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Papierspender

Verordnung (EG) Nr. 6/2002 Art. 8 Abs. 1

a)

b)

Der Schutzfahigkeit eines Erzeugnisses als (Gemeinschafts-)Geschmacksmuster steht es
nicht entgegen, dass fur dasselbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht beantragt oder
erteilt wurde (Fortfuhrung von BGH, Urteil vom 9. Februar 1966 - Ib ZR 13/64, GRUR 1966,
681, 683 [juris Rn. 31] - Laternenflasche).

Die Anspriiche, Beschreibungen und Zeichnungen der Patentoffenlegungsschrift fir ein Er-
zeugnis zahlen zu den fur den Einzelfall maf3geblichen objektiven Umstéanden, die nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Européaischen Union (EuGH, Urteil vom 8. Marz 2018
- C-395/16, GRUR 2018, 612 Rn. 38 = WRP 2018, 546 - DOCERAM) bei der gemaf Art. 8
Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 Uiber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV)
vorzunehmenden Prufung zu wirdigen sind, ob Erscheinungsmerkmale ausschlief3lich
durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Die Patentoffenlegungsschrift
kann Aufschluss dariiber geben, welche Merkmale des Erzeugnisses die dem Patent zu-
grundeliegende technische Lehre verwirklichen und daher zumindest auch technisch bedingt
sind.

Jedoch erlaubt das Fehlen von Erwéagungen zur visuellen Erscheinung des Erzeugnisses in
einer Patentoffenlegungsschrift fir sich genommen genauso wenig den Schluss auf die aus-
schlief3lich technische Bedingtheit eines Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von
Erwdgungen zu dessen technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Féllen zu prifen, ob
aullerhalb der Patentoffenlegungsschrift liegende Umstdnde auf eine visuelle Bedingtheit
des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten.
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 7. Oktober 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den
Richter Prof. Dr. Schaffert, die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz und den
Richter Odorfer

fur Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Dusseldorf vom 27. Juni 2019 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch
Uber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zuriickver-

wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien vertreiben Verpackungspapiere mit dazu passenden Spen-
dern, die zugleich als Halterung fiir die eingelegte Papierrolle dienen.

Die Klagerin ist Marktfihrerin hinsichtlich manuell betriebener Flllsysteme
mit einem Marktanteil von annahernd 90% in Deutschland und von 70% in
Europa. Sie ist unter anderem Inhaberin des Gemeinschaftsgeschmacksmusters
Nr. 001344022-0006 (nachfolgend: Klagemuster) mit den nachfolgend einge-

blendeten drei Ansichten



und des Europaischen Patents Nr. 2 897 793 fiur einen solchen Spender. Sie

vertreibt das nach dem Klagemuster gefertigte Produkt "S.

Die Beklagte vertrieb ein Konkurrenzprodukt unter dem Namen "C.

". Die Klagerin hat die Beklagte deswegen aus dem Klagemuster auf Unter-
lassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Feststellung ihrer
Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Die Beklagte hat widerklagend
beantragt, das Klagemuster fur nichtig zu erklaren. In der mindlichen Verhand-
lung vor dem Landgericht hat die Beklagte den Unterlassungsanspruch der Kla-
gerin anerkannt. Durch Teilanerkenntnis- und Schlussurteil hat das Landgericht
der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die gegen den strei-
tigen Teil des landgerichtlichen Urteils gerichtete Berufung der Beklagten hat das



Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil abgeandert und die Klage im Um-
fang der Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils abgewiesen sowie der Wider-

klage stattgegeben.

Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurtickweisung die Be-
klagte beantragt, erstrebt die Klagerin die Wiederherstellung des erstinstanzli-

chen Urteils.

Entscheidungsgriinde:

A. Das Berufungsgericht hat die Klage als unbegriindet und die Wider-
klage als begriindet angesehen. Hierzu hat es ausgefuhrt, das Klagemuster, auf
das die Klagerin ihre Anspriche stutze, sei fur nichtig zu erklaren. Es sei durch
sechs Merkmale gepragt, die alle ausschlieflich technisch bedingt seien. Durch
die Darstellung des Papierspenders in der Werbung ergebe sich keine andere
Bewertung. Unerheblich sei auch, dass es gangbare Formalternativen gebe. Da
das Klagemuster nichtig sei, stinden der Klagerin die in der Berufungsinstanz
mit der Klage noch geltend gemachten Folgeanspriiche unabhangig davon nicht

zu, ob diese sich nach deutschem oder niederlandischem Recht richteten.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie fuhrt zur
Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurtickverweisung der Sache an

das Berufungsgericht.

I. Die internationale Zustandigkeit deutscher Gerichte, die auch unter Gel-
tung des 8§ 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prifen
ist, folgt jedenfalls aus Art. 82 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 6/2002
Uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV) in Verbindung mit Art. 68
Abs. 2, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 Uber die ge-
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richtliche Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen (Briissel-la-VO), weil sich die Beklagte auf
das Verfahren vor den deutschen Gerichten ruigelos eingelassen hat (vgl. BGH,
Urteil vom 26. Juli 2018 - | ZR 226/14, GRUR 2018, 1246 Rn. 20 und 24 f. = WRP
2019, 82 - Kraftfahrzeugfelgen II).

Il. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begrindung kann dem Kla-

gemuster die Schutzfahigkeit nicht abgesprochen werden.

1. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nach Art. 8 Abs. 1 GGV
nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschliel3lich durch
dessen technische Funktion bedingt sind. Erfullt das Gemeinschaftsgeschmacks-
muster die Voraussetzungen der Art. 4 bis 9 GGV nicht, kann es gemal Art. 24
Abs. 1 Fall 2, Art. 25 Abs. 1 Buchst. b GGV auf Widerklage im Verletzungsver-
fahren fur nichtig erklart werden. Mit Blick auf den Schutzausschlussgrund des
Art. 8 Abs. 1 GGV setzt dies voraus, dass alle fir den Gesamteindruck des Er-
zeugnisses bedeutsamen Erscheinungsmerkmale ausschlie3lich durch dessen
technische Funktion bedingt sind (vgl. BeckOK.Designrecht/Thiele, 5. Edition
[Stand 15. August 2020], Art. 8 GGV Rn. 31; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt, Gemein-
schaftsgeschmacksmuster, 3. Aufl., Art. 8 Rn. 37 und 81; zu § 3 Nr. 1 DesignG
vgl. Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG GGV,
6. Aufl., 8 3 DesignG Rn. 7).

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichthofs der Européischen Union ist
fur die bei Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmende Beurteilung, ob
Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschlie3lich durch dessen techni-
sche Funktion bedingt sind, zu ermitteln, ob diese Funktion der einzige diese
Merkmale bestimmende Faktor ist (EuGH, Urteil vom 8. Marz 2018 - C-395/16,
GRUR 2018, 612 Rn. 32 = WRP 2018, 546 - DOCERAM). Die Vorschrift schlief3t
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den geschmacksmusterrechtlichen Schutz fur Erscheinungsmerkmale eines Er-
zeugnisses aus, wenn Erwagungen anderer Art als das Erfordernis, dass dieses
Erzeugnis seine technische Funktion erflllt, insbesondere solche, die mit der vi-
suellen Erscheinung zusammenhangen, bei der Entscheidung fir diese Merk-
male keine Rolle gespielt haben, und zwar auch dann, wenn es andere Ge-
schmacksmuster gibt, mit denen sich dieselbe Funktion erfillen lasst (EuGH,
GRUR 2018, 612 Rn. 31 - DOCERAM). Genugte bereits die Existenz solcher
alternativer Geschmacksmuster, um einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1
GGV zu verneinen, kénnte ein Wirtschaftsteilnehmer mehrere denkbare Formen
eines Erzeugnisses, das ausschlief3lich durch dessen technische Funktion be-
dingte Erscheinungsmerkmale aufweist, als Gemeinschaftsgeschmacksmuster
eintragen lassen und von einem aus praktischer Sicht ausschlief3lichen Schutz,
der einem Patentschutz gleichkéame, profitieren, ohne den fir die Erlangung ei-
nes Patents geltenden Voraussetzungen zu unterliegen. Zudem kénnte dies Kon-
kurrenten daran hindern, ein Erzeugnis mit bestimmten funktionellen Merkmalen
anzubieten, oder wirde die mdglichen technischen Lésungen einschranken (vgl.
EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 30 - DOCERAM unter Bezugnahme auf die Schlus-
santrage des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Rn. 40 f. - DOCERAM).

Der Gerichtshof der Europaischen Union hat dartiber hinaus entschieden,
dass das nationale Gericht fur die Beurteilung der Frage, ob die fraglichen Er-
scheinungsmerkmale eines Erzeugnisses im Sinne dieser Vorschrift ausschliel3-
lich durch dessen technische Funktion bedingt sind, alle objektiven maf3gebli-
chen Umsténde des Einzelfalls zu wirdigen hat, und es insoweit nicht auf die
Sicht eines "objektiven Beobachters" ankommt (EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 38
- DOCERAM). Die Beurteilung ist insbesondere mit Blick auf das fragliche Ge-
schmacksmuster, auf die objektiven Umstande, aus denen die Motive flur die
Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich wer-

den, auf Informationen Uber dessen Verwendung oder auch auf das Bestehen
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alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion er-
fullen lasst, vorzunehmen, soweit fur diese Umstande, Informationen oder Alter-
nativen tragfahige Beweise vorliegen (EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 37
- DOCERAM unter Bezugnahme auf die Schlussantrége des Generalanwalts,
BeckRS 2017, 128452 Rn. 66 f. - DOCERAM).

b) Von diesen Grundsatzen ist das Berufungsgericht im Wesentlichen aus-
gegangen, hat aber erganzend ausgefuhrt, es komme darauf an, ob die Erschei-
nungsmerkmale des fraglichen Erzeugnisses bei objektiver Beurteilung nur mit
dem Ziel gewéhlt worden seien, dass dieses Erzeugnis eine bestimmte techni-
sche Funktion erfiillen solle, oder ob ihnen ein "asthetischer Uberschuss" zu-
komme (ahnlich schon OLG Frankfurt, GRUR 2019, 67 [juris Rn. 80]). Insoweit
ist klarzustellen, dass auf einen "asthetischen Uberschuss" schon deswegen
nicht abgestellt werden kann, weil ein asthetischer Gehalt nicht zu den Schutz-
voraussetzungen eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters gehort (vgl. EuUGH,
GRUR 2018, 612 Rn. 37 - DOCERAM unter Bezugnahme auf Erwagungs-
grund 10 Satz 2 GGV; ebenso Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 34). Nach
dem genannten Mal3stab kommt es lediglich darauf an, ob Erwagungen anderer
Art als das Erfordernis, dass das Erzeugnis seine technische Funktion erfullt, ins-
besondere solche, die mit der visuellen Erscheinung zusammenhangen, bei der
Entscheidung fur die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses keine Rolle ge-

spielt haben.

2. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Klagemuster sei durch

sechs Merkmale gepréagt, und zwar

(1) eine teilzylindrisch geformte Papieraufnahmeschale,

(2) die jeweils in der Mitte der LaAngskanten Uber einen geschwungenen Absatz
verflge;

(3) andie Papieraufnahmeschale schliel3e sich - verbunden tiber zwei Bajonett-
verschlisse - ein kegelstumpfférmiger Haltetrichter an;
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(4) der kegelstumpfférmige Haltetrichter definiere an seinem schmalen Ende
eine runde Abgabedffnung, an die sich ein sehr kurzes Rohrstiick wie ein
Flansch anschliel3e;

(5) an der AulRenseite der Papieraufnahmeschale befinde sich ein Montage-
flansch, bestehend aus einem an der Aufnahmeschale angebrachten, tra-
pezférmigen Verbindungsstiick und einem Gegenstiick in der Form eines
dreieckigen Prismas;

(6) einen hochgezogenen Rand am hinteren Ende der Papieraufnahmeschale.

Der Gesamteindruck des Klagemusters werde durch die Kombination die-
ser Merkmale bestimmt, die indes samtlich als ausschlie3lich technisch bedingt

zu beurteilen seien.

Ein Indiz hierfir sei bereits, dass die Merkmale zugleich Bestandteile des
von der Klagerin beanspruchten Europaischen Patents Nr. 2 897 793 seien; sie
wirden aus den Zeichnungen der Patentschrift ersichtlich und hinsichtlich ihrer
technischen Funktion in der Beschreibung erlautert. GemaR der Offenlegungs-
schrift biete die teilzylindrisch geformte Papieraufnahmeschale (Merkmal 1) der
Papierrolle optimalen Halt und ermogliche ein unkompliziertes Beflllen. Der ge-
schwungene Absatz (Merkmal 2) sei ebenfalls ausschlief3lich technisch bedingt;
er diene dazu, die Rolle beim Einlegen besser greifen zu kénnen. Gleiches gelte
fur den kegelstumpfformigen Haltetrichter mit seiner runden Ausgabe6ffnung
(Merkmal 3 und 4): Die Kegelform sei nach den Angaben in der Offenlegungs-
schrift besonders einfach herzustellen und ermdgliche eine Fuhrung der Materi-
albahn zur Ausgabedffnung. Die kreisrunde Ausgabedffnung erlaube ein Abrei-
Ben in jede Richtung. Die Gestaltung solle zudem die Verletzungsgefahr verrin-
gern. Die Verbindung des kegelstumpfférmigen Haltetrichters mit der Aufnahme-
schale Uber Bajonettverschlisse habe - was auf der Hand liege - ausschlief3lich
technische Grunde. Dasselbe gelte fur den Montageflansch (Merkmal 5), der aus-
schlie3lich die Funktion habe, den Dispenser an einer Aufhdngevorrichtung zu

befestigen und drehen zu kdnnen; eine asthetische Wirkung sei nicht ersichtlich.
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Schlie3lich habe auch der hochgezogene Rand am hinteren Ende der Papierauf-
nahmeschale (Merkmal 6) ausweislich der Offenlegungsschrift ausschlief3lich
eine technische Funktion; er diene dazu, die eingelegte Papierrolle am Heraus-
rutschen zu hindern, wenn die Vorrichtung Giber den Montageflansch in eine rick-

wartige Position verkippt werde.

Keine andere Bewertung ergebe sich durch die Darstellung des Papier-
spenders in der Werbung. Es liege bereits fern, dass die Abnehmer der Klagerin
an einer asthetisch anspruchsvollen Gestaltung der Packplatze interessiert
seien. Die technische Funktionalitat komme auch in den von der Klagerin vorge-
legten Werbeprospekten zum Ausdruck, die nicht auf eine ansprechende Gestal-

tung Bezug ndhmen, sondern sich allein mit den technischen Vorteilen befassten.

Unerheblich sei auch, dass es gangbare Formalternativen gebe. Soweit
sie die gleiche technische Losung verfolgten, sei festzuhalten, dass sich die Kla-
gerin eine Vielzahl von denkbaren Gestaltungsformen als Muster habe schiitzen
lassen. Ein derartiges Vorgehen sei Veranlassung fir den Gerichtshof der Euro-
paischen Union gewesen, das Vorhandensein von Gestaltungsalternativen allein
als nicht ausreichend zu betrachten. Soweit die Klagerin auf Produkte von Mitbe-
werbern verweise, kdnne nicht festgestellt werden, dass diese die gleiche tech-

nische Lésung verwirklichten.
3. Diese Beurteilung halt der revisionsrechtlichen Uberpriifung nicht stand.

a) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zu den fir den Gesamtein-
druck bedeutsamen Erscheinungsmerkmalen des Klagemusters, die im Wesent-
lichen auf dem Vortrag der Klagerin beruhen, lassen keinen Rechtsfehler erken-

nen und werden von der Revision auch nicht angegriffen.

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Gesamtwirdigung des

Berufungsgerichts, mit der es einen Schutzausschluss nach Art. 8 Abs. 1 GGV
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fur alle von ihm festgestellten Erscheinungsmerkmale des Klagemusters bejaht
hat. Das Berufungsgericht hat der Patentoffenlegungsschrift ein zu grof3es indi-
zielles Gewicht beigemessen, die weiteren von ihm herangezogenen Umsténde
teilweise rechtsfehlerhaft gewtrdigt und darliber hinaus nicht sdmtliche erhebli-

chen Gesichtspunkte in den Blick genommen.

aa) Bei der nach Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmenden Beurteilung, ob Er-
scheinungsmerkmale eines Erzeugnisses nach den fur den Einzelfall maf3gebli-
chen objektiven Umstanden ausschlief3lich durch dessen technische Funktion
bedingt sind, handelt es sich um eine tatgerichtliche Wirdigung. Sie ist vom Re-
visionsgericht nur daraufhin tGberprifbar, ob das Tatgericht einen zutreffenden
rechtlichen MaRstab zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssatze oder die
Denkgesetze verstoRen und keine wesentlichen Umstande unbericksichtigt ge-
lassen hat (vgl. zum Markenrecht BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017
-1ZB 3/17, GRUR 2018, 411 Rn. 27 = WRP 2018, 445 - Traubenzuckertafel-

chen).

bb) Ohne Erfolg riigt die Revision, das Berufungsgericht habe die Uber-
einstimmung der von ihm herausgearbeiteten Erscheinungsmerkmale mit den
Angaben in der Offenlegungsschrift zu dem Européaischen Patent Nr. 2 897 793
der Klagerin nicht als Indiz in die bei der Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV
vorzunehmende Gesamtwirdigung zu der Frage einstellen durfen, ob Erschei-
nungsmerkmale des Erzeugnisses der Klagerin ausschlie3lich durch dessen

technische Funktion bedingt sind.

(1) Die Revision macht geltend, die Irrelevanz der Patentoffenlegungs-
schrift folge bereits daraus, dass ein technisches Schutzrecht nur fir eine tech-
nische Funktion gewahrt werden kdnne, nicht aber fir eine asthetische Wirkung.
Werde die Ansicht eines Geschmacksmusters als Zeichnung in eine technische

Schutzschrift bernommen, erlaube das Fehlen asthetischer Uberlegungen in
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der technischen Schutzschrift nicht den Schluss, solche hatten bei der Gestal-
tung des Geschmacksmusters keine Rolle gespielt. Bei Zeichnungen in techni-
schen Schutzschriften handele es sich regelmallig um bloRe Ausfihrungsbei-
spiele, die nicht einmal zwingend als allgemeinste Gestaltungsform der jeweili-
gen technischen Lehre anzusehen seien, sondern lediglich - gegebenenfalls mit
einem zusatzlichen Vorteil verbundene - Mdglichkeiten seiner Ausgestaltung auf-
zeigten. Ein und dasselbe Erzeugnis konne ohne Weiteres zugleich Gegenstand
eines technischen Schutzrechts und eines Geschmacksmusters sein. Die meis-
ten Erscheinungsmerkmale, denen eine technische Funktion zukomme, spréa-

chen auch das geschmackliche Empfinden des Betrachters an.

(2) Mit diesen allgemeinen Ausfiihrungen zum Verhaltnis zwischen Patent
und Geschmacksmuster zeigt die Revision keinen Rechtsfehler des Berufungs-
gerichts auf. Zwar weist die Revision zutreffend darauf hin, dass es der Schutz-
fahigkeit eines Erzeugnisses als Geschmacksmuster nicht entgegensteht, dass
fur dasselbe Erzeugnis ein technisches Schutzrecht beantragt oder erteilt wurde
(vgl. BGH, Urteil vom 9. Februar 1966 - Ib ZR 13/64, GRUR 1966, 681, 683 [juris
Rn. 31] - Laternenflasche; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 54 f.; Jestaedt in
Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8 GGV Rn. 6; Eichmann/Jestaedt in
Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Teil A Rn. 76 und § 3 DesighG Rn. 8 f,;
BeckOK.Designrecht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 6). Davon ist allerdings auch
das Berufungsgericht nicht ausgegangen. Es hat nicht abstrakt aus dem Vorlie-
gen eines technischen Schutzrechts auf die technische Bedingtheit von Erschei-
nungsmerkmalen des dem Geschmacksmuster zugrundeliegenden Erzeugnis-
ses geschlossen, sondern die sechs von ihm festgestellten Erscheinungsmerk-
male konkret mit den Anspriichen, Beschreibungen und Zeichnungen der Offen-
legungsschrift fur das Patent der Kl&agerin verglichen.

Dieses Vorgehen des Berufungsgerichts steht grundséatzlich in Einklang
mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen Union, nach der alle
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fur den Einzelfall mafl3geblichen objektiven Umstande zu wirdigen sind, um zu
klaren, ob die Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses unter Art. 8 Abs. 1
GGV fallen. Hierzu gehéren auch die objektiven Umstande, aus denen die Motive
fur die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses deutlich
werden (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 36 f. - DOCERAM; BeckOK.Design-
recht/Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 13). Es geht insoweit nicht um die Feststellung
des subjektiven Entwerferwillens (vgl. Schlussantrage des Generalanwalts,
BeckRS 2017, 128452 Rn. 52 f. - DOCERAM; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8
Rn. 23 f.), sondern um die Feststellung von Umsténden, in denen sich dieser
nach aufl3en erkennbar manifestiert hat. Die Anspriche, Beschreibungen und
Zeichnungen einer Offenlegungsschrift sind als objektive Umstande in diesem
Sinne grundsatzlich geeignet, weil sie Aufschluss dartiber geben kénnen, welche
Merkmale die dem Patent zugrundeliegende technische Lehre verwirklichen und
daher zumindest auch technisch bedingt sind (ebenso Jestaedt in Eichmann/
Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8 GGV Rn. 10; Hackbarth, GRUR 2018, 614, 615;
Brancusi in Hasselblatt, Community Design Regulation, 2. Aufl., Art. 8 Rn. 55;
aA Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 54 f.; zu § 3 Nr. 1 DesignG vgl. auch
Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO § 3 DesignG Rn. 13;
vgl. zum Urheberrecht auch EuGH, Urteil vom 11. Juni 2020 - C-833/18, GRUR
2020, 736 Rn. 36 = WRP 2020, 1006 - Brompton).

cc) Zu Recht beanstandet die Revision allerdings, dass das Berufungsge-
richt der Patentoffenlegung ein zu grof3es Gewicht beigemessen hat.

(1) Die Darlegungs- und Beweislast fur einen Schutzausschluss nach
Art. 8 Abs. 1 GGV obliegt der Partei, die sich darauf beruft (vgl. Schlussantrage
des Generalanwalts, BeckRS 2017, 128452 Fn. 81; OLG Dusseldorf, GRUR-RR
2019, 211 [juris Rn. 102]; Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8
GGV Rn. 10; Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 40 und 80; Hackbarth, GRUR
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2018, 614, 615; zu 8 3 Nr. 1 DesignG vgl. Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Je-
staedt/Fink/Meiser aaO § 3 DesignG Rn. 13; aA wohl BeckOK.Designrecht/
Thiele aaO Art. 8 GGV Rn. 13b). Dies ergibt sich - anders als die Revision meint -
nicht bereits aus der Vermutung des Art. 85 Abs. 1 Satz 1 GGV, weil der hierin
geregelte Grundsatz, dass die Gerichte im Verfahren der Verletzungsklage von
der Rechtsgiiltigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters auszugehen ha-
ben, durch die nach Art. 85 Abs. 1 Satz 2 GGV erdffnete Nichtigkeitswiderklage
durchbrochen wird (vgl. Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser
aaO Art. 85 GGV Rn. 2; aA Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 40 und Art. 85
Rn. 3). So verhalt es sich im Streitfall. Ungeachtet dessen folgt die Darlegungs-
und Beweislast der Beklagten und Widerklagerin fir einen Schutzausschluss

nach Art. 8 Abs. 1 GGV aus den allgemeinen Grundséatzen.

Es besteht weder ein Erfahrungssatz des Inhalts noch eine tatsachliche
Vermutung daftr, dass mit der visuellen Erscheinung eines Erzeugnisses zusam-
menhangende Erwagungen keine Rolle bei der Entscheidung fir ein Erschei-
nungsmerkmal gespielt haben, das ausweislich einer Patentoffenlegungsschrift
fur dessen technische Funktion erforderlich ist. Dies zu beurteilen ist vielmehr
eine Frage des Einzelfalls. Angesichts der Aufgabe der Patentanmeldung, die
technische Funktion des Erzeugnisses zu erlautern, sind Erwagungen, die mit
der visuellen Erscheinung einzelner Erscheinungsmerkmale zusammenhéangen,
in einer Patentoffenlegungsschrift weder notwendig noch per se ausgeschlossen
(vgl. hierzu auch LG Hamburg, Urteil vom 19. Dezember 2018 - 308 O 120/17,
juris Rn. 112). Daher erlaubt das Fehlen von Erwégungen zur visuellen Erschei-
nung des Erzeugnisses in einer Patentoffenlegungsschrift flr sich genommen
genauso wenig den Schluss auf die ausschlie3lich technische Bedingtheit eines
Erscheinungsmerkmals wie das Vorhandensein von Erwégungen zu dessen

technischer Funktion. Vielmehr ist in beiden Fallen zu prifen, ob aulR3erhalb der
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Patentoffenlegungsschrift liegende objektive Umstande auf eine visuelle Bedingt-
heit des betreffenden Erscheinungsmerkmals hindeuten. Insoweit kommt eine
sekundare Darlegungslast des Designinhabers fir in seiner Sphére liegende Um-
stande in Betracht (vgl. allgemein zu deren Voraussetzungen BGH, Urteil vom
19. Mai 2020 - KZR 8/18, juris Rn. 53 - Schienenkartell 1V).

Die einzelfallbezogene Sichtweise deckt sich auch mit der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europaischen Union zur urheberrechtlichen Schutz-
fahigkeit eines Erzeugnisses. Nach dieser kann das Vorhandensein eines Pa-
tents sowie die Wirksamkeit der Form zur Erreichung des technischen Ergebnis-
ses (nur) dann bericksichtigt werden, wenn es mdglich ist, aufgrund dieser As-
pekte die Erwadgungen zu Tage zu fordern, die in die Wahl der Form des betref-
fenden Erzeugnisses eingeflossen sind. Unabhangig davon ist es Aufgabe des
Gerichts, alle einschlagigen Aspekte zu berlcksichtigen, wie sie bei der Ausge-
staltung des Gegenstands vorlagen (vgl. EuGH, GRUR 2020, 736 Rn. 36 f.

- Brompton).

(2) Das Berufungsgericht hat unter Verweis auf eine Entscheidung des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (GRUR 2019, 67 [juris Rn. 80]) ausge-
fuhrt, es liege schon fern, dass bei einer Zeichnung, mit der in dieser Weise die
technische Bedeutung einer Vorrichtung und ihrer Merkmale beschrieben werde,
ein "asthetischer Uberschuss" vorliege. Eine andere Bewertung ergebe sich auch
nicht aufgrund der Darstellung des Papierspenders in der Werbung; das Beste-
hen gangbarer Formalternativen sei unerheblich. Danach ist das Berufungsge-
richt unzutreffend von einem Regel-Ausnahme-Verhaltnis dergestalt ausgegan-
gen, dass aus der in einer Patentoffenlegungsschrift enthaltenen technischen Be-
griandung fur ein Erscheinungsmerkmal ein durch andere Umstande zu entkréf-
tendes Indiz fir die ausschlie3liche technische Bedingtheit des Erscheinungs-

merkmals folge.
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(3) Zudem hat das Berufungsgericht die ausschliel3lich technische Be-
dingtheit der sechs von ihm fir relevant erachteten Erscheinungsmerkmale
rechtsfehlerhaft bereits aufgrund der Angaben in der Patentoffenlegungsschrift
zu dem streitgegenstandlichen Erzeugnis bejaht. Die Feststellungen des Beru-
fungsgerichts tragen zwar die Annahme, diese Erscheinungsmerkmale seien
durch dessen technische Funktion bedingt, nicht aber die Annahme, sie seien
ausschlief3lich dadurch bedingt. Dies zu prifen bleibt auch dann Aufgabe des
Gerichts, wenn ein Erscheinungsmerkmal zur Erreichung eines technischen Er-
gebnisses eines Erzeugnisses erforderlich ist (vgl. zum Urheberrecht EuGH,
GRUR 2020, 736 Rn. 29 f. - Brompton).

Mit der Mdoglichkeit, dass einzelne Erscheinungsmerkmale des streitge-
genstandlichen Erzeugnisses auch visuell bedingt sein kénnten, hat sich das Be-
rufungsgericht jedoch nicht hinreichend auseinandergesetzt. Das folgt schon da-
raus, dass sich die weiteren Erwagungen des Berufungsgerichts auf das dem
Klagemuster zugrundeliegende Erzeugnis als Ganzes und nicht auf einzelne Er-
scheinungsmerkmale desselben beziehen. Der Nichtigerklarung steht es bereits
entgegen, wenn ein schutzfahiges Erscheinungsmerkmal verbleibt. Dartber hin-
aus hat das Berufungsgericht nicht im gebotenen Mal3e auch auf3erhalb der Pa-
tentoffenlegungsschrift liegende objektive Umsténde herangezogen. Insbeson-
dere hatte es prifen mussen, ob fir die in Erscheinungsmerkmal (3) beschrie-
bene Auspragung der Papieraufnahmeschale und des kegelstumpfférmigen Hal-
tetrichters als separate, durch zwei Bajonettverschliisse verbundene Bauteile
auch visuelle Erwagungen eine Rolle gespielt haben, weil sie die im Produkt
"S. " der Klagerin realisierte zweifarbige Gestaltung ermdoglicht.
Zudem rugt die Revision mit Recht, dass das Berufungsgericht den Vortrag der
Klagerin, die Anspriche ihres Patents liel3en weitgehend offen, wie der sich zur
Ausgabedffnung hin verjingende Innenwandabschnitt, die Ausgabe6ffnung, der

Befestigungskragen, der Stitz- und der Halteabschnitt sowie der Montageflansch
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gestaltet, angeordnet und proportioniert werden, nicht bei seiner Entscheidung
berucksichtigt hat.

dd) Entgegen der Auffassung der Revision lasst die Wirdigung der im
Rechtsstreit vorgelegten Werbung fur das Produkt "S. " durch
das Berufungsgericht keinen Rechtsfehler erkennen.

(1) Die Werbung fur das Erzeugnis stellt grundsatzlich einen im Rahmen
der Gesamtwuirdigung nach Art. 8 Abs. 1 GGV berucksichtigungsfahigen Um-
stand dar (ebenso Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO Art. 8 GGV
Rn. 10; Hackbarth, GRUR 2018, 614, 615; zu 8 3 Nr. 1 DesignG vgl. Eichmann/
Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO 8§ 3 DesignG Rn. 13). Ebenso
kénnen die Markterwartungen fur das Erzeugnis einbezogen werden (vgl. Ruhl
in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 34), wenn sich hierlber objektivierbare Feststel-

lungen treffen lassen.

(2) Die Revision hat insoweit keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts

aufgezeigt.

Zwar kommt es - anders als das Berufungsgericht gemeint hat - nicht da-
rauf an, ob die Abnehmer der Klagerin an einer asthetisch anspruchsvollen Ge-
staltung der Packplatze interessiert sind (vgl. hierzu bereits Rn. 12). Die Revision
macht jedoch nicht konkret geltend, dass das Berufungsgericht die Schutzfahig-
keit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Klagerin von einem astheti-
schen Gehalt ihres Erzeugnisses abhéngig gemacht und hierflr auf die Sicht
ihrer Abnehmer abgestellt habe.

Mit ihrem Vorbringen, die in der Werbung mit dem Slogan "Verwandeln
Sie lhren Packplatz in eine Wohlfiihloase" verbundene Bildsprache solle ersicht-
lich auch den asthetisch-geschmacklichen Sinn des Betrachters ansprechen,

dringt die Revision nicht durch. Hiermit versucht sie lediglich, die Wirdigung des
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Berufungsgerichts, die Klagerin bewerbe ihre Produktgestaltung ausschlief3lich
mit deren technischen Vorteilen, in revisionsrechtlich unzuldssiger Weise durch
ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts

aufzuzeigen.

ee) Die Begriindung, mit der das Berufungsgericht das Bestehen alterna-
tiver Gestaltungsformen, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfillen
lasst wie mit nach dem Klagemuster ausgefiihrten Erzeugnissen, nicht zu Guns-
ten der Klagerin in der Gesamtwtrdigung berlcksichtigt hat, halt der rechtlichen

Nachprifung nicht stand.

(1) Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich die-
selbe technische Funktion erflllen lasst, stellt nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Européischen Union grundsatzlich einen bertcksichtigungsfahigen
Umstand im Rahmen der nach Art. 8 Abs. 1 GGV vorzunehmenden Gesamtab-
wagung dar (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612 Rn. 37 - DOCERAM). Lediglich fur
sich genommen reicht die Existenz alternativer Geschmacksmuster nicht aus, um
die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 GGV auszuschlieRen (vgl. EuGH, GRUR 2018,
612 Rn. 30 - DOCERAM). Danach durfte das Berufungsgericht den Umstand,
dass die Klagerin tiber eine Reihe von Mustern fir alternative Gestaltungsformen
verfugt, mit denen sich dieselbe technische Funktion verfolgen lasst wie mit ei-
nem nach dem Klagemuster ausgefthrten Erzeugnis, nicht aul3er Betracht las-

sen.

(2) Ebenfalls rechtsfehlerhaft ist die Begriindung, mit der das Berufungs-
gericht die von der Klagerin dargelegten Produkte von Mitbewerbern nicht in die
Gesamtwirdigung einbezogen hat. Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt,
dass diese nicht "die gleiche technische Losung" verwirklichten; dagegen spre-
che auch, dass in diesem Fall fur eine Patentierung kein Raum gewesen ware.

Eine Bestimmung der technischen Funktion, die sich mit nach dem Klagemuster



41

-18 -

gestalteten Gegenstanden erfullen I&asst, hat das Berufungsgericht in diesem
Rahmen jedoch nicht vorgenommen. Der Begriff der technischen Funktion eines
Erzeugnisses im Sinne des Art. 8 Abs. 1 GGV ist tendenziell weit zu verstehen
und nicht notwendigerweise deckungsgleich mit der durch ein Patent geschutz-
ten technischen Lehre (vgl. Ruhl in Ruhl/Tolkmitt aaO Art. 8 Rn. 19; allgemein
zum Begriff "technische Funktion" auch Brancusi in Hasselblatt aaO Art. 8
Rn. 18 bis 25; Eichmann/Jestaedt in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser aaO 8 3 De-
signG Rn. 13).

lll. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europaischen Union nach Art. 267
Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EUGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81,
Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015
- C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt
sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die
nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklart oder nicht zwei-
felsfrei zu beantworten ist. Die Feststellung und Wirdigung der tatsachlichen Um-
stande, die fur die Prifung des Schutzausschlusses nach Art. 8 Abs. 1 GGV be-
deutsam sind, obliegt den nationalen Gerichten (vgl. EuGH, GRUR 2018, 612
Rn. 36 - DOCERAM).
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C. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben (8§ 562 Abs. 1 ZPO).
Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung
und Entscheidung, auch tber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht
zuriickzuverweisen (8 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Im wiedererdffneten Berufungs-
verfahren wird das Berufungsgericht die im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 GGV ge-
botene Gesamtwirdigung, ob die Erscheinungsmerkmale des dem Klagemuster
zugrundeliegenden Erzeugnisses ausschlief3lich durch dessen technische Funk-
tion bedingt sind, fir jedes der von ihm festgestellten Erscheinungsmerkmale un-

ter Beachtung der vorstehenden Ausfiihrungen neu vorzunehmen haben.

Koch Schaffert Pohl

Schmaltz Odorfer

Vorinstanzen:
LG Dusseldorf, Entscheidung vom 18.05.2017 - 37 O 79/16 (Kart.) -
OLG Dusseldorf, Entscheidung vom 27.06.2019 - I-20 U 98/17 -



