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BGHZ: ja

BGHR: ja

Sporthelm

DesignG 8§ 1 Nr. 1, 8 12 Abs. 1 Satz 1, 8 33 Abs. 1 Nr. 1, 8 37 Abs. 1; DesignV § 7 Abs. 1

a)

b)

Zeigen mehrere Darstellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs
verschiedene Ausfluhrungsformen eines Erzeugnisses (hier: Sporthelm) mit unterschiedli-
chen Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses (hier: unterschiedliche Be-
riemung, Ausstattung mit oder ohne Reiterknopf, verschiedene Farben, Farbkontraste, De-
kore), geben sie nicht die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses sichtbar wieder. Das De-
sign lasst in diesem Fall keinen einheitlichen Schutzgegenstand im Sinne von 8 1 Nr. 1 De-
signG erkennen und ist deshalb nach 8§ 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig. Wird vom Design-
inhaber fir die abweichenden Merkmale Designschutz beansprucht, ist es nicht zuldssig, ei-
nen einheitlichen Schutzgegenstand auf Grundlage der Schnittmenge der allen Darstellun-
gen gemeinsamen Merkmale zu ermitteln (Aufgabe BGH, Urteil vom 15. Februar 2001 - | ZR
333/98, GRUR 2001, 503 = WRP 2001, 946 - Sitz-Liegemobel).

Fur die Zusammenfassung unterschiedlicher Ausfihrungsformen eines Erzeugnisses bietet
§ 12 Abs. 1 Satz 1 DesignG die Moglichkeit einer Sammelanmeldung mehrerer Designs.

BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2018 - | ZB 25/18 - Bundespatentgericht
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 20. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch,
die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Loffler, die Richterin Dr. Schwonke und den
Richter Feddersen

beschlossen:

Auf die Rechtsbheschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
des 30. Senats (Marken- und Design-Beschwerdesenats) des

Bundespatentgerichts vom 23. November 2017 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,
auch Uber die Kosten des Rechtsbheschwerdeverfahrens, an das

Bundespatentgericht zurlickverwiesen.

Griinde:

A. Fur die Designinhaberin ist bei dem Deutschen Patent- und Marken-
amt seit dem 16. Juli 2008 das am 28. Februar 2008 angemeldete Design Nr.
40 2008 001 032-0001 als Einzeldesign eingetragen. Dafir sind folgende sie-
ben Abbildungen als Schwarz-Weil3-Fotos hinterlegt:

Abbildung 1.1



Abbildung 1.2

Abbildung 1.3

Abbildung 1.4



Abbildung 1.5

Abbildung 1.6

Abbildung 1.7



Fur das Design sind folgende Erzeugnisse angegeben: Augenschutz-
schirme, Helmschirme, Helmvisier fir Kopfbedeckungen, Kopfbedeckungen,
Schutzhelme. Der Anmeldung war zur Erlauterung der Wiedergabe eine Be-
schreibung eines "Kinderhelms fir Reiten, Ski und Radfahren” beigefiigt. Dort
ist unter anderem angegeben, dass der Helm formal aus vier Helmschalen be-
stehe und in verschiedenen Gr63en mit wechselbaren Schirm-, beziehungswei-
se Schildteilen und zum Beispiel Zusatzteilen wie einem Reiterknopf als Reit-
beziehungsweise Skihelm oder Radhelm mit entsprechenden Farben und Gra-

fikelementen ausgelegt sei.

Die Antragstellerin hat am 20. Februar 2014 die Feststellung der Nichtig-
keit dieses Designs mit der Begriindung beantragt, ihm fehle die Schutzfahig-

keit, weil es keinen einheitlichen Schutzgegenstand erkennen lasse.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Antrag zuriickgewie-
sen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespa-
tentgericht zurtickgewiesen (GRUR 2018, 725 = WRP 2018, 973).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurlckweisung die
Designinhaberin beantragt, verfolgt die Antragstellerin ihren Antrag auf Feststel-

lung der Nichtigkeit des Designs weiter.

B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dem angegriffenen De-
sign fehle nicht die Designfahigkeit gemanR § 33 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
8 1 Nr. 1 DesignG. Zur Begrindung hat es ausgefuhrt, die Abbildungen des
eingetragenen Designs stellten nicht verschiedene Ansichten eines Helms dar,
sondern zeigten sieben verschiedene Helme. Die Unterschiede bestimmten
zwar den jeweiligen asthetischen Gesamteindruck. Es bestiinden auch keine
Anhaltspunkte dafiir, dass die Designinhaberin flr die abweichenden Merkmale
keinen Designschutz beanspruche. Dennoch fehle es dem eingetragenen De-
sign nicht an der Designfahigkeit. Sein Schutzgegenstand konne unter Aul3er-



achtlassung der Abweichungen in den Darstellungen durch Bildung einer
Schnittmenge der Ubereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Abbil-
dungen bestimmt werden. Alle gezeigten Abweichungen stimmten insoweit

Uberein, als sie jeweils eine identisch geformte Helmschale aufwiesen.

C. Die zulassige Rechtsbeschwerde ist begrindet. Der Antrag auf Fest-
stellung der Nichtigkeit des eingetragenen Designs nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 De-
signG ist zulassig; er kann nach § 34 Satz 1, § 34a Abs. 1 Satz 1 DesignG von
jedermann beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden. Mit der
vom Bundespatentgericht gegebenen Begriindung kann der Antrag nicht zu-

rickgewiesen werden.

|. Gemal 8§ 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG ist ein eingetragenes Design nichtig,
wenn die Erscheinungsform des Erzeugnisses kein Design im Sinne des § 1
Nr. 1 DesignG ist. Nach § 1 Nr. 1 DesignG ist ein Design die zweidimensionale
oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder ei-
nes Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Kontu-
ren, Farben, der Gestalt, Oberflachenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeug-
nisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Nach § 37 Abs. 1 DesignG wird der
Schutz fur diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen
Designs begrundet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Die
Anmeldung zur Eintragung eines Designs in das Register muss gemald § 11
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 DesignG eine zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe
des Designs enthalten. 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.

Il. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, das eingetragene Design
sei nicht nichtig, halt der rechtlichen Nachprufung nicht stand.
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1. Ein Design ist nichtig, wenn in der Anmeldung nicht die Erscheinungs-
form eines "Erzeugnisses" im Sinne von § 1 Nr. 1 DesignG, das heil3t eines in-
dustriellen oder handwerklichen Gegenstands (8 1 Nr. 2 DesignG), wiederge-
geben wird, sondern beispielsweise ein Naturprodukt (vgl. Eichmann/v. Fal-
ckenstein/Kuhne, DesignG, 5. Aufl., 8§ 18 Rn. 2). Das ist hier nicht der Fall.

2. Ein Design ist ferner nichtig, wenn in der Anmeldung nicht die Er-
scheinungsform "eines" Erzeugnisses wiedergegeben wird, weil sich dann der
Gegenstand des Designschutzes nicht bestimmen lasst. Die Rechtsbeschwerde
wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die der

Anmeldung beigefugten Darstellungen lief3en ein einziges Erzeugnis erkennen.

a) Enthalt wie im vorliegenden Fall eine Einzelanmeldung eines einge-
tragenen Designs mehrere Darstellungen des Designs, kann fraglich sein, ob
die Anmeldung die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses wiedergibt. In der-
artigen Fallen ist der Schutzgegenstand durch Auslegung zu ermitteln (vgl.
BGH, Urteil vom 8. Marz 2012 - | ZR 124/10, GRUR 2012, 1139 Rn. 30 = WRP
2012, 1540 - Weinkaraffe). Die Anmeldung eines Designs ist nicht nur eine Ver-
fahrenshandlung, sondern auch eine Willenserklarung. Der Anmelder bringt
damit sein Begehren zum Ausdruck, fir die in der Anmeldung sichtbar wieder-
gegebene Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon De-
signschutz zu erlangen. Bei der Ermittlung des Willens des Anmelders im Wege
der Auslegung muss auf den Empfangerhorizont der Fachkreise des betreffen-
den Sektors abgestellt werden. Denn bei der Auslegung muss das Interesse
des Verkehrs bertcksichtigt werden, klar erkennen zu kénnen, wofur der An-
melder Schutz beansprucht (BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 23 - Weinkaraffe).
Als Auslegungshilfe kann insbesondere die fakultative Beschreibung (8 11
Abs. 5 Nr. 1 DesignG) herangezogen werden, die bestimmungsgemal der Er-
lauterung der Wiedergabe dient. Aber auch die obligatorische Angabe der Er-

zeugnisse, in die das Design aufgenommen oder bei denen es verwendet wer-
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den soll (8 11 Abs. 3 DesignG), und das fakultative Verzeichnis mit der Waren-
klasse oder den Warenklassen, in die das Design einzuordnen ist (8 11 Abs. 5
Nr. 3 DesignG), kommen als Auslegungsmittel in Betracht (BGH, GRUR 2012,
1139 Rn. 24 f. - Weinkaraffe).

b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsétze seiner Beurteilung zu-
grunde gelegt. Es ist aufgrund einer Auslegung der Darstellungen des Designs
zu dem Ergebnis gelangt, der Anmeldung konne die Erscheinungsform "eines"
Erzeugnisses, namlich der Grundform eines vierteiligen Helms entnommen

werden. Diese Beurteilung hélt der rechtlichen Nachprifung nicht stand.

aa) Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentge-
richts zeigen die sieben hinterlegten Abbildungen unterschiedliche Merkmale
der Erscheinungsform eines Helms. Danach bestehen Unterschiede in den
Farbkontrasten und Dekorausgestaltungen. Aul3erdem zeigen die Abbildungen
1.1 bis 1.3 eine offene, die Abbildungen 1.4 bis 1.7 dagegen eine "ausgefullte”
Beriemung in Form von Ohrenklappen. Ferner enthalten die Darstellungen in
den Abbildungen 1.1 bis 1.3 einen bei den tbrigen Abbildungen nicht vorhan-
denen sogenannten Reiterknopf in Form einer kuppelférmigen Erhebung. Zu-
dem weicht die Ausgestaltung der bei allen Abbildungen vorhandenen Sonnen-
blenden jedenfalls in Abbildung 1.4 insoweit von den tbrigen Darstellungen ab,

als ihr eine mittige Erhéhung zu entnehmen ist.

bb) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die in den hinterlegten
Darstellungen offenbarte Gestaltung eines Helms in unterschiedlichen Ausfih-
rungsformen lege eine Auslegung nahe, wonach der Schutzgegenstand des
Designs unter AulRerachtlassung der Abweichungen in den Darstellungen durch
die Schnittmenge der Ubereinstimmenden Merkmale der unterschiedlichen Ab-
bildungen definiert werde. Danach offenbare das Design trotz aller Abweichun-
gen im Einzelnen eine Ubereinstimmend ausgestaltete Helmschale und damit

dieselbe Grundform eines Helms. Aus den Abbildungen ergebe sich unter Her-
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anziehung der Beschreibung, dass die Helmschale aus vier Teilen zusammen-
gesetzt sei, wobei diese Vierteiligkeit durch Fugen besonders betont werde. Alle
Abbildungen zeigten, dass die Schale aus zwei jeweils gleich gro3en Aul3ensei-
ten und einem breiteren mittleren Element gebildet sei. Das Mittelteil bestehe
seinerseits aus zwei Teilen und einer quer verlaufenden Trennung, wobei der

vordere Helmmittelteil sich heraushebe und ein Bellftungspolster bilde.

c) Die Auslegung der Anmeldung eines Designs obliegt im Wesentlichen
dem Tatrichter. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist nur zu prufen, ob der
Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfah-
rungssatze oder Denkgesetze verstol3en und wesentliche Umstande nicht un-
berticksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 27 - Weinkaraf-
fe). Die Beurteilung des Bundespatentgerichts halt einer solchen Nachprifung

nicht stand.

aa) Das Bundespatentgericht hat es als ausreichend angesehen, dass
sich aus den Darstellungen des Designs durch Bildung einer Schnittmenge der
Ubereinstimmenden Merkmale der Erscheinungsform die Grundform eines Er-
zeugnisses, namlich eines Helms gewinnen lasst. Es hat dabei die Rechtspre-
chung des Senats zugrunde gelegt, nach der die Auslegung einer Anmeldung
zu dem Ergebnis fuhren kann, dass Abweichungen der Darstellungen bei der
Bestimmung des Schutzgegenstands auf3er Betracht bleiben missen und der
Schutzgegenstand gleichsam aus der Schnittmenge der allen Darstellungen
gemeinsamen Merkmale besteht (BGH, Urteil vom 15. Februar 2001 -1ZR
333/98, GRUR 2001, 503, 505 [juris Rn.37] = WRP 2001, 946 - Sitz-
Liegemdbel; BGH, GRUR 2012, 1139 Rn. 31 - Weinkaraffe). An dieser Recht-
sprechung kann jedoch flr Fallgestaltungen nicht festgehalten werden, bei de-
nen - wie im Falle der Entscheidung "Sitz-Liegemoébel” und im Streitfall - mehre-

re Darstellungen eines im Wege der Einzelanmeldung angemeldeten Designs
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verschiedene Ausfuhrungsformen eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen

Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses zeigen.

bb) Ein im Wege der Einzelanmeldung angemeldetes Design l&asst nicht
die Erscheinungsform "eines" Erzeugnisses im Sinne von 8 1 Nr. 1 DesignG
erkennen und ist deshalb nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig, wenn seiner
Anmeldung mehrere Darstellungen der Ausfihrungsform eines Erzeugnisses
beigefligt sind, die unterschiedliche Merkmale der Erscheinungsform dieses
Erzeugnisses zeigen. In einem solchen Fall kann es zwar mdoglich sein, die mit-
einander unvereinbaren Merkmale der Darstellungen bei der Bestimmung des
Schutzgegenstands aufRer Betracht zu lassen. Ein auf diese Weise aus der
Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale im Wege der
Abstraktion gebildeter Schutzgegenstand ist aber in der Anmeldung nicht sicht-
bar wiedergegeben, sondern existiert allein in der Vorstellung des Betrachters.
Gegenstand des Designschutzes kénnen jedoch allein die in der Anmeldung
sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erscheinungsform eines Erzeugnisses
sein (8 37 Abs. 1 DesignG) und nicht die lediglich in der Vorstellung des Be-

trachters existierenden Merkmale der Erscheinungsform eines Erzeugnisses.

Dariiber hinaus mussen Dritte und insbesondere Mitbewerber nach dem
Grundsatz der Registerklarheit aus Griinden der Rechtssicherheit aus der Dar-
stellung oder den Darstellungen des Designs im Register unmittelbar und ein-
deutig ersehen konnen, wofir der Anmelder Schutz beansprucht (vgl. BGH,
GRUR 2012, 1139 Rn. 23 - Weinkaraffe). Auch diesem Gebot ist nicht gentgt,
wenn der vom Anmelder beanspruchte Schutzgegenstand in mehreren gedank-

lichen Schritten aus den Darstellungen im Register erschlossen werden muss.

Die in 8 7 Abs. 1 Satz 2 DesignV vorgesehene Mdglichkeit, pro Design
bis zu zehn Darstellungen mit unterschiedlichen Ansichten vorzulegen, dient
dem Zweck, den Gegenstand des Schutzes durch Wiedergabe des Designs

aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu verdeutlichen; sie dient dagegen nicht
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dem Zweck, unterschiedliche Ausfihrungsformen eines Erzeugnisses in einer
Einzelanmeldung zusammenzufassen. Fur die Zusammenfassung unterschied-
licher Ausfuhrungsformen eines Erzeugnisses bietet vielmehr § 12 Abs. 1
Satz 1 DesignG die Mdglichkeit einer Sammelanmeldung mehrerer Designs. Mit
einer solchen Sammelanmeldung kénnen - bei gegeniber einer Vielzahl von
Einzelanmeldungen deutlichen Gebuhrenvorteilen - gemal? § 12 Abs. 1 Satz 2
DesignG bis zu 100 Designs auf einmal angemeldet werden.

cc) Danach kann der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit des Designs
mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begrindung nicht zuriickgewie-

sen werden.

(1) Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei Abweichungen zwi-
schen den verschiedenen Darstellungen bei mehreren Merkmalen der Erschei-
nungsform des Erzeugnisses festgestellt. So bestehen bereits Unterschiede bei
der Farbdarstellung. Teilweise zeigen die Schwarz-Weil3-Abbildungen Helme in
einheitlicher Grundfarbe, teilweise sind die Helmschalen mit einem andersfarbi-
gen mittleren Element ausgestattet. Deutliche Unterschiede bestehen auf3er-
dem bei den abgebildeten Dekoren. Teilweise sind die Helme mit einem Text
versehen, teilweise nicht. Die auf dem Helm dargestellten Motive sind ebenfalls
uneinheitlich. Hinzu kommen Unterschiede bei der &ufReren Form. So weist nur
ein Teil der Abbildungen Helme mit einem Zusatzteil in Form eines Reiterknopfs
auf. AuRBerdem ist die auf allen Abbildungen erkennbare Sonnenblende nicht
einheitlich gestaltet. Schlie3lich bestehen Abweichungen bei der Gestaltung der
Riemen, mit denen der Helm am Kopf befestigt wird. Ein Teil der Abbildungen
zeigt Helme mit Ohrenklappen; auf anderen Abbildungen fehlen diese Ohren-

klappen.

(2) Das Bundespatentgericht ist weiter ohne Rechtsfehler davon ausge-
gangen, dass die nicht in allen Darstellungen enthaltenen Elemente wie etwa

der Reiterknopf und der Ohrenschutz sowie die verschiedenen Farbkontraste
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und Dekorausgestaltungen der Helme den jeweiligen asthetischen Gesamtein-
druck der dargestellten Gegenstande mitbestimmen und der angesprochene
Fachverkehr daher in den sieben Einzelabbildungen sieben verschiedene Hel-
me und nicht verschiedene Ansichten eines Helms erkennen wird. Es hat ferner
ohne Rechtsfehler angenommen, den Einzelabbildungen und der Beschreibung
sei nicht hinreichend deutlich zu entnehmen, dass die Designinhaberin fur die
abweichenden Merkmale keinen Designschutz beanspruche. Die Einzelabbil-
dungen enthielten dafur keinen Hinweis etwa in Form einer Darstellung dieser
Elemente durch gepunktete oder gestrichelte Linien. Auch der Beschreibung
lasse sich nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnehmen, dass diese abwei-
chenden Gestaltungselemente nicht zum "eigentlichen Design" gehdren. Eben-
so scheide eine Auslegung der Anmeldung als Kombinationserzeugnis oder als
Set aus, da die Einzelabbildungen nicht verschiedene, in einem funktionellen
oder sonstigen Zusammenhang stehende Erzeugnisse offenbarten, sondern
unterschiedliche, auf den jeweiligen Verwendungszweck etwa als Reiter-, Ski-
oder Fahrradhelm abgestimmte Helme zeigten. Es bleibe daher dabei, dass die

Darstellungen sieben verschiedene Helme zeigten.

(3) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts kann die Auslegung
der hier in Rede stehenden Anmeldung eines Einzeldesigns, der mehrere Dar-
stellungen der Ausfuhrungsform eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen
Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses beigefligt sind, nicht zu
dem Ergebnis fihren, dass Abweichungen der Darstellungen bei der Bestim-
mung des Schutzgegenstands aul3er Betracht bleiben und der Schutzgegen-
stand aus der Schnittmenge der allen Darstellungen gemeinsamen Merkmale
besteht. Die vom Bundespatentgericht unter Aul3erachtlassung der voneinander
abweichenden Merkmale der Erscheinungsform der in den Darstellungen wie-
dergegebenen Helme ermittelte Grundform eines Helms mit einer aus vier Tei-
len zusammengesetzten Helmschale ist als solche in keiner der Darstellungen

sichtbar wiedergegeben. Sie ist vielmehr das bloRe Ergebnis einer gedankli-
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chen Konstruktion und existiert lediglich in der Vorstellung des Betrachters. Die
der Anmeldung beigefligten Darstellungen geben daher nicht die Erscheinungs-
form "eines" Erzeugnisses sichtbar wieder. Vielmehr werden in dem als Einzel-
anmeldung eingetragenen Design mehrere Erscheinungsformen eines Erzeug-
nisses und damit mehrere Designs zusammengefasst. Dem eingetragenen De-
sign fehlt daher mangels Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes die Design-
fahigkeit gemafd 8 1 Nr. 1 DesignG.

D. Danach kann die Entscheidung des Bundespatentgerichts keinen Be-
stand haben. Da dem Senat eine eigene Sachentscheidung verwehrt ist (8 23
Abs. 5 DesignG in Verbindung mit § 108 Abs. 1 PatG), ist die Sache an das

Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

Koch Schaffert Loffler

Schwonke Feddersen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.11.2017 - 30 W(pat) 802/15 -



