl. bereits Rn. 32).
Zwar liegt es insbesondere dann, wenn die abgebildeten Einzelgegenstande &s-
thetisch aufeinander abgestimmt sind und in einem funktionalen Zusammenhang
zueinander stehen, nahe, dass sich der Schutzgegenstand aus mehreren Ge-
genstanden zusammensetzt, die nach der Verkehrsanschauung ein einheitliches
Erzeugnis - ein Kombinationserzeugnis - bilden. Daraus folgt aber nicht, dass die
Annahme eines Kombinationserzeugnisses im Fall des Fehlens einer astheti-
schen Abstimmung oder eines funktionalen Zusammenhangs ausgeschlossen
ist. Mal3geblich ist vielmehr, welchen Schutzgegenstand die Fachkreise des be-
treffenden Sektors - nicht Mitbewerber, Verbraucher oder beliebige Dritte - aus
den Darstellungen und den weiteren aus dem Register ersichtlichen Informatio-
nen entnehmen. Im Streitfall bedarf es hierfir einer Auslegung der Designanmel-
dung anhand der zum Register eingereichten Darstellungen und der Erzeug-
nisangabe "Schneidebretter”, wobei die Kriterien der asthetischen Abstimmung
und des funktionalen Zusammenhangs in die Gesamtwirdigung einzubeziehen
sind. Fuhrt diese Auslegung nicht zu einem hinreichend klaren Ergebnis und
bleibt offen, ob Schutz fur einen Einzelgegenstand oder ein Kombinationserzeug-
nis beansprucht wird, geht die Unklarheit zu Lasten des Anmelders und ist das
Design nichtig.

[ll. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europaischen Union nach Art. 267
Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall stellt sich keine entscheidungser-
hebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die
Rechtsprechung des Gerichtshofs geklart oder nicht zweifelsfrei zu beantworten
ist (zu diesem Maldstab vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg.
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1982, 3415 [juris Rn. 21] = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 6. Oktober
2021 - C-561/19, NJW 2021, 3303 [juris Rn. 33, 36 und 39 bis 49] - Consorzio

Italian Management und Catania Multiservizi).

C. Danach ist auf die Revision des Klagers das Berufungsurteil teilweise
aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch tber
die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen (8§ 563
Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden, weil
sie nicht zur Endentscheidung reif ist (8§ 563 Abs. 3 ZPO). Das Berufungsgericht
wird die Auslegung der streitgegenstandlichen Designanmeldung unter Beach-

tung der Ausflihrungen des Senats neu vorzunehmen haben.

Koch Loffler Schwonke

Odorfer Wille

Vorinstanzen:
LG Munchen I, Entscheidung vom 23.10.2019 - 21 O 10580/18 -
OLG Munchen, Entscheidung vom 17.12.2020 - 29 U 6308/19 -



