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Vorführender
Präsentationsnotizen
Im Designbereich besteht die Besonderheit, dass mehrere Schutzrechte in einer einzigen Anmeldung zusammengefasst werden können (sog. Sammelanmeldung). Daher sind hier nicht nur die Eingangszahlen der Anmeldungen, sondern auch die der angemeldeten Designs zu berücksichtigen.

Gründe für den derzeitigen Rückgang der Anmeldezahlen beim DPMA

Ein Grund für den Rückgang der Anmeldezahlen seit 2016 könnte die Abwanderung von ausländischen Anmeldern hin zur WIPO (Haager System für Internationale Designeintragungen) sein. Die großen Nationen USA und Japan sowie Südkorea und Russland sowie China in diesem Jahr sind dem Haager Verband beigetreten. Mit einer Anmeldung bei der WIPO kann man nunmehr auch für diese Länder ebenso wie z. B. für die EU und die Schweiz Designschutz erlangen. Das macht eine Anmeldung bei der WIPO deutlich interessanter als noch in den Jahren zuvor. Zudem ist davon auszugehen, dass auch weiterhin einzelne Anmelder zum EUIPO mit einer geänderten Anmeldestrategie wechseln. Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich in bestimmten Wirtschaftsbereichen die Anmeldestrategie geändert hat, insbesondere bei den Textilherstellern sind Großanmelder weggefallen. Gleiches gilt für die Automobilindustrie, für die mit Einführung der Ersatzteilklausel Deutschland als (Erst-)Anmeldeland an Attraktivität verloren zu haben scheint. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Vermutungen. Wir sind derzeit dabei, die konkreten Gründe für die rückläufigen Anmeldezahlen zu erforschen. Wenn Sie uns hierzu ein Feedback geben können, würden wir uns sehr freuen. 
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Update DPMAdirektWeb fur Designs

* Deutsches
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DPMA DirektWeb

+/ 1Anmelder % /2 Anwalt/Kanzlei 9 3 9 X 4Designs 9 5 Sonstiges % /6 Zahlung $ X7

Designs
Die elektronische Anmeldung mit DPMAdirektWeb kann bis zu 20 Designs umfassen. Zu jedem Design kinnen bis zu 10 Darstellungen eingereicht werden (max. 200 MB insgesamt fiir alle

Darstellungen der Anmeldung).

Bitte beachten Sie, dass mehrere Gestaltungsvarianten eines Produkts (zum Beispiel unterschiedliche Farben und Formen) nicht als ein einziges Design eingereicht werden dirfen. Um verschiedene
Variationen bzw. einzelne Gegenstande einer Kollektion schitzen zu lassen, miissen Sie jede iante bzw. jeden als eigenes Design anmelden. Moglich st dies im Wege
einer Sammelanmeldung (Anmeldung mit mehreren Designs). Dazu legen Sie hier bitte die entsprechende Zahi an Designs in Ihrer Anmeldung fest.

Wie viele Designs méchten Sie anmelden?

Designs anlegen

@)

GréBe der Anmeldung bisher: 3 KB von 200 MB

€ Zuriick Weiter &

> Import/Export des Bearbeitungsstandes

> PDF-Vorschau

Stand: 23.8.2022
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine erfreuliche Neuerung für den Designbereich des Deutschen Patent- und Markenamts stellt die Modernisierung des elektronischen Anmeldetools DPMAdirektWeb für Designs dar. Mittels DPMAdirektWeb können Designanmeldungen über eine Onlineplattform signaturfrei eingereicht werden. 

Die Anmeldeplattform wurde nicht nur optisch überarbeitet und in ihrer Gestaltung an die bereits existierende Anwendung für Markenanmeldungen angeglichen. Es wurden darüber hinaus neue Funktionalitäten integriert. Wichtig war hierbei, dass die Anlage der Designs und das Hochladen und Zuordnen von Darstellungen möglichst intuitiv gestaltet wurde. Eine häufige Fehlerquelle bei früheren Webanmeldungen war, dass Designanmelder Darstellungen von verschiedenen Designs zu einer einzigen Wiedergabe hochgeladen haben. Dies wurde durch die neue Benutzerführung weitestgehend behoben. 
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Update DPMAdirektWeb fur Designs

/1 Anmelder 3 2 9 /3 Zustelladresse % 4 Designs % /5 Sonstiges » X 6Zahlung 3 X 7

Zahlung

‘Wahlen Sie Ihre Zahlungsart aus.

Uberweisung
© sepa-Lastschrift

Angaben zum SEPA-Basis-Lastschriftmandat

Dauerverwendung
O Einmalverwendung

'Verwendungszweck
« Dauerverwendung (neben den nachfolgend angezeigten Gebiihren werden alle zu dem Aktenzeichen dieser Anmeldung fallig werdenden (zukiinftigen) Gebihren bis zu einem jederzeit
maglichen schriftlichen Widerruf automatisch eingezogen)
« Einmalverwendung (nur die nachfolgend angezeigten Gebiihren werden eingezogen)

Informationen zum SEPA-Mandat

Achtung: Der Einzug der Gebihren kann erst erfolgen, wenn zusétzlich zu den hier einzugebenden Daten ein giltiges SEPA-Basis-Lastschriftmandat beim DPMA vorliegt. Haben Sie noch kein

SEPA-Basis-Lastsc mit geprufter Dann laden Sie sich bitte auf unserer Webseite das Formular fr ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat (A9530) herunter,
Dieses enthalt eine Es muss sandig unterschrieben innerhalb von 3 Monaten per Post eingereicht werden. Andernfalls konnen die Gebuhren nicht fristwahrend
i werden und Ihre gilt als zuric men. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an sepa-hotline@dpma.de oder die SEPA-Hotline unter 089 / 2195 — 4500
Weitere ionen zum SEPA-L
Mandatsreferenznummer * © ZUEV8205

Kontaktdaten des Mandatgebers

Adresse (ibernehmen
Neue Adresse v

O Natiirliche Person Juristische Person/Personengesellschaft

Anrede/Titel o

Nachname *

Vorname
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Eine wichtige Neuerung stellt außerdem die Möglichkeit dar, dass in dem Anmeldetool Beschreibungen und Prioritätsdokumente hochgeladen werden können. Diese Unterlagen mussten der Designstelle früher im Nachgang zu der Anmeldung zugesendet werden, wodurch die Verfahren verzögert wurden und für die Anmelder weniger komfortabel waren. Mit dem jüngsten Update des neuen DPMAdirektWeb für Designs wurde außerdem die Möglichkeit zur Zahlung mittels SEPA-Lastschriftmandats geschaffen. Hierzu können die Angaben zum Verwendungszweck des Mandats unmittelbar in der Anwendung eingegeben werden. Die Anwendung generiert sämtliche Formulare (bspw. Anmeldeformular und SEPA-Verwendungszweck). Diese können für die eigenen Akten heruntergeladen werden. Außerdem enthält das Tool eine einfach zu handhabende Import- und Exportfunktion. 
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Update DPMAdirektWeb fur Designs

/1 Antragsteller 9 /2 3 3 9 X 4Nichtigkeit 3 /5 Zahlung % X 6

Nichtigkeit
Antragsdaten

Designnummer * @

Inhaber = ©

Nichtigkeitsgrund
Hilfe ©

Bitte wahlen Sie mindestens einen der aufgefiihrten Griinde aus: *

Absolute i iinde ( der

Fehlende Designfahigkeit (§ 1 DesignG)

Fehlende Neuheit / Eigenart (§ 2 DesignG)

Ausschluss vom Designschutz(§ 3 DesignG)
Technische Bedingtheit (§ 3 Absatz 1 Nr. 1 DesignG)

Verbindungselemente (§ 3 Absatz 1 Nr. 2 DesignG)

VerstoB gegen die ffentliche Ordnung / die guten Sitten (§ 3 Absatz 1 Nr. 3 DesignG)

Zeichen von 6ffentlichem Interesse / Hoheitszeichen (§ 3 Absatz 1 Nr. 4 DesignG)

Relative Nichtigkeitsgrii El der Nichtigkei

Unerlaubte Benutzung eines durch das Urheberrecht geschiitzten Werkes

Kollision mit prioritatsélterem eingetragenem Design
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Auch für die Einreichung von Designnichtigkeitsanträgen steht in DPMAdirektWeb ein neues komfortables Onlinetool zur Verfügung. Hiermit können bequem Nichtigkeitsanträge eingereicht, Nichtigkeitsgründe angegeben und Anlagen hochgeladen werden. 

Ein großer Wunsch des Fachbereichs wäre, die Plattformen für die signaturfreie Onlineanmeldung weiter auszubauen und insbesondere das Hochladen von Nachgängen zu Designanmeldungen oder Designnichtigkeitsanträgen zu ermöglichen, um die Verfahren weiter zu vereinfachen und frei von Medienbrüchen zu gestalten. Hierfür sind jedoch neben technischen Änderungen auch rechtliche Änderungen in der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV) erforderlich. 

Wenn Ihnen das neue Tool gefällt oder Sie hierzu Wünsche und Anregungen haben, freuen wir uns sehr über Ihr Feedback. 
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BPatG 30 W (pat) 708/13 - Lehrmittel
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die erste Entscheidung, die ich Ihnen vorstellen möchte, hat die Designfähigkeit von Zusammenstellungen von Texten, Tabellen und naturalistischen Darstellungen zum Gegenstand. Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Verfahren zur Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Anmeldegebühren für eine Geschmacksmuster- bzw. Designanmeldung. Der Beschwerdeführer (=Anmelder) meldete bei dem Deutschen Patent- und Markenamt 16 Designs an. Die Wiedergaben der angemeldeten Designs zeigen Zusammenstellungen von Texten, Tabellen und Fotografien. Als Erzeugnisse benannte er „Lehrmittel“ . Für die Anmeldegebühr beantragte er Verfahrenskostenhilfe.

Das Deutsche Patent- und Markenamt versagte die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für einen Teil der angemeldeten Designs, da bei diesen keine Aussicht auf Eintragung besteht. Die angemeldeten Designs sind nicht designfähig i.S.d. § 1 Nr. 1 und 2 DesignG. In der Gesamtschau der Anmeldung scheint es dem Anmelder vornehmlich um den gedanklichen Bedeutungsgehalt der Darstellungselemente zu gehen. Dieser ist jedoch als solcher nicht designfähig sind. Darüber hinaus fehlt es an einem einheitlichen Schutzgegenstand, da die gezeigten Darstellungen kein einheitliches Bild ergeben.



.
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BPatG 30 W (pat) 708/13 — Lehrmittel

Hier ist Schutz fur Lehrmittel beantragt. Dies konnen zum Beispiel
Karten oder Tafeln sein, die mit den angemeldeten Darstellungen
versehen sind. Schriften konnen Erzeugnisse iSv § 1 Nr. 2 DesignG
sein, wobei die Bedeutungsgehalte der Schriftzeichen, Buchstaben
etc. nicht im Anwendungsbereich des DesignG liegen. Die
Schriftzeichen selbst, also Buchstaben, Worter, Nummern etc. sind
keine Erzeugnisse, konnen jedoch als Erscheinungsmerkmale
von Erzeugnissen in den Designschutz Eingang finden.

Dazu ist aber eine besondere grafische Ausgestaltung
erforderlich. Deshalb ist die erforderliche Erfolgsaussicht eines
Antrags auf Verfahrenskostenhilfe fur eine Designanmeldung nur
dann gegeben, wenn die angemeldete Darstellung uber eine
minimale graphische Ausgestaltung verfugt, die uber die bloRe
Vermittlung geistiger Inhalte hinausgeht.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Bundespatentgericht bestätigte die Entscheidung der Designstelle. 

In den Gründen knüpft das Bundespatentgericht an die Entscheidung 30 W (pat) 701/13 – Norderney aus dem Jahr 2014 an. In der früheren Entscheidung stellte das Gericht fest, dass auch Schriftzüge, also Kombinationen von Buchstaben und Sonderzeichen, als Designs geschützt werden können, wenn diese eine besondere grafische Ausgestaltung aufweisen. Mit der hiesigen Entscheidung geht das Gericht jedoch noch einen Schritt weiter und weitet diesen Grundsatz auf Zusammenstellungen von Schriftzügen, Tabellen und Fotografien aus. Erwecken diese – so das Bundespatentgericht – den Eindruck einer bloßen Zusammenstellung von redaktionellen Inhalten ohne darüberhinausgehende grafische Ausgestaltung und stehen diese Inhalte deutlich im Vordergrund, fehlt diesen die Designfähigkeit. 




o BPatG 30 W (pat) 720/16 -
Golfschlagerkopfe
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Vorführender
Präsentationsnotizen
In diesem Sinne komme ich zu der nächsten Entscheidung des Bundespatentgerichts zum Thema hinreichende Konkretisierung des Schutzgegenstands eines angemeldeten Designs. Die Designanmeldung wurde als Einzelanmeldung eingereicht, umfasste jedoch 34 nicht nummerierte Darstellungen verschiedentlich gestalteter Golfschlägerköpfe. Mit der beigefügten Beschreibung sowie in den späteren Verfahrenserklärungen erläuterte die Anmelderin, dass sie Schutz für „das Aufbringen verschiedenster Motive mittels Airbrush, wie beispielsweise auf Golfschläger, Handys, Notebooks, Pokale et cetera“ begehrt. Die Designstelle wies die Anmeldung zurück, da offenkundig kein konkretes Erzeugnis, sondern eine abstrakte Gestaltungsidee (Verfahren) zum Schutz angemeldet wurde. 



D
o BPatG 30 W (pat) 720/16 -
Golfschlagerkopfe

Ob Gegenstand der Anmeldung die Erscheinungsform eines
Erzeugnisses und damit ein eintragungsfahiges Designi. S. von §
1 Nr. 1 DesignG ist, bedarf dabei ggf. der Auslegung. Als
Verfahrenshandlung ist die Einreichung eines Antrags auf
Eintragung in das Designregister der Auslegung zuganglich, wobei
die Auslegungsregeln des burgerlichen Rechts gemaf § 133 BGB
gelten. Auch bei Verfahrenshandlungen gilt demnach, dass eine
Auslegung nicht am Wortlaut haften bleiben darf, sondern der in
der Erklarung zum Ausdruck kommende wirkliche Wille des
Erklarenden zu erforschen ist, wie ihn die Designstelle als
Erklarungsempfanger nach den objektiv erkennbaren Umstanden
des Falles und der Interessenlage des Erklarenden
vernunftigerweise verstehen musste.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Diese Entscheidung wurde durch das Bundespatentgericht bestätigt. Das BPatG führt u.A. aus, dass es an einem eintragungsfähigen Design fehlt, wenn es sich bei dem Gegenstand der Anmeldung nicht um ein Erzeugnis im Sinne von § 1 Nr. 2 DesignG [...] handelt. Hierbei ist ggf. durch Auslegung nach den allgemeinen Regeln des bürgerlichen Rechts nach § 133 BGB der in der Erklärung zum Ausdruck kommende wirkliche Wille des Erklärenden zu erforschen, wie ihn die Designstelle als Erklärungsempfänger nach den objektiv erkennbaren Umständen des Falles und der Interessenlage des Erklärenden vernünftigerweise verstehen musste.


.
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Deutsches

BPatG 30 W (pat) 720/16 -
Golfschlagerkopfe

Zwar sind die [...] Farb- und Motivgestaltungen, welche teilweise auch
Schriftgestaltungen aufweisen, ungeachtet der formellen Mangel der
Anmeldung fur sich gesehen grundsatzlich als Erscheinungsform eines
Erzeugnisses designfahig i. S. von § 1 Nr. 1 DesignG, wobei sie mangels
Einheitlichkeit inrer Darstellung nur Gegenstand einer Sammelanmeldung
mehrerer Designs i. S. von § 12 Abs. 1 DesignG sein konnen.

Daraus [Anm.: aus den Anmeldeunterlagen und den Erklarungen der
Anmelderin] ergibt sich aber, dass nach dem Willen der Anmelderin [...]
nicht ein konkretes Gestaltungsergebnis (in Form der eingereichten Form-
und Motivgestaltungen), sondern lediglich die Art und Weise der
Bearbeitung von Gegenstanden wie z. B. Golfschlagerkopfen in Form
des Aufbringens von Farben und/oder Motiven mittels der sog. airbrush-
Technik geschitzt werden soll. [...] Ein Verfahren ist jedoch kein

Gegenstand und deswegen nicht designfahig nach § 1 Nr. 1
DesignG.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zwar sind die einzelnen Motivgestaltungen für sich genommen dem Designschutz zugänglich. Jedoch brachte die Anmelderin wiederholt zum Ausdruck, dass es ihr nicht um diese Gestaltungen sondern um die Gestaltungstechnik ginge. Dementsprechend ist nach dem Willen der Anmelderin nicht ein konkretes Gestaltungsergebnis Schutzgegenstand der Designanmeldung, sondern die Art und Weise, wie verschiedene Gegenstände mittels Airbrush-Technik gestaltet werden können. Die Designanmeldung wurde daher zurecht mangels konkreten Schutzgegenstands zurückgewiesen. 
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Eiswurfeldesign
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Vorführender
Präsentationsnotizen
In der letzten Entscheidung die ich vom BPatG vorstellen möchte, befasste sich das Bundespatentgericht mit der Frage des Schutzgegenstands und der Schutzfähigkeit eines angemeldeten Designs, insbesondere unter welchen Voraussetzungen eine Zusammenstellung von Feststoffen in seiner äußeren Gestalt hinreichend konkretisiert ist. 

Das Design wird durch zwei Strichzeichnungen wiedergegeben, die eine Flasche in gestrichelten Linien zeigen, in der sich säulenförmige Gebilde mit Einschließungen befinden. Diese sind in durchgezogenen Linien dargestellt. Als Erzeugnis wurde „Getränkekühler“ angegeben. 

Die Designstelle wies die Anmeldung wegen fehlender Designfähigkeit zurück, da nach Auffassung der Designstelle kein konkretes Erzeugnis gezeigt wird. Die gestrichelten Linien legte die Designstelle unter Heranziehung der gemeinsamen Mitteilung des EUIPO und der nationalen Ämter zu den Anforderungen an die Wiedergaben von Designs als grafische Disclaimer aus, sodass nur die Eiswürfel den Schutzgegenstand des angemeldeten Designs bilden können. Ohne die Flasche würde es sich bei diesen jedoch um ein konturloses Gemenge von Feststoffen handeln, welches als solches mangels klarer Abgrenzung kein konkretes Erzeugnis darstellen. Verstärkt wird dies durch den Umstand, dass es sich bei Eiswürfeln um flüchtige Gegenstände handelt. 



% Deutsches
Patent- und Markenamt

BPatG 30 W (pat) 710/17 —
Eiswurfeldesign

Mit der gestrichelten Darstellung des Behaltnisses hat die
Anmelderin zum Ausdruck gebracht, dass dieses nicht Gegenstand
der Anmeldung sein soll.

Die Beschaffenheit des Erzeugnisses als ,Eiswurfel” ist an Hand
der zeichnerischen Darstellungen nicht erkennbar. Merkmale, die
sich erst durch die Verwendung des Designs bzw. dessen
Aufnahme in ein Erzeugnis ergeben, die aber in den
Designdarstellungen nicht erkennbar sind, nicht durch die
Beschreibung oder Erzeugnisangabe Eingang in den Designschutz
finden konnen.

01.09.2022 LRD Markus Ortlieb 14


Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Bundespatentgericht hob die Entscheidung der Designstelle auf. 

Für die Auslegung der Designdarstellungen bediente sich das BPatG wie in den vorherigen Entscheidungen der allgemeinen Auslegungsregeln nach § 133 BGB, sodass es auf den wirklichen Willen der Anmelderin ankommt, wie ihn die Designstelle den objektiv erkennbaren Umständen nach verstehen musste. Interessant war hierbei insbesondere, dass das Bundespatentgericht sich in dieser Entscheidung erstmals mit der Bedeutung von gestrichelten Linien als grafische Disclaimer befasste. 

Im Weiteren stellte das Bundespatentgericht dar, dass Designmerkmale, die in den Darstellungen nicht ersichtlich sind, bei der Bestimmung des Schutzgegenstands nicht berücksichtigt werden können. Diese können auch nicht durch eine Beschreibung oder die Erzeugnisangabe in den Schutz einbezogen werden. Dieser Grundsatz ist für die Wahl der Darstellungsart, insbesondere bei Strichzeichnungen, von besonderer Bedeutung. Dementsprechend kann an Hand der Darstellungen nicht festgestellt werden, dass es sich bei den abgebildeten röhrenförmigen Elementen tatsächlich um Eiswürfel handelt oder nicht etwa um andere Materialien. 



% Deutsches
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BPatG 30 W (pat) 710/17 —
Eiswurfeldesign

Doch selbst wenn es sich bei den abgebildeten rohrenartig ausgestalteten
Elementen um ,Eiswurfel® handelt, stellen diese keine konturlose
Substanz dar, denn sie haben einen festen Aggregatzustand und weisen
somit eine konkrete Form auf. Dass diese sich durch Schmelzen
verandern kann, ist ohne Belang, da der Designschutz weder eine
Dauerhaftigkeit noch eine Unveranderbarkeit voraussetzt. Uberdies
hat der Anmelder klargestellt, dass er genau die abgebildete konkrete
Anordnung von Eiswurfeln schutzen lassen mochte.

Die Designanmeldung kann auch nicht wegen fehlender Einheitlichkeit
zurlickgewiesen werden. Mag sich eine Ubereinstimmung der
Darstellungen in Bezug auf Anordnung und Ausgestaltung der
rohrenartigen Elemente danach auch nicht ,auf den ersten Blick®
erschlie3en, kann gleichwohl nicht ausgeschlossen werden, dass die
rohrenartigen Elemente der Gesamtform jedenfalls so ausgestaltet und
angeordnet werden konnen, dass sie von der Seite gesehen der
Wiedergabe in Abbildung 1.1 und von oben als Draufsicht der Abbildung
1.2 entsprechen.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Doch selbst wenn diese aus Eis bestehen würden und dementsprechend nicht formbeständig wären, hätte dies keine Auswirkung auf die Designfähigkeit, da der Designschutz keine Unveränderlichkeit voraussetzt. Auch zeigen die Darstellungen eine konkrete Anordnung der Getränkekühler, welche in der gezeigten Form geschützt werden kann. 

Zuletzt kann dem angemeldeten Design die Einheitlichkeit nicht abgesprochen werden. Auch wenn die Übereinstimmung der beiden Designdarstellungen sich nicht auf den ersten Blick erschließt, ist diese nicht gänzlich ausgeschlossen. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Nun komme ich zu den jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Schutzgegenstand. Viel diskutiert war hier, ob und in welchen Fallkonstellationen die Schnittmengentheorie noch Anwendung finden kann. Der Sporthelm-Entscheidung des Bundesgerichtshofs liegt eigentlich eine Beschwerde zu einem Designnichtigkeitsverfahren zu Grunde. Jedoch liegt der Schwerpunkt der Entscheidung bei der Bestimmung des Schutzgegenstands und hat somit große Auswirkungen auf die Prüfungstätigkeit der Designstelle in den Designeintragungsverfahren. 

Das Design, das Gegenstand dieser Entscheidung ist, wurde am 28. Februar 2008 mit den Erzeugnisangaben "Augenschutzschirme", "Helmschirme", "Helmvisier für Kopfbedeckungen" und "Schutzhelme" angemeldet und mit den hier gezeigten Darstellungen wiedergegeben. 



®
B | st BGH | ZB 25/18 —
Sporthelm

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 Erzeugnisses, namlich
eines Helms gewinnen lasst. [...]

An dieser Rechtsprechung (Anm.: der Schnittmengentheorie)
kann jedoch fur Fallgestaltungen nicht festgehalten werden,
bei denen - wie im Falle der Entscheidung ,,Sitz-Liegemobel*
und im Streitfall - mehrere Darstellungen eines im Wege der
Einzelanmeldung angemeldeten Designs verschiedene
Ausfuhrungsformen eines Erzeugnisses mit unterschiedlichen
Merkmalen der Erscheinungsform dieses Erzeugnisses
zeigen.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Bundesgerichtshof erklärte im Folgenden, dass er für die Fälle, in denen die Designdarstellungen offenkundig voneinander abweichen und verschiedene Ausführungsformen zeigen, nicht mehr an der Schnittmengentheorie festhält. 

Exkurs zur Schnittmengentheorie: Die Schnittmengentheorie kam nach früherer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Anwendung, wenn die Darstellungen eines Designs inhaltlich voneinander abweichen. In diesen Fällen konnte der Schutzgegenstand ermittelt werden, indem die Designmerkmale bestimmt wurden, die auf allen Darstellungen einheitlich abgebildet sind und somit die gemeinsame Schnittmenge bilden. 



Deutsches
Patent- und Markenamt

Prufungsschema zur Designfahigkeit
Im Designeintragungsverfahren

Weichen die Designdarstellungen offenkundig voneinander ab?

M Priifung

Zeigen die Darstellungen...

. 7

Eintragung
(Bei Vorliegen der formellen
Eintragungsvoraussetzungen und
fehlen der materiellen

Verschiedene

Eintragungshindemisse) Verschiedene
Erzeugnisse/ Zustande des Ein
Ausfiihrungsformen/ Offenkundiges gleichen Kombinations-
Varianten Beiwerk Gegenstands erzeugnis
\} v | !
Beanstandung
Designzahlklar der Designdar-
stellung oder stellung/en Eintragung Eintragung
Zuriickweisung - Eintragung bei (ggf. mit (ggf. mit
der Anmeldung Mangelbehebung, Beschreibung zur Beschreibung zur
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(wegen fehlender
Einheitlichkeit)

anderenfalls
Zurtuckweisung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Für die Designstelle ergibt sich infolge der jüngsten Rechtsprechung im Rahmen der Prüfung der Designfähigkeit das hier gezeigte Prüfungsschema. 

Wenn die eingereichten Darstellungen hinsichtlich der gezeigten Gegenstände bzw. offenbarten Designmerkmale offenkundig voneinander abweichen, prüfen die Sachbearbeiter, ob

Die Darstellungen unterschiedliche Erzeugnisse/Ausführungsformen oder Varianten zeigen, welche nicht als einheitliches Design eingetragen werden können oder
Die Darstellungen offenkundiges Beiwerk zeigen, welches entfernt werden muss oder
Die Darstellungen verschiedene Zustände des gleichen Gegenstands zeigen (bspw. LED-Lampen, die in verschiedenen Farben leuchten können) oder ob
Die Darstellungen ein Kombinationserzeugnis zeigen.

Insbesondere die Abgrenzung der Mitabbildung offenkundigen Beiwerks oder der Abbildung eines Kombinationserzeugnisses kann sich im Einzelfall schwierig gestalten. In diesen Fällen erkundigen sich die Sachbearbeiter bei dem Anmelder und stellt dem Anmelder die Einreichung iener Beschreibung anheim. 



.

% Deutsches
Patent- und Markenamt

Hinweise fur die Designanmeldung

Wahlen Sie die Darstellungsart mit Bedacht und uberlegen Sie,

welche Designmerkmale Eingang in den Designschutz finden
sollen.

Die Erzeugnisangabe kann eine wichtige Auslegungshilfe fur
die Gerichte sein. Fur die Wahl der richtigen Erzeugnisangabe
stehen dem Anmelder jedoch nur Begriffe aus der amtlichen
Liste zur Verflgung.

In Zweifelsfallen kann eine Beschreibung ratsam sein.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Aus den vorgenannten Entscheidungen können wichtige Hinweise für Designanmelder abgeleitet werden. 

Auswahl der Darstellungsart

Maßgeblich für die Bestimmung der Designmerkmale sind gem. § 37 Absatz 1 DesignG die Designdarstellungen. Merkmale, die auf den Darstellungen nicht sichtbar sind, können auch dann nicht in den Schutz einbezogen werden, wenn diese in einer Beschreibung oder einer Erklärung zur Akte erläutert werden. Vor diesem Hintergrund ist mit Bedacht zu wählen, ob man das angemeldete Design mittels Strichzeichnungen, Schwarz-Weiß-Darstellungen oder Farbdarstellungen wiedergeben möchte. 

Erzeugnisangabe

Die Erzeugnisangabe gewinnt zunehmend an Bedeutung bei der Auslegung der Wiedergaben von angemeldeten bzw. eingetragenen Designs. Sie kann dem Verständnis der Darstellungen dienen, wenn nicht eindeutig erkennbar ist, was für ein Gegenstand abgebildet ist (dies ist häufig bei technischeren bzw. nicht alltäglichen Designs der Fall). Auch kann sie eine hilfreiche Stütze zur Abgrenzung von nicht schutzbegründenden Beiwerk sein. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Erzeugnisangabe der amtlichen Liste zu entnehmen ist und somit die Auswahl in gewissem Maße limitiert ist. Insofern kann es hilfreich sein, neben einer eindeutigen Erzeugnisangabe auch ergänzend eine Beschreibung zur Erläuterung der Designdarstellungen einzureichen. 

Beschreibung

In der Gesamtschau der jüngsten Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs fällt insbesondere auf, dass bei der Bestimmung des Schutzgegenstands vor und nach Eintragung auf einen unterschiedlichen Empfängerhorizont abgestellt wird und somit auch die Auslegung der Designdarstellungen unterschiedlich ausfallen kann. Während im Designeintragungsverfahren auf dem Empfängerhorizont der Designstelle abgestellt wird und somit auch Erklärungen zur Akte nicht außer Acht gelassen werden dürfen, wird in Designnichtigkeits- und Rechtsverletzungsverfahren auf den Empfängerhorizont der Fachkreise abgestellt. Maßgeblich ist somit nach Eintragung des Designs vornehmlich der Registerinhalt. Um hier einen Gleichklang zu erreichen, sollte daher in Zweifelsfällen die Einreichung einer erläuternden Beschreibung, welche im Register veröffentlicht wird, erwogen werden. 



% Deutsches
Patent- und Markenamt

Nichtigkeitsverfahren Statistik

120 m Neueingange Nichtigkeitsantrag
100 101 m BeschlUsse: NiA erfolgreich
J2 88 m Beschlisse: NiA zurlickgewiesen
80 - m Sonstige Erledigung NiA im DPMA
70 im DPMA unerledigte NiAntrage
60 59 g 61 59
40 - 4 38
29 3 29
20 N6 17 320 20 8 19 ¢ B
0, g 1111 3 9
0 3
O _

2014 2015 2016 2017 2018 20198tand: AuDRHeF 2021

Die relativ starken Schwankungen bei den Eingangen fuhren zu einem durchschnittlichen Eingang
von 52 Antragen pro Jahr. 2022 sind bis zur Jahresmitte 25 Antrage eingegangen..
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Allgemeine Anmerkungen:
Die Designnichtigkeitsverfahren kennzeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Komplexität, weil viele unterschiedliche Fallgestaltungen zu berücksichtigen sind (z. B. Verfahrenskostenhilfe, Altrecht, ausländische Zeugen/Designinhaber). In der Ablauforganisation und Entscheidungspraxis müssen aufgrund des neuen Verfahrens, der geringen Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeiter und personellen Veränderungen noch zahlreiche Festlegungen getroffen werden. 

Eine besondere Herausforderung stellen auch Verfahren mit großem technischem Bezug dar, hier muss in der Regel ein technisches Mitglied (Patentprüfer) hinzugezogen werden.

Sonstige Entscheidungen im Nichtigkeitsverfahren:
Gegenstandswerte konnten bisher überwiegend einvernehmlich mit den Parteien festgesetzt werden und pendeln sich entsprechend der Gegenstandswerte bei Marken- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bei regelmäßig 50 000 EUR ein.
Die Verfahrensabschlüsse umfassen regelmäßig auch Kostenentscheidungen: aufgrund der Gesetzeslage (Grundsatz der Kostentragung durch die unterlegene Partei, aber Ausnahme bei sofortigem Anerkenntnis) sind hier umfangreiche Prüfungen und Ausführungen im Beschluss erforderlich, so dass es auch bei fehlendem Widerspruch vor der verfahrensabschließenden Entscheidung ggf. Hinweise an die Beteiligten und Stellungnahmen der Beteiligten zur Frage der Kostenverteilung bedarf.

Verfahrensdauer:  Eine belastbare Aussage über die durchschnittliche Verfahrensdauer ist noch nicht möglich („Einschwingphase“). Seitens der Designabteilung wird darauf hingewirkt, dass es zu keinen Verzögerungen kommt (Stichwort „straffe Verfahrensführung“). Von den Verfahrensbeteiligten werden regelmäßig umfangreiche Schriftsätze eingereicht; dies führt oft zur Beantragung von weiteren Schriftsatzfristen, die innerhalb des rechtlich vorgegebenen Rahmens (DPMAV) auch gewährt werden müssen. Hierdurch ziehen sich die Verfahren dann oft weiter in die Länge.

Anhörungen:  Anhörungen dienen häufig der Vernehmung von Zeugen und benötigen wegen der komplizierten Regelungen zur Zeugenentschädigung (Vorschuss etc.) oft einen langen zeitlichen Vorlauf. Hinzu kommen manchmal Schwierigkeiten mit der Ladung (z.B. keine Zustellbarkeit). 

Erfahrungen: Es ist nicht nur für das Amt ein neues Verfahren. Man merkt, dass es auch für die Beteiligten bzw. ihre Vertreter neues Terrain ist, auf dem die Erfahrungen fehlen. Zudem fehlt es momentan noch an Rechtsprechung des BPatG (15 Beschwerden sind derzeit dort anhängig).






R

Deutsches
Patent- und Markenamt

Nichtigkeitsverfahren Statistik

Jahre 2014 bis inkl. 2021:
419 NiA eingegangen, davon 390 im DPMA erledigt

abs. Nichtigkeitsgrinde dominierten

Doppelt soviel Nichtigkeitsfeststellungen/-erklarungen wie Zurickweisungen
Kein Widerspruch in 55% der erfolgreichen Nichtigkeitsantrage

Mundliche Anhorung durchgefuhrt zu 27 Nichtigkeitsantragen

Hauptsache-Beschwerde eingelegt zu 37 Nichtigkeitsantragen,

davon 6x erfolgreich, 8x erfolglos,11x anderweitig erledigt,12 Beschwerden
offen

Stand Jan. 2022:
Aus 2017, 2018 und 2019 alle NiA erledigt
Aus 2015 1 NiA, aus 2016 8 NiA, aus 2020 6 NiA, aus 2021 14 NiA unerledigt
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Deutsches
Patent- und Markenamt

Eigenart/Farbvariante

Wie nimmt der informierte Benutzer zum Anmeldezeitpunkt bei einem
Vergleich der Gesamteindriicke eine deutlich vom vorbekannten
Formenschatz abweichende (farbliche) Gestaltung wahr?

Verfahren N 24-25/17 zu Design 402013001363-0014 -0015; Beschwerde
gegen den zuruckweisenden Beschluss des DPMA wurde eingelegt und
vom BPatG 30 W (pat) 806/18 mit Beschluss vom 18.02.2021 ebenfalls
zuruckgewiesen (keine blolde Farbvariante und unzureichender Vortrag zu
friherer Offenbarung im Internet mit Bezug auf CP 10)

01.09.2022 LRD Markus Ortlieb 22


Vorführender
Präsentationsnotizen
Anhaltspunkte dafür, dass der informierte Benutzer die pinke Farbgebung (M4) im Vergleich mit der vorbekannten schwarz/silbernen Radkappe lediglich als bloße Farbvariation wahrnimmt, mit der Folge, dass er ihr für den Gesamteindruck kein oder nur geringes Gewicht beimessen wird, gibt es nicht. Denn üblicherweise waren Radkappen zum Anmeldezeitpunkt in Schwarz und/oder metallisch wirkenden Farben (Aluminium, Stahl) bzw. Silber gehalten. Die Antragstellerin hat insoweit keine Nachweise vorgelegt, die Gegenteiliges annehmen lassen. Auch die amtsseitig durchgeführte Recherche hat keinen Hinweis auf bunte Farbvarianten von Radkappenmodellen vor dem Anmeldetag ergeben. Zudem hebt sich die leuchtende Farbgebung in besonderem Maßen von den vorbekannten Radkappenmodellen in Schwarz und/oder metallisch wirkenden Farben (Aluminium, Stahl) bzw. Silber ab, was gegen ihre Einordnung als bloße Farbvariante spricht.



.

% Deutsches
Patent- und Markenamt

Sichtbarkeit/bestimmungsgemalie Verwendung

Ist (auch) die Unterseite eines Fahrradsattels als Teil eines komplexen
Erzeugnisses gemald § 1 Nr. 3 DesignG bei dessen bestimmungsgemaRer
Verwendung durch den Endbenutzer nach § 1 Nr. 4 i.V.m. § 4 DesignG

sichtbar?

Verfahren N 45/16 — 40 2011 004 383-0001, Beschwerde eingelegt
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Nach Auffassung der Antragstellerinnen fehlt es dem angegriffenen Design an Neuheit und Eigenart i.S.v. §§ 2, 4 DesignG. Es sei als Bauelement der komplexen Erzeugnisse „Fahrrad“ bzw. „Motorrad“ bei deren bestimmungsgemäßer Verwendung nicht sichtbar. Das Ab- und Aufmontieren des Sattels zähle schon nicht zur bestimmungsgemäßen Verwendung eines Fahrrads oder Motorrads; es sei nicht erkennbar, warum das Ab- und Aufmontieren eines Sattels nicht unter die Begriffe der Instandhaltung, Wartung und Reparatur nach �§ 1 Nr. 4 DesignG fallen sollten. Davon abgesehen wäre beim Ab- und Aufmontieren jedenfalls die Sicht auf das Design verdeckt, nämlich durch Klemm- bzw. Schraubschellen. 
Gemäß der Definition des § 1 Nr. 3 DesignG ist ein komplexes Erzeugnis ein Erzeugnis, das aus mehreren Bauelementen besteht, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann. Zusammenbau bedeutet dabei, dass die Bauelemente körperlich, für einige Dauer und fest, also nicht nur gestapelt oder lose, miteinander verbunden sind (Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Auflage 2010, Art. 3 Rn. 160 - 163). 
 
(β)	Ein Sattel ist in diesem Sinne Bauelement eines Fahrrads bzw. Motorrads, denn über das Sattelrohr ist er in den Fahrradrahmen entweder fest eingeklemmt (und dann ohne Werkzeug herausnehmbar) oder aber mit diesem fest verschraubt. Auch in der Verkehrsauffassung, die ebenfalls maßgeblich dafür ist, was als Bauelement anzusehen ist (vgl. Ruhl a.a.O. Rn. 164), wird ein Sattel als Bauelement eines Fahrrads oder Motorrads verstanden, weil diese ohne Sattel nicht fahrtüchtig sind. Zudem ist der Sattel auch kein geringwertiger Bestandteil von deutlich kürzerer Lebensdauer, und er ist auch kein Verbrauchsgut. 
(α)	§ 1 Nr. 4 DesignG definiert die bestimmungsgemäße Verwendung als „Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Maßnahmen der Instandhaltung, Wartung oder Reparatur.“ Nach seinem Wortlaut und seinem Aufbau enthält § 1 Nr. 4 DesignG einen als Ausnahme gefassten und damit eng auszulegenden geschlossenen Katalog von nicht bestimmungsgemäßen Verwendungen i.S.v. § 4 DesignG. Jede Verwendung durch den Endbenutzer, die keine Maßnahme zur Instandhaltung, Wartung oder Reparatur darstellt, ist somit eine bestimmungsgemäße Verwendung.
 
(β)	Endbenutzer eines Fahrrads ist in erster Linie der Fahrer. 
 
(γ)	Unter den geschlossenen Katalog nicht geschützter Verwendungen eines komplexen Erzeugnisses fällt das Ab- und Aufmontieren eines Sattels nur, falls es zur Instandhaltung, Wartung oder Reparatur geschieht. Erfolgt es dagegen zum Schutz gegen Diebstahl oder beim bloßen Austausch eines funktionstüchtigen Sattels gegen einen Sattel, der besser passt, gefällt oder hochwertiger ist (Produktverbesserung), so ist dies nach allgemeinem Sprachverständnis weder eine Instandhaltung noch eine Wartung noch eine Reparatur. Denn Instandhaltung, Wartung und Reparatur erfordern nach dem allgemeinen Sprachverständnis, dass das Erzeugnis - hier das Fahrrad - auf seine Funktionstüchtigkeit geprüft wird. Eine solche Inspektion erfolgt beim Ab- und Aufmontieren des Sattels zwecks Diebstahlsschutz oder Produktverbesserung aber gerade nicht. Zwar zählt laut DIN 31051 zur „Instandhaltung“ neben der „Inspektion“, der „Wartung“ und der „Reparatur“ auch die „Verbesserung“. Es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber eine Auslegung des § 1 Nr. 4 DesignG, mit dem eine Unionsrichtlinie umgesetzt wird, anhand von (deutschen) DIN-Vorschriften statt anhand des allgemeinen Sprachverständnisses gewollt hat. Dies wird schon allein dadurch deutlich, dass der Gesetzgeber die Begriffe „Instandhaltung“, „Wartung“ und „Reparatur“ nebeneinandergestellt hat, obwohl nach DIN 31051 eine Instandhaltung auch Wartung und Reparatur („Instandsetzung“) umfasst.
Dass § 4 DesignG vorliegend den Schutz des Designs nicht ausschließt, entspricht auch dem Sinn und Zweck dieser Vorschrift. Er liegt darin, den Markt für Ersatzteile komplexer Erzeugnisse von Monopolen der Hersteller des komplexen Erzeugnisses freizuhalten. Der Ersatzteilemarkt aber ist nicht tangiert, wenn ein Sattel durch den Endbenutzer unabhängig von Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen vorübergehend ab- und aufmontiert oder dauerhaft ausgetauscht wird. Auch Sinn und Zweck des § 4 DesignG verbieten es also, solche Montagen und Demontagen unter den in § 1 Nr. 4 DesignG festgeschriebenen Katalog nichtgeschützter Maßnahmen fallen zu lassen (so für die Produktverbesserung im Ergebnis auch Ruhl a.a.O. § 4 Rn 18 und 19).
 
Vor allem das Ab- und Aufmontieren eines Sattels zum Diebstahlsschutz ist im Übrigen auch – jedenfalls bei hochwertigen Fahrrädern – ein mittlerweile so alltäglicher Vorgang, dass ihn auch die Verkehrsauffassung als bestimmungsgemäße Verwendung eines Fahrrads ansieht. 
 
(3) 	Beim Ab- und Aufmontieren und auch beim Tragen des Sattels wird die Unterseite des Sattels regelmäßig sichtbar. Jedenfalls soweit dünne Klemm- oder Schraubschellen zur Befestigung am Sattelrohr verwendet werden, ist der Blick auf die Unterseite des Sattels auch dann kaum beeinträchtigt, wenn der Sattel - wie beim Abnehmen zum Diebstahlsschutz regelmäßig üblich - zusammen mit dem Sattelrohr aus dem Rahmen genommen wird.
 
Der Schutzausschließungsgrund des § 4 DesignG greift somit im Ergebnis nicht, weshalb die Sattelunterseite bei der Prüfung der Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs berücksichtigt werden muss.



®
% P:tl:er?f-l?r?dMarkenamt BGH _ EUGH-VOr|age
Design der Unterseite eines Fahrradsattels

BPatG 30 W (pat) 809/18 vom 27.02.2020; Aufhebung N 45/16 -
Unterseite eines Fahrradsattels; bestimmungsgemafe Verwendung;
keine Sichtbarkeit des Designs im aufnehmenden Bauelement;

Das angegriffene Design gilt daher nach § 4 DesignG mangels
Sichtbarkeit ... als nicht neu und eigenartig iS von § 2 Abs. 2,3 DesignG
und kann daher keinen Schutz beanspruchen.

Zur Frage, ob es fUr eine schutzbegrundende Sichtbarkeit eines
Bauelements eines komplexen Erzeugnisses iS von § 4 DesignG
ausreicht, dass das Bauelement nach Einfugung in ein komplexes
Erzeugnis bei dessen bestimmungsgemalier Verwendung aulierlich
,einsehbar” bleibt, wurde

Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen

BGH hat Fragen EuGH vorgelegt (BGH - | ZB 31/20 vom 01.07.2021
GRUR Prax 2021, 496 GRUR RS 2021, 20046 - Sattelunterseite )
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Vorführender
Präsentationsnotizen
EuGH-Vorlage zur Sichtbarkeit von Bauelementen komplexer Erzeugnisse
RL 98/71/EG Art. 3 III und IV; DesignG §§ 4, 1 Nr. 4
Dem EuGH werden zur Auslegung von Art. 3 III und IV RL 98/71/EG folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Ist ein Bauelement, das ein Muster verkörpert, bereits dann „sichtbar“ iSv Art. 3 III RL 98/71/EG, wenn es objektiv möglich ist, das Design in eingebautem Zustand des Bauelements erkennen zu können, oder kommt es auf die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive an?
2. Wenn Frage 1 dahin zu beantworten ist, dass die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive maßgeblich ist:
a) Kommt es für die Beurteilung der „bestimmungsgemäßen Verwendung“ eines komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer auf den vom Hersteller intendierten Verwendungszweck oder die übliche Verwendung durch den Endbenutzer an?
b) Nach welchen Kriterien ist zu beurteilen, ob die Verwendung eines komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer „bestimmungsgemäß“ iSv Art. 3 III und IV RL 98/71/EG ist? (Leitsätze des Gerichts, durch den Verfasser gekürzt)



.

% E:tl:etr?f-hl?r?d Markenamt
Kostenentscheidung/Anerkenntnis

Korrigierter Hinweis zur Kostentragung im Formular R 5730:

Bei einem sofortigen Anerkenntnis des Designinhabers sind dem
Antragsteller die Kosten aufzuerlegen, § 93 ZPO. Ein sofortiges
Anerkenntnis kann auch darin bestehen, dass der Designinhaber in die
Loschung seines Designs gemaf § 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG gegenuber
dem DPMA einwilligt. Als Antragsteller konnen Sie die Kostenfolge
des § 93 ZPO vermeiden, indem Sie den Designinhaber vor
Einreichung des Nichtigkeitsantrags zur freiwilligen Aufgabe des
eingetragenen Designs mit angemessener Fristsetzung (in der
Regel 3- 4 Wochen) auffordern und ihm dabei darlegen, warum Sie
das Design fur nichtig halten.

Widerspricht der Designinhaber einem zulassigen Nichtigkeitsantrag
lediglich nicht, ohne innerhalb der Widerspruchsfrist auch die
Einwilligung in die Loschung des Designs gemaR § 33 Abs. 6 Satz 1
DesignG zu erklaren, so wird dies nicht als Anerkenntnis gewertet und
der Designinhaber musste dann die Kosten des Verfahrens tragen.

01.09.2022 LRD Markus Ortlieb 25


Vorführender
Präsentationsnotizen
Sonderfall BPatG 30 W (pat) 805/20 bei Verzicht mit einseitiger Erledigungserklärung und Weiterführung des Nichtigkeitsverfahrens durch INH: So liegt der Fall auch hier. Der Antragsgegner hat zwar nach § 33 Abs. 6 Satz 2
DesignG  in  die  Löschung  (mit  ex-tunc-Wirkung)  seines  Designs  eingewilligt  und
dem Antragsteller hierdurch der Sache nach einen Erfolg seines Antragsbegehrens
gesichert. Jedoch hat er nachfolgend der Erledigungserklärung des Antragstellers
widersprochen und weiterhin auf seinem Zurückweisungsantrag beharrt, so dass
die Designabteilung eine strenge am Sach- und Streitstand ausgerichtete Prüfung
der  Erfolgsaussicht  des  ursprünglichen  Nichtigkeitsantrags vornehmen und  eine
echte - streitige - Sachentscheidung treffen musste.- 13 -
Für  die Annahme  eines  Anerkenntnisses  im  Sinne  von  §  93  ZPO bleibt daher
entgegen der Auffassung der Designabteilung kein Raum.
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Deutsches

Patent- und Markenamt Gegenstandswe rt im deSig n reChtI iChen

Nichtigkeitsverfahren

1. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen
Tatigkeit ist gemald § 34a V 2 DesignG in Verbindung
mit § 23 Il 2 Hs. 1 und § 33 | RVG nach billigem
Ermessen zu bestimmen.

2. Maldgeblich fur die Festsetzung des
Gegenstandswerts im Designnichtigkeitsverfahren ist
das wirtschaftliche Interesse des Designinhabers
an der Aufrechterhaltung seines Designs.

3. Im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren
entspricht die Festsetzung des Gegenstandswerts auf
50.000 Euro im Regelfall billigem Ermessen.

BGH, Beschl. v. 28.5.2020 — | ZB 25/18 (BPatG)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
BGH: 10aa) Allerdings wird die Auffassung vertreten, der Gegenstandswert eines designrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens nach § 34a DesignG sei höher zu bewerten als derjenige eines markenrechtlichen Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG, weil eine Marke in erster Linie die Funktion habe, auf die Herkunft von Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen, während sich der Schutz des eingetragenen Designs auf die Erscheinungsform eines Erzeugnisses und damit auf das Erzeugnis selbst beziehe. Deshalb sei im designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren bei Designs, die entweder unbenutzt seien oder bei denen sich zu Art und Umfang einer Benutzung keine Feststellungen treffen ließen, regelmäßig eine Verdopplung des im markenrechtlichen Löschungsverfahren allgemein angenommenen Gegenstandswerts von 50.000 Euro und damit ein Gegenstandswert von 100.000 Euro angemessen (BPatG Beschl. v. 7.12.2017 – 30 W [pat] 801/16; Beschl. v. 10.1.2019 – 30 W [pat] 802/17, BeckRS 2019, 2990, juris-Rn. 17 u. 19; Beschl. v. 12.12.2019 – 30 W [pat] 802/15, BeckRS 2019, 31895, juris-Rn. 33–36; Beschl. v. 12.12.2019 – 30 W [pat] 803/15, BeckRS 2019, 13897, juris-Rn. 28–31; Kühne/Meiser in Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG, GGV, 6. Aufl., § 34a DesignG Rn. 43).
11 bb) Dem kann jedoch nicht zugestimmt werden. Fehlt es an Anhaltspunkten für die Bemessung des wirtschaftlichen Interesses des Designinhabers an der Aufrechterhaltung seines Designs, ist die Situation mit derjenigen im Markenlöschungsverfahren vergleichbar, wenn keine besonderen Umstände ersichtlich sind, die es rechtfertigen, das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke höher oder niedriger als den im Regelfall angemessenen Wert von 50.000 Euro festzusetzen. Danach ist im Designnichtigkeitsverfahren der Gegenstandswert ebenfalls im Regelfall auf 50.000 Euro festzusetzen.
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Rechtsschutzbedurfnis nach Verzicht

BPatG 30 W (pat) 802/18 — Heizkorperdesign

Bei einem Verzicht auf ein Design kann dessen Nichtigkeit fur die
Vergangenheit nur bei Vorliegen eines
Rechtsschutzinteresses (§ 256 | ZPO analog) festgestellt
werden.

Ein Rechtsschutzinteresse besteht, wenn der Antragssteller
auch nach Ablauf der Schutzdauer Anspruchen wegen
zuruckliegender Handlungen ausgesetzt sein kann.
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Präsentationsnotizen
 BGH I ZB 10/21 – Heizkörperdesign Da das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren daran gehindert ist, seine Entscheidung allein aufgrund des Zeitablaufs seit der Beschwerdeeinlegung zu treffen, wenn der Beschwerdeführer zugleich mit der Beschwerdeeinlegung eine Beschwerdebegründung angekündigt und mit einem weiteren Schriftsatz um Mitteilung gebeten hat, bis wann die Beschwerdebegründung eingereicht werden kann, und das Bundespatentgericht nach den Umständen dieser Bitte auch entsprechen will, darf in einem solchen Fall der Beschwerdeführer grundsätzlich davon ausgehen, dass er Gelegenheit haben wird, seine Beschwerde vor einer Entscheidung des Bundespatentgerichts zu begründen.

Einseitige Gespräche zwischen einem Beteiligten und einem Mitglied des Gerichts bergen jedenfalls dann die Gefahr einer Verletzung des Anspruchs des anderen Beteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs, auf ein faires Verfahren und auf Beachtung des Grundsatzes der prozessualen Waffengleichheit, wenn nicht alle Verfahrensbeteiligte von dem Gesprächsinhalt unterrichtet werden.
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Ausblick

Evaluation der EU-Rechtsvorschriften zum Schutz
von Designs und EU-Designrechtsnovelle

Nach Veroffentlichung der Evaluationsergebnisse und der Ergebnisse der 6ffentlichen
Konsultationen Vorschlag der Kommission fiir Novelle erwartet

Einflhrung einer elektronischen Schutzrechtsakte

Mit dem Projekt EISAdesign wird eine elektronische Schutzrechtsakte fir
Designeintragungs- und Designnichtigkeitsverfahren entwickelt.

Anderung der Designverordnung

Insbesondere Einfihrung einer Regelung zu grafischen Schutzbeschrankungen (bzw.
grafischen Disclaimern)
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Evaluation der EU-Rechtsvorschriften zum Schutz von Designs und EU-Designrechtsnovelle
Nach Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse und der Ergebnisse der öffentlichen Konsultationen Vorschlag der Kommission für Novelle erwartet. 

Einführung einer elektronischen Schutzrechtsakte

Das Projekt ElSAdesign, von dem ich bereits beim letzten Designrechtstag berichtete, besteht weiterhin. Im Laufe des Projekts hat sich zunehmend gezeigt, dass die ursprüngliche Absicht, bereits vorhandene Prozesse von den vollelektronischen Schutzrechten zu übernehmen, aufgrund der Besonderheiten des Designs, nicht in dem erhofften Umfang umgesetzt werden kann. Insbesondere die Sammelanmeldung lässt sich in die bestehende elektronischen Prozesslandschaft nicht so einfach integrieren. Ein wesentlicher Meilenstein war jedoch, dass nunmehr sämtliche Dokumenteneingänge digitalisiert und den Mitarbeitern in einem Testbetrieb einer elektronischen Aktenansicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sämtliche postalischen Posteingänge an die Postadresse in München gesendet werden, wo sie im Digitalisierungszentrum gescannt werden. Ein besonderer Vorteil ist, dass die Mitarbeiter der Designstelle nun telefonisch auch ohne Vorliegen der Papierakte auskunftsfähig sind.

Durch die Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte erhoffen wir uns eine Straffung der Designverfahren sowie die Anbindung des Schutzrechts Design an den elektronischen Dokumentenversand. 

Änderung der Designverordnung

Der Designbereich hat außerdem eine Änderung der Designverordnung angestoßen. Wichtig ist hierbei neben der Neuregelung der formellen Voraussetzungen bei der Inanspruchnahme von Ausstellungsprioritäten insbesondere die Einführung einer Regelung zu den Anforderungen von Wiedergaben, die grafische Disclaimer enthalten. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um eine Umsetzung der Gemeinsamen Mitteilung des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum und der nationalen Ämter zur Konvergenz bei grafischen Wiedergaben von Designs vom 15. April 2016 (CP 6). 
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Fragen und Anregungen?

Gerne auch nach dem 3. Jenaer Designrechtstag an:
Markus Ortlieb, DPMA, 07738 Jena, Tel. 03641 40 5500
E-Mail: markus.ortlieb@dpma.de
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Präsentationsnotizen
Ich danke für die Aufmerksamkeit.

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
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